STORCK PRZECIWKO OHIM (KSZTALT PAPIERKA OD CUKIERKA)

WYROK SADU PIERWSZE]J INSTANC]JI (czwarta izba)
z dnia 10 listopada 2004 r.”

W sprawie T-402/02

August Storck KG, z siedziba w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatéw H. Wragego-Molkenthina, T. Rehera, A. Heisa oraz L Rohra,
z adresem do doreczenn w Luksemburgu,

strona skarzgca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez B. Millera oraz G. Schneidera,
dziafajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majgcej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznoéci decyzji Drugiej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 18 pazdziernika 2002 r. (sprawa R 0256/2001-2),
odmawiajacej rejestracji znaku towarowego przedstawiajacego zwinigte opakowanie
(ksztalt papierka od cukierka),

* Jezyk postgpowania: niemiecki.

IT - 3855



1

WYROK Z DNIA 10.11.2004 r. — SPRAWA T-402/02

SAD PIERWSZE]J INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 27 grudnia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
22 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 czerwca 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 30 marca 1998 r. skarigca, 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 p6zn. zm., dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego.
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest zamieszczone ponizej
perspektywiczne przedstawienie ksztaltu zwinigtego opakowania (ksztaltu papierka
od cukierka):

Skarzaca zakwalifikowata swéj znak towarowy jako graficzny i zglosita kolor
»jasnobrazowy (karmelowy)”.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klasy 30
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadajg nastepujacemu opisowi: ,,cukierki”.

Pismem z dnia 3 sierpnia 1998 r. ekspert poinformowal skarzaca, ze jej znak
towarowy nie moze zosta¢ dopuszczony do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia ni 40/94.
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Pismem z dnia 5 pazdziernika 1998 r. skarzgca przedstawila uwagi w przedmiocie
zastrzezent eksperta. Po zakwalifikowaniu zgloszonego znaku towarowego jako
tréjwymiarowy skarzaca wskazala, ze specyfika omawianego ksztaltu opakowania
polega na jego zlotym kolorze, ktéry nadaje mu wymagane minimum charakteru
odrézniajacego. W kazdym razie zgloszony znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy dla ,karmelkéw” w nastepstwie jego uzywania.

Decyzja z dnia 19 stycznia 2001 r., po sprecyzowaniu, ze zgloszenie skarzacej
dotyczy graficznego znaku towarowego, ekspert odrzucit je, uzasadniajac, ze
zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i ze w odniesieniu do
karmelkéw nie uzyskal on charakteru odréiniajacego w nastepstwie uZywania
w rozumieniu art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia.

W dniu 13 marca 2001 r. na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 skarzaca
wniosta do OHIM odwotanie od decyzji eksperta. W odwolaniu tym wniosla
o uchylenie decyzji eksperta w calodci. W pi$mie zawierajacym uzasadnienie
odwolania z dnia 18 maja 2001 r. skarzaca podtrzymata swoje stanowisko, zgodnie
z kiérym zgloszony znak towarowy jest tréjwymiarowym znakiem towarowym,
precyzujac, ze laczy on trzy rézne kolory, a mianowicie przezroczysty 761y,
blyszczacy zloty i bialy. Positkowo wskazata, ze w przypadku odmowy rejestracji
znaku towarowego z uwagi na brak samoistnego charakteru odrézniajacego i brak
charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania w odniesieniu do
,cukierkéw”, nalezy ograniczy¢ wykaz towaréw objetych zgloszonym znakiem
towarowym wylacznie do ,cukierkéw karmelowych”.

Decyzja z dnia 18 pazdziernika 2002 r. (zwana dalej szaskarzong decyzja”),
doreczona skarzacej w dniu 31 paZdziernika 2002 r., Druga Izba Odwolawcza
OHIM oddalita odwolanie ze wzgledu na to, ze zgloszony znak towarowy nie jest
odrézniajacy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i nie moze
réwniez zostaé zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 wspomnianego
rozporzadzenia.
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1o Co do istoty Izba Odwotawcza stwierdzila, ze zgloszony znak towarowy, niezaleznie

12

od tego, czy jest graficzny, czy tréjwymiarowy, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94 nie moze zostaé zarejestrowany. W szczegélnosci
w odniesieniu do koloru omawianego opakowania Izba Odwolawcza, po przy-
pomnieniu, ze podanym w zgloszeniu kolorem byt »jasnobrazowy (karmelowy)”,
przyznala, ze na zaprezentowanej graficznej reprodukcji zgloszonego znaku
towarowego nie byla w stanie rozpozna¢ trzech koloréw wskazanych przez skarzacg
w uzasadnieniu odwotania. Na reprodukdji tej kolor wydawal si¢ by¢ raczej zlotym
lub zawierajacym ton zlotego, ktérego wykorzystanie do opakowan cukierkow jest
powszechne i czgste w obrocie gospodarczym. Ponadto stwierdzita ona, ze dowody
przedstawione przez skarzaca nie pozwolily na dowiedzenie, ze zgloszony znak
towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie jego uzywania
w odniesieniu do cukierkéw ogélnie lub szczegblnie w odniesieniu do karmelkéw.

Przebieg postepowania i zadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 26 maja 2003 r. skarzaca wniosta
0 wyrazenie zgody na zlozenie repliki zgodnie z art. 135 § 2 regulaminu Saduy,
jednakze prezes czwartej izby Sadu nie wyrazil zgody.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

~— obciazenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do istoty sporu

Argumenty stron

Skarzaca ponownie podnosi kwestie kwalifikacji zgloszonego znaku towarowego,
odnoszc sie do niego zaréwno jako do graficznego, jak i do tréjwymiarowego znaku
towarowego.

W zakresie zgloszonego koloru skarzaca podnosi, ze wbrew ustaleniom Izby
Odwolawczej zawartym w pkt 16 zaskarzonej decyzji, z graficznego przedstawienia
zgloszonego znaku towarowego wynika, Ze jest on tréjkolorowy. Srodek znaku
towarowego jest zloty, podczas gdy zwinigte strony sg zaréwno biale, jak
i przezroczystozélte. Dzigki kontrastowi materialéw (przezroczystej i opalizujacej
folii) znak towarowy stwarza wrazenie tréjkolorowego. '
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Wreszcie kwestionujac zaskarzona decyzje w calodci, skarzgca zarzuca Izbie
Odwolawczej, iz ta niestusznie odméwila uznania charakteru rejestracyjnego
zgloszonego znaku towarowego i odrzucita réwniez zgloszenie znaku towarowego
dotyczace wylacznie ,cukierkéw karmelowych”, wynikajace z ograniczenia wykazu
towaréw zawartego w zgloszeniu znaku towarowego, ktérego skarzaca dokonata
W pi$mie zawierajgcym uzasadnienie odwolania whiesionego do Izby Odwolawczej
OHIM na wypadek, gdyby odmowa rejestracji wynikata z braku samoistnego
charakteru odrézniajacego w odniesieniu do cukierkéw, W istocie zdaniem skarzacej
rejestracji omawianego znaku towarowego dla ,,cukierkéw karmelowych” w zadnym
wypadku nie mozna odméwi¢ na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM zauwaza, ze zgloszony znak towarowy jest znakiem graficznym,
i przypomina, ze zostal on w ten sposéb okreslony we wniosku o rejestracje
zlozonym przez skarzacy.

W odniesieniu do koloru zgloszonego znaku towarowego OHIM zauwaza na
wstepie, ze skarzaca okredlita w swym zgloszeniu kolor jako njasnobrazowy
(karmelowy)”. Odsyla on nastepnie do stwierdzer Izby Odwolawczej zawartych
w pkt 16 i 17 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérymi po pierwsze kolor na graficznej
reprodukcji zgloszonego znaku towarowego wydaje si¢ by¢ raczej zloty lub
zawierajacy ton zlotego niz »jasnobrazowy (karmelowy)” i po drugie na wspomnianej
reprodukcji nie mozna wyréznié¢ trzech koloréw (przezroczystozéltego, blyszczacego
zlotego i bialego). Reprodukcja graficznego znaku towarowego jest bardziej
precyzyjna niz jakikolwiek inny opis i przewaza nad mozliwie rozbieznymi opisami,
ktérych mozna by dokonaé. Poniewaz Izba Odwolawcza wyraznie oparta swa
decyzje na graficznej reprodukcji zgloszonego znaku towarowego, nie ma wigkszego
znaczenia, czy kolor zostanie uznany za ,ton zlotego”, jak stwierdzila Izba
Odwotawcza, czy za zestaw trzech koloréw, jak sugeruje skarzaca.

W zakresie ograniczenia wykazu towaréw wylacznie do ,cukierkow karmelowych”,
o ktére skarzaca wniosta positkowo w pismie zawierajagcym uzasadnienie odwolania
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whiesionego do Izby Odwolawczej, OHIM odsyla do pkt 28 zaskarzonej decyzji
i wskazuje, ze rozdzielenie rynku cukierkéw i rynku karmelkéw nie ma zadnego
znaczenia w niniejszej sprawie ani z punktu widzenia stosowania art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, ani z punktu widzenia stosowania art. 7 ust. 3
wspomnianego rozporzadzenia.

Ocena Sgdu

Majac na uwadze rozbiezna argumentacje stron dotyczaca niektérych elementow
wniosku o rejestracje omawianego znaku towarowego, nalezy rozpatrzy¢ kolejno
kategorie zgloszonego znaku towarowego, zgloszony kolor oraz towary oznaczone
tym znakiem.

W przedmiocie kategorii zgloszonego znaku towarowego

Jak to wynika z formularza ad hoc zgloszenia znaku towarowego wypelnionego
przez skarzgca, wniesiono o rejestracje graficznego znaku towarowego. Jednakze
w postepowaniu przed ekspertem i Izba Odwotawcza skarzaca zakwalifikowata znak
towarowy jako tréjwymiarowy. Izba Odwolawcza w pkt 23 zaskarzonej decyzji
uznala, ze dla celéw oceny samoistnego charakteru odrézniajacego zgloszonego
znaku towarowego nie ma znaczenia, czy chodzi tutaj o graficzny, czy
o tréjwymiarowy znak towarowy. Zdaniem Izby Odwotawczej ,[...] pierwszy
przypadek dotyczy konfiguracji opakowania cukierka, drugi natomiast graficznej
reprodukgji cukierka opakowanego w opakowanie zwykle dla cukierkéw [...]". Przed
Sadem skarzaca ponownie wrécita do kwestii charakteru zgloszonego znaku
towarowego (zob. pkt 14 powyzej).
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W tych okolicznosciach i z uwagi na to, ze w kazdym razie skarzaca nie zlozyta
wniosku o zmiane zgloszenia na podstawie art. 44 rozporzadzenia nr 40/94
i zasady 13 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, str. 1), nalezy stwierdzi¢, ze zgloszony znak towarowy jest
znakiem graficznym [zob. w tym zakresie wyrok Sadu z dnia 19 wrzeénia 2001 r.
w sprawie T-30/00 Henkel przeciwko OHIM (Wizerunek produktu czyszczacego),
Rec. str. 11-2663], stanowiacym ksztalt zwinigtego opakowania cukierka (ksztalt
papierka od cukierka) w odniesieniu do towaréw objetych zgloszeniem znaku
towarowego.

W przedmiocie zgloszonego koloru

Artykul 4 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze »[wlspélnotowy znak towarowy
moze skiada¢ si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, tacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr,
ksztaltu towaréw lub ich opakowar, pod warunkiem ze oznaczenia takie
umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsiebiorstw”.

Zgodnie z zasadg 3 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95, jezeli zglaszajacy nie zamierza
zastrzec zadnej szczegélnej formy graficznej znaku ani szczegblnego koloru, znak
przedstawia si¢ za pomocg zwyklego pisma, na przyklad przez wpisanie maszynowo
liter, cyfr i znakéw w zgloszeniu. Ustep 2 tej zasady przewiduje, ze w przypadkach
innych niz okreslone w ust. 1 znak przedstawia si¢ na oddzielnym arkuszu,
niebedgcym arkuszem, na ktérym znajduje sie tresé zgloszenia. Wreszcie zgodnie
z ust. 5 tej zasady, jezeli zglasza si¢ do rejestracji znak kolorowy, zgloszenie zawiera
o tym wzmianke. Kolory uzyte w znaku sa takze wskazane. Przedstawienie, o ktorym
mowa w ust. 2, musi sklada¢ si¢ z kolorowej reprodukcji znaku.
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Ponadto z orzecznictwa wynika, ze przedstawienie graficzne w rozumieniu wyzej
wskazanych przepiséw musi umozliwia¢ wizualne przedstawienie oznaczenia,
w szczegdlnosci za pomoca obrazéw, linii lub znakéw, tak aby oznaczenie to moglo
zostaé precyzyjnie okre§lone. Aby moglo ono pelni¢ swa funkgje, przedstawienie
graficzne w rozumieniu art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 musi by¢ jasne, precyzyjne,
kompletne samo w sobie, latwo zrozumiate, przystepne, trwale i obiektywne (zob.
analogicznie wyroki Trybunalu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00
Sieckmann, Rec. str. I-11737, pkt 46-55; z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel, Rec. str. 1-3793, pkt 28 i 29).

Zostalo zatem orzeczone, ze sama prébka koloru nie spetnia wymogéw
przedstawionych w powyzszym punkcie, poniewaz moze si¢ ona z czasem zmienic.
Natomiast polaczenie prébki koloru z jego opisem stownym moze stanowic
przedstawienie graficzne w rozumieniu art. 4 rozporzadzenia nr 40/94, pod
warunkiem ze opis jest jasny, precyzyjny, kompletny sam w sobie, fatwo zrozumialy,
przystepny i obiektywny. Jesli polaczenie to nie spelnia wymogéw zaistnienia
przedstawienia graficznego, szczeg6lnie w przypadku braku precyzji lub trwatosci,
braki te moga zosta¢ w pewnych okolicznosciach uzupelnione okresleniem koloru za
pomoca miedzynarodowo uznanego systemu identyfikacji. Takie systemy wydaja si¢
byé bowiem precyzyjne i trwale (ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 31-38).

W niniejszej sprawie w czeéci formularza ad hoc przeznaczonej do okreslenia koloru
zgloszonego znaku towarowego skarigca wskazala, ze zgloszonym kolorem jest
jasnobrazowy (karmelowy). Opierajac si¢ na reprodukcji zgtoszonego znaku
towarowego, ekspert stwierdzil, ze znak jest koloru zlotego i ze zlote opakowania,
niezaleznie od tego, czy sa one w kolorze czystego, czerwonawego, niebieskawego
czy zielonkawego zlota, s3 bardzo czesto uzywane, w szczegolnoéci w branzy
stodyczy. W postepowaniu przed Izbg Odwotawcza skarzaca wskazala trzy kolory,
a mianowicie przezroczysty zélty, blyszczacy zloty i bialy. Po przypomnieniu, ze
skarzaca zglosita najpierw Lolor ,jasnobrazowy (karmelowy)”, Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze na graficznej reprodukcji znaku towarowego kolor wydaje si¢ by¢
raczej zlotym lub zawierajgcym ton zlotego, a tréjkolorowy charakter znaku
towarowego wskazany przez skarzaca nie jest dostrzegalny. Izba Odwolawcza
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dodata, ze nierzadko mozna spotka¢ opakowania cukierkéw w tym kolorze i ze fakt,
iz cukierki skarzacej opakowane s3 w papier celofanowy, na ktéry naniesiono ztoty
plastykowy pasek, nie ma zadnego znaczenia. Jej zdaniem efekt byt identyczny, co
oznacza, ze cukierki wydawaly sie by¢ opakowanymi w ztote opakowanie, ktére nie
jest niezwykle dla opakowan cukierkéw.

Nalezy wskazaé, ze wobec braku jasnego i precyzyjnego opisu koloru znaku
towarowego zgloszonego przez skarzacs, wzajemnej sprzecznosci réznych opiséw
oraz sprzeczno$ci miedzy tymi opisami a kolorem ukazanym na graficznej
reprodukcji znaku towarowego, braku jakiegokolwiek odniesienia do miedzynaro-
dowo uznanego systemu identyfikacji i braku wniosku o zmiane zgloszenia w celu
wyklarowania opisu zgtoszonych koloréw na podstawie art. 44 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, Izba Odwolawcza stusznie oparfa swa ocene na kolorze dominujacym na
graficznej reprodukgji omawianego znaku towarowego, a mianowicie zlotym.
Ponadto w odpowiedzi na pytanie Sadu skarzaca przyznata podczas rozprawy, ze
zgloszony znak towarowy skiada sie z papieru celofanowego w ksztalcie papierka od
cukierka, ktérego kolorem dominujacym jest zloty.

W przedmiocie towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym

Z art. 57-61 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze decyzje ekspertéw sa zaskarzalne
przed izba odwotawcza i kazda strona w postepowaniu, dla ktorej decyzja ma
niekorzystny skutek, moze wnie$¢ odwolanie. Zgodnie z zasada 48 ust. 1
rozporzadzenia nr 2868/95 odwolanie musi zawieraé pewna ilo§¢ informacji,
w tym ,,08wiadczenie okreslajace zaskarzang decyzje i wskazujace, w jakim stopniu ta
decyzja powinna byé zmieniona lub uchylona”.
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W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze ekspert odrzucil zgloszenie znaku
towarowego skarzacej jako graficznego znaku towarowego dla wszystkich towaréw
nim oznaczonych, a mianowicie scukierkéw” z klasy 30. W odwotlaniu do Izby
Odwotawczej z dnia 13 marca 2001 r. skarzaca wniosta o uchylenie decyzji eksperta
w caloéci. Jednakze w piémie zawierajacym uzasadnienie odwotania z dnia 18 maja
2001 r. skarzaca wskazala positkowo, ,ze w przypadku odmowy rejestracji znaku
towarowego dla »cukierkéw« ze wzgledu na brak charakteru odrézniajacego —
zaréwno samoistnego, jak i uzyskanego w nastepstwie uzywania — [nalezy]
ograniczy¢ wykaz towaréw, dla kt6rych wniesiono o rejestracje znaku towarowego,

”n

do »cukierkéw karmelowych« [...]"

Izba Odwotawcza rozwazyta w pkt 8 zaskarzonej decyzji, ze w odwolaniu wniesiono
zasadniczo o uchylenie decyzji eksperta z uwagi na to, Ze znak towarowy ma
charakter odrézniajacy w rozumieniu art, 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
i positkowo o rejestracje znaku towarowego w szczeg6lnosci dla ,karmelkéw”
w konsekwencji uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie jego uzywania.
Po zbadaniu zarzutéw odwolania Izba Odwotawcza oddalita je w calosci jako
bezzasadne.

W skardze do Sadu skarzaca, kwestionujac zaskarzona decyzje w caloéci, zarzucita
Izbie Odwolawczej, ze niestusznie odméwita na podstawie art. 7 ust. 3 rozporza-
dzenia nr 40/94 rejestracji znaku towarowego zgloszonego wylacznie dla ycukierkéw
karmelowych”, ktére to zgloszenie bylo wynikiem ograniczenia wykazu towaréw
oznaczonych znakiem towarowym dokonanego positkowo w postgpowaniu przed
Izba Odwolawcza.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 zglaszajacy
moze w kazdej chwili wycofaé zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego lub
ograniczy¢ zawarty w nim wykaz towaréw lub ustug. Zatem mozliwos¢ ograniczenia
wykazu towaréw i uslug przystuguje jedynie zglaszajacemu wspolnotowy znak
towarowy, kt6ry moze w kazdej chwili skierowa¢ w tym zakresie wniosek do OHIM.
W tym Lontekécie wycofanie calkowite lub w czesci zgloszenia wspélnotowego
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znaku towarowego lub ograniczenie zawartego w nim wykazu towaréw musi zostaé
dokonane w sposéb wyrazny i bezwarunkowy [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str.
11-753, pkt 60 i 61].

W niniejszej sprawie skarzaca jedynie positkowo zasugerowala ograniczenie wykazu
towardow zawartego w zgloszeniu znaku towarowego do ,cukierkéw karmelowych”,
a mianowicie wylacznie w przypadku, gdyby Izba Odwolawcza zamierzata odrzucic
zgloszenie dla ,cukierkéw”. Skarzaca nie ograniczyla zatem wykazu towaréw
W sposob wyrazny i bezwarunkowy, tak wiec w konsekwencji wskazane ograniczenie
nie moze zosta¢ uwzglednione (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 62).

Ponadto zgodnie z orzecznictwem aby ograniczenie wykazu towaréw lub ustug
zawartego w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego mogto zosta¢ uwzgled-
nione, musi ono zosta¢ dokonane w pewien szczegllny sposéb poprzez zlozenie
wniosku o zmiane zgloszenia zgodnie z art. 44 rozporzadzenia nr 40/94 i zasada 13
rozporzadzenia nr 2868/95 [wyroki Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie

-173/00 Saat przeciwko OHIM (Odcier pomarariczowego), Rec. str. 11-3843, pkt 11
i 12; z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna
tabletka), Rec. str. 11-383, pkt 13; z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02
Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. str. 11-4953,
pkt 30].

Warunek ten nie zostal dotrzymany w niniejszym przypadku, poniewaz w pi$mie
z dnia 18 maja 2001 r. skarzaca jedynie positkowo odniosta sie do ograniczenia
wykazu wskazanych towaréw, nie skladajac w tym zakresie wniosku o zmiane
zgloszenia znaku towarowego, tak jak tego wymagaja cytowane powyzej przepisy
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Odcieit pomarariczowego, pkt 12).
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W kaidym razie z pkt 28 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza
rozpatrzyta positkowy wniosek skarzacej w przedmiocie ograniczenia jej wykazu
towaréw do ,karmelkéw” i stwierdzila, ze nie miat on zadnego znaczenia dla oceny
samoistnego charakteru odrézniajacego czy charakteru odrézniajacego uzyskanego
w nastepstwie uzywania zgloszonego znaku towarowego. Zdaniem Izby Odwola-
wezej niezaleznie od tego, czy dotyczy to cukierkéw, czy tez karmelkéw, jej ocena
dotyczaca braku charakteru rejestracyjnego zgloszonego znaku towarowego z uwagi
na zaistnienie dwéch powyzej wskazanych bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji nie moze ulec zmianie.

Na podstawie powyzszych rozwazaniach niniejsza skarge nalezy interpretowac jako
whiosek o stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji z uwagi na naruszenie art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do wszystkich towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym (czyli ycukierkéw”) oraz na
naruszenie art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia w odniesieniu do wyzej
wymienionych towaréw, a w szczegoinosci cukierkéw karmelowych.

Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzaca podnosi cztery zarzuty oparte na naruszeniu
odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze
i art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

W preedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 11lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze zgloszony znak towarowy ma wymagane minimum charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Przede wszystkim nie jest wymagane wskazane przez Izbe Odwolawcza w pkt 12
zaskarzonej decyzji posiadanie przez znak charakteru »uderzajacego” lub charakteru
szczegdlnie ,dostrzegalnego”. Izba Odwotawcza niestusznie przyjeta, ze konfiguracja
zgloszonego znaku towarowego jest zwykla, nieodrézniajaca si¢ wyraznie od
przyjetych zwykle konfiguracji oraz ze kolor omawianego opakowania jest
powszechny w obrocie. W zaskarzonej decyzji nie przytoczono zadnego przyktadu
na poparcie tych twierdzen. Przeciwnie, kombinacja ksztattu i koloru zgloszonego
oznaczenia jest wyjatkowa na rynku i nie moze zosta¢ uznana za »zwykla”. Ponadto
ze wzgledu na intensywna komercjalizacje cukierkéw karmelowych skarzacej
0 nazwie ,Werther’s Original” (Werther’s Echte) zgloszony znak towarowy zostat
silnie utrwalony w odczuciu konsumentéw jako oczywiste opakowanie cukierka
karmelowego.

Ponadto skarzaca zauwaza, ze rynek cukierkéw ogoélnie i rynek cukierkéw
karmelowych w szczegélnosci charakteryzuja sie duza réznorodnoscig ksztaltéw
i koloréw. Specyficzna konfiguracja zgloszonego znaku towarowego jest wyjatkowo
latwa do zapamigtania i zostala specjalnie zamierzona, aby stuzyé konsumentowi
jako punkt odniesienia. Trzy kolory zgloszonego znaku towarowego, ktére Izba
Odwolawcza w sposéb niezrozumialy z punktu widzenia skarzacej uznaje za
niemozliwe do odréznienia, ukazuja sie w wyniku samego tylko spojrzenia na
omawiane oznaczenie. Srodek oznaczenia jest koloru zlotego, podczas gdy boki,
ktére sg zwiniete, sg biale i przezroczystozolte. Kontrast pomiedzy przezroczysta
i nieprzezroczysta folia powoduje, ze znak towarowy staje si¢ tréjkolorowy i czyni te
konfiguracje niezwykl.

Nadto, z wyjatkiem pkt 28 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza nie podniosta
kwestii specyfiki branzy ,.cukierkéw karmelowych”, w ktérej praktyka opakowywania
rézni sie od tej na rynku cukierkéw ogélnie, niezaleznie od positkowego wniosku
skarzacej o ograniczenie do karmelkéw wykazu towaréw zawartego w zgloszeniu
znaku towarowego.
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OHIM Lwestionuje argumentacje skarzacej i podnosi, ze zgloszony znak towarowy
jest pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Zaréwno ksztalt opakowania, jak i zloty kolor dostrzegalny
na graficznej reprodukcji zgloszonego znaku sa powszechne na rynku.
W konsekwencji jest malo prawdopodobne, ze rzekome osobliwosci znaku
towarowego przedstawione przez skarzaca zostang dostrzezone i zapamietane przez
zainteresowanego konsumenta jako wskazéwka pochodzenia handlowego towaru.

Rozwazania te dotycza rynku cukierkéw oglnie i rynku karmelkéw w szczegdlnosci.
W konsekwendji, jak stwierdzita w pkt 28 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza,
rozdzielenie tych dwéch rynkéw jest pozbawione znaczenia dla oceny charakteru
odrézniajacego omawianego znaku towarowego.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sg rejestrowane yznaki
towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”. Ponadto
art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 precyzuje, Ze ,[u]step 1 stosuje si¢ bez wzgledu
na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czgéci Wspdlnoty”.

Nalezy przypomnie¢, ze po pierwsze zgodnie z orzecznictwem znakami towarowymi
objetymi art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 sa w szczegoOlnodci takie, ktdre
z punktu widzenia wlagciwego kregu odbiorcéw sa powszechnie uzywane w obrocie
gospodarczym do prezentacji danych towaréw lub uslug czy tez w odniesieniu do
ktérych istnieja przynajmniej konkretne przestanki pozwalajace na stwierdzenie, ze
moglyby by¢ w ten sposéb wykorzystane. Ponadto oznaczenia objete tym przepisem
nie sa zdolne pelnié podstawowej funkcji znaku towarowego, 2a mianowicie
identyfikowa¢ pochodzenia towaru lub ustugi w celu umozliwienia konsumentowi,
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ktéry nabywa dany towar lub dang ustuge, dokonania przy nastepnym zakupie tego
samego wyboru, jezeli doswiadczenie okazato sie pozytywne, lub tez odmiennego
wyboru, jesli bylo ono negatywne [wyroki Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. str. 11-2235,
pkt 20; z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko
OHIM (Ksztalt butelki), Rec. str. 11-5207, pkt 28].

A zatem charakter odrézniajacy znaku towarowego winien by¢ oceniany jedynie
z jednej strony w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wnosi sie
o rejestracje, a z drugiej strony w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez
whasciwy krag odbiorcéw (ww. wyrok w sprawie BEST BUY, pkt 22; ww. wyrok
w sprawie Ksztatt butelki, pkt 29).

W zakresie wyzej wspomnianej pierwszej analizy nalezy przypomnieé, ze na
zgloszone oznaczenie sklada sie wizerunek opakowania zgloszonych towaréw,
a mianowicie przedstawienie zwinigtego opakowania (ksztalt papierka od cukierka)
stuzacego jako opakowanie cukierkéw, a nie ksztalt samego towaru (ww. wyrok
w sprawie Ksztait butelki, pkt 30).

W kwestii wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy wskaza¢, ze cukierki sa towarami
powszechnego uzytku, przeznaczonymi do ogdlnej konsumpcji we wszystkich
krajach Wspélnoty. W tych okolicznosciach charakter odrézniajacy zgloszonego
znaku towarowego nalezy oceniaé, biorac pod uwage przypuszczalne oczekiwania
wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecigtnego
konsumenta (ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki, pkt 33).

Réwnoczesnie nalezy przypomnieé, ze na sposéb postrzegania znakéw towarowych
przez whadciwy krag odbiorcéw wplywa ich poziom uwagi, ktéry moze sie rozni¢
w zaleznoéci od kategorii omawianych towaréw lub ustug (ww. wyrok w sprawie
Owalna tabletka, pkt 42; ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki, pkt 34).
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Z zaskarzonej decyzji, a w szczegélnosci z jej pkt 12, 13, 18 i 19 wynika, ze Izba
Odwolawcza dokonata badania zgloszonego znaku towarowego w zgodzie
z powyzszymi rozwazaniami.

Po drugie nalezy przypomnie¢, ze art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie
przewiduje jakiegokolwiek rozréznienia migdzy poszczegdlnymi kategoriami zna-
kéw towarowych. W konsekwencji w zakresie oceny charakteru odrézniajacego
graficznych znakéw towarowych, na ktére sklada si¢ wierne odtworzenie samego
towaru lub jak to ma miejsce w niniejszym przypadku, Lsztalt opakowania
wspomnianego towaru, nie mozna stosowa¢ surowszych kryteriéw niz kryteria
stosowane w odniesieniu do innych kategorii znakéw towarowych (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Owalna tabletka, pkt 44; ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki,
pkt 35).

W tych okolicznoéciach, dokonujgc oceny, czy kombinacja ksztaltu i koloru
omawianego opakowania moze by¢ postrzegana przez odbiorcéw jako wskazéwka
pochodzenia, nalezy przeprowadzi¢ analize calo$ciowego wrazenia wywieranego
przez owa kombinacje, co nie stoi na przeszkodzie sukcesywnemu badaniu
poszczegdlnych cech uzytkowych towaru [wyrok Sadu z dnia 19 wrzeénia 2001 r.
w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okragta czerwono-biala tabletka),
Rec. str. 11-2597, pkt 49; ww. wyrok w sprawie Owalna tabletka, pkt 54).

Nalezy stwierdzié, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, uznajac, ze
konfiguracja omawianego znaku towarowego (zwinigte opakowanie koloru
jasnobrazowego lub zlotego) nie wyréznia si¢ znaczaco sposréd konfiguracji
zwyczajowo uzywanych w obrocie” (pkt 14 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwotawcza w pkt 15 zaskarzonej decyzji slusznie bowiem stwierdzila, ze
ksztalt spornego opakowania stanowi ,normalny i tradycyjny ksztalt opakowania
cukierkéw” i ze mozemy znalezé ,na rynku duza ilo§¢ cukierkéw opakowanych
w ten spos6b”. To samo dotyczy koloru omawianego opakowania, a mianowicie
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jasnobrazowego (karmelowego) lub jak to wynika z graficznego przedstawienia
zgloszonego znaku towarowego, zlotego lub zawierajacego ton zlotego. Kolory te
same w sobie nie sa niezwykle i nierzadko sg uzywane do opakowari cukierkéw, jak
stusznie wskazata Izba Odwotawcza w pkt 16 zaskarzonej decyzji. A zatem Izba
Odwotawcza zgodnie z prawem stwierdzila w pkt 18 zaskarzonej decyzji, ze
w niniejszej sprawie przecigtny konsument postrzegatby znak towarowy nie jako
bedacy sam w sobie wskazéwka pochodzenia handlowego towaru, ale jako bedacy ni
mniej, ni wigcej, tylko opakowaniem cukierka, oraz ze te rozwazania dotyczace
braku samoistnego charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego
pozostaja niezmienne, nawet jesli oznaczonymi nim towarami s3 wylacznie
wkarmelli” (zob. pkt 28 zaskarzonej decyzji).

W konsekwencji cechy kombinacji ksztattu i koloru zgloszonego znaku towarowego
nie s3 wystarczajaco rézne od cech innych podstawowych ksztaltéw uzywanych
czesto dla opakowari cukierkéw lub karmelkéw, a zatem kombinacja ta nie zostanie
zapamietana przez wlasciwy krag odbiorcéw jako wskazéwka pochodzenia
handlowego. Zwiniete opakowanie (ksztalt papierka od cukierka) w swym
jasnobrazowym lub zlotym kolorze nie odréznia sie bowiem znaczaco od opakowan
omawianych towaréw (cukierkéw, karmelkéw) stosowanych powszechnie w obrocie,
kojarzonych w sposéb naturalny z typowym ksztattem opakowania wspomnianych
towaréw.

Zawarte w pkt 14-17 i 28 zaskarzonej decyzji odwotanie do przyjetych praktyk
w obrocie cukierkami lub karmelkami, bez podania konkretnych przykladéw, nie
podwaza oceny Izby Odwolawczej w zakresie braku samoistnego charakteru
odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego. Stwierdzajac, ze kombinacja
ksztaltu i koloru zgloszonego znaku towarowego nie jest niezwykla w obrocie, Izba
Odwotawcza oparta swe badanie co do istoty na faktach wynikajacych
z doswiadczenia zyciowego czerpanego ogdlnie ze sprzedaiy towaréw powszech-
nego uzytku, takich jak cukierki lub karmelki, ktére to fakty moga by¢
przypuszczalnie znane wszystkim, a w szczegllnosci konsumentom tych towaréw
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(zob. analogicznie wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-
Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. 11-1739,
pkt 29].

Po trzecie nalezy podkredlié, ze wbrew wywodom skarzacej koszty wytworzenia
omawianego ksztaltu opakowania nie stanowig istotnego kryterium oceny
charakteru odrézniajacego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. W istocie ksztalt pozbawiony charakteru odrézniajacego,
jak ma to miejsce w przypadku rozpatrywanego opakowania, nie moze uzyska¢
takiego charakteru z uwagi na koszty jego wytworzenia.

Po czwarte zgodnie z interesem publicznym stanowigcym zrédto bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 Izba Odwolawcza miala podstawy, by w pkt 19 i 20 zaskarzonej decyzji
wskazaé na prawdopodobiefistwo monopolizacji omawianego opakowania cukier-
kéw, skoro analiza zdawata sie potwierdzaé, ze opakowanie to pozbawione jest
charakteru odrézniajacego dla tych towar6w.

Ostatecznie nalezy odrzucié argumentacje skarzacej, zgodnie z kiéra omawiany
ksztalt opakowania zakorzenil sie w odczuciu konsumentéw jako znak towarowy
w wyniku intensywnej komercjalizacji cukierkéw karmelowych »Werther’s Original”
w tym opakowaniu. Nawet jesli zostaloby to dowiedzione, komercjalizacja taka
moglaby byé brana pod uwagg jedynie dla celéw oceny charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego uzyskanego w nastepstwie uzywania, a nie jego
samoistnego charakteru odrézniajacego.

Z ogotu powyzszych rozwazari wynika, ze zgloszony znak towarowy, tak jak jest on
postrzegany przez wiasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta, nie pozwala na indywidualizacje omawianych towaréw
i odréznienie ich od towaréw majacych inne pochodzenie handlowe. A zatem znak
ten pozbawiony jest charakteru odrézniajacego w odniesieniu do tych towaréw.
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63 W konselkwencji pierwszy zarzut skargi, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)

64

65

66

rozporzgdzenia nr 40/94, nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze zgloszony znak towarowy powinien zosta¢ dopuszczony do
rejestracji ze wzgledu na fakt, iz uzyskal on, w szczegblnosci dla cukierkéw
karmelowych, charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

W celu ustalenia uzywania znaku towarowego i jego uznania na rynku Izba
Odwotawcza musiata zbadaé sytuacje na relewantnym rynku, jak réwniez szczegdlna
histori¢ opakowari w ogéle. W $wietle historii, sytuacji na rynku, konkretnych
danych dotyczacych obrotu towarem i jego dystrybucji oraz wynikéw dokonanych
sondazy okazuje sig, ze zgloszony znak towarowy faktycznie posiada uznana pozycje
na rynku. Izba Odwolawcza nie uwzglednila faktu, ze konsumenci moga postrzegac
opakowanie w sposdb odrebny od innych ujetych na nim znakéw towarowych
i postrzegac je jako wskazéwke pochodzenia.

W tym wzgledzie skarzaca zauwaza, ze zgloszony znak towarowy uzywany jest przez
nig w sposéb catkowicie zamierzony jako element rozpoznawczy jej cukierka
»Werther’s Original”, znanego od dekad, w ten sposéb ze w reklamie zgloszony znak
towarowy ukazuje si¢ zawsze w powiekszeniu i jest wyraznie zaakcentowany.
Ponadto konsument dostrzega kolory i ksztalty zanim jest w stanie precyzyjnie
odczyta¢ jakakolwiek wzmianke pisemna. Ma to miejsce przede wszystkim
w niniejszym przypadku, poniewaz z uwagi na dobér koloréw wzmianka pisemna
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na papierku od cukierka ledwie wyrdznia si¢ na tle koloru zgloszonego znaku
towarowego. A zatem istotny jest jedynie wzrokowy spos6b postrzegania przez
konsumenta, jak to przyznal Bundesgerichtshof (Niemcy) w wyroku z dnia 5 kwietnia
2001 r., ktérego Izba Odwolawcza nie wzigta pod uwage.

Zdaniem skarzacej przedstawione Izbie Odwolawczej liczby dotyczace sprzedaiy
towaréw sa wystarczajace, by ustali¢ uzywanie zgloszonego znaku towarowego. Dla
ustalenia udzialu w rynku nie bylo konieczne przedstawienie danych poréwna-
wezych, w szczegdlnosci dlatego ze liczby dotyczace sprzedazy zostaly potwierdzone
wynikami sondazy przeprowadzonych w réznych panstwach czlonkowskich.
Sondaze ukazaly podwyiszony poziom znajomoéci towaru (od 594 do 85%
w réznych panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej). Utrwalenie znaku
towarowego w wyniku uzywania powinno by¢ zatem ocenianie na podstawie
poziomu znajomoéci, a nie jego pozycji na rynku w stosunku do towaréw
konkurencyjnych.

Skarzaca o$wiadcza wreszcie, ze jesli Sad uzna to za stosowne, jest gotowa udzieli¢
dalszych informacji, przedstawi¢ $wiadkéw i opinig bieglego dla dowiedzenia
uzywania zgloszonego znaku towarowego.

Powolujac sie na ustalone w orzecznictwie kryteria oceny charakteru odrdzniajacego
znaku towarowego uzyskanego w nastepstwie uzywania, OHIM podnosi po
pierwsze, Ze nawet jeéli prawda jest, ze opakowania cukierkéw moga stuzy¢ jako
wskazéwka pochodzenia w nastgpstwie ich uzywania, to w niniejszym przypadku nie
zostaly spetnione wymagane w tym zakresie przestanki.

Zdaniem OHIM zaréwno ekspert, jak i Izba Odwolawcza stusznie doszli do
przekonania, ze dowody przediozone przez skarzaca nie wystarczajg, by ustali¢, ze
zgloszony znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy w nastgpstwie uzywania.
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Z jednej strony przedstawione przez skarzaca liczby dotyczace sprzedazy, bez
wskazania callkowitego rozmiaru rynku rozpatrywanych towaréw ani oszacowania
obrotéw konkurencyjnych przedsiebiorstw, nie s3 wystarczajace. W przypadku
towaréw powszechnego uzytku, takich jak te w niniejszej sprawie, kryterium
decydujacym jest bowiem udziat w rynku, a nie same liczby dotyczace sprzedazy,
ktére nie wystarczaja dla dowiedzenia, ze znak towarowy jest znany.

Z drugiej strony wydatki w wysokosci 27 729 000 marek niemieckich (DEM)
poniesione przez skarzaca w roku 1998 i wydatki wahajgce si¢ miedzy 10 000 000
a okoto 17 500 000 DEM poniesione w latach 1994—1997 w wiekszosci paristw
czlonkowskich nie moga zosta¢ zweryfikowane. Na podstawie przedstawionych
przez skarzaca na poparcie jej twierdzen tabel nie mozna bowiem ustali¢, z jakiego
tytulu poniesiono wyzej wskazane koszty, a mianowicie czy zostaly one poniesione
na oznaczenie ,Werther’s Original”, ksztalt cukierka, jego opakowania czy tez
z innego tytulu. Ponadto owe dane nie sy przydatne wobec braku dowodéw
pozwalajacych na okreélenie rozmiaru obrotéw reklamowych na rynku omawianych
towardw.

Wreszcie przeprowadzone w siedmiu paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
i w Norwegii sondaze odnoszj si¢ do oznaczen , WERTHER’S”, , Werther’s Original”
lub ,W.O0" i nie zawieraja jakiegokolwiek odniesienia do omawianego opakowania.
W konsekwencji dowéd na to, ze skarzgcej udato si¢ uczyni¢ omawiane opakowanie
znanym wsrdd odbiorcéw, nie zostat przedstawiony. Ponadto uzywanie musi zosta¢
wykazane we wszystkich panstwach czlonkowskich Iub regionach Wspdlnoty,
w ktérych istnicje podstawa odmowy rejestracji. Dokumenty przedstawione przez
skarzaca nie odnosza si¢ do istotnych rynkéw, takich jak Francja i Wlochy. Poza tym
by art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 znalazt zastosowanie, nie wystarczy dowie$¢
uzywania jednego szczegélnego ksztaltu towaru, ale nalezy ponadto wykazaé, ze
okolicznosci takiego uzywania sg takie, ze omawiany ksztalt ma charakter znaku
towarowego (wyrok Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99
Philips, Rec. str. 1-5475, pkt 65).
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Po drugie OHIM stwierdza, ze dokonane positkowo przez skarzaca w postepowaniu
przed Izba Odwolawcza ograniczenie wykazu zgloszonych towaréw wylacznie do
karmelkéw nie ma znaczenia dla oceny uzyskania przez zgloszony znak towarowy
charakteru odrézniajgcego w nastepstwie uzywania.

Wreszcie propozycja skarzacej dotyczaca przedstawienia uzupelniajacych dowodéw
celem wykazania uzywania znaku towarowego nie moze zosta¢ przyjeta. Skarga do
Sadu ma bowiem na celu kontrole zgodnoéci z prawem decyzji izb odwotawczych
OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, co zaltada odrzucenie
dowodéw przediozonych po raz pierwszy w postgpowaniu przed Sadem, bez
koniecznoéci badania ich mocy dowodowej [wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
Rec. str. [1-411, pkt 61 i 62]. W konsekwencji z zalozenia Sad nie moze zadaé od
skarzacej przediozenia nowych dowodéw.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji zawarte w art. 7 ust. 1 lit. b)-d) wspomnianego rozporzadzenia nie stoja
na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego, jesli w nastepstwie uzywania uzyskat
on charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw Iub ustug, dla ktdrych
wystepuje sie o rejestracje. W ramach hipotezy zawartej w art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 okoliczno$¢, ze oznaczenie stanowigce omawiany znak
towarowy jest faktycznie postrzegane przez wilasciwy krag odbiorcow jako
wskazéwka pochodzenia handlowego towaru lub ustugi jest wynikiem wysitku
ekonomicznego zglaszajacego znak towarowy. Okolicznoé¢ ta uzasadnia pominigcie
rozwazan dotyczacych interesu publicznego leiacych u Zrédla regulacji art. 7 ust. 1
lit. b)~d) tego rozporzadzenia, ktéry wymaga, aby znaki towarowe objete tym
przepisem mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich w celu uniknigcia
uzyskania bezpodstawnej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika
obrotu [zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1
przeciwko OHIM (SAT.2), Rec. str. 11-2839, pkt 36; z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Ksztait butelki piwa), Re. str.
11-1391, pkt 41].
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Po pierwsze z orzecznictwa wynika, ze uzyskanie przez znak towarowy charakteru
odrézniajagcego w nastepstwie uzywania wymaga, by przynajmniej znaczna czeéd
whadciwego kregu odbiorcéw identyfikowala na jego podstawie towary lub ustugi
jako pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa. Jednakze okolicznodci, w ktérych
wymog uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania moze zostac
uznany za spelniony, nie moga zosta¢ wykazane wylgcznie na podstawie ogélnych
i abstrakcyjnych danych, takich jak okreslone udzialy procentowe (zob. analogicznie
wyrok Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97
i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. 1-2779, pkt 52; ww. wyrok w sprawie
Philips, pkt 61 i 62; ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 42).

Po drugie w celu dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 charakter odrézniajacy uzyskany przez znak
towarowy w nastepstwie uzywania musi zostac wykazany w czeéci Unii Europejskiej,
w ktérej jest on pozbawiony tego charakteru w $wietle art. 7 ust. 1 lit. b)-d)
wspomnianego rozporzadzenia [wyrok Sadu z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie
T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. str. 11-1925, pkt 27; ww.
wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 43 i 47].

Po trzecie dla celéw oceny uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania w niniejszej sprawie nalezy uwzglednié czynniki takie jak w szczegdlnosci
udzial znaku towarowego w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny i dlugo$é
okresu jego uzywania, wielkogé inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo
w celu jego promociji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym
znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw lub ustug jako pochodzacych
z okredlonego przedsigbiorstwa, jak réwniez oéwiadczenia izb handlowych
i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. Jedli na podstawie tych
elementéw zainteresowani odbiorcy lub przynajmniej ich znaczna czes¢ identyfikuja
na podstawie znaku towarowego towar jako pochodzacy z okreslonego przedsie-
biorstwa, nalezy stwierdzi¢, ze przestanki rejestracji znaku towarowego na podstawie
art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 zostaly spelnione (ww. wyrok w sprawie
Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i 52; ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 60 i 61; ww.
wyrok w sprawie Ksztatt butelki piwa, pkt 44).
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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 ktérych wystepuje si¢ o rejestracje, przy
uwzglednieniu przypuszczalnego sposobu postrzegania go przez wlhasciwie poinfor-
mowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecigtnego konsumenta oma-
wianej kategorii towaréw lub ustug (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Philips,
pkt 59 i 63).

W $wietle powyzszych rozwazah w niniejszej sprawie nalezy zbada¢, czy Izba
Odwolawcza naruszyla prawo, odrzucajac argumentacje skarzacej, zgodnie z ktéra
zgloszony znak towarowy powinien zosta¢ dopuszczony do rejestracji dla
wskazanych towaréw, a w szczeg6lnodci dla karmelkéw, na podstawie art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94.

Przede wszystkim Izba Odwotawcza slusznie stwierdzila, Ze argumentacja skarzacej
oparta na liczbach sprzedazy omawianych towaréw we Wspéinocie w latach 1994
1998 nie jest w stanie dowie$¢ w niniejszym przypadku, ze zgloszony znak towarowy
uzyskat charakter odrézniajacy w nastepstwie jego uzywania.

W pkt 25 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza zgodnie z prawem stwierdzila, ze
omawiane liczby nie pozwalajg na oszacowanie posiadanego przez skarzaca z uwagi
na zgloszony znak towarowy udzialu w relewantnym rynku. Pomimo informacji
dotyczacych liczby jednostek i ton sprzedanych cukierkéw w rozpatrywanym
opakowaniu, wynikajacych z przedstawionych danych, ,realistyczna ocena sily
rynkowej [skarzacej] pozostaje niemozliwa wobec braku danych dotyczacych facznej
wielkoéci rynku omawianych towaréw i oszacowania sprzedazy przedsiebiorstw
konkurencyjnych, z ktérymi mozna poréwna¢ liczby skarzacej”. W tych okolicz-
noéciach Izba Odwolawcza slusznie stwierdzita we wspomnianym punkcie
zaskarzonej decyzji, Ze nawet jesli wskazane powyzej liczby pozwalaja na
oszacowanie udziatu w rynku posiadanego przez skarzaca ze wzgledu na zgloszony
znak towarowy, nie dowodza one, ze to wiasnie ,zlote zwiniete opakowanie,
postrzegane [bylo] przez zainteresowanych odbiorcow jako wskazéwka pochodze-
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nia”. Ocena ta potwierdzona jest faktem, ze omawiane liczby sprzedazy dowodza
wprawdzie, ze cukierek karmelowy ,Werther’s Original” byt sprzedawany przez
skarzaca na relewantnym rynku, ale nie stanowia dowodu na to, ze ksztalt
omawianego opakowania byt wykorzystywany w charakterze znaku towarowego do
okreslania wskazanych towaréw.

Réwnie stusznie Izba Odwolawcza stwierdzita, ze problemy tego samego typu co
w przypadku wspomnianych powyzej liczb sprzedazy wystepuja takze w przypadku
wydatkéw poniesionych przez skarigca na reklame. A zatem w pkt 26 zaskarzonej
decyzji Izba Odwolawcza zwrécita uwage, ze przedfozone przez skarzaca informacje
dotyczace omawianych wydatkéw nie byly zbyt uzyteczne, poniewaz ,zaden
z dowodéw nie pozwalal na wyrobienie sobie opinii na temat rozmiaru wydatkéw
reklamowych na rynku omawianych towaréw”. Poza tym jak stusznie podkresla
OHIM, spogladajac na przedstawione przez skarzaca tabele dotyczace omawianych
wydatkéw reklamowych, nie mozna okresli¢, z jakiego tytulu zostaly one poniesione,
a mianowicie czy na oznaczenie ,Werther’s Original”, ksztalt towaru, jego
opakowanie, czy tez z innego tytulu. W konsekwencji owe materialy reklamowe
nie moga stanowi¢ dowodu na to, ze wlasciwy krag odbiorcow postrzega
wspomniany znak towarowy jako wskazéwke pochodzenia handlowego omawianych
towaréw (ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 51).

Ponadto jak stwierdzita w tym samym punkcie zaskarzonej decyzji Izba
Odwotlawcza, ,w wielu panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej” omawiane
wydatki wcale nie byly wysokie, dodajac, ,ze w odniesieniu do pewnych paristw
czlonkowskich dane te nie zostaly w ogéle wskazane”. W istocie w zadnym roku
rozwazanego okresu (1994-1998) wspomniane wydatki nie obejmowaly wszystkich
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze zaskarzona decyzja nie zawiera zadnych
spostrzezeni dotyczacych czesci Wspélnoty, w ktérej zgloszony znak towarowy
pozbawiony jest charakteru odrézniajacego. Jednakze w przypadku znakéw
towarowych, ktére nie sa stowne, tak jak ten omawiany w niniejszym przypadku,
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nalezy przypuszcza¢, ze ocena jego charakteru odrézniajacego jest identyczna w calej
Wspéblnocie, chyba ze istniejg konkretne przeslanki na to, ze tak nie jest.
W konsekwencji z dokumentéw przedtozonych w niniejszej sprawie nie wynika,
by takie przestanki istnialy, a zatem nalezy stwierdzi¢, ze w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji przewi-
dziana w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 zaistniala na terenie calej
Wspélnoty. Wobec tego réwniez na terenie calej Wspolnoty znak ten musi uzyskaé
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, aby podlega¢ rejestracji na
podstawie art, 7 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia (ww. wyrok w sprawie Ksztalt
butelki piwa, pkt 47; zob. réwniez podobnie ww. wyrok w sprawie OPTIONS,
pkt 27).

W tych okolicznociach wspomniane wydatki na reklame nie moga w zadnym razie
stanowi¢ dowodu na to, ze w calej Wspélnocie w latach 1994-1998 wiasciwy krag
odbiorcéw postrzegat zgloszony znak towarowy jako wskazowke pochodzenia
handlowego omawianych towaréw.

Wreszcie jesli chodzi o przediozone Izbie Odwotawczej do oceny wyniki sondazy
dotyczacych uznania oznaczenn ,WERTHER'S”, ,Werther’s Original” lub ,W.0” na
rynku w odniesieniu cukierkéw karmelowych sprzedawanych przez skarzaca, Izba
Odwolawcza stusznie wskazata w pkt 27 zaskarzonej decyzji, ze sondaze te,
przeprowadzone w réznych paristwach Unii Europejskiej, ,nie [zawieraly] jakich-
kolwiek informacji dotyczacych ewentualnego charakteru odrézniajacego zwinigtego
zlotego opakowania”, a ,ich przedmiotem [byla] wylacznie znajomos$¢ nazwy
»Werther's Original«”, Nalezy dodaé ponadto, ze wspomniane sondaze nie zostaly
przeprowadzone we wszystkich panstwach cztonkowskich Wspdlnoty,
a w konsekwencji nie stanowia w zadnym razie dowodu na uznanie omawianego
oznaczenia za znak towarowy na rynku w calej Wspdlnocie (zob. pkt 78 i 86

powyzej).

Z powyiszych rozwazah wynika, ze skarigca nie wykazala, by zgloszony znak
towarowy uzyskal w calej Wspélnocie charakter odrézniajacy w nastgpstwie
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ani dla cukierkéw
karmelowych, ani dla cukierkéw ogélnie.
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o W konsekwencji drugi zarzut skargi réwniez nalezy oddali¢ jako bezzasadny, bez
koniecznosci zarzadzenia érodkéw tymczasowych, o co wniosta skarzgca.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniy art. 74 ust. 1 zdanie
pierwsze rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

o1 Skarzaca podnosi naruszenie przez Izbe Odwotawczg art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 40/94, na mocy ktérego OHIM jest zobowigzany do badania
stanu faktycznego z urzedu. Zdaniem skarzacej w rzeczywistosdci nie mozna ustalié,
na jakiej podstawie Izba Odwolawcza dokonata zawartych w pkt 14-16 i 28
zaskarzonej decyzji stwierdzen o charakterze faktycznym dotyczacych rzekomego
zwyklego charakteru konfiguracji omawianego znaku towarowego. Ponadto skarzgca
uwaza, ze OHIM powinien byt dokona¢ dalszych ustaleri dla celéw dowiedzenia
uznania na rynku zgtoszonego znaku towarowego.

92 OHIM podnosi, ze zwykly charakter ksztaftu i koloru omawianego opakowania
wynika z doéwiadczenia zyciowego, jak to wskazano w pkt 14~16 zaskarzonej
decyzji. Ponadto odréznienie rynku cukierkéw ogdlnie od rynku karmelkéw nie ma
zadnego znaczenia ani z punktu widzenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
ani z punktu widzenia art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia.

93 Dodaje on, ze nie jest zobowigzany do badania faktéw, ktére moglyby wykaza¢
uzyskanie przez zgloszony znak towarowy charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, chyba ze zostaly one
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podniesione przez zglaszajacego. OHIM nie jest réwnieZ zobowigzany do dokonania
dalszego badania w zakresie uznania na rynku ksztaltu omawianego opakowania
[wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM
(ECOPY), Rec. str. 11-5301, pkt 47 i 48].

Ocena Sadu

Skarzgca zarzuca Izbie Odwolawczej naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym ,[w] trakcie postgpowania Urzad bada
stan faktyczny z wurzedu”. Po pierwsze Izba Odwolawcza nie uzasadnila swych
twierdze w zakresie ,zwyklego” charakteru zgloszonego znaku towarowego
zawartych w pkt 14-16 i 28 zaskarzonej decyzji. Po drugie Izba Odwolawcza byta
zobowiazana dokonaé uzupelniajacego badania w celu dowiedzenia uzywania
zgloszonego znaku towarowego.

Pierwsza cze$é tego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadng na podstawie rozwazan
przedstawionych w ramach badania pierwszego zarzutu skargi, zawartych
w szczegblnosci w pkt 55-58 powyzej.

W zakresie drugiej czeici tego zarzutu nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
2 orzecznictwem dotyczacym art, 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 brak jest
wprawdzie zasady nakazujacej, by badanie dokonywane przez OHIM (a mianowicie
przez eksperta lub w odpowiednim przypadku przez izbe odwolawczy) bylo
ograniczone do faktéw wskazanych przez strony, w przeciwienistwie do przepisu
art, 74 ust. 1 zdanie drugie wspomnianego rozporzadzenia dotyczacego wzglednych
podstaw odmowy rejestracji. Mimo to wobec braku twierdzenia zglaszajacego, ze
znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, ze
wzgledéw praktycznych OHIM nie jest w stanie bra¢ pod uwage okolicznosci, ze
zgloszony znak towarowy moégh uzyskaé taki charakter. W konsekwencji nalezy
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stwierdzi¢, ze na mocy zasady ultra posse nemo obligatur (nikt nie jest obowiazany
uczynic wiecej niz moze) i niezaleznie od zasady ustanowionej w art. 74 ust. 1 zdanie
pierwsze rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktéra OHIM ,bada stan faktyczny
z urzedu”, nie jest on zobowigzany do badania faktéw pozwalajacych na stwierdzenie
uzyskania przez zgloszony znak towarowy charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, chyba ze zostaly one
wskazane przez zglaszajacego (ww. wyrok w sprawie ECOPY, pkt 47).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze skarzaca przedlozyla OHIM dowody na
uzyskanie przez zgloszony znak towarowy charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania, na ktérych Izba Odwotawcza oparta swa ocene. W tych okolicznosciach
na instancjach OHIM nie ciazy jakikolwiek dodatkowy obowigzek, a w szczegblnodci
obowiazek dalszego badania sprawy w tym zakresie w celu uzupelnienia braku mocy
dowodowej dowodéw przediozonych przez skarzacg. W konsekwencji druga czes¢
zarzutu réwniez nalezy oddali¢ jako bezzasadna, a zatem trzeci zarzut skargi nalezy
oddali¢ w catoéci.

W przedmiocie zarzutu czwartego, opartego na naruszeniu art. 73 rozporzgdzenia
nr 40/94 i prawa do przedstawienia uwag

Argumenty stron

Skarzaca zauwaza, ze nie zostala wystuchana w koniecznym zakresie, wbrew
wymogowi art. 73 rozporzadzenia nr 40/94. Uwaia ona, ze Izba Odwolawcza nie
uwzglednila wszystkich dokumentéw przediozonych celem dowiedzenia charakteru
odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego uzyskanego w nastepstwie uzywa-
nia. Propozycja zlozona przez skarzaca w piSmie z dnia 5 pazdziernika 1998 r.
(wskazana w pkt 6 powyzej) dotyczaca przedlozenia w razie potrzeby dalszych
dowoddw, w szczegdlnosci w zakresie doniostogci uzywania znaku towarowego,
réwniez nie zostata wzieta pod uwage. Wreszcie jesli Sad uzna to za wskazane,
skarzaca zobowigzuje sie przediozy¢ dowody uzupetniajace celem wykazania
uznania znaku towarowego na rynku.
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OHIM odpowiada, ze z zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwotawcza zbadala
wszystkie dowody przedlozone przez skarzaca (sondaze, dane dotyczace obrotu,
wydatki na reklame) i stusznie stwierdzila, Ze nie sa one wystarczajace, by wykaza¢
uzyskanie przez zgloszony znak towarowy charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania. Ponadto OHIM nie byl zobowigzany do przyjecia wspomnianej powyzej
propozycji skarzacej. Wreszcie propozycja skarzacej dotyczaca przedlozenia nowych
dowodéw przed Sadem musi zosta¢ odrzucona.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 decyzje OHIM opieraja sie wylacznie na
przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony zainteresowane mialy
mozliwoé¢ przedstawienia swoich uwag.

Przede wszystkim argument podniesiony przez skarzacs, ze Izba Odwolawcza nie
wziela pod uwage wszystkich dokumentéw przediozonych jej celem dowiedzenia
uzywania zgloszonego znaku towarowego, powinien zostac odrzucony jako oparty
na blednych przestankach. W istocie z pkt 24-29 zaskarionej decyzji wynika, ze
wszystkie te dowody zostaly zbadane przez Izb¢ Odwotawczy, ale nie zostaly one
uznane za wystarczajace dla wykazania charakteru odrézniajacego zgloszonego
znaku towarowego uzyskanego w nastepstwie uzywania. Ponadto skarzaca, sama
przedkladajac omawiane dokumenty, mogla w sposéb oczywisty zajaé stanowisko
w ich przedmiocie i w przedmiocie ich istotnosci dla sprawy.

W konsekwencji druga czeéé zarzutu skarzacej réwniez nie moze zostac
uwzgledniona.

Bezsporne jest, ze skarzaca przedtozyla ekspertowi wykaz wskazujacy na wielko$¢
sprzedazy cukierkéw karmelowych ,Werther’s Original”, wyrazony w tonach dla lat
1993-1997 w réznych panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (zob. pkt 4
zaskarzonej decyzji). Ekspert stwierdzit, ze ,dane dotyczace obrotu skarzacej nie
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pozwalaja wnioskowaé, ze konsument rozpoznaje cukierki po ich opakowaniu
i kojarzy je z jednym przedsigbiorstwem” oraz ze ,wobec braku liczb poréwna-
wezych dotyczacych konkurencyjnych przedsiebiorstw lub danych dotyczacych
cafego rynku nie mozna dokona¢ oceny danych dotyczacych obrotu” (zob. pkt 5 tiret
drugie zaskarzonej decyzji).

W postepowaniu przed Izba Odwolawczg skarzaca nie przedstawifa zadnego
dowodu umozliwiajacego poréwnanie jej udzialu w rynku do udzialéw jej
konkurentéw. Przedstawita ona natomiast podobne tabele dotyczace liczb sprzedazy
cukierkéw w okresie 1994-1998, jak réwniez inne dowody (sondaze, informacje
o wydatkach na reklame), ktére jej zdaniem dowodzily uznania znaku towarowego
na rynku.

W tych okolicznosciach instancje OHIM, a w szczegolnosci 1zba Odwotawcza, nie
moga by¢ krytykowane za oparcie swej decyzji na przyczynach, co do ktérych
skarzaca nie zajela stanowiska. Ta czeé¢ zarzutu winna zosta¢ zatem oddalona.

Wreszcie nalezy odrzuci¢ wniosek skarzacej dotyczacy przedstawienia przed Sadem
w razie koniecznosci dowodéw uzupelniajacych celem wykazania uznania zgloszo-
nego znaku towarowego na rynku. W tym wzgledzie wystarczy przypomnieé, ze
zgodnie z orzecznictwem dowody, ktére nie zostaly przedstawione w postepowaniu
administracyjnym przed OHIM, nie moga podwaza¢ zgodnosci z prawem
zaskarzonej decyzji izby odwolawczej (zob. ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki
piwa, pkt 52 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W konsekwencji czwarty zarzut skargi réwniez nalezy oddali¢.

Majac na uwadze ogé6t powyzszych rozwazan, niniejsza skarge nalezy oddali¢.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzgca przegrata sprawg,
nalezy — zgodnie z zadaniem strony pozwanej — obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Legal Tiili Vilaras

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 listopada
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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