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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
M. POIARESA MADURA

przedstawiona w dniu 17 czerwca 2004 r.

1. W niniejszej sprawie rozwazane jest
odwolanie zlozone od wyroku Sadu Pierw-
szej Instancji, ktéry stwierdzil niewazno$é
decyzji Izby Odwotawczej Urzedu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM, zwanego dalej
~Urzedem”), odmawiajacej rejestracji wyra-
zenia ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT” (zasada wygody) jako wspdlnotowego
znaku towarowego dla pewnych kategorii
towaréw?. Niniejsze odwotanie zlozone
przez Urzad zmierza do ustalenia przez
Trybunal poprawnej wykladni art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdl-
notowego znaku towarowego (zwanego dalej
yrozporzadzeniem nr 40/94) 3, ktéry stanowi,
Ze nie sy rejestrowane znaki towarowe
pozbawione jakiegokolwiek odrézniajacego
charakteru. Nasuwajace si¢ pytanie dotyczy
w istocie okrelenia kryteriéw, wedle ktérych
nalezy oceni¢ odrézniajgcy charakter znaku
towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Nalezy réwniez
ustalié, czy analiza odrézniajacego charak-
teru wyrazenia slownego w postaci hasta
reklamowego uzasadnia szczegdlne trakto-
wanie, rdzne od traktowania innych znakéw
towarowych.

1 — Jezyk oryginalu: portugalski.

2 — Wyrok z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie T-138/00 Erpo
Mobelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT), Rec. str. 11-3739 (zwany dalej ,zaskarzonym
wyrokiem”).

3 — DzU. 1994, L 11, str. 1.
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I — Przepisy znajdujace zastosowanie
w sprawie

2. Artykul 4 rozporzadzenia nr 40/94 sta-
nowi: ,Wspdlnotowy znak towarowy moze
skladaé sie¢ z jakiekolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej,
w szczegblnoci z wyrazéw, lacznie
z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu
towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem
ze oznaczenia takie umozliwiaja odrdznianie
towardéw lub ustug jednego przedsigbiorstwa
od towaréw lub uslug innych przedsie-
biorstw”.

3. Artykul 7 rozporzadzenia nr 40/94
w odniesieniu do bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji stanowi, ze:

»1. Nie s3 rejestrowane:

a) znaki, ktére nie spelniaja wymagan
art, 4;
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b) znaki towarowe, ktore pozbawione sa
jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
tery;

¢) znaki towarowe, ktére skladaja sie
wylgcznie z oznaczen lub wskazéwek,
mogacych stuzy¢ w obrocie do ozna-
czania rodzaju, jakosci, ilosci, przezna-
czenia, wartos$ci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkeji
towaru lub $wiadczenia ustugi, lub
innych wiasciwosci towaréw lub uslug;

d) znaki towarowe, ktére skladaja sie
wylgcznie z oznaczen lub wskazéwek,
ktére weszly do jezyka potocznego lub
s3 zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych;

2. Ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze
podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko
w czedci Wspdlnoty.

3. Ustep 1 lit. b), ¢} i d} nie ma zastosowania,
jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy
uzyskal charakter odrézniajacy w odniesieniu
do towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje
sie o rejestracje”.

I — Wniosek o rejestracje, przebieg
postepowania przed Sadem Pierwszej
Instancji i zaskarzony wyrok

4. W dniu 23 kwietnia 1998 r. Erpo Mabel-
werk GmbH (zwana dalej ,Erpo”) zwrdcita
si¢ do Urzedu o rejestracje wyrazenia ,DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” jako
wspdlnotowego znaku towarowego dla towa-
row z klas: 8 (narzedzia i przyrzady recznie
sterowane, wyroby nozownicze, widelce
i lyzki), 12 (pojazdy ladowe i ich czesci)
i 20 (meble mieszkaniowe, w szczegdlnosci
tapicerowane, meble do siedzenia, krzesta,
stoly, kredensy i meble biurowe), zgodnie
z Porozumieniem nicejskim .

5. Ekspert Urzedu odméwil rejstracji
w stosunku do wszystkich wspomnianych
towaréw decyzja z dnia 4 czerwca 1999 ., od
ktérej Erpo wniosla nastepnie odwolanie.
Odwolanie to zostalo odrzucone decyzja
Trzeciej I1zby Odwolawczej Urzedu z dnia
23 marca 2000 r. dla wszystkich towardéw
z wymienionych klas, z wyjatkiem towardéw
z klasy 8 (narzedzia i przyrzady recznie
sterowane, wyroby nozownicze, widelce
i tyzki), z uwagi na to, ze w odniesieniu do
tych towaréw ,bezpieczenistwo, skutecznosé
i latwoé¢ uzycia lub wzgledy estetyczne sa
wazniejsze niz wygoda”. Zatem Izba Odwo-
lawcza uznajac, ze dla tej kategorii towaréw
odwolanie si¢ do zasady wygody bylo raczej

4 — Porozumienic Nicejskie dotyczgee migdzynarodowej klasyfi-
kacji towardw i ustug dla celéw rejestracji znakéw 2 dnia
15 czerwca 1957 r., zrewidowane 1 zmienione.
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niejasne i nie moglo byé odebrane jako
ogolna wlasciwoséé tych towardw, stwierdzita,
iz nalezy dokona¢ rejestracji. W odniesieniu
do towardéw z klas 12 i 20 Izba Odwolawcza
odrzucila zgloszenie uzasadniajac, ze sfor-
mulowanie bylo opisowe i pozbawione odréz-
niajgcego charakteru i w rezultacie podlegalo
jednoczeénie zakresowi art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzadzenia nr 40/94.

6. Erpo zaskarzyla decyzje Izby Odwola-
wczej Urzedu przed Sadem Pierwszej Instan-
cji podnoszac trzy zarzuty, wskazujace na
naruszenie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, jego art. 7 ust. 1 lit. b) oraz
pominigcie dokonanych uprzednio rejestracji
krajowych. Sad Pierwszej Instancji
w zaskarzonym wyroku stwierdzil niewaz-
noéé¢ decyzji Izby Odwolawczej Urzedu.
W wyroku tym Sad Pierwszej Instancji
(czwarta izba) orzekl, Zze nie moina bylo
odmdwi¢ zarejstrowania przedmiotowego
hasta reklamowego jako wspdlnotowego
znaku towarowego dla towaréw z klas 12
(pojazdy ladowe i ich czedci) i 20 (meble
mieszkaniowe, w szczegélnoécei tapicero-
wane, meble do siedzenia, krzesla, stoly,
kredensy i meble biurowe) ani na podstawie
lit. b) ani na podstawie lit. ¢) art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94. W zaskarzonym
wyroku Sad uznal, Ze skoro nalezalo stwier-
dzi¢ niewaznoéé¢ decyzji Izby Odwolawczej
na podstawie dwdéch pierwszych zarzutdéw,
nie jest konieczne orzekanie w przedmiocie
trzeciego zarzutu podniesionego przez skar-

73Cq.
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7. W dniu 27 lutego 2002 r. Urzad zlozyl do
Trybunalu odwolanie od tego wyroku.
W niniejszym odwolaniu Urzad wnidst do
Trybunatu o uchylenie zaskarzonego
wyroku, odrzucenie skargi wniesionej przez
Erpo na decyzje Trzeciej Izby Odwolawczej
z dnia 23 marca 2000 r. i, ewentualnie,
o przekazanie sprawy do ponownego rozpa-
trzenia przez Sad Pierwszej Instancji. Wnidst
on réwniez o obcigzenie strony pozwanej
kosztami postepowania w pierwszej instancji
i w postepowaniu odwolawczym.

8. Postanowieniem Prezesa Trybunalu
z dnia 9 wrzeénia 2002 r. Zjednoczone
Krélestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pot-
nocnej zostalo dopuszczone do sprawy
w charakterze interwenienta celem poparcia
zadan Urzedu.

9. W odpowiedzi na skarge Erpo wniosta do
Trybunalu o oddalenie odwotania, utrzyma-
nie w mocy zaskarzonego wyroku
i obcigzenie Urzedu kosztami, fgcznie
z kosztami podlegajgcymi zwrotowi
w ramach niniejszego odwolania.

10. Na rozprawie przed Trybunalem, ktéra
odbyta sie w dniu 5 maja 2004 r., Urzad, Erpo
i rzad Zjednoczonego Krélestwa przedstawili
swoje uwagi.
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IIl — Zarzut podniesiony w ninieszym
odwolaniu: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94

11. Urzad ogranicza niniejsze odwotanie do
jedynego zarzutu opartego na domniema-
nym naruszeniu przez Sad Pierwszej Instan-
cji art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, zgodnie z ktérym nie rejestruje
sie znakéw taowarowych pozbawionych
jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru.
Odwolanie Urzedu ogranicza sie do tego
zarzutu, mimo ze w zaskarzonym wyroku
orzeczono, w przeciwienstwie do tego co
uznala Izba Odwolawcza, iz takze lit. ¢) nie
mogta stanowi¢ przeszkody dla rejestracji
wyrazenia ,DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT” jako znaku towarowego dla
rozwazanych towaréw °.

12. Urzad twierdzi, ze Sad Pierwszej Instan-
cji naruszyl art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 orzekajac, ze kryterium oceny
przedmiotowej odmowy rejestracji nie jest
ocena odrozniajacego charakteru znaku
towarowego w oparciu o zwyczajny odbidr
tego znaku przez przecietnego konsumenta
w odniesieniu do przedmiotowych towaréw,
lecz nowe i inne kryterium ustanowione
w pkt 46 zaskarzonego wyroku.

13. W pkt 46, na ktérym skupia si¢ odwo-
tanie Urzedu, Sad Pierwszej Instancji przy-
znal, ze ,odrzucenie odwolania wniesionego

5 — W niniejszym odwolaniu Urzad wyraza watpliwosal co do
waznodci zaskarzonego wyroku, ktory bylby obcigzony oczy-
wistym bledem w ocenmie okelicznodar faktyczaych ustalonych
przez [zbg Odwolawezg 7 punktu widzema zastosowania art. 7
ust. 1 lit. ¢} rozparzgdzenia nr 40/94. Urzgd wyraznic jednak
zrezygnowal 7z oparcia swojego wniosku o uchylenie zaska-
rzonego wyroku na tej ewentualnej nieprawidlowosci.

do lzby Odwolawczej na postawie art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 byloby
mozliwe jedynie w przypadku, gdyby wyka-
zano, ze zestawienie samego sformulowania
»das Prinzip der ...« (»zasada ...«) ze sfowem
oznaczajacym wlasciwosé¢ danych towaréw
lub ustug jest zwyczajowo uzywane
w przekazach handlowych, a w szczegdlnosci
reklamowych. Nalezy stwierdzié, ze zaska-
rzona decyzja w sposéb ewidentny nie
zawiera jednak zadnego spostrzezenia na
ten temat oraz ze Urzad nie sugerowal
istnienia takiego uzycia ani w swoich
pismach, ani podczas rozprawy”.

14. Zdaniem Urzedu Sad Pierwszej Instancji
wprowadzit nowe kryterium oceny odrdznia-
jacego charakteru znaku towarowego, ktére
narusza art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Twierdzi on, ze to nowe kryterium
ulatwia przyznanie odrézniajacego charak-
teru i jest niezgodne z kryterium zwyczajowo
przyjetym w orzecznictwie zaréwno Trybu-
nalu jal i Sadu Pierwszej Instancji.

IV — Ocena

A — Uwagi wstegpne

15. Dla dokonania oceny zarzutu, do kto-
rego Urzad ogranicza swoje odwolanie,
opartego na domniemanym naruszeniu
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art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
nalezy uprzednio dokona¢ analizy znaczenia
i celu tego przepisu, tak jak zostaly one
zinterpretowane w orzecznictwie Trybunalu
i Sadu Pierwszej Instancji. Analiza ta jest
zasadnicza dla ustalenia poprawnego kryte-
rium oceny odrdzniajacego charakteru znaku
towarowego w rozumieniu wspomnianej
lit. b).

16. Nalezy zatem ustalié¢, czy kryterium to
jest zgodne nie tylko z kryterium Sadu
Pierwszej Instancji, przedstawionym
w pkt 46 zaskarzonego wyroku, a ktdre
stanowi gléwny przedmiot zarzutéw Urzedu,
ale takze z poprzedzajacymi je bezpoérednio
punktami 43-45, w ktérych stwierdzone
zostalo ze:

J43 [...] Izba Odwotawcza stwierdzita réw-
niez, w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze
sformulowanie DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT charakteryzuje sie
brakiem »dodatkowego elementu wyob-
raini«, W szczegélnoéci, Urzad utrzy-
mywal w swojej odpowiedzi na skarge,
ze »aby mdc stuzyé za znak towarowy,
hasta muszg posiada¢ dodatkowy ele-
ment [..] oryginalnodci« oraz ze
w przypadku przedmiotowego sformu-
fowania tej oryginalnosci bylo brak.

44 W tym wzgledzie przypomnie¢ nalezy,
ze z orzecznictwa Sadu Pierwszej
Instancji wynika, iz brak charakteru
odrézniajacego nie powinien wyplywaé
ani z braku wyobraZni, ani z braku
dodatkowego elementu fantazji [wyroki
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Sadu Pierwszej Instancji z dnia 31 sty-
cznia 2001 r. w sprawie T-135/99
Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine
Action), Rec. str. 1I-379, pkt 31,
w sprawie T-136/99 Taurus-Film prze-
ciwko OHIM (Cine Comedy), Rec.
str. I1-397, pkt 31, oraz z dnia 5 kwietnia
2001 r. w sprawie T-87/00 Bank fiir
Arbeit und Wirtschaft przeciwko
OHIM (EASYBANK), Rec. str. 11-1259,
pkt 39 i 40]. Ponadto nalezy zauwazy¢,
ze do hasel nie mozna stosowaé bardziej
rygorystycznych kryteriéw niz do
innych rodzajéw oznaczen.

45 Co do tego, ze Izba Odwolawcza
w pkt 31 zaskarzonej decyzji stwierdzita
poza tym brak »wkladu wysitku twér-
czego, ktéry by spowodowal efekt
zaskoczenia i w zwigzku z tym nace-
chowania«, nalezy zauwazyé, ze ten
element stanowi w rzeczywistosci jedy-
nie inaczej wyrazong my$l Izby Odwo-
fawczej dotyczaca braku »dodatkowego
elementu wyobraZzni«”.

17. Te punkty uzasadnienia zaskarzonego
wyroku stanowia krytyke wobec stanowiska
przyjetego przez Izbe Odwolawcza Urzedu
przy dokonywaniu oceny odrdzniajacego
charakteru znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 krytyke, ktéra w pkt 46
prowadzi do przedstawienia nowego kryte-
rium, jakie zgodnie z punktem widzenia
przyjetym w zaskarzonym wyroku, powinno
by¢ stosowane przy ocenie odréziniajacego
charakteru znaku towarowego.
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18. Zestawienie punktéw 43-46 uwidacznia
spdjnos¢ koncepcji Sadu Pierwszej Instancji
w odniesieniu do kryterium, jakie nalezy
przyjaé¢ przy ocenie odrdzniajacego charak-
teru znaku towarowego w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Spéj-
nos$¢ ta jest przede wszystkim wyraZznie
zaznaczona przez uzycie spojnika ,or” (,jed-
nakze”) na poczatku pkt 46 zaskarzonego
wyroku. Jedynie zatem analiza tych punktéw
uzasadnienia pozwoli w razie koniecznosci
na potwierdzenie, ze zaskarzony wyrok
narusza wyzej wymieniong lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94.

19. Chcialbym réwniez podkresli¢, ze
z tredci art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 wynika, ze dla odmowy rejestracji
danego oznaczenia jako wspdlnotowego
znaku towarowego wystarczy, aby jedna
z wymienionych w tym przepisie bezwzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji znalazla
zastosowanie ®. Jednoczeénie moze sie zda-
rzy¢, ze kilka bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji wystapi réwnoczesnie.

20. Zdaniem Urzedu dla potwierdzenia
legalnosci decyzji 1zby Odwolawczej odma-
wiajacej rejestracji wystarczytoby ewentualne
uchylenie zaskarzonego wyroku z powodu
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, pod warunkiem oczywiscie, ze
trzeci zarzut podniesiony przez Erpo na
poparcie jej skargi w pierwszej instancji
zostalby réwniez uznany za nieuzasadniony.

6 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 19 wrzesnia 2002 r. w sprawee
C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. 1-7561, pkt 28
i29.

Zgodno$¢ z prawem decyzji Izby Odwola-
wczej opartej na braku odrézniajacego cha-
rakteru znaku towarowego w rozumieniu
ww. lit. b) moglaby zostaé potwierdzona
nawet jezeli uznaloby sig, ze haslo rekla-
mowe ,Das Prinzip der Bequemlichkeit” nie
skfada sig wylgcznie ze wskazéwek moga-
cych stuzy¢ w obrocie do oznaczenia jakosci
danego towaru i gdyby nie mozna zatem
stwierdzi¢, iz hasto ma jedynie opisowy
charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94. Zbieg wyzej
wymienionych lit. b) i lit. ¢), ktére oparte sa
na wyraznie réznych podstawach odmowy
rejestracji, jest mozliwy, lecz niekonieczny.
Prawda jest, ze znak towarowy o wylacznie
opisowym charakterze w rozumieniu lit. ¢)
jest zasadniczo pozbawiony charakteru odré-
zniajacego w rozumieniu lit. b). Dla uznania,
ze znak towarowy jest pozbawiony odréznia-
jacego charakteru w rozumieniu rzeczonej
lit. b), nie jest mimo wszystko konieczne, aby
odmdwiono jego rejestracji takze w oparciu
o lit. ¢). Tym samym znak towarowy
niekoniecznie posiada odrézniajacy charak-
ter, zgodnie z lit. b), wylacznie z tego
powodu, ze spelnia on wymogi zawarte
w lit. ¢).

21. Punkt 41 zaskarzonego wyroku stwier-
dza, ze Izba Odwolawcza Urzedu wywnio-
skowala ,brak odrézniajacego charakteru
przedmiotowego wyrazenia [DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT] z jego charakteru
opisowego”. Tymczasem, zgodnie z pkt 42
zaskarzonego wyroku, argument przywotany
przez Urzad dla stwierdzenia braku odré-
zniajacego charakteru nie jest logicznie
uzasadniony biorac pod uwage, ze przed-
miotowe oznaczenie nie ma wylacznie opi-
sowego charakteru w rozumieniu lit. c).
Urzad nie podwaza tego wnioskn
w niniejszym odwolaniu, co oznacza, ze jego
analiza nie jest tutaj konieczna. Nalezy
jednak podkresli¢, ze wniosek ten nie sta-
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nowi decydujacej podstawy zakwestionowa-
nia zgodnoici z prawem odmowy Urzedu
zarejestrowania rzeczonego znaku towaro-
wego. Urzad dla uznania, ze rzeczony znak
towarowy byl pozbawiony odrézniajacego
charakteru w rozumieniu lit. b), nie ograni-
czyl sie bowiem do tego argumentu. Wska-
zuja na to pkt 43-46 zaskarzonego wyroku,
w ktérych Sad Pierwszej Instancji krytykuje
argumenty przedstawione przez Urzad celem
uzasadnienia odmowy rejestracji znaku
towarowego w oparciu o lit. b). To wlaénie
teza dotyczaca szczegdlnego kryterium oceny
odrézniajgcego charakteru znaku towaro-
wego w rozumieniu lit. b), przyjeta przez
Sad Pierwszej Instancji w zaskarzonym orze-
czeniu, stanowi podstawe niniejszego odwo-
fania Urzedu.

B — Cel i systematyka art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

22. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Trybunatu zasadnicza funkcja znaku towa-
rowego jest ,zagwarantowanie konsumen-
towi lub koricowemu odbiorcy okreslenia
pochodzenia towaru lub ustugi nim ozna-
czonych, pozwalajagc mu na odréznienie —
bez ryzyka wprowadzenia w blgd — tego
towaru lub ustugi od towaréw lub ustug
majacych inne pochodzenie; ponadto aby
znak towarowy spelnial swojg role zasadni-
czego elementu systemu niezakléconej kon-
kurencji, ktérego ustanowienie jest jednym
z celéw Traktatu, musi stanowié¢ gwarancje,
ze wszystkie oznaczone nim towary lub
ustugi zostaly wyprodukowane lub sg $wiad-
czone pod kontrola okreslonego przedsie-
biorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpo-
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wiedzialnoéé za ich jakosé””. Sad Pierwszej
Instancji uznal réwniez, Ze nie jest
konieczne, aby znak towarowy ,przekazywatl
dokladng informacje o tozsamoéci produ-
centa towaru lub $wiadczacego ustugi.
Wrystarczy, aby znak towarowy pozwalal
danym odbiorcom odréznié towar lub
ustuge, ktére oznacza od tych majacych inne
pochodzenie handlowe, jak tez aby pozwalal
stwierdzié, ze wszystkie towary i ustugi jakie
on oznacza zostaly wyprodukowane, wpro-
wadzone do obrotu i dostarczone pod
kontrolg wlasciciela znaku, ktéremu mozna
przypisa¢ odpowiedzialnoéé za ich jakosé”®.

23. W pierwszej kolejnosci nalezy przypom-
nieé¢, ze art. 4 rozporzadzenia stanowi, ze
»[W]spdlnotowy znak towarowy moze skia-
da¢ si¢ z jakiekolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej [...],
pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozli-
wiajg odréznianie towaréw lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towaréw lub uslug
innych przedsiebiorstw”.

24. Jednoczeénie na mocy art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 jedna z absolutnych
podstaw odmowy rejestracji jest aby ,znak
towarowy pozbawiony jakiegokolwiek odré-
zniajacego charalteru”. Jak zauwazyt ostatnio
w zwigzku z tym rzecznik generalny F. G.
Jacobs, ten zakaz rejestracji znaku towaro-
wego pozbawionego jakiegokolwiek odrd-
zniajacego charakteru, wystepujacy w lit. b),
nie ogranicza sie do powtdrzenia ustanowio-
nego w art. 4 rozporzadzenia nr 40/94

7 — Wyrok z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. str. 1-5507, pkt 28,

8 — Wyrok z dnia 19 wrzeénia 2001 r. w sprawie T-118/00 Procter
& Gamble przeciwko OHIM (kwadratowa biala pastylka
z zielonymi i jasnozielonymi plamami), Rec. str. 11-2731,
pkt 53.
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wymogu, zgodnie z ktérym znak towarowy
»umozliwia odrdznianie towaréw lub usiug
jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsigbiorstw”, a ktéry
poprzez odwolanie do art. 7 ust. 1 lit. a)
rzeczonego rozporzadzenia réwniez stanowi
bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji.
W istocie ,wydaje sie, ze w rozsadny sposéb
mozna wywnioskowad, iz art. 4 i art. 7 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia odnosza si¢ do ogélnej,
bezwzglednej i abstrakcyjnej zdolnosci odré-
znienia towaréw roznego pochodzenia, pod-
czas gdy art. 7 ust. 1 lit. b) odnosi si¢ do
odrdzniajacego charakteru w zwigzku z dang
klasa towaréw” °.

25. Wymdg odroézniajacego charakteru,
ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94, ma na celu, jak zostalo to
potwierdzone w sprawie Windsurfing
Chiemsee, zagwarantowanie w szczeg6lnosci,
aby znak towarowy ,pozwalal rozpoznaé, ze
dany towar w stosunku do ktérego zwrécono
sie o rejestracje pochodzi z jednego okre$lo-
nego przedsiebiorstwa, a zatem odréznié go
od towaréw pochodzacych z innych przed-
siebiorstw” '°. Pézniejsze orzecznictwo Try-
bunalu potwierdzilo to stanowisko ..

9 — Opinia rzecznika generalnego F. G. Jacobsa z dnia 11 marca
2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen
przeciwko OHIM (zawistej przed Trybunatem, pkt 16). Zobacz
réwniez podobnic wyrok z dnia 18 czerwea 2002 r. w sprawie
C-299/99 Philips, Recstr. 1-5475, pkt 37 i 39. Wyrok ten
dotyczy podobnego przepisu, zawartego w art. 3 ust. 1 lit. b)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG 7 dnia 21 grudnia
1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw Paristw
Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych
(Dz2.U. 1989, L. 40, str. 1).

10 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. [-2779,
pkt 46, przywolany tutaj per analogiam, jako z¢ dotyczy on
art. 3 dyrektywy 89/104 tozsamego 2z art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. W przeciwienstwie do rozporza-
dzenia nr 40/89 dyrektywa 89/104 znajduje zastosowanie do
krajowych, a nie wspolnotowych znakdw towarowych.

11 — Zobacz ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Philips, pkt 35,
wyrok z dnia 8 ﬁ\vmmin 2003 r. w sprawach polyczonych od
C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. 1-3161, pkt 40, oraz
wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel,
Rec. str. 11725, pkt 48. Wszystkie wspomniane wyroki
dotyczg art. 3 lit. b) dyrektywy 89/104, ktory jest tozsamy
z art. 7 ust. 1 hit. b) roporzadzenia nr 40/94.

26. Najnowsze orzecznictwo Sadu Pierwszej
Instancji potwierdza te sama lini¢ orzecznic-
twa, podkreslajac szczegdlnie w kwestii ana-
lizy odrozniajacego charakteru hasta rekla-
mowego, ze haslo to ,ma odrézniajacy
charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/89 jedynie wowczas,
gdy moze byé odbierane jako okreslajace
pochodzenie handlowe danych towaréw lub
ustug, tak aby umozliwi¢ wlasciwemu kre-
gowi odbiorcéow odréznienie bez ryzyka
wprowadzenia w bigd, towaréw i uslug
wlasciciela znaku towrowego od towaréw
i uslug majacych inne pochodzenie hand-
lowe” 2,

C — Kryterium oceny odrézniajgcego cha-
rakteru znaku towarowego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94
oraz kwestia, czy ocena odrdzniajgcego cha-
rakteru hasta reklamowego uzasadnia szcze-
golne traktowanie wzgledem innych znakéw
towarowych

27. Pierwsze nasuwajace si¢ pytanie —
zasadnicze dla dokonania oceny, czy Sad
Pierwszej Instancji dokonal poprawnej
wykfadni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/89 — dotyczy rozstrzygnigcia, w jaki
sposéb ma by¢ oceniany odrézniajacy cha-
rakter znaku towarowego w rozumieniu tego
przepisu. Innymi slowy, nalezy okresli¢
kryteria, ktérymi nalezy postuzy¢ sie przy

12 — Wyroki z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes
Enterprises przeciwko OHMI (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS), Rec. str. 11-5179, pkt 20, oraz z dma 3 lipca
2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko
OHMI (BEST BUY), Rec. str. 11-2235, pkt 21.
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tej ocenie. W zwigzku z tym nasuwa sie
kolejne pytanie, a mianowicie czy hasto
reklamowe uzasadnia specjalne traktowanie
przy ocenie odrdzniajacego charakteru hasfa
jako znaku towarowego.

28. W odniesieniu do pierwszgo pytania, jak
podkreélajg Urzad i rzad Zjednoczonego
Krélestwa, orzecznictwo Trybunalu, poczgw-
szy od wyroku z dnia 16 lipca 1998 r.
w sprawie Gut Springenheide i Tusky, jest
jednoznaczne. W wyroku tym Trybunat
ustanowil kryterium o ogéinym i jednolitym
zastosowaiu dla okreélenia, czy zwrot rekla-
mowy lub znak towarowy moga wprowadzi¢
nabywce w blad. W zwigzku z tym Trybunat
przyjat jako punkt odniesienia domniemane
oczekiwania przecietnego konsumenta wlas-
ciwie poinformowanego i dostatecznie uwaz-
nego i rozsadnego w odniesieniu do tego
zwrotu '®, Kryterium to zostalo potwier-
dzone w wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie Llyod Schuhfabrik Meyer ',
w szczegdlnym zakresie znakéw towarowych
przy okreslaniu czy znak towarowy ma
wysoce odrézniajacy charalkter.

29. Ocena odrézniajacego charakteru znaku
towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 powinna by¢ doko-
nana, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw
i ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje
znaku towarowego i ktérych odrdznienie jest
celem tego znaku'’. Ocena ta ma byé
nastepnie oparta na sposobie odbioru przez
dany krag odbiorcéw, zlozony z kon-

13 — Wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 Gut
Springenheide i Tusky, Rec. str. I-4657, pkt 30, 31 i 37 oraz
sentencja.

14 -— Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Liyod
Schuhfabrik Meyer, Rec, str, 1-3819, pkt 26.

15 — Podobnie wyrok z dnia 4 paidziernika 2001 r. w sprawie
C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. 1-6959, pkt 29, w kontekécie
dyrektywy 89/104.
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sumentéw przedmiotowych towaréw i uslug.
Analiza ta dokonywana jest
z uwzglednieniem przypuszczalnego sposobu
postrzegania przez przecigtnego konsumenta
danej kategorii towaréw lub ustug, wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie uwaznego
i rozsadnego'®, Takie stanowisko przyjete
w przedmiocie oceny odrézniajgcego charak-
teru znaku towarowego wystepowalo réw-
niez w orzecznictwie Sadu Pierwszej Instan-
cji przed wydaniem zaskarzonego w tym
przypadku wyroku ',

30. Na t};m etapie nasuwa sie kolejne
pytanie: czy dopuszczalno$éé rejestracji haset
reklamowych jako znakéw towarowych uza-
sadnia szczegdlne traktowanie wzgledem
kryteriéw zwyczajowo przyjetych
w orzecznictwie. Trybunal mial juz okazje
stwierdzié, ze ,rejestracja znaku towarowego
skladajacego si¢ z oznaczeni lub wskazdwek,
uzywanych réwniez jako hasta reklamowe,
oznaczenia dotyczace jakosci lub wyrazenia
zachecajace do zakupu towardw lub ustug
objetych tym znakiem, nie jest sama w sobie
wykluczona ze wzgledu na tego rodzaju
uzycie” '8,

16 — Zobacz podobnie w odniesieniu do art. 3 lit. b} dyrektywy
89/104 w przedmiocie ksztaltu towaru ww. wyroki:
w przypisie 9 — w sprawie Philips, pkt 63, w przypisie 11
— w sprawie Linde i in,, pkt 41, oraz w sprawie Henkel,
pkt 50.

17 — Sad Pierwszej Instancjii w ww. w przypisie 8 wyrokn
w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM (kwadratowa
biala pastylka z zielonymi i jasnozielonymi plamami), pkt 54,
przyznal, ie dla okreSlenia, czy znak towarowy posiada
odrézniajacy charakier w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy ,ustalié, w ramach uprzed-
niego badania i abstrahujac od jakiegokolwiek uzycia
oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, czy zgloszony znak pozwala na odréznienie przez
docelowy krag odbiorcéw danych towaréw od towaréw
majacych inne pochodzenie handlowe w momencie dokony-
wania przez nich wyboru przy zakupie”. Sad w pkt 57 tego
wyrcku stwierdzit réwniez, ze nalezy ,oceni¢ odrézniajacy
charakter zgloszonego znaku uwzgiedniajac domniemane
oczekiwania przecigtnego konsumenta wiasciwie poinformo-
wanego i dostatecznie uwaznego i rozsadnego”, potwierdza-
jac tym samym stanowisko przyjete w ww. w przypisie 13
wyroku w sprawie Springenheide i Tusky.

18 — Wyzej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawie Merz &
Krell, pkt 40.



OHIM PRZECIWKO ERPO MOBELWERK

31. Jest jednak oczywiste, ze problem roz-
wazany w tym przypadku jest inny, jako ze
sprowadza si¢ on do rostrzygniecia, czy haslo
reklamowe w postaci wyrazenia slownego
zawierajacego oznaczenie jakosci reklamo-
wanych tym hastem towarow lub ustug,
uzasadnia traktowanie réine od traktowania
innych rodzajéw znakéw towarowych. Pozo-
staje mi jedynie zgodzi¢ si¢ z zasada wyra-
zona w zaskarzonym wyroku, ktéra potwier-
dza, ze nic nie uzasadnia surowszego
traktowania hasel reklamowych wzgledem
innych znakéw towarowych.

32. Podobne stanowisko wyrazil Trybunal
w kilku ostatnich wyrokach ' stwierdzajac,
ze art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 {ktéry
odpowiada art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94] nie dokonuje rozréznienia miedzy
réznymi kategoriami znakdw towarowych,
jesli chodzi o ocene ich odrézniajacego
charakteru. Takie stanowisko zajat Sad
Pierwszej Instancji w wyroku wydanym
przed zaskarzonym wyrokiem w sprawie
Procter & Gamble przeciwko OHIM?°
w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

33. Niemniej jednak ocena, czy dany znak
towarowy pozwala na okre$lenie pochodze-

19 — Zobacz w odniesieniu do znakéw towarowych
o tréjwymiarowych ksztaftach, ww. wyroki: w przypisie 9
— w sprawie Philips, pkt 48, i w przypisic 11 — w sprawie
Linde i in., pkt 421 43,

20 — Wyzej wymieniony w przypisie 8, pkt 55, pnlwwrdmn( ze
rzedmiotowa ht. [\) .nie czyni rozedznienia migdzy réznymi
categoriamt znakow towarowych. Kryteria oceny odrézniajg-

cego charakteru (ro;\\(mmrm\)d\ znakow towarowych, na
ktore sklada sig ksztalt towaru, nie s rozne od kryteriow
stosowanych do innych kategori znakow towarowych”.

nia danego towaru lub ustugi, powinna by¢
dokonywana w kontescie poszczegdlnych
przypadkow. Jezeli bowiem ogdlnym kryte-
rium uzywanym dla oceny odrézniajacego
charaktern kazdego znaku towarowego jest,
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, przypuszczalny sposéb postrzega-
nia przez przecigtnego konsumenta klasy
towaréw, dla ktérych zastrzezono znak, to
wlasciwe organy oceniajgc odrézniajacy cha-
rakter znaku towarowego majg zastosowac to
kryterium zgodnie ze sposobem postrzegania
danych towalow przez przecigtnego konsu-
menta®'. Ocena ta w nieodzowny sposéb
zaklada 1zeczyw1ste uwzglednienie charak-
teru i szczegolnych wlasciwosci zgloszonego
znaku towarowego.

34. W zwigzku z tym Trybunat stwierdzil, ze
w ramach praktycznej oceny odrézniajacego
charakteru znaku towarowego tréjwymiaro-
wego lub zlozonego z koloréw sposéb
postrzegania przecietnego konsumenta nie
jest koniecznie taki sam jak w przypadku
znaku slownego czy graficznego, powstalego
na bazie oznaczenia niezaleznego od wygladu
towaréw nim oznaczanych ?%. Sad Pierwszej
Instancji potwierdzil to przed wydaniem
zaskarzonego wyroku w odme51emu do
tréjwymiarowych znakéw towarowych %3

2t — Zobacz podobnie ww. w przypisic 11 wyrok w sprawie
Henkel, pkt 51.

22 — Zobacz ww. w przypiste 11 wyrok w sprawie Henkel, pkt 52,
oraz wyrok 2z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel, Rec. str. 1-3793, pkt 65.

23 — Zabacz podobnte waw. w przypisie 8 wyrok w sprawie Procter
& Gamble przeciwko OHIM, pkt 56.
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35. Jest tak réwniez poniewaz przecietny
konsument nie jest przyzwyczajony do tego,
zeby okresla¢ pochodzenie towaréw na pod-
stawie na przyklad ksztaltu ich opakowania
czy koloru, bez dodatkowych elementéw
graficznych lub stownych, a zatem
w przypadku znaku o tréjwymiarowym
ksztalcie lub skladajacego si¢ z koloréw
przyznanie danemu znakowi odrézniajacego
charakteru moze okazaé sie trudniejsze
w praktyce **,

36. Moim zdaniem zachodzi to réwniez
w przypadku oceny in concreto odrézniaja-
cego charakteru wyrazenia stownego takiego
jak hasto reklamowe, ktére samo przez sie
w odniesieniu do danego towaru zawiera
przekaz reldlamowy w jezyku w jakim zostalo
ono wyrazone. W przypadku takiego wyra-
zenia zrozumiale staja sie trudnosci przeciet-
nego konsumenta w postrzeganiu go jako
okreélajacego pochodzenie towaru, pozwala-
jace na odroéznienie tego towaru od innych
towaréw nalezacych do tej samej klasy, lecz
posiadajacych odmienne pochodzenie. Jest
tak szczegdlnie w przypadku, gdy haslo to
zachwala wlaéciwodci zwyczajowo zwigzane
z wszystkimi towarami i uslugami z danej
Kklasy.

37. Przecigtny konsument w takiej sytuacji
nie odbiera takiego wyrazenia zachwalaja-
cego jako$¢ towaru jako okre§lenia jego
pochodzenia handlowego, kt6re rézni si¢ od
pochodzenia innych towaréw z tej samej

24 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 11 wyroki w sprawie
Henkel, pkt 52; Linde i in.,, pkt 48, dotyczace tréjwymiaro-
wego znaku towarowego, oraz w przypisie 22 — w sprawie
Libertel, pkt 65, odnoszacy sie do znaku towarowego
zlozonego z koloréw.
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klasy, wytworzonych przez inne przedsie-
biorstwo. Nie odnosi si¢ to do innego
rodzaju wyrazen, jak wymyslone sformulo-
wanie (np. XTPO33), pozbawione jakiego-
kolwiek przypisanego mu znaczenia, zachwa-
lajacego wlasciwosci ogélnie zwigzane
z towarami danej klasy. Nie ma to rowniez
zastosowania do hasta zawierajacego ele-
ment, ktéry umozliwia przecietnemu konsu-
mentowi odréznienie handlowego pochodze-
nia towaru, dla ktérego znak zostat
zgloszony, od innych towaréw tej samej
klasy, o odmiennym pochodzeniu handlo-

wym.

38. Mozna zatem uznad, ze hasto reklamowe
posiada jako znak towarowy odrézniajacy
charakter, o ile przecigtny konsument
w naturalny sposob nie ustanowi zwiazku
miedzy tre§cia danego hasta
a wlaéciwoéciami, jakie konsumenci przypi-
suja zwyczajowo danej klasie towaréw. W ten
sposéb, zgodnie ze sposobem postrzegania
przez przecigtnego konsumenta, hasto rekla-
mowe umozliwia okreslenie handlowego
pochodzenia towaru, dla kidrego znak zostat
zgloszony. Nie stoi to jednak na przeszkodzie
temu, aby z uwagi na dlugotrwale uzywanie
hasta przecietny konsument zaczal je
postrzegaé jako okreslenie handlowego
pochodzenia towaru. W tym przypadku
sznak towarowy nabywa odrézniajacy cha-
rakter, stanowiacy warunek jego rejestracji
w wyniku uzywania” %, Sytuacja ta zostala
wyraznie uznana w art. 7 ust. 3 rozporzg-
dzenia nr 40/94, lecz jest oczywiste, Ze
niniejszy przypadek nie dotyczy takiej sytua-
cji.

25 — Ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Philips, pkt 58,
odnoszacy sie do odpowiedniego przepisu dyrektywy.
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39. W tym przypadku nalezy ustalié, czy
przecietny konsument towaréw z klasy 12
i 20 moze zinterpretowaé zasade wygody
jako charakteryzujaca w szczegélnosci
towary Erpo, czy — wrecz przeciwnie —
uzna on, ze zasada ta charakteryzuje wszyst-
kim inne artykuly z tej klasy, pochodzace
z innych przedsiebiorstw, ktére w oczywisty
sposéb réwniez zabiegaja o poszanowanie
zasady wygody.

D — Utrzymywana niezgodnosé miedzy
pkt 43-46 zaskarzonego wyroku
i wspomnianym kryterium oceny odrézniajg-
cego charakteru znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia nr 40/94

40. Zaskarzony wyrok wyraznie odrzuca
opisane powyzej kryterinm oceny odréznia-
jacego charakteru znaku towarowego
w rozumieniu rzeczonej lit. b).

41. Wynika to jednoznacznie nie tylko
z pkt 46, lecz réwniez z pkt 43-45 zaskar-
zonego wyroku, w ktérych Sad Pierwszej
Instancji kwestionuje stanowisko przyjete
przez Izbe Odwolawcza Urzedu, gdy uznaje
on, ze wyrazenie ,DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT" nie posiada odréznia-
jacego charakteru w odniesieniu do towaréw
z klasy 12 (pojazdy ladowe i ich czgsci)
i z klasy 20 (meble mieszkaniowe i biurowe).

42. W pkt 43-45 zaskarzonego wyroku Sad
Pierwszej Instancji kwestionuje analize Izby
Odwolawczej Urzedu w czeéci, w ktorej
w pkt 30 i 31 zaskarzonej decyzji potwierdza
ona, ze wyrazenie ,DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT” bylo pozbawione
»dodatkowego elementu wyobraini” czy
»wkiadu wysitku twdrczego, ktéry by spowo-
dowal efekt zaskoczenia i w zwigzku z tym
nacechowania” umozliwiajacego przeciet-
nemu konsumentowi okresienie handlowego
pochodzenia towaréw, dla ktérych znak
zostal zgloszony.

43. Zaskarzony wyrok stwierdza ponadto, ze
analiza przeprowadzona przez Izbe Odwola-
wczg Urzedu oceniajaca odrézniajacy cha-
rakter rozwazanego w tym przypadku hasta
reklamowego zostala dokonana
z naruszeniem zasady, zgodnie z ktérg ocena
odrézniajacego charakteru hasta jako znaku
towarowego nie moze by¢ dokonana wedlug
surowszych kryteriéw niz kryteria stosowane
do innych rodzajéw oznaczen °.

44. Zgadzam sig¢, Ze nie mozna uznaé, iz
hasto reldamowe pozbawione jest odréznia-
jacego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jedynie
dlatego, ze nie posiada ono ,dodatkowego

gy .27
elementu wyobrazni” lub ,fanazji”?’.

26 — Zobacz zaskarzony wyrok, pkt 44, in fine.

27 — W tym 7naczemu wypowiada si¢ orzecznictwo cytowane
w pkt 41 zaskarzonego wyroku.
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45. Niemniej jednak jako niezgodne
z poprawna wyldadnig lit. b) jawi si¢ przyjete
w zaskarzonym wyroku stanowisko, zgodnie
z ktérym nawet w przypadku dokonywanej
w praktyce oceny odrézniajacego charakteru
znaku towarowego takiego jak haslo ,DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” odno-
szacego si¢ do pewnych klas towaréw,
wladciwe organy nie mogg stwierdzié, ze
hasto to nie zawiera w sobie dodatkowego
elementu wyobraZni, dzigki ktéremu
z punktu widzenia przecietnego konsumenta,
przy dokonywaniu zakupu przez docelowy
krag odbiorcéw, bedzie mozna odréznié
towar, dla ktérego zgloszono znak od towa-
réw odmiennego pochodzenia.

46. W tym przypadku ocena, dokonana
z punktu widzenia przecietnego konsumenta,
dotyczaca mozliwosci wywolania przez haslo
reklamowe skojarzenia u docelowego kregu
odbiorcéw miedzy wlaécicielem znaku towa-
rowego i towarami lub ustugami, ktérych
handlowe pochodzenie pragnie sie ustalié,
musi z koniecznoécia uwzglednié charakter
i szczegélne cechy zgloszonego do rejestracji
wyrazenia.

47. Wszystkie znaki towarowe nie posiadaja
jednak takiego samego charakteru ani tych
samych cech. Znaczgce réznice wystepuja
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nawet wéréd ogélu wyrazen stownych.
W zwigzku z tym na przyklad przecietny
konsument moze latwiej rozpoznaé odré-
zniajacy charakter w rozumieniu lit. b) cal-
kowicie wymyslonego sformulowania odno-
szacego sie do pewnego towaru, niz hasta
przedstawiajacego, nie tylko w wylacznie
opisowy sposdb, wlasciwoéci lub zasade,
jakim dany towar ma odpowiadaé.

48, W tym znaczeniu uznanie przez wlas-
ciwe organy, ze z punktu widzenia przeciet-
nego konsumenta haslo reklamowe zawiera
wylgcznie jako§é pozadang w produkeji
wszystkich artykuléw z danej klasy, a nie
jedynie tych artykuléw, ktére pochodza
7z przedsiebiorstwa, ktére wnosi
o rejestracje, nie jest sprzeczne z art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Uwa-
zam, ze przy praktycznym zastosowaniu
kryterium oceny odrézniajacego charakteru
znaku towarowego dopuszczalne jest, aby
Urzad uznal, ze zwyczajne hasto reklamowe
pozbawione jakichkolwiek szczegdlnych
dodatkowych elementéw nie pozwala
a priori na odrdznienie przez docelowy krag
odbiorcéw handlowego pochodzenia towaru,
dia ktérego wystepuje sie o rejestracje od
towaréw z tej samej klasy, ale o odmiennym
pochodzeniu.

49. Sadze zatem, ze tezy zawarte w pkt 43—
45 zaskarzonego wyroku wskazuja na bledne
zrozumienie kryterium oceny odrézniajacego
charakteru znaku towarowego w rozumieniu
wspomnianej lit. b), jak tez jego zastosowania
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w praktyce, prowadzac w pkt 46 do objas-
nienia nowego kryterium, ktére powinien,
jak sie utrzymuje, przyja¢ Urzad.

50. Z powyiszych rozwazan wynika jedno-
znacznie, ze kryterium wyrazone w pkt 46
zaskarzonego wyroku, stawiajac wymag
szczegblnego dowodu, narusza art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Nie moge
w tym wzgledzie zgodzi¢ si¢ z argumentami
przedstawionymi przez Erpo dla podtrzyma-
nia tezy przeciwnej. Zaskarzony wyrok
zastepuje bowiem kryterium oceny odréznia-
jacego charakteru znaku towarowego,
w rozumieniu wspomnianej lit. b), zgodnie
ze zwyczajowym sposobem odbioru przez
docelowy krag odbiorcéw tych towaréw lub
ustug nowym, zasadniczo réznym kryterium.

51. Zgodnie z tym nowym kryterium Urzad,
aby odmoéwié rejestracji hasla reklamowego
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94, powinien wykazaé, ze
wyrazenie to jest zwyczajowo uzywane
w obrocie handlowym. Uprzednio, dla
odmoéwienia rejestracji z uwagi na brak
odrézniajacego charakteru, niezbednym
bylo, aby ta grupa syntaktyczna nie byla
postrzegana, przy uwzglednieniu zwyczajo-
wego odbioru przez docelowy krag odbior-
céw danej klasy towaréw, jako wskazowka
handlowego pochodzenia towaréw lub ustug,
umozliwiajaca odrdznienie ich od towardw
i uslug o odmiennym pochodzeniu. I to
niezaleznie od tego, czy hasto to bylo
rzeczywiscie uzywane w praktyce handlowej.

52. Wymog, zgodnie z ktérym dia odmowy
rejestracji w oparciu o lit. b) nalezy wykazad,
ze zgloszone do rejestracij wyrazenie jest
»Zwyczajowo uzywane w przekazach handlo-
wych, a w szczgolnosci reklamowych” jest
wyraznie niezgodny z poprawnym kryterium
oceny odrézniajagcego charakteru znaku
towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, omawianego
w niniejszej opinii *°.

53. Inne argumenty przywolane przez Urzad
i podzielane przez rzad Zjednoczonego
Krélestwa przemawiajy, moim zdaniem,
przeciwko przyjeciu nowego kryterium,
przedstawionego przez Sad Pierwszej Instan-
cji w zaskarzonym wyroku. Chodzi, po
pierwsze, o fakt, ze nowe kryterium, ktére
umozliwia przyznanie wylacznych praw do
hasta reklamowego, takiego jak rozwazane
w tym przypadku, pozbawia innych wytwér-
cow artykuldw z tej samej klasy towardw, jak
np. mebli biurowych, mozliwosci swobod-
nego zaprezentowania ich towaréw jako
opracowanych i wyprodukowanych zgodnie
z ,zasadg wygody”. Wniosek taki jest moim
zdaniem nie do przyjecia i nie jest w zaden
sposéb oczywiste, ze zostanie on uchylony

28 — Zobacz powyze), pht 27-39.
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przez art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
Ponadto latwiej jest zakwestionowaé lojal-
no$¢ dziatania konkurencyjnego przedsie-
biorstwa, ktére chce powolaé sie na ,zasade
wygody” w takiej formie, po zastrzezeniu jej
jako wspolnotowego znaku towarowego
przez inne przedsiebiorstwo.

54. Przyjecie ogdlnego kryterium dla doko-
nania rejestracji jako znaku towarowego
prostych hasel reklamowych, ktére niezalez-
nie od ich bardziej lub mniej twdrczego
charakteru zachwalaja wlasciwosci towaru
lub uslugi, ogranicza zakres swobody wypo-
wiedzi innych producentéw artykuléw lub
uslug z tej samej klasy. Producenci ci
powinni mie¢ mozliwo$¢ powolania si¢ na
te same wladciwo$ci w prezentacji ich
towaréw bez jakichkolwiek ograniczen praw-
nych. Dopuszczenie rejestracji hasel rekla-
mowych na warunkach zaproponowanych
w pkt 43-46 zaskarzonego wyroku zacheci-
foby istniejace juz przedsiebiorstwa do rejes-
tracji réznych wyrazeti zachwalajacych wias-
ciwoéci towaréw lub uslug. Dostep do rynku
z tymi samymi towarami i ustlugami stalby sie
dla nowych podmiotéw trudniejszy.

55. W zwigzku z tym sadze, Ze jednym
z celéw art. 7 ust, 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 jest unikniecie, aby poprzez przy-
zwolenie na rejestracje jako znakéw fowaro-
wych sformulowan pozbawionych odréznia-
jacego charakteru, niestusznie zostaty
ograniczone mozliwosci innych uczestnilkéw
obrotu gospodarczego do postugiwania sig
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tymi sformulowaniami dla towaréw i ustug
z tej klasy %°.

56. Kolejna trudnoé¢ wywolana przez nowe
kryterium przyjete w zaskarzonym wyroku
wynika z niespdjnosci, jaka wprowadza ono
w stosunku do orzeczniciwa Trybunalu.
Trybunal orzek! bowiem, ze mozna odmdéwié
rejestracji wyrazenia stownego jako znaku
towarowego z uwagi na jego wylacznie
opisowy charakter, nawet jeéli w danym
momencie nie uzywa sie go jako wskazéwki
opisujacej dang kategorie towaréw; wystar-
czy, aby takie uzycie byto mozliwe *°. Trybu-
nal potwierdzil ostatnio to stanowisko
w wyroku w sprawie OHIM przeciwko
Wirgley, gdzie stwierdzil on, ze ,dla odmowy
rejestracji przez OHIM na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie jest
konieczne, aby oznaczenia i wskazéwki skia-
dajace si¢ na znak towarowy, o ktérym mowa
w tym przepisie, byly rzeczywiscie uzywane
w celu opisania tych towaréw lub ustug
w chwili zgloszenia wniosku o rejestracje.
Wrystarczy, jak wskazuje samo brzmienie
tego przepisu, aby rzeczone oznaczenia
i wskazéwki mogly zostaé uzyte do tego

c elun 31

57. W $wietle powyzszgo sadze, Zze Urzad
stusznie stara sie zwréci¢ uwage na fakt, iz
zaskarzony wyrok wymagajac — dla odmowy
rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)

29 — Zobacz w zwigzku z tym ww. w przypisie 22 wyrok w sprawie
Libertel, pkt 44-60, dotyczacy rejestracji znaku towarowego.
Zobacz réwniez opinia rzecznika generalnege F. Jacobsa
w ww. w przypisie 9 w wyroku w sprawie SAT.1 Satelliten-
Fernsehen przeciwko OHIM, pkt 57.

30 - Zobacz podobnie ww. w przypisie 10 wyrok wsprawie
Windsurfing Chiemsee, pkt 37.

31 — Wyrok z dnia 23 paZdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P
OHIM przeciwko Wirgley, Rec. str. 1-12447, pkt 32,
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rozporzadzenia 40/94 — dowodu uzywania
hasta reklamowego w stosunkach handlo-
wych, a w szczegélnosci w reklamie, jest
sprzeczny z kryterium przyjetym przez Try-
bunat dla oceny opisowego charakteru znaku
towarowego w rozumieniu lit. ¢) tego prze-
pisu. Sprzecznosé ta jest szczegdlnie niepo-
zadana ze wzgledu na to, ze przepisy te
stosuje si¢ lacznie,

58. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem przy-
jetym w zaskarzonym wyroku, ocena odré-
zniajacego charakteru znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 bylaby dokonywana wedlug
duzo bardziej liberalnego kryterium niz
kryterium, w oparciu o ktéore bada sig
podstawe odmowy rejestracji z uwagi na
opisowy charakter. Tymczasem nic nie
uzasadnia takiej rozbieznosci, gdyz art. 7
ust. 1 lit. b) w zaden sposdb nie wskazuje, aby
dla odmowy rejestracji z uwagi na brak
odrézniajacego charakteru nalezalo wykazac,
ze dany znak towarowy jest tradycyjnie
uzywany w stosunkach handlowych.

59. Wymog ten zostal postawiony w art. 7
ust. 1 lit. d), a nie lit. b), ktéry to przepis
suzaleznia odmowe rejestracji znaku towa-
rowego od jednego warunku, aby oznaczenia
lub wskazéwki skiadajace sie wylacznie na
ten znak, weszly do jezyka potocznego lub
byly zwyczajowo uzywane w uczciwych

i utrwalonych praktykach handlowych, dla
oznaczenia towaréw lub usltug, dla ktérych
znak zostal zgloszony”?2. Jak podkresla
zatem Urzad, je$li przyjete kryterium oceny
odré6zniajacego charakteru znaku towaro-
wego, w rozumieniu lit. b) stanowiloby
kryterium przyjete przez Sad Pierwszej
Instancji w zaskarzonym wyroku, lit. d)
stracitaby racje bytu.

60. Chcialbym na koncu dodaé, ze to nowe
kryterium oceny odrdzniajacego charakteru
znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, wprowa-
dzone w zaskarzonym wyroku i sltusznie
zakwestionowane przez Urzad, zostalo juz
wcze$niej uznane, przynajmniej
w dorozumiany sposéb, za niemozliwe do
utrzymania — przez czwarty izbe Sadu
Pierwszej Instancji, ktora wydata zaskarzony
wyrok. W wyroku z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie Fieldtwrf przeciwko OHIM ™,
dotyczacym rejestracji stownego znaku towa-
rowego ,looks like grass... feels like grass...
plays like grass...” dla klasy towaréw obej-
mujacych sztuczne powloki powierzchniowe
i ich instalacje, kryterium przyjete w pkt 46
zaskarzonego wyroku zostalo odrzucone **,

32 — Wyzej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawie Merz &
Keell, pkt 41, dotyczgcy preepisu réwnowaznego z art. 3 ust. 1
lit. d) dyrektywy 89/104.

33 — Wyrok z dmia 31 marca 2004 r. w sprawie T-216/02 Fieldturf
przeciwko OHIM, dotychczas nicopublikowany w Zbiorze.

34 — W pkt 34 tego wyroku powicdziane jest, ze ,zgodnie
z orzecznictwem poznicjszym w stosunku do tego wyroku
[wyroku zaskarzonego w sprawie Erpo] znakami towaro-
wymi, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, s3 nic tylko znaki zwyczajowo uzywane w obrocie
celem prezentacjs przedmiotowych towarow i ushug, ale
rowniez znaki, ktore w ten sposob moga by¢ uzyte”. Pkt 35
dodaje, ze ,zastrzezony znak towarowy zardowno
w odniesieniu do towardw jaki ustug, nie moze byé¢
Fuslr/cgnny jako okreslajacy pochodzenia, ale wylgczmie jako
hasto reklamowe”.
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61. Jak zaznaczylem powyzej, uchylenie
zaskarzonego wyroku nie zaklada
z koniecznodcia, ze decyzja odmawiajaca
rejestracji jest zgodna z prawem, jako ze
Sad Pierwszej Instancji nie wypowiedzial sie

V — Opinia

w kwestii trzeciego zarzutu podniesionego
przez Erpo celem uchylenia decyzji Izby
Odwotawczej. Proponuje zatem, aby Trybu-
nat przekazal sprawe do ponownego roz-
poznania przez Sad Pierwszej Instancji.

62. Jako wniosek z powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunat:

1) uchylit wyrok Sadu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
T-138/00 Erpo Mobelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEM-

LICHKEIT);

2) przekazal sprawe do ponownego rozpoznania przed Sad Pierwszej Instancji; i

3) zastrzegl rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw.
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