Sprawa T-402/02

August Storck KG
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy w ksztalcie zwinietego
opakowania cukierka (ksztalt papierka od cukierka) — Przedmiot zgloszenia —
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
(WE) nr 40/94 — Charakter odrézniajacy uzyskany w nastepstwie uzywania —
Artykut 7 ust. 3 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 — Prawo do przedstawienia uwag —
Artykul 73 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 — Badanie stanu faktycznego
z urzedu — Artykut 74 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. . . II - 3855

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Oznaczenia, z ktorych moze skladac sie znak towarowy — Przedstawienie graficzne znaku
towarowego, w szczegdlnosci kolorowego znaku towarowego — Wymogi podlegajgce
spetnieniu

(rozporzqdzenie Rady nr 40/94, art. 4; rozporzgdzenie Komisji nr 2868/95, art. 1, zasada 3
ust. 2)
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2. Wipdlnotowy znak towarowy — Procedura rejestracji — Wycofanie, ograniczenie oraz
zmiana zgloszenia znaku towarowego — Wymdg dzialania w sposéb wyrainy
i bezwarunkowy — Ograniczenie, o ktdre wniesiono tytulem ewentualnym — Nieu-
wzglednienie
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 44 ust. 1 )

3. Wapdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru
odrésniajgcego — Graficzny znak towarowy bedacy przedstawieniem opakowania cukierka
(ksztalt papierka od cukierka)

(rozporzqdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b))

4. Wspélnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru
odrézniajacego — Ocena dokonywana przez Urzqd — Znak towarowy zgloszony dla
towaréw powszechnego uzytku — Odwotanie sig do przyjetych prakiyk w obrocie danymi
towarami — Niedopuszczalnosé

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b))

5. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru
odrézniajgcego — Graficzny znak towarowy bedgcy przedstawieniem ksztaltu opakowania
— Charakter odrézniajacy — Kryteria oceny — Koszt wytworzenia desygnatu znaky —
Wrylgczenie
(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b))

6. Wispdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru
odrézniajgcego, opisowe lub o charakterze zwyczajowym — Wyjatek — Uzyskanie
charakteru odrétniajgcego w nastegpsiwie uzywania — Kryteria oceny

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3)

7. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odrézniajgcego — Wyjgtek
— Uzyskanie w nastgpstwie uzywania — Zakres — Znak towarowy pozbawiony charaktery
odrézniajacego w calej Wspdlnocie — Uzyskanie w nastgpsiwie uzywania réwniez w calef
Wspélnocie
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3)
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8. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —

Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru
odrézniajgcego — Wyjatek — Uzyskanie w nastepstwie uzywania — Badanie dokonywane
przez Urzgd — Ograniczenie do faktow wskazanych przez zglaszajgcego znak towarowy

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3 i art. 74 ust. 1 )

Przedstawienie graficzne wspélnoto-
wego znaku towarowego w rozumieniu
art. 4 rozporzgdzenia nr 40/94 i zasady 3
ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 musi
umozliwia¢ wizualne przedstawienie
oznaczenia, w szczeg6lnosci za pomoca
obrazéw, linii lub znakéw, tak aby
oznaczenie to moglo zosta¢ precyzyjnie
okreslone. Aby moglo ono petni¢ swa
funkcje, przedstawienie graficzne musi
by¢ jasne, precyzyjne, kompletne samo
w sobie, fatwo zrozumiale, przystepne,
trwate i obiektywne.

Zatem sama prébka koloru nie spetnia
przedstawionych wymogéw, poniewaz
moze si¢ ona z czasem zmieni¢. Nato-
miast polaczenie probki koloru z jego
opisem stownym moze stanowié¢ przed-
stawienie graficzne, pod warunkiem ze
opis jest jasny, precyzyjny, kompletny
sam w sobie, latwo zrozumialy, przy-
stepny i obiektywny. Jeéli polaczenie to
nie spetnia wymogo6w zaistnienia przed-
stawienia graficznego, szczegélnie
w przypadku braku precyzji lub trwa-
tosci, braki te moga zosta¢ w pewnych

okolicznosciach uzupelnione okresle-
niem koloru za pomocg migdzynaro-
dowo uznanego systemu identyfikacji.

(por. pkt 25 i 26)

O ile prawdy jest, ze zgodnie z art. 44
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego zgla-
szajacy moze w kazdej chwili wycofaé
zgloszenie wspdlnotowego znaku towa-
rowego lub ograniczy¢ zawarty w nim
wykaz towaréw lub ustug, a zatem ze
mozliwo$¢ ograniczenia wykazu towa-
réw i ustug przysluguje zatem jedynie
zglaszajacemu, ktéry moze w kazdej
chwili skierowa¢ w tym zakresie wniosek
do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
1 wzory), o tyle wycofanie catkowite lub
w czedci zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego lub ograniczenie
zawartego w nim wykazu towaréw musi
zosta¢ dokonane w sposéb wyrazny
i bezwarunkowy.
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W konsekwencji nie mozna uwzglednié
wniosku zglaszajacego o dokonanie
ograniczenia wykazu fowaréw zawartego
w zgloszeniu wylacznie do czeéci tych
towaréw zawartego w odwolaniu od
decyzji odrzucajacej wniosek o rejestra-
cje jedynie tytulem ewentualnym, na
wypadek gdyby Izba Odwolawcza zamie-
rzala odrzucié¢ zgloszenie dla wszystkich
towar6w nim objetych,

(por. pkt 33 i 34)

Oznaczenie graficzne, na kiére sklada sig
przedstawienie zwinietego opakowania
cukierka (ksztalt papierka od cukierka)
w odcieniu ziotego, stuzacego do opa-
kowywania cukierkéw, o kidrego rejes-
tracje wniesiono dla ,cukierkéw” nale-
zacych do klasy 30 porozumienia nicej-
skiego, pozbawione jest w odniesieniu do
tych towar6éw charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego,
poniewaz nie odréznia si¢ znaczaco od
opakowani omawianych towaréw stoso-
wanych powszechnie w obrocie
i kojarzonych w sposéb naturalny
z typowym ksztaltem opakowania
wspomnianych towaréw, z takim skut-
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kiem, ze cechy kombinacji ksztattu
i koloru nie zostang zapamigtane przez
wiaéciwy krag odbiorcéw jako wska-
z6éwka pochodzenia handlowego.

{por. pkt 57, 62)

Dokonujac oceny w zakresie braku
samoistnego charakteru odrézniajacego
zgloszonego wspdlnotowego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw
powszechnego uzytku w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, Urzad Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) moze odwola¢ si¢ do przyjetych
praktyk w obrocie danymi towarami, bez
koniecznosci podania konkretnych przy-
kladéw takich praktyk. W istocie Urzad
moze oprze¢ swa analize na faktach
wynikajacych z doéwiadczenia Zycio-
wego czerpanego ogélnie ze sprzedazy
towaréw powszechnego uzytku, ktére to
fakty moga by¢ przypuszczalnie znane
wszystkim, a w szczegblnosci konsu-
mentom tych towaréw.

(por. pkt 58)

Koszty wytworzenia danego ksztattu
opakowania nie stanowia istotnego kry-
terium oceny charakteru odrézniajacego
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graficznego wspoélnotowego znaku towa-
rowego, na ktéry sklada sie przedstawie-
nie ksztaltu opakowania, w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. W istocie ksztalt pozbawiony
charakteru odrézniajacego nie moze
uzyska¢ takiego charakteru z uwagi na
koszty jego wytworzenia.

(por. pkt 59)

Uzyskanie przez wspélnotowy znak
towarowy charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania, 0 czym mowa
w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94,
wymaga po pierwsze, by przynajmniej
znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbior-
céw identyfikowata na jego podstawie
towary lub ustugi jako pochodzgce
z okreslonego przedsiebiorstwa. Jed-
nakze okolicznoéci, w ktérych wymag
uzyskania charakteru odrézniajacego
w nastgpstwie uzywania moze zostaé
uznany za spelniony, nie mogg zostaé
wykazane wylacznie na podstawie ogél-
nych i abstrakeyjnych danych, takich jak
okre$lone udzialy procentowe.

Po drugie w celu dopuszczenia rejestracji
znaku towarowego na podstawie art, 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 charakter
odrézniajacy uzyskany przez znak towa-
rowy w nastepstwie uzywania musi
zostaé wykazany w czeéci Unii Euro-

pejskiej, w ktérej jest on pozbawiony
tego charakteru w $wietle art. 7 ust. 1
lit. b)-d) wspomnianego rozporzadzenia.

Po trzecie dla celéw oceny uzyskania
charakteru odrézniajacego w nastep-
stwie uzywania w niniejszej sprawie
nalezy uwzgledni¢ czynniki takie jak
w szczegdlnodei udzial znaku towaro-
wego w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzy-
wania, wielko$¢ inwestycji dokonanych
przez przedsigbiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zaintereso-
wanych grup odbiorcéw, ktérym znak
towarowy umozliwia zidentyfikowanie
towaréw lub ustug jako pochodzacych
z okreglonego przedsigbiorstwa, jak row-
niez o$wiadczenia izb handlowych
i przemystowych lub innych stowarzy-
szeni zawodowych.

Po czwarte charakter odrézniajacy znaku
towarowego, wlaczajac w to charakter
odrézniajacy uzyskany w nastepstwie
jego uzywania, nalezy ocenia¢ réwniez
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
kidrych wystepuje si¢ o rejestracje, przy
uwzglednieniu przypuszczalnego spo-
sobu postrzegania go przez wlasciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaz-
nego i rozsgdnego przecietnego konsu-
menta omawianej kategorii towaréw lub
ustug.

(por. pkt 77-80)
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Wspélnotowy znak towarowy,
w stosunku do ktoérego bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji okreslona
w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 istnieje w calej Wspdlnocie,
musi uzyska¢ charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania réwniez
w calej Wspélnocie, aby mégt on zosta¢
zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3
wspomnianego rozporzadzenia.

(por. pkt 86)

Dokonujac oceny uzyskania przez
wspdlnotowy znak towarowy charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania
w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadze-
nia nr 40/94, Urzad Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) jest zobowigzany do
badania faktéw pozwalajacych na stwier-
dzenie uzyskania przez zgloszony znak
towarowy takiego charakteru wylgcznie
w przypadku, gdy zostaly one wskazane
przez zglaszajcego.
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W istocie o ile prawda jest, ze w zakresie
dotyczacym art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94 brak jest zasady nakazujacej, by
badanie dokonywane przez Urzad
(a mianowicie przez eksperta lub
w odpowiednim przypadku przez izbg
odwolawcza) bylo ograniczone do fak-
téw wskazanych przez strony, w prze-
ciwienistwie do przepisu art. 74 ust. 1
zdanie drugie wspomnianego rozporza-
dzenia dotyczacego wzglednych podstaw
odmowy rejestracji, o tyle wobec braku
twierdzenia zglaszajacego, Ze znak towa-
rowy uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania, ze wzgledow
praktycznych Urzad nie jest w stanie
bra¢ pod uwage okolicznosci, ze zglo-
szony znak towarowy mogh uzyskaé¢ taki
charakter.

(por. pkt 96)



