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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 12 lipca 2012 r.*

Odwotanie — Wspélnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Artykul 7 ust. 1
lit. b) — Stowny znak towarowy WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Znak towarowy
majacy postac sloganu reklamowego — Charakter odrézniajacy — Odmowa rejestracji
W sprawie C-311/11 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 17 czerwca 2011 r.,

Smart Technologies ULC, z siedzibg w Calgary (Kanada), reprezentowana przez M. Edenborough,
QC, i T. Eliasa, barrister,

wnoszaca odwolanie,
w ktdrej druga strong postepowania jest:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),
w skladzie: M. Safjan, prezes izby, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) i J.J. Kasel, sedziowie,
rzecznik generalny: N. Jadskinen,
sekretarz: K. Malacek, administrator,
uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 marca 2012 r.,
podjawszy, po wysluchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok
W swoim odwolaniu Smart Technologies ULC (zwana dalej ,Smart Technologies”) wnosi o uchylenie

wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-523/09 Smart Technologies
przeciwko OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (zwanego dalej ,zaskarzonym

* Jezyk postepowania: angielski.
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wyrokiem”), w ktérym Sad oddalil wniesiona przez nig skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji
Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) z dnia 29 wrze$nia 2009 r. w sprawie R 554/2009-2 dotyczacej zgloszenia do
rejestracji jako wspdlnotowego znaku towarowego oznaczenia stownego ,WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH” (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone i zastapione rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1),
ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na date dokonania
zgloszenia znaku towarowego do rejestracji niniejszy spér podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94.

Artykul 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowil:

»Nie sa rejestrowane:

[...]

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

[...]".

Okoliczno$ci powstania sporu i sporna decyzja

W dniu 17 pazdziernika 2008 r. Smart Technologies wystapita do OHIM o rejestracje oznaczenia
stfownego ,WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” (,Czynimy latwiejszym to, co specjalne”)
jako wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia nr 40/94. Towary objete
zgloszeniem naleza do klasy 9 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

»Skomputeryzowane systemy pozwalajace na rejestrowanie danych, mianowicie grafiki, tekstu, rysunku
i gestéw, do wspolpracy z wygenerowanym komputerowo wyswietlaczem przy uzyciu otdéwka, rysika,
palca lub dloni, urzadzenia do rejestrowania danych do uzytku z projekcja przednia, projekcja tylna
oraz wyswietlaczami bezpo$rednimi, urzadzenia do detekcji polozenia bezwzglednego i wzglednego,
wykorzystujace czujniki mechaniczne i optyczne, ktére umozliwiaja wspoéldziatanie z przetwornikiem
cyfrowym, ekranem dotykowym, panelem dotykowym, wyswietlaczem obrazu, lub w rejonie
zainteresowania odpowiednim do wyswietlacza; skalowane systemy detekcji polozenia z wejsciem
generowanym przez pasywne lub aktywne urzadzenia wejscia; systemy obrazowania pozwalajace na
rejestrowanie tekstu i obrazéw graficznych, oprogramowanie do przetwarzania tekstu i obrazéw
graficznych oraz przesylania lub przechowywania tekstu i obrazéw graficznych w sieci komputerowej,
oprogramowanie pozwalajace na przesylanie danych i obrazéw do wymiany lokalnie lub do
rozproszonych geograficznie lokalizacji, oprogramowanie pozwalajace na odtwarzanie, edycje
i wymiane danych i obrazéw lokalnie lub do rozproszonych geograficznie lokalizacji”.

Faksem z dnia 21 stycznia 2009 r. ekspert OHIM zglosil zastrzezenia wobec rejestracji zgloszonego

znaku towarowego, opierajace si¢ na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Smart Technologies
odpowiedziala na zastrzezenia eksperta pismem z dnia 19 marca 2009 r.
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Decyzja z dnia 7 kwietnia 2009 r. ekspert odmoéwil rejestracji zgloszonego znaku towarowego
w odniesieniu do wszystkich towaréw wskazanych w zgloszeniu, opierajac si¢ na wskazanym powyzej
przepisie i uzasadniajac swa decyzje tym, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony byl charakteru
odrézniajacego.

Na mocy spornej decyzji Druga Izba Odwolawcza OHIM oddalita odwotanie od decyzji eksperta
wniesione przez Smart Technologies.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Na mocy zaskarzonego wyroku Sad oddalil skarge wniesionga przez Smart Technologies na sporna
decyzje w dniu 23 grudnia 2009 r. Sad oddalil tym samym jedyny zarzut podniesiony przez skarzaca,
a dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 wynikajacego z blednego
stwierdzenia przez Izbe Odwolawcza, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony byt charakteru
odrézniajacego.

W pkt 22-31 zaskarzonego wyroku Trybunal przywotal w pierwszej kolejnosci orzecznictwo majace
znaczenie dla ustalania charakteru odrézniajacego znaku towarowego, w szczegdlnosci zas wyrok
Trybunalu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P Audi przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-535,
dotyczacy charakteru odrézniajacego znakéw towarowych majacych postaé sloganéw reklamowych.
W tym wzgledzie Sad podkreslit w pkt 25-27 zaskarzonego wyroku, ze nawet jesli wobec sloganéw
reklamowych nie nalezy stosowa¢ kryteriéw bardziej rygorystycznych niz te, ktére sa stosowane wobec
innych znakéw towarowych, to nie mozna wykluczy¢, ze orzecznictwo, wedlug ktérego ustalenie
odrdzniajacego charakteru niektérych rodzajéw znakéw towarowych moze okazac¢ sie trudniejsze, ma
réwnie duze znaczenie dla stownych znakéw towarowych majacych postaé sloganéw reklamowych.

W tym kontekscie Sad przypomnial w pkt 29 zaskarzonego wyroku, ze okoliczno$¢, iz znak towarowy
postrzegany jest przez dany krag odbiorcéow jako sformulowanie reklamowe, nie wystarcza sama
w sobie, aby uzna¢, ze znak ten pozbawiony jest charakteru odrdzniajacego. Taki znak towarowy moze
by¢ bowiem postrzegany jednoczesnie jako sformulowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia
handlowego rozpatrywanych towaréw i ustug. W pkt 30 zaskarzonego wyroku Sad uznal w rezultacie,
ze w ramach analizy charakteru odrézniajacego nie wystarczy ograniczy¢ sie¢ do uwypuklenia faktu, iz
dany znak towarowy ma posta¢ sformulowania reklamowego, i jako takie wtasnie bedzie odbierany.

W pkt 31 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze znak towarowy majacy postac sloganu reklamowego
nalezy uzna¢ za pozbawiony odrdzniajacego charakteru, jesli moze by¢ postrzegany przez wilasciwy krag
odbiorcéw wylacznie jako zwykle sformulowanie reklamowe. Taki znak towarowy trzeba jednak uznaé
za majacy charakter odrézniajacy, jezeli wlasciwy krag odbiorcéw bedzie mdglt w nim dostrzec od razu,
oprocz funkceji reklamowej, takze wskazanie pochodzenia handlowego danych towaréw lub ustug.

W drugiej kolejnosci w pkt 32—42 zaskarzonego wyroku Sad zbadal, czy zgloszony znak towarowy ma
charakter odrézniajacy. Przypomniawszy w pkt 33 i 34 tego wyroku, ze wlasciwy krag odbiorcéw
tworza niemieckojezyczni odbiorcy specjalizujacy sie¢ w dziedzinie informatyki oraz ze na ten znak
towarowy sklada sie polaczenie pieciu powszechnie uzywanych w jezyku niemieckim siéw, Sad,
w pkt 35 i 36 zaskarzonego wyroku, zakwalifikowal wspomniany znak towarowy jako slogan
reklamowy przekazujacy informacje o charakterze zachwalajacym, ktéry nie zawiera elementéw
nietypowych z punktu widzenia skladni i gramatyki jezyka niemieckiego.

W tym wzgledzie w pkt 37 zaskarzonego wyroku Sad uznal na wstepie, ze zwiezlo$¢ i pojecia tworzace
ten slogan nie wprowadzaja ani gry sléw, ani elementéw wysilku twdrczego czy zaskoczenia, ktére
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw moglyby nada¢ zgltoszonemu znakowi towarowemu charakter
odrézniajacy. W tym samym pkt 37 Trybunal podkreslit w szczegdlnosci, ze cechy tego znaku
towarowego nie nadaja mu oryginalnosci lub szczegdlnej sily wywolywania skojarzen, ani tez nie
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wymagaja przeprowadzenia procesu poznawczego czy wysitku interpretacyjnego przez wlasciwy krag
odbiorcéw, tak wiec nie czynig go niczym wiecej niz zwykla wiadomoscia reklamowa, ktéra zachwala
towary objete zgloszeniem. Ponadto w pkt 38 zaskarzonego wyroku Sad podnidst, ze okoliczno$¢, iz
badanie przeprowadzone w Internecie nie wykazalo uzywania tego samego znaku towarowego przez
osoby trzecie, nie podwaza stwierdzenia, zgodnie z ktérym wspomniany znak towarowy jest zwyklym
sloganem reklamowym, ktéry odnosi si¢ wylacznie do cech towardéw.

Wreszcie w pkt 39 i 40 zaskarzonego wyroku Sad odrzucil argument podniesiony przez Smart
Technologies, ze z racji nawigzania do producenta przez uzycie stowa ,wir” (,my”) zgloszony znak
towarowy zawiera wskazéwke pochodzenia handlowego oznaczonych nim towaréw i ustug. W tym
samym pkt 40 Sad uznal w szczegélnosci, iz uzycie tego stowa nie zmienia faktu, ze éw znak
towarowy pozostaje zwyklym sloganem reklamowym, ktéry moze by¢ wykorzystany przez dowolnego
operatora zaréwno w dziedzinie informatyki, jak i w wielu innych dziedzinach, oraz ze wtasciwy krag
odbiorcéw nie bedzie dostrzegal w nim, poza tym przekazem reklamowym, szczegdlnej wskazéwki
dotyczacej pochodzenia handlowego.

Wreszcie w odniesieniu do twierdzenia podniesionego przez Smart Technologies, iz Izba Odwolawcza
nie przedstawita dowodéw na poparcie swoich twierdzen, Sad orzekl w pkt 41 zaskarzonego wyroku,
ze nic nie zabrania OHIM uwzglednienia w ramach przeprowadzanego przezen badania okolicznosci
uznanych za fakty notoryjne, takich jak okolicznos¢, ze inne przedsiebiorstwa w reklamach podobnych
urzadzen technologicznych réwniez twierdza, iz ich towary sa proste w uzyciu, czy tez ze konsumenci
sa przyzwyczajeni do krotkich, zwiezlych i energicznych informacji reklamowych i nie przypisuja im
waloru znaku towarowego.

Zadania stron

W swoim odwolaniu tytulem zadania gtéwnego Smart Technologies wnosi do Trybunatu o uchylenie
zaskarzonego wyroku, zmiane spornej decyzji w taki sposdb, by umozliwita ona rejestracje zgltoszonego
znaku towarowego lub, tytulem Zzadania ewentualnego, o stwierdzenie niewazno$ci tej decyzji, jak
rowniez obcigazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM zada oddalenia odwolania i obcigzenia Smart Technologies kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwolania Smart Technologies podnosi dwa zarzuty, ktére dotycza, odpowiednio,
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez faktu, ze niektére okolicznosci
faktyczne zostaly przyjete przez Sad za powszechnie znane, bez wykazania ich za pomoca dowodéw.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94

Pierwszy zarzut obejmuje trzy cze$ci. W pierwszej czesci Smart Technologies wskazuje, ze Sad
zastosowal niewlasciwe kryteria, dokonujac oceny charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku
towarowego. W drugiej czesci spoltka ta podnosi, ze Sad naruszyl prawo, uznajac zglaszany znak
towarowy za ,slogan reklamowy”, jak réwniez przyjmujac, ze wykazanie charakteru odrdzniajacego
sloganéw reklamowych jest trudniejsze niz w przypadku pozostalych kategorii znakéw towarowych.
W trzeciej cze$ci wnoszaca odwolanie zarzuca Sadowi, iz ten nie stwierdzil, ze w niniejszej sprawie
wystarczajacy bylby charakter mniej odrézniajacy niz ten, ktéry jest wymagany co do zasady, poniewaz
wlasciwy krag odbiorcéw tworza osoby wyspecjalizowane w rozpatrywanej dziedzinie.
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W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego

— Argumentacja stron

W pierwszej czeSci swojego pierwszego zarzutu Smart Technologies zarzuca Sadowi, ze w ramach
badania charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego ograniczyl sie wylacznie do
zbadania, czy 6w znak towarowy byl postrzegany przez wlasciwe grono odbiorcéw jako zwykle
sformulowanie reklamowe. Dzialajgc w taki sposéb, Sad naruszyl kryteria oceny charakteru
odrézniajacego sloganu reklamowego, wskazane przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie Audio
przeciwko OHIM. Bardziej szczegétowo wnoszaca odwolanie wskazuje, ze pkt 31 zaskarzonego
wyroku jest niezgodny z pkt 45 wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM w zakresie, w jakim
Trybunal stwierdzil, ze fakt, iz znak towarowy jest postrzegany jako formula reklamowa, nie wplywa
na jego charakter odrdzniajacy. Sad naruszyl prawo w ten sam sposéb miedzy innymi w pkt 37 i 38
zaskarzonego wyroku, w ktérych ograniczyt swoje badanie do ustalenia, czy wskazany znak towarowy
jest postrzegany jako zwykly przekaz reklamowy, podczas gdy powinien byl réwniez zbadaé, czy
niezaleznie od swojej funkcji reklamowej taki znak posiada jakikolwiek charakter odrézniajacy.

OHIM uwaza, ze pkt 31 zaskarzonego wyroku nie narusza prawa, poniewaz pierwsze zdanie tego
punktu powinno by¢ rozumiane facznie z nastepnym zdaniem, wedtug ktérego znak towarowy majacy
posta¢ sloganu reklamowego posiada charakter odrézniajacy, jesli wlasciwy krag odbiorcéw moze
w nim dostrzec natychmiast wskazanie pochodzenia handlowego towaréw i ustug. Co sie tyczy pkt 37
i 38 zaskarzonego wyroku, OHIM utrzymuje, ze Sad w sposéb przejrzysty przeanalizowal w nich
charakter odrézniajacy zgloszonego znaku towarowego, odwolujac sie do rozpatrywanych towaréw
i ustug i uznajac, ze znak ten nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego tych
towaréw i ustug.

— Ocena Trybunatu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sg rejestrowane znaki towarowe, ktére
pozbawione s3 jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze odrdzniajacy charakter znaku towarowego w rozumieniu tego
przepisu oznacza, iz znak towarowy pozwala na okreslenie towaru, dla ktérego wnosi sie o rejestracje,
jako pochodzacego z okreslonego przedsigbiorstwa i tym samym na odrdznienie tego towaru od
towaréow pochodzacych z innych przedsiebiorstw (wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach
polaczonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. 1-5141,
pkt 32; z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk,
Zb.Orz. s. 1-10031, pkt 42; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-3297, pkt 66; ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 33).

Zgodnie z réwnie utrwalonym orzecznictwem 6w charakter odrdézniajacy nalezy ocenia¢, po pierwsze,
w stosunku do towaréw lub uslug, dla ktérych znak towarowy zostal zgloszony, zas po drugie,
z uwzglednieniem sposobu, w jaki postrzega go wlasciwy krag odbiorcéw (ww. wyroki: w sprawach
polaczonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33; w sprawie Europhypo przeciwko OHIM,
pkt 67; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 34).

Jesli chodzi o znaki towarowe skladajace si¢ z oznaczen lub wskazéwek, ktére sa ponadto uzywane jako
slogany reklamowe, oznaczenia dotyczace jakosci lub wyrazenia zachecajace do zakupu towaréw lub
ustug oznaczonych tym znakiem, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze wzgledu na tego
rodzaju uzycie (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk, pkt 41; w sprawie Audi
przeciwko OHIM, pkt 35). Przy dokonywaniu oceny charakteru odrdzniajacego takich znakéw
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towarowych nie nalezy stosowaé kryteriow bardziej rygorystycznych niz te stosowane do innych
rodzajow oznaczen (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Erpo Mdobelwerk, pkt 32; w sprawie
Audi przeciwko OHIM, pkt 36).

Z orzecznictwa Trybunalu wynika ponadto, ze chociaz kryteria oceny charakteru odrézniajacego sa
takie same dla réznych kategorii znakéw towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriéw moze
sie okazal, ze sposdb postrzegania tych znakéw przez wlasciwy krag odbiorcéw nie musi by¢ taki sam
dla kazdej z tych kategorii, a zatem ustalenie charakteru odrézniajacego w przypadku niektérych
kategorii znakéw towarowych moze okaza¢ sie trudniejsze niz w przypadku innych kategorii (ww.
wyroki: w sprawach pofaczonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36; w sprawie OHIM
przeciwko Erpo Mobelwerk, pkt 34; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 37).

Chociaz Trybunatl nie wykluczyl, Ze orzecznictwo to moze pod pewnym warunkami mie¢ znaczenie dla
sfownych znakéw towarowych skladajacych sie ze sloganéw reklamowych, to jednak podkreslit, ze
zaslugujace na uwzglednienie trudnosci, ktére mozna napotkaé przy ustalaniu charakteru
odrdzniajacego tych znakéw, wynikajace z samej ich natury, nie uzasadniaja nakladania szczegélnych
kryteriéw uzupetlniajacych lub zastepujacych kryterium charakteru odrézniajacego w rozumieniu
nadanym mu w orzecznictwie przywolanym w pkt 23 i 24 niniejszego wyroku (ww. wyroki: w sprawie
OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk, pkt 35, 36; a takze w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 38).

Trybunal orzekl w szczegélnosci, ze nie mozna wymagaé, by slogan reklamowy mial ,fantazyjny
charakter” czy nawet ukazywal ,wklad wysitku twoérczego, ktéry spowodowalby efekt zaskoczenia,
dzieki czemu latwo by go bylo zapamigta¢”, aby nie byl on pozbawiony minimum charakteru
odrézniajacego wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (ww. wyroki: w sprawie
OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk, pkt 31, 32; a takze w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 39)

Trybunal uznal ponadto, iz chociaz oczywiscie prawda jest, ze znak towarowy ma charakter
odrézniajacy wylacznie, jesli umozliwia identyfikacje objetych zgloszeniem towaréw lub uslug jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, to nalezy stwierdzi¢, iz sama okoliczno$é, ze znak
towarowy postrzegany jest przez wlasciwy krag odbiorcéw jako sformulowanie reklamowe i ze z uwagi
na jego zachwalajacy charakter moéglby zasadniczo zostal przejety przez inne przedsigbiorstwa, nie
wystarcza sama w sobie, aby uznad, ze znak ten jest pozbawiony charakteru odrézniajacego (ww. wyrok
w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 44)

W tym wzgledzie Trybunal podkreslit w szczegélnosci, iz taka zachwalajaca konotacja stownego znaku
towarowego nie wyklucza, ze nadaje si¢ on mimo to do zagwarantowania konsumentom, ze towary lub
ustugi nim oznaczone pochodza z danego przedsiebiorstwa. W ten sposéb taki znak towarowy moze
by¢ postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw réwnoczesnie jako sformulowanie reklamowe i jako
wskazanie pochodzenia handlowego towaréw lub uslug. Wynika z tego, ze o ile odbiorcy ci
postrzegaja znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczno$¢, iz jest on jednoczes$nie, czy tez
nawet w pierwszej kolejnosci, odbierany jako sformulowanie reklamowe, nie ma wplywu na kwestie
jego charakteru odrézniajacego (ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 45).

To wlasnie w S$wietle powyzszych zasad nalezy zbadal pierwsza cze$¢ pierwszego z zarzutéw
podniesionych przez Smart Technologies na poparcie wniesionego przez nia odwotania.

W tym wzgledzie nalezy w szczegélnosci zauwazy¢, ze wbrew twierdzeniom Smart Technologies
ustalenia dokonane przez Sad w pkt 31 zaskarzonego wyroku nie wynikaja z pominiecia zasad
ustalonych przez Trybunal, w szczegélnosci w pkt 45 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM,
w ktérym to Trybunal orzekl, ze o ile dany krag odbiorcéw postrzega znak towarowy jako wskazanie
pochodzenia, okoliczno$¢, iz jest on jednoczesnie, czy tez nawet w pierwszej kolejnosci, odbierany jako
sformulowanie reklamowe, nie ma wplywu na kwestie jego charakteru odrézniajacego.
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Nawet jesli sformutowanie uzyte przez Sad w pkt 31 zaskarzonego wyroku jest rézne od tego zawartego
w pkt 45 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM, to jesli wzia¢ pod uwage catos¢ tego wyroku,
Sad potwierdzit w nim, ze charakter odrézniajacy zgloszonego znaku towarowego zalezy wylacznie od
okolicznosci, czy jest on postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw jako wskazanie pochodzenia
handlowego towaréw lub ustug, przyznajac réwnoczeénie, ze ten znak towarowy moze by¢
postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw réwnoczesnie jako sformulowanie reklamowe i jako
wskazanie pochodzenia handlowego towaréw lub ustug.

W tym zakresie nalezy podkresli¢, ze Sad nie tylko wyraznie odnidst sie w pkt 29 zaskarzonego wyroku
do elementéw wymienionych w pkt 44 i 45 ww. wyroku w sprawie Audi przeciwko OHIM, ale
jednocze$nie w pkt 32 i nastepnych zaskarzonego wyroku przeprowadzil, w oparciu o te elementy,
badanie charakteru odrézniajacego zglaszanego znaku towarowego. W szczegélnosci, jak wynika
z pkt 40 zaskarzonego wyroku, przeprowadzona analiza doprowadzila Sad do konkluzji, iz poza
przekazem reklamowym, zgodnie z ktérym towary objete zgloszeniem sprawia, ze trudne zadania
stana sie tatwe, wlasciwy krag odbiorcéw nie dostrzeze w nim wskazania szczegdlnego pochodzenia
handlowego.

Z przeprowadzonej przez Sad analizy wynika wiec jasno, ze doszedl on do wniosku, iz wskazany znak
towarowy jest pozbawiony charakteru odrdézniajacego nie z uwagi na fakt, ze stanowi on sformulowanie
reklamowe, ale ze wzgledu na to, Ze nie jest postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw jako wskazanie
pochodzenia handlowego oznaczonych nim towaréw i ustug.

Wynika z tego, ze pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢ jako bezzasadna.
W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego

— Argumentacja stron

W drugiej czesci zarzutu pierwszego mozna wyrézni¢ dwa argumenty. W pierwszym z nich Smart
Technologies podnosi, ze zaskarzony wyrok zostal wydany z naruszeniem prawa, poniewaz
podkategoria ,slogan”, do ktérej Sad zaliczyl zgloszony znak towarowy, nie widnieje
w rozporzadzeniach regulujacych dziedzine znakéw towarowych, gdyz nie zostala wymieniona w art. 4
rozporzadzenia nr 40/94. W drugim argumencie w ramach tej czesci skarzaca zarzuca Sadowi, ze
naruszyl prawo, dochodzac w pkt 26 i 27 zaskarzonego wyroku do konkluzji, ze charakter
odrdzniajacy sloganéw reklamowych - podobnie jak w przypadku tréjwymiarowych znakéw
towarowych — jest trudniejszy do ustalenia niz charakter odrézniajacy innych kategorii znakéw
towarowych. W tym wzgledzie skarzaca podwaza miedzy innymi potwierdzona w pkt 35 ww. wyroku
w sprawie OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk mozliwos¢ analogicznego zastosowania wobec stownych
znakéw towarowych majacych posta¢ sloganu reklamowego rozumowania przeprowadzonego przez
Trybunal w pkt 36 ww. wyroku w sprawach polaczonych Procter & Gamble przeciwko OHIM, zgodnie
z ktérym charakter odrdzniajacy tréjwymiarowego znaku towarowego moze by¢ trudniejszy do
ustalenia niz charakter odrézniajacy stownego lub graficznego znaku towarowego.

Co sie tyczy pierwszego argumentu w ramach tej drugiej czesci, OHIM podnosi, ze Sad nie wprowadzit
podkategorii znakéw towarowych obejmujacej ,slogany”, lecz odniést sie do rozpatrywanego stownego
znaku towarowego jako do sloganu reklamowego, co znajduje ponadto potwierdzenie w pkt 24 i 29
zaskarzonego wyroku. W odniesieniu do drugiego argumentu w ramach tej cze$ci OHIM utrzymuje,
ze nalezy uzna¢ go za oczywiscie niedopuszczalny, poniewaz twierdzenia Sadu zawarte w pkt 27
zaskarzonego wyroku stanowia dostowne przytoczenie pkt 35 ww. wyroku w sprawie OHIM
przeciwko Erpo Mobelwerk, ktéry nie moze stanowi¢ naruszenia prawa.

ECLIL:EU:C:2012:460 7



39

40

41

42

43

44

45

WYROK Z DNIA 12.7.2012 R. — SPRAWA C-311/11 P
SMART TECHNOLOGIES PRZECIWKO OHIM

— Ocena Trybunatu

W odniesieniu do pierwszego argumentu w ramach drugiej czesci zarzutu pierwszego na wstepie
nalezy stwierdzi¢, ze wbrew temu, co utrzymuje Smart Technologies, Sad, uznajac zglaszany znak
towarowy za slogan, nie stworzyl specjalnej lub nawet wydzielonej od innych oznaczen stownych
podkategorii. Przeciwnie, uznajac zglaszany znak towarowy za slogan reklamowy, Sad wyrazil jedynie,
ze w niniejszej sprawie chodzi o oznaczenie slowne, ktére — jak to zostalo podkreslone
w szczegélnosci w pkt 35 zaskarzonego wyroku — przekazuje wlasciwemu kregowi odbiorcow
informacje o charakterze zachwalajacym badz tez — jak wskazano w pkt 37 tego wyroku — informacje,
ktéra wychwala jakos$¢ towaréw i ustug objetych zgloszeniem.

Nastepnie okoliczno$¢, ze pojecie sloganu nie zostalo expressis verbis uzyte w rozporzadzeniu nr 40/94,
nie moze dowodzi¢, iz Sad uznal slogany reklamowe za podkategorie znakéw towarowych. Artykut 4
rozporzadzenia nr 40/94, wymieniajacy rodzaje oznaczen, z jakich moze sklada¢ sie wspdlnotowy znak
towarowy w rozumieniu przepiséw tego rozporzadzenia, w zadnym wypadku nie stuzyt ustanowieniu
lub zdefiniowaniu réznych kategorii znakéw towarowych, tworzonych przez te oznaczenia. Pojecie
sloganu, tak samo jak terminy ,oznaczenie stowne” lub ,slowny znak towarowy”, zostalo rozwiniete
przez orzecznictwo odnoszace sie do wykladni tego rozporzadzenia, bez uznania, Ze slogany stanowia
szczegblna podkategorie czy tez odrebna kategorie oznaczen stownych. Trybunatl wielokrotnie bowiem
uznal slogany za oznaczenia stowne majace zachwalajaca konotacje (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia
4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Zb.Orz. s. 1-6959, pkt 39, 40; ww. wyrok
w sprawie OHIM przeciwko Erpo Mobelwerkm pkt 35, 36, 41, 44; a takze ww. wyrok w sprawie Audi
przeciwko OHIM, pkt 56, 58, 59).

Wreszcie, nawet jesli Sad uznatl zglaszany znak towarowy za slogan reklamowy, nalezy stwierdzi¢, ze
nie zastosowal on, w celu zbadania charakteru odrézniajacego tego znaku towarowego, odmiennych
kryteriéow niz te, ktére sg stosowane wobec innych oznaczen stownych. Przeciwnie, jak jasno wynika
z pkt 25 zaskarzonego wyroku w zwiazku z pkt 24 i 28 tego wyroku, Sad uznal, Ze wobec sloganéw
nie nalezy stosowaé kryteriow bardziej rygorystycznych, niz te stosowane w odniesieniu do innych
oznaczen.

Wynika z tego, ze pierwszy argument w ramach drugiej czesci pierwszego zarzutu nalezy oddali¢ jako
bezzasadny.

W odniesieniu do drugiego argumentu w ramach tej drugiej czesci stwierdzi¢ nalezy, ze nawet jesli
w pkt 26 i 27 zaskarzonego wyroku Sad zacytowal orzecznictwo Trybunatu przypomniane w pkt 26
i 27 niniejszego wyroku, w mysl ktérego nie jest wykluczone, ze pod pewnymi warunkami ustalenie
charakteru odrézniajacego sloganéw reklamowych moze okazac sie trudniejsze, to niemniej jednak
w ramach konkretnego badania charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego nie opart
on swoich wnioskéw na domniemaniu, ze charakter odrézniajacy tego oznaczenia jest trudniejszy do
ustalenia niz charakter odrézniajacy innych oznaczen stownych.

Dlatego tez drugi argument w ramach drugiej czesci zarzutu pierwszego, w ktérym Smart Technologies

usiluje podwazy¢ orzecznictwo odnoszace sie do charakteru odrézniajacego oznaczen stownych, nalezy
oddali¢ jako bezskuteczny.

W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu pierwszego

— Argumentacja stron
W trzeciej czesci zarzutu pierwszego Smart Technologies podnosi, ze w niniejszej sprawie wystarczy,

by zgloszony znak towarowy mial charakter mniej odrdzniajacy od zwykle wymaganego, aby mozna go
bylo dopusci¢ do rejestracji, poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw stanowia odbiorcy wyspecjalizowani,
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ktérych poziom uwagi i wiedzy jest wyzszy niz w przypadku przecietnego konsumenta. Wnoszaca
odwotanie podkresla, ze okoliczno$¢, iz — jak wykazalo badanie przeprowadzone w Internecie — jest
ona jedynym uzytkownikiem takiego znaku towarowego, potwierdza, ze ten znak towarowy jest
wystarczajaco oryginalny, by méc przekroczy¢ ten nieznaczny poziom charakteru odrézniajacego i ze
znak ten jest w stanie wskazywaé na nig jako Zrédlo towaréw lub ustug objetych zgloszeniem.

OHIM wskazuje, ze poprzez te cze$¢ zarzutu pierwszego Smart Technologies usiluje podwazy¢
przeprowadzona przez Sad ocene okolicznosci faktycznych. Poniewaz w niniejszej sprawie
przeinaczenie faktéw lub dowodéw nie bylo podnoszone przez wnoszaca odwolanie, ani tez nie zostalo
stwierdzone, w ocenie OHIM nalezy uznal trzecia cze$§¢ zarzutu pierwszego za oczywiscie
niedopuszczalna.

— Ocena Trybunalu

W odniesieniu do trzeciej czesci zarzutu pierwszego nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze w pkt 33
zaskarzonego wyroku Sad uznal, iz wlasciwy krag odbioréw tworza niemieckojezyczni odbiorcy
specjalizujacy sie w dziedzinie informatyki, ktérych poziom wiedzy i uwagi jest wyzszy od poziomu
ogdétu odbiorcow.

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze fakt, iz wlasciwy krag odbiorcéw tworza specjaliSci w danej
dziedzinie, nie moze mie¢ decydujacego wplywu na kryteria prawne stosowane przy dokonywaniu
oceny charakteru odrézniajacego oznaczenia. Chociaz jest prawda, ze poziom uwagi wlasciwego kregu
odbiorcéw tworzonego przez specjalistow w danej dziedzinie jest z definicji wyzszy od poziomu uwagi
przecietnego konsumenta, to niekoniecznie wynika z tego, ze nieznaczny charakter odrézniajacy
oznaczenia bedzie wystarczajacy, w przypadku gdy wlasciwe grono odbiorcow tworza specjalisci
w danej dziedzinie.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunatu, w celu przeprowadzenia oceny, czy dany znak
towarowy jest pozbawiony charakteru odrdzniajacego, nalezy takze wzia¢ pod uwage wywierane przez
niego calo$ciowe wrazenie (zob. w szczegélnosci ww. wyrok w sprawach potaczonych Procter
& Gamble przeciwko OHIM, pkt 44; wyroki: z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie
C-286/04 P Eurocermex przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-5797, pkt 22; z dnia 25 pazdziernika 2007 r.
w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 82).

Zasada ta moglaby zosta¢ podwazona, gdyby wymagany prég dystynktywnosci oznaczenia zalezal
ogdlnie od poziomu wyspecjalizowania wlasciwego kregu odbiorcéw.

Tak czy inaczej, co sie tyczy kwestii, czy zgloszony znak towarowy osiagnal prég charakteru
odrézniajacego, nalezy podkreslié, ze zagadnienia dotyczace uwagi, sposobu postrzegania badz
podejscia wlasciwego kregu odbiorcéw mieszcza sie¢ w zakresie oceny o charakterze faktycznym (zob.
podobnie wyrok z dnia 4 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-144/09 P Henkel przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-8109, pkt 51; postanowienia: z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie C-461/09 P The Wellcome
Foundation przeciwko OHIM, pkt 20; z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie C-87/11 P Fidelio przeciwko
OHIM, pkt 66).

Zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE oraz z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej odwotanie ogranicza sie do kwestii prawnych. Jedynie Sad jest zatem wlasciwy do ustalania
stanu faktycznego i oceny dowoddéw. Ocena tych okolicznoéci faktycznych i dowodéw nie stanowi
zatem — z zastrzezeniem przypadkéw ich przeinaczenia — kwestii prawnej podlegajacej jako taka
kontroli Trybunalu w ramach odwotania (zob. w szczegdlno$ci wyroki: z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie C-16/06 P Les Editions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-10053, pkt 68; z dnia
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2 wrzesnia 2010 r. w sprawie C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. 1-7989, pkt 49; z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-88/11 P LG Electronics przeciwko OHIM,
pkt 36).

Takie przeinaczenie musi wynika¢ w sposéb oczywisty z dokumentéw znajdujacych sie w aktach
sprawy, bez koniecznosci dokonywania nowej oceny okolicznoséci faktycznych i dowodéw (zob.
w szczegélnoéci ww. wyroki: w sprawie Les Editions Albert René przeciwko OHIM, pkt 69; w sprawie
Calvin Klein Trademark Trustk przeciwko OHIM, pkt 50; w sprawie LG Electronics przeciwko OHIM,
pkt 37).

Wnoszaca odwolanie nie przedstawila dowodéw pozwalajacych stwierdzi¢, ze Sad dokonal
przeinaczenia faktéw w odniesieniu do oceny charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku
towarowego, dlatego tez trzecia cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalna.

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczgcego twierdzen Sadu, ktore nie zostaly poparte dowodami

Argumentacja stron

W zarzucie drugim Smart Technologies zarzuca Sadowi, ze w pkt 41 zaskarzonego wyroku przyjal
niektére twierdzenia faktyczne Izby Odwotawczej, ktére nie zostaly potwierdzone dowodami,
w szczego6lnosci okolicznosé, ktéra zostala uznana przez Sad za fakt notoryjny, ze konsumenci nie
nadaja wartosci znaku towarowego informacjom reklamowym. Tymczasem z pkt 59 ww. wyroku
w sprawie Audi przeciwko OHIM wynika, Ze konsumenci moga na podstawie sloganéw reklamowych
faktycznie okresli¢ pochodzenie towaréw. W konsekwencji nie mozna uzna¢ za fakt notoryjny
okolicznosci, ze konsumenci nie moga postrzega¢ informacji reklamowych jako znakéw towarowych.

OHIM podnosi, iz okoliczno$¢, ze konsumenci s3 przyzwyczajeni do krétkich, kompaktowych
i energicznych przekazéw reklamowych oraz ze takie przekazy sa przede wszystkim postrzegane jako
zachwalajace stwierdzenie reklamowe, ktéremu co do zasady nie jest przypisywany walor znaku
towarowego, stanowi w istocie fakt notoryjny. OHIM nie przeczy réowniez, ze takie wiadomos$ci moga
by¢ postrzegane jako wskazanie pochodzenia towaréw, pod warunkiem ze nie sa one wyrazeniami
czysto reklamowymi i zachwalajacymi, pozbawionymi charakteru odrdzniajacego lub ze uzyskaly
charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania. Tak bylo w przypadku ww. wyroku w sprawie Audi
przeciwko OHIM, dotyczacym sloganu reklamowego, ktéry — w odréznieniu od sloganu bedacego
przedmiotem niniejszego sporu — cieszyl sie renoma.

Ocena Trybunalu

W odniesieniu do zarzutu drugiego podniesionego przez Smart Technologies na poparcie swojego
odwotania nalezy przypomnieé, ze wedlug utrwalonego orzecznictwa Trybunalu stanowisko Sadu
dotyczace tego, czy dane okolicznosci faktyczne, na ktérych izba odwotawcza OHIM oparta swoja
decyzje, naleza do faktéw notoryjnych, stanowi ocene okolicznosci faktycznych, ktéra — z wyjatkiem
przypadkéw przeinaczenia — nie podlega kontroli Trybunalu w ramach odwotania (zob. wyrok z dnia
22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-5719, pkt 53;
postanowienia: z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie C-394/08 P Zipcar przeciwko OHIM, pkt 42;
a takze z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie C-579/08 P Messer Group przeciwko Air Products and
Chemicals, pkt 37)
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W zakresie, w jakim Smart Technologies zarzuca Sadowi, ze w pkt 41 zaskarzonego wyroku odrzucil
on jej zarzut, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza dokonala pewnych ustalen faktycznych bez poparcia
ich dowodami, wystarczy zauwazy¢, ze podnoszac ten zarzut w ramach swojej skargi, Smart
Technologies podwaza ustalenia o charakterze faktycznym, ktérych dokonanie nalezy do wylacznej
kompetencji Sadu.

Poniewaz w stosunku do wspomnianych twierdzen nie podnoszono zarzutu przeinaczenia faktéw ani
przedlozonych Sadowi dowodéw, zarzut drugi podniesiony przez Smart Technologies na poparcie jej
odwotania nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

Z og6lu poprzedzajacych rozwazan wynika, ze zaden z dwéch zarzutéw podniesionych przez Smart

Technologies na poparcie jej odwotania nie moze zosta¢ uwzgledniony i ze w konsekwencji odwotanie
to nalezy w czesci oddali¢ i w pozostalym zakresie odrzucid.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postgpowania, majacym zastosowanie do postepowania odwolawczego
na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej,
strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wnidst o obciazenie Smart Technologies kosztami
postepowania, a Smart Technologies przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

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

1) Odwolanie zostaje w czesci oddalone i w pozostalym zakresie odrzucone.

2) Smart Technologies ULC zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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