DEVELEY PRZECIWKO OHIM (KSZTALT BUTELKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (druga izba)

z dnia 15 marca 2006 r.”

W sprawie T-129/04

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, z siedziba w Unterhaching
(Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw R. Kunza-Hallsteina i H. Kunza-
Hallsteina,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Drugiej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 20 stycznia 2004 r. (sprawa R 367/2003-2), oddalajaca
wniosek o rejestracje jako wspdlnotowego znaku towarowego tréjwymiarowego
oznaczenia wyrazajacego sie w ksztalcie butelki,

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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~ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNQT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: ]. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i L. Pelikinova, sedziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 1 kwietnia 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
28 lipca 2004 r.,

uwzgledniajac pytania Sadu skierowane do stron na piémie w dniu 23 maja 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 lipca 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 14 lutego 2002 r. skarzgca dokonala, na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
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towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z péZn. zm., zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) podnoszgc pierwszenstwo zgloszenia w Niemczech,
dokonanego w dniu 16 sierpnia 2001 r.

Zgloszenie dotyczylo rejestracji oznaczenia tréjwymiarowego wyrazajacego sie
w ksztalcie butelki i przedstawiajacego sie nastepujaco (zwanego dalej ,zgloszonym
znakiem towarowym”):

#

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klas 29, 30 i 32, w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczgcego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r.,
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zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z klas nastepujacemu
opisowi:

— klasa 29: ,Papryki, koncentrat pomidorowy, mleko i produkty mleczne, jogurt,
$wieza $mietana, oleje i tluszcze jadalne”;

— klasa 30: ,Przyprawy; ziola; musztarda, produkty na bazie musztardy; majonez,
produkty na bazie majonezu; ocet, produkty na bazie octu; napoje wyprodu-
kowane przy uzyciu octu; sosy tatarskie; dodatki smakowe; aromaty i esencje do
zywnosci; kwas cytrynowy, kwas jablkowy, kwas winowy stuzacy jako aromat do
produkcji zywnosci; chrzan gotowy; keczup i wyroby na bazie keczupu, wywar
z owocdw; sosy do salatki, $mietana do satatki”;

— klasa 32: ,Napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do
produkcji napojéw”.

Decyzja z dnia 1 kwietnia 2003 r. ekspert oddalil wniosek o rejestracje na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Ekspert stwierdzil, po pierwsze, ze
OHIM nie byl zwiazany wcze$niejszymi krajowymi rejestracjami oraz, po drugie,
ksztalt zgloszonego znaku towarowego nie przedstawial jakiegokolwiek elementu
szczegllnego i tatwego do zidentyfikowania, ktéry pozwalalby na odréznienie tego
znaku od przecietnych ksztaltéw dostepnych na rynku i pelnilby funkcje wskazania
pochodzenia handlowego.

Decyzja z dnia 20 stycznia 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza oddalila odwolanie skarzacej, ktére oparte bylo w szczegblnosci na
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niespotykanym i szczegélnym charakterze tej butelki. [zba Odwolawcza przylaczyla
sie do argumentacji eksperta. Dodala ona, Zze je$li chodzi o znak towarowy
stanowiacy ksztalt opakowania, to nalezy wzia¢ pod uwage okoliczno$é, iz odbidr
danego kregu odbiorcéw niekoniecznie jest ten sam, jak w przypadku slownego,
graficznego lub tréjwymiarowego znaku towarowego niezaleznego od towaru, ktéry
oznacza. W rzeczywistosci dany konsument finalny zazwyczaj poswieca wiecej uwagi
etykiecie na butelce anizeli samemu bezbarwnemu ksztaltowi pojemnika.

Izba Odwolawcza zauwazyla, ze zgloszony znak towarowy nie posiadal Zadnej
dodatkowej cechy, ktéra pozwalalby na jego wyrazne odréznienie od pospolitych
spotykanych ksztaltéw i na utkwienie w pamieci konsumentéw jako oznaczenie
pochodzenia. W rzeczywisto$ci uznala ona, ze powolany przez skarzacy szczegélny
ksztalt ujawnia sie dopiero w wyniku podejécia analitycznego, ktérego dany
przecietny konsument nie stosuje.

Izba Odwolawcza zauwazyla wreszcie, ze skarzaca nie moze powolywaé sie na
zarejestrowanie zgloszonego znaku towarowego w rejestrze niemieckich znakéw
towarowych, poniewaz taka krajowa rejestracja, nawet jezeli podlegataby uwzgled-
nieniu, nie ma charakteru decydujacego. Ponadto zdaniem Izby Odwolawczej,
przedstawione przez skarzacg dokumenty dotyczace rejestracji nie wskazywaly
podstaw, w oparciu o ktére zaakceptowano rejestracje tego oznaczenia.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji;
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— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Skarzaca podnosi cztery zarzuty oparte, odpowiednio, na naruszeniu przez OHIM
zasad dotyczacych rozkladu cigzaru dowodu, co stanowi naruszenie art. 74 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 (zarzut pierwszy), na naruszeniu art. 6 quinquies cze$é A
ust. 1 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemyslowej z dnia 20 marca
1883 r., zrewidowanej ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej
w dniu 28 wrzesnia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, tom 828, nr 118477,
str. 108), (zwanej dalej ,konwencja paryska”), przez to, ze OHIM pozbawil ochrony
wezedniejszej krajowej rejestracji (zarzut drugi), na naruszeniu art. 73 rozporza-
dzenia nr 40/94, art. 6 quinquies konwencji paryskiej i art. 2 ust. 1 Porozumienia
w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej, w tym takze handlu
towarami stanowiacymi falsyfikaty, z dnia 15 kwietnia 1994 r. (zwanego dalej
sporozumieniem TRIPS”), przez to, ze OHIM w sposéb niedostateczny zbadal
wczesniejsza krajowa rejestracje (zarzut trzeci) oraz na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 przez to, ze OHIM zle ocenil charakter odrézniajacy
zgloszonego znaku towarowego oraz okolicznos$é, iz jego cechy nie maja
jakiejkolwiek funkcji technicznej (zarzut czwarty).
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszenmiu art. 74 ust. 1
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza nie dopelnita obowiazku udowodnienia braku
charakteru odrézniajacego, ktéry na niej ciazy na mocy rozporzadzenia nr 40/94,
zauwazajac, ze ksztalt ten bedzie postrzegany jako swoisty dla pospolitej butelki,
a nie jako wskazéwka pochodzenia handlowego, bez wsparcia swojego stwierdzenia
konkretnymi przyktadami. Skarzaca podnosi, ze to do OHIM, ktéry w ramach
badania istnienia bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji ma obowigzek
ustalenia stanu faktycznego, nalezy wykazanie braku charakteru odrézniajacego.
Dopiero gdy OHIM udowodni brak pierwotnego charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego, zglaszajacy moze nastepnie wykaza¢é nabycie
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania.

Skarzaca na rozprawie dodala, e fakt, iz ciezar dowodu spoczywa na OHIM wynika
réwniez z art. 6 quinquies konwencji paryskiej. W opinii skarzacej artykul ten
w rzeczywisto$ci stanowi, ze skoro ochrona znaku towarowego zarejestrowanego
w jednym panstwie bedacym strona konwencji paryskiej powinna by¢ reguly, to
odmowa tej ochrony stanowi wyjatek, ktéry nalezy interpretowaé w sposéb
ZaweZzajacy.

OHIM podwaza argumentacje skarzacej zauwazajac, ze ustalenie stanu faktycznego
nie dotyczy ciezaru dowodu. Dodaje on, ze nie moze by¢ zobowiazany do
przeprowadzenia dowodu przeciwnego, tj. dowodu na brak charakteru odrézniaja-
cego. Wreszcie OHIM, odwolujac sie do orzecznictwa Sadu, wskazuje, Ze jesli chodzi
o brak charakteru odrézniajacego, to podlega on jedynie obowiazkowi uzasadnienia.
Tak samo OHIM uwaza, ze z orzecznictwa wynika, iZ ma on prawo oprze¢ sie na
ogblnych informacjach wynikajacych z do$wiadczenia, jak mialo to miejsce
w przypadku niniejszej sprawy, i ze to do zglaszajacego w danym przypadku nalezy
dostarczenie konkretnych i ugruntowanych danych odno$nie do postrzegania przez
danych konsumentéw pewnych oznaczen jako wskazujacych na pochodzenie
handlowe.
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Ocena Sadu

Po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze odwolanie sie do konwencji paryskiej dokonane
przez skarzaca na rozprawie jest nieskuteczne. W rzeczywistosci bowiem art. 6
quinquies tej konwencji, ktéry dotyczy ochrony i rejestracji znakéw towarowych
zarejestrowanych w innym panstwie bedacym strona konwencji paryskiej, nie
zawiera postanowieti okreslajacych rozklad ciezaru dowodu w postepowaniach
dotyczacych rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych.

Po drugie, nalezy zauwazy¢, ze w ramach badania istnienia bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, rola
OHIM sprowadza sie do rozstrzygniecia, po dokonaniu obiektywnej i bezstronnej
oceny okoliczno$ci danego przypadku z punktu widzenia podlegajacych zastosowa-
niu norm rozporzadzenia nr 40/94 i ich interpretacji dokonanej przez sad
wspélnotowy przy jednoczesnym umozliwieniu zglaszajacemu przedstawienia
swoich uwag i zapoznania sie z podstawami wydanej decyzji, czy zgloszenie znaku
towarowego napotyka na bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji. Taka decyzja
wynika z oceny prawnej, ktéra ze swej natury nie powinna podlegaé¢ obowiazkowi
dowodu, a ktdrej zasadno$é moze by¢ ponadto zakwestionowana w przypadku skargi
przed Sadem (zob. ponizej pkt 18).

Na podstawie art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, OHIM podczas badania
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji ma obowigzek zbadania z urzedu
okolicznoséci faktycznych, ktére moga doprowadzi¢ do zastosowania bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji.

Jezeli OHIM stwierdzi istnienie faktéw uzasadniajacych zastosowanie bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji, jest on wowczas zobowiazany do poinformowania
o tym zglaszajacego oraz do umozliwienia mu wycofania lub zmiany zgloszenia lub
przedstawienia uwag zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. rozporzadzenia.
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Wreszcie OHIM ma obowigzek na podstawie art. 73 zdanie pierwsze ww.
rozporzadzenia uzasadnienia swojej decyzji, jezeli zamierza odrzuci¢ zgloszenie
znaku towarowego z uwagi na bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji.
Uzasadnienie to sluzy podwdjnemu celowi sprowadzajacemu sie do umozliwienia,
po pierwsze, zainteresowanym poznania podstaw podjetych §rodkéw w celu obrony
ich praw oraz, po drugie, sadowi wspdlnotowemu wykonania sprawowanej przez
niego kontroli zgodnosci z prawem decyzji [zob. wyrok Sadu z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawach potaczonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider przeciwko OHIM —
Vitakraft-Werke Wiihrmann i Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE
44), Rec. str. I1-1149, pkt 72 i 73 oraz powolywane tam orzecznictwo].

Po trzecie stwierdzi¢ nalezy, ze Izba Odwolawcza, gdy opowiada sie za brakiem
pierwotnego charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego, moze
oprze¢ swoja analize na faktach wynikajacych z ogélnego doswiadczenia praktycz-
nego zdobytego przy okazji obrotu towarami masowej konsumpgji, ktére to fakty
mogg by¢ znane przez wszystkich, a w szczegélnosci sg znane przez konsumentéw
tych towaréw [zob. analogicznie wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie
T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Rec.
str. I1-1739, pkt 29]. W takim przypadku Izba Odwolawcza nie jest zobowiazana do
przedstawienia przykladéw takiego do$wiadczenia praktycznego.

To wlaénie na tym zdobytym doswiadczeniu oparla sie Izba Odwolawcza, gdy
stwierdzila w pkt 52 zaskarzonej decyzji, ze dany konsument bedzie postrzegal
zgloszony znak towarowy jako ksztalt swoisty dla pospolitej butelki stuzacej jako
pojemnik do napojéw, przypraw i ptynnych érodkéw spozywcezych a nie jako znak
towarowy okreslonego producenta.

Skoro skarzgca powoluje sie na charakter odrézniajacy zgloszonego znaku, wbrew
analizie Izby Odwolawczej opartej na doswiadczeniu, o ktérym mowa powyzej, to do
niej zatem nalezy przedstawienie konkretnych i ugruntowanych danych wykazuja-
cych, ze zgloszony znak towarowy posiada pierwotny charakter odrézniajacy albo
charakter odrézniajacy, ktéry uzyskal w nastepstwie uzywania, zwazywszy, ze jest
ona w stanie zrobi¢ to lepiej, majac na uwadze jej dogltebna znajomo$¢ rynku [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever
przeciwko OHIM (tabletka w ksztalcie jaja), Rec. str. I-383, pkt 48].
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Wynika z tego, ze skarzaca nieslusznie utrzymuje, iz nie dostarczajac takich
informacji Izba Odwotawcza naruszyla art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Nalezy
zatem odrzuci¢ pierwszy zarzut.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 6 quinquies czes¢ A
ust. 1 konwencji paryskiej

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze wskutek wydania decyzji, zgodnie z ktéra zgloszony znak
towarowy jest pozbawiony charakteru odrézniajacego na terytorium Wspélnoty,
OHIM w istocie uznal za niewazny i odméwil zatem ochrony na terytorium
niemieckim wcze$niejszego niemieckiego znaku towarowego chronigcego to samo
oznaczenie, zarejestrowanego przez Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki
urzad patentowy i ds. znakéw towarowych). Skarzaca uwaza, ze takie postepowanie
OHIM stanowi naruszenie art. 6 quinquies cze$¢ A ust. 1 konwencji paryskiej, ktéry
zabrania OHIM stwierdzania, ze znak towarowy nie moze by¢ chroniony na
terytorium panstwa bedacego strona konwecji paryskiej, w ktérym zostal
zarejestrowany.

OHIM podnosi, ze art. 6 quinquies cze$¢ A ust. 1 konwencji paryskiej stanowi, ze
znak towarowy zarejestrowany w panstwie pochodzenia jest chroniony za granica
jako taki, tj. w takiej samej postaci, w jakiej zostal zarejestrowany, z zastrzezeniem
dokonanym w tym artykule. Artykul 6 quinquies cze$¢ B pkt 2) przewiduje
natomiast wyraznie odmowe rejestracji w przypadku braku charakteru odrézniajg-
cego. Dodaje on, ze odmowa rejestracji wspdélnotowego znaku towarowego nie
pociaga za soba stwierdzenia niewaznosci krajowej rejestracji chroniacej ten sam
znak.
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Ocena Sadu

Nalezy zauwazy¢é w pierwszej kolejnosci, zakladajac, ze OHIM powinien dzialaé
w poszanowaniu art. 6 quinquies konwencji paryskiej, iz skarzaca wychodzi
z blednego zalozenia uznajac, iz OHIM stwierdzil niewazno$¢ rejestracji istniejgcej
w panstwie bedacym strong konwencji paryskiej. W rzeczywisto$ci, zgodnie z pigtym
motywem rozporzadzenia nr 40/94, wspdlnotowe prawo znakéw towarowych nie
zastepuje prawa znakdéw towarowych panstw czlonkowskich. Zatem zaskarzona
decyzja, na mocy ktérej rejestracja zgloszonego znaku towarowego zostala
odrzucona, nie wplywa na waznoé¢ ani na ochrone wcze$niejszej rejestracji krajowej
na terytorium Niemiec. Z powyzszego wynika, ze wbrew twierdzeniom skarzacej,
wydajac zaskarzona decyzje, OHIM nie pozbawil wczesniejszej krajowej rejestracji
ochrony na terytorium Niemiec, a zatem w zwiazku z powyzszym nie naruszyl on
art. 6 quinquies konwengji paryskiej.

Nastepnie nalezy zauwazy¢, w zakresie w jakim w niniejszym zarzucie, skarzaca
zarzuca OHIM, ze nie zezwolil on na rejestracje zgloszonego znaku towarowego na
mocy art. 6 quinquies czes¢ A ust. 1 konwencji paryskiej, ze zgodnie z tym, co
utrzymuje OHIM wlasnie ten artykul czesé¢ B pkt 2) przewiduje mozliwo$¢ odmowy
rejestracji w przypadku, gdy zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru
odrézniajacego. Wynika z tego, ze OHIM nie naruszyt art. 6 quinquies cze$¢ A ust. 1
konwencji paryskiej poprzez jego odmowe rejestracji zgloszonego znaku towaro-
wego z uwagi na bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji przewidziang w art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, ktéry nie zezwala na rejestracje oznaczen
pozbawionych charakteru odrézniajacego. Z uwagi na sluszno$é¢ wniosku Izby
Odwotawczej w przedmiocie powolania sie na brak charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego bedgcego przedmiotem czwartego zarzutu, nie
zostanie on zbadany w ramach tego zarzutu

Wynika z tego, ze drugi zarzut nalezy odrzucié.
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W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 73 rozporzgdzenia
nr 40/94, art. 6 quinquies konwencji paryskiej oraz art. 2 porozumienia TRIPS

Argumenty stron

Skarzaca jest zdania, ze OHIM nie zbadal w sposéb wystarczajacy wcze$niejszej,
dokonanej przez Deutsches Patent- und Markenamt, rejestracji oznaczenia
identycznego z tym, ktéry obejmuje zgloszony znak towarowy. Jego zdaniem,
wspélnotowy znak towarowy oraz rejestracje krajowe sa powigzane z racji
mozliwoéci zastrzezenia starszefistwa tych ostatnich. Skarzgca wnioskuje na tej
podstawie, ze OHIM powinien uwzgledni¢ wczeéniejsze rejestracje krajowe.
Dodatkowo jest ona zdania, ze jak wynika ze zgodnosci podstawy prawnej
ustanowionej przez pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacy na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) oraz przez rozporzadzenie
nr 40/94, OHIM oraz dana administracja krajowa powinny stosowa te same
kryteria przewidziane w obu tekstach, oraz ze w nastepstwie tego OHIM powinien
wyjasni¢ dlaczego stosuje te kryteria w sposéb odmienny do tego, w jaki czyni to
administracja krajowa, przy czy obowiazek ten wynika z rozporzadzenia nr 40/94,
konwencji paryskiej, a takze porozumienia TRIPS.

OHIM wskazuje, ze odestania do konwencji paryskiej i porozumienia TRIPS sa
nieskuteczne, poniewaz teksty te nie dotycza obowiazku uzasadnienia. Nalezy
nastepnie zaznaczy¢, ze uzasadnienie decyzji powinno zawieral wyrazna
i jednoznaczna prezentacje rozwazan przedstawionych przez wlasciwy organ.
Zdaniem OHIM, skoro Izba Odwotawcza zwrécila uwage na to, ze wcze$niejsza
rejestracja krajowa nie miala charakteru wiazgcego we wspdlnotowym systemie
znakéw towarowych, zaskarzona decyzja odpowiadala tym wymogom.
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Ocena Sadu

Tytulem wstepu odrzucié¢ nalezy powolanie si¢ przez skarzaca na konwencje paryska
i porozumienie TRIPS. W rzeczywistoéci, w odréznieniu od rozporzadzenia
nr 40/94, obie umowy nie przewiduja obowiazku uzasadnienia decyzji i z racji tego
sq one bezzasadne w niniejszym zarzucie.

Odrzuci¢ nalezy takze argument wysuniety przez skarzaca, oparty na tym, ze
wlasciciel krajowego znaku towarowego moze rosci¢ sobie dla tego znaku
starszenstwo w stosunku do wspdlnotowego wniosku o rejestracje lub wspélnoto-
wego znaku towarowego dotyczacych tego samego oznaczenia oraz identycznych
towaréw lub ustug. Z pewnoscig, zgodnie z tym, co wykazala skarzaca powolujac sie
na art. 34 i 35 rozporzadzenia nr 40/94, w przypadku gdy wlasciciel wspdlnotowego
znaku towarowego, zastrzegajac starszenstwo weczesniejszego identycznego krajo-
wego znaku towarowego, zrzeka sie wczesniejszego znaku towarowego lub zezwala
na jego wygaséniecie, uznaje si¢ ze ma on nadal te same prawa, ktére mialby, gdyby
wezedniejszy znak towarowy nadal byl zarejestrowany. Jednakze celem i skutkiem
tych przepiséw nie jest zagwarantowanie wlascicielowi krajowego znaku towaro-
wego tego, ze znak ten zostanie zarejestrowany jako wspdlnotowy znak towarowy,
niezaleznie od tego, czy istnieje bezwzgledna lub wzgledna podstawa do odmowy
rejestracji.

Nastepnie nalezy stwierdzi¢, odnosnie do utrzymywanego braku zbadania wczes-
niejszej niemieckiej rejestracji, ze wspSlnotowy system znakéw towarowych jest
bowiem systemem autonomicznym, ktéry tworzg uregulowania tworzace pewng
calo$¢, zmierzajaca do osiagniecia szczegélnych celéw, a jego stosowanie jest
niezalezne od wszystkich systeméw krajowych. W konsekwencji okolicznosé, czy
oznaczenie posiada cechy umozliwiajace jego zarejestrowanie jako wspdlnotowego
znaku towarowego, powinna by¢ oceniana jedynie na podstawie odpowiedniej
regulacji wspélnotowej. A zatem OHIM i ewentualnie sad wspdlnotowy nie sa
zwigzani decyzja panstwa czlonkowskiego, w ktérym przyznano temu samemu
oznaczeniu posiadanie cech umozliwiajacych jego zarejestrowanie jako krajowego
znaku towarowego. Tak samo jest w przypadku, gdy taka decyzja zostala wydana na
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podstawie przepiséw krajowych zharmonizowanych z dyrektywa 89/104 [wyrok
Trybunalu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko
OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 11-723, pkt. 47].

W kazdym razie rejestracje dokonane juz w panstwach czlonkowskich moga by¢
brane pod rozwage, nie posiadaja one jednak waloru decyzyjnego dla celéw
rejestracji wspdélnotowego znaku towarowego [wyroki Sadu z dnia 16 lutego 2000 r.
w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Ksztalt mydla), Rec.
str. II-265, pkt 61; z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko
OHIM (VITALITE), Rec. str. 11-449, pkt 33 oraz z dnia 19 wrzesnia 2001 r.
w sprawie C-337/99 Henkel przeciwko OHIM (okragla rézowo-biala tabletka), Rec.
str. 11-2597, pkt 58]. Wspomniane rejestracje moga by¢ pomocne w procesie
dokonywania oceny wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego
[wyrok Sadu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits
przeciwko OHIM (ROBOTUNITS), Rec. str. [1-4995, pkt 52].

Nalezy zatem zaznaczyé, ze Izba Odwolawcza w pkt 55 zaskarzonej decyzji
stwierdzila, co nastepuje:

»l...] rejestracja zgloszonego znaku towarowego w niemieckim rejestrze znakéw
towarowych [...] nie ma zadnej mocy wiazacej dla wspdlnotowego systemu znakéw
towarowych stanowiacego autonomiczng i niezalezng od krajowych systeméw
znakdéw towarowych instytucje prawna. Poza tym rejestracje dokonane w panstwach
czltonkowskich stanowig okoliczno$¢, ktéra moze by¢ jedynie uwzgledniona
w kontekscie rejestracji znaku towarowego, przy czym nie jest to okolicznosé
decydujaca. Ponadto przedstawione przez zglaszajaca dokumenty odnoszace sie do
zgloszenie, nie zawieraja informacji na temat tego, na jakiej podstawie przyjeto
rejestracje przedmiotowego oznaczenia [...]”.

W ten oto sposéb Izba Odwolawcza nalezycie uwzglednila istnienie krajowej
rejestracji, nie majac jednakze mozliwosci zbadania konkretnych powodéw, dla
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ktérych Deutsches Patent- und Markenamt zezwolil na rejestracje krajowego znaku
towarowego. Skoro nie sa znane powody, ktére nig kierowaly, nie moga one by¢
pomocne w dokonaniu tej analizy.

Odnoszac sie wreszcie do obowiazku uzasadnienia, ktérego zakres zostal
nadmieniony w pkt 18 powyzej, nalezy zaznaczy¢, ze pkt 55 zaskarzonej decyzji,
cytowany w ww. pkt 34, wyjasnia w sposéb wyrazny i jednoznaczny powody, dla
ktérych Izba Odwotawcza nie przychylila sie do decyzji Deutsches Patent- und
Markenamt. Nalezy dodaé, Zze to uzasadnienie pozwolilo, z jednej strony, skarzacej
na zapoznanie sie¢ z motywami zaskarzonej decyzji celem obrony jej praw, o czym
$wiadcza argumenty przedstawione przez skarzgca w ramach drugiego i trzeciego
zarzutu niniejszej skargi, oraz, z drugiej strony, Sadowi na przeprowadzenie kontroli
legalno$ci zaskarzonej decyzji.

Z powyzszego wynika, ze trzeci zarzut nalezy odrzucic.

W przedmiocie zarzutu czwartego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca uwaza, ze w niniejszym przypadku zgloszony znak towarowy zawiera
minimalny zakres wymaganego przez orzecznictwo charakteru odrézniajacego.
Odnotowuje ona w tym wzgledzie, Zze calkowite wrazenie, jakie wywoluje zgloszony
znak towarowy, charakteryzuje sie poprzez waska szyjke butelki, splaszczong
i szeroka zasadnicza czescia butelki, ktérej wieksza cze$¢ jest z przodu i z tylu
zaokraglona, a ktérej dét zakonczony jest na przemian pogrubieniami oraz
wglebieniami symetrycznie rozmieszczonymi po obu stronach butelki.
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Skarzaca kwestionuje nastepnie stanowisko OHIM, zgodnie z ktérym zgloszony
znak towarowy jest tylko nieznacznym i niezauwazalnym odejéciem od zwyklego
ksztaltu i nie posiada on dodatkowej cechy, ktéra mozna by uznaé za
charakterystyczng, szczegdlng lub oryginalng. Przypomina ona, ze cecha odréznia-
jaca znaku towarowego nie jest jego szczegélna wlasciwo$é ani tez oryginalnosé.
Przeciwnie, dla zarejestrowania znaku towarowego wystarczyloby, aby posiadal on
minimalny charakter odrézniajacy. Skarzaca dodaje, ze nie nalezy stosowa¢ bardziej
surowego kryterium w celu dokonania oceny charakteru odrézniajacego tréjwy-
miarowego znaku towarowego.

Skarzaca kwestionuje réwniez stwierdzenie, zgodnie z ktérym przy dokonywaniu
swojego wyboru, konsument kieruje si¢ etykieta lub logo, umieszczonymi na tym
produkcie, a nie ksztaltem butelki. Jej zdaniem przy dokonywaniu swojego wyboru
konsument bedzie kierowal sie ksztaltem butelki i jedynie w przypadku okreslenia
poszukiwanego produktu, zweryfikuje swdj wybér przy pomocy etykiety. Dodaje ona
w tym wzgledzie, ze przecietny konsument jest catkowicie zdolny do postrzegania
ksztaltéw opakowania przedmiotowych towaréw jako wskazéwki odnoénie do ich
pochodzenia handlowego.

Dodatkowo skarzgca podnosi, ze zadna z cech charakterystycznych zgloszonego
znaku towarowego nie posiada funkcji o charakterze technicznym.

OHIM podnosi, ze zazwyczaj konsument nie ustala zwigzku miedzy ksztaltem lub
opakowaniem towaru a jego pochodzeniem, lecz w zasadzie, w celu rozpoznania
jego pochodzenia handlowego, odnosi sie on do umieszczonych na opakowaniu
etykiet.
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OHIM dodaje, ze przytoczone przez skarzacg cechy zgloszonego znaku towarowego
albo stanowia jedynie cechy charakterystyczne typowej koncepcji, albo moglyby
zosta¢ zauwazone przez rzeczonego konsumenta jedynie poprzez dokonanie
gruntownej analizy, ktérej konsument sie nie podda. Wnioskuje on z tego, ze
zgloszony znak towarowy bedzie postrzegany jako rodzaj zwyczajnego ksztaltu
opakowania odpowiedniego produktu, a nie jako wskazéwka jego handlowego
pochodzenia.

Ostatecznie OHIM zwraca uwage na to, ze w ramach badania charakteru
odrézniajacego nie ma znaczenia, czy cechy charakterystyczne pomystu, pojmowane
w sposéb indywidualny, spelniaja funkcje techniczna lub ergonomiczna.

Ocena Sadu

Tytutem wstepu nalezy przypomnie¢, ze ocena cech odrézniajacych znak towarowy

powinna zosta¢ dokonana, z jednej strony, odnoszac sie do produktéw lub ustug, dla
ktérych wnioskuje sie o rejestracje oraz, z drugiej strony, odnoszgc sie do sposobu,
w jaki sa one powszechnie postrzegane [wyroki Sadu z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Ksztalt butelki), Rec.
str, II-5207, pkt 29 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex
przeciwko OHIM (Ksztalt butelki po piwie), Rec. str. II-1391, pkt 19]. Kryteria oceny
odrézniajacego charakteru tréjwymiarowych znakéw towarowych, ustanowionych
poprzez ksztalt produktu, nie réznia sie od tych, majacych zastosowanie
w przypadku innych kategorii znakéw towarowych (ww. wyroki w sprawie ksztaltu
butelki pkt 35 i ww. wyrok w sprawie ksztaltu butelki po piwie, pkt 22). Ponadto,
w ramach badania cech odrézniajacych znaku towarowego, nalezy przeprowadzi¢
analize ogdlnego wrazenia, jakie on wywoluje (zob. ww. wyrok w sprawie ksztaltu
butelki, pkt 39 oraz cytowane orzecznictwo).
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W tym przypadku towary objete zgloszeniem znaku towarowego sg towarami
spozywczymi powszechnego uzytku. A zatem, dany krag odbiorcéw stanowia
konsumenci. Oceny charakteru odrdzniajacego zgloszonego znaku towarowego
nalezy zatem dokona¢ majac na uwadze przypuszczalne oczekiwania przecietnego
konsumenta, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego
(ww. wyrok w sprawie ksztaltu butelki, pkt 33 i ww. wyrok w sprawie ksztaltu butelki
po piwie, pkt 19 i 20).

Odnoszac sie w pierwszej kolejnoéci do argumentacji skarzacej, zgodnie z ktéra
w przypadku towaréw, takich jak te stanowiace przedmiot niniejszego postepowania,
konsument dokonuje swojego wyboru uzalezniajgc go raczej od ksztaltu opakowa-
nia, anizeli na podstawie etykiety, nalezy zauwazy¢, ze przecietni konsumenci nie
maja zwyczaju domyslania sie pochodzenia towaru w oparciu o jego ksztalt lub
ksztalt jego opakowania przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementéw
graficznych czy stownych (zob. wyrok Trybunalu z dnia 7 pazdziernika 2004 r.
w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-9165, pkt 30
oraz cytowane orzecznictwo). Tym samym ci wlasnie konsumenci przypisuja
butelkom, zawierajacym takie towary, w pierwszej kolejnosci zwyczajng funkcje
opakowania [wyrok Sadu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawach od T-146/02 do
T-153/02 Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM (Stojaca torebka), Rec. str. 11-447,
pkt 38]. Poniewaz skarzaca nie przedstawita dowod6éw przemawiajacych przeciwko
stosowaniu tego orzecznictwa w tym przypadku, jej argumentacje nalezy odrzucié.

Nalezy doda¢, ze kwestionowany przez OHIM wniosek jest zgodny z okolicznoscig,
na ktéra powoluje sie skarzaca, wedlug ktérej przecietny konsument ma pelng
zdolno$¢ postrzegania ksztaltu opakowania towaréw spozywczych jako wskazania
ich pochodzenia handlowego (ww. wyrok Ksztalt butelki, pkt 34). Nawet jezeli tak
jest, ten ogblny wniosek nie oznacza, ze wszelkie opakowanie takiego towaru posiada
charakter odrézniajacy wymagany w celu dokonania jego rejestracji jako wspélno-
towy znak towarowy. W rzeczywistosci istnienie charakteru odrézniajacego
oznaczenia nalezy ocenia¢ w kazdym poszczeg6lnym przypadku w $wietle kryteriéw
przedstawionych powyzej w pkt 45 i 46.
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Odnoszac sie w drugiej kolejnoéci do czterech cech charakterystycznych, ktére
zdaniem skarzacej maja wplyw na charakter odrézniajacy butelki, nalezy tytulem
wstepu przypomnie¢, ze samo to, iz ksztalt jest nowa wersja jednego ze zwyczajnych
ksztaltéw danego modelu towaréw, nie jest wystarczajace dla wykazania, iz znak
towarowy posiadajacy ten ksztalt nie jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru
odrézniajacego. Nalezy zawsze sprawdzié, czy taki znak towarowy pozwoli
przecietnemu konsumentowi, wlaéciwie poinformowanemu oraz dostatecznie
uwaznemu i rozsagdnemu na odréznienie danego towaru od towaréw pochodzacych
z innych przedsiebiorstw, bez przeprowadzania analizy oraz wykazywania szczegdl-
nej uwagi (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 32).
W rzeczywistosci, im bardziej ksztalt, ktérego dotyczy zgloszenie rejestracji jako
znak towarowy, jest zblizony do najbardziej prawdopodobnego ksztaltu danego
towaru, tym bardziej prawdopodobne jest to, ze ksztalt ten jest pozbawiony
charakteru odrézniajacego (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko
OHIM, pkt 31).

Odnoszac sie do smuklej szyjki oraz sptaszczonej formy, z pewnoscia nalezy uznad,
ze parametry zgloszonego znaku towarowego nie sa dalekie od zwyczajnego ksztaltu
butelki zawierajacej produkty, takie jak te objete zgloszonym znakiem towarowym.
W rzeczywisto$ci ani dlugoé¢ szyjki i jej §rednica, ani proporcje miedzy szerokoscig
i grubos$cia butelki nie wyrdzniaja sie w zaden sposéb.

Ten sam wniosek dotyczy pogrubienia. W rzeczywistosci dotyczy to cech zwyklej
koncepcji butelek, ktére sa wprowadzane do obrotu w danym sektorze.

Jedyna cecha charakterystyczng, ktéra odréznia zwykly ksztalt od ksztaltu objetego
zgloszonym znakiem towarowym, sa boczne wglebienia. W rzeczywistosci bowiem
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zgloszony znak towarowy, w odréznieniu do przykltadéw dostarczonych przez
OHIM, posiada blisko zaciesnione krzywe, ktére prawie wywoluja wrazenie péikoli.

Nawet jezeli cecha ta mogla by¢ uznana za niezwykla, ona sama nie wystarczylaby,
aby mie¢ wplyw na ogdlne wrazenie jakie wywolal zgloszony znak towarowy,
w zakresie, w jakim ten ostatni w znaczacy sposéb odbiegalby od normy lub
zwyczajéw panujacych w sektorze i z tego powodu bylby zdolny pelni¢ swoja
podstawowa funkcje oznaczenia pochodzenia (ww. wyrok w sprawie Mag
Instrument przeciwko OHIM, pkt 31).

Cztery ww. cechy charakterystyczne pojmowane jako calo$¢ nie sprawiaja zatem
og6lnego wrazenia, ktére mogloby zakwestionowa¢ to stwierdzenie. Wynika z tego,
ze skoro zgloszony znak towarowy jest oceniany w nawigzaniu do ogélnego wrazenia
jakie wywoluje, zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniaja-
cego.

Whiosek ten nie pozostaje w sprzecznosci z okolicznoécia powotang przez skarzaca,
zgodnie z ktéra ani szczegdlna wlasciwosé, ani oryginalnos¢ nie stanowig kryteriéw
charakteru odrézniajacego danego znaku towarowego. W rzeczywistoéci, nawet
jezeli istnienie cech szczegdlnych lub oryginalnych nie jest warunkiem koniecznym
dokonania rejestracji, tym niemniej ich obecno$¢ wrecz przeciwnie moze nada¢d
w wymaganym stopniu charakter odrézniajacy dla znaku towarowego, ktéry
w przeciwnym wypadku bylby jego pozbawiony. Dlatego tez po zbadaniu wrazenia,
jakie wywoluje butelka oraz stwierdzajac w pkt 45 zaskarzonej decyzji, ze ,na
podstawie butelki klient nie wywnioskuje, w obecnym jej ksztalcie, zadnej
wskazéwki co do handlowego pochodzenia”, Izba Odwolawcza zbadala, czy
zgloszony znak towarowy posiadal cechy szczegélne, ktére nadawalyby temu
znakowi w minimalnym wymaganym stopniu charakter odrézniajacy. Izba stusznie
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stwierdzila brak charakteru odrézniajacego zgltoszonego znaku towarowego, uznajac
w pkt 49 zaskarzonej decyzji, ze taka sytuacja nie miala miejsca.

Po trzecie, jezeli chodzi o powolang przez skarzaca okolicznosé, zgodnie z ktéra
cechy charakterystyczne zgloszonego znaku towarowego nie pelnia funkcji
technicznej lub ergonomicznej, to nalezy zauwazy¢, iz nawet gdyby przyjac ja za
udowodniong, okoliczno$¢ ta nie powinna mie¢ wplywu na brak charakteru
odréiniajacego zgloszonego znaku towarowego. W rzeczywisto$ci w zakresie,
w jakim wladciwy krag odbiorcéw postrzega oznaczenie jako wskazéwke pocho-
dzenia handlowego towaru lub ustugi, fakt, Ze oznaczenie to jednoczesnie pelni lub
nie funkcje inng niz wskazanie pochodzenia handlowego, np. funkcje techniczng,
jest bez znaczenia z punktu widzenia jego charakteru odrézniajacego [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-173/00 KWS Saat przeciwko
OHIM (Odcien pomaraniczowy), Rec. str. [1-3843, pkt 30].

Wynika z tego, ze nalezy odrzucié¢ takze czwarty zarzut i tym samym oddali¢ skarge
w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
w niniejszym przypadku, zgodnie z zadaniem OHIM nalezy obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Pelikdnova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 marca 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon J. Pirrung
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