g

W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 18 wrze$nia 2014 r.*

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykul 3 ust. lit. e) — Odmowa lub stwierdzenie
niewaznosci rejestracji — Tréjwymiarowy znak towarowy — Regulowane krzeselko dziecigce , Tripp
Trapp” — Oznaczenie skladajace sie wylacznie z ksztattu wynikajacego z charakteru towaru —
Oznaczenie skladajace sie z ksztattu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru

W sprawie C-205/13
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia
12 kwietnia 2013 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 18 kwietnia 2013 r., w postepowaniu:
Hauck GmbH & Co. KG
przeciwko
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peterowi Opsvikowi,
Peter Opsvik A/S,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L. da Cruz Vilaga, G. Arestis (sprawozdawca),
J.C. Bonichot i A. Arabadjiev, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Ferreira, gtéwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 lutego 2014 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Hauck GmbH & Co. KG przez S. Klosa, A.A. Quaedvliega oraz S.A. Hoogcarspela,
advocaten,

— w imieniu Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Petera Opsvika oraz Peter Opsvik A/S przez
T. Cohena Jehorama oraz R. Sjoerdsme, advocaten,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper, dzialajagcych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez M. Salvatorellego, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, B. Czech oraz J. Faldyge, dziatajacych w charakterze
pelnomocnikow,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz R. Solnada Cruza, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez M. Holta, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, oraz N. Saundersa, barrister,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz F. Wilmana, dziatajacych w charakterze
pelnomocnikow,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 3 ust. 1 lit. €) pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej
»dyrektywa w sprawie znakéw towarowych”).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Hauck GmbH & Co. KG, spoétka prawa
niemieckiego (zwana dalej ,Hauck”) a Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peterem Opsvikem i Peter
Opsvik A/S (zwanymi dalej facznie ,Stokke i in.”) w przedmiocie wniosku o stwierdzenie niewazno$ci

rejestracji znaku towarowego Beneluksu w postaci oznaczenia majacego ksztalt krzeselka dzieciecego
sprzedawanego przez Stokke i in.

Ramy prawne

Prawo Unii

Artykut 3 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji”’, stanowi w ust. 1 lit. e):

»Nie sa rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:
[...]
e) oznaczenia, ktore sktadaja sie wylacznie z:

— ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towardéw, lub

— ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego, lub
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— ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru”.

Konwencja Beneluksu

Artykul 2.1 ust. 2 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of
modellen) [konwencji Beneluksu dotyczacej wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe i wzory)],
podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., ktéra weszla w zycie w dniu 1 wrze$nia 2006 r.,
przewiduje:

»Oznaczenia, z ktérych moze sklada¢ si¢ znak towarowy Beneluksu:

[...]

2. Niemniej nie moga zosta¢ uznane za znaki towarowe oznaczenia skladajace sie wylacznie z ksztaltu,
ktéry wynika z charakteru samych towaréw, ktéry zwieksza znacznie warto$¢ towaru lub ktéry jest
niezbedny do uzyskania efektu technicznego”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Peter Opsvik opracowal krzesto dzieciece o nazwie , Tripp-Trapp”. Krzesetko to sklada si¢ z uko$nych
podpoérek, na ktérych umocowane sa wszystkie elementy krzesetka, oraz z podpdrek i poprzeczek
w ksztalcie litery ,L”, ktére nadaja mu wedlug sadu odsytajacego wysoki stopierr oryginalnosci. Projekt
tego krzesetka byl wielokrotnie nagradzany, byt przedmiotem pochwalnych wzmianek oraz byt
wystawiany w muzeach. Poczawszy od 1972 r. krzeselka ,Tripp Trapp” byly wprowadzone na rynek
przez Stokke i in., zwlaszcza na rynku skandynawskim, a od 1995 r. na rynku niderlandzkim.

Hauck produkuje, dystrybuuje i sprzedaje artykuly dzieciece, w tym dwa krzesetka oznaczone przez nig
»Alpha” i ,Beta”.
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W dniu 8 maja 1998 r. Stokke A/S dokonala w urzedzie wtasnosci intelektualnej Beneluksu zgloszenia
tréjwymiarowego znaku towarowego majacego wyglad krzesetka dzieciecego ,Tripp Trapp”. Znak
towarowy zostal zarejestrowany na jej firme dla ,krzesel, w szczegdlnosci krzeset dzieciecych” i odnosi
sie do ksztaltu przedstawionego ponizej:

W Niemczech, w ramach innego postepowania pomiedzy Stokke i in. a Hauck, Oberlandesgericht
Hamburg uznat wyrokiem, ktére stal sie prawomocny, ze krzesetko , Tripp Trapp” korzysta z ochrony
z tytulu niemieckiego prawa autorskiego oraz ze krzesetko ,Alpha” narusza te ochrone.

W Niderlandach Stokke i in. wniesli powddztwo przed Rechtbank ’s-Gravenhage, twierdzac, ze
wytwarzanie i wprowadzenie na rynek przez Hauck krzeselek ,Alpha” i ,Beta” narusza prawa autorskie
dotyczace krzeselka , Tripp Trapp” i ich znak towarowy Beneluksu oraz zazadali odszkodowania za to
naruszenie. Hauck, broniac sie, wniosta powddztwo wzajemne o stwierdzenie niewazno$ci znaku
towarowego Beneluksu Tripp Trapp zgloszonego przez Stokke A/S.

Rechtbank ’s-Gravenhage w przewazajacej czesci uwzglednil zadania Stokke i in. w zakresie, w jakim
opieraly si¢ one na ich prawach do korzystania. Jednakze sad ten uwzglednil takze zadanie
stwierdzenia niewazno$ci wspomnianego znaku towarowego.

Hauck wniosta apelacje od tego orzeczenia do Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Niderlandy). W swoim
wyroku sad ten uznal, ze krzeselko ,Tripp Trapp” jest chronione prawem autorskim i ze krzesetka
»~Alpha” i ,Beta” wkraczaja w zakres tej ochrony. Gerechtshof te ’s-Gravenhage stwierdzil zatem, ze
w latach 1986—1999 Hauck naruszala prawa autorskie przystugujace Stokke i in.
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Gerechtshof te ’s-Gravenhage uznal jednakze, ze atrakcyjny wyglad krzesetka , Tripp Trapp” zwieksza
znacznie warto$¢ rozpatrywanego towaru i ze jego ksztalt jest okreslony charakterem samego towaru,
mianowicie krzeselka dziecigcego bezpiecznego, wygodnego i solidnego. Zdaniem Gerechtshof te
’s-Gravenhage sporny znak towarowy jest zatem oznaczeniem skladajacym sie wylacznie z ksztaltu
spelniajacego podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1
lit. e) tiret pierwsze i trzecie dyrektywy w sprawie znakéw towarowych. Sad ten orzekl z tego wzgledu,
ze Rechtbank ’s-Gravenhage stusznie stwierdzil niewazno$¢ wspomnianego tréjwymiarowego znaku
towarowego.

Hauck wniosta skarge kasacyjna do Hoge Raad der Nederlanden od wyroku Gerechtshof te
’s-Gravenhage, a Stokke i in. wniesli skarge wzajemna w ramach tego postepowania. Hoge Raad der
Nederlanden odrzucil skarge kasacyjng, lecz uznal, ze skarga wzajemna wymaga wykladni przepiséw
art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, ktére dotychczas nie zostaly oméwione
w orzecznictwie Trybunatu.

W tej sytuacji Hoge Raad der Nederlanden postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji, o ktérej mowa
w art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znakéw towarowych], zgodnie
z ktéra znaki towarowe [tréjwymiarowe] nie moga sklada¢ sie wylacznie z ksztaltu towaru
wynikajacego z charakteru samych towaréw, chodzi o ksztalt niezbedny dla funkcji towaru,
czy tez chodzi tu o jedna lub wiecej istotnych cech uzytkowych towaru, ktérych konsument
prawdopodobnie poszukuje w towarach konkurencji?

b) Jak nalezy interpretowal ten przepis, jezeli zaden z dwdch zaproponowanych sposobéw
wyktadni nie jest wlasciwy?

2) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji z art. 3 ust. 1
lit. e) [tiret trzecie dyrektywy w sprawie znakéw towarowych], wedle ktérego znaki towarowe
[tréjwymiarowe] nie moga sklada¢ sie¢ wylacznie z ksztaltu nadajacego towarowi istotna
warto$¢, chodzi o powdd (lub powody), na podstawie ktérych dany krag odbiorcéw
podejmuje decyzje o zakupie towaru?

b) Czy z »ksztaltem nadajacym towarowi istotna warto§¢« w rozumieniu tego przepisu mamy do
czynienia tylko wowczas, jezeli ksztalt ten w poréwnaniu z innymi warto$ciami (jak np. —
w przypadku krzesetek dzieciecych — bezpieczenistwo, wygoda i solidno$¢ wykonania), nalezy
postrzega¢ jako najistotniejsza, wzglednie dominujaca warto$é, czy tez z »ksztaltem
nadajacym towarowi istotna warto$¢« mamy do czynienia takze wéwczas, jezeli towar obok
ksztaltu posiada inne wartosci, ktére réwniez moga by¢ uznane za istotne?

c) Czy dla odpowiedzi na pytanie drugie lit. a) i b) znaczenie decydujace ma opinia wigkszosci
konsultowanego kregu odbiorcéw, czy tez sad moze uznaé, ze dla postrzegania danej
wartosci jako »istotnej« w rozumieniu tego przepisu wystarczy opinia tylko czesci kregu
odbiorcow?

d) Jezeli poprawna jest ta druga odpowiedz zaproponowana w pytaniu drugim lit. ¢), jaki wymog
nalezy ustanowi¢ w odniesieniu do tego, o jaka czes$¢ kregu odbiorcéw powinno chodzi¢?

3) Czy przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy [w sprawie znakéw towarowych] nalezy interpretowad
w ten sposdb, ze wymieniona w nim przeszkoda rejestracyjna zachodzi réwniez wéwczas, kiedy
znak towarowy [tréjwymiarowy] skiada sie z oznaczenia, w odniesieniu do ktérego mozna
zastosowac [tiret pierwsze] i ktére ponadto spelnia przesltanke z [tiret trzeciego] tego przepisu?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
pierwsze dyrektywy w sprawie znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze podstawa
odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie moze mie¢ zastosowanie jedynie do oznaczenia,
ktére sklada sie wylacznie z ksztaltu niezbednego do funkcji towaru, czy réwniez do oznaczenia, ktére
skfada sie wylacznie z ksztattu wykazujacego jedna lub wiecej istotnych cech uzytkowych tego towaru,
ktorych konsument moze ewentualnie poszukiwa¢ w towarach konkurencji.

Wedlug tego przepisu oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z ksztaltu wynikajacego z charakteru
samych towaréw, nie sa rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, moga zostac
uznane za niewazne.

Trybunal orzekl juz, ze poszczegélne przestanki odmowy rejestracji wymienione w art. 3 dyrektywy
w sprawie znakéw towarowych powinny by¢ interpretowane w $wietle interesu ogdlnego, ktéry lezy
u podstaw kazdej z nich (zob. podobnie wyroki: Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97,
EU:C:1999:230, pkt 25-27; a takze Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 77).

W tym wzgledzie, co sie tyczy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie znakéw towarowych,
Trybunal potwierdzil, ze sens przewidzianych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji zasadza sie
na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znakéw towarowych prowadzita do przyznania ich
wlascicielom monopolu na rozwiazania techniczne lub funkcjonalne wiasciwosci towaru, ktérych
uzytkownik moéglby poszukiwa¢ w towarach konkurencyjnych [wyrok Philips, EU:C:2002:377, pkt 78;
a co sie tyczy art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) — przepisu, ktéry jest co do
istoty identyczny z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie wspdlnotowych znakéw towarowych —
wyrok Lego Juris przeciwko OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43].

Bezposrednim celem zakazu rejestrowania ksztaltéw o charakterze czysto funkcjonalnym,
przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, lub
ksztaltéw zwiekszajacych znacznie warto$¢ towaru, w rozumieniu tiret trzeciego tego przepisu, jest
unikniecie tego, aby wylaczne i stale prawo, ktére nadaje znak towarowy, mogto stuzy¢ przedtuzaniu
bez ograniczenia w czasie wazno$ci innych praw, ktére prawodawca Unii chcial podporzadkowaé
terminom peremptoryjnym (zob. podobnie wyrok Lego Juris przeciwko OHIM, EU:C:2010:516,
pkt 45).

Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 28 i 54 opinii, nalezy stwierdzi¢, ze podstawa odmowy rejestracji
przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znakdéw towarowych zmierza do
tego samego celu, do ktérego zmierzaja tiret drugie i trzecie tego przepisu, i w rezultacie tiret
pierwszemu nalezy nada¢ wykladnie zgodna.

W rezultacie wlasciwe zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znakéw
towarowych oznacza, ze zasadnicze wlasciwosci rozpatrywanego oznaczenia, mianowicie jego
najistotniejsze elementy, powinny zosta¢ nalezycie okre$lone odrebnie dla kazdego przypadku, na
podstawie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez oznaczenie lub na podstawie dokonania analizy
kolejno kazdego z elementéw, z ktérych dane oznaczenie si¢ sklada (zob. podobnie wyrok Lego Juris
przeciwko OHIM, EU:C:2010:516, pkt 68-70).

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze podstawa odmowy rejestracji ujeta w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret

pierwsze dyrektywy w sprawie znakéw towarowych moze sie stosowa¢ jedynie wtedy, gdy zgloszenie
do rejestracji znaku towarowego dotyczy ksztaltu towaru, w ktérym to ksztalcie inny element, taki jak
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element ozdobny czy fantazyjny, niebedacy nierozlacznie zwigzanym z funkcja rodzajowa tego towaru,
odgrywa istotng lub zasadnicza role (zob. podobnie wyrok Lego Juris przeciwko OHIM,
EU:C:2010:516, pkt 52, 72).

I tak wykladnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, zgodnie
z ktéra przepis ten stosowalby sie jedynie do oznaczen skladajacych sie wylacznie z ksztaltéw
niezbednych do funkcji danego towaru, nie pozostawiajac danemu producentowi zadnej swobody
w odniesieniu do zasadniczego wkladu osobistego, nie pozwolitaby, aby przewidziana w nim podstawa
odmowy w calosci wypetniala swéj cel.

Wyktadania taka prowadzitaby bowiem do ograniczenia tej podstawy odmowy do towaréw
»haturalnych”, ktére nie maja substytutéw, lub do towaréw ,reglamentowanych”, ktérych ksztalt jest
okre$lony normami, nawet jesli oznaczenia skladajace si¢ z ksztaltéw wynikajacych z takich towaréw
nie moglyby w kazdym razie zosta¢ zarejestrowane z uwagi na brak charakteru odrézniajacego.

Przeciwnie, stosujac podstawe odmowy okre$lona w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy
w sprawie znakéw towarowych, nalezy mie¢ na uwadze okoliczno$¢, ze ,ksztalt wynikajacy
z charakteru samych towaréw” oznacza, iz ksztalty, ktérych zasadnicze wtasciwosci sa nierozlacznie
zwigzane z funkcja lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, nie powinny w zasadzie réwniez by¢
rejestrowane.

Jak wskazal rzecznik generalny w pkt 58 opinii, zastrzezenie takich wlasciwosci na rzecz jednego
podmiotu gospodarczego utrudniloby konkurujacym przedsigbiorstwom mozliwo$¢ nadawania ich
towarom ksztattu, ktéry bylby przydatny w uzywaniu wspomnianych towaréw. Ponadto nalezy
stwierdzi¢, ze chodzi tu o zasadnicze wlasciwosci, ktédrych konsument bedzie mégl poszukiwac
w towarach konkurencji, biorac pod uwage to, ze towary te zmierzaja do pelnienia identycznej lub
podobnej funkgcji.

W rezultacie na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢, iz art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy
w sprawie znakow towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze podstawa odmowy rejestracji
przewidziana w tym przepisie moze mie¢ zastosowanie do oznaczenia, ktére sklada si¢ wylacznie
z ksztaltu towaru wykazujacego jedna lub wiecej cech uzytkowych istotnych i nierozerwalnie
zwigzanych z funkcja lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, ktérych konsument moze ewentualnie
poszukiwa¢ w towarach konkurencji.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez pytanie drugie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie
dyrektywy w sprawie znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze podstawa odmowy
rejestracji przewidziana w tym przepisie moze mie¢ zastosowanie do oznaczenia, ktére sklada sie
wylacznie z ksztaltu towaru majacego kilka istotnych cech mogacych nada¢ mu rézne istotne wartosci,
i czy podczas tej oceny nalezy wzia¢ pod uwage sposéb postrzegania ksztaltu towaru przez docelowy
krag odbiorcéw.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze zZrédlem watpliwosci wyrazonych przez Hoge Raad der
Nederlanden w odniesieniu do interpretacji wspomnianego przepisu jest okoliczno$¢, ze zdaniem tego
sadu ksztalt krzesetka ,Tripp Trapp” nadaje mu znaczaca warto$¢ estetyczng, podczas gdy
jednocze$nie towar ten wykazuje inne cechy, takie jak bezpieczenstwo, wygoda i solidnos¢, ktére
nadaja mu wartosci istotne dla jego funkcji.

W tym wzgledzie uznanie ksztaltu za zwigkszajacy znacznie warto$¢ towaru nie wyklucza, ze inne
cechy towaru moga nadawaé¢ mu réwniez znaczaca wartosc.
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Zatem cel polegajacy na uniknieciu tego, aby wylaczne i stale prawo, ktére nadaje znak towarowy,
moglo sluzy¢ przedluzaniu bez ograniczenia w czasie waznosci innych praw, ktére prawodawca Unii
chcial podporzadkowa¢ terminom peremptoryjnym, wymaga, jak rzecznik generalny zauwazyt
w pkt 85 opinii, by zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znakéw
towarowych nie bylo wykluczone automatycznie, gdy dany towar obok funkcji estetycznej pelni
réwniez inne istotne funkcje.

W rezultacie pojecie ,ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru” nie moze by¢ ograniczone
jedynie do ksztaltu towaréw majacych wylacznie warto$¢ artystyczna lub ozdobng, gdyz w przeciwnym
razie zachodziloby ryzyko, Ze pojecie to nie objeloby towaréw wykazujacych oprécz znaczacego
elementu estetycznego istotne cechy funkcjonalne. W tym ostatnim przypadku prawo do znaku
towarowego przystugujace jego wlascicielowi przyznawaloby monopol w zakresie zasadniczych
wlasciwosci towaréw, co uniemozliwialoby, by wspomniana podstawa odmowy w calosci wypelniata
swoj cel.

Ponadto, co sie tyczy znaczenia docelowego kregu odbiorcéw, Trybunal zauwazyl, ze w przeciwienstwie
do hipotezy art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, wedlug ktérej sposodb
postrzegania oznaczenia przez docelowy krag odbiorcéw musi by¢ brany pod uwage obligatoryjnie,
gdyz jest fundamentalny dla oceny, czy oznaczenie zgloszone do rejestracji jako znak towarowy
pozwala na odrdznienie danych towaréw lub ustug jako pochodzacych z okres$lonego przedsiebiorstwa,
tego typu obowigzku nie mozna nalozy¢ w kontekscie art. 3 ust. 1 lit. e) (zob. podobnie wyrok Lego
Juris przeciwko OHIM, EU:C:2010:516, pkt 75).

Zakladany sposéb postrzegania oznaczenia przez przecietnego konsumenta nie jest elementem
decydujacym w kontekscie zastosowania podstawy odmowy rejestracji ustanowionej w tiret trzecim
tego ostatniego przepisu, lecz moze co najwyzej stanowi¢ element oceny, ktéra bedzie pomocna dla
wlasciwego organu w ustaleniu zasadniczych wtasciwo$ci tego oznaczenia (zob. podobnie wyrok Lego
Juris przeciwko OHIM, EU:C:2010:516, pkt 76).

W tym wzgledzie, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 93 opinii, moga by¢ brane pod uwage inne
elementy oceny, takie jak natura rozpatrywanej kategorii towardw, warto$¢ artystyczna danego
ksztaltu, jego odmienno$¢ od innych ksztaltéw powszechnie uzywanych na danym rynku, znaczna
réznica ceny w stosunku do wyrobéw podobnych lub wypracowanie strategii promocyjnej
podkreslajacej gtéwnie estetyczne wlasciwosci danego towaru.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
trzecie dyrektywy w sprawie znakéw towarowych nalezy interpretowal w ten sposéb, ze podstawa
odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie moze mie¢ zastosowanie do oznaczenia, ktére sktada
sie wylacznie z ksztaltu towaru majacego kilka istotnych cech mogacych nada¢é mu rézne istotne
wartoéci. Sposéb postrzegania ksztaltu towaru przez docelowy krag odbiorcéw stanowi tylko jeden
z elementéw oceny dla celéw okreslenia, czy ma zastosowanie rozpatrywana podstawa odmowy.

W przedmiocie pytania trzeciego

Poprzez pytanie trzecie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy
w sprawie znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze podstawy odmowy rejestracji
wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu moga stosowac sie w sposéb taczny.

Wedlug wspomnianego przepisu nie sa rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane,
oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw lub
ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego czy tez ksztaltu zwigkszajacego
znacznie warto$¢ towaru.
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Z tego sformulowania wyraznie wynika, ze przewidziane we wspomnianym przepisie trzy podstawy
odmowy rejestracji maja charakter autonomiczny. Ich wyliczenie po kolei, jak tez zastosowanie terminu
»wylacznie”, oznacza, ze kazda z nich musi mie¢ zastosowanie niezaleznie od pozostatych.

I tak jesli spelnione jest jedno kryterium wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znakéw
towarowych, oznaczenie skladajace sie wylacznie z ksztaltu towaru badz z przedstawienia graficznego
tego ksztaltu nie moze zostal zarejestrowane jako znak towarowy (wyroki: Philips, EU:C:2002:377,
pkt 76; Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, pkt 26 tiret trzecie).

W tym wzgledzie bez znaczenia jest, ze odmowa rejestracji tego oznaczenia moze nastapi¢ w oparciu
o kilka podstaw, jesli jedna z tych podstaw ma w pelni zastosowanie do wspomnianego oznaczenia.

Poza tym nalezy podkresli¢, ze jak wskazal rzecznik generalny w pkt 99 opinii, cel interesu ogdélnego,
ktéry lezy u podstaw stosowania trzech podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1
lit. e) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, stanowi przeszkode dla odmowy rejestracji, gdy zadna
z tych trzech podstaw nie ma w pelni zastosowania.

W tych okolicznosciach na pytanie trzecie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy
w sprawie znakow towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze podstawy odmowy rejestracji
wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu nie moga stosowac sie w sposéb laczny.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

1) Artykul 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze podstawa
odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie moze mie¢ zastosowanie do oznaczenia,
ktore sklada sie wylacznie z ksztaltu towaru wykazujacego jedna lub wiecej cech uzytkowych
istotnych i nierozerwalnie zwiazanych z funkcja lub funkcjami rodzajowymi tego towaru,
ktoérych konsument moze ewentualnie poszukiwa¢ w towarach konkurencji.

2) Artykul 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten
sposob, ze podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie moze miec
zastosowanie do oznaczenia, ktore sklada si¢ wylacznie z ksztaltu towaru majacego kilka
istotnych cech mogacych nada¢ mu roézne istotne wartosci. Sposéb postrzegania ksztaltu
towaru przez docelowy krag odbiorcéw stanowi tylko jeden z elementéw oceny dla celéow
okreslenia, czy ma zastosowanie rozpatrywana podstawa odmowy.

3) Artykul 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu nie
moga stosowac sie w sposob laczny.

Podpisy
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