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Lego Juris A/S
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Odwolanie — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Wspdlnotowy znak towarowy —
Zdolnos¢ ksztaltu towaru do bycia zarejestrowanym jako znak towarowy —
Rejestracja oznaczenia tréjwymiarowego tworzonego przez goérng powierzchnie
i dwa boki klocka Lego — Uniewaznienie wspomnianej rejestracji na wniosek
przedsiebiorstwa zajmujacego sie obrotem klockami, ktére maja takie same ksztalt
i wymiary — Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporzadzenia —
Oznaczenie tworzone wylacznie przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania
efektu technicznego

Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego przedstawiona w dniu 26 stycz-
nia2010r. . . . ... I-8408

Wyrok Trybunalu (wielka izba) z dnia 14 wrze$nia 2010r.. . . . . . . . . I-8432

Streszczenie wyroku

1.  Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspolnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wylgcznie przez ksztatt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Pojecie — Obecnosé wiasciwosci,
ktore nie sq zasadnicze i nie spetniajg funkcji technicznej — Brak wplywu na podstawe
odmowy rejestracji

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspolnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wytgcznie przez ksztatt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Pojecie — Istnienie innych ksztattow
pozwalajgcych na osiggniecie tego samego efektu technicznego — Brak wplywu na podsta-
we odmowy rejestracji
(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))

3. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspolnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wylgcznie przez ksztatt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Wierne kopie ksztattu towaru —
Badanie w swietle zasad obowigzujgcych w dziedzinie nieuczciwej konkurencji

(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))

4.  Wspélnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wytgcznie przez ksztatt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Ustalanie zasadniczych wtasciwosci
tréjwymiarowego oznaczenia

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))

5. Wspélnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Oznaczenia tworzone wylgcznie przez ksztatt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Sposéb postrzegania przez przeciet-
nego konsumenta — Wpltyw

(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii))

1. Przestanka, zgodnie z ktéra podstawa od-
mowy rejestracji, o ktérej mowa w art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt ii) obejmuje wszystkie
oznaczenia tworzone ,wylacznie” przez
ksztalt towaru niezbedny do uzyskania
efektu technicznego, jest spetniona, jezeli

technicznej, nie ma w tym wzgledzie zad-
nego znaczenia.

wszystkie zasadnicze wlasciwosci dane-
go ksztaltu spelniaja funkcje techniczna,
przy czym obecno$¢ wlasciwosci, ktére
nie s3 zasadnicze i nie spelniaja funkcji
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Taka wyktadnia stanowi odzwierciedle-
nie idei, ze obecno$¢ nawet kilku dru-
gorzednych elementéw bedacych prze-
jawem inwencji twérczej w oznaczeniu
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tréjwymiarowym, w ktérym wszystkie
zasadnicze elementy wynikaja z rozwia-
zania technicznego, ktérego oznaczenie
to stanowi wyraz, nie podwaza stwier-
dzenia, Ze wspomniane oznaczenie jest
tworzone wylacznie przez ksztalt towaru
niezbedny do uzyskania efektu technicz-
nego. Ponadto w zakresie, w jakim wy-
kiadnia ta zaklada, ze podstawa odmowy
rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) omawianego rozporzadzenia
znajduje zastosowanie wylacznie wéw-
czas, gdy wszystkie zasadnicze wlasci-
wosci oznaczenia majg charakter funk-
cjonalny, zapewnia ona, Ze rejestracji
takiego oznaczenia jako znaku towaro-
wego nie mozna odmoéwié na podstawie
tego przepisu, jezeli dany ksztalt towaru
zawiera niebagatelny element, ktéry nie
ma takiego charakteru, jak na przyktad
element ozdobny czy fantazyjny, ktéry
odgrywa istotna role we wspomnianym
ksztalcie.

(por. pkt 51, 52)

Przestanka, zgodnie z ktdra rejestracji
ksztaltu towaru jako znaku towarowe-
go mozna odméwié na podstawie art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspélnotowego zna-
ku towarowego jedynie wéwczas, gdy jest
on ,niezbedny” do uzyskania zamierzo-
nego efektu technicznego nie oznacza, iz
dany ksztalt musi by¢ jedynym zapew-
niajacym uzyskanie tego efektu.

Prawda jest, ze w niektérych wypadkach
ten sam efekt techniczny moze zosta
osiagniety przez zastosowanie réznych
rozwigzan. A zatem moga istnie¢ ksztal-
ty zamienne, majace inne wymiary czy
inny wzér, ktére pozwolg uzyska¢ ten
sam efekt techniczny. Natomiast sama
ta okoliczno$¢ nie oznacza, ze reje-
stracja rozpatrywanego ksztaltu jako
znaku towarowego nie wplynie na do-
stepnos¢ rozwiazania technicznego, kté-
rego ksztalt ten jest wyrazem, dla innych
przedsiebiorcéw. W tym wzgledzie na
podstawie art. 9 ust. 1 omawianego roz-
porzadzenia, rejestracja ksztaltu towaru,
ktéry ma wylacznie funkcjonalny cha-
rakter, moze umozliwi¢ wlascicielowi ta-
kiego znaku towarowego zakazanie uzy-
wania przez inne przedsigbiorstwa nie
tylko tego ksztaltu, ale tez ksztaltéw po-
dobnych. W takim wypadku mogtoby sie
okazad, ze réwniez duza liczba ksztattow
zamiennych stalaby sie niedostepna dla
konkurentéw wspomnianego wlasciciela.
Staloby sie tak szczegdlnie w przypadku
kumulacji rejestracji réznych, wylacznie
funkcjonalnych ksztaltéw jednego pro-
duktu, ktéra to kumulacja mogtaby cat-
kowicie uniemozliwi¢ innym przedsie-
biorstwom wytwarzanie i dokonywanie
obrotu niektérymi towarami, ktére spet-
niajg okre$long funkcje techniczna.

(por. pkt 53-57)

Pozycja przedsigbiorstwa, ktére opraco-
walo dane rozwiazanie techniczne, nie
moze by¢ chroniona przed konkurencja
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wprowadzajaca na rynek wierne kopie
ksztaltu towaru, ktéry wynika z zastoso-
wania dokladnie tego samego rozwiaza-
nia, poprzez przyznanie temu przedsie-
biorstwu monopolu w wyniku rejestracji
tréjwymiarowego oznaczenia tworzo-
nego przez ten ksztalt jako znaku towa-
rowego, natomiast moze ona — jesli wy-
magaja tego okolicznosci — by¢ oceniana
w $wietle zasad obowiagzujacych w dzie-
dzinie nieuczciwej konkurencji.

(por. pkt 61)

Prawidlowe zastosowanie art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspolnotowego znaku towa-
rowego wymaga, by organ rozpoznajacy
zgloszenie rozpatrywanego oznaczenia
tréjwymiarowego do rejestracji w cha-
rakterze znaku towarowego wlasciwie
ustalil zasadnicze wlasciwo$ci tego ozna-
czenia. Zatem okreslenie ,zasadnicze
wlasciwosci” musi by¢ rozumiane jako
odniesienie do najbardziej istotnych ele-
mentéw oznaczenia.

Okreslenia  wspomnianych  zasadni-
czych wlasciwoséci nalezy dokonywacd
odrebnie dla kazdego przypadku. Nie
istnieje bowiem zadna ustalona hierar-
chia poszczegdlnych rodzajéw elemen-
téw, ktére moze zawiera¢ oznaczenie.
Co wiecej, przy ustalaniu zasadniczych
wlasciwosci oznaczenia, wlasciwy organ
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moze bezposrednio oprze¢ sie na wy-
wieranym przez to oznaczenie calo$cio-
wym wrazeniu albo w pierwszym rzedzie
przystapi¢ do analizy kolejno kazdego
z elementéw, z ktérych dane oznaczenie
sie skiada.

Ustalenia  zasadniczych ~ wlasciwosci
oznaczenia tréjwymiarowego, z ktérym
wigze si¢ w perspektywie ewentualne za-
stosowanie podstawy odmowy rejestracji
okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
omawianego rozporzadzenia mozna —
w zalezno$ci od przypadku, zwlaszcza
stosownie do stopnia jego trudnosci —
dokonywa¢ w drodze zwyklej analizy
wzrokowej tego oznaczenia lub tez, prze-
ciwnie, w drodze pogtebionego badania,
w ramach ktérego pod uwage moga by¢
brane elementy przydatne w ocenie, ta-
kie jak badania rynku i ekspertyzy, czy
tez inne dane dotyczace wcze$niej przy-
znanych w zwiazku z danym produktem
praw wlasnosci intelektualnej.

Ustaliwszy zasadnicze wlasciwo$ci ozna-
czenia, wlasciwy organ musi jeszcze oce-
ni¢, czy wszystkie te wlasciwosci pelnia
w przypadku rozpatrywanego towaru
funkcje techniczna. Artykul 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) omawianego rozporzadzenia nie
moze bowiem znajdowac zastosowania,
jezeli zgloszenie znaku towarowego do-
tyczy ksztaltu towaru, w ktérym element
niemajacy charakteru funkcjonalnego, na
przyklad element ozdobny lub fantazyj-
ny, odgrywa istotng role. W takim wy-
padku konkurencyjne przedsiebiorstwa
moga z tatwoscia skorzysta¢ z ksztaltow
zamiennych zapewniajacych jednakowa
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funkcjonalnos¢, a w rezultacie nie ist-
nieje ryzyko ograniczenia dostepnosci
danego rozwiazania technicznego. Rze-
czone rozwigzanie techniczne moglo-
by wiec bez trudu zostaé¢ zastosowane
przez konkurentéw wlasciciela znaku
w ksztalcie towaru, ktéry nie bedzie po-
siadal pozbawionego funkcjonalnosci
elementu identycznego z elementem,
jaki zawiera ksztalt towaru wlasciciela,
i ktéry w zwiagzku z tym nie bedzie ani
identyczny z tym ksztaltem, ani do niego
podobny.

(por. pkt 68-72)

5.

Zakladany sposéb postrzegania ozna-
czenia przez przecietnego konsumenta
nie jest elementem decydujacym w ra-
mach rozpatrywania podstawy odmowy
rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 w spra-
wie wspolnotowego znaku towarowego
i moze co najwyzej stanowi¢ element
oceny, ktéra bedzie pomocna dla wlasci-
wego organu w ustaleniu zasadniczych
wlasciwosci tego oznaczenia.

(por. pkt 76)
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