WYROK Z DNIA 4.10.2007 r. — SPRAWA C-144/06 P

WYROK TRYBUNALU (6sma izba)

z dnia 4 pazdziernika 2007 r.”

W sprawie C-144/06 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 Statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
whniesione w dniu 17 marca 2006 r.,

Henkel KGaA z siedziba w Diisseldorfie (Niemcy), reprezentowany przez
C. Osterrietha, Rechtsanwalt,

strona skarzaca,

w ktorej druga strona jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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TRYBUNAL (é6sma izba),

w skladzie: E. Juhdsz (sprawozdawca), prezes izby, J. Malenovsky i T. von Danwitz,
sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: B. Fllop, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 maja
2007 r.,

podjawszy, po wysluchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwotaniu Henkel KGaA (zwany dalej ,Henkel”) wnosi o uchylenie wyroku Sadu
Pierwszej Instancji Wspoélnot Europejskich z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie
T-398/04 Henkel przeciwko OHIM (niepublikowany w Zbiorze, zwany dalej
»zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego oddalono jego skarge majaca na celu
stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
4 sierpnia 2004 r. (zwanej dalej ,,sporna decyzja”), ktéra odmoéwiono rejestracji znaku
towarowego.
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Ramy prawne

Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1) stanowi:

»Nie s3 rejestrowane:

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

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 28 wrze$nia 1998 r. na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 Henkel zlozyl
w OHIM zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.
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Zgloszonym wspélnotowym znakiem towarowym bylo przedstawione ponizej ozna-
czenie graficzne (zwane dalej ,zgloszonym znakiem towarowym”):

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego naleza do klas 1, 3
i 21 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmie-
nionego, i odpowiadaja miedzy innymi nastepujacemu opisowi: ,$rodki do mycia
naczyn i prania”.

Henkel powolywal si¢ na prawo pierwszenstwa wynikajace z wniosku o rejestracje
ztozonego w Niemczech w dniu 18 czerwca 1998 r., ktére dotyczyto znaku identycz-
nego ze zgloszonym znakiem towarowym.

W nastepstwie decyzji z dnia 1 pazdziernika 1999 r., na mocy ktdrej ekspert odrzucit
wniosek o rejestracje na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i d) rozporzadzenia nr 40/94,
Henkel wniést do OHIM w dniu 19 listopada 1999 r. odwotanie od tej decyzji na
podstawie art. 57—59 rozporzadzenia nr 40/94.
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Sporna decyzja Druga Izba Odwotawcza OHIM oddalifa to odwolanie. Stwierdzita
ona w istocie, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony byl charakteru odréznia-
jacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w stosunku do
towaréw wskazanych we wniosku o rejestracje.

Skarga do Sadu i zaskarzony wyrok

W dniu 8 pazdziernika 2004 r. Henkel wniést do Sadu skarge, domagajac sie stwier-
dzenia niewaznosci spornej decyzji. W uzasadnieniu skargi Henkel podniést dwa
zarzuty. Zarzuty te i w konsekwencji skarga w calosci zostaly nastepnie oddalone
przez Sad.

Zgodnie z zarzutem pierwszym, opartym na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, OHIM blednie zastosowal kryteria oceny charakteru odréznia-

jacego.

Przede wszystkim Henkel zarzucit OHIM, ze zaniechat zbadania istnienia charakteru
odrézniajacego w chwili zlozenia wniosku o rejestracje oraz ze nie ustalil, jaki byt
typowy ksztalt tego rodzaju towaréw dostepnych na rynku w tej dacie. Nastepnie,
zdaniem Henkla, OHIM nie powinien byl twierdzi¢, ze rézne kolory oznaczenia
odpowiadaly zastosowaniu poszczegélnych substancji aktywnych, poniewaz doko-
nany wybér koloréw i ich polaczenie zalezy wylacznie od uznania Henkla.
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Ponadto Henkel wskazal, ze przy rozpatrywaniu wniosku nie zostato uwzglednione
postanowienie Bundespatentgericht (federalnego sadu patentowego), na mocy
ktérego orzeczono, iz w opinii Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckiego
urzedu ds. patentéw i znakéw towarowych) zgloszone oznaczenie nie jest pozba-
wione charakteru odrézniajacego w stosunku do $rodkéw stosowanych do pralek
i zmywarek.

Wreszcie Henkel przypomnial, ze OHIM dopuscit do rejestracji kilka innych ozna-
czen podobnych do zgloszonego znaku towarowego.

W postepowaniu przed Sadem OHIM twierdzil natomiast, ze konsument postrzega
rozpatrywane oznaczenie jedynie jako przedstawienie tego towaru, a nie jako wska-
z6wke jego pochodzenia handlowego. Jezeli chodzi o orzeczenie Bundespatent-
gericht, to zostalo ono prawidlowo wziete pod uwage, jednak nie jest dla OHIM
wigzace. W odniesieniu do wcze$niejszej praktyki decyzyjnej OHIM przypomnial, ze
sad wspolnotowy w przedmiocie ztozonego wniosku orzeka w sposdb niezawisly i nie
jest on w szczegdlnosci w zaden spos6b zwiazany wcze$niejszymi decyzjami niezgod-
nymi z prawem. Ponadto wskazane przez Henkla przyktady nie byly poréwnywalne
z niniejsza sprawa.

Sad stwierdzil, ze Henkel ograniczyl swéj zarzut do ,$rodkéw do mycia naczyn
i prania” oraz ze towary te stanowig artykuly biezacej konsumpcji, przy ktérych
zakupie konsument nie wykazuje szczegélnie wysokiego poziomu uwagi. W zakresie
odrézniajacego charakteru zgloszonego znaku towarowego Sad, po przypomnieniu
zasad prawnych ustanowionych w orzecznictwie dotyczacym tej dziedziny, zauwazyt,
ze ocena tego charakteru nie moze prowadzi¢ do odmiennych rezultatéw w przy-
padku tréjwymiarowego znaku towarowego bedacego przedstawieniem samego
towaru i w przypadku graficznego znaku towarowego stanowigcego zgodne z rzeczy-
wistoscia przedstawienie tego samego towaru.
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Precyzujac, ze dla celéw oceny odrézniajacego charakteru zgltoszonego znaku towa-
rowego nalezy dokona¢ analizy wywieranego przez to przedstawienie calosciowego
wrazenia, co zarazem nie stoi na przeszkodzie sukcesywnemu rozpatrzeniu poszcze-
gblnych tworzacych go elementéw (wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 23; z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie
C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8317, pkt 35), Sad dokonat calo-
$ciowej oceny poprzedzonej analiza elementéw znaku towarowego. W wyniku doko-
nania tej oceny Sad orzekl, ze zgloszony znak towarowy nie pozwala na odréznienie
omawianych towaréw od towaréw innych przedsigbiorstw.

Sad dodal, ze ocena ta nie moze zosta¢ podwazona ani z uwagi na fakt, ze w chwili
zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego Henkel byl jedynym przedsigbior-
stwem, ktore sprzedawato towary w ksztalcie, ktory oddaje zgltoszone oznaczenie,
ani tez z uwagi na wczesniejsze rejestracje. W odniesieniu do krajowej rejestracji Sad
podkreslil, ze moze ona by¢ brana pod uwage, jednak nie wiaze OHIM, poniewaz
wspdlnotowy system znakéw towarowych jest systemem autonomicznym, stano-
wigcym zbidr zasad, ktéry ma za zadanie realizacje wlasciwych mu celéw i jest stoso-
wany niezaleznie od systeméw krajowych, a w konsekwencji mozliwo$¢ zarejestro-
wania oznaczenia jako znaku towarowego musi by¢ oceniana wylacznie na podstawie
wlasciwych uregulowan wspélnotowych.

W stosunku do decyzji OHIM w przedmiocie rejestracji Sad przypomnial, ze nawet
jesli zawarte we wcze$niejszej decyzji podstawy faktyczne lub prawne moga stanowic
argument popierajacy zarzut oparty na naruszeniu przepisu rozporzadzenia nr 40/94,
to wciaz zgodnos¢ z prawem decyzji izb odwotawczych nalezy oceniaé¢ wylacznie na
podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnig dokonana przez sad wspol-
notowy. Ponadto zdaniem Sadu znaki towarowe, na ktére powolal sie Henkel, nie
byly w pelni poréwnywalne ze znakiem omawianym w niniejszej sprawie, czy to
z uwagi na to, ze oznaczone nimi towary byly odmienne, czy tez, Ze oznaczenia te
zawieraly dodatkowe elementy poza podstawowym ksztaltem geometrycznym.
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Zarzut drugi byl oparty na naduzyciu uprawnien dyskrecjonalnych i naruszeniu
zasady réwnego traktowania. W istocie Henkel twierdzil, ze odmawiajac rejestracji
zgloszonego znaku towarowego, a zarazem dopuszczajac do rejestracji inne poréw-
nywalne z nim znaki, OHIM naduzyl przystugujace mu uprawnienia dyskrecjonalne
i naruszyt zasade rownego traktowania. Ponadto Henkel zwrécit uwage, ze gdyby
zostal on zmuszony akceptowac taka sytuacje bez mozliwosci uzyskania zado$¢-
uczynienia w postaci rejestracji jego wlasnego znaku towarowego, to stanowitoby to
wzgledem niego dyskryminacje naruszajaca zasade swobodnego przeplywu towaréw
ustanowiona w art. 28 WE. Henkel dodal ponadto, ze cel harmonizacji, ktérego urze-
czywistnieniu stuzy rozporzadzenie nr 40/94 i ktéry wynika réwniez z pierwszego
i trzeciego motywu tego rozporzadzenia, moze zosta¢ osiagniety jedynie pod warun-
kiem, ze ujednolicone prawo materialne bedzie przedmiotem jednolitej wykladni.

OHIM utrzymywal, ze z uwagi na to, ze wydanie decyzji w przedmiocie rejestracji
wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, jej zgodnos¢ z prawem nie moze zostac
podwazona z uwagi na wcze$niejsza praktyke decyzyjna OHIM, nie zaleznie od tego,
czy byla ona zgodna z prawem czy tez nie.

Sad przypomnial, Ze decyzje, do ktérych wydawania w przedmiocie rejestracji ozna-
czenia w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego uprawnione sa na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94 izby odwotawcze, wchodza w zakres wykonywania ograni-
czonej kompetencji, a nie uprawnien dyskrecjonalnych. (wyrok z dnia 15 wrze$nia
2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 47).
Orzek! on, ze drugi zarzut Henkla mial w rzeczywistosci za przedmiot nie naduzycie
przyslugujacych ewentualnie OHIM uprawnien dyskrecjonalnych, ale fakt, ze OHIM
dopuscit do rejestracji w charakterze znaku towarowego oznaczenia podobne, mimo
odrzucenia wniosku o rejestracje omawianego znaku towarowego. Zdaniem Sadu
zarzut ten pokrywal sie zatem z cze$cig argumentéw przedstawionych przez Henkla
na poparcie pierwszego zarzutu, a w konsekwencji nie miat on znaczenia dla sprawy.
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Zadania stron

W odwolaniu Henkel wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku,

— stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotania,

— obciazenie Henkla kosztami postepowania.

I-8120



24

25

26

HENKEL PRZECIWKO OHIM

W przedmiocie odwolania

Argumentacja stron

Na poparcie odwotania Henkel podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 poprzez bledna pod wzgledem prawnym
i faktycznym ocene wymogéw dotyczacych odrézniajacego charakteru zgloszonego
znaku towarowego. Henkel uwaza, ze Trybunal powinien przedstawi¢ prawidlowa
ocene prawna kwestii prawnych wynikajacych z okoliczno$ci niniejszej sprawy,
poniewaz Sad nie zastosowal w sposéb wlasciwy pojecia prawnego ,znakéw towaro-
wych, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”.

Zdaniem Henkla Sad blednie orzekl, iz zgloszony znak towarowy nie wykazuje
charakteru odrézniajacego w stopniu wystarczajacym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Na podstawie tego przepisu mozna wymaga¢ wylacznie
minimum charakteru odrézniajacego (wyrok z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 40). W konse-
kwencji nalezy jedynie zbadaé, czy zgloszony znak towarowy jest zdolny okresla¢
towar, dla ktérego wnosi si¢ o rejestracje, jako pochodzacy z okreslonego przedsie-
biorstwa i w konsekwencji pozwala na odréznienie tego towaru od towaréw innych
przedsiebiorstw (wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97
i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 46).

Henkel utrzymuje, ze na rozpatrywanym tutaj rynku kazdy producent uzywa
odmiennych koloréw w celu odréznienia swych towaréw od towaréw konkurentow.
Z tego wzgledu wizerunek towaru zawsze zajmuje czolowe miejsce na przedniej
cze$ci opakowania, a odbiorcy wlasciwie postrzegaja wiernie odtworzony towar jako
wskazdwke dotyczaca jego producenta.
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Henkel uwaza, ze nie jest prawdziwe przyjete przez Sad domniemanie, zgodnie
z ktérym przecietny konsument nie wykazuje wysokiego poziomu uwagi wzgledem
wygladu towaru, jezeli towar ten jest zwykle sprzedawany w opakowaniu, na ktérym
umieszczone sa rowniez wskazowki stowne dotyczace skladu i przeznaczenia danego
towaru. Réwnie nieprawdziwe byloby przyjecie, ze chodzi tutaj o produkt codzien-
nego uzytku o niskiej cenie, ktéry konsumenci nabywaja, nie wykazujac wysokiego
poziomu uwagi i bez dokonania pogltebionej analizy towaru. Zdaniem Henkla sporne
oznaczenie graficzne dostarcza odbiorcom licznych informacji, ktére stanowczo
wykraczaja poza to, co wystarcza zwykle do okreslenia pochodzenia towaru.

Ponadto Henkel twierdzi w replice, ze Sad przeinaczyl okolicznosci stanu faktycz-
nego, utrzymujac, ze mamy tutaj do czynienia z naturalnie przychodzaca na mysl
forma przedstawienia towaru. W rzeczywisto$ci, zdaniem Henkla, z uwagi na dodane
wyraznie odrdzniajace sie od siebie calkowicie swobodnie dobrana kolorystyka
warstwy, jak réwniez niecodzienne w przypadku detergentéw zastosowanie ciem-
nego koloru i owalny ksztalt omawiane oznaczenie nie ma ksztattu, ktéry nalezatoby
przyjac za ,prawdopodobny”,.

OHIM uwaza odwolanie za niedopuszczalne. Wskazuje, ze Henkel nie precyzuje,
w jaki spos6b Sad naruszyl prawo, oraz ze zarzuty dotycza wynikéw analizy sposobu
postrzegania oznaczenia przez konsumentéw. Zdaniem OHIM analize te nalezy
uznac za cze$¢ ustalen o charakterze faktycznym, a nie element wpisujacy si¢ w ramy
kwalifikacji prawnej. Ustalenie stanu faktycznego i ocena dowoddéw nie stanowig
zatem — z zastrzezeniem przypadkéw ich wypaczenia lub przeinaczenia — kwestii
prawnej, podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu w postgpowaniu odwolawczym.
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OHIM zauwaza, ze poruszona réznorodna problematyka (w szczegdlnosci kwestie:
czy okreslanie pochodzenia towaru za pomocg ksztaltu i koloru tabletek stalo sie
powszechng praktyka na rynku, czy odbiorcy moga odczytaé z wiernego przed-
stawienia towaru informacje dotyczaca jego pochodzenia handlowego lub czy
z doswiadczenia mozna wyciagnaé wniosek, ze poziom uwagi przecietnego konsu-
menta wzgledem wizerunku towaru nie jest wysoki, jezeli towar ten jest sprzeda-
wany w opakowaniu, na ktérym umieszczone sa réwniez wskazéwki stowne doty-
czace sktadu i przeznaczenia danego towaru) nalezy do zagadnien z zakresu ustaleri
faktycznych. OHIM uwaza ponadto, Ze Sad ani nie wypaczyl stanu faktycznego, ani
nie przeoczy! indywidualnych cech oznaczenia (w szczegdlnosci trzeciego koloru
towaru).

OHIM twierdzi wreszcie, ze na podstawie art. 42 regulaminu Trybunalu niektére
zarzuty Henkla, sformulowane w replice, nie moga stac sie przedmiotem badania,
poniewaz zostaly przedstawione po terminie. W kazdym razie zdaniem OHIM
zarzuty te nie maja znaczenia dla istoty sprawy.

Ocena Trybunatu

W pierwszej kolejnosci Henkel zarzuca Sadowi bledna pod wzgledem prawnym
ocene wymogo6w dotyczacych odrézniajacego charakteru zgloszonego znaku towa-
rowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie s rejestrowane znaki towa-
rowe, ktdre pozbawione sa jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego.
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Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze odrdzniajacy charakter znaku towarowego
w rozumieniu tego przepisu oznacza, ze znak towarowy pozwala na okreslenie
towaru, dla ktérego wnosi sie o rejestracje, jako pochodzacego z okreslonego przed-
siebiorstwa i tym samym na odréznienie tego towaru od towaréw pochodzacych
z innych przedsiebiorstw (wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczo-
nych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. 1-5173,
pkt 32; z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo
Mobelwerk, Zb.Orz. str. 1-10031, pkt 42).

Ow charakter odrézniajacy nalezy oceniaé, po pierwsze, w stosunku do towaréw
lub ustug, dla ktérych znak towarowy zostal zgloszony, i po drugie, w stosunku do
sposobu postrzegania go przez wlasciwy krag odbiorcéw (ww. wyrok w sprawie
Procter & Gamble przeciwko OHIM; wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie
C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-5719, pkt 25).

Zgodnie z réwnie utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odréznia-
jacego tréjwymiarowych znakéw towarowych odpowiadajacych wygladowi samego
towaru nie réznia sie od kryteriéw stosowanych do innych kategorii znakéw. Jednakze
przy stosowaniu tych kryteriéw nalezy uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze sposéb postrze-
gania znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw niekoniecznie bedzie taki
sam w przypadku tréjwymiarowego znaku towarowego, ktéry odpowiada samemu
wygladowi zewnetrznemu towaru, jak w przypadku znaku stownego lub graficznego,
ktérym jest oznaczenie niemajace zwiazku z wygladem oznaczonych nim towardw.
W istocie w przypadku braku elementéw graficznych lub tekstowych przecietny
konsument nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia towaréw na podstawie ich
ksztaltu czy ksztaltu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odréz-
niajacego w przypadku znaku tréjwymiarowego moze okazaé sie trudniejsze niz
w przypadku znaku stownego czy graficznego (wyrok z dnia 7 pazdziernika 2004 r
w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-9165, pkt 30;
ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 26 i 27).
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W tych okolicznosciach tylko znak, ktéry w sposéb znaczacy odbiega od normy lub
zwyczajow branzowych i w zwiazku z tym moze pelni¢ podstawowa funkcje wska-
zywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-551, pkt 31;
ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 28).

Orzecznictwo to, ktére dotyczy tréjwymiarowych znakéw towarowych odpowiada-
jacych wygladowi samego towaru, znajduje zastosowanie takze wowczas, gdy — jak
w niniejszej sprawie — zgloszony znak towarowy jest graficznym znakiem towa-
rowym bedacym dwuwymiarowym przedstawieniem danego towaru. W istocie
rowniez w takim przypadku znaku towarowego nie stanowi oznaczenie niemajace
zwiazku z wygladem oznaczonych nim towaréw (ww. wyrok w sprawie Storck prze-
ciwko OHIM, pkt 29).

Warto przypomnie¢, ze w celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy jest pozba-
wiony charakteru odrdzniajacego, nalezy takze wzia¢ pod uwage wywierane przez
niego calo$ciowe wrazenie. Nie stoi to jednak na przeszkodzie dokonaniu na wstepie
sukcesywnej analizy poszczegélnych elementéw uzytych w celu przedstawienia tego
znaku towarowego. Przy dokonywaniu catosciowej oceny moze bowiem okazac
sie pomocne zbadanie kazdego z elementéw tworzacych dany znak towarowy
(zob. podobnie wyrok z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie C-286/04 P Eurocermex
przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-5797, pkt 22 i 23 oraz wskazane w nich orzecznictwo).
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Z zaskarzonego wyroku wynika, ze w niniejszym przypadku Sad prawidtowo okreslit
i zastosowal ustanowione w orzecznictwie kryteria.

W celu dokonania oceny, czy rozpatrywany znak towarowy spelnia funkcje wska-
zywania pochodzenia towaru, Sad prawidlowo rozpatrzyl na wstepie poszczegdlne
elementy tworzace wizerunek przedstawiony przez znak towarowy, takie jak ksztatt
i kolory tabletki, a nastepnie przeprowadzit analize wywieranego przez niego cato-
$ciowego wrazenia.

A zatem, po sukcesywnym rozpatrzeniu w pkt 32—35 prostokatnego ksztaltu tworza-
cego zgloszony znak towarowy, jego dwdch kolorowych warstw i owalnego niebie-
skiego $srodka umieszczonego na $rodku wierzchniej czerwonej powierzchni tabletki,
Sad stwierdzil, ze elementy te nie wystarczaja, by nada¢ temu znakowi charakter
odroézniajacy.

W odniesieniu do calo$ciowej oceny tych elementéw Sad stwierdzit w pkt 39 zaskar-
zonego wyroku, ze ,calo$ciowe wrazenie wywierane przez to oznaczenie ogra-
nicza sie do wrazenia wywieranego przez przedstawienie srodkéw stosowanych do
zmywarek lub pralek w ksztalcie tabletki, w ktérej substancje chemiczne w sposéb
dekoracyjny i atrakcyjny zostaly pogrupowane w dwie kolorowe warstwy — czer-
wona i biatg — z ktérych czerwona zostata opatrzona niebieskim owalnym $rodkiem.
Z uwagi na to, ze konsument nie jest przyzwyczajony dostrzega¢ w ksztalcie i kolo-
rach towaru wskazéwki dotyczacej jego pochodzenia handlowego [...], Ze obecno$¢
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dwéch warstw i dodanie owalnego $rodka w innym kolorze stanowia rozwigzanie
naturalnie przychodzace na mysl w odniesieniu do przedstawienia $rodka stosowa-
nego do zmywarek lub pralek w ksztalcie tabletki [...], jak réwniez, Ze wobec uzywa-
nych zwykle w rozpatrywanym sektorze koloréw podstawowych wybrana kolorystyka
nie jest w stanie przyciaga¢ uwagi konsumentéw [...], calosciowe wrazenie wywie-
rane przez to oznaczenie nie bedzie wskazywaé¢ docelowemu kregowi odbiorcéw,
ze wierne przedstawienie towaru wyjasnia jego pochodzenie handlowe. W konse-
kwencji zgloszony znak towarowy nie pozwala przecietnemu wlasciwie poinfor-
mowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu konsumentowi wspomnianych
towaré6w — bez przeprowadzenia analizy lub poréwnania i bez wykazywania szcze-
gblnej uwagi — na odréznienie danego towaru od towaréw innych przedsiebiorstw

[...]"

Z powyzszego wynika po pierwsze, ze Sad oparl si¢ w ocenie charakteru odréznia-
jacego zgloszonego znaku towarowego na calo$ciowym wrazeniu wynikajacym
z ksztaltu oraz ukladu koloréw tego znaku, i po drugie, ze ustalil, iz znak ten nie
pozwala odrézniaé rozpatrywanego towaru od towaréw pochodzacych od konku-
rentéw z omawianego sektora.

W konsekwencji, orzekajac, ze znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono,
pozbawiony jest charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, Sad nie naruszy! prawa ani w §wietle tego przepisu, ani w swietle
znajdujacego tu zastosowanie orzecznictwa Trybunatu.

W rezultacie zarzut ten nalezy oddali¢ jako bezzasadny.
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Nastepnie w odniesieniu do zarzutu dotyczacego faktycznego zastosowania przez
Sad kryteriéw wynikajacych z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i z przywo-
tanego powyzej orzecznictwa, nalezy wskaza¢, ze zawiera on rozwazania o charak-
terze faktycznym.

W szczegdlnosci ustalenie, czy znak w sposéb znaczacy obiega od normy lub
zwyczajow branzowych w rozumieniu pkt 37 niniejszego wyroku, stanowi ocene
stanu faktycznego.

Jedynie Sad jest wlasciwy do ustalenia okoliczno$ci faktycznych i do ich oceny, chyba
ze z dokumentéw zawartych w aktach, ktére zostaly mu przedstawione, wynika, ze
ustalenia te sa nieprawidlowe. Wobec tego, poza przypadkami, w ktérych doszlo
do przeinaczenia dowoddéw, ocena okolicznosci faktycznych nie stanowi kwestii
prawnej, podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu w postgpowaniu odwolawczym
(zob. podobnie wyroki: z dnia 19 wrze$nia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV prze-
ciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 22, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach pota-
czonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 41).

W tym wzgledzie nalezy wskazad, ze Henkel podniést po raz pierwszy, iz doszto do
przeinaczenia okolicznosci stanu faktycznego lub dowodéw przez Sad, dopiero na
etapie repliki. W konsekwencji w $wietle art. 42 § 2 regulaminu, majacego zasto-
sowanie do postepowania odwolawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu,
kwestia przeinaczenia okoliczno$ci stanu faktycznego nie moze stanowi¢ dopusz-
czalnego zarzutu w niniejszej sprawie.

Nalezy doda¢, ze zawarte w zaskarzonym wyroku stwierdzenia dotyczace cech
wlasciwego kregu odbiorcéw oraz poziomu uwagi, sposobu postrzegania lub podej-
$cia konsumentéw, réwniez wchodza w zakres oceny o charakterze faktycznym.
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W tych okolicznosciach zarzut, zgodnie z ktérym Sad blednie ocenil wymogi doty-
czace odrézniajacego charakteru zgloszonego znaku towarowego, nalezy uznaé za
niedopuszczalny.

Wreszcie Henkel zarzuca Sadowi, ze nie wypowiedzial si¢ w kwestii, czy dla celéw
oceny charakteru odrézniajacego nalezy odnies¢ si¢ do daty ztozenia wniosku o reje-
stracje znaku towarowego czy do daty wydania orzeczenia sadowego. Henkel konse-
kwentnie zwracal uwage na fakt, ze byl pierwszym producentem, ktéry zaczal
przedstawia¢ i sprzedawac tabletki ze srodkami stosowanymi w praniu w spornym
ksztalcie. W dacie zlozenia wniosku o rejestracje odbiorcy nie mieli najmniejszych
probleméw z kojarzeniem konkretnego towaru ,tabletki ze srodkiem do zmywania
naczyn i prania” z Henklem jako jego producentem.

Nalezy wskaza¢, iz Sad ustosunkowat sie do tego zarzutu w pkt 41 i 42 zaskarzonego
wyroku, stwierdzajac, ze brak zdolnosci zgloszonego znaku towarowego do wskazy-
wania — a priori i niezaleznie od kwestii jego uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 — pochodzenia towaru nie moze zosta¢ podwazony z uwagi
na mniejsza lub wigksza ilo§¢ podobnych tabletek dostepnych juz na rynku oraz
ze w takich okoliczno$ciach nie ma potrzeby wypowiada¢ sie w kwestii momentu
wlasciwego do dokonania oceny charakteru odrézniajacego omawianego znaku.

Nalezy stwierdzi¢, ze Henkel nie popart swego zarzutu jakakolwiek szczegétowa
argumentacja, ktéra wykazywalaby, ze Sad btednie rozstrzygnat te kwestie. W rezul-
tacie zarzut ten nalezy oddalic.

W konsekwencji, majac na uwadze, ze zarzut Henkla jest w czesci bezzasadny
i w czesci niedopuszczalny, odwotanie nalezy oddalic.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunatu, majacym zastosowanie do postepowania
odwotawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz wnoszacy odwo-
tanie przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ go kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (6sma izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Henkel KGaA zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Podpisy
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