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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 11 maja 2017 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja oznaczen przedstawiajacych
powierzchnie z czarnymi kropkami — Uniewaznienie prawa do znaku — Rozporzadzenie (WE)
nr 40/94 — Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) — Artykut 51 ust. 3
W sprawie C-421/15 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 29 lipca 2015 r.,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, z siedziba w Tsubame-shi (Japonia), reprezentowana przez
J. Cohena, solicitor, T. St Quintina, barrister, i G. Hobbsa, QC,

wnoszaca odwolanie,
w ktérej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez
A. Folliarda-Monguirala, D. Gaje i J. Crespa Carrilla, dziatajacych w charakterze pelnomocnikdw,

strona pozwana w pierwszej instancji,
Pi-Design AG, z siedziba w Triengen (Szwajcaria),
Bodum France SAS, z siedziba w Neuilly-sur-Seine (Francja),

Bodum Logistics A/S, z siedziba w Billund (Dania), reprezentowane przez H. Perneza, avocate,
i R. Lohra, Rechtsanwalt,

interwenienci w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: J.L. da Cruz Vilaga (sprawozdawca), prezes izby, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen
i K. Jirimée, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,
sekretarz: R. Schiano, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 wrzesnia 2016 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwotaniu Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zwana dalej ,spdtka Yoshida”) wnosi o uchylenie
wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 21 maja 2015 r., Yoshida Metal Industry/OHIM (T-331/10
RENV i T-416/10 RENV, niepublikowanego, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”, EU:T:2015:302),
na mocy ktérego zostaly oddalone jej skargi o stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 maja 2010 r.
(sprawy R 1235/2008-1 i R 1237/2008-1, zwanych dalej ,spornymi decyzjami”), dotyczacych
wszczetych przez Pi-Design AG, Bodum France SAS i Bodum Logistics A/S (zwane dalej facznie
»Pi-Design i in.”) postepowan w sprawie uniewaznienia prawa do dwdch unijnych znakéw towarowych
zarejestrowanych przez spétke Yoshida.

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone i zastgpione rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej zwazywszy na date zaistnienia
okolicznosci faktycznych, niniejszy spér podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94, przynajmniej
w zakresie dotyczacym przepisow niemajacych charakteru $cisle proceduralnego (wyrok z dnia
6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P,
niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 2).

Artykul 7 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji”,
stanowil:

»1. Nie s3 rejestrowane:
[...]
b) znaki towarowe, ktére pozbawione sg jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

[...]

e) oznaczenia, ktére skladaja si¢ wylacznie z:

[...]

ii) ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego;

[...]

3. Ustep 1 lit. b), ¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskat
charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje”.
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Artykul 51 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy uniewaznienia”,
stanowil:

»1. Niewazno$¢ unijnego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do Urzedu lub
roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy unijny znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw [...] art. 7;
[...]
3. W przypadku gdy podstawa uniewaznienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektérych towaréw lub

ustug, dla ktérych unijny znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie niewazno$¢ znaku
towarowego jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.

Okolicznosci powstania sporu i sporne decyzje

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu zostaly przedstawione w pkt 1-15 zaskarzonego wyroku
w nastepujacy sposob:

»1 W dniach 3 i 5 listopada 1999 r. [spolka Yoshida] dokonata [w EUIPO] zgloszenia znaku
towarowego [na podstawie rozporzadzenia nr 40/94].

2 Znakami towarowymi, o ktérych rejestracje wystapiono, sa przedstawione ponizej oznaczenia:

"::E:E::::::::}":::::::::-:-:.:.:.'.:
L)
XX ]

ROSOOBEEEN

3  Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 8 i 21 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakow
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej »porozumieniem nicejskim),
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— klasa 8: »wyroby nozownicze, nozyczki, noze, widelce, tyzki, oselki, uchwyty do osetek, stal do
ostrzenia, pesety do osci ryb«;

— klasa 21: »przybory i pojemniki do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych
z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami), miksery, topatki kuchenne, bloki na noze,
fopatki do podawania tortéw, topatki do podawania ciast«.

4 Decyzjami z dnia 14 wrzes$nia i 23 listopada 2000 r. ekspert odrzucil wspomniane zgloszenia ze

wzgledu na to, Ze rozpatrywane oznaczenia pozbawione s3a jakiegokolwiek charakteru
odrdzniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [...].
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W nastepstwie uchylenia w dniu 31 pazdziernika 2001 r. przez Druga Izbe Odwotawcza [EUIPO]
jednej z wyzej wskazanych decyzji odmownych ekspert odstapit w dniu 11 lipca 2002 r. od
zastrzezenn wobec drugiego zgloszenia do rejestracji. Przedmiotowe znaki towarowe zostaly
zarejestrowane w dniach 25 wrze$nia 2002 r. i 16 kwietnia 2003 r.

W dniu 10 lipca 2007 r. [Pi-Design i in.] wniosty o uniewaznienie praw do tych znakéw na
podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [...], podnoszac, ze znaki te zostaly
zarejestrowane z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia [...]. W swoich
uwagach z dnia 17 grudnia 2007 r. dodaly [one], Ze nalezalo uniewaznic te rejestracje réwniez ze
wzgledu na brak charakteru odrézniajacego tych znakéw.

Decyzjami z dnia 15 i 21 lipca 2008 r. Wydzial Uniewaznien [EUIPO] oddalit wnioski
o uniewaznienie praw do tych znakéw w calosci.

W dniu 25 sierpnia 2008 r. [Pi-Design i in.] wniosly odwotanie od kazdej z tych decyzji Wydzialu
Uniewaznien.

Na mocy [spornych decyzji] Pierwsza Izba Odwotawcza [EUIPO], na podstawie bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji okre$lonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr [40/94],
uwzglednila odwolania i uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien.

W pkt 24-28 [spornych] decyzji Izba Odwolawcza zauwazyla na wstepie, ze przy dokonywaniu
zgloszenia do rejestracji oznaczenia zostaly zakwalifikowane po prostu jako »graficzne«, przy
czym do zgloszenia nie zalaczono zadnego opisu. W nastepstwie zastrzezen podniesionych przez
eksperta skarzaca wskazala, Ze oznaczenie stanowilo dwuwymiarowe przedstawienie »ksztaltu
towaru, a mianowicie rekojesci noza [sprawa R 1235/2008-1], lub ze przedstawialo ono »wzér
rekojesci noza« [sprawa R 1237/2008-1]. W majacej miejsce po zlozeniu przez [Pi-Design i in.]
wniosku o uniewaznienie wymianie korespondencji oznaczenie zostalo opisane przez skarzaca jako
»przypadkowa figura geometryczna« lub »wzdr tworzony przez kropki« [sprawa R 1235/2008-1].

W ocenie Izby Odwolawczej ten ostatni opis zostal opracowany w $cistym celu unikniecia
zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr [40/94], poniewaz fotografie nozy
sprzedawanych przez wlasciciela znakéw potwierdzaly, ze ramy otaczajace czarne kropki
przedstawialy kontur rekojesci noza, a owe kropki reprezentowaly wglebienia.

Izba Odwotawcza wskazala w tym wzgledzie w pkt 29 [spornych] decyzji, Ze »znak towarowy
powinien by¢ rozpatrywany z uwzglednieniem wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych
w danym wypadku. Do czynnikéw tych naleza naturalnie informacje i dokumenty przedstawione
z wlasnej inicjatywy przez wlasciciela znaku towarowego na poparcie zgloszenia«.

Nastepnie, w pkt 30 i 31 [spornych] decyzji Izba Odwotawcza zauwazyla, ze »oznaczenie jest
graficznym znakiem towarowym tworzonym przez dwuwymiarowe przedstawienie rekojesci
towaréw, dla ktérych wystapiono o rejestracje«. Niemniej w jej ocenie zakwalifikowanie znaku
towarowego jako graficznego nie wykluczalo automatycznie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr [40/94].

Na koniec Izba Odwotawcza zbadala w pkt 33-41 [spornych] decyzji, czy czarne kropki
reprezentowaly wglebienia spelniajace funkcje techniczna. Opierajac sie na danych dotyczacych
istniejacych patentéw, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze wglebienia byly konieczne, aby uzyskaé
efekt antyposlizgowy, a okoliczno$¢, iz podobny rezultat mozna bylo osiagna¢ przy wykorzystaniu
innego ksztaltu, nie wylacza zastosowania omawianej podstawy odmowy rejestracji.
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15 Uniewazniwszy rejestracje na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr [40/94], Izba
Odwotawcza nie uznala za konieczne orzec w przedmiocie pozostalych podnoszonych przez
[Pi-Design i in.] podstaw uniewaznienia, ktérych dopuszczalnos¢ kwestionowata skarzaca”.

Przebieg postepowania przed Sadem i Trybunalem, a takze zaskarzony wyrok

Pismami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniach 12 sierpnia i 15 wrzesnia 2010 r. spétka Yoshida
wniosla skargi majace na celu stwierdzenie niewaznos$ci kazdej ze spornych decyzji. Na poparcie
swoich skarg spoétka Yoshida podniosta tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut ten dzielil si¢ na trzy czesci, z ktérych pierwsza dotyczyla
blednej interpretacji zakresu tego przepisu, druga — btednej oceny przedmiotu rozpatrywanych znakéw
towarowych, a trzecia — blednego zastosowania tej podstawy odmowy rejestracji.

Wyrokami z dnia 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM - Pi-Design i in. (Przedstawienie
tréjkatnej powierzchni z czarnymi kropkami) (T-331/10, niepublikowanym, EU:T:2012:220) i Yoshida
Metal Industry/OHIM - Pi-Design i in. (Przedstawienie powierzchni z czarnymi kropkami) (T-416/10,
niepublikowanym, EU:T:2012:222) (zwanymi dalej ,wyrokami z dnia 8 maja 2012 r.”), Sad uwzglednit
druga cze$¢ jedynego zarzutu podniesionego przez spolke Yoshida i stwierdzil niewazno$¢ spornych
decyzji.

Pismami zlozonymi w sekretariacie Trybunalu w dniu 16 lipca 2012 r. Pi-Design i in. wniosly
odwotania, w ktérych domagaly sie od Trybunalu uchylenia wyrokéw z dnia 8 maja 2012 r,
uniewaznienia prawa do zakwestionowanych znakéw towarowych, przekazania spraw do ponownego
rozpoznania przez Sad z zastrzezeniem obowiazku przekazania przez niego spraw do izby odwolawczej
EUIPO w przypadku stwierdzenia niewaznosci spornych decyzji, a takze obcigzenia spoétki Yoshida
kosztami postepowania. Na poparcie odwotan Pi-Design i in. podniosly tylko jeden zarzut, dotyczacy
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94.

Pismami zlozonymi w sekretariacie Trybunalu w dniu 16 lipca 2012 r. EUIPO wniosto odwotania,
w ktérych domagalo sie od Trybunalu uchylenia wyrokéw z dnia 8 maja 2012 r. i obcigzenia spétki
Yoshida kosztami postepowania. Na poparcie odwolann EUIPO podniosto dwa zarzuty, z ktérych
pierwszy dotyczyt naruszenia przez Sad cigzacego na nim obowigzku uzasadnienia, a drugi — podobnie
jak zarzut wysuwany przez Pi-Design i in. — naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94.

Wyrokiem z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do
C-340/12 P, niepublikowanym, EU:C:2014:129), Trybunal uchylit wyroki z dnia 8 maja 2012 r,

przekazal sprawy Sadowi celem ponownego rozpoznania i zastrzegl rozstrzygniecie o kosztach.

W zaskarzonym wyroku Sad oddalil jedyny zarzut spdtki Yoshida, a w rezultacie oddalil jej skarge
w calosci.

Zadania stron
Spotka Yoshida wnosi do Trybunatu o:

— tytulem zadania gléwnego — uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznosci spornych
decyzji;

— tytulem ewentualnym - uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznosci spornych

decyzji w zakresie dotyczacym nastepujacych towardw, dla ktérych przedmiotowe unijne znaki
towarowe sa zarejestrowanie, a mianowicie nalezacych do klasy 8 w rozumieniu porozumienia

ECLIL:EU:C:2017:360 5
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nicejskiego osetek i uchwytéw do oselek, a takze nalezacych do klasy 21 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego przyboréw i pojemnikéw do uzytku domowego lub kuchennego
(z wyjatkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz blokéw na
noze;

— w kazdym wypadku - obcigzenie EUIPO oraz Pi-Design i in. kosztami postepowania, w tym
kosztami, o ktérych rozstrzygniecie zostalo zastrzezone w wyroku z dnia 6 marca 2014 r.,
Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowanym,
EU:C:2014:129).

EUIPO wnosi o oddalenie odwotania i obciazenie spotki Yoshida kosztami postepowania.

Pi-Design i in. wnosza do Trybunalu o oddalenie odwolania i obciazenie spétki Yoshida kosztami
postepowania.

W przedmiocie odwolania

Spoétka Yoshida opiera swoje odwotanie na dwdéch zarzutach.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumentacja stron

W zarzucie pierwszym, podnoszonym tytulem gléwnym, spétka Yoshida zarzuca Sadowi naruszenie
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 w pierwszym rzedzie poprzez orzeczenie w pkt 39
zaskarzonego wyroku, ze przepis ten ,znajduje zastosowanie do kazdego oznaczenia dwu- lub
tréjwymiarowego, jezeli wszystkie zasadnicze wlasciwosci tego oznaczenia stuza spelnianiu funkcji
technicznej”.

W tym wzgledzie spdétka Yoshida podnosi, ze Sad zaprezentowal podejscie sprzeczne z orzecznictwem
Trybunatu (wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 48, 52,
72), zgodnie z ktérym, po pierwsze, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 nie stanowi
przeszkody dla rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego tylko z tego powodu, ze
wykazuje ono cechy uzytkowe, a po drugie, zawarte w nim okre$lenia ,wylacznie” i ,niezbedny” maja
na celu ograniczenie zakresu tego przepisu wylacznie do ksztaltéw towaru, ktérych wszystkie
zasadnicze wlasciwosci sa jedynie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego.

Nastepnie spétka Yoshida utrzymuje, ze Sad blednie stwierdzit w pkt 64 i 65 zaskarzonego wyroku, iz
mozliwo$¢ zarejestrowania spornych oznaczen zakladata, Zze calo$¢ czarnych kropek stanowita
»znaczacy element [tych oznaczen] niemajacy charakteru funkcjonalnego” i ze mialy one ,oczywiscie
ozdobny charakter”. Zdaniem sp6iki Yoshida art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 nie
zakazuje rejestracji oznaczen ,hybrydowych”, zawierajacych istotne pod wzgledem wizualnym elementy
dekoracyjne, ktére nie tylko sa wyrazem zastosowanego rozwiazania technicznego, ale réwniez moga
mie¢ charakter odrézniajacy, co ma miejsce w przypadku spornych oznaczen.

Wreszcie spotka Yoshida podnosi, ze dokonane przez Sad w pkt 65 zaskarzonego wyroku ustalenie,
zgodnie z ktérym rejestracja spornych oznaczen ,nadmiernie ograniczyta mozliwosci konkurentow
w zakresie wprowadzenia na rynek alternatywnych ksztaltéw towaru, pelnigcych te sama
antyposlizgowa funkcje techniczna”, nie uwzglednia faktu, iz sporne oznaczenia zawieraja elementy
dekoracyjne, ktére maja charakter odrézniajacy.

6 ECLIL:EU:C:2017:360
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EUIPO i Pi-Design i in. uwazajg, ze argumentacja sp6iki Yoshida powinna zosta¢ oddalona.

Ocena Trybunaiu

Po pierwsze, w zakresie, w jakim spélka Yoshida twierdzi, ze sporne oznaczenia stanowia ,0znaczenia
hybrydowe”, jej celem jest podwazenie ustalenn o charakterze faktycznym dotyczacych podstawowych
cech spornych oznaczen, ktérych to ustalen Sad dokonal w nastepstwie przeprowadzenia badania
istotnych dowodéw, w szczegdlnosci w pkt 46—50 i 63—65 zaskarzonego wyroku.

Zgodnie jednak z art. 256 ust. 1 TFUE oraz z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwos$ci
Unii Europejskiej odwolanie ogranicza sie do kwestii prawnych. Wylacznie Sad jest wlasciwy do
dokonania ustalen i oceny istotnych okolicznos$ci stanu faktycznego oraz oceny dowodéw. Ocena tych
okolicznosci faktycznych i dowodéw nie jest zatem, z wyjatkiem przypadkéw ich przeinaczenia,
kwestia prawna poddana jako taka kontroli Trybunalu w ramach odwolania (wyrok z dnia
26 pazdziernika 2016 r., Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, pkt 35).

W tym wzgledzie, zwazywszy na wyjatkowy charakter zarzutu przeinaczenia, zaréwno wskazane
powyzej przepisy, jak i art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postepowania przed Trybunatem zobowigzuja
wnoszacego odwolanie w szczegdlnosci do wskazania w precyzyjny sposéb okolicznosci, ktére zostaty
przeinaczone przez Sad, i wykazania bledéw w analizie, ktére w jego ocenie doprowadzily Sad do tego
przeinaczenia. Takie przeinaczenie powinno wynika¢ w oczywisty sposéb z dokumentéw znajdujacych
sie w aktach sprawy, bez koniecznosci dokonywania nowej oceny okolicznosci faktycznych i dowoddéw
(zob. podobnie wyrok z dnia 20 pazdziernika 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,
C-281/10 P, EU:C:2011:679, pkt 78, 79).

W niniejszym wypadku spoétka Yoshida, ktéra poprzestaje w istocie na wskazaniu, ze sporne oznaczenia
zawieraja istotne elementy dekoracyjne i odrézniajace, nie opiera swojej argumentacji na zawartych
w aktach sprawy dokumentach, ktére umozliwilyby dowiedzenie w oczywisty sposéb, iz Sad
przeinaczyl okolicznos$ci faktyczne i dowody, nie wywodzac z nich, ze szczegélna konfiguracja calosci
czarnych kropek wystarczajaco wyraznie wykazywala charakter ozdobny, aby mozna je byto uzna¢ za
znaczacy element spornych oznaczen niemajacy charakteru funkcjonalnego.

Po drugie, w zakresie, w jakim spétka Yoshida podnosi, ze z pkt 39, 64 i 65 zaskarzonego wyroku
wynika, iz dokonana przez Sad ocena na potrzeby stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94 jest sprzeczna z orzecznictwem wyplywajacym z wyroku Trybunalu z dnia
14 wrzeénia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), jej zarzuty wynikaja z wybidrczej
lektury tego wyroku.

Ze wspomnianego wyroku wynika, ze ograniczajac podstawe odmowy rejestracji okreslonej w art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 do oznaczen tworzonych ,wylacznie” przez ksztalt
towaru ,niezbedny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca stusznie uznal, iz kazdy ksztalt
towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji ksztaltu towaru
jako znaku towarowego tylko z tego wzgledu, ze wykazuje on cechy uzytkowe, byloby niewtasciwe.
Dzieki wyrazeniom ,wylacznie” i ,niezbedny” wspomniany przepis zapewnia, ze rejestracji nie
podlegaja jedynie te ksztalty towaru, ktére sa wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania
technicznego i ktérych rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiscie utrudnitaby
stosowanie danego rozwigzania technicznego przez inne przedsiebiorstwa. Taka rejestracja nazbyt
ograniczalaby bowiem mozliwosci konkurentéw w zakresie wprowadzenia na rynek ksztaltéw towaru,
ktére stanowia realizacje tego samego rozwiazania technicznego (wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r.,
Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 48, 59).

ECLIL:EU:C:2017:360 7
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Co sie tyczy przeslanki dotyczacej tego, ze wspomniana podstawa odmowy rejestracji objete sa
wszystkie oznaczenia tworzone ,wylacznie” przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego, Trybunal uscislil, Zze obecno$¢ nawet kilku drugorzednych elementéw bedacych
przejawem inwencji twoérczej w oznaczeniu, w ktérym wszystkie zasadnicze elementy wynikaja
z rozwigzania technicznego, ktérego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podwaza stwierdzenia, ze owo
oznaczenie jest tworzone wylacznie przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego.
Dodatkowo podstawa odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 znajduje zastosowanie jedynie wéwczas, gdy wszystkie zasadnicze wlasciwoséci oznaczenia
maja charakter funkcjonalny, co oznacza, ze na podstawie tego przepisu nie mozna odmoéwic rejestracji
oznaczenia, jezeli dany ksztalt towaru zawiera niebagatelny element, ktéry nie ma takiego charakteru,
jak na przyklad element ozdobny czy fantazyjny, ktéry odgrywa istotng role we wspomnianym ksztalcie
(zob. podobnie wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 52).

Jezeli chodzi o przeslanke, zgodnie z ktéra rejestracji ksztaltu towaru jako znaku towarowego mozna
odmoéwi¢ na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 jedynie wéwczas, gdy jest
on ,niezbedny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, przestanka ta nie oznacza, iz dany
ksztalt musi by¢ jedynym zapewniajacym uzyskanie tego efektu (wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego
Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 53).

Trybunal zauwazyl réwniez, ze prawidlowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 wymaga, by organ rozpoznajacy zgloszenie rozpatrywanego oznaczenia do rejestracji
w charakterze znaku towarowego wlasciwie ustalil zasadnicze wlasciwosci tego oznaczenia, czyli
najwazniejsze elementy tego oznaczenia. Ustaliwszy zasadnicze wlasciwosci oznaczenia, wlasciwy
organ musi jeszcze ocenié, czy wszystkie te wlasciwosci pelnia w przypadku rozpatrywanego towaru
funkcje techniczna (zob. podobnie wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, pkt 68, 69, 72).

Whbrew temu, co utrzymuje spolka Yoshida, z powyzszych rozwazan wynika, ze okoliczno$é¢, iz
rozpatrywane oznaczenie zawiera aspekty ozdobne lub fantazyjne, nie stanowi przeszkody dla
zastosowania podstawy odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94, jezeli aspekty te nie odgrywaja istotnej roli w danym ksztalcie towaru, ktérego wszystkie
zasadnicze wlasciwosci musza spetnia¢ funkcje technicznag.

W konsekwencji Sad w pkt 39 zaskarzonego wyroku dokonal prawidlowego stwierdzenia, ze art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie, jezeli wszystkie zasadnicze
wlasciwosci oznaczenia stuza spelnianiu funkcji technicznej. Jednoczesnie zawarta w pkt 64 i 65 ocena
Sadu, majaca w istocie na celu ustalenie, czy szczegélna konfiguracja calosci czarnych kropek stanowi
znaczacy element spornych oznaczen niemajacy charakteru funkcjonalnego, prawidlowo odzwierciedla
podejscie Trybunatu przypomniane w pkt 26—28 niniejszego wyroku.

Po trzecie, w zakresie, w jakim spétka Yoshida twierdzi, ze na przeszkodzie zastosowaniu art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 stoi odrdzniajacy charakter spornych oznaczen, spétka ta
btednie utozsamia szczegdlna podstawe odmowy rejestracji okreslona w tym przepisie z podstawa
odmowy rejestracji przewidziang w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, zgodnie z ktdéra nie sa
rejestrowane znaki towarowe pozbawione jakiegokolwiek charakteru odrdzniajacego.

W tym wzgledzie warto wskaza¢, iz wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 zakazu
rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczen tworzonych przez ksztalt towaru
niezbedny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, ze przedsigbiorstwa nie beda mogly
wykorzystywa¢ prawa znakéw towarowych do nieograniczonego w czasie przediuzania praw
wylacznych dotyczacych rozwigzan technicznych (wyrok z dnia 14 wrzes$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45).
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Ponadto prawodawca ze szczegélna rygorystycznoscia uznal ksztalty niezbedne do uzyskania efektu
technicznego za niezdolne do tego, by mozna je bylo zarejestrowac jako znak towarowy, poniewaz
podstawy odmowy rejestracji okre$lone w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 40/94 zostaly przez
niego wykluczone z zakresu stosowania wyjatku przewidzianego w art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia.
Z art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia wynika bowiem, ze nawet gdyby w nastepstwie uzywania ksztalt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego uzyskal charakter odrézniajacy, to wciaz jego
rejestracja w charakterze znaku towarowego bylaby niedozwolona (wyrok z dnia 14 wrzes$nia 2010 r.,
Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 47).

W konsekwencji art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi przeszkode, ktéra moze
zapobiec temu, by oznaczenie tworzone wylacznie przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego moglo zosta¢ zarejestrowane jako znak towarowy, nawet jezeli oznaczenie to mogloby
pelni¢ podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom okre$lenia
zrédla pochodzenia danych towaréw lub wuslug, pozwalajac im na odréznienie, bez ryzyka
wprowadzenia w blad, tych towaréw lub uslug od towaréw lub uslug majacych inne pochodzenie (zob.
podobnie wyroki: z dnia 15 wrze$nia 2005 r., BiolD/OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, pkt 60; z dnia
16 wrzesnia 2015 r., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, pkt 38).

W zwiazku z tym zarzut pierwszy nalezy w czesci odrzuci¢ jako niedopuszczalny, a w czesci oddali¢
jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 51 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumentacja stron

W zarzucie drugim, podniesionym tytutem ewentualnym, spétka Yoshida zarzuca Sadowi naruszenie
art. 51 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim Sad nie przeprowadzil — jak wynika
z pkt 48 i 53 zaskarzonego wyroku — badania, czy przestanki zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
tego rozporzadzenia zostaly spelnione w odniesieniu do kazdego z towardw, dla ktérych sporne
oznaczenia zostaly zarejestrowane.

Ponadto spoétka Yoshida twierdzi, ze Sad nie byl w stanie spetni¢ obowigzku ustanowionego w art. 51
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, stosujac ustalenia dokonane w zaskarzonym wyroku do
rozpatrywanych towaréw pozbawionych rekojesci, a mianowicie do nalezacych do klasy 8
w rozumieniu porozumienia nicejskiego osetek i uchwytéw do oselek, a takze do nalezacych do
klasy 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego przyboréw i pojemnikéw do uzytku domowego lub
kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz
blokéw na noze. Zdaniem spétki Yoshida art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 nie
znajduje zastosowania do tych towardw, poniewaz sporne oznaczenia stanowia dwuwymiarowe znaki
towarowe, ktére moga by¢ uzywane jako logo.

EUIPO i Pi-Design i in. podnosza, ze zarzutu tego nie mozna uwzglednid.

Ocena Trybunatu
Sporne decyzje ukazuja, ze Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO ustalila, iz sporne oznaczenia sa

graficznymi znakami towarowymi tworzonymi przez dwuwymiarowe przedstawienie rekojesci
towaréw, dla ktérych wystapiono o rejestracje.

ECLIL:EU:C:2017:360 9
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Ze spornych decyzji wynika zarazem, ze wspomniana Izba Odwolawcza EUIPO uniewaznila rejestracje
spornych oznaczen jako unijnych znakéw towarowych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie dotyczacym wszystkich towaréw, dla ktérych owe oznaczenia
zostaly zarejestrowane.

Niemniej jednak analiza akt sprawy przedlozonych Trybunalowi pozwala na stwierdzenie, ze spéika
Yoshida na zadnym etapie postepowania przed Sadem nie podnosita niezgodnosci spornych decyzji
z art. 51 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Spotka Yoshida ograniczyla sie bowiem do twierdzenia — w ramach jedynego zarzutu podnoszonego
przez nia w pierwszej instancji, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 — Zze sporne oznaczenia przedstawialy zwykly motyw zdobniczy bez waloru funkcjonalnego,
z ktérego to wzgledu nie mozna bylo uzna¢ ich za tworzone wylacznie przez ksztalt towaru niezbedny
do uzyskania efektu technicznego w rozumieniu tego przepisu.

W tym wzgledzie analiza akt sprawy, ktdére zostaly udostepnione Trybunalowi, wskazuje, ze nawet jezeli
spotka Yoshida podnosita w pierwszej instancji, iz rejestracje spornych oznaczenn obejmowaly rézne
towary nalezace do klas 8 i 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, to stuzylo to wylacznie
podwazeniu w sposob ogdlny mozliwosci zastosowania do spornych oznaczen art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94.

Natomiast w drugim zarzucie odwolania spétka Yoshida zarzuca Sadowi w istocie nieprzeprowadzenie
kontroli zgodnosci z prawem spornych decyzji w $wietle art. 51 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94
i utrzymuje, ze przeslanki stosowania ustanowione w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia
nie zostaly spelnione w odniesieniu do kilku okreslonych towardw, ktére zgodnie z twierdzeniami tej
spolki sa pozbawione rekojesci.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika zas, ze umozliwienie stronie wysuniecia po raz pierwszy przed
Trybunalem zarzutu i argumentéw, ktére nie byly podnoszone przed Sadem, byloby réwnoznaczne
z pozwoleniem jej na wniesienie do Trybunatu, ktérego kompetencje w postepowaniu odwotawczym sg
ograniczone, sprawy o zakresie szerszym niz zakres sprawy, ktéra byla rozpoznawana przez Sad.
W postepowaniu odwotawczym kompetencje Trybunalu sa zatem ograniczone do zbadania dokonanej
przez Sad oceny zarzutéw i argumentéw, ktére byly rozpatrywane w pierwszej instancji (wyrok z dnia
8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym stanie rzeczy drugi zarzut odwolania nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

Z powyzszego wynika, ze odwolanie nie podlega uwzglednieniu w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania, jezeli odwotanie jest bezzasadne, Trybunatl rozstrzyga
o kosztach.

Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz EUIPO i Pi-Design i in. wniosly
o obciazenie spétki Yoshida kosztami postepowania, a spotka ta przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja
kosztami niniejszego postepowania odwolawczego.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pigta izba) orzeka, co nastepuje:
1) Odwolanie zostaje w czesci odrzucone, a w pozostalym zakresie oddalone.

2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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