WYROK Z DNIA 25.1.2007 r. — SPRAWA C-321/03

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)
z dnia 25 stycznia 2007 r.”

W sprawie C-321/03

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Zjednoczone Krélestwo) postanowieniem z dnia 6 czerwca
2003 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 24 lipca 2003 r., w postepowaniu:

Dyson Ltd

przeciwko

Registrar of Trade Marks,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: A. Rosas, prezes izby, ]. Malenovsky i A. O Caoimh (sprawozdawca),
sedziowie,

* Jezyk postepowania: angielski.
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rzecznik generalny: P. Léger,
sekretarz: B. Filop, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 kwietnia
2006 .,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Dyson Ltd przez H. Carra, QC, oraz D.R. Barrona, solicitor,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez C. Jackson, a nastepnie
przez E. O'Neill oraz C. White, dzialajace w charakterze pelnomocnikéw, oraz
M. Tappina, barrister,

— w imieniu Komisji Wspoélnot Europejskich przez K. Banks oraz N.B. Rasmussena,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 wrzeénia
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 3 ust. 3
pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989,
L 40, str. 1; zwanej dalej ,, dyrektywa”).
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Whniosek ten zostal zlozony w ramach postepowania miedzy Dyson Ltd (zwanej
dalej ,Dyson”) a Registrar of Trade Marks (zwanym dalej ,Registrar”) dotyczacego
odmowy dokonania przez tego ostatniego rejestracji dwoch znakéw towarowych,
z ktorych kazdy skladal sie z przezroczystego pojemnika lub zbiornika bedacego
czescia zewnetrznej powierzchni odkurzacza.

Ramy prawne

Uregulowania wspélnotowe

Zgodnie z jej motywem pierwszym dyrektywa ma na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, tak aby zniwelowac
istniejace roznice, ktére moga przeszkadza¢ w swobodnym przeplywie towaréw
i swobodzie $wiadczenia ustug oraz moga zaklécaé konkurencje w ramach wspdl-
nego rynku.

Motyw siédmy dyrektywy stanowi, ze ,osiagniecie celéw zamierzonych przez zbli-
zanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zareje-
strowanego znaku towarowego byly zasadniczo jednakowe we wszystkich panistwach
czlonkowskich” oraz ze ,w tym celu niezbedne jest sporzadzenie wykazu przykla-
dowych oznaczen, ktére moga stanowic¢ znak towarowy, pod warunkiem Ze ozna-
czenia takie umozliwiaja odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa

”

od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw [...]”.
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Artykul 2 dyrektywy, zatytutowany ,Oznaczenia, z ktérych moze sklada¢ sie znak
towarowy”, stanowi:

»Znak towarowy moze skladac sie z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przed-
stawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami,
rysunkow, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze ozna-
czenia takie umozliwiaja odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa
od towardéw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

Artykut 3 ust. 11 3 dyrektywy, zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji”, przewiduje:

»1. Nie s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:

a) oznaczenia, ktére nie moga stanowi¢ znaku towarowego;

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

c) znaki towarowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazdéwek
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przezna-
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czenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkgeji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

e) oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z:

— ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw lub

— ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego, lub

— ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru;

3. Nie mozna odméwic¢ rejestracji znaku towarowego ani stwierdzac jego niewaz-
no$ci zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku o reje-
stracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde
panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowic¢, ze niniejszy przepis bedzie miat
takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji”.
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Uregulowania krajowe

Przepisy sekcji 1 ust. 1 i sekcji 3 ust. 1 ustawy z 1994 r. w sprawie znakéw towaro-
wych (Trade Marks Act 1994; zwanej dalej ,,ustawa z 1994 r.”) przewiduja, ze:

»1. (1) W niniejszej ustawie przez pojecie »znak towarowy« rozumie si¢ oznaczenie,
ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej i ktére umozliwia odréznianie towaréw
i uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw i ustug innych przedsiebiorstw.

Znak towarowy moze sie sklada¢ w szczegélnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami,
rysunkow, liter, cyfr, ksztaltu towaru lub jego opakowania.

3. (1) Nie sa rejestrowane:

a) oznaczenia, ktére nie spelniaja wymogéw ustanowionych w sekgeji 1 ust. 1;

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego;
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c) znaki towarowe, ktére sktadaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogg-
cych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiad-
czenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

d) znaki towarowe, ktére sktadajg sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére
weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalo-
nych praktykach handlowych;

Nie mozna odméwié rejestracji znaku towarowego pkt b), c) lub d), jezeli przed
data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskat
charakter odrézniajacy”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Od roku 1993 Dyson wytwarza i sprzedaje odkurzacze Dual Cyclone — odkurzacze
bez worka, w ktérych nieczystosci i kurz zbierane sa w przezroczystym plastykowym
pojemniku stanowigcym integralng cze$¢ urzadzenia.

W dniu 10 grudnia 1996 r. spétka Notetry Ltd, nalezaca do Jamesa Dysona, zlozylta
w Registrar wniosek o rejestracje szesciu znakéw towarowych dla nastepujacych
towaréw nalezacych do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: ,urza-
dzenia do czyszczenia, polerowania i namydlania podtég i dywandéw; odkurzacze;
$rodki namydlajace do dywanéw; urzadzenia polerujace do podldg; czesci i akcesoria
do wszystkich wyzej wymienionych towaréw”. Wniosek ten zostal przeniesiony na
Dyson w dniu 5 lutego 2002 r.
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Whniosek zostal cofniety w odniesieniu do czterech znakéw towarowych i utrzymany
w stosunku do dwdéch znakéw, z ktérych kazdy zostal opisany nastepujaco: ,znak
towarowy sklada si¢ z przezroczystego pojemnika lub zbiornika bedacego czescia
zewnetrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostato przedstawione na ilustracji”.
Do kazdego z tych opiséw zostala zataczona ilustracja jednego lub drugiego z dwéch
modeli odkurzacza bez worka wytwarzanego i sprzedawanego przez Dyson.

Whniosek ten zostal odrzucony decyzja Registrar, ktéra zostala utrzymana w mocy
przez Hearing officer w dniu 23 lipca 2002 r. Dyson odwotala si¢ od tej ostat-
niej decyzji do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Sad
ten stwierdzil, ze te dwa znaki towarowe pozbawione sa charakteru odrézniaja-
cego w rozumieniu sekcji 3 ust. 1 akapit pierwszy ustawy z 1994 r. oraz ze stanowia
ponadto opis wlasciwosci towaréw okre$lonych we wniosku o rejestracje w rozu-
mieniu sekcji 3 ust. 1 akapit pierwszy pkt c) tej ustawy. High Court nasunely sie nato-
miast watpliwosci dotyczace tego, czy wspomniane znaki towarowe w dacie zlozenia
wniosku, czyli w roku 1996, nie uzyskaly charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania w rozumieniu sekcji 3 ust. 1 akapit drugi ustawy z 1994 r.

W tym zakresie High Court stwierdza, ze w 1996 r. konsumenci, po pierwsze, postrze-
gali przezroczysty pojemnik lub zbiornik (zwany dalej ,obudowa zbiorcza”) jako wska-
z6wke, ze ogladany odkurzacz jest odkurzaczem bez worka i, po drugie, byli poinfor-
mowani w drodze reklamy i z uwagi na brak konkurencyjnych towaré6w — poniewaz
w tamtym okresie Dyson posiadala faktyczny monopol na tego typu towary — ze
odkurzacze bez worka sa odkurzaczami marki Dyson. Sad krajowy podkresla nato-
miast, ze w tamtym czasie Dyson nie promowala jeszcze aktywnie przezroczystej
obudowy zbiorczej jako znaku towarowego. W zwiazku z tym, zwazywszy na pkt 65
wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99, Rec. str. I-5475, sad ten zasta-
nawia sie, czy sama okoliczno$¢ posiadania faktycznego monopolu moze wystarczy¢,
by oznaczenie uzyskato charakter odrézniajacy z uwagi na nasuwajace sie skojarzenie
miedzy towarem a jego wytworca, czy tez nalezy ponadto wymagad, by oznaczenie to
bylo promowane jako znak towarowy.
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W tych okoliczno$ciach High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divi-
sion, postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z dwoma naste-
pujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) W przypadku gdy zglaszajacy uzywa oznaczenia (innego niz ksztalt) stanowig-
cego wlasciwo$¢ funkcjonalng skladajaca sie na wyglad nowego rodzaju towaru
i do daty zlozenia zgloszenia znaku towarowego posiadat faktyczny monopol na
tego rodzaju towary, czy do uzyskania charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 3 ust. 3 [dyrektywy] wystarczy, by znaczna cze$é zainteresowanego kregu
odbiorcéw byla sklonna w dacie zgloszenia kojarzy¢ towary z rozpatrywanym
oznaczeniem tylko ze zglaszajacym i z zadnym innym wytwoérca?

2) Jesli nie jest to wystarczajace, jakie dodatkowe wymogi nalezy spetni¢, by ozna-
czenie moglo uzyskac charakter odrézniajacy, a w szczegdlnoséci czy konieczne
jest, by osoba, ktéra uzywala oznaczenia, promowata go jako znak towarowy?”.

Postanowieniem z dnia 12 pazdziernika 2004 r., dzialajac na podstawie art. 54 akapit
trzeci statutu, Trybunal zawiesil postepowanie do czasu wydania wyroku Sadu
Pierwszej Instancji Wspolnot Europejskich koniczacego postepowanie w sprawie
T-278/02 Dyson przeciwko OHIM, w ktérym rozstrzygane bylo zagadnienie doty-
czace wykladni identyczne z bedacym przedmiotem niniejszej sprawy.

W ramach skargi do Sadu Dyson domagala sie stwierdzenia niewaznosci decyzji
Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory), na mocy ktérej odmdwiono rejestracji znaku towarowego
dla ,,urzadzen do czyszczenia, polerowania i namydlania podlég i dywanéw; urzadzen
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polerujacych do podltég; czesci i akcesoriow do wszystkich wyzej wymienionych
towaréw”. W formularzu wniosku o rejestracje Dyson opisata zgloszony znak towa-
rowy nastepujaco:

»Znak towarowy sklada sie z przezroczystego pojemnika lub zbiornika bedacego
cze$cia zewnetrznej powierzchni odkurzacza”.

Poniewaz Dyson wycofala nastepnie wspomniany wniosek o rejestracje, postano-
wieniem z dnia 14 listopada 2005 r. Sad orzekl, ze skarga stala si¢ bezprzedmio-
towa i w zwigzku z tym umorzy! postepowanie zgodnie z art. 113 regulaminu Sadu.
W konsekwencji postepowanie przed Trybunalem zostalo podjete w tym samym
dniu.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W swych pytaniach sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, jakie sa wymogi
uzyskania przez oznaczenie charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 3 ust. 3
dyrektywy, jezeli — tak jak w niniejszej sprawie — przed dokonaniem zgloszenia
znaku towarowego przedsiebiorca, uzywajac tego oznaczenia, posiadal faktyczny
monopol na towar je zawierajacy.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze pytania te zostaly przedtozone w zwiazku
z wnioskiem, w drodze ktérego Dyson pragnie zarejestrowaé dwa znaki towarowe,
skladajace sie — zgodnie z trescia tego wniosku — ,z przezroczystego pojemnika lub
zbiornika bedacego cze$cia zewnetrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostalo
przedstawione na ilustracji”.
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Jak to kilkakrotnie precyzowala Dyson zaréwno w uwagach na pi$mie, jak i na
rozprawie, oraz jak to sam stwierdzil sad krajowy w postanowieniu odsytajacym,
celem tego wniosku nie byto uzyskanie znaku towarowego dla jednego lub kilku okres-
lonych ksztaltéw przezroczystej obudowy zbiorczej — przedstawione graficznie na
tym wniosku ksztalty stanowily wylacznie przyklad takiej obudowy — ale uzyskanie
znaku towarowego dla samej obudowy. Ponadto bezsporne jest, ze w znakach tych
nie wykorzystano okreslonego koloru, ale szczegdlny przypadek jego braku, czyli
przezroczysto$é, ktéra umozliwia konsumentowi zobaczenie ilo$ci kurzu zebranego
w obudowie zbiorczej i stwierdzenie, kiedy jest ona pelna.

Wynika z tego, ze zgloszenie znakéw towarowych bedace przedmiotem postepo-
wania przed sadem krajowym dotyczylo wszystkich mozliwych do wyobrazenia
ksztaltow przezroczystej obudowy zbiorczej bedacej czescia zewnetrznej powierzchni
odkurzacza.

W swych uwagach na piSmie oraz na rozprawie Komisja Wspdlnot Europejskich
wskazala, Ze przedmiot takiego zgloszenia nie stanowi ,o0znaczenia” w rozumieniu
art. 2 dyrektywy, a zatem nie moze zostac zarejestrowany jako znak towarowy. Mimo
ze kwestia ta nie zostala poruszona przez sad krajowy, przed ewentualnym dokona-
niem wykltadni przepisu art. 3 dyrektywy konieczne jest zbadanie, czy wspomniane
zgloszenie spelnia wymogi ustanowione w art. 2 tej dyrektywy.

Zdaniem Dyson i Zjednoczonego Krélestwa w ramach postepowania w trybie preju-
dycjalnym na podstawie art. 234 WE Trybunal nie moze podnosi¢ z urzedu kwestii,
ktéra nie zostala poruszona przez sad krajowy. Na rozprawie strony te podkreslity
w tym wzgledzie, ze w ramach postepowania administracyjnego Registrar mial
pewne obiekcje co do tego, czy przedmiotem zgloszenia Dyson jest oznaczenie
mogace stanowi¢ znak towarowy, ale watpliwosci te zostaly rozwiane po tym, jak
Dyson wycofala swéj wniosek w odniesieniu do czterech z szesciu poczatkowo zgta-
szanych znakéw towarowych.

I-722



23

24

25

26

DYSON

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem jedynie do sadu krajowego
nalezy okreélenie tresci pytan, ktére zamierza skierowa¢ do Trybunalu. W istocie
to do sadéw krajowych rozpatrujacych sprawe, ktére ponosza odpowiedzialnos¢ za
nastepnie wydane orzeczenie, nalezy dokonanie oceny — przy uwzglednieniu charak-
terystycznych elementéw kazdej sprawy — zaréwno niezbednosci orzeczenia preju-
dycjalnego dla wydania przez nie wyroku, jak i istotnosci pytan, ktére przedkladaja
Trybunatowi (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie C-159/97
Castelletti, Rec. str. I-1597, pkt 14, oraz z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C-154/05
Kersbergen-Lap i Dams-Schipper, Zb.Orz. str. I-6249, pkt 21).

Jednak nawet jezeli formalnie sad krajowy ograniczyl swéj wniosek o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym do dokonania wykladni jedynie niektérych przepiséw
prawa wspolnotowego, ktére moglyby by¢ brane pod rozwage w danym przypadku,
to okoliczno$¢ ta nie stoi na przeszkodzie temu, aby Trybunal dostarczyl sadowi
krajowemu wszelkich informacji na temat wykladni prawa wspdlnotowego, ktére
moga okaza¢ sie niezbedne do wydania wyroku w zawislej przed nim sprawie, nieza-
leznie od tego, czy sad krajowy podnidst dang kwestie w przedstawionym pytaniu
(zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-387/01 Weigel, Rec.
str. [-4981, pkt 44, oraz z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-152/03 Ritter-Coulais,
Zb.Orz. str. I-1711, pkt 29).

Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie sa rejestrowane, a za niewazne uznaje
sie juz zarejestrowane oznaczenia, ktére nie moga stanowi¢ znaku towarowego.
Przepis ten stoi wiec na przeszkodzie rejestrowaniu oznaczen niespelniajacych
wymogow ustanowionych w art. 2 dyrektywy, ktory z kolei ma na celu zdefiniowanie
rodzajéw oznaczen mogacych stanowi¢ znaki towarowe (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Philips, pkt 38).

W tych okolicznosciach wbrew temu, co utrzymuja Dyson i Zjednoczone Kroélestwo,
chociaz tres¢ pytan przedlozonych przez sad krajowy dotyczy wylacznie art. 3 dyrek-
tywy i sad ten nie poruszyl w zawislym przed nim postepowaniu kwestii tego, czy
przedmiot rozpatrywanego zgloszenia moze zosta¢ uznany za oznaczenie mogace
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stanowi¢ znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy, nalezy na wstepie rozstrzy-
gnac te kwestie (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel, Rec. str. [-3793, pkt 22).

Zgodnie z art. 2 dyrektywy znaki towarowe moga stanowi¢ wszystkie oznaczenia,
pod warunkiem ze po pierwsze mozna je przedstawi¢ w formie graficznej i po drugie
umozliwiaja odrdéznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsiebiorstw (ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 32, oraz wyrok
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. str. I-11737, pkt 39).

Wynika z tego, ze przedmiot kazdego zgloszenia musi spetnia¢ trzy przestanki, aby
mog}t stanowi¢ znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Po pierwsze, przed-
miot ten musi stanowi¢ oznaczenie. Po drugie, oznaczenie to powinno dac sie wyrazic¢
w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to powinno umozliwia¢ odréznianie
towar6éw lub ustug jednego przedsigbiorcy od towaréw lub ustug innych przedsie-
biorcéw (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 23, oraz wyrok z dnia
24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie, Zb.Orz. str. I-6129,
pkt 22).

Zdaniem Komisji ztozone przez Dyson zgloszenie nie spelnia pierwszej z tych prze-
stanek, poniewaz dotyczy konceptu, w tym przypadku konceptu przezroczystej
obudowy zbiorczej odkurzacza, niezaleznie od jej ksztaltu. Poniewaz koncept nie jest
postrzegalny zadnym z pieciu zmystéw i moze odwotywac sie wytacznie do wyobrazni,
nie stanowi on ,0znaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Gdyby koncept mégt
stanowi¢ znak towarowy, logika lezaca u zrddla art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, czyli
unikanie, by ochrona na podstawie prawa znakéw towarowych prowadzita do przy-
znania ich wlascicielom monopolu na rozwiazania techniczne lub funkcjonalne
wlasciwosci towaru, bytaby skazana na niepowodzenie. W konsekwencji nie powinno
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by¢ mozliwe uzyskanie tej przewagi poprzez rejestracje wszystkich ksztattow, ktére
moglaby przybra¢ pewna wlasciwo$¢ funkcjonalna, co z kolei mialoby miejsce, gdyby
mozna bylo zarejestrowac¢ koncept mogacy przybierac liczne formy fizyczne.

Natomiast Dyson, wspierana w tej kwestii przez Zjednoczone Krélestwo, uwaza, ze
o ile — jak to wskazala na rozprawie — koncept nie stanowi oznaczenia podlegaja-
cego rejestracji w charakterze znaku towarowego, o tyle jej zgloszenie dotyczy ,0zna-
czenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Pojecie ,oznaczenia”, ktére w orzecznic-
twie zostato zdefiniowane szeroko, obejmuje w istocie wszelki przekaz mogacy by¢
postrzezony przez jeden z pieciu zmystéw. Z postepowania przed sadem krajowym
wynika, ze konsumenci kojarza przezroczysta obudowe zbiorcza bedaca przed-
miotem zgloszenia ze spolka Dyson. Ponadto konsument jest w stanie po pierwsze
zobaczy¢ te obudowe zbiorczg, ktdra fizycznie stanowi cze$¢ odkurzacza, i po drugie
stwierdzi¢, Ze jest ona przezroczysta. Przezroczysta obudowa zbiorcza jest zatem
postrzegalna wzrokowo i nie moze zosta¢ uznana za owoc wyobrazni konsumenta.

W tym zakresie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 2 dyrektywy oznaczeniami
mogacymi stanowi¢ znaki towarowe sa w szczegdlno$ci wyrazy, tacznie z nazwi-
skami, rysunki, litery, cyfry, ksztatt towaru lub jego opakowanie.

Chociaz przepis ten wymienia wytacznie oznaczenia o charakterze dwu- lub tréjwy-
miarowym, ktére sa postrzegalne wzrokowo i w rezultacie daja si¢ wyrazic¢ za pomoca
liter, znakéw pismiennych lub obrazu, to z brzmienia zaré6wno wspomnianego art. 2,
jak i motywu si6dmego dyrektywy, ktéry odnosi sie do ,wykazu przykltadowych ozna-
czeft” mogacych stanowi¢ znak towarowy, wynika, Ze wyliczenie to nie jest wyczer-
pujace. Dlatego tez Trybunatl orzekl juz w przesztosci, ze wspomniany przepis, nawet
jesli nie wymienia oznaczen, ktére same w sobie nie moga by¢ postrzegane wzro-
kowo, takich jak dzwieki lub zapachy, to réwniez wyraznie ich nie wyklucza (ww.
wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 43 i 44, oraz wyrok z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie C-283/01 Shield Mark, Rec. str. I-14313, pkt 34 i 35).
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Aby jednak nie pozbawi¢ tej przestanki wszelkiego znaczenia, nie mozna uznad, ze
kazdy przedmiot zgloszenia znaku towarowego stanowi bezwzglednie oznaczenie
w rozumieniu art. 2 dyrektywy.

Jak to juz zostato wskazane przez Trybunal, zalozeniem tego wymogu jest w szcze-
gblnosci uniemozliwienie obejscia przepiséw prawa znakéw towarowych celem
uzyskania nienaleznej korzysci konkurencyjnej (ww. wyrok w sprawie Heidelberger
Bauchemie, pkt 24).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze przedmiot rozpatrywanego w postepowaniu
przed sadem krajowym zgloszenia stanowi nie szczegdlny rodzaj przezroczystej
obudowy zbiorczej bedacej czescia zewnetrznej powierzchni odkurzacza, ale ogélnie
i abstrakcyjnie wszelkie mozliwe do wyobrazenia ksztalty takiej obudowy zbiorcze;j.

W tym zakresie Dyson nie moze utrzymywac, ze przedmiot jej zgloszenia rozpatry-
wanego w postepowaniu przed sadem krajowym moze by¢ postrzegany wzrokowo.
W istocie to, co konsument jest w stanie zidentyfikowa¢ wzrokowo, to nie przed-
miot tego zgloszenia, ale dwie zalaczone do niego ilustracje. Ilustracji tych nie
mozna myli¢ z przedmiotem zgloszenia, poniewaz — jak to wielokrotnie podkreslata
Dyson — stanowia one wylacznie jego przyktady.

Z powyzszego wynika, ze w odrdéznieniu od zgloszen rozpoznawanych w sprawach
Sieckmann i Shield Mark, w ktérych wydano wyzej wskazane wyroki, przedmiot
zgloszenia rozpatrywanego w postepowaniu przed sadem krajowym moze obej-
mowacé duza ilo$¢ réznych postaci i w zwigzku z tym nie jest okreslony. Jak to wskazal
w zarysie w pkt 52 opinii rzecznik generalny, ksztalty, rozmiary, wyglad i kompo-
zycja tego przedmiotu zalezg w istocie w takim samym stopniu od modeli odkurzaczy
opracowanych przez Dyson, jak i od innowacji technicznych. Podobnie zastosowanie
przezroczystosci pozwala na wykorzystanie réznych koloréw.
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Z uwagi na wylaczno$¢ stanowiaca ceche wlasciwa prawa znakéw towarowych
wlasciciel znaku towarowego obejmujacego tak nieokreslony przedmiot uzyskatby
wbrew celowi, ktdrego realizacji stuzy art. 2 dyrektywy, nienalezna przewage konku-
rencyjna, poniewaz bylby uprawniony do uniemozliwienia swym konkurentom
oferowania odkurzaczy z jakimkolwiek rodzajem przezroczystej obudowy zbiorczej
umieszczonej na ich zewnetrznej powierzchni, niezaleznie od jej ksztaltu.

Wynika z tego, ze przedmiot zgloszenia rozpatrywanego w postepowaniu przed
sadem krajowym stanowi w rzeczywistosci zwykla wlasciwos¢ omawianego towaru,
a zatem nie moze zosta¢ uznany za ,oznaczenie” w rozumieniu art. 2 dyrektywy (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 27).

W konsekwencji odpowiedZ na pytanie sadu krajowego powinna brzmie¢, iz art. 2
dyrektywy nalezy interpretowac w ten sposéb, ze przedmiot zgloszenia znakéw towa-
rowych, takiego jak rozpatrywane w postepowaniu przed sadem krajowym, ktéry
obejmuje wszystkie mozliwe do wyobrazenia ksztalty przezroczystego pojemnika
lub zbiornika bedacego czescia zewnetrznej powierzchni odkurzacza, nie stanowi
»o0znaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie moze stanowic¢ znaku
towarowego w jego rozumieniu.

W tych okoliczno$ciach nie ma potrzeby dokonywania wykfadni art. 3 ust. 3
dyrektywy.
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W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem; do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 2 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych nalezy interpretowac w ten sposob, ze przedmiot zgloszenia znakéw
towarowych, takiego jak rozpatrywane w postepowaniu przed sadem krajowym,
ktory obejmuje wszystkie mozliwe do wyobrazenia ksztalty przezroczystego
pojemnika lub zbiornika bedacego czescia zewnetrznej powierzchni odku-
rzacza, nie stanowi ,,0znaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji
nie moze stanowi¢ znaku towarowego w jego rozumieniu.

Podpisy
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