WYROK Z DNIA 12.11.2008 r. — SPRAWA T-270/06
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (ésma izba)
z dnia 12 listopada 2008 r. *

W sprawie T-270/06

Lego Juris A/S, z siedziba w Billund (Dania), reprezentowana przez adwokatéw V. von
Bomharda, A. Rencka oraz T. Doldego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Mega Brands, Inc., z siedziba w Montrealu (Kanada), reprezentowana przez
adwokatéw P. Cappuynsa oraz C. De Meyera,

* Jezyk postepowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Wielkiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
10 lipca 2006 r. (sprawa R 856/2004-G), dotyczaca postepowania w sprawie
uniewaznienia miedzy Mega Brands, Inc. a Lego Juris A/S,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (ésma izba),

w skladzie: M. E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas (sprawozdawca) i A. Dittrich,
sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 czerwca
2008 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. Kirkbi A/S, ktérej nastepca jest skarzaca Lego Juris A/S,
dokonala zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji
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w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) z pdzn. zm.

Zgloszonym do rejestracji znakiem towarowym jest przedstawione ponizej tréjwymia-
rowe oznaczenie koloru czerwonego:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 9 i 28
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm.,,
i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 9: ,urzadzenia i przyrzady naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, ujete w klasie 9; urzadzenia do
nagrywania, transmisji lub odtwarzania dZwieku lub obrazu; magnetyczne no$niki
danych, dyski z nagraniami; software [oprogramowanie] dla komputeréw, nagrany;
automaty sprzedajgce i mechanizmy do urzadzen uruchamianych przez wrzucenie
monety; kasy rejestrujace, maszyny liczace, sprzet przetwarzajacy dane i komputery;
urzadzenia do gaszenia ognia”;
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— klasa 28: ,gry, zabawki; artykuly gimnastyczne i sportowe (ujete w klasie 28);
dekoracje choinkowe”.

W dniu 19 pazdziernika 1999 r. zgloszony znak towarowy zostal zarejestrowany jako
wspoélnotowy znak towarowy.

W dniu 21 pazdziernika 1999 r. Ritvik Holdings Inc., ktérej nastepca jest Mega Brands,
Inc., wystapita o uniewaznienie tej rejestracji na postawie art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do ,zabawek konstrukcyjnych” nalezacych do
klasy 28, ze wzgledu na to, ze rejestracja ta napotyka na bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji wynikajace z art. 7 ust. 1 lit. a), lit. e) ppkt ii) i iii) oraz lit. f) rozporzadzenia.

W dniu 8 grudnia 2000 r. Wydzial Uniewaznien zawiesil postepowanie w oczekiwaniu
na ogloszenie wyroku Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips,
Rec. s. 1-5475 (zwanego dalej ,wyrokiem w sprawie Philips”). Postepowanie przez
Wydziatem Uniewaznien zostalo podjete na nowo w dniu 31 lipca 2002 r.

Decyzja z dnia 30 lipca 2004 r. Wydzial Uniewazniei uniewaznil rejestracje
w odniesieniu do ,zabawek konstrukcyjnych” nalezacych do klasy 28 na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94, uznajac, ze sporny znak towarowy
sklada sie wylacznie z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego.
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W dniu 20 wrzes$nia 2004 r. skarzaca odwotata sie od decyzji Wydziatu Uniewaznien do
OHIM na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94. Do rozpatrzenia tego
odwotania wyznaczono Pierwsza Izbe Odwotawcza.

W dniu 15 listopada 2004 r. skarzaca wniosla o wylaczenie przewodniczacej Pierwszej
Izby Odwotawczej ze wzgledu na stronniczo$¢ na podstawie art. 132 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94. Decyzja R 856/2004-1 Pierwsza Izba Odwotawcza
postanowila, ze wyznaczona poczatkowo przewodniczaca zastapi jej pierwszy zastepca.

Faksem z dnia 30 wrze$nia 2005 r. skarzaca zwrécila sie, ze wzgledu na zlozony
charakter sprawy, po pierwsze o to, by odwotanie rozpatrywane bylo w trybie
postepowania ustnego zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, a po drugie, by
odwolanie zostato skierowane do Wielkiej Izby Odwolawczej zgodnie z art. 130 ust. 213
rozporzadzenia.

W dniu 7 marca 2006 r. na wniosek przewodniczacego izb odwotawczych prezydium
izb odwolawczych przekazalo sprawe Wielkiej I1zbie Odwotawczej zgodnie z art. 1b
ust. 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego
regulamin wewnetrzny izb odwolawczych Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (Dz.U. L 28, s. 11).

Decyzja z dnia 10 lipca 2006 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Wielka Izba
Odwolawcza oddalita wniosek skarzacej dotyczacy postepowania ustnego. Ponadto
oddalita ona odwotanie jako bezzasadne, uznajac, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 sporny znak nie podlega rejestracji w odniesieniu do ,zabawek
konstrukcyjnych” nalezacych do klasy 28.
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Wielka Izba Odwolawcza uznata bowiem w pkt 32 i 33 zaskarzonej decyzji, ze uzyskanie
charakteru odrézniajacego, o ktérym mowa w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, nie
stoi na przeszkodzie stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia. Zwrdécita
réowniez uwage, w pkt 34, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 ma na
celu odmowe rejestracji ksztattow, ktoérych zasadnicze wlasciwosci spelniaja funkcje
techniczng, tak by mogly one by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich. W pkt 36 Izba
Odwolawcza uznala, ze dany ksztalt powinien spotkac sie z taka odmowa, mimo iz
zawiera drugorzedna ceche w rodzaju koloru. W pkt 58 uznata ona za nieistotny fakt
istnienia innych ksztaltéw umozliwiajacych uzyskanie takiego samego efektu
technicznego. W pkt 60 orzekla, ze termin ,wylacznie” uzyty w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 oznacza, ze ksztalt nie ma innego celu, niz cel
prowadzacy do uzyskania efektu technicznego, a uzyty w tym przepisie termin
»hiezbedny” oznacza, ze dany ksztalt jest wymagany do osiagniecia tego efektu
technicznego, lecz nie wynika z tego, ze inne ksztalty nie moga réwniez spetni¢ tego
zadania. Ponadto w pkt 54 i 55 wskazala wlasciwo$ci omawianego ksztattu, ktére uwaza
za zasadnicze, a w pkt 41-63 przeprowadzila analize ich funkcjonalnosci.

Przebieg postepowania i Zzadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 25 wrze$nia 2006 r. skarzaca wniosta
skarge w niniejszej sprawie. Interwenient i OHIM przedlozyli swe odpowiedzi na skarge
odpowiednio w dniach 29 i 30 stycznia 2007 r.

Pismem z dnia 11 czerwca 2007 r. interwenient zwrdcil sie o dolaczenie do akt
postanowienia wydanego w dniu 2 maja 2007 r. przez niemiecki federalny sad ds.
znakéw towarowych. Decyzja z dnia 25 lipca 2007 r. prezes trzeciej izby Sadu
uwzglednit ten wniosek. Skarzaca przedstawita uwagi w przedmiocie tego orzeczenia
w dniu 21 sierpnia 2007 r. OHIM nie przedstawil uwag w wyznaczonym terminie.
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Wskutek zmiany skfadu izb Sadu z dniem 25 wrze$nia 2007 r. sedzia sprawozdawca
zostal przydzielony do széstej izby, ktérej w zwigzku z tym przekazano niniejsza sprawe.

W dniu 12 listopada 2007 r. skarzaca wystapita o dofaczenie do akt sprawy
postanowienia wegierskiego sadu okregowego w Budapeszcie z dnia 12 lipca 2007 r.
Decyzja z dnia 22 listopada 2007 r. prezes szostej izby Sadu uwzglednil ten wniosek.
Interwenient przedstawil uwagi w przedmiocie tego orzeczenia w dniu 14 grudnia
2007 r. OHIM nie przedstawil uwag w wyznaczonym terminie.

Wobec niemozno$ci uczestniczenia w obradach pierwotnie wyznaczonego sedziego
sprawozdawcy prezes Sadu wyznaczyl, decyzja z dnia 9 stycznia 2008 r., nowego
sedziego sprawozdawce, nalezacego do 6smej izby, ktérej w zwiazku z tym przydzielono
te sprawe.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie dopuszczalnosci dokumentéw przedstawionych po raz pierwszy
przez Sadem

Nalezy na wstepie stwierdzi¢, Ze na postanowienia sadéw niemieckiego i wegierskiego,
przedstawione odpowiednio przez interwenienta i skarzaca (zob. pkt 15 i 17 powyzej),
powolano sie po raz pierwszy przed Sadem.

Nalezy w tym miejscu przypomnie¢, ze skarga do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci
z prawem decyzji izb odwotawczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94. Zadaniem Sadu nie jest zatem ponowne badanie stanu faktycznego w Swietle
dowodéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim. Dopuszczenie
takich dowodéw byloby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu Sadu, ktéry
stanowi, Ze pisma stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu przed izba odwotawcza
[wyrok Sadu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko
OHIM (Calandre), Rec. s. 1I-701, pkt 18].
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Nalezy wiec stwierdzi¢, ze interwenient i skarzaca nie moga powolywaé sie na te
postanowienia jako na material dowodowy dotyczacy okolicznoéci faktycznych
niniejszej sprawy.

Jednak nalezy to uzupetnic¢ stwierdzeniem, ze przy wykladni prawa wspdlnotowego ani
stronom, ani samemu Sadowi nie mozna zakaza¢ szukania inspiracji w informacjach
zaczerpnietych z orzecznictwa wspdlnotowego, krajowego lub miedzynarodowego.
Przypomniane w pkt 22 powyzej orzecznictwo nie odnosi si¢ do takiej mozliwo$ci
odwolania sie do orzeczen sad6éw krajowych, poniewaz nie mamy tutaj do czynienia ze
skierowanym przeciwko izbie odwotawczej zarzutem, ze nie uwzglednila ona
okoliczno$ci faktycznych wskazanych w konkretnym wyroku krajowym, lecz jedynie
z zarzutem naruszenia przez nia przepisu rozporzadzenia nr 40/94 i powotaniem sie
w tym zakresie na orzecznictwo [wyroki Sadu: z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz.
s. 11-4891, pkt 20; z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko
OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. s. I1I-5309,
pkt 16 i z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Withrmann
przeciwko OHIM — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. 11-2211,
pkt 71].

Z tego wynika, ze postanowienia sagdéw niemieckiego i wegierskiego, przedstawione
odpowiednio przez interwenienta i skarzaca, sa dopuszczalne na tyle, na ile moga one
by¢ przydatne w niniejszym przypadku na potrzeby wykladni art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94.

Co do istoty sprawy

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, naruszenia art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut ten dzieli si¢ na dwie czesci, oparte
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w przypadku pierwszej z nich na blednej wykladni art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94, a w przypadku drugiej na blednej ocenie przedmiotu
spornego znaku towarowego.

W przedmiocie pierwszej czgsci zarzutu, blednej wyktadni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty uczestnikéw

Skarzgca uwaza po pierwsze, ze brzmienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia
nr 40/94 nie wyklucza rejestrowania jako znaku towarowego ksztaltéw w znaczeniu
funkcjonalnym samych w sobie, a jedynie oznaczen skladajacych sie ,wylacznie”
z ksztaltu towardw ,,niezbednego” do uzyskania efektu technicznego. Zatem aby ksztatt
byl objety zakresem przedmiotowym tego przepisu, powinien by¢ pozbawiony cech
niebedacych wlasciwo$ciami funkcjonalnymi, a jego wygladu zewnetrznego nie
powinno si¢ méc zmieni¢ w zakresie cech odrdzniajacych bez jednoczesnej utraty
przez ten ksztalt funkcjonalnosci.

Po drugie, skarzaca zwraca uwage, ze umiejscowienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 wskazuje na to, ze ksztalt nieobjety bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji, o ktérym mowa w tym przepisie, powinien ponadto spelniaé
przestanki okreslone w art. 7 ust. 1 lit. b)—d) rozporzadzenia. Z orzecznictwa wynika, ze
ksztalty towaréw podlegaja rejestracji wylacznie wtedy, gdy uzyskaly charakter
odrdzniajacy, a warunek ten rzadko zostaje spelniony. Zatem nie ma koniecznosci
dokonywania rozszerzajacej wykfadni art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94
w celu ochrony interesu publicznego polegajacego na dostepnosci ksztaltéw ani w celu
zapobiezenia monopolizacji cech towaréw. Wynika z tego, Ze przepis ten nie ma na celu
ani ochrony dostepnosci ksztaltéw ani zapobiegania temu, by cechy towaréw ulegly
monopolizacji. Ma on jedynie na celu to, by konkurencja miata wolny dostep do
rozwiazan technicznych.
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Po trzecie, skarzaca uwaza, ze zgodnie z wyrokiem w sprawie Philips cel art. 7 ust. 1
lit. ) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 nie polega na odmowie ochrony naleznej znakom
towarowym ksztaltom w znaczeniu funkcjonalnym samym w sobie, a jedynie ksztalttom
w znaczeniu funkcjonalnym, ktérych ochrona spowodowataby powstanie monopolu na
rozwiazania techniczne lub cechy uzytkowe ksztattu, ktérych uzytkownicy moga
poszukiwa¢ w towarach konkurencji. Z wyroku w sprawie Philips wynika ponadto, ze
w ramach oceny charakteru odrézniajacego przepis ten nie ma na celu uniemozliwienia
rejestracji ksztaltéw niemajacych zadnych niespelniajacych zadnej funkcji dodatko-
wych elementéw dowolnych. Wnioski z tych rozwazan maja réwniez zastosowanie do
oceny funkcjonalnosci.

W zwigzku z tym skarzaca uwaza, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94
nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ochrony wlasciwej znakom towarowym przez
wszystkie ,wzory przemystowe”. Ksztalty takie mozna rejestrowac jako znaki towarowe,
cho¢by nawet skladaly sie wylacznie z elementéw spelniajacych jakas funkcje.
Decydujaca kwestia jest to, czy ochrona znakéw towarowych powodowataby powstanie
monopolu na rozwigzania techniczne lub cechy uzytkowe danego ksztaltu, czy tez
konkurencja moglaby wystarczajaco swobodnie stosowaé to samo rozwiazanie
techniczne i te same cechy uzytkowe. Zdaniem skarzacej to fakt stwierdzenia przez
sad krajowy ryzyka zaistnienia monopolu ze wzgledu na brak dostepnych ksztattéw
zamiennych sklonil Sad do orzeczenia w sprawie Philips, ze konkurencja nie mogta
uciec sie do innych ,rozwiazan technicznych”.

Sad nie orzekl bowiem w pkt 84 wyroku w sprawie Philips, ze wszystkie ksztalty
zamienne s3 nieistotne. Orzekl on, ze jesli zostanie wykazane, Ze zasadnicze
wlasciwosci danego ksztaltu sa uwarunkowane wylacznie ,efektem technicznym?”,
fakt, ze inne ksztalty, w ktorych stosuje sie inne ,rozwigzania techniczne”, pozwalaja na
osiagniecie tego samego efektu, nie oznacza zyskania mozliwo$ci zarejestrowania tego
ksztaltu. To, czy istnieja rGwnowazne z funkcjonalnego punktu widzenia zamienne
ksztalty z zastosowaniem tego samego ,rozwiazania technicznego”, jest w rzeczywis-
toéci jedynym kryterium ustalenia, czy monopol wynika z udzielenia ochrony znaku
towarowego, co uznawane jest réwniez w amerykanskiej doktrynie funkcjonalnosci.

II - 3130



32

33

34

35

LEGO JURIS PRZECIWKO OHIM — MEGA BRANDS (CZERWONY KLOCEK LEGO)

W tym wzgledzie skarzaca podkres$la, ze w wyroku w sprawie Philips Trybunal uzyt
wyrazenia ,rozwiazanie techniczne”, odnoszac sie do celu polegajacego na zapobie-
zeniu powstaniu monopolu, podczas gdy stosowal wyrazenie ,efekt techniczny”,
odnoszac sie do innych ksztaltéw. Wyrazenia te oznaczaja bowiem zdaniem skarzacej
rézne pojecia, poniewaz ,efekt techniczny” mozna osiagna¢ za pomoca réznych
»rozwigzan technicznych”. Zatem Trybunal wykluczyl mozliwo$¢, by konkurenci
musieli ucieka¢ si¢ do innych rozwigzan technicznych dajacych ten sam efekt, gdy
tymczasem istnienie ksztaltéw zamiennych, przy ktérych stosuje sie¢ to samo
rozwigzanie techniczne, dowodzi, Ze nie istnieje ryzyko monopolizacji.

To rozrdznienie odpowiada réwniez terminologii prawa patentowego, gdzie wyrazenie
»rozwigzanie techniczne” jest rownoznaczne z wyrazeniem ,,opatentowany wynalazek”,
okre$lajacym zakres ochrony patentowej i pozwalajacym uzyskac ,efekt techniczny”.
Ten sam efekt mdglby zosta¢ zgodnie z prawem uzyskany, zdaniem skarzacej, za
pomoca innych opatentowanych wynalazkéw, za$ zamienne ksztalty, przy ktérych
stosuje sie to samo ,rozwigzanie techniczne”, stanowityby naruszenie tego patentu.
Natomiast takie same zamienne ksztalty nie naruszaja, zdaniem skarzacej, znaku
towarowego chroniacego konkretne wzory jednego ,rozwigzania technicznego”, pod
warunkiem ze istniejace miedzy wzorami réznice pozwalaja konsumentom odréznic¢
towary. Tak wiec ochrona znakéw towarowych nie wiaze sie ze stalym monopolem
technicznym, lecz pozwala konkurentom uprawnionego z prawa do znaku na
stosowanie tego samego ,rozwigzania technicznego”.

Po czwarte, wykladnia historyczna pokazuje zdaniem skarzacej, ze Rada wprowadzita
do sformulowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 wyrazy ,wylacznie”
i ,niezbedny” po to, by wykluczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez konkurenta
z powszechnej znajomosci znanego ksztattu, ktéry w znaczacy sposéb wywiera skutki
z technicznego punktu widzenia, a ktérego rejestracja nie jest wykluczona, o ile efekty te
mozna uzyskac za pomoca innych ksztattow.

OHIM i interwenient uwazaja, ze podana przez skarzacg wykladnia jest niezgodna
z wyrokiem w sprawie Philips, gdzie Trybunal uznatl, ze zakaz zawarty w art. 7 ust. 1
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lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 obejmuje wszystkie ksztalty w znaczeniu co do
zasady funkcjonalnym, uwarunkowane efektem technicznym.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 ,nie sa rejestrowane [...]
oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z [...] ksztaltu towaru niezbednego do
uzyskania efektu technicznego”. Podobnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej ,dyrektywa”), ,nie sa rejestrowane, a za
niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane [...] znaki towarowe, ktdére skladaja sie
wylacznie z [...] ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego”.

W niniejszym przypadku nalezy zauwazy¢, Ze skarzaca zarzuca w istocie Wielkiej Izbie
Odwotawczej, ze naruszyta ona zakres art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia
nr 40/94, a w szczeg6lnosci zakres terminéw ,wylacznie” i ,niezbedny”, poniewaz
uznala, Ze istnienie ksztaltéw zamiennych, réwnowaznych z funkcjonalnego punktu
widzenia, przy ktérych stosuje sie to samo rozwigzanie techniczne, jest nieistotne dla
celéw stosowania tego przepisu.

W tym wzgledzie nalezy po pierwsze stwierdzi¢, ze wyraz ,wylacznie”, wystepujacy
zaréwno w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94, jak i w art. 3 ust. 1 lit. e)
tiret drugie dyrektywy, nalezy rozumie¢ w kontekscie wyrazenia ,zasadnicze
wlasciwosci spelniajgce funkcje techniczng”, uzytego w pkt 79, 80 i 83 wyroku
w sprawie Philips. Z wyrazenia tego wynika bowiem, ze dodanie wlasciwosci, ktére nie
sa zasadnicze i nie spelniaja funkcji technicznej, nie powoduje, ze dany ksztalt nie
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podlega tej bezwzglednej podstawie odmowy rejestracji, jezeli wszystkie zasadnicze
wlasciwosci tego ksztaltu spelniaja wlasnie taka funkcje. Zatem Wielka Izba
Odwotawcza stusznie przeprowadzita analize funkcjonalnosci spornego ksztaltu
w odniesieniu do tych wlasciwosci, ktére uwazala za zasadnicze. Dlatego tez nalezy
stwierdzi¢, ze prawidlowo zinterpretowala termin ,wylacznie”.

Po drugie, z pkt 81 i 83 wyroku w sprawie Philips wynika, ze sformutowanie ,niezbedny
do uzyskania efektu technicznego”, wystepujace zaréwno w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94, jak i w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy, nie oznacza, ze
ta bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji ma zastosowanie jedynie wéwczas, gdy
sporny ksztalt jest jedynym ksztaltem pozwalajacym na uzyskanie zamierzonego
efektu. Trybunal orzekl bowiem w pkt 81, ze ,istnieni[e] innych ksztaltéw, ktére
pozwalaja na osiagniecie tego samego efektu technicznego, [nie] moze pozwoli¢ na
obejscie podstawy odmowy”, a w pkt 83, ze ,rejestracj[a] oznaczenia skladajacego sie
z [...] ksztattu [jest wykluczona], nawet jesli efekt techniczny, o ktérym mowa, moze
zosta¢ osiagniety za pomoca innych ksztaltéw”. A zatem po to, by bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji znalazla zastosowanie, wystarczy, zeby zasadnicze
wlasciwosci ksztaltu mialy cechy majace powodowaé skutki na plaszczyznie
technicznej, wystarczajace do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, tak ze sa
one uwarunkowane efektem technicznym. Wynika z tego, ze Wielka Izba Odwolawcza
nie popelnita bledu, uznajac, ze termin ,niezbedny” oznacza, ze dany ksztalt jest
wymagany do uzyskania efektu technicznego, cho¢by nawet mozna go bylo osiagnac za
pomoca innych ksztaltéw.

Po trzecie, nalezy zauwazy¢, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, w pkt 81 i 83
wyroku w sprawie Philips Trybunal uznat za nieistotny fakt istnienia ,innych ksztaltéw,
ktére pozwalaja na osiggniecie tego samego efektu technicznego”, nie czyniac
rozréznienia miedzy ksztaltami, w ktérych stosuje si¢ inne ,rozwiazanie techniczne”,
i ksztaltami, w ktérych stosuje sie to samo ,rozwiazanie techniczne”.

Ponadto zdaniem Trybunatu art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy ma na celu: ,unikniecie tego,
by ochrona prawa do znaku prowadzila do przyznania wiascicielowi znaku monopolu
na [...] wlasciwoéci uzytkowe towaru”, i ,zmierza do unikniecia tego, by ochrona
przyznana przez prawa do znaku rozciagala sie [...] w spos6b prowadzacy do stworzenia
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przeszkody uniemozliwiajacej konkurencji swobodne oferowanie towaréw, zawieraja-
cych [...] powyzsze wlasciwosci uzytkowe, w konkurencji z wlascicielem znaku” (pkt 78
wyroku w sprawie Philips). Tymczasem nie mozna wykluczy¢, ze cechy uzytkowe
towaru, ktére w opinii Trybunalu powinny réwniez pozostawa¢ do dyspozycji
konkurentéw, sa wlasciwe konkretnemu ksztaltowi.

Ponadto Trybunat podkreslit w pkt 80 wyroku w sprawie Philips, ze art. 3 ust. 1 lit. e)
dyrektywy ,stuzy ochronie interesu ogdlnego, ktéry wymaga, by ksztalt, ktérego
podstawowe elementy sa zwiazane z funkcja techniczna [...], mégl by¢ swobodnie
uzywany przez wszystkich”. Cel ten nie odnosi si¢ wiec jedynie do rozwiazania
technicznego zawartego w takim ksztalcie, lecz do samego ksztaltu i jego zasadniczych
wlasciwosci. Stad tez ksztalt sam w sobie powinien mdc by¢ swobodnie uzywany,
a rozrdznienia, za ktérym opowiada si¢ skarzaca, nie mozna przyjac.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt ii) rozporzadzenia
nr 40/94 stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek ksztaltu skladajacego sie
wylacznie, jesli chodzi o jego zasadnicze wlasciwosci, z ksztaltu towaru majacego
powodowac skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajacego do uzyskania
zamierzonego efektu technicznego, cho¢by nawet efekt ten mozna bylto osiagnaé¢ za
pomoca innych ksztaltéw z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiazania
technicznego.

W konsekwencji stwierdzi¢ nalezy, ze Wielka Izba Odwolawcza nie dokonata blednej
wykladni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94.

Whniosku tego nie sg w stanie podwazy¢ pozostate argumenty skarzace;j.
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Po pierwsze, w zakresie, w jakim skarzaca podnosi, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 nie mozna interpretowal rozszerzajaco, poniewaz rzadko
kiedy ksztalt towaru spelnia przestanki art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 tego
rozporzadzenia, nalezy stwierdzi¢, ze te podstawy odmowy rejestracji maja odmienne
cele i ze ich stosowanie wymaga spelnienia odmiennych warunkéw. Stad kazdy z tych
przepiséw nalezy, jak zwrécil uwage Trybunat w pkt 77 wyroku w sprawie Philips,
interpretowa¢ w $wietle interesu ogélnego, ktéry im przy$wieca, a nie kierujac sie
ewentualnymi skutkami praktycznymi wynikajacymi ze stosowania innych podstaw.
Zatem argument ten nalezy odrzucic.

Po drugie, jesli chodzi o poréwnanie miedzy prawem znakéw towarowych i prawem
patentowym, nalezy stwierdzi¢, ze przeprowadzono je na podstawie rozrdznienia
miedzy ksztaltami z zastosowaniem tego samego rozwigzania technicznego a ksztaltami
z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych (zob. pkt 33 powyzej). Tymczasem
powyzej, w pkt 40—43 stwierdzono, ze nie mozna przeprowadzac¢ takiego rozréznienia.
Dlatego tez argument ten réwniez nalezy odrzucic.

Po trzecie, nalezy zauwazy¢, ze argument dotyczacy genezy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 zostal podniesiony w postepowaniu w sprawie Philips, lecz
pozostal bez wptywu na analize przeprowadzona przez Trybunal, a w dodatku zostal
obalony przez rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w pkt 41 opinii do tego
wyroku (Rec. s. I-5475). Stad argument ten nalezy odrzucic.

W $wietle powyzszego pierwsza czes$¢ tego zarzutu nalezy oddalic.
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W przedmiocie drugiej czesci zarzutu, blednej oceny przedmiotu spornego znaku
towarowego

W ramach drugiej czesci zarzutu skarzaca wysuwa w istocie trzy zarzuty, pierwszy —
braku ustalenia zasadniczych wlasciwosci spornego znaku towarowego, drugi —
btedéw w ocenie funkcjonalnego charakteru zasadniczych wlasciwosci tego znaku
towarowego i trzeci — blednego uwzglednienia orzeczenia sadu krajowego. Pierwszy
i drugi z tych zarzutéw nalezy rozpatrywac facznie.

W przedmiocie zarzutéw pierwszego i drugiego, braku ustalenia zasadniczych
wlasciwosci spornego znaku towarowego oraz bledéw w ocenie funkcjonalnego
charakteru tych zasadniczych wiasciwosci

— Argumenty uczestnikéw

Przede wszystkim, jesli chodzi o zarzut braku ustalenia zasadniczych wlasciwosci
spornego znaku towarowego, skarzaca zarzuca po pierwsze Wielkiej Izbie Odwotaw-
czej, ze zaniechala ustalenia zasadniczych wlasciwosci spornego ksztaltu, to jest wzoru
i proporcji bolcéw. Dokonata ona analizy funkcjonalnosci klocka Lego jako calosci,
wlaczajac w to elementy, ktére nie wchodza w zakres wniosku o objecie ochrong, jak
spodnia wklesta strona i dodatkowe wypustki, chociaz skarzaca zwrécita uwage, ze
zgloszenie dotyczy jedynie konkretnego ksztaltu zewnetrznej powierzchni. Wielka Izba
Odwolawcza zignorowala w ten sposéb fakt, ze rejestracja, o ktéra wnioskowata
skarzaca, pozwolilaby jej sprzeciwi¢ sie zgloszeniom rejestracji dotyczacym klockéw
konstrukcyjnych o tym samym wygladzie, a nie klockéw o innym wygladzie, bez
wzgledu na to, czy stosowano by w nich to samo rozwigzanie techniczne, czy nie.
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Po drugie, skarzaca uwaza, ze z wyroku w sprawie Philips wynika, iz zasadnicze
wlasciwosci ksztaltu nalezy ustala¢ z punktu widzenia wlasciwego konsumenta, a nie za
pomoca ekspertéw i czysto technicznej analizy, poniewaz zgodnie z logika nalezy
ustali¢ zasadnicze wlasciwosci danego ksztaltu, zanim bedzie sie bada¢, czy wlasciwosci
te spelniaja funkcje techniczna.

Skarzgca podkresla nastepnie, ze jezeli okaze sie, ze zasadnicze wlasciwosci ksztaltu sa
czysto funkcjonalne, zrodzi to niepozadany monopol w zakresie funkcji techniczne;j.
Natomiast jesli nie maja one takiego charakteru, w szczegdlnosci poniewaz mozna je
zmienia¢ bez wplywu na rozwigzanie techniczne, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 nie ma zastosowania. Jednak dany ksztalt, aby mégt podlegac
rejestracji, musiatby ponadto uzyskac¢ charakter odrézniajacy, co zdaniem skarzacej jest
warunkiem trudnym do spelniania.

Po trzecie, skarzaca uwaza, ze przy ustalaniu zasadniczych wlasciwosci nalezy
uwzgledni¢ istniejace dowody dotyczace postrzegania przez konsumentéw. W niniej-
szym przypadku szereg ankiet wykazal, ze przygladajac sie gornej stronie klocka Lego,
znaczna cze$¢ konsumentéw rozpoznaje ja jako majaca konkretne pochodzenie, ze
wzgledu na wzor i proporcje bolcéw. Ankieta przeprowadzona w Niemczech w 1991 r.
wykazata, ze konsumenci postrzegaja elementy funkcjonalne i odrézniajg klocek Lego
od innych klockéw stuzacych do zabawy, ktére moga dziala¢ na tej samej zasadzie, ze
wzgledu na wzér bolcéw. Druga ankieta, przeprowadzona w 2003 r. potwierdzita, ze
konfiguracja bolcéw jest elementem odrézniajacym.

Po czwarte, skarzaca zarzuca Wielkiej Izbie Odwotawczej, ze nie uwzglednila materiatu
dowodowego, ktéry ona przedstawila, powolujac sie na art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, podczas gdy przepis ten nigdy nie byl przedmiotem dyskusji, ktéra dotyczyta
art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt ii) rozporzadzenia. Wielka Izba Odwolawcza pomineta fakt, ze te
same okoliczno$ci faktyczne i dowody moga by¢ istotne z prawnego punktu widzenia
w réznych kontekstach.
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Nastepnie, jesli chodzi o zarzut dotyczacy btedéw w ocenie funkcjonalnego charakteru
zasadniczych wtasciwosci spornego znaku towarowego, skarzaca uwaza, ze izba
odwotawcza nie zbadata funkcjonalno$ci zasadniczych wlasciwosci spornego ksztattu.
Dokonata ona analizy klocka Lego jako cato$ci, opierajac si¢ wylacznie na ekspertyzach
przedlozonych przez interwenienta, odmawiajac wziecia pod uwage istnienia
zamiennych ksztaltéw z zastosowaniem tego samego rozwiazania technicznego i nie
uwzgledniajagc zakresu i wplywu wczeéniejszej ochrony w dziedzinie patentéw
w odniesieniu do oceny funkcjonalnego charakteru danego ksztaltu.

Przede wszystkim, jesli chodzi o ekspertyzy, skarzaca zarzuca Wielkiej Izbie
Odwolawczej, po pierwsze, ze oparla sie bezkrytycznie na ekspertyzie D. M.,
zaproponowanej i sfinansowanej przez interwenienta, a takze na opiniach P.
i N. R. Tymczasem z uwagi na to, ze ekspertyza D. M. dotyczy funkcjonalnosci
klocka Lego jako calosci, jest nieistotna do celéw ustalenia funkcjonalnosci
zasadniczych wlasciwosci omawianego ksztattu, czyli wzoru bolcéw. Ponadto
o$wiadczenia P. sa zdaniem skarzacej nieistotne w niniejszym przypadku, poniewaz
dotycza one patentu Duplo i odnosza si¢ jedynie do ,rurek” znajdujacych si¢ na spodniej
stronie klockéw. Podobnie twierdzenie N. R., iz cylindryczne bolce sa bardziej
wielofunkcyjne niz bolce sze$ciokatne, ma zastosowanie do nieskoriczonej liczby
cylindrycznych ksztaltéw o bardzo réznym wygladzie, a nie tylko do konkretnego
wzoru spornego znaku towarowego.

Po drugie skarzgca podnosi, ze wbrew temu, co stwierdzita Wielka Izba Odwotawcza,
obalita ona twierdzenia D. M. dotyczace funkcjonalnego charakteru wzoru bolcéw,
w szczeg6lno$ci w szeregu ekspertyz. Tymczasem Wielka Izba Odwotawcza nie
wspomniala o tych ekspertyzach ani nie wyjasnita, dlaczego jedynie ekspertyza D. M.
miataby by¢ wiarygodna i istotna. Zaprzeczyta wrecz istnieniu jakiegokolwiek materialu
dowodowego dotyczacego braku funkcjonalnosci zasadniczych wlasciwosci klocka
Lego. Skarzaca podnosi, ze powolywala sie na orzeczenia sadowe, w ktérych obalono
poglad, ze ksztalt klocka Lego podyktowany jest funkcjg, i ze przedlozyla siedem
ekspertyz potwierdzajacych, ze wzér bolcéw nie spelnia funkcji technicznej,
a mianowicie ekspertyzy: F. H., B. B.-W,, N. R. i I. T. B. Jej zdaniem Wielka Izba
Odwolawcza powinna byta uwzglednic¢ caly ten material dowodowy, a nie czyniac tego,
naruszyla prawo do obrony skarzacej, czyli prawo do bycia wystuchanym.
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Po trzecie skarzaca uwaza, ze fakt, iz Wielka Izba Odwolawcza odmoéwita wziecia pod
uwage przedlozonych przez nia ekspertyz, spowodowal nieprawidlowa ocene
okolicznos$ci faktycznych. Zdaniem skarzacej z niezaleznej ekspertyzy B. B.-W.
wynika bowiem, ze przyjety przez Lego ksztalt bolcéw nie jest niezbedny z technicznego
punktu widzenia, poniewaz jest to jedynie jedna z niezliczonych mozliwosci stuzacych
zapewnieniu idealnego tarcia miedzy dwoma nowymi klockami z tej samej serii po ich
zlaczeniu, i ze istnieja techniczne alternatywy mogace réwniez spelni¢ te funkcje.
Podobnie, zdaniem skarzacej, N. R. wskazal, ze istnieje duza liczba réznych wzoréw
bolcow, ktére sa funkcjonalnie, z punktu widzenia kosztéw produkcji, jakosci
i bezpieczenstwa, w pelni réwnowazne z bolcami klocka Lego, a nawet moga by¢
kompatybilne z klockiem Lego. Ekspertyzy I. T. B. i F. H. potwierdzaja zdaniem
skarzacej funkcjonalnie réwnowazny charakter zamiennych wzoréw i wykazuja, ze
szczeg6lny wyglad wzoru klocka Lego jest no$nikiem silnej tozsamosci towaru, na ktéra
skladaja si¢ przede wszystkim tatwo rozpoznawalne bolce.

W drugiej kolejnosci skarzaca zarzuca Wielkiej Izbie Odwotawczej, ze uznala ona, iz
zamienne, réwnowazne z funkcjonalnego punktu widzenia wzory stosowane przez
konkurentéw sa nieistotne, gdy tymczasem sg one wazne dla ustalenia, czy ochrona
danego ksztaltu powoduje powstanie monopolu na dane rozwigzanie techniczne, czy
nie. Wielka Izba Odwotawcza zdaniem skarzacej przeczy samej sobie, gdy twierdzi, ze
jedynie ksztalty niezbedne do spelniania danej funkcji technicznej nie sa objete
ochrong, uznajac przy tym jednoczes$nie, Ze nie oznacza to, ze inne ksztalty nie moga
réowniez spelniac tej samej funkgji technicznej.

W rzeczywisto$ci, zdaniem skarzacej, nie istnieje inny spos6b ustalenia, czy zasadnicze
wlasciwosci danego ksztaltu sa funkcjonalne i czy w przypadku, gdyby byly one
chronione, mogtyby stworzy¢ ryzyko monopolu, niz zbadanie zamiennych wzordéw.
Wszyscy eksperci, w tym réwniez ci, na ktérych opiniach oparta sie Wielka Izba
Odwolawcza, stosowali takie poréwnawcze podejscie, w szczegdlnosci w odniesieniu
do zamiennych wzoréw bolcéw. Zdaniem skarzacej z orzecznictwa jednego z sadéw
apelacyjnych w Stanach Zjednoczonych wynika, ze zamienne wzory sa istotne dla celéw
oceny funkcjonalnos$ci danego ksztattu.
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Wreszcie skarzaca uwaza, Ze argument, iz monopol na rozwigzanie techniczne mégiby
zosta¢ zdobyty poprzez zarejestrowanie wszystkich réwnowaznych z funkcjonalnego
punktu widzenia wzordw, zdradza, ze Wielka Izba Odwotawcza nie byla pewna, ze
sporny znak towarowy faktycznie spowodowatby monopol. Ponadto argument ten
mozna zdaniem skarzacej wysunaé¢ przeciwko jakiemukolwiek zgloszeniu znaku
towarowego, w odniesieniu do ktdrego istnieje jedynie ograniczona liczba mozliwych
kombinacji, jak na przyktad kombinacje dwdch liter, ktére wszakze OHIM dopuszcza.
Ponadto skarzgca uwaza, ze nierealistyczne jest twierdzenie, ze byloby ,latwo
zarejestrowac wszystkie mozliwe ksztalty”, poniewaz ksztalt musi pokonac przeszkode
w postaci pozostalych bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, ktéra dzieki
uzyskaniu odrézniajacego charakteru przezwyciezyto bardzo niewiele tréjwymiaro-
wych znakéw.

W trzeciej kolejnosci skarzaca uwaza, ze Wielka Izba Odwolawcza pomylita sie co do
wplywu wczesniejszej ochrony patentowej w odniesieniu do oceny funkcjonalnego
charakteru danego ksztaltu. Podnosi ona, ze jeden i ten sam przedmiot moze by¢
chroniony réznymi prawami wilasnosci intelektualnej.

Po pierwsze, zdaniem skarzacej, Wielka Izba Odwolawcza nie uwzglednila tego, ze
w prawie amerykanskim wcze$niejszy patent nie jest niezbitym dowodem funkcjonal-
no$ci ujawnionych wlasciwosci, lecz chodzi o dowdd, ktéry mozna podwazyc,
wykazujac dostepno$¢ wzoréw réwnowaznych z funkcjonalnego punktu widzenia.
Ponadto orzecznictwo to odsyla do wlasciwosci objetych zastrzezeniem patentowym,
a nie do wlasciwos$ci ujawnionych, jak btednie zrozumiata Wielka Izba Odwolawcza.
Wreszcie w europejskim prawie znakéw towarowych nie istnieje doktryna funkcjonal-
nosci, taka jak doktryna obowiazujaca w Stanach Zjednoczonych.

Po drugie, skarzaca uwaza, ze Wielka Izba Odwolawcza nie zauwazyla, ze zasadnicze
wlasciwosci spornego znaku towarowego, okragle cylindryczne bolce, nie sa
wynalazkiem podlegajacym opatentowaniu i nigdy nie byly objete patentem. Jej
zdaniem zadano zastrzezenia szczeg6lnego mechanizmu taczenia klockéw konstruk-
cyjnych, niezaleznego od konkretnego wzoru bolcéw. To pokazuje z jednej strony brak
istotnego charakteru wzoru bolcéw dla celéw funkcjonalnosci stuzacego do zabawy
klocka konstrukcyjnego, a z drugiej strony pokazuje to, ze poprzednie patenty nie
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stanowily nigdy przeszkody dla oséb trzecich w stosowaniu konkretnego ksztattu
bolcéw. Tymczasem Wielka Izba Odwolawcza nie zbadata okolicznoséci faktycznych
i argumentdéw, na ktére powotywala sie w tym wzgledzie skarzaca.

Po trzecie, fakt, ze ,cylindryczne” wypustki zostaly opisane w patentach jako
preferowane wyobrazenie bolcéw, nie oznacza zdaniem skarzacej, ze to rozwiazanie
techniczne mozna osiggnac jedynie za pomoca takich wypustek ani ze wzér wypustek
ma charakter funkcjonalny. Ponadto techniczny termin ,cylindryczny” odnosi sie do
nieskonczonej liczby cylindrycznych ksztaltéw o réznym wygladzie. Tak wiec nigdy nie
bylo monopolu w zakresie patentéw przyznawanych na ,cylindryczne” wypustki.

Po czwarte, zdaniem skarzacej, klocek konstrukcyjny o podobnym wygladzie mégtby
narusza¢ prawa ze znaku towarowego klocka Lego, lecz nie wcze$niejszy patent, gdyby
zastosowano w nim inne rozwiazanie techniczne. I odwrotnie, ksztalty zamienne
moglyby naruszaé wcze$niejsze patenty, lecz nie sporny znak towarowy, jezeli r6znilyby
sie one gérna powierzchnia. Wynika z tego zdaniem skarzacej, ze sporny znak
towarowy nie przyznaje wylacznych praw w odniesieniu do rozwigzania technicznego
i nie przedtuza ochrony wynikajacej z wcze$niejszych patentéw. Fakt, ze liczni
konkurenci wprowadzili do sprzedazy klocki o innym wygladzie, w ktérych zastoso-
wano to samo rozwigzanie techniczne, dowodzi, ze konkurencja nie cierpi z powodu
wylacznych praw skarzacej.

W czwartej kolejnosci skarzaca podkresla, ze nie uzyskuje ona monopolu dotyczacego
rozwiazania technicznego z racji ochrony spornego ksztaltu jako znaku towarowego,
poniewaz to samo rozwiazanie techniczne mozna uzyska¢ za pomoca nieskonczonej
liczby réznych ksztaltéw, ktére konsumenci moga rozréznié. Dlatego tez konkurenci
nie muszy, w celu zastosowania tego samego rozwigzania technicznego, kopiowaé
ksztattu klocka Lego, ktéry jako czynnik stanowiacy o powszechnej znajomosci jest dla
innych podmiotéw gospodarczych atrakcyjny z ekonomicznego punktu widzenia.
Tymczasem tego rodzaju interes ekonomiczny nie podlega zdaniem skarzacej ochronie
na mocy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94, ktéry w niniejszym
przypadku nie ma zastosowania, poniewaz nie istnieje problem monopolu.
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OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.

— Ocena Sadu

Po pierwsze, w zakresie w jakim skarzaca podnosi, ze ustalenia zasadniczych
wlasciwosci spornego ksztaltu nalezy dokonywac z punktu widzenia konsumenta i ze
w analizie nalezy wzig¢ pod uwage ankiety dotyczace konsumentéw, nalezy zauwazyc,
ze ustalenia tego dokonuje sie w ramach art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia
nr 40/94 w konkretnym celu umozliwienia zbadania funkcjonalnosci spornego ksztattu.
Tymczasem postrzeganie przez docelowego konsumenta nie jest istotne do celéw
analizy funkcjonalnosci zasadniczych wlasciwosci danego ksztaltu. Docelowy konsu-
ment moze bowiem nie posiada¢ wiedzy technicznej niezbednej do oceny zasadniczych
wlasciwosci ksztaltu, tak ze niektére wlasciwosci moga by¢ zasadnicze z jego punktu
widzenia, chociaz nie sg one zasadnicze w kontek$cie analizy funkcjonalnosci
i odwrotnie. Stad nalezy uzna¢é, ze do celéw stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 zasadnicze wlasciwosci ksztaltu nalezy ustala¢ w spos6b
obiektywny, wychodzac od jego wyobrazenia graficznego i ewentualnych opiséw
przedlozonych przy zgloszeniu znaku towarowego.

Ponadto, jak wynika ze spostrzezen poczynionych w poprzednim punkcie, skarzaca
niestusznie zarzuca Wielkiej Izbie Odwolawczej, ze pomylila sie co do zakresu
przedmiotowego odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) (dotyczacego funkcjonalnosci
ksztaltu) i art. 7 ust. 3 (dotyczacego nabytego przezen charakteru odrézniajacego)
rozporzadzenia nr 40/94 i ze bezzasadnie utrzymuje, ze ankiety dotyczace konsu-
mentdw sa istotne w obydwu przypadkach.
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Po drugie, skarzaca zarzuca Wielkiej Izbie Odwotawczej, ze zaniechala ona ustalenia
zasadniczych wlasciwo$ci spornego ksztaltu i ze zbadata nie sporny ksztatt, lecz klocek
Lego jako calo$¢, obejmujac swa analiza niewidoczne elementy, takie jak spodnia
wklesla strona i dodatkowe wypustki.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze z orzecznictwa wynika, iz przedmiotem badania
zgloszenia znaku towarowego winien by¢ jedynie ksztalt w postaci przedstawionej
w pkt 2 powyzej [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
T-12/04 Almdudler-Limonade przeciwko OHIM (ksztalt butelki lemoniady), niepu-
blikowany w Zbiorze, pkt 42—45, z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie T-398/04 Henkel
przeciwko OHIM (czerwono-biata prostokatna tabletka z owalnym niebieskim
$rodkiem), niepublikowany w Zbiorze, pkt 25 i z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
T-15/05 De Waele przeciwko OHIM (ksztalt kietbasy), Zb.Orz. s. 1I-1511, pkt 36].
Skoro bowiem zadaniem graficznego wyobrazenia jest zdefiniowanie znaku, powinno
by¢ ono kompletne samo w sobie, aby w sposdb jasny i precyzyjny ustali¢ doktadny
przedmiot ochrony udzielanej przez zarejestrowany znak towarowy jego wlascicielowi
(zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
C-273/00 Sieckmann, Rec. s. I-11737, pkt 48 i 50—52). W niniejszym przypadku skoro
z jednej strony skarzaca udostepnila opis spornego ksztaltu przy dokonywaniu
zgloszenia znaku towarowego jedynie za posrednictwem graficznego wyobrazenia
przedstawionego w pkt 2 powyzej, a z drugiej strony jakiekolwiek pdzniejsze opisy nie
moga zosta¢ uwzglednione (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ,ksztalt butelki
lemoniady”, pkt 42), to wlasnie na podstawie tylko tego wyobrazenia nalezy ustala¢
zasadnicze wlasciwosci.

Tymczasem z pkt 38, 39, 42, 54, 55 i 61-63 zaskarzonej decyzji wynika, ze Wielka Izba
Odwolawcza faktycznie dokonala badania klocka Lego jako calosci, a w szczeg6lnosci
wskazata w pkt 54 i 55 zaskarzonej decyzji, jako zasadnicze wlasciwosci bedace
przedmiotem badania, spodnia wklesta strone i dodatkowe wypustki, niewidoczne na
wyobrazeniu spornego znaku towarowego.
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Jednakze nalezy stwierdzié, ze analiza ta zawiera réwniez wszystkie elementy widoczne
na graficznym wyobrazeniu przedstawionym powyzej w pkt 2, a kazdy z nich, zdaniem
Wielkiej Izby Odwotawczej, spetnia szczegdlne funkcje techniczne, a mianowicie,
zgodnie z brzmieniem pkt 54 zaskarzonej decyzji: wysoko$¢ i $rednica gtéwnych
bolcéw w zakresie sczepiania klockéw ze sobag, ich liczba w zakresie wielofunkcyjnosci
faczenia, a ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji taczenia; boki w zakresie
zestawiania z bokami innych klockéw, aby zbudowaé $ciane; ogdlny ksztalt klocka
konstrukcyjnego, a wreszcie jego rozmiar, umozliwiajace, by dziecko trzymalo je w rece.
Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze zadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie
pozwala podwazy¢ prawidlowosci ustalenia, ze wlasciwosci te sg zasadniczymi
wlasciwo$ciami spornego ksztaltu.

Poniewaz Wielka Izba Odwotawcza prawidlowo ustalifa wszystkie zasadnicze
wlasciwosci spornego ksztaltu, fakt, iz wzieta ona réwniez pod uwage inne wlasciwosci,
jest bez znaczenia dla zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji.

W zwigzku z tym nalezy odrzuci¢ zarzut pierwszy.

Jesli chodzi o zarzut drugi, nalezy zwrdci¢ uwage, Ze nic nie stoi na przeszkodzie, by
w ramach analizy funkcjonalno$ci ustalonych w ten sposéb zasadniczych wlasciwosci
Wielka Izba Odwotawcza mogla uwzgledni¢ niewidoczne elementy klocka Lego, takie
jak spodnia wklesta strona i dodatkowe wypustki, a takze jakiekolwiek inne istotne
materialy dowodowe. Wielka Izba Odwolawcza odniosla sie w tym wzgledzie do
poprzednich patentéw skarzacej, do tego iz skarzaca przyznala, ze patenty te opisuja
funkcjonalne elementy klocka Lego, oraz do ekspertyz D. M., P.i N. R.
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W tym wzgledzie skarzaca zarzuca Wielkiej Izbie Odwotawczej, ze w swojej analizie
uwzglednita ekspertyze D. M., ktéra ponadto dotyczyla klocka Lego jako calosci.
Podnosi ona réwniez, ze stwierdzenia P. dotycza klocka Duplo, a stwierdzenia N. R.
dotycza wszystkich cylindrycznych ksztaltéw bolcow, nie zas tylko bolcédw klocka Lego.
Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze P. i N. R. wypowiadali sie na temat funkcjonalnosci
cylindrycznych bolcéw jako takich i ze Wielka Izba Odwolawcza odniosta sie do tych
stwierdzen wlasnie po to, by poprzeé¢ swoja ocene w przedmiocie funkcjonalnego
charakteru gléwnych cylindrycznych bolcéw spornego ksztattu. Jesli chodzi o eksper-
tyze D. M., to wprawdzie zostala ona sporzadzona i sfinansowana przez interwenienta,
ale wczesniejsze patenty wspieraja spostrzezenia D. M. w odniesieniu do funkcjonal-
nego charakteru wtasciwosci klocka Lego, podobnie zreszta jak ekspertyzy przediozone
przez skarzaca. Ponadto podniesiony przez skarzaca fakt, ze analizy D. M. dotycza
calego klocka Lego, jest nieistotny, poniewaz zawieraja one analize funkcjonalnosci
zasadniczych wlasciwosci spornego ksztaltu.

Z powyzszego wynika rowniez, ze argument skarzacej, iz brak funkcjonalnego
charakteru zasadniczych wlasciwosci spornego ksztaltu zostal wykazany za pomoca
jej wlasnych ekspertyz, nalezy odrzuci¢. Opinie ekspertéw i orzeczenia krajowych
sadéw, na ktére skarzaca sie powoluje, utrzymujac, ze zamienne ksztalty sa istotne
w celu wykazania, Ze oznaczenie nie ma funkcjonalnego charakteru, dowodza bowiem
jej zdaniem, ze ksztalt klocka Lego nie jest jedynym ksztaltem umozliwiajacym
uzyskanie pozadanego rezultatu i Ze nie jest zatem niezbedny z technicznego punktu
widzenia. Tymczasem powyzej w pkt 43 stwierdzono, ze oceny funkcjonalno$ci danego
ksztaltu nalezy dokonywa¢ niezaleznie od istnienia innych ksztaltéw, a w pkt 39, ze
termin ,niezbedny” oznacza, ze ksztalt powinien posiada¢ wlasciwosci z technicznego
punktu widzenia wystarczajace do uzyskania danego efektu.

W zwigzku z tym nalezy réwniez odrzuci¢ argument oparty na naruszeniu prawa do
bycia wystuchanym spowodowany faktem, ze Wielka Izba Odwolawcza nie wziela pod
uwage ekspertyz przedstawionych przez skarzaca. Argument wynikajacy z tych
ekspertyz opieral sie bowiem na blednym rozrdéznieniu ksztaltéw z zastosowaniem
tego samego rozwiazania technicznego oraz ksztaltéw, w ktérych uzyto innych
rozwigzan technicznych. Wielka Izba Odwolawcza nie miata obowiazku odnies¢ sie do
tych ekspertyz w zaskarzonej decyzji, a przez to nie czyniac tego, nie naruszyla ona,
w kazdym razie, prawa skarzgcej do bycia wystuchanym.
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Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze wnioski Wielkiej Izby Odwotawczej
dotyczace funkcjonalnosci zasadniczych wlasciwosci spornego ksztaltu sa zasadne.

Pozostale argumenty skarzacej nie podwazaja powyzszych stwierdzen.

Po pierwsze, skarzaca uwaza za nierealistyczny, pod wzgledem wymogéw w zakresie
odrézniajacego charakteru wynikajacych z orzecznictwa, argument Wielkiej Izby
Odwolawczej, iz mozna by uzyska¢ monopol na rozwiazanie techniczne za pomoca
rejestracji wszystkich ksztaltéw z zastosowaniem tego rozwiazania. Tymczasem nawet
gdyby Sad mial uznad, ze rejestracja takich ksztaltéw jest nierealistyczna, nie podwaza
to stwierdzenia, iz sporny ksztalt ma charakter funkcjonalny. Zatem argument
skarzacej nalezy odrzuci¢.

Po drugie, to, czy w prawie amerykanskim dowdd wynikajacy z patentu jest niezbity, czy
nie, réwniez nalezy uznac za kwestie bez znaczenia. Odwolujgc sie w pkt 40 zaskarzonej
decyzji do amerykariskiego orzecznictwa, Wielka Izba Odwotawcza nie oparta bowiem
swojej analizy funkcjonalnosci klocka Lego na tym niezbitym charakterze. Podstawe jej
analizy dokonanej w pkt 41-63 zaskarzonej decyzji stanowil wyrok w sprawie Philips,
za$ wczesniejsze patenty wziela ona pod uwage, w pkt 42—48 oraz 52 i 53 zaskarzonej
decyzji, jako jeden z czynnikéw, nie uwazajac przy tym, ze chodzi o niezbity dowdd.

Po trzecie, nalezy zauwazy¢, ze argumenty oparte z jednej strony na fakcie, iz patentowa
ochrona danego rozwigzania technicznego nie stoi na przeszkodzie ochronie ksztattu,
przy ktérym zastosowano to rozwigzanie w ramach prawa znakéw towarowych,
a z drugiej strony na réznicy w zakresach tych dwdch rodzajéw ochrony nie sa istotne.
Wielka Izba Odwolawcza uznata to bowiem w pkt 39 zaskarzonej decyzji i pdzniej
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czynila odwotania do wcze$niejszych patentéw, jedynie podnoszac funkcjonalny
charakter zasadniczych wlasciwosci klocka Lego.

Po czwarte skarzaca podnosi, ze po to, by stosowac to samo rozwigzanie techniczne,
konkurenci nie musza kopiowa¢ ksztattu klocka Lego i ze w braku ryzyka powstania
monopolu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 nie ma zastosowania.
Jednak argument ten opiera si¢ na blednej koncepcji, iz dostepnos¢ innych ksztattow
z zastosowaniem tego samego rozwigzania technicznego mialaby dowodzi¢ braku
funkcjonalnego charakteru spornego ksztaltu, gdy tymczasem powyzej w pkt 42 zwraca
sie uwage, ze zgodnie z wyrokiem w sprawie Philips to sam funkcjonalny ksztatt
powinien by¢ dostepny dla wszystkich. Zatem argument ten nalezy odrzucic.

W zwiazku z cato$cia powyzszych rozwazan nalezy uznaé, ze Wielka Izba Odwotawcza
stusznie uznala, ze sporny ksztatt ma charakter funkcjonalny. Zarzut drugi nalezy wiec
odrzucic.

W przedmiocie trzeciego zarzutu, blednego uwzglednienia orzeczenia sqadu krajowego
i domniemanej stronniczosci zaskarzonej decyzji

— Argumenty uczestnikéw

Skarzgca zarzuca Wielkiej Izbie Odwolawczej, ze po pierwsze uwzglednita orzeczenie
sadu najwyzszego Kanady, a po drugie uznatla, Ze orzeczenie Rechtbank Breda (sadu
okregowego w Bredzie, Niderlandy) jest nieistotne. Tymczasem jej zdaniem oba te
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orzeczenia dotyczyly funkcjonalnego charakteru ksztattu klocka Lego, zostaly wydane
w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw do znaku towarowego
i dotyczyly wiernej imitacji. Jedyna réznica polegata na tym, ze sad kanadyjski doszed?!
do przeciwnego wniosku niz sad niderlandzki. Skarzaca uwaza, ze wybidrcze wziecie
przez Wielka Izbe Odwotawcza pod uwage orzeczenia sadu najwyzszego Kanady oraz
wylacznie tych ekspertyz, ktére byly korzystne dla jej wniosku, dowodzi stronniczego
podejscia.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.

— Ocena Sadu

Po pierwsze, jesli chodzi o odwolanie si¢ przez Wielka Izbe Odwolawcza do orzeczenia
sadu najwyzszego Kanady i o fakt, ze nie uwzglednila ona orzeczenia wydanego
w Niderlandach, wystarczy stwierdzi¢, ze sama skarzgca przyznaje, Ze orzeczenia sagdéw
krajowych sa nieistotne z punktu widzenia decyzji izb odwolawczych OHIM. Wspdl-
notowy system znakéw towarowych jest bowiem systemem niezaleznym, a legalno$¢
decyzji izb odwotawczych podlega jedynie ocenie na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94 w wykladni sagdu wspélnotowego [zob. wyrok Sadu z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie T-128/07 Suez przeciwko OHIM (Delivering the essentials of life),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 32 i przytoczone w nim orzecznictwo]. Ponadto
z zaskarzonej decyzji wynika, ze Wielka Izba Odwotawcza nie przyjela za podstawe
swojej decyzji kanadyjskiego orzeczenia, lecz ze uznawszy juz wczeéniej, ze klocek Lego
ma charakter funkcjonalny, zauwazyla, ze jej analiza znajduje potwierdzenie
w orzecznictwie licznych sadéw krajowych, w tym sadu najwyzszego Kanady.
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Po drugie nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca niestusznie zarzuca Wielkiej Izbie
Odwotawczej stronniczos$¢. Po pierwsze, Wielka Izba Odwotawcza wyjasnita bowiem
w pkt 65 zaskarzonej decyzji powody, dla ktérych uwazala, ze wyrok wydany
w Niderlandach nie jest istotny. Po drugie, z analizy dokonanej powyzej w pkt 36—49
wynika, ze Wielka Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze przedlozone przez skarzaca
ekspertyzy nie sa istotne, poniewaz wszystkie dotyczyly dostepnosci innych ksztaltéw
z zastosowaniem tego samego rozwigzania technicznego. Ponadto OHIM stusznie
podnosi, Ze niniejsza sprawa zostala przekazana Wielkiej Izbie Odwotawczej, ze
przewodniczaca pierwszej izby zostala zastapiona przez swego zastepce po tym, jak
skarzaca wniosta o jej wylaczenie, i ze OHIM podjal szereg innych $rodkéw w celu
zagwarantowania bezstronnosci postepowania.

W zwigzku z tym zarzut ten nalezy odrzucié.

Wobec calosci powyzszych rozwazan skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Lego Juris A/S zostaje obciazona kosztami postepowania.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 listopada 2008 r.

Podpisy
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