WYROK Z DNIA 10.11.2004 r. — SPRAWA T-396/02

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

W sprawie T-396/02

August Storck KG, z siedzibg w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatéw H. Wrage-Molkenthin, T. Rehera, A. Heise oraz I Rohr, z adresem do
doreczenh w Luksemburguy,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewainodci decyzji Czwartej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 14 pazdziernika 2002 r. (sprawa R 187/2001-4),
odmawiajacej rejestracji trojwymiarowego znaku towarowego bedacego ksztattem
cukierka koloru jasnobrazowego,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

Po zapoznaniu sie ze skarga ztozong w sekretariacie Sadu w dniu 27 grudnia 2002 r.,

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

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 czerwca 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 30 marca 1998 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 pézn. zm,, skarzgca zlozyla do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélnotowego znaku
towarowego.
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»  Zgloszony znak towarowy stanowi tréjwymiarowy ksztalt cukierka koloru jasno-
brazowego, przedstawiony ponizej:

s 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 odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,sfodycze”.

+ Decyzja z dnia 25 stycznia 2001 r. ekspert odméwil rejestracji stwierdzajac, ze
zgloszony znak towarowy nie posiada charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto stwierdzit on, iz rozpatrywany
znak nie uzyskat charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania,

5 W dniu 14 lutego 2001 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosla do OHIM odwotanie od decyzji eksperta. W odwolaniu tym skarzaca
whiosta o czeéciowa zmiane decyzji eksperta i o dopuszczenie do opublikowania
znaku towarowego dla ,stodyczy, tj. cukierkéw karmelowych”. Natomiast w piSmie
z dnia 14 maja 2001 r. zawierajacym uzasadnienie odwolania skarzaca wniosta
o uchylenie decyzji eksperta w calosci i wskazala jako ewentualno$¢, »ze
w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego ze wzgledu na brak charakteru
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odrézniajacego i brak jego uzyskania w nastepstwie uzywania, wykaz towaréw
objetych zgloszonym znakiem towarowym powinien zosta¢ ograniczony do
»cukierkéw karmelowych«”.

Decyzja z dnia 14 pazdziernika 2002 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja"),
doreczong skarzacej faksem w dniu 18 pazdziernika 2002 r. i listem poleconym
w dniu 31 pazdziernika 2002 r., Czwarta Izba Odwolawcza OHIM nie uwzglednila
odwolania ze wzgledu na to, ze zgloszony znak towarowy nie posiada charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i nie moze
zosta¢ zarejestrowany réwniez na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Izba Odwotawcza stwierdzila zasadniczo, ze polaczenie ksztattu i koloru
w zgloszonym znaku towarowym nie pozwala samoistnie na wskazanie pochodzenia
omawianych towaréw, tj. slodyczy. Ponadto uznala ona, iz przedlozone przez
skarzaca dokumenty nie wykazaly, ze zgloszony znak towarowy uzyskat,
w szczegblnosci dla cukierkéw karmelowych, charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania.

Przebieg postepowania i zadania stron

Pismem whniesionym do sekretariatu Sadu w dniu 21 maja 2003 r. skarzgca wniosla
na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sadu o umozliwienie jej zlozenia repliki.
Whiosek ten zostal odrzucony przez prezesa czwartej izby Sadu.
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Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do przedmiotu sporu

Argumenty stron

Nie odnoszac sie wyraznie do przedmiotu niniejszego sporu, skarigca podnosi
zarzut przeciwko zaskarzonej decyzji, ze w nastepstwie ograniczenia wykazu
towaréw objetych zgloszonym znakiem towarowym, o kiére wniesiono uzupelnia-
jaco w uzasadnieniu odwolania z dnia 14 maja 2001 r., za whasciwy w niniejszej
sprawie rynek odniesienia nalezy uzna¢ szczegdlny rynek scukierkéw karmelowych”,
a nie ,ogdlny rynek cukierkéw”.
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Urzad wskazuje, ze z uwagi, po pierwsze, na przedmiot wniosku skarzacej, ktéry miat
na celu rejestracje rozpatrywanego znaku towarowego dla ,stodyczy”, oraz po drugie,
na sprzecznos¢ przedstawionych przez skarzaca zadah w odwotaniu
i w uzasadnieniu odwotania (zob. pkt 5 powyzej), Izba Odwotawcza wiasciwie
zinterpretowala owe sprzecznie sformulowane zadania skarzacej w ten sposéb, ze
decyzja eksperta zostata zaskarzona w calosci. Jednakze poniewaz ekspert odmoéwit
rejestracji dla ,stfodyczy” generalnie, a nie dla »sfodyczy, tj. cukierkéw karmelowych”
albo ,cukierkéw karmelowych”, skarzaca nie mogla ograniczy¢ zakresu swojego
odwolania do tych ostatnich, gdyz decyzja eksperta jest w tym wzgledzie
»niepodzielna”.

Ponadto zdaniem OHIM oswiadczenie zawarte w pi$mie z dnia 14 maja 2001 r.
dotyczace ewentualnego ograniczenia wykazu towaréw nie ma wplywu na
postepowanie. Skarzjca nie moze bowiem ewentualnie ograniczy¢ wykazu towaréw
na wypadek nieuwzglednienia jej gléwnych zadan [wyrok Sadu z dnia 27 lutego
2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. 11-753].

W konsekwencji zdaniem OHIM przedmiotem sporu przed Izba Odwotawcza byto
odrzucenie zgloszenia znaku towarowego skarzacej dla stodyczy (klasa 30),
a przedmiotem sporu w niniejszym postepowaniu jest zaskarzona decyzja Izby
Odwotawczej, ktéra w wlasciwy sposéb rozpoznata odrzucenie wniosku o rejestracje
znaku towarowego.

Ocena Sgdu

Zgodnie z art. 57-61 rozporzadzenia nr 40/94 od decyzji ekspertéw przystuguje
odwolanie do Izby Odwolawczej, a kazda strona w postepowaniu, ktére
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doprowadzito do wydania decyzji eksperta, dla ktérej decyzja ta ma niekorzystny
skutek, moze wniesé odwolanie. Zgodnie z zasada 48 ust. 1 rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady
(WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) odwotanie musi zawieraé okredlone elementy, m.
in. ,oéwiadczenie okreslajace zaskarzana decyzje i wskazujace w jakim stopniu ta
decyzja powinna by¢ zmieniona lub uchylona”

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze ekspert odrzucil ztozone przez skarzaca
zgloszenie znaku towarowego dla wszystkich wymienionych w nim towardw, czyli
dla ,stodyczy” z klasy 30. Skarzgca ograniczyla zakres wniesionego w dniu 14 lutego
2001 r. odwolania w ten sposéb, ze zwrécita sie przeciwko odrzuceniu jej zgloszenia
znaku towarowego jedynie w odniesieniu do ,stodyczy, tj. cukierkéw karmelowych”.
Whiosta zatem o czeéciowa zmiane decyzji eksperta i o dopuszczenie wniosku
o rejestracje do opublikowania dla ,stodyczy, j. cukierkow karmelowych”. Jednakze
w uzasadnieniu odwolania z dnia 14 maja 2001 r. skarzaca wniosta zasadniczo
o uchylenie decyzji eksperta w catosci i o ewentualne ograniczenie wykazu towaréw
objetych zgloszonym znakiem towarowym do scukierkéw karmelowych”
w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego ze wzgledu na brak charakteru
odrézniajacego, zaré6wno samoistnego, jak i uzyskanego w nastepstwie uzywania
znaku dla ,stodyczy”. Zdaniem skarzacej nie mozna zaprzeczyc, ze w odniesieniu do
cukierkéw karmelowych ksztalt zgloszonego znaku towarowego uzyskal wystar-
czajacy charakter odrézniajacy w nastgpstwie uZywania.

Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 6 zaskarzonej decyzji, ze w ramach odwolania
wniesiono zasadniczo o zmiane decyzji eksperta i dopuszczenie zgloszenia znaku
towarowego dla ,stodyczy”, bez ograniczenia, do opublikowania, ze wzgledu na to, iz
znak towarowy posiada charakter odrézniajgcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Jako ewentualno$¢ w odwolaniu podniesiono, ze znak
towarowy podlega rejestracji ze wzgledu na uzyskanie w szczegblnosci dla
,cukierkéw karmelowych” charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania. Po
zbadaniu zarzutéw odwolania Izba Odwolawcza oddalita odwolanie w catoci jako
bezzasadne.
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W ramach zadan, jak réwniez w niektérych punktach skargi wniesionej do Sadu,
skarzaca zmierza do stwierdzenia niewaznoéci zaskarzonej decyzji w calosci. Tym
niemniej w innych punktach skargi (zob. w szczeg6lnodci pkt 20, 21 i 30) skarzaca
podnosi, ze z uwagi na ograniczenie wykazu towaréw dokonane w pi$mie z dnia
14 maja 2001 . jej zgloszenie dotyczy z ta chwilg jedynie cukierkéw karmelowych.
Tym samym w ramach oceny posiadania charakteru odrézniajacego przez znak
towarowy Izba Odwolawcza niestusznie nie dokonala rozréznienia miedzy rynkiemn
cukierkéw karmelowych a ogdlnym rynkiem cukierkéw.

W zwigzku z powyiszym nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 44 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 zglaszajacy moze w kazdej chwili wycofa¢ zgloszenie
wspélnotowego znaku towarowego lub ograniczy¢ zawarty w nim wykaz towaréw
lub ustug. Mozliwo$é ograniczenia wykazu towaréw lub ustug przystuguje zatem
jedynie zglaszajagcemu wspéinotowy znak towarowy, ktéry w kazdej chwili moze
ztozy¢ w OHIM stosowny wniosek. W tym przypadku nalezy wyraznie
i bezwarunkowo zlozyé¢ oswiadczenie o catkowitym lub czeéciowym cofnieciu
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego lub ograniczeniu zawartego w nim
wykazu towaréw lub ustug (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 60 i 61).

W niniejszej sprawie skarzaca zlozyla o$wiadczenie co do ograniczenia wykazu
towaréw objetych zgloszeniem do ,cukierkéw karmelowych” jedynie jako ewentual-
nos¢, w przypadku gdyby Izba Odwolawcza zamierzala odméwi¢ rejestracji
zgloszenia dla wszystkich zawartych w nim towaréw (tj. dla ,stodyczy”). Skarzaca
nie ograniczyla zatem wyraznie i bezwarunkowo wykazu towaréw i w konsekwencji
ograniczenie to nie moze zosta¢ uwzglednione (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
ELLOS, pkt 62).

Ponadto zgodnie z orzecznictwem ograniczenie wykazu towaréw lub uslug
zawartych w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego musi zosta¢ dokonane
w szczegblnym trybie poprzez zlozenie wniosku o zmiang zgloszenia zgodnie
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z art. 44 rozporzadzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporzadzenia nr 2868/95 [wyroki
Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna
tabletka), Rec. str. II-383, pkt 13, oraz 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].

Tryb ten nie zostat zachowany w niniejszym przypadku, poniewaz skarzaca w pi$mie
z dnia 14 maja 2001 r. zlozyla o§wiadczenie dotyczace ograniczenia wykazu towar6w
jedynie jako ewentualnos¢, nie sktadajac zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami
wniosku o zmiane zgloszenia.

W tych okolicznoéciach niniejsza skarge nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
wniesiono w niej o stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji ze wzgledu na
naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do wszystkich
objetych zgloszeniem towaréw (4. ,stodyczy”) oraz ze wzgledu na naruszenie art. 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do tych towaréw, a w szczegdlnosci
cukierkéw karmelowych.

W przedmiocie dopuszczalno$ci dowodéw przedstawionych po raz pierwszy
przed Sadem

Zalaczone do skargi dokumenty, ktére nie byly przedmiotem badania Izby
Odwolawczej, a mianowicie po raz pierwszy przedstawione przed Sadem wyniki
przeprowadzonego w Niemczech w 1997 r. sondazu dotyczacego formy cukierkéw
,Werther’s Echte”, nie moga zosta¢ uwzglednione, poniewaz skarga do Sadu ma na
celu kontrole zgodnosci z prawem decyzji izb odwotawczych OHIM w rozumieniu
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94. W tych okolicznoéciach wspomniane pisma nalezy
odrzucié bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej, poniewaz rola Sadu nie jest
badanie stanu faktycznego w $wietle przedstawionych mu po raz pierwszy
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dokumentéw [wyroki Sadu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Kombi
przeciwko OHIM - Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. 1I-719, pkt 52, oraz z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie T- 399/02 Furocermex przeciwko OHIM (Ksztalt
butelki piwa), Rec. str. 11-1391, pkt 52 i wskazane w nim orzecznictwo).

Co do istoty sprawy

Skarzaca opiera swa skarge na dwéch zarzutach, odpowiednio, naruszenia art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia.

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

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze wbrew temu, co ustalita Izba Odwolawcza, zgloszony znak
towarowy posiada minimum charakteru odrézniajacego wymaganego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Na wstepie podnosi ona, ze bledna ocena dokonana przez Izbg¢ Odwotawcza wynika
z przyjecia niewladciwej definicji rynku odniesienia. W niniejszym przypadku
decydujacy jest jedynie szczegdlny rynek ,cukierkéw karmelowych”, a nie rynek
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,cukierkéw ogélnie”, gdyz skarzaca miata na wzgledzie ograniczenie wykazu
towaréw zawartych w zgloszeniu znaku towarowego. W istocie segment rynku
obejmujacy cukierki karmelowe posiada wiasciwosci odrézniajace go od rynku
innych cukierkéw. Wybér miedzy jednym (np. Zzelkami, cukierkami owocowymi lub
czekoladowymi) a innym rodzajem cukierkéw (np. cukierkami o ,silnym” smaku, jak
mocne dropsy zawierajace mentol) zalezy od réznych potrzeb i smaku konsumen-
téw. Z powyiszego wynika, ze cukierek karmelowy nie moze by¢ traktowany tak
samo jak jakikolwiek inny cukierek. Owe rézne whasciwosci, ktére klient bierze pod
uwage podejmujac decyzje odnosnie do zakupu, wplywaja na ksztalt réznorodnych
cukierkéw w taki sposéb, ze zaréwno Izba Odwolawcza, jak i Sad moga oceniad
posiadanie przez ksztalt cukierkéw karmelowych zwyczajnego charakteru jedynie po
dokonaniu rozréznienia konsumentéw nabywajacych ten rodzaj cukierkéw.

Nastepnie skarzaca twierdzi, iz zgloszony znak towarowy przy jego szczegblnym
i wyjatkowym polaczeniu ksztattu formy i koloru faktycznie moze pozwala¢ na
odréznienie cukierkéw skarzacej od cukierkéw innych producentéw. W tym
zakresie utrzymuje ona, ze wspomniany znak towarowy jest czymé wiecej anizeli
polaczeniem niepodlegajacych ochronie elementéw. W istocie podstawowy ksztalt
zgloszonego znaku towarowego nie jest kolem, ale elipsa z plaska podstawa,
zaokraglonymi krawedziami i strona wierzchnig charakteryzujaca si¢ okraglym
wglebieniem po $rodku. Mamy zatem tutaj do czynienia z ksztaltem, ktéry jest
nietypowy na rynku cukierkéw karmelowych i bardzo wypracowany w poréwnaniu
do innych ksztaltéw cukierkéw (okragle, prostokatne lub kwadratowe cukierki,
culierki w ksztalcie sztabki lub bez szczegélnego ksztaltu). Ponadto ksztalt ten nie
ma zadnego funkcjonalnego zastosowania, a jego konfiguracja nie zostala narzucona
wymogami technicznymi ani nie jest zwyczajna.

OHIM kwestionuje te argumentacje skarigcej i podnosi, ze zgloszony znak
towarowy jest pozbawiony charakteru odrézniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, réwniez jeli przyjmiemy, ze przedmiot sporu
faktycznie moze zosta¢ ograniczony do ,cukierkéw karmelowych”.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 ksztalt towaru lub jego opakowanie moga
stanowi¢ wspolnotowy znak towarowy, jesli umozliwiaja odréznianie towaréw
jednego przedsigbiorstwa od towaréw innych przedsiebiorstw. Zgodnie z art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki towarowe, ktére
pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”. Zgodnie z art. 7 ust. 2
tego rozporzadzenia ,[u]step 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy
rejestracji istnieja tylko w czedci Wspdlnoty”.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 obejmuje w szczegélnosci znaki towarowe, ktére z punktu widzenia
wiadciwego kregu odbiorcéw sa zwyczajowo wykorzystywane w obrocie handlowym
do przedstawiania danych towaréw lub ustug lub w stosunku do ktérych istnieja
przynajmniej konkretne przestanki, ktére pozwalajg przyjac, ze moglyby by¢ one
wykorzystywane w tym celu. Poza tym objete tym przepisem oznaczenia nie sg
w stanie spetnia¢ podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie wskazywa¢
na pochodzenie towaru lub ustugi w celu umozliwienia konsumentowi, ktéry
nabywa towary lub uslugi oznaczone znakiem towarowym, przy péiniejszym
zakupie dokonania tego samego wyboru, jedli doswiadczenie byto pozytywne, lub
podjecia innej decyzji, jesli bylo ono negatywne [ww. wyrok w sprawie Owalna
tabletka, pkt 39, wyroki Sadu z dnia 20 kwietnia 2003 r. w sprawach pofaczonych
T-324/02 i T-110/02 Axions i Belce przeciwko OHIM (Ksztalt brazowego cygara
i ksztalt sztabki zlota), Rec. str. 11-1897, pkt 29, oraz z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Ksztalt butelki), Rec.
str. 11-5207, pkt 28, jak réwniez ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 18].

W konsekwencji charakter odrézniajacy znaku towarowego nalezy ocenia¢ jedynie,
po pierwsze, w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje,
i po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez wiasciwy krag
odbiorcéw (zob. analogicznie wyroki Trybunalu z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawach polaczonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. 1-3161,
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pkt 41, z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 50,
i w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 34, z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel
przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 35, w sprawach potaczonych od C-468/01 P
do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. 1-5141, pkt 33, oraz
w sprawach potaczonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko
OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 33, jak réwniez ww. wyroki w sprawie Owalna tabletka,
pkt 40, w sprawie Ksztalt brazowego cygara i ksztait sztabki zlota, pkt 30, oraz
w sprawie Ksztalt butelki, pkt 29).

W przedmiocie wspomnianej w pierwszej kolejnoéci podstawy oceny nalezy
przypomnieé, ze na zgloszone oznaczenie sklada si¢ sam wyglad towary, ftj.
przedstawienie owalnego, jasnobrazowego cukierka, ktéry charakteryzuja zaokra-
glone krawedzie, okragte wglebienie po érodku i ptaska podstawa.

W zakresie wlaéciwego kregu odbiorcéw Izba Odwolawcza stusznie wskazala, Ze
towary, dla kt6rych wniesiono o rejestracje znaku towarowego w niniejszej sprawie,
mianowicie stodycze, ,sa skierowane do potencjalnie nieograniczonej liczby klientéw
wszystkich grup wiekowych, kultur i wyksztalcenia-" i stanowia sprodukty
spozywcze powszechnego uzytku, poniewaz zainteresowanym kregiem odbiorcéw
sa [...] wszyscy konsumenci’ (pkt 11 zaskarzonej decyzji). Oceny charakteru
odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego nalezy zatem dokonac kierujac sie
przypuszczalnymi oczekiwaniami przecigtnego konsumenta, whadciwie poinformo-
wanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego (zob. analogicznie ww. wyroki
Trybunatu w sprawie Linde i in,, pkt 41, w sprawie Koninklijke KPN Nederland,
pkt 34, w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 35, w sprawach polaczonych od
C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33, jak réwniez
ww. wyroki w sprawie Owalna tabletka, pkt 42, w sprawie Ksztalt brazowego cygara
i ksztalt sztabki ztota, pkt 31, oraz w sprawie Ksztalt butelki, pkt 33).

Po drugie nalezy wskazaé, ze zgodnie z orzecznictwem w ramach oceny posiadania
charakteru odrézniajacego tréjwymiarowych znakéw towarowych, na ktére sklada
sie sam wyglad towaru, stosowane sa te same kryteria co w przypadku innych
kategorii znalkéw towarowych (zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 18 czerwca
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2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. 1-5475, pkt 48, oraz ww. wyrok
w sprawie Linde i in., pkt 42 i 46, jak réwniez ww. wyroki w sprawie Owalna tabletka,
pkt 44, w sprawie Ksztalt brazowego cygara i ksztalt sztabki zlota, pkt 32, w sprawie
Ksztalt butelki, pkt 35, oraz w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 22),

Przy zastosowaniu tych kryteriéw nalezy jednakie uwzgledni¢, ie sposéb
postrzegania przez whasciwy krag odbiorcéw w przypadku tréjwymiarowego znaku
towarowego, na ktéry skiada sie jedynie wyglad towaru, niekoniecznie jest taki sam
jak w przypadku stownego lub graficznego znaku towarowego, czy tez innego
trojwymiarowego znaku towarowego, ktérego nie stanowi wyglad towaru. W istocie
chociaz tego typu znaki towarowe zwyczajowo s3 natychmiast postrzegane przez
odbiorcéw jako oznaczenia identyfikujace towar, to jednak niekoniecznie musi mie¢
to miejsce, gdy oznaczenie taczy sig z wygladem samego towaru (zob. analogicznie
ww. wyrok Trybunatu w sprawie Linde i in., pkt 48, wyrok Trybunatu z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 65, ww. wyroki Trybunatu
w sprawie Henkel, pkt 52, w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38, w sprawach
potaczonych od C-468/01 do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM,
pkt 36, i w sprawach potaczonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble
przeciwko OHIM, pkt 36, ww. wyroki w sprawie Owalna tabletka, pkt 45, oraz
w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 23).

Ponadto réwniez zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nalezy uwzglednié, ze na
spos6b postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany krag odbiorcéw,
w tym przypadku przez przecigtnego konsumenta, moze wplywaé poziom jego
uwagi, ktéry moze sie rézni¢ ze wzgledu na kategorie danych towaréw lub ustug
(ww. wyroki w sprawie Owalna tabletka, pkt 42, oraz w sprawie Ksztalt butelki,
pkt 34).

W tych okolicznosciach w celu oceny, czy polaczenie ksztaltu i koloru danego
towaru moze zosta¢ odebrane przez odbiorcéw jako wskazéwka pochodzenia, nalezy
dokona¢ analizy wywieranego przez wspomniane polaczenie wrazenia calosci, co nie
stoi jednakze na przeszkodzie sukcesywnemu badaniu wykorzystanych w nim
poszczegblnych elementéw [wyroki Sadu z dnia 19 wrzesnia 2001 r. w sprawie
T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okragla czerwono-biata tabletka), Rec.
str. 11-2597, pkt 49, oraz ww. wyrok w sprawie Owalna tabletka, pkt 54], czyli
wnioskowanych ksztaltu i koloru.
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W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza shusznie stwierdzita, iz z uwagi na to, ze
sprawa dotyczy artykuléw spozywczych powszechnego uzytku, ,konsument nie
zwraca zbytniej uwagi na ksztatt i kolor stodyczy” i dlatego ,jest malo
prawdopodobne, by wybér przecigtnego konsumenta zalezal od ksztattu cukierka”
(pkt 12 zaskarzonej decyzji).

Ponadto Izba Odwolawcza w sposéb wystarczajacy pod wzglgdem prawnym
uzasadnila, ze zadne z wiagciwosci ksztaltu owego znaku towarowego, pojedynczo
Jub w zestawieniu z innymi, nie posiadaja charakteru odrézniajacego. W tym
zakresie Izba Odwolawcza uznala przede wszystkim, ze ,zaokraglony ksztalt,
przypominajacy koto [...], jest podstawowa figura geometryczng” i ze przecigtny
konsument ,przyzwyczajony jest do wygladu stodyczy, réwniez cukierkow,
w zaokraglonym ksztalcie (niezaleznie czy okragle, owalne, w ksztalcie elipsy lub
cylindra)”. Nastepnie w odniesieniu do zaokraglonych gérnych krawedzi cukierkéw
Izba Odwolawcza stwierdzila, ze ,zaokraglone krawedzie wystgpuja w cukierkach
czesto, niezaleznie od ich ksztattu”, przede wszystkim ze wzgledéw praktycznych.
Wreszcie w odniesieniu do wglebienia po $rodku cukierka i jego ptaskiej podstawy
Izba Odwotawcza stwierdzila, Ze ,elementy te nie zmieniajg istotnie wywieranego
przez ksztalt wrazenia caloci” i ze ,jest mato prawdopodobne, by zainteresowany
konsument zwracal uwage na te dwie whaéciwosci jako na wskazéwki okreslonego
pochodzenia handlowego” (pkt 13 zaskarzonej decyzji).

Réwniez co do koloru przedmiotowych towaréw, czyli jasnobrazowego lub réznych
odcieni brazowego, Izba Odwolawcza wskazata, ze chodzi tutaj o yzwykly dla
cukierkéw kolor” (pkt 13 zaskarzonej decyzji). Nalezy bowiem stwierdzi¢, iz
w przypadku sfodyczy zainteresowany krag odbiorcow jest przyzwyczajony do
obecnosci tego koloru.

Z powyzszego wynika, ze zgloszona tréjwymiarowy ksztait stanowi podstawowa
figure geometryczng, kidra nalezy do ksztattow kojarzonych przez konsumenta
w spos6b naturalny z towarami powszechnego uzytku takimi jak cukierki.
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Nalezy zatem odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym miedzy ksztaltem
i kolorem zgloszonego znaku towarowego a ksztaltem i kolorem innych stodyczy
wystepuja rzekomo znaczace réznice.

Majgc na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze zgloszony tréjwymiarowy znak
towarowy sklada si¢ z polaczenia elementéw wizualnych, ktére sa kojarzone
w spos6éb naturalny z omawianymi towarami i sa dla nich typowe. W istocie
omawiany ksztalt nie odrdznia sie istotnie od niektérych powszechnie uzywanych
w obrocie podstawowych ksztaltéw omawianych towaréw, a jedynie wydaje sie by¢
raczej jednym z ich wariantéw. Poniewaz wskazane réznice nie sg fatwo zauwazalne,
omawiany ksztalt nie odréznia sie wystarczajgco wéréd innych powszechnie
uzywanych dla cukierkéw ksztaltéw i nie pozwala whagciwemu kregowi odbiorcéw
natychmiastowo i z pewnoscig odrézni¢ cukierkéw skarzacej od cukierkéw majacych
odmienne pochodzenie handlowe.

W rezultacie ze wzgledu na sposéb postrzegania zgloszonego znaku towarowego
przez przecigtnego konsumenta, wladciwie poinformowanego oraz dostatecznie
uwaznego i rozsadnego, nie pozwala on na indywidualizacje omawianych towaréw
i odréznienie ich od towaréw majacych odmienne pochodzenie handlowe. Jest on
zatem pozbawiony charakteru odrézniajacego w odniesieniu do tych towaréw.

W konsekwencji pierwszy zarzut skargi, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia 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 twierdzi, ze w kazdym razie zgloszony znak towarowy powinien zostaé
zarejestrowany ze wzgledu na uzyskanie przez niego charakteru odrézniajacego
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w nastepstwie uzywania go na rynku cukierkéw karmelowych. UiZywanie znaku
towarowego wynika z przedstawionych OHIM danych dotyczacych uzyskiwanych
przez niego wysokich obrotéw, kosztéw reklamy poniesionych na jego promocje
i wynikéw réznych sondazy konsumenckich dotyczacych znajomosci znaku
towarowego.

Skarzaca potwierdza, ze na rynku stodyczy jest powszechnie przyjete wykorzys-
tywanie nie tylko nazwy, ale réwniez ksztaltu towaru jako wskazéwki pochodzenia.
Zwraca ona uwage, ze dlatego tez na opakowaniach, tj. na torebkach z napisem
,Werther’s Original” (,Werther’s Echte”) $wiadomie przedstawiono zgloszony znak
towarowy wraz z jego szczegélnie charakterystycznymi elementami, takimi jak
wglebienie po érodku cukierka i zaokraglone krawedzie. Wykorzystanie to nie moze
zosta¢ sprowadzone jedynie do przedstawienia zawartoéci opakowania pozbawio-
nego charakteru wskazéwki pochodzenia. W istocie z uwagi na to, ze tréjwymiarowe
znaki towarowe maja podwdjng funkcje, a mianowicie przedstawienie zaréwno
znaku towarowego, jak i towaru, nie mozna dokonaé icistego rozréinienia tych
funkcji, poniewaz znak towarowy zawsze odnosi si¢ do towaru. W niniejszej sprawie
Izba Odwotawcza nie ocenita nalezycie owej podwojnej funkcji znaku towarowego.

Wreszcie fakt, ze na opakowaniu widoczne sg inne znaki towarowe i opisy towaru
nie ma znaczenia dla przedstawienia — jako znaku towarowego — ksztaltu towaru.
W istocie wykorzystanie kilku znakéw towarowych jednoczesnie obok siebie dla
jednego towaru jest catkowicie mozliwe, w szczegblnosci dla towar6w, ktore
oznaczone sa wylacznie tréjwymiarowym znakiem towarowym. Odbiorcy rozpo-
znaja tréjwymiarowy znak towarowy niezaleznie od informacji dotyczacych towaru.
W konsekwencji rozwazania Izby Odwolawczej dotyczace przedstawienia znaku
towarowego nie sg przekonujace.

OHIM, odwolujac si¢ do rozwinigtych w orzecznictwie kryteriéw oceny uzyskania
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania, stwierdza, ze zgloszony znak
towarowy nie moze zosta¢ zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94.
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W opinii OHIM zaréwno ekspert, jak i Izba Odwolawcza stusznie doszli do wniosku,
ze przedstawione przez skarzaca érodki dowodowe nie 53 wystarczajace dla
ustalenia, ze zgloszony znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy dla cukierkéw
karmelowych w nastepstwie uzywania.

Po pierwsze, przedstawione przez skarigca zestawienia dotyczace obrotu w latach
1994-1998 nie pozwalaja ustalenie udziatu w rynku i jako takie nie sa wystarczajace.
W istocie w przypadku produktéw powszechnego uzytku, jak te omawiane
W niniejszej sprawie, decydujagcym kryterium jest udzial w rynku a nie dane
dotyczjce sprzedazy, ktére nie wystarczaja dla udowodnienia, ze znak towarowy jest
znany.

Po drugie, koszty w wysokoéci 27 729 000 marek niemieckich (DEM) poniesione na
reklame cukierkéw ,Werther’s Original” w wiekszoéci Paristw Czlonkowskich Unii
Europejskiej w 1998 roku réwniez nie posiadaja mocy dowodowej. W istocie na
podstawie tabeli kosztéw poniesionych rzekomo na reklame omawianych cukierkéw
w latach 1994-1998, na ktérych skarzaca opiera swoje twierdzenia, w zaden sposéb
nie mozna stwierdzi¢, na co w rzeczywistosci wydatki te byly przeznaczone: na
oznaczenie , Werther’s Orginal”, na ksztalt cukierkéw, czy tez na inne oznaczenie.

Wreszcie sondaze przeprowadzone w siedmiu Paristwach Czlonkowskich Unii
Europejskiej i w Norwegii dotycza oznaczeri , WERTHER'S”, ,Werther’s Original”
lub ,W.0.” i nie zawieraja jakiegokolwiek odniesienia do omawianego ksztaltu.
W konsekwengji nie zostat przedstawiony dowéd, ze skarzacej udato sie sprawi¢, by
omawiany ksztalt cukierkéw stal si¢ znany wsréd odbiorcéw. Ponadto dla
zastosowania art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 nie wystarcza wykazanie
uzywania jednego okre$lonego ksztaltu towaru, ale konieczne jest ponadto
wykazanie, ze omawiany ksztalt uzywany jest w charakterze znaku towarowego
(ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 65).
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)-d) tego rozporzadzenia nie uwzglednia sie,
jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy dla
towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje si¢ o rejestracje. Fakt, ze oznaczenie, ktére
tworzy dany znak towarowy, rzeczywiscie postrzegane jest przez wihasciwy krag
odbiorcéw jako wskazéwka pochodzenia handlowego towaru lub ustugi, stanowi
w $wietle art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 wynik staran zglaszajacego znak
towarowy w ramach prowadzonej dziatalnodci gospodarczej. Okolicznos$¢ ta
uzasadnia odejécie od rozwazan dotyczacych potrzeb interesu publicznego, ktdre
lezg u zrédla przepiséw art. 7 ust. 1 lit. b)—d) i ktére wymagaja, aby okreslone w tych
przepisach oznaczenia mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich w celu
unikniecia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego
uczestnika obrotu gospodarczego (ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa,
pkt 41).

Po pierwsze, z orzecznictwa wynika, Zze uzyskanie charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna
czeéé whasciwego kregu odbiorcéw rozpoznawata z uwagi na znak towarowy dane
towary lub ustugi jako pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa. Okolicznosci, na
podstawie ktérych uznaje si¢ spelnienie wymogu uzyskania charakteru odrézniaja-
cego w nastepstwie uzywania, nie moga jednakze zosta¢ stwierdzone jedynie na
podstawie ogdlnych i abstrakcyjnych danych, takich jak okreglony udziat procentowy
(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, oraz ww.
wyrok w sprawie Philips, pkt 61 i 62, jak réwniez ww. wyrok w sprawie Ksztalt
butelki piwa, pkt 42).

Po drugie, dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 uzyskany przez znak towarowy w nastepstwie uzywania
charakter odrézniajacy musi zosta¢ wykazany w czeéci Unii Europejskiej, w ktorej
znak ten pozbawiony jest charakteru odrdzniajacego na podstawie art. 7 ust. 1
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lit. b)—d) 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, oraz ww. wyrok
w sprawie Ksztalt butelki piwa, pkt 43 i 47].

Po trzecie, w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy
uzyskat charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, nalezy uwzgledni¢ czynniki
takie jak udzial w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywnogc, zasieg
geograficzny i okres uzywania tego znaku, naklady poniesione przez przedsiebior-
stwo na jego promocjg, czgé¢ zainteresowanych kregéw, ktére rozpoznaja towar jako
pochodzacy z okreslonego przedsiebiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak
rowniez o$wiadczenia izb przemystowych i handlowych oraz innych samorzadéw
zawodowych. Jesli na podstawie tych czynnikéw mozna stwierdzi¢, ze zaintereso-
wane kregi lub przynajmniej ich znaczna czeéé rozpoznaja towar jako pochodzacy
z okreslonego przedsigbiorstwa na podstawie znaku towarowego, to nalezy
wnioskowaé, ze okreslona w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 przestanka
rejestracji znaku towarowego zostata spetniona (ww. wyroki w sprawie Windsurfing
Chiemsee, pkt 51 i 52, w sprawie Philips, pkt 60 i 61, oraz w sprawie Ksztalt butelki
piwa, pkt 44).

Po czwarte, charakter odrézniajacy znaku towarowego, wlaczajac w to charakter
odrézniajacy uzyskany w nastepstwie uzywania, nalezy ocenia¢ w odniesieniu do
towaréw lub ustug, dla ktérych znak towarowy zostal zgloszony, jak réwniez
z uwzglednieniem sposobu, w jaki przecigtny konsument, wlasciwie poinformowany
oraz dostatecznie uwazny i rozsadny postrzega omawiang kategorig towaréw lub
ustug (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 59 i 63).

W $wietle tych rozwazan nalezy dokonaé analizy, czy w niniejszej sprawie Izba
Odwolawcza, odrzucajgc argumentacje skarzacej, zgodnie z ktéra znak towarowy
podlegal rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94, naruszyta
prawo.
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Po pierwsze, argumenty skarzacej dotyczace liczb sprzedazy i wysokich nakladow
reklamowych poniesionych na promocje cukierkéw karmelowych »Werther’s
Original” (,Werther’s Echte”) nie sa wlasciwe dla wykazania, Ze zgloszony znak
towarowy uzyskat charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

W tym zakresie Izba Odwotawcza uznala wprawdzie, ze dane dotyczace obrotu
i naldadéw na reklame dla omawianego rodzaju cukierkéw wykazuja duzy udzial
w rynku, niemniej stwierdzila tez, Ze dane te nie stanowia podstawowego dowodu na
to, ze zgloszone oznaczenie zostalo wykorzystane jako tréjwymiarowy znak
towarowy dla oznaczenia cukierkéw skarzacej (pkt 16 zaskarzonej decyzji).

W pkt 17-21 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza uzasadnila swa oceng
w nastepujacy sposob:

,17. Strona odwolujaca si¢ przedstawila wzér torebek plastikowych stuzacych jako
opakowanie cukierkéw, utrzymujac, Ze przedstawiony tam ksztalt stanowi
»gléwne wskazanie i punkt odniesienia« dla konsumenta. Jej zdaniem taki
sposéb uzycia dowodzi, ze ksztalt stanowi przedmiot reklamy jako znak
towarowy towaru i jest postrzegany jako taki przez konsumenta. Izba
Odwolawcza nie zgadza si¢ z tym punktem widzenia, gdyz istnieje sprzecznosé
miedzy twierdzeniami skarzacej a sposobem, w jaki cukierki zostaly catosciowo
przedstawione na opakowaniu.

18. Strona odwolujaca si¢ stusznie wskazala, ze na opakowaniu zostaly przedsta-
wione cukierki o brazowym ksztalcie, tym niemniej nalezy zbadaé, jaki skutek
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wywoluje to przedstawienie. Badania tego nie mozna przeprowadzi¢ w sposéb
abstrakcyjny. Przeciwnie, powinno ono odzwierciedla¢ prawdopodobny sposéb,
w jaki przecigtny konsument bedzie postrzega¢ przedstawienie cukierkéw
w formie, jaka widnieje na opakowaniu.

Patrzac na opakowanie cukierkéw, zainteresowany konsument przede wszyst-
kim dostrzega nazwe ,Werther’s Original®, ktéra napisana duza czcionka,
zajmuje prawie polowe opakowania i jest otoczona uzupetniajacymi elemen-
tami, takimi jak mafe owalne oznaczenie z nazwa ,Storck” i stylizowanym
rysunkiem matlej wioski z podpisem , Traditional Werther’s Quality” (tradycyjna
jakos¢ Werther). Na dolnej polowie opakowania mozna zobaczy¢ kolorowe
zdjecie porozrzucanych przypadkowo okoto pigtnastu cukierkéw z legenda:
»The classic candy made with real butter and fresh cream” (klasyczne cukierki
maslano-$mietankowe).

Zgodnie z twierdzeniami odwolujacej sie ilustracja ta odpowiada zgtoszonemu
trojwymiarowemu znakowi towarowemu. Zgodnie z przekonaniem Izby
stanowisko to nie jest uzasadnione. Sposéb, w jaki cukierki zostaly przed-
stawione na opakowaniu, nie odpowiada przyjetemu sposobowi przedstawienia
znaku towarowego na towarze. Wydaje sig, ze zamierzeniem tego przedstawie-
nia jest (raczej) ukazanie zawartosci torebki. W istocie whrew temu, co
utrzymuje strona odwolujaca si¢, opakowanie nie przedstawia ksztaltu, ale
realistyczny wyglad grupy niezapakowanych cukierkéw. Nalezy zauwazy¢, ze na
rysunku tym nie przedstawiono wlasciwoéci, co do ktérych odwolujaca
utrzymuje, ze nadaja one znakowi towarowemu charakter odrézniajacy
(wglebienie po $rodku, plaska podstawa i zaokraglone krawedzie). Dlatego tez
Izba Odwolawcza stwierdza, ze sposéb przedstawienia cukierkéw na opakowa-
niu przeczy argumentowi, jakoby przedstawienie to stanowito tréjwymiarowy
znak towarowy i bylo postizegane jako takie przez przecietnego konsumenta.
Zgodnie z ocena Izby Odwolawczej bardziej prawdopodobne jest, ze konsument
dostrzeze wylacznie wizerunek cukierkéw jako przedstawienie zawartodci
opakowania. Opatrywanie opakowania ilustracjami w omawianej formie, ktéra
ukazuje jak wyglada towar i do czego moze stuzy¢, jest szeroko rozpowszech-
nione w branzy artykuldéw spozywczych, wlczajac w to przemyst stodyczy,
i dotyczy bardziej marketingu towaru niz identyfikacji towaréw za pomocy
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znaku towarowego. Izba Odwolawcza stwierdza zatem, Ze ilustracja nie pelni
funkcji znaku towarowego, a jedynie stuzy przedstawieniu towaru. Zdanie
towarzyszace rysunkowi — ,The classic candy made with real butter and fresh
cream” — dodatkowo potwierdza, ze taki bedzie prawdopodobny odbidr
dostatecznie uwaznego nabywcy cukierkéw. W istocie zdanie i rysunek
uzupelniaja sie: zdanie opisuje rodzaj cukierkow, a rysunek je ilustruje. Izba
Odwolawcza przyznaje, Ze jeden towar moze posiada¢ Lilka znakéw towaro-
wych jednocze$nie. Zgodnie z jej przekonaniem, uzasadnionym wygladem
torebek stuzacych jako opakowanie cukierkéw odwolujacej sie, przedstawienie
cukierkéw na tych torebkach nie odpowiada jednak przedstawieniu znaku
towarowego.

21. Z powyzszych rozwazan wynika, ze przedstawione jako $rodek dowodowy dane
odnoénie do obrotu i nakladéw reklamowych udowadniaja z pewnoscia, ze

cukierki , Werther's” sa oferowane na rynku, jednakze nie wykazuja, ze ksztalt
cukierkéw zostal wykorzystany jako znak towarowy [...]".

Powyzszych rozwazaii nie mozna zakwestionowac. Przedstawione przez skarzaca
materialy reklamowe nie zawieraja zadnego dowodu na uzywanie znaku towarowego
w zgloszonej formie. W istocie na wszystkich przedstawionych ilustracjach
odtworzeniu wnioskowanego ksztaltu i koloru towarzysza oznaczenia slowne
i graficzne. Dlatego tez material ten nie moze stanowi¢ dowodu na to, ze
zainteresowany krag odbiorcéw postrzega zgloszony znak towarowy jako taki
i niezaleznie od sfownych i graficznych znakéw towarowych, ktére towarzysza mu
w reklamie i przy sprzedazy towaréw, jako wskazéwke pochodzenia handlowego
omawianych towaréw (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Ksztalt butelki piwa,
pkt 51).

Ponadto nalezy wskazaé, ze skarzaca sama wspomniata w skardze, iz omawiane
cukierki nie sq sprzedawane luzem, tylko w opakowaniach, w ktérych kazdy cukierek
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jest pakowany odrebnie. Wynika z tego, ze przecietny konsument w chwili
podejmowania decyzji o zakupie nie jest bezposrednio konfrontowany
z omawianym ksztaltem cukierka, co pozwolitoby mu przyporzadkowaé temu
ksztaitowi funkcje wskazéwki pochodzenia.

Po drugie, ten sam wniosek nasuwa sie w stosunku do sondazy, ktére skarzaca
przedstawita Izbie Odwolawczej na dowéd uzyskania charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego w nastepstwie uzywania. W istocie z konicowej
czgéci pkt 21 zaskarzonej decyzji jasno wynika, ze znajomo$é cukierkéw
oferowanych na rynku przez skarigcg nie zostata ustalona na podstawie omawianego
ksztaltu, tylko na podstawie ich nazwy ,Werther’s”.

Z powyiszych rozwazani wynika, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa,
stwierdzajac, iz skarzaca nie udowodnita uzyskania przez zgloszony znak towarowy
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania zaréwno dla cukierkéw
karmelowych, jak i ogélnie dla stodyczy.

W konsekwencji drugi zarzut skargi réwniez nalezy oddali¢, a zatem skarga podlega
oddaleniu w catoéci.

W przedmiocie kosztéw

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

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skariaca zostaje obcigzona kosztami postgpowania.

Legal Tiili Vilaras

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 listopada

2004 r.

Sekretarz

H. Jung
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