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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 23 marca 2006 r."

I — Wprowadzenie

1. Od wyroku Sadu Pierwszej Instancji
Wspdélnot Europejskich (czwarta izba)
z dnia 10 listopada 2004 r.?, w ktérym Sad
ten oddalit skarge o stwierdzenie niewaz-
nosci decyzji Drugiej Izby Odwolawczej
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) ®, odmawiajacej rejestracji graficz-
nego znaku towarowego stanowiacego wyob-
razenie zwinietego opakowania cukierka
(ksztalt papierka od cukierka) zostalo wnie-
sione odwolanie.

2. Spér dotyczy problemu charakteru odré-
zniajacego, stanowigcego podstawowy waru-
nek rejestracji, ktéry dat poczatek orzecznic-
twu w zakresie wykladni art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego *, Orzecznictwo to jest na

1 — Jezyk oryginalu: hiszpariski.

2 — Wyrok w sprawie T-402/02 Storck przeciwko OHIM (ksztalt
papierka od cukierka), Rec. str. I[-3849, zwany dalej ,zaskar-
zonym wyrokiem”.

3 — Decyzja z dnia 18 pazdziernika 2002 r. (sprawa R 0256/2001-
4).

4 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zmienione rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w celu
wprowadzenia w Zycie porozumieri zawartych w ramach
Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83) oraz ostatecznie
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego
2004 1. (DzU. L 70, str. 1).

1-5724

tyle bogate, ze pozwala na rozpoznanie zadan
strony skarzacej, ktéra rozszerzyla przedmiot
dyskusji o nabycie charakteru odrézniajacego
W nastepstwie uzywania.

3. Spér dotyczy takze postepowania przed
izbami odwotawczymi OHIM, w zwiazku
z ich obowiazkiem uzasadnienia oraz bada-
nia stanu faktycznego z urzedu, ktére to
aspekty réwniez zostana omoéwione
w niniejszej opinii.

II — Ramy prawne

4. Przepisy niezbedne do rozpoznania odwo-
Tania znajduja sie w rozporzadzeniu nr 40/94.

5. Zgodnie z art. 4 wspdélnotowy znak
towarowy moze sklada¢ sie z ,jakiegokolwiek
oznaczenia, ktére mozna przedstawié
w formie graficznej, w szczegdlnosci
z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkéw,
liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opako-
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wan, pod warunkiem Ze oznaczenia takie
umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsiebiorstw”.

6. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust 1,
zatytulowanego ,Bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji”, nie podlegaja rejestracji:

»a) znaki, ktére nie spelniaja wymagan art. 4;

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

7. Artykul 7 ust. 2 stanowi:

»Ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze
podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko
w czeici Wspélnoty”.

8. Artykul 7 ust. 3 przewiduje, ze ,[u]step 1
lit. b), ¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli
W nastepstwie uzywania znak towarowy
uzyskal charakter odrézniajacy w odniesieniu
do towardéw lub ustug, dla ktérych wystepuje
sie o rejestracje”.

9. Z kolei art. 73 zatytulowany ,Uzasadnie-
nie decyzji” wprowadza nastepujacy wymog:
»Decyzje Urzedu zawierajg okre§lenie przy-
czyn, na ktérych sa oparte. Decyzje opieraja
sie wylacznie na przyczynach lub materiale
dowodowym, co do ktérych strony zaintere-
sowane mialy mozliwo§¢ przedstawiania
swoich uwag”.

10. W odniesieniu do badania stanu faktycz-
nego z urzedu art. 74 stanowi:

»1. W trakcie postepowania Urzad bada stan
faktyczny z urzedu; jednakze w postepowa-
niu odnoszgcym sie do wzglednych podstaw
odmowy rejestracji Urzad ogranicza sie
w tym badaniu do stanu faktycznego, dowo-
déw i argumentéw przedstawionych przez
strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynie-
nia.
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III — Okoliczno$ci wniesienia odwolania

A — Okolicznosci faktyczne sporu poprzed-
zajgce postepowanie sgdowe

11. W dniu 30 marca 1998 r., na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94, August Storck KG
dokonata zgloszenia do OHIM, celem rejes-
tracji w charakterze wspdlnotowego znaku
towarowego, znaku towarowego, bedacego
perspektywicznym wyobrazeniem zwinietego
opakowania cukierka (ksztalt papierka od
cukierka), przedstawionego ponizej:

12. Towary objete zgloszeniem nalezg do
klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicej-
skiego® i odpowiadaja opisowi ,cukierki”.

5 — Dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.
z pdZniejszymi zmianami.
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13. Decyzja z dnia 19 stycznia 2001 r.
ekspert odrzucit zgloszenie na tej podstawie,
ze zgloszony znak towarowy pozbawiony jest
charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
i ze nie uzyskal w odniesieniu do karmelkéw
Jtoffi” charakteru odrézniajacego w nastep-
stwie uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3
wyzej wymienionego rozporzadzenia,

14. W odwotaniu wniesionym do OHIM
w dniu 13 marca 2001 r., na podstawie
art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, wnoszaca
odwofanie wystapila o uchylenie decyzji
eksperta.

15. Druga Izba Odwolawcza decyzja z dnia
18 pazdziernika 2002 r. oddalita odwotanie,
motywujac swoje rozstrzygniecie takimi
samymi wzgledami jak przedstawione
w zaskarzonym wyroku.

16. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze kolor
opakowania nie umozliwia rozréznienia na
wyobrazeniu graficznym zgloszonego znaku
towarowego trzech odcieni, na ktére wska-
zuje skarzaca, przy czym jest to w dodatku
kolor typowy dla opakowania cukierkéw
i czesto wykorzystywany w handlu.

17. Ponadto uznala ona, ze przedstawione
dowody nie §wiadcza o uzyskaniu w nastep-
stwie wielokrotnego uzywania charakteru
odrézniajacego w odniesieniu do cukierkéw,
a w szczegdlnoéci do cukierkéw karmelo-
wych.
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18. Po zakonczeniu postepowania admini-
stracyjnego August Storck KG wniosta
sprawe o stwierdzenie niewainosci decyzji,
skladajac w sekretariacie Sadu w dniu 26 maja
2003 r. skarge.

B — Zaskarzony wyrok

19. Na poparcie swoich zadan August Storck
KG powolala cztery zarzuty naruszenia,
odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7
ust. 3, art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze oraz
art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

20. Przed przystapieniem do badania po-
dniesionych zarzutéw Sad okreslit przedmiot
sporu (skarzaca i OHIM zajmowali rozbiezne
stanowiska w kwestii oznaczenia), orzekajac,
iz chodzi o graficzny znak towarowy, stano-
wigcy wyobrazenie ksztaltu zwinietego opa-
kowania cukierka (ksztalt papierka od
cukierka) © w kolorze ztotym 7, ktérego zgto-
szenia dokonano dla ,cukierkéw” ®,

21. Analizujac pierwszy zarzut Sad a quo
zbadal charakter odrézniajacy w odniesieniu
z jednej strony do towaréw i uslug, dla
ktérych wniesiono o rejestracje, a z drugiej

6 — Punkty 21 i 22.
7 — Punkty 23-28.
8 — Punkty 29-38.

strony w odniesieniu do sposobu postrzega-
nia go przez whsciwy krag odbiorcéw”.
Nastepnie w celu dokonania oceny, czy
konsument dostrzega w kombinacji ksztattu
i koloru opakowania wskazéwke na temat
pochodzenia, Sad przeanalizowal calo$ciowe
wrazenie wywierane przez te kombinacje '
i na tej podstawie wyciagnal wniosek, iz jej
cechy charakterystyczne nie sprawiaja, by
opakowanie to odréznialo sie wystarczajaco
od form podstawowych uzywanych czesto
dla opakowan slodyczy oraz ze, w konsek-
wencji, nie zostang zapamietane jako wska-
zéwka pochodzenia handlowego.

22. Sad potwierdzil takie wystepowanie
prawdopodobiefistwa monopolizacji ozna-
czenia w odniesieniu do cukierkéw, przed
ktérym przestrzegata Izba Odwotawcza. Izba
Odwotawcza zreszta sama stwierdzila, iz
omawiane opakowanie pozbawione jest dla
tych towaréw charakteru odrézniajacego,
ktérego wystepowanie jest wymagane ze
wzgledu na interes publiczny stanowiacy
zr6dto bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 .

23. Na podstawie caloéci powyzszych usta-
len Sad wysnul wniosek, iz przecietny
konsument wladciwie poinformowany,
dostatecznie uwazny i rozsadny nie postrzega
oznaczenia jako indywidualizujacego towary
lub odrézniajacego je od towaréw konkuren-
cji, i w konsekwencji oddalil zadanie jako
bezzasadne.

9 — Punkty 48-53.
10 — Punkty 54-58.
11 — Punkt 60.
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24. Sad oddalil takze drugi zarzut dotyczacy
naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94 z uwagi na to, Ze nie zostalo
wykazane, by doszlo do uzyskania charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania.

25. Sad w pierwszej kolejnosci przypomniat
ustalone w orzecznictwie wymogi konieczne
do uzyskania charakteru odrézniajacego,
ktére to wymogi zwigzane sq z rozpozna-
walnoscia okreslonego pochodzenia handlo-
wego'?, z odniesieniem do czeéci Unii
Europejskiej, w ktérej znak pozbawiony jest
charakteru odrézniajacego ™, i wreszcie
z uwzglednieniem pewnych obiektywnych
czynnikéw przy dokonywaniu oceny istnie-
nia omawianej cechy '%,

26. Nastepnie Sad odrzucil argumenty
August Storck KG oparte na danych doty-
czacych wielkosci sprzedazy oraz wysokich
naktadéw reklamowych poniesionych na
promocje cukierkéw karmelowych ,Wer-
ther’s Original” (,Werther’s Echte”), ponie-
waz przedstawione materialy reklamowe nie
zawieraly zadnego dowodu na uzywanie
znaku towarowego w zgloszonej formie, gdyz
towarzyszyly mu zawsze oznaczenia stowne
i graficzne, a skarzaca nie dostarczyla infor-
macji, w jakich proporcjach koszty te dzielity

12 — Wyroki 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 z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. 1-5475, pkt 61 i 62.

13 — Na podstawie wyrokéw Sadu: z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM
(OPTIONS), Rec. str. I1-1925, pkt 27, oraz z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM
(Ksztalt butelki piwa), Rec. str. 1I-1391, pkt 43-47.

14 — Wyzej wymienione wyroki: w sprawie Windsurfing Chiem-
see, pkt 51 i 52 oraz w sprawie Philips, pkt 60 i 61.
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sie na poszczegélne oznaczenia'>, Ponadto
wydatki te nie stanowily dowodu na to, ze
w calej Wspdlnocie konsumenci postrzegaja
opakowanie gako wskazéwke dotyczaca
pochodzenia *°.

27. Na koniec Sad odrzucil argument,
jakoby wyniki sondazy, wlaczone do akt
sprawy na wniosek skarzacej, wykazywaty,
iz znajomo$¢ cukierkéw oferowanych na
rynku przez August Storck KG, bedacych
przedmiotem ochrony prawa wlasnosci prze-
mystowej, wynikata z ich ksztaltu, a nie
z nazwy ,Werther’s”'7.

28. W trzecim zarzucie skarzaca wskazata na
naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 40/94, twierdzac, ze Izba
Odwolawcza powinna byla przeprowadzi¢
dodatkowe badanie w celu wykazania uzy-
wania znaku towarowego.

29. Sad nie przychylil sie do tych twierdzen
i orzekl, ze OHIM jest zobowigzany do
badania faktéw pozwalajacych na stwierdze-
nie uzyskania przez znak towarowy charak-
teru odrézniajacego w nastepstwie uzywania,
w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94 tylko wéwcezas, gdy zostaly one
wskazane przez zglaszajacego. Skoro bylo
bezsporne, ze August Storck KG przekazala
w tym celu OHIM pewne informacje, na

15 — Punkty 82-84.
16 — Punkty 85-87.
17 — Punkt 88.
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ktérych Izba Odwolawcza oparta nastepnie
swoja ocene, na organach OHIM nie spo-
czywal zaden dodatkowy obowiazek.
W szczegdlnosci nie mialy one obowiazku
uzupelniania akt sprawy, aby skompensowad
fakt, iz przedstawione na poparcie zadan
dowody nie byly dostateczne '®.

30. Sad nie przychylit sie takze do czwartego
zarzutu, w ramach ktérego sugerowano, iz
OHIM dopuscit sie naruszenia art. 73 roz-
porzadzenia nr 40/94, z uwagi na to, ze nie
dokonat oceny wszystkich dokumentéw
przekazanych przez wnoszaca odwolanie
oraz ze wzgledu na naruszenie przystuguja-
cego jej prawa do bycia wystuchang.

31. Sad oddalil ten zarzut, gdyz opieral sie
on na blednej przestance. Stwierdzil on
bowiem, iz Izba Odwotawcza przeanalizo-
wala wszystkie przedstawione dowody, lecz
nie uznala ich za wystarczajace do wykazania
charakteru odrézniajacego wynikajacego
z uzywania znaku towarowego. Ponadto
Sad wskazal, ze to wnoszaca odwolanie
wnioskowatla o wlaczenie tych dokumentéw
do akt sprawy, a zatem miala ona okazje
wypowiedzie¢ sie na temat ich znaczenia dla

sprawy '’

IV — Postepowanie przed Trybunalem

32. Odwolanie August Storck KG zostalo
zlozone w sekretariacie Trybunalu w dniu

18 — Punkt 96.
19 — Punkty 100 i 101.

26 stycznia 2005 r. OHIM przedstawil
odpowiedZz na nie w dniu 15 kwietnia
2005 r.; nie bylo konieczne skiadanie repliki
ani dupliki.

33. Rozprawa, w ktérej uczestniczyli przed-
stawiciele obydwu stron, odbyla sie w dniu
16 lutego 2006 r., lacznie z rozprawa
w sprawie C-24/05 P, z udzialem tych
samych stron.

V — Analiza zarzutéw odwolania

34. Skarzaca spétka podnosi cztery zarzuty,
ktére byly wczedniej przedstawione przed
Sadem, dotyczace naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, art. 74 ust. 1
zdanie pierwsze, art. 73 oraz art. 7 ust. 3
wyzej wymienionego rozporzadzenia.

35. Poniewaz OHIM wnosi o stwierdzenie
niedopuszczalnosci trzeciej czedci zarzutu
pierwszego, a takze drugiego zarzutu
w caloéci, nalezy w pierwszej kolejnosci
zbada¢ twierdzenia o ich niedopuszczalno$ci.
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A — Badanie dopuszczalnosci niektdorych
zarzutow

1. W przedmiocie niedopuszczalnosci trze-
ciej czedci pierwszego zarzutu odwolania

36. W ramach tego zarzutu August
Storck AG twierdzi, ze Sad dopuscil sie
bledu w ocenie charakteru odrézniajacego
opakowania, czym naruszyt art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

37. Skarzaca wskazuje na niedostateczng
analize kombinacji kolorystycznej opakowa-
nia oraz badanie zachowania nabywcéw,
ktére nie bylo badaniem zupelnym. OHIM
natomiast uwaza, ze elementy te zaliczaja sie
do kwestii faktycznych, a zatem nie sg objete
kontrolg w postepowaniu odwolawczym.

38. Z lektury odwolania wniesionego w tym
sporze wynika jasno, ze skarzaca podwaza
wyniki oceny niektérych elementéw stanu
faktycznego. Jednakze Trybunal, zgodnie
z art. 58 statutu, moze bada¢ tego rodzaju
okolicznosci lub dowody tylko w przypadku
czystgch bledéw w ustaleniach faktycz-
nych °, W zwiazku z POWYZSZym moge

20 — Wyrok z dnia 19 wrzeénia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV
przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 22. Na temat zakresu
kontroli odwolawczej zobacz takze moja opini¢ do tej sprawy,
pkt 58—60.
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jedynie zasugerowaé Trybunatowi stwierdze-
nie niedopuszczalnoéci trzeciej czeéci
zarzutu pierwszego.

2. W przedmiocie niedopuszczalnoéci
zarzutu drugiego

39. OHIM zarzuca August Storck KG, ze
powtarza ona argumenty, ktére stanowily
podstawe analogicznego zarzutu po-
dnoszonego w postepowaniu w pierwszej
instancji i powoluje sie na utrwalone orzecz-
nictwo >}, wnoszac o stwierdzenie niedo-
puszczalnoéci zgloszonego zadania.

40. Nie ma watpliwosci, iz w celu wykazania
naruszenia w zaskarzonym wyroku art. 74
ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 40/94 wnoszaca odwolanie powoluje te
same zarzuty co w pierwszej instancji. Jednak
niezaleznie od tego, ze nie ma ona innego
wyjécia, w ostatnim zdaniu punktu 32
odwolania wnoszaca odwolanie zarzuca
Sadowi przyjecie tego samego kryterium co
OHIM.

41. W zwigzku z tym, mimo iz stanowisko
August Storck KG przedstawione przed
Sadem przypomina twierdzenia, ktérych

21 — Cytuje postanowienia z dnia 17 paZdziernika 1995 r.
w sprawie C-62/94 P Turner przeciwko Komisji, Rec.
str. 1-3177, pkt 17 oraz z dnia 24 kwietnia 1996 r.
w sprawie C-87/95 P CNPAAP przeciwko Radzie, Rec.
str. 1-2003, pkt 29 i nast.
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broni obecnie w postepowaniu odwota-
wczym, ma ona pelne prawo uzasadniaé
zarzut naruszenia przez Sad art. 74 wyzej
wymienionego rozporzadzenia przy pomocy
identycznych argumentéw. W konsekwencji
krytyczna uwaga, jaka OHIM kieruje pod
adresem skarzacej, ze nie podwazyla
w ramach swojego zarzutu jedynego nowego
elementu, jaki pojawil sie w wyroku, jest
chybiona, poniewaz kazda strona sama
odpowiada za swoje wybory co do obiektu
wysuwanych zarzutéw.

42. W zwigzku z powyzszym proponuje
oddali¢ zgloszone przez OHIM zadanie
stwierdzenia niedopuszczalnosci tego
zarzutu.

B — Analiza merytoryczna zarzutow odwo-
tania

1. W przedmiocie dwéch pierwszych czesci
pierwszego zarzutu: naruszenie art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94

a) Badanie cze$ci pierwszej

43. Skarzaca zarzuca Sadowi podwyzszenie
wymogoéw odnoszacych sie do charakteru
odrézniajacego oznaczenia, uzalezniajac
stwierdzenie jego wystepowania od tego,
czy opakowanie to rézni sie zasadniczo od
innych opakowan. Tymczasem z art. 7 ust. 1
lit. b) wynika, ze do zarejestrowania wspdl-

notowego znaku towarowego wystarcza ist-
nienie nawet niewielkiego charakteru od-
rézniajacego.

44. OHIM utrzymuje, ze zarzut ten ignoruje
calkowicie utrwalone orzecznictwo w dzie-
dzinie tego rodzaju znakéw towarowych,
nawet je$li w niniejszej sprawie mamy do
czynienia z dwuwymiarowym wyobrazeniem
(fotografia) tréjwymiarowego oznaczenia.

45. Bez watpienia doslowne brzmienie spor-
nego przepisu zdaje sie wskazywaé na
mozliwoé¢ rejestracji kazdego oznaczenia
posiadajacego minimalng zdolnoé¢ indywi-
dualizowania.

46. Trybunal orzekl, ze mimo iz kryteria
oceny odrézniajacego charakteru tréjwymia-
rowych znakéw towarowych, bedacych
ksztaltem samego towaru, nie réznig sie od
kryteriéw stosowanych do innych kategorii
oznaczen *>, niemniej w pewnym stopniu
zgodnie uwaza sie, ze w praktyce trudniej
jest ustali¢ charakter odrézniajacy dla takiego
rodzaju oznaczen niz dla znakéw towaro-
wych stownych lub graficznych **.

22 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Philips, pkt 48, oraz
wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach polgczonych od
C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. [-3161, pkt 42.

23 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Linde i in., pkt 48.
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47. Ponadto Trybunal juz wielokrotnie
stwierdzal, ze sposéb postrzegania przez
przecietnego konsumenta, stanowigcy para-
metr determinujacy dla oceny charakteru
odrézniajacego oznaczen, ktdre zgloszono do
rejestracji, nie musi by¢ taki sam w przy-
padku tréjwymiarowego znaku towarowego
jak w przypadku znakéw innego rodzaju,
w ktérych oznaczeniem nie jest sam wyglad
towaru, w zwiazku z tym, ze klienci nie maja
w zwyczaju rozpoznawa¢ pochodzenia towa-
réw na podstawie ich ksztaltu, przy braku
jakichkolwiek elementéw graficznych lub
tekstowych **,

48. Dlatego tez Trybunal uznal, ze zwykle
odréznianie sie od normy lub zwyczajéw
panujacych w danym sektorze nie wystarczy
do wykluczenia podstawy odmowy rejestracji
przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
89/104%° oraz ze, dla odmiany, znak towa-
rowy odrézniajacy sie w sposéb znaczny
i spelniajacy swojg podstawowa funkcje
wskazywania pochodzenia nie jest pozba-
wiony charakteru odrézniajacego *°.

49. W pkt 56-58 zaskarzonego wyroku Sad
— podobnie jak wcze$niej zrobit to OHIM —
przeanalizowal ksztalt, jaki z najwiekszym

24 — Wyroki: z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel,
Rec. str. 1-3793, pkt 65, na temat koloru oraz z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel przeciwko
OHIM, Rec. str. [-1725, pkt 52, w odniesieniu do opakowar.

25 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odno-
szgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

26 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Henkel, pkt 49,
w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy; przepis tego
artykulu odpowiada przepisowi art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94.
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prawdopodobiefistwemn przybraltby sporny
przedmiot, stosujac przy tym w sposéb jasny
i doktadny zasady przedstawione w punktach
poprzedzajacych niniejszej opinii, przeklada-
jac je na konkretny przypadek bez wypacza-
nia ani zaostrzania wymogéw rejestracji
tréjwymiarowych znakéw towarowych.
W rezultacie zarzut podniesiony przez
August Storck KG jest pozbawiony podstaw.

50. W zwiazku z powyzszym proponuje, by
Trybunal oddalil pierwsza cze§é¢ zarzutu
pierwszego ze wzgledu na jej bezzasadnosé.

b) W przedmiocie drugiej czesci zarzutu

51. Skarzgca krytycznie ocenia wskazanie w
pkt 60 zaskarzonego wyroku na prawdopo-
dobienstwo monopolizacji zwinietego opa-
kowania cukierka. Jej zdaniem, Sad wprowa-
dzit do badania charakteru odrézniajacego,
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia, obce mu elementy zwigzane
z interesem publicznym, co pozostaje w
sprzecznodci z orzecznictwem w tym zakre-
sie.

52. OHIM wskazuje, ze powolanie sie na to
zagrozenie nie mialo stluzy¢ uzasadnieniu
odmowy rejestracji znaku towarowego, lecz
poparciu stanowiska Izby Odwotawczej
w kwestii sluszno$ci zwrdcenia uwagi na
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istnienie takiego prawdopodobienstwa,
poniewaz potwierdza ono negatywny wynik
analizy dotyczacej odrézniajacego charakteru
opakowania.

53. W tej sprawie w pelni podzielam opinie
OHIM, bowiem struktura spornego wyroku
wskazuje, iz wywdd dotyczacy konkurencji
pomiedzy przedsiebiorstwami, zwigzany
z koniecznoécia umozliwienia swobodnego
uzywania oznaczenia, zostal przedstawiony
jako ,dodatkowy”, cho¢ samo to wyrazenie
nie figuruje w tekscie. Dlatego tez twierdze-
nie skarzacej jest wyraznie chybione, ponie-
waz brak charakteru odrézniajacego zostal
wykazany w punktach poprzedzajacych tegoz
wyroku.

54. W zwigzku z powyzszym proponuje, by
je odrzuci¢ bez rozpatrywania, w jakim
stopniu interes publiczny stanowi Zrédlo
podstawy odmowy rejestracji, o ktérej mowa
w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94%.

55. W éwietle tego, co zostalo powiedziane
na temat pierwszego zarzutu, sugeruje, by
oddali¢ jego pierwsza i druga cze$é na tej
podstawie, ze pierwsza z nich jest bezza-
sadna, a druga bezprzedmiotowa.

27 — W oparciu o opini¢ przedstawiona przeze mnie w sprawach
polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko
OHIM (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. I-5089),
pkt 78-80, oraz przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa
w sprawie C-329/02 SAT.1 przeciwko OHIM (wyrok z dnia
16 wrzesnia 2004 1., Zb.Orz. str. 1-8317), pkt 24, skarzaca
podniosta argument, Ze interes publiczny oraz konieczno$é
umozliwienia swobodnego uzywania oznaczenia nie leza
u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Mimo
iz ja sam podtrzymuje stanowisko, ktére zajaglem w tamtej
opinii, Trybunal orzek! jednak inaczej (pkt 25 ww. wyroku
w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, a takze pkt 45 i 46 ww.
wyroku w sprawie Henkel przeciwko OHIM).

2. W przedmiocie zarzutéw drugiego
i trzeciego

56. W pkt 55-58 zaskarzonego wyroku Sad
zgodzil sie z Izbg Odwotawcza co do tego, ze
opakowanie w ksztalcie zwinietego papierka
od cukierka jest opakowaniem ,zwyklym”,
poniewaz nie odréznia sie wystarczajaco od
innych wzoréw powszechnych na rynku
cukierkéw.

57. August Storck KG utrzymuje, ze doszlo
do naruszenia zasady badania stanu faktycz-
nego z urzedu, przewidzianej w art. 74 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94
(zarzut drugi), a takze zasady wyrazonej
w art. 73 zdanie drugie wyzej wymienionego
rozporzadzenia, zgodnie z ktéra decyzje
OHIM powinny sie opiera¢ wylacznie na
przyczynach lub materiale dowodowym, co
do ktérych strony mialy mozliwoé¢ wypo-
wiedzenia sie. Wnoszaca odwolanie twierdzi,
ze w wyniku tego naruszenia nie bylo
respektowane prawo do obrony (trzeci
zarzut).

58. OHIM, ktdry podnidst zarzut niedopusz-
czalnoéci drugiego zarzutu, wnosi tytulem
ewentualnym o jego oddalenie jako bezza-
sadnego, podobnie jak i zarzutu trzeciego,
oraz o$wiadcza, ze podziela stanowisko Sadu
zawarte w wyroku.

59. Sadze, iz interpretacja dokonana przez
wnoszaca odwotlanie wynika z niewlasciwego
rozumienia wyzej wymienionych zasad
z nastepujacych przyczyn.
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60. Po pierwsze, w toku postepowania przed
OHIM w odniesieniu do bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji, obowiazuje
zasada inkwizycyjno$ci, zgodnie z ktéra do
obowiazkéw organu administracyjnego
nalezy nie tylko badanie stanu faktycznego
z urzedu, lecz takze weryfikowanie faktéw,
na ktérych opiera swoja decyzje, niezaleznie
od twierdzen wysuwanych przez strony %,

61. Jednakze ta reguta ogélna nie obowiazuje
OHIM w spos6b nieograniczony, wytyczono
bowiem jej pewne granice, takie jak upraw-
nienia dyskrecjonalne, ktérymi dysponuje
urzad w celu ustalenia, w jakim stopniu
wystarczajaca jest zwykla, obiektywna wery-
fikacja stanu faktycznego® czy obowiazek
wspodtpracy stron.

62. Po drugie, w ramach prawidlowego
wykonywania uprawnien dochodzeniowych,
OHIM nie tylko moze, jak zasugerowal Sad
w pkt 58 zaskarzonego wyroku, ale wrecz
powinien oprze¢ sie w swojej analizie na
faktach wynikajacych z do§wiadczenia Zycio-
wego czerpanego zasadniczo ze sprzedazy
towaréw powszechnego uzytku, ktére znane

28 — R. Martin Mateo, J.J. Diez Sanchez, ,La marca comunitaria.
Derecho publico”, Trivium, Madryt 1996, str. 111.

29 — A. von Miihlendahl, D.C. Ohlgart, ,Die Gemeinschaft-
smarke”, C.H. Beck, Stampfli + Cie AG, Berno, Monachium
1998, str. 93, nr 9. Zobacz takze A. Bender, ,Artikel 74,
[w:] D.L. Ekey, D. Klippel, ,Heidelberger Kommentar zum
Markenrecht”, C.F. Miiller, Heidelberg 2003, str. 1183, nr 3.
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s3 kazdemu. Inne postgpowanie prowadzi-
foby do pominiecia okolicznosci istotnych
dla sporu i naruszaloby zasade facta pro
infectis haberi non possunt.

63. Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze ze
wzgledéw zdroworozsadkowych oraz ze
wzgledu na wspélne dla panstw czlonkow-
skich zasady ogélne, do ktérych odwoluje sie
art. 79 rozporzadzenia w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego, nalezy uznaé
mozliwo$¢ wykorzystywania przez izby
odwolawcze ,faktéw notoryjnych” do celéw
dowodowych w ramach przeprowadzanego
przez nie badania z urzedu.

64. Jak wiadomo, fakty powszechnie znane
nie wymagaja zadnego weryfikowania,
a ciezar dowodu spoczywa na tym, kto
zamierza je podwazy¢, zgodnie z sentencja
res ipsa loquitur. Wynika stad, iz nawet
jedliby sie zgodzi¢ z twierdzeniem, ze wno-
szaca odwolanie nie miata mozliwosci wyra-
zenia opinii na temat faktéw notoryjnych
w postepowaniu przed Izba Odwotawcza, to
jednak miata okazje przedstawi¢ swoje uwagi
w postepowaniu przed Sadem, ktéry —
korzystajac z przystugujacej mu swobody
oceny — nie uznal jej argumentéw za
przekonujace. W rezultacie upada argument
zwigzany z rzekomym naruszeniem prawa do
obrony, bez koniecznoéci badania prawdzi-
wosci tych twierdzen w ramach kontroli
odwolawczej, ktérej zakres jest ograniczony.

65. Ze wszystkiego, co zostalo powiedziane
powyzej, wynika, ze przychylajac sie do oceny
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Izby Odwolawczej opartej na faktach
powszechnie znanych, Sad a quo nie naruszyt
art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 40/94, a August Storck KG miata
mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do tych
faktéw najpézniej w postepowaniu przed
Sadem a quo. W zwiazku z tym nalezy
stwierdzié, ze Sad nie dopuscil sie naruszenia
prawa do obrony wnoszacej odwolanie,
przystugujacego jej w postepowaniu przed
tym sadem wspdlnotowym.

66. W zwiazku z powyzszym opowiadam sie
za oddaleniem zarzutéw drugiego i trzeciego
ze wzgledu na ich bezzasadnos¢.

3. W przedmiocie zarzutu czwartego

67. Zarzucane Sadowi naruszenie prawa,
ktére mialoby polegaé na odmowie uznania
przezen charakteru odrézniajacego oznacze-
nia zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, opiera sie na dwéch gltéwnych
argumentach, ktére dotycza, w pierwszym
przypadku, wartoéci przypisywanej niektd-
rym dokumentom $wiadczacym o uzyskaniu
charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania, w drugim za$ przypadku, teryto-
rialnego zasiegu uzywania znaku towaro-
wego uwzglednianego w tym celu.

a) Ocena niektérych danych handlowych

68. W celu wykazania istnienia charakteru
odrézniajacego opakowania wnoszaca odwo-
lanie przedstawita do akt sprawy szereg
danych dotyczacych wielkosci sprzedazy oraz
kosztéw reklamowych poniesionych, aby
wspiera¢ ekspansje oraz poziom powszech-
nej znajomosci opakowania w ksztalcie zwi-
nietego papierka od cukierka.

69. August Storck KG zglasza krytyczne
uwagi na temat wymogu nalozonego przez
Izbe Odwotawczg i podtrzymanego przez
Sad, ze udzial w rynku towaréw oznaczanych
przedmiotowym znakiem towarowym powi-
nien by¢ obliczany na podstawie wielkosci
obrotéw, czego — zdaniem obydwu organéw
— nie nalezy robi¢ w oparciu o dane
liczbowe przekazane przez wnoszaca odwo-
fanie, ktéra z kolei twierdzi, iz nie bylo
konieczne wykazywanie, iz znak ten byt
szeroko rozpowszechniony, za pomoca
wysokich wskaznikéw sprzedazy odnosza-
cych sie do diuzszego okresu czasu.

70. Wlasciwie nalezaloby stwierdzi¢ niedo-
puszczalno$¢ tej czedci zarzutu, jako ze
mamy tu do czynienia z podwazaniem oceny
dowodéw dokonanej przez Sad. Poniewaz
jednak zostalo to przedstawione jako zarzut
naruszenia prawa, ktére mialo polegaé na
zazadaniu przedstawienia dokumentéw nie-
majgcych znaczenia dla rozpoznawanej
sprawy, jak na przyklad danych na temat
udzialu w rynku, kwestie te nalezy oceniaé
inaczej.
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71. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
przy ocenie charakteru odrézniajacego znaku
towarowego mozna wzig¢ pod uwage jego
udzial w rynku, intensywnos¢, zasieg geo-
graficzny i dlugo$¢ okresu uzywania tego
znaku towarowego, wysoko$é nakladéw
przedsiebiorstwa zwigzanych z jego promo-
¢ja, odsetek zainteresowanego kregu odbior-
céw, ktéry dzieki temu znakowi rozpoznaje
towar jako pochodzacy od okreélonego
przedsiebiorstwa, jak réwniez opinie izb
handlowych i przemystowych oraz innych
zrzeszen zawodowych *°,

72. Ocena znaczenia dla sprawy oraz war-
toéci dowodowej tych danych nalezy wylacz-
nie do sedziego a quo i w zadnym stopniu nie
moze podlega¢ kontroli w ramach postepo-
wania odwolawczego. W odniesieniu do
stanu faktycznego sporu Sad zbadat
wszystko, co August Storck KG przedstawila
celem wlaczenia do akt sprawy na potrzeby
wykazania istnienia charakteru odrézniajg-
cego uzyskanego w nastepstwie uzywania
znaku. Sad nastepnie doszed! do wniosku, iz
materialy te sa niewystarczajace, zasugerowal
wiec, ze skutecznym sposobem na wykazanie
powyzszej okolicznoéci bedzie przedstawie-
nie dowodéw $wiadczacych o udziale
w rynku.

73. Poniewaz Trybunal juz wczeéniej uznat
to kryterium za jedno z wladciwych na
potrzeby wykazania okolicznosci, ktérych
udowodnieniem zainteresowana jest wno-
szaca odwolanie, nie mozna wiec stwierdzi¢
w zaskarzonym wyroku zadnego naruszenia
prawa, gdyz jest on zgodny z powolanym
powyzej orzecznictwem.

30 — Wyzej wymienione wyroki: w sprawie Windsurfing Chiem-
see, pkt 51 i 52 oraz w sprawie Philips, pkt 60 i 61.
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74. W zwigzku z powyzszym pierwsza czes$é
zarzutu czwartego nalezy uznaé za bezza-
sadna.

b) Zasieg terytorialny uzywania znaku towa-
rowego

75. Wedlug skarzacej, podtrzymujac stano-
wisko Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym
nalezy przedstawi¢ dowody $wiadczace
o charakterze odrézniajacym we wszystkich
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej,
Sad dopuscil sie naruszenia ww. art. 7 ust. 3.
Zdaniem skarzacej, stanowisko to jest
sprzeczne z duchem art. 142a rozporzadze-
nia ', ktérego wykladnia funkcjonalna wska-
zuje na konieczno$¢ spelnienia tego warunku
w ,znaczacej czedcl” obszaru Wspdlnoty.

76. Zdaniem OHIM, nie chodzi o uzywanie
oznaczenia w ,znaczacej czesci’, lecz w tej
czedci Unii Europejskiej, w ktdrej ze wzgledu
na swoje wladciwosci znak towarowy nie
moze wypelnia¢ funkcji typowych dla tej
kategorii praw wlasnoéci przemystowej.

31 — W wersji skonsolidowanej przygotowanej przez OHIM
przepis ten nosi numer 159 bis (http://oami.eu.int/es/mark/
aspects/reg.htm).
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77. Rozstrzygniecie rozpoznawanego sporu
wymaga dokonania wykladni systemowej
art. 7 rozporzadzenia nr 40/94.

78. Tak wiec z art. 7 ust. 1 lit. b) w zwiazku
z art. 7 ust. 2 mozna wywnioskowa¢, iz
w przypadku braku charakteru odrézniajg-
cego w cze$ci Wspdlnoty zasada wskazana
w pierwszym z tych przepiséw znajduje
zastosowanie w pelni i nalezy odmoéwic
rejestracji.

79, Ponadto, mimo iz ust, 2 nie zawiera
odniesienia do ust. 3, nie nalezy w zwiazku
z tym uwazaé¢, ze wymogi pod wzgledem
zasiegu terytorialnego sa mniejsze, poniewaz
nielogiczne byloby ich ograniczanie
w przypadku oznaczen, co do ktérych
twierdzi sie, ze uzyskaly charakter odréznia-
jacy w drodze uzywania, w stosunku do
wymagan stawianych znakom rejestrowanym
po raz pierwszy, bez wczesniejszych
do$wiadczen na rynku. Trudno sobie wyob-
razi¢ jakikolwiek powdd, dla ktérego prawo-
dawca chcialby wprowadzi¢ tego rodzaju
réznice w sposobie traktowania. W rzeczy-
wistoéci taka argumentacja bylaby sprzeczna
z systemem, gdyz, jeéli sie obnizy poziom
wymagan w przypadku charakteru odréznia-
jacego wynikajacego z uzywania oznaczenia
przez okre§lony czas, wéwczas, w razie
watpliwoéci, nie mialoby zadnego sensu
ubieganie sie najpierw o jego zarejestrowanie
przez OHIM jako wspélnotowego znaku
towarowego.

80. Twierdzenie skarzacej, wywiedzione
z art. 159a rozporzadzenia nr 40/94, jest
pozbawione jakichkolwiek podstaw, ponie-

waz przepis ten zawiera (wywolujace oczy-
widcie skutki prawne) rozwigzanie natury
politycznej problemu powstalego wraz
z rozszerzeniem Wspdlnoty, a zwigzanego
z waznoécig znakéw towarowych zarejestro-
wanych lub zgloszonych do rejestracji przed
1 maja 2004 r. Rozwigzanie to przyjete
zostalo w celu zapewnienia bezpieczenstwa
prawnego niezbednego zaréwno dla upraw-
nionych do wspdlnotowych znakéw towaro-
wych, jak i do oznaczen chronionych prze-
pisami prawa krajowego nowych panstw
cztonkowskich. Wtasnie to wynika
z art. 15%a ust. 2, ktéry stanowi, Ze ,jesli
w chwili przystapienia postepowanie
o rejestracje wspélnotowego znaku towaro-
wego jest w toku, nie mozna odmowic¢
rejestracji z powodu wystepowania bez-
wzglednych podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 7 ust. 1, jesli wylgczng
przyczyng ich zaistnienia bylo przystgpienie
nowego paristwa czlonkowskiego”.

81. Ponadto, jak oficjalnie wyjasnia
OHIM **, podmiot prawa wczeéniejszego od
prawa do wspélnotowego znaku towarowego
w nowym panstwie czlonkowskim moze
zabroni¢ uzywania znaku wspdélnotowego
na terytorium, na ktérym jego prawo jest
chronione, jezeli znaki towarowe koliduja ze
sobg, zgodnie z art. 106 i 107 rozporzadzenia
nr 40/94, ktére to artykuly zawieraja reguly
umozliwiajace usuwanie kolizji powstalych
w nastepstwie wejécia w zycie rozporzadze-
nia nr 40/94 w odniesieniu do oznaczen
zarejestrowanych na podstawie przepiséw
prawa krajowego.

32 — Komunikat nr 5 prezesa Urzedu z dnia 16 paZdziernika
2003 r. (dostepny pod adresem http://oami.eu.int/es/office/
aspects/communications/05-03.htm).
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82. Totez reguly hermeneutyczne wspom-
nianego powyzej art. 159a, przywolane przez
wnoszaca odwolanie w celu okreélenia
zakresu stosowania art. 7 ust. 3 rozporza-
dzenia nr 40/94, nie majg zastosowania
W rozpoznawanej sprawie ani nie sa dla niej
istotne.

83. W zwigzku z powyiszym, poniewaz to
twierdzenie skarzacej réwniez nie moze
zosta¢ uwzglednione, nalezy tym samym
oddali¢ zarzut czwarty, a zatem oddaleniu
podlega odwolanie w catosci.

VII — Whnioski

VI — W przedmiocie kosztéow

84. Zgodnie z przepisami art. 122, w zwigzku
z art. 69 § 2 regulaminu Trybunatu, stosuja-
cymi sie do postepowania odwolawczego na
podstawie art. 118, kosztami zostaje obcig-
zona strona przegrywajaca sprawe. Jesli, tak
jak zalecam Trybunalowi, zarzuty po-
dniesione przez wnoszaca odwolanie zostana
oddalone, strona ta powinna ponie$¢ koszty
postepowania odwotawczego.

85. W $wietle powyzszych wywodéw sugeruje, by Trybunal oddalil odwotanie
wniesione przez August Storck KG od wyroku Sadu z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie T-402/02 Storck przeciwko OHIM (ksztalt papierka od cukierka)
i obciazyl wnoszacg odwolanie kosztami postepowania.
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