WYROK Z DNIA 15.12.2005 r. — SPRAWA T-262/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)
z dnia 15 grudnia 2005 r. ~

W sprawie T-262/04

BIC SA, z siedzibg w Clichy (Francja), reprezentowana przez M.P. Escande’a oraz
A. Guillemina, avocats,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Czwartej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 6 kwietnia 2004 r. (sprawa R 468/2003-4), dotyczacej
rejestracji tréjwymiarowego znaku towarowego w ksztalcie zapalniczki krzesiwowej
w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: francuski.
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SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E. Cremona, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 25 czerwca 2004-r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
13 wrzes$nia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 maja 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 5 lipca 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z pdzn. zm., skarzaca zlozyta do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestracje wspélno-
towego znaku towarowego.
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Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to nastepujacy tréjwymiarowy znak
towarowy:

Envue
Iwipale §
capat de

mapdraiole

Foulow
Prowis e B
orme semi-
ovale

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 34 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i uslug dla celé6w rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadajg nastepujacemu opisowi: ,tyton, artykuly dla palacych,
zapalniczki, zapalki”. W zgloszeniu nie wniesiono o rejestracje koloru.

W dniu 5 czerwca 2003 r. ekspert dokonal odmowy rejestracji dla towaréw ,artykuly
dla palaczy, zapalniczki” z uwagi na to, Ze rozpatrywane oznaczenie pozbawione jest
charakteru odrézniajacego.

W dniu 29 lipca 2003 r.,, na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosla do OHIM odwolanie od decyzji eksperta.
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Odwolanie zostalo oddalone decyzja Czwartej Izby Odwolawczej z dnia 6 kwietnia
2004 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzja”). Izba Odwolawcza stwierdzita zasadniczo,
ze zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz ze przedlozone
dowody nie pozwalaja na ustalenie, czy uzyskal on taki charakter w nastepstwie
uzywania.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania w przypadku oddalenia skargi
w calosci,
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— nakazanie skarzacej poniesienia wlasnych kosztéw w przypadku jedynie
cze$ciowego stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty oparte na naruszeniu,
odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

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

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej odrézniajacy charakter ksztaltu jej zapalniczki, ktéry w Europie
odnotowuje 44-procentowy udzial w rynku, nie budzi jakichkolwiek watpliwosci,
jesli dokonaé poréwnania z innymi najbardziej reprezentatywnymi dla rynku
ksztattami zapalniczek. Ocena charakteru odrézniajacego powinna zostaé dokonana
przy uwzglednieniu nastepujacych zapalniczek: CRICKET (16-procentowy udzial
w rynku), TOKAT (16-procentowy udziat w rynku), TOM FLAME, BAIDE i PROF
(trzy znaki towarowe zapalniczek azjatyckich odnotowujace 23-procentowy udzial
w rynku), CLIPPER i BRIO (1-procentowy udzial w rynku).

Skarzaca podnosi, Ze na tle tych zapalniczek ksztalt jej zapalniczki ukazuje sie jako
ksztalt silnie zindywidualizowanego towaru, a zatem odrdznia sie od tradycyjnych
ksztaltéw innych towaréw obecnych na tym samym rynku.

II - 5966



13

14

15

BIC PRZECIWKO OHIM (KSZTALT ZAPALNICZKI KRZESIWOWE])

Zdaniem skarzacej rozumowanie OHIM zawiera sprzeczno$¢, poniewaz twierdzi on,
ze detale ksztaltu stanowiacego zgloszony znak towarowy sa powszechne na rynku,
wskazujac jednakze, ze te same detale r6znia sie od detali innych zapalniczek, nawet
jesli réznice te sa ,malo dostrzegalne” lub ,malo rozpoznawalne”.

Lektura decyzji OHIM wywoluje ponadto wrazenie, Ze na europejskim rynku
zapalniczek wystepuje jednolity produkt, posiadajacy identyczne cechy niezaleznie
od producenta, chociaz sam ekspert wskazywal na réznorodno$é towaréw
wystepujacych na rynku.

Skarzgca utrzymuje ponadto, ze ocena OHIM, oparta na fragmentarycznej analizie
omawianego ksztaltu wynikajacej z poréwnania kazdego z jego detali z detalami
réznych modeli zapalniczek wystepujacych na rynku, z pominigciem sposobu, w jaki
detale te zostaly skomponowane, stanowi bledne zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca podnosi w tym zakresie, ze zaden z innych ksztaltéw zapalniczek obecnie
dostepnych na rynku nie posiada ogdlu cech zapalniczki opatrzonej zgloszonym
znakiem towarowym, a w szczegélnosci polaczenia prostego zbiornika o owalnym
ksztalcie, ostony w ksztalcie trapezu i przycisku o p6lowalnym ksztalcie. Nawet jesli
cechy ksztaltu stanowigcego zgloszony znak towarowy nie odrézniaja sie
wystarczajaco od detali innych ksztaltéw zapalniczek, tak aby kazdej z nich przyzna¢
charakter odrézniajacy, to zdaniem skarzacej wynika z tego, ze ich polaczenie
okazuje sie szczegblne i w zwigzku z tym pozwala na nadanie calosci charakteru
odrézniajacego koniecznego dla jego zarejestrowania w charakterze znaku
towarowego. Nawet jesli niektére zapalniczki dzieki zblizonym elementom
przypominaja omawiany ksztalt, to mamy tutaj do czynienia jedynie z imitacjg
jednej z jego cech, a nie calosci.
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Ksztalt zapalniczki nie wynika ponadto z charakteru lub funkcji towaru,
a w momencie zgloszenia tréjwymiarowego znaku towarowego nie zostalo ustalone,
ze ksztalt zapalniczki stanowi konieczny ksztalt dla tego produktu i z tego powodu
nie moze wykazywac¢ charakteru odrézniajacego znaku towarowego.

Zdaniem skarzacej nalezy zatem stwierdzi¢ niewazno$¢ decyzji OHIM w zakresie,
w jakim stwierdzono, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru
odrézniajacego prima facie.

OHIM utrzymuje, ze Izba Odwolawcza w sposéb uzasadniony stwierdzila, ze dla
wlasciwego kregu odbiorcéw zgloszony znak towarowy nie jest odrézniajacy dla
oznaczonych towardw.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 ksztalt towaru lub jego opakowanie moga
stanowi¢ wspélnotowy znak towarowy, pod warunkiem ze umozliwiaja odréznianie
towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innych przedsiebiorstw. Ponadto
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”.

Nalezy wspomnie¢, w pierwszej kolejnosci, ze zgodnie z orzecznictwem znaki
towarowe, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, to
w szczegblnosci takie, ktére z punktu widzenia wlaciwego kregu odbiorcéw sa
powszechnie uzywane w obrocie gospodarczym dla przedstawienia danych towaréw
lub ustug lub w odniesieniu do ktérych istnieja przynajmniej konkretne przeslanki
pozwalajace na przyjecie, ze moga by¢ one uzywane w ten sposéb. Ponadto
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oznaczenia uregulowane tym przepisem nie moga spelnia¢ podstawowej funkcji
znaku towarowego, a mianowicie identyfikacji pochodzenia towaru lub uslugi, tak
azeby umozliwi¢ konsumentowi nabywajacemu towar dokonanie przy kolejnym
zakupie tego samego wyboru, jesli do$wiadczenie bylo pozytywne, lub innego
wyboru, jesli bylo ono negatywne [wyroki Sadu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie
T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Ksztalt butelki), Rec. str. 1[-5207,
pkt 28, z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-216/02 Fieldturf przeciwko OHIM
(LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Rec.
str, 1I-1023, pkt 23 i 24, oraz z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie T-393/02 Henkel
przeciwko OHIM (Ksztalt bialo-przezroczystego flakonu), Zb.Orz. str. I1-4115,
pkt 30].

W konsekwencji charakter odrézniajacy znaku towarowego moze zosta¢ oceniony
jedynie, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych wnosi sie
o rejestracje, i po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez wlasciwy
krag odbiorcéw [wyrok Trybunalu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach
polaczonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM,
Rec. str. I-5141, pkt 33, wyrok Sadu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawach
polaczonych T-324/01 i T-110/02 Axions i Belce przeciwko OHIM (Ksztalt
brazowego cygara i ksztalt sztabki zlota), Rec. str. I1-1897, pkt 30, ww. w pkt 20
wyrok w sprawie Ksztalt butelki, pkt 29, oraz ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Ksztalt
bialo-przezroczystego flakonu, pkt 32].

Jesli chodzi o towary objete zgloszeniem znaku towarowego, nalezy przypomnied¢, ze
na wnioskowane oznaczenie sklada sie ksztalt towaru, a mianowicie ksztalt
zapalniczki krzesiwowej, charakteryzujacy sie prostym zbiornikiem o owalnym
ksztalcie, ostong w ksztalcie trapezu i przyciskiem o pélowalnym ksztalcie,
w zwiazku z czym towarami podlegajacymi rozwazeniu przy ocenie charakteru
odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego sa zapalniczki krzesiwowe.

W odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy stwierdzié, ze zapalniczki
krzesiwowe s3 towarami powszechnego uzytku przeznaczonymi dla ogélu
konsumentéw. Oceny charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego
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nalezy zatem dokonad, majac na uwadze przypuszczalne oczekiwania przecietnego
konsumenta, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego
(ww. w pkt 21 wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33, ww.
w pkt 21 wyrok w sprawie Ksztalt brazowego cygara i ksztalt sztabki zlota, pkt 31,
ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Ksztalt butelki, pkt 33, oraz ww. w pkt 20 wyrok
w sprawie Ksztalt bialo-przezroczystego flakonu, pkt 33; zob. réwniez analogicznie
wyrok Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN
Nederland, Rec. str. I-1619).

W drugiej kolejnosci nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem kryteria
oceny charakteru odrézniajacego tréjwymiarowych znakéw towarowych tworzonych
przez ksztalt samego towaru nie réznig sie od kryteriéw oceny podlegajacych
stosowaniu w przypadku innych kategorii znakéw towarowych (ww. w pkt 21 wyrok
w sprawie Ksztalt brazowego cygara i ksztalt sztabki zlota, pkt 32, oraz ww. w pkt 20
wyrok w sprawie Ksztalt butelki, pkt 35; zob. réwniez analogicznie wyroki Trybunatu
z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. [-5475, pkt 48, oraz
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach polaczonych od C-53/01 do C-55/01 Linde
i in,, Rec. str. [-3161, pkt 42 i 46).

Tym niemniej w ramach stosowania tych kryteriéw nalezy wzia¢ pod uwage fakt, ze
sposéb postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw nie zawsze jest taki sam
w przypadku tréjwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez ksztalt samego
towaru, co w przypadku stownego lub graficznego znaku towarowego, ktéry stanowi
oznaczenie niezalezne od wygladu oznaczanych nim towaréw. W istocie w braku
jakichkolwiek elementéw graficznych lub stownych przecietni konsumenci nie majg
w zwyczaju domyslac sie pochodzenia towaréw w oparciu o ich ksztalt lub ksztalt
ich opakowania, zatem ustalenie charakteru odrdézniajacego takiego tréjwymiaro-
wego znaku towarowego mogloby okaza¢ sie trudniejsze niz w przypadku slownego
lub graficznego znaku towarowego (wyrok Trybunalu z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawach polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec.
str, [-5089, pkt 38).

W tych okolicznosciach im bardziej ksztalt stanowiacy znak towarowy, o ktérego
rejestracje wniesiono, przypomina najbardziej prawdopodobny ksztalt, ktory
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przybierze dany towar, tym bardziej prawdopodobne jest, ze wspomniany ksztalt
pozbawiony bedzie charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Jedynie znak towarowy, ktéry w znaczacy sposéb odbiega
od norm lub zwyczajéw danego sektora i w zwiazku z tym spelnia swoja podstawowa
funkcje wskazania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odrézniajacego
w rozumieniu tego przepisu (ww. w pkt 21 wyrok w sprawie Procter & Gamble
przeciwko OHIM, pkt 37).

Nalezy jeszcze wskazaé, Ze na sposéb postrzegania znaku towarowego przez
zainteresowany krag odbiorcéw — w tym przypadku przecietnych konsumentéw —
ma wplyw poziom jego uwagi, ktéry moze sie rézni¢ w zalezno$ci od kategorii
danych towaréw lub ustug [wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01
Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. 11-383, pkt 42, oraz ww.
w pkt 20 wyrok w sprawie Ksztalt butelki, pkt 34].

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza zasadniczo stusznie
wskazala, ze zapalniczka jest nieduzym przedmiotem, ktérego detale sa
w konsekwencji trudno dostrzegalne. W przypadku towaréw codziennego uzytku
poziom uwagi przecietnego konsumenta, réwniez jesli chodzi o ksztalt zapalniczki,
nie jest wysoki.

W trzeciej kolejnosci nalezy wspomnieé, Ze zgodnie z orzecznictwem w celu
dokonania oceny, czy dany ksztalt towaru moze by¢ postrzegany przez odbiorcéw
jako wskazéwka pochodzenia, nalezy przeanalizowaé wywierane przez ten ksztalt
wrazenie caloci (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 19 wrze$nia 2002 r.
w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 24). Nie stoi to
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jednak na przeszkodzie sukcesywnemu badaniu wykorzystanych w nim poszczegél-
nych elementéw (ww. w pkt 21 wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko
OHIM, pkt 45, oraz ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Owalna tabletka, pkt 54).

W tym zakresie Sad zauwaza, jak to réwniez slusznie wskazuje Izba Odwolawcza
w pkt 11 zaskarzonej decyzji, ze podluzny i prosty ksztalt zbiornika stanowi ksztalt,
ktéry w sposéb naturalny kojarzy sie z przedmiotem przeznaczonym do trzymania
w reku i stanowi réwniez najbardziej powszechny ksztalt dla zapalniczki
krzesiwowej. Jedynie w bardzo niewielkim stopniu odréznia si¢ on od ksztaltu
modeli, w ktérych zbiornik jest lekko zwezony u podstawy. W odniesieniu do
owalnego ksztaltu zbiornika w zgloszonym znaku towarowym Sad stwierdza, Ze
ksztalt ten prawie w ogéle nie rézni sie od powszechnie przyjetego ksztaltu modeli
o zaokraglonych bokach.

Jesli chodzi o ksztalt trapezu oslonki, to nalezy stwierdzi¢, jak to wskazuje Izba
Odwolawcza w pkt 12 zaskarzonej decyzji, ze ostonka w tym ksztalcie w bardzo
niewielkim stopniu rézni sie¢ od prostokatnych i kwadratowych oslonek innych
zapalniczek wystepujacych na rynku oraz ze wszystkie oslonki cechuja sie tym, Ze sg
czworokatne, co sprawia, iz odréznienie zgloszonego znaku towarowego przez
konsumenta jest malo prawdopodobne.

Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze pélowalny ksztalt przycisku w zgloszonym
znaku towarowym niewiele rézni sie od klasycznego ksztaltu — pélokraglego lub
kwadratowego — przycisku w innych zapalniczkach krzesiwowych wystepujacych na
rynku (pkt 13 zaskarzonej decyzji).

Sad stwierdza ponadto, Ze niezaleznie od ksztaltu zapalniczek krzesiwowych,
mechanizm zapalajacy obejmujacy radetko, oslonke i przycisk jest zawsze
umieszczony w goérnej czedci zbiornika.
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W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze zgloszony tréjwymiarowy
znak towarowy tworzy polaczenie elementéw przedstawienia, ktére w sposéb
naturalny przychodzg na mysl i sa typowe dla omawianych towaréw. W istocie
rozpatrywany ksztalt nie rézni sie zasadniczo od niektérych podstawowych
ksztaltéw omawianych towardw, ktére sa powszechnie uzywane w obrocie,
a nawet wydaje si¢ by¢ raczej jednym z ich wariantéw. Wynika z tego, jak to
stusznie wskazuje Izba Odwolawcza, ze zaden z elementéw wspomnianego znaku
towarowego — rozpatrywany samodzielnie lub w polaczeniu z innymi elementami
— nie posiada charakteru odrézniajacego.

Ponadto z uwagi na to, ze przecietny konsument bedzie zwykle malo uwazny, jesli
chodzi o detale ksztaltu zapalniczki, i bedzie go postrzegal calo$ciowo, omawiany
ksztalt nie pozwoli wlasciwemu kregowi odbiorcéw na odréznienie — w sposéb
natychmiastowy i pewny — zapalniczek krzesiwowych skarzacej od zapalniczek
o innym pochodzeniu handlowym. W konsekwencji jest on pozbawiony charakteru
odrézniajacego w odniesieniu do tych towaréw.

Z ogétu powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze
zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajgcego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Wynika z tego, ze zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 nalezy oddali¢.
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W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniy art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzgca utrzymuje, ze kazde z kryteriéw ustanowionych w wyroku Trybunalu
z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing
Chiemsee, Rec. str. [-2779, pkt 51 i 53, w celu oceny uzyskania charakteru
odrézniajagcego w nastepstwie uzywania znaku towarowego zostalo spelnione
w niniejszym przypadku. Tak wiec w odniesieniu do udzialu w rynku w 2002 r.
skarzgca zanotowala 44-procentowy udzial w europejskim rynku zapalniczek. Jesli
chodzi o intensywno$¢ uzywania, skarzaca podnosi, ze ponad jedna trzecia swoich
zapalniczek sprzedaje ona w panstwach czlonkowskich Unii Europejskie;j.

W zakresie geograficznego zasiegu uzywania skarzgca odwoluje sie do dwdch
zalaczonych badan opinii publicznej, ktére moga wykazaé, ze duza czesé
zainteresowanego kregu odbiorcéw przypisuje skarzacej ksztalt zapalniczki stano-
wigcy zgloszony znak towarowy. Ponadto wskazuje ona, ze ksztalt jej zapalniczki
zostal zarejestrowany w charakterze znaku towarowego w jedenastu krajach Unii
Europejskiej, i to od razu, tzn. bez potrzeby przedstawienia przez nia dowodéw
uzywania znaku towarowego.

W zakresie okresu uzywania skarzaca zwraca uwage, ze jej pierwsza zapalniczka
krzesiwowa zostala wprowadzona we Francji w 1973 r.

Skarzaca utrzymuje rowniez, ze osiggnela obrét w wysokosci ponad 350 mln EUR,
wspierany przez inwestycje reklamowe i promocyjne, ktére od 1993 r. nigdy nie byly
nizsze niz 55 mln EUR. Inwestycje te dowodza zdaniem skarzacej, ze konsument
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tego rodzaju towaru jest w stanie — po ujrzeniu go w reklamach, mediach
i punktach sprzedazy — rozpozna¢ go i domniemywac, ze pochodzi on od skarzgcej.

W odniesieniu do cze$ci zainteresowanych oséb, ktére identyfikuja towar jako
pochodzacy z okreslonego przedsiebiorstwa, skarzaca potwierdza, ze palacze sa
podstawowymi docelowymi odbiorcami sprzedawanych przez nia zapalniczek oraz
ze prawie wszyscy z nich przypisujq jej ksztalt stanowiacy zgloszony znak towarowy.
Utrzymuje ona ponadto, ze jej zapalniczka stala sie na przestrzeni lat niezaprze-
czalnym symbolem XX wieku o bardzo silnej tozsamosci, co stanowi element
nadajacy jej charakter odrézniajacy. Na poparcie tego argumentu przedstawia ona
wycinki z ksigzek i czasopism francuskich.

Ponadto dystrybutorzy skarzacej, w wigkszosci ustanowieni w krajach Unii
Europejskiej, zaswiadczyli, ze sprzedaz zapalniczek BIC reprezentuje duza cze$é
ich dzialalnoéci oraz ze te zapalniczki sa w duzej mierze rozpoznawane przez
konsumentéw.

Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze uznala ona, iz przedstawione przez nia
dowody nie pozwalaja na ustalenie, czy zgloszony znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania, gdyz dowody te nie wykazuja wystarczajacego
zwiazku ze wspomnianym znakiem towarowym, a zwigzek ten nie zostal ustalony
w dacie zlozenia zgloszenia.

Po pierwsze, w odniesieniu do zwigzku pomiedzy dowodami a zgloszonym znakiem
towarowym skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza blednie uznala, iz przedstawione
przez nig w celu wykazania doniostosci jej inwestycji dane nie wykazywaly
wystarczajacego zwigzku ze zgloszonym znakiem towarowym, poniewaz dotyczyly
one nie tylko zapalniczek, ale réwniez produkowanych przez nia maszynek do
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golenia i dlugopiséw. Skarzaca wskazuje w tym zakresie, ze trudno bylo przedstawi¢
specyficzne dane dotyczace zapalniczek, gdyz od 30 lat skupia sie ona na produkcji
i sprzedazy trzech towaréw, a mianowicie dlugopiséw, zapalniczek i maszynek do
golenia, ktére charakteryzuja sie jednorodnodcig, jako Ze stanowia game produktéw
jednorazowego uzytku. Ta szczegbélna cecha sprawia, ze niewielkie naklady
reklamowe i promocyjne poniesione na jeden z tych trzech towaréw dzialaja
w nieunikniony sposéb na korzy$¢ dwéch pozostalych.

Skarzaca dodaje, ze nawet jesli nie przedstawila ona dokladnych danych co do
nakladéw dotyczacych zapalniczek, tym niemniej jednak przedlozyta ona dowody na
faktyczne poniesienie tych nakladéw, przedstawiajac liczne wycinki z gazet
i czasopism o zasiegu miedzynarodowym, réine spoty telewizyjne
i kinematograficzne, jak réwniez przyktady wspélpracy na poziomie $wiatowym.

Skarzgca podkregla, ze w kazdym razie w zwigzku z zaskarzona decyzjg zdecydowala
sie rozdzieli¢ — dla lat po roku 1998 — naklady promocyjne i reklamowe, tak aby
uwzgledni¢ jedynie naklady poniesione na zapalniczki. Jeéli chodzi o okres przed
1998 1., poniesione przez skarzaca naklady byly podobne, a nawet wyzsze, poniewaz
maja one decydujace znaczenie przy wprowadzeniu produktu na rynek.

W odniesieniu do twierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym wiekszos§¢
przedlozonych dowodéw nie pozwala na ustalenie, czy faktycznie chodzi tutaj
o zgloszony znak towarowy, skarzgca utrzymuje, po pierwsze, ze Izba Odwolawcza
w sposéb bledny i nieuzasadniony uznala, iz tabela dotyczaca liczb sprzedazy
pozbawiona jest znaczenia. [zba Odwolawcza stwierdzita w tym wzgledzie, ze zaden
z dowodéw nie pozwala na ustalenie, czy chodzi tutaj o zapalniczki odpowiadajace
ksztattowi stanowiacemu zgloszony znak towarowy, oraz ze wskazanie skarzacej,
zgodnie z ktérym sprzedaje ona jedynie dwie kategorie zapalniczek, nie jest
wystarczajace. Skarzgca udci§la w tym zakresie, ze przedstawione przez nig w toku
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postepowania odwolawczego od decyzji eksperta dane dotycza wylacznie kategorii
zapalniczek krzesiwowych.

Po drugie, skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza nieslusznie stwierdzila, ze zwigzek
pomiedzy ksztaltem stanowigcym zgloszony znak towarowy a o$wiadczeniami
dystrybutoréw po$wiadczajacymi sprzedaz ,zapalniczek BIC classic” nalezy ustalié.
Przypomina ona, Ze zapalniczka krzesiwowa zostala wynaleziona w 1973 r., podczas
gdy zapalniczka elektroniczna ukazala sie w 1991 r. Wobec tego w sposéb naturalny
i wynikajacy z przyzwyczajenia nazwa ,BIC classic” jest uzywana do odréznienia
zapalniczki krzesiwowej — powszechnej juz i znanej odbiorcom — od zapalniczki
z elektronicznym mechanizmem zapalajacym.

Izba Odwolawcza réwnie blednie uznala, Ze poswiadczenia dystrybutoréw moga
zosta¢ dopuszczone jedynie z trudem, poniewaz dystrybutorzy ci posiadaja ten sam
interes co skarzaca. W tym zakresie skarzaca podnosi, ze o ile nie mozna zaprzeczy¢
jej powigzaniom handlowym z tymi dystrybutorami, o tyle nie posiadaja oni
jakiegokolwiek interesu w po$wiadczeniu znacznego sukcesu omawianego ksztaltu,
jesli nie sg co do tego przekonani, poniewaz gdyby tak nie bylo, nieuchronnie
zdecydowaliby sie oni na dystrybucje innego towaru.

W odniesieniu do twierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym trudno jest
okregli¢ elementy, ktére sklaniajg odbiorcéw do uznania towaru za oryginalny, Izba
Odwolawcza nie moze, zdaniem skarzacej, wskazywaé, Ze oznaczenie, o ktérego
rejestracje wniesiono, wydaje si¢ opatrzone szczegblnie odrézniajgcymi kolorem,
logotypem lub stownym oznaczeniem z tym skutkiem, ze trudno jest okresli¢, ktéry
lub ktére z elementéw sklaniaja odbiorcéw do rozpoznania towaru jako towaru
skarzacej. W istocie jej zdaniem, jej logotyp i znak towarowy BIC sa bardzo malo
dostrzegalne w przypadku umieszczenia ich na zapalniczce, a kolor peli jedynie
drugorzedna role.
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Po drugie, uzasadnienie zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym dwa badania opinii
publicznej przeprowadzone przez skarzaca, odpowiednio, w Hiszpanii oraz
we Francji, we Wloszech, w Irlandii, w Grecji, w Szwecji i w Portugalii nie moga
zosta¢ uwzglednione, poniewaz data ich przeprowadzenia (lipiec i listopad 2002 r.)
jest poéiniejsza od daty zlozenia wniosku o rejestracje, jest zdaniem skarzacej
pozbawione jakiegokolwiek znaczenia.

Skarzaca przypomina, ze wyniki dwéch przedstawionych badan opinii publicznej
wykazujg, ze na terytorium Unii Europejskiej ksztalt stanowiacy zgloszony znak
towarowy uzyskal w niezaprzeczalny sposéb charakter odrézniajacy. Skarzaca
potwierdza, ze poniewaz ksztalt ten jest sprzedawany w intensywny sposéb na
terytorium Unii Europejskiej od 30 lat, mogla ona w drodze przeprowadzonych
badan otrzymaé¢ dowdd uzyskania przez zgloszony znak towarowy charakteru
odrézniajacego. Utrzymuje ona, ze wyniki tych badan bylyby bez watpienia bardzo
zblizone, gdyby zostaly przeprowadzone w przeddzien zlozenia wniosku
o rejestracje.

Skarzaca twierdzi, ze og6l tych dowodéw wykazuje, ze ksztalt stanowigcy zgloszony
znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania przed data
zlozenia zgloszenia.

OHIM podnosi, ze ocena dokonana przez Izbe Odwolawczyg w zakresie braku
uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania znaku towarowego
jest zgodna zaréwno z brzmieniem art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1),
w $wietle ktérego nalezy dokonywaé wykladni art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94,
jak i z orzecznictwem Sadu.
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Zdaniem OHIM, je$li chodzi o parametr geograficzny, to z art. 7 ust. 2 w zwigzku
z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Ze uzyskanie charakteru
odrézniajacego musi zosta¢ dowiedzione dla czesci Wspdlnoty, w ktérej brak jest
tego charakteru.

W tym zakresie OHIM jest przekonany, ze przewidziany w art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 wymdg dotyczacy geograficznego zasiegu jest spelniony,
gdy uzyskanie charakteru odrézniajacego jest wykazane dla réznych ,regionéw”
Wspélnoty lub, innymi slowy, dla réznych ,czeéci” wspdlnego rynku (centrum,
wschéd, zachdd, potudnie i péinoc).

W niniejszej sprawie nie przedstawiono jakiejkolwiek wskazéwki dotyczacej sposobu
postrzegania znaku towarowego w centralnej cze$ci Wspdlnoty (Niemcey i Austria)
ani w duzym — ze wzgledu na rozmiar i populacje — paristwie czlonkowskim
w czesci zachodniej (Zjednoczone Krélestwo).

OHIM uwaza w konsekwencji, ze odrzucenie wniosku o rejestracje znaku
towarowego jest uzasadnione.

Ocena Sadu

Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji okre$§lone w art. 7 ust. 1 lit. b)—d) tego rozporzadzenia nie maja
zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych wystepuje sie
o rejestracje.
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Po pierwsze, z orzecznictwa wynika, ze uzyskanie charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania znaku towarowego zaklada, ze przynajmniej znaczna czesé
wlasciwego kregu odbiorcéw z uwagi na znak towarowy identyfikuje dane towary
lub ustugi jako pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa [wyrok Sadu z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Ksztalt
butelki piwa), Rec. str. 1[-1391, pkt 42; zob. réwniez analogicznie ww. w pkt 38
wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 52, oraz ww. w pkt 24 wyrok w sprawie
Philips, pkt 61 i 62].

Po drugie, aby rejestracja znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 byla dopuszczalna, charakter odrézniajacy uzyskany
W nastepstwie uzywania tego znaku musi zosta¢ wykazany w znaczacej czesci
Wspolnoty, w ktdrej jest on pozbawiony tego charakteru na podstawie art. 7 ust. 1
lit. b)—d) tego rozporzadzenia [ww. w pkt 61 wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa,
pkt 43, oraz wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko
OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. [[-411, pkt 52, zob. réwniez
podobnie wyrok Sgdu z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor
przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. str. [I-1925, pkt 26 i 27].

Po trzecie, nalezy wskazaé, ze w ww. w pkt 38 wyroku w sprawie Windsurfing
Chiemsee (pkt 49) Trybunal orzekl, ze ,,w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskal
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, wlasciwy organ musi dokonaé
calo$ciowej oceny dowodéw mogacych wykazad, ze znak towarowy stal sie zdolny do
identyfikowania danego towaru jako pochodzacego z okreslonego przedsiebiorstwa,
a zatem do odrézniania tego towaru od towaréw innych przedsiebiorstw”.

W tym zakresie nalezy rozwazy¢ w szczegdlnosci udzial w rynku, jaki ma znak
towarowy, intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania tego znaku
towarowego, wysoko$¢ nakladéw przedsiebiorstwa zwiazanych z jego promowa-
niem, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcéw rozpoznajacych z uwagi na znak
towarowy towar jako pochodzacy z okre§lonego przedsiebiorstwa, opinie izb
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handlowych i przemystowych oraz innych stowarzyszen zawodowych, jak réwniez
wyniki badan opinii publicznej (zob. podobnie ww. w pkt 61 wyrok w sprawie Ksztalt
butelki piwa, pkt 44, zob. réwniez analogicznie ww. w pkt 38 wyrok w sprawie
Windsurfing Chiemsee, pkt 51, oraz ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Philips, pkt 60).

Po czwarte, charakter odrézniajacy znaku towarowego, wlaczajac w to réwniez
charakter odrézniajacy uzyskany w nastepstwie uzywania, nalezy oceniaé
w odniesieniu do towardw, dla ktérych wnosi si¢ o rejestracje znaku towarowego,
z uwzglednieniem zakladanego sposobu postrzegania przez wlasciwie poinformo-
wanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta danej
kategorii towaréw (zob. analogicznie ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Philips, pkt 59
i 63).

Wreszcie uzyskanie charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania musi mie¢
miejsce przed zlozeniem zgloszenia znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec.
str. I1-5301, pkt 36; zob. réwniez podobnie wyrok Sgdu z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI),
7Zb.Orz. str. 11-4297, pkt 71 i 72].

To wlaénie w $wietle tych rozwazan nalezy dokonaé badania, czy w niniejszej
sprawie Izba Odwolawcza naruszyla prawo, odrzucajgc argumentacje skarzacej,
zgodnie z ktéra zgloszony znak towarowy powinien byl zosta¢ dopuszczony do
rejestracji dla wskazanych towaréw na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94.

Zaskarzona decyzja nie zawiera jakichkolwiek stwierdzenn dotyczacych czesci
Wspédlnoty, w ktérej zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru
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odrézniajacego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Jednakze
w przypadku znakéw towarowych, ktére nie sa slowne, jak ma to miejsce
w niniejszej sprawie, nalezy zaklada¢, ze ocena ich charakteru odrézniajacego
w $wietle tego przepisu jest taka sama w odniesieniu do catej Wspélnoty, chyba ze
istnieja konkretne przestanki wskazujace na to, ze tak nie jest.

W zakresie dowodu uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania
Sad stwierdza, Ze w niniejszej sprawie musi on zosta¢ przedstawiony dla znaczacej
cze$ci Wspdlnoty.

Nalezy zatem dokonaé¢ analizy $rodkéw dowodowych przedstawionych przez
skarzaca na te okoliczno$é.

Przede wszystkim jesli chodzi o tabele ukazujace naklady reklamowe i promocyjne
poniesione na zgloszony znak towarowy, Izba Odwolawcza slusznie uznala, Ze
przedstawione dowody dotyczgce tych nakladéw nie sa wystarczajace. W istocie
dane dotyczace nakladéw reklamowych i promocyjnych zostaly przedstawione dla
wszystkich towaréw lacznie i w konsekwencji nie odnosza sie wylacznie do
zapalniczek krzesiwowych o ksztalcie stanowiagcym omawiany znak towarowy.
Skarzaca przyznaje w tym wzgledzie, ze nie przedstawila ona danych dotyczacych
specyficznie jej nakladéw zwigzanych z zapalniczkami. Wobec tego ustalenie
zwigzku pomiedzy danymi znajdujacymi sie w tabelach a zgloszonym znakiem
towarowym nie jest mozliwe.

W odniesieniu do tabeli zawierajacej dane dotyczace nakladéw promocyjnych
i reklamowych poniesionych w zwiazku z zapalniczkami w kolejnych latach po roku
1998 oraz w odniesieniu do pisma kuratora muzeum sztuki nowoczesnej w Nowym
Jorku z dnia 15 kwietnia 2004 r. nalezy wskazaé, ze dokumenty te zostaly
przedstawione przez skarzaca w zalaczeniu do skargi. Izba Odwolawcza jest
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zobowiazana uwzgledni¢ §rodek dowodowy mogacy by¢ istotnym w ramach oceny
uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania, jedynie jezeli
zglaszajacy znak towarowy przedstawil go w toku postepowania administracyjnego
przed OHIM (ww. w pkt 66 wyrok w sprawie ECOPY, pkt 48). Tak wiec dokumenty
te, jako Ze nie zostaly przedstawione w toku postepowania administracyjnego przed
OHIM, nie mogg podwaza¢ zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji.

Tabela zawierajaca liczby dotyczace sprzedazy zapalniczki BIC w latach 1972-2001
oraz tabela potwierdzajaca udzial w rynku zapalniczki BIC sa réwniez niewystar-
czajace, gdyz widniejace w nich dane dotycza zapalniczek BIC i nie zawieraja
jakiejkolwiek wskazéwki odnoszacej sie specyficznie do zgloszonego w niniejszym
przypadku znaku towarowego. Zaden z dodatkowo przedlozonych dowodéw nie
pozwala na ustalenie, Ze chodzi tutaj o zapalniczke odpowiadajaca ksztaltowi
stanowiagcemu zgloszony znak towarowy.

Jesli chodzi o tabele dotyczaca liczb sprzedazy zapalniczki BIC (z radelkiem)
w latach 1997-2003, to nalezy zauwazy(, ze zawarte w niej dane dotycza calej
Wspolnoty w éwczesnym ksztalcie oraz Norwegii, Polski i Szwajcarii. Majac na
uwadze, ze tabela ta wskazuje w ogdélny sposéb liczby sprzedazy w wyzej
wymienionych krajach i nie dokonuje rozréznienia pomiedzy tymi poszczegdlnymi
rynkami krajowymi, nie mozna jej uwzgledni¢ w ramach oceny uzyskania przez znak
towarowy charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania.

W odniesieniu do wczesniejszych rejestracji w paistwach czlonkowskich, ktére
dotyczyly ksztaltu stanowigcego zgloszony znak towarowy, Sad stwierdza, ze
skarzaca w postepowaniu przed Izba Odwolawcza podniosla, iz rejestracje te byly
dokonane bez wykazywania uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania, co wskazuje na to, Ze oznaczenie posiada samoistny charakter
odrézniajacy. Wynika z tego, ze rejestracje te nie mogly zosta¢ uwzglednione przez
Izbe Odwolawcza dla celéw stosowania art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.
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W zakresie artykuléw, ktére ukazaly sie we francuskiej prasie, oraz wyciggu z ksigzki
»Le Design”, opublikowanej przez francuskie wydawnictwo SCALA, ktdra okreélita
zapalniczke BIC jako przedmiot wzornictwa lub mody, nalezy wskazaé, ze dotycza
one wylacznie sposobu postrzegania zapalniczki BIC przez odbiorcéw francuskich,
a w konsekwencji nie moga wykazywaé, ze ksztalt stanowiacy zgloszony znak
towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania w znacznej czesci
Wspélnoty.

Jesli chodzi o przedstawione przez skarzaca materialy reklamowe, to nie pozwalaja
one na jakiekolwiek konkretne stwierdzenia dotyczace czynnikéw wspomnianych
powyzej w pkt 64. Ponadto nie moga one stanowi¢ dowodu uzywania znaku
towarowego w zgloszonej postaci, poniewaz na wszystkich przedstawionych
ilustracjach prezentacji zgloszonego ksztaltu towarzyszy element slowny
i graficzny. Wynika z tego, ze materialy reklamowe nie mogga stanowi¢ dowodu na
to, ze zainteresowany krag odbiorcéw postrzega sam zgloszony towarowy —
samodzielnie i niezaleznie od logotypu BIC — jako wskazujacy pochodzenie
handlowe omawianych towaréw (zob. podobnie ww. w pkt 61 wyrok w sprawie
Ksztatt butelki piwa, pkt 51).

W odniesieniu do przedstawionych przez skarzaca w ramach sporu o$wiadczen
dystrybutoréw nalezy przypomnieé, ze dla celéw oceny mocy dowodowej
dokumentu w pierwszej kolejnosci nalezy zbadaé wiarygodno$¢ i prawdziwosé
zawartych w nim informacji. W tym zakresie w szczegdlnosci nalezy wzia¢ pod
uwage pochodzenie dokumentu, okolicznosci jego sporzadzenia, jego adresata,
a nastepnie zadaé sobie pytanie, czy z uwagi na jego tre$¢ wydaje sie on sensowny
i wiarygodny [wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung
przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. str. II-1917, pkt 42].

Po pierwsze, w niniejszej sprawie Sad stwierdza, ze niektére o$wiadczenia pochodza
od dystrybutoréw takich jak BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd,
BIC Violex SA, ktdrzy zgodnie ze sprawozdaniem rocznym skarzgcej za rok 2002
stanowia jej oddzialy, w ktérych skarzaca posiada udzialy w wysokosci co najmniej
99% (z wyjatkiem BIC Violex, w ktérej posiada ona udzial w wysokosci 50,5%, i BIC
Ballograf AB, w ktérej posiada ona udzialy w wysoko$ci 16%). Stwierdzenie to nie
zostalo ponadto zakwestionowane przez skarzaca w trakcie rozprawy. Nalezy
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wskazaé, ze w konsekwencji same te o$wiadczenia nie moga stanowi¢ wystarcza-
jacego dowodu uzyskania przez zgloszony znak towarowy charakteru odrézniaja-
cego w nastepstwie uzywania z uwagi na silne zwigzki laczace skarzaca z jej
oddzialami. Stanowia one jedynie przestanki, ktére nalezy poprze¢ dalszymi
srodkami dowodowymi. Po drugie, Sad zauwaza, ze wszystkie te o$wiadczenia,
wlaczajac w to réwniez o$wiadczenia innych dystrybutoréw, ktérzy nie stanowia
oddzialéw skarzgcej lub spétek, w ktérych posiada ona udzialy, wydaja sie by¢
podyktowane przez skarzacy, poniewaz majg one identyczng tre§é. W istocie okazuje
sie, ze wszystkie o$wiadczenia zawieraja wczesniej przygotowany tekst, doslownie
przettumaczony w kilku wersjach jezykowych, a czasem stanowia po prostu
kserokopie, w ktérych puste miejsca zostaly nastepnie wypelnione przez dystrybu-
toréw. Po trzecie, Sad stwierdza ponadto, ze o$wiadczenia te w zaden sposGb nie
odnosza sie do danych dotyczacych liczb obrazujacych sprzedaz dokonang na
rozwazanym terytorium, a jesli chodzi o znaczenie tej sprzedazy dla dystrybutoréw
— zawieraja jedynie zwykle pochwaly.

Nalezy wskaza¢ ponadto, ze wspomniane o$wiadczenia pozwalaja co najwyzej na
ustalenie istnienia dystrybucji omawianych towaréw w krajach, w ktérych obecni sa
dystrybutorzy, i w zwiazku z tym moga wykazywaé wylacznie zasieg geograficzny
dystrybucji towaréw oznaczanych zgloszonym znakiem towarowym, co stanowi
jedynie jeden z czynnikéw, ktére mogg by¢ brane pod uwage przy ocenie uzyskania
przez zgloszony znak towarowy, na ktéry sklada sie wylacznie ksztalt zapalniczki,
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzié, ze przedstawione przez skarzaca
o$wiadczenia dystrybutoréw nie posiadaja wystarczajacej mocy dowodowej.

Wreszcie w odniesieniu do dwéch badan opinii publicznej przeprowadzonych przez
skarzaca po zlozeniu wniosku o rejestracje znaku towarowego, a przed wszczeciem
postepowania administracyjnego, tj. w lipcu i listopadzie 2002 r., nalezy wskazad, ze
zgodnie z orzecznictwem Trybunalu $rodki dowodowe na okoliczno$¢ uzywania
znaku towarowego, ktére zostaly przedlozone po dacie zgloszenia, moga zostaé
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uwzglednione jedynie w przypadku gdy pozwalaja one na wyciagniecie wnioskéw
w zakresie uzywania znaku towarowego w postaci, w ktérej wystepuje on w dacie
zgloszenia (zob. podobnie postanowienia Trybunalu z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. str. 1-1159, pkt 31, oraz z dnia
5 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-192/03 P Aldon przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str, [-8993, pkt 41).

W niniejszej sprawie Sad stwierdza, ze omawiane badania opinii publicznej nie
pozwalajg na ustalenie, ze wlasciwy krag odbiorcéw identyfikuje — na podstawie
ksztaltu stanowiacego znak towarowy — rozwazany towar jako pochodzacy ze spétki
BIC, a nie z innej spoiki.

Jesli chodzi o badanie opinii publicznej przeprowadzone w listopadzie 2002 r. wéréd
palaczy we Francji, we Wloszech, w Irlandii, w Grecji, w Szwecji i w Portugalii, Sad
stwierdza, ze badanym zostaly przedstawione sam wzér lub samo zdjecie zapalniczek
BIC, bez zamieszczenia elementéw stownych lub graficznych, oraz ze zostalo im
postawione pytanie, z ktérym znakiem towarowym najbardziej kojarzy im sie
przedstawiona zapalniczka. W konsekwencji nie mozna stwierdzi¢é, ze badanie to
wykazuje, ze znaczna cze$¢ konsumentéw francuskich, wloskich, irlandzkich,
greckich, szwedzkich i portugalskich identyfikuje za pomoca zgloszonego znaku
towarowego omawiany towar jako pochodzacy ze spétki BIC, a nie z innej spéiki.
Byloby inaczej, gdyby w ramach badania przedstawiono, zamiast jedynie ksztaltu
stanowiacego zgloszony znak towarowy, réwniez inne ksztalty zapalniczek. Mozna
by wtedy uwzgledni¢ liczbe oséb przypisujacych — spontanicznie i bez pozostawania
pod jakimkolwiek wplywem — wizerunek omawianego ksztaltu spétce BIC.

Ponadto nalezy wskazaé, ze w przypadku gdy badani nie znali odpowiedzi na
wspomniane pytanie, przedstawiana byla lista stownych znakéw towarowych (BIC,
CLIPPER, TOKAIL CRICKET i in.), tak aby mogli oni wybra¢ odpowiedz.

Skoro prawda jest, jak to utrzymuje skarzaca, ze spéltka BIC jest jednym
z przedsigbiorstw, ktére utworzyly w 1973 r. rynek zapalniczek krzesiwowych
jednorazowego uzytku i jest ona ,liderem na rynku zapalniczek”, to logiczne
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i przewidywalne jest to, ze pierwszym znakiem towarowym przychodzacym na mysl
badanym jest znak towarowy BIC, niezaleznie od przedstawionego ksztaltu. Mialo to
miejsce tym bardziej, ze do zadanego pytania dolgczono liste stownych znakéw
towarowych, ktérym mozna bylo przypisa¢ przedstawiony ksztalt. W tym zakresie
nalezy zauwazy¢, ze sama skarzaca przyznala podczas rozprawy, iz odpowiedZ na
zadane pytanie w tym ostatnim przypadku mogla zosta¢ w istocie zasugerowana.

Takie same rozwazania nasuwaja sie w odniesieniu do badania opinii publicznej
przeprowadzonego w Hiszpanii w lipcu 2002 r., po raz kolejny wsréd palaczy.
W badaniu tym badanym przedstawiono wizerunek ksztaltu zapalniczki MiniBIC J5,
ktéry stanowi jedynie zmniejszona wersje ksztaltu stanowiacego zgloszony znak
towarowy, wraz z lista poszczegblnych stownych znakéw towarowych (BIC,
CLIPPER, BRIO lub TOKAI), celem ustalenia, z ktérym znakiem kojarza oni
przedstawiony wizerunek. Nie mozna zatem uznaé, ze badanie to wykazuje, ze
znaczna cze$é konsumentéw hiszpanskich identyfikuje omawiany towar jako
pochodzacy ze spélki BIC i odréznia te towary od towaréw innych przedsiebiorstw.

Ponadto Sad stwierdza, ze przedstawiony w tym badaniu zapytanym hiszpanskim
palaczom wizerunek zapalniczki ukazuje zapalniczke od przodu, a nie z boku, co
powoduje, ze pytani nie mogli rozpozna¢ owalnego ksztaltu zbiornika, ktéry to
stanowi zdaniem skarzacej jedna z trzech cech odrézniajacych na rynku zapalniczke
BIC od innych zapalniczek.

Z ogélu powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, iz
skarzaca nie wykazala, ze zgloszony w niniejszym przypadku znak towarowy uzyskal
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania w znaczacej czesci Wspdlnoty.

W konsekwencji zarzut drugi réwniez nalezy oddali¢, a co za tym idzie — nalezy
oddali¢ skarge w calosci.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zgdaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Jaeger Azizi Cremona

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 grudnia
2005 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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