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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 21 czerwca 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Graficzny unijny znak towarowy przedstawiajacy szewrony pomiedzy dwiema réwnoleglymi liniami —
Charakter odrdzniajacy — Artykul 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Badanie znaku

W zarejestrowanej postaci
W sprawie T-20/16
M/S. Indeutsch International, z siedziba w Noidzie (Indie), reprezentowana poczatkowo przez
D. Stone’a, D. Meale’a, A. Dykesa, solicitors, oraz S. Malynicza, QC, a nastepnie przez D. Stone’a oraz
S. Malynicza i wreszcie przez D. Stone’a, S. Malynicza oraz M. Siddiqui, solicitor,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
D. Gije, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Crafts Americana Group, Inc., z siedziba w Vancouverze, Waszyngton (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez J. Fisha oraz V. Leitch, solicitors, oraz A. Brysona, barrister,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 5 listopada 2015 r.
(sprawa R 1814/2014-1) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Crafts Americana Group a M/S. Indeutsch International,

SAD (piata izba),
w sktadzie: D. Gratsias (sprawozdawca), prezes, I. Labucka i I. Ulloa Rubio, sedziowie,
sekretarz: 1. Dragan, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 21 stycznia 2016 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedziag na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
4 kwietnia 2016 r.,

1 — Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
12 kwietnia 2016 r.,

uwzgledniwszy pytanie skierowane do stron na pismie przez Sad,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 stycznia 2017 r.,

uwzgledniwszy postanowienie z dnia 2 lutego 2017 r. w przedmiocie otwarcia ustnego etapu
postepowania na nowo,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 15 lutego 2010 r. skarzaca, M/S. Indeutsch International, dokonala w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest przedstawione ponizej oznaczenie
graficzne:

Oznaczeniu towarzyszyl nastepujacy opis:
»Znak sklada sie z powtarzajacego sie szkicu geometrycznego”.

Zgloszenie tego znaku zostalo dokonane dla ,drutéw do robét dziewiarskich” i ,szydelek” nalezacych
do klasy 26 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Omawiany znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 10 sierpnia 2010 r.

W dniu 9 stycznia 2013 r. interwenient, Crafts Americana Group, Inc., zlozyl do EUIPO wniosek
o uniewaznienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tegoz rozporzadzenia.

Decyzja z dnia 7 maja 2014 r. Wydzial Uniewaznienn oddalil wniosek o uniewaznienie prawa do znaku.
W szczegélnosci Wydzial Uniewaznien uznal, iz przedstawienie graficzne zakwestionowanego znaku
towarowego jest jasne, precyzyjne, zupelne, tfatwo dostepne, zrozumiale, trwale i obiektywne, tak ze
spelnia ono wymogi art. 7 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto, co sie tyczy stosowania
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, Wydzial Uniewaznien uznal, ze zakwestionowany znak
towarowy cechuje sie charakterem odrézniajacym. W tym wzgledzie Wydzial Uniewazniert podkreslit,
ze rozpatrywany znak towarowy nie stanowi tréjwymiarowego znaku towarowego i nie przedstawia
wygladu towaréw, ktére sa objete jego rejestracja.
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W dniu 14 lipca 2014 r. interwenient, dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/20009,
wniést do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Decyzja z dnia 5 listopada 2015 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Izba Odwotawcza uchylita decyzje
Wydzialu Uniewaznien z uzasadnieniem, ze zakwestionowany znak towarowy jest pozbawiony
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

W szczegélnosci Izba Odwolawcza uznata, ze zakwestionowany znak towarowy, okreslony przez jego
wlasciciela jako ,znak towarowy z szewronami”, przedstawia wzoér umieszczony na danej czesci
towaréw lub obejmujacy cala ich powierzchnie. Na podstawie tego stwierdzenia Izba Odwotawcza
uwzglednila fotografie i prébki towaréw sprzedawanych przez skarzaca w chwili dokonania zgloszenia
znaku towarowego w celu zidentyfikowania podstawowych cech charakterystycznych tego znaku.
W tym kontekscie Izba Odwotawcza uznala, ze dekoracyjny wyglad zakwestionowanego znaku
towarowego bedzie powodowal, ze wlasciwy krag odbiorcéw, zlozony z przecietnych uzytkownikéw
drutéw do robét dziewiarskich i szydelek, bedzie postrzegal wspomniany znak towarowy jako ozdobe
tych towaréw. Zdaniem Izby Odwotawczej wlasciwy krag odbiorcéw jest przyzwyczajony do
stosowanej przez wytworcéw praktyki polegajacej na ozdabianiu towaréw objetych zakwestionowanym
znakiem towarowym, tak ze bedzie on postrzegal ten znak w postaci zastosowanej na powierzchni
odno$nych towaréw jako wariant zdobienn obecnych na rynku, od ktérych nie odbiega on w istotny
sposob. Positkowo Izba Odwolawcza uznala, ze wspomniany krag odbiorcéw bedzie postrzegaé ten
znak towarowy jako majacy wyglad mazerunku drewna, bedacego materialem, z ktérego wytwarza sie
odnos$ne towary, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Wynika z tego jej zdaniem, ze
zakwestionowany znak towarowy nie ma charakteru odrdzniajacego wymaganego przez art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 dla pelnienia funkcji znaku towarowego.

W tym kontekscie Izba Odwotawcza uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznieni, nie zbadawszy kwestii
tego, czy zakwestionowany znak towarowy jest objety zakresem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009. Ponadto, jako ze skarzaca podniosta przed Wydzialem Uniewaznien, ze zakwestionowany
znak towarowy uzyskal w kazdym razie charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania zgodnie z art. 7

ust. 3 tego rozporzadzenia, Izba Odwotawcza przekazala sprawe do Wydzialu Uniewaznien w celu
rozpatrzenia tej kwestii.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
— obciagzenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi pie¢ zarzutéw, z ktérych wszystkie dotycza w istocie naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. W szczegdlnosci zarzut pierwszy dotyczy tego, ze
zakwestionowany znak towarowy odbiega w istotny sposéb od praktyk, ktére sa powszechne
w sektorze towaréw objetych zgloszeniem. Zarzut drugi dotyczy naruszenia zasad regulujacych rozktad
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ciezaru dowodu. Zarzut trzeci dotyczy blednej oceny odnoszacej sie do ozdobnego charakteru
zakwestionowanego znaku towarowego. Zarzut czwarty dotyczy bledéw odnoszacych sie do wygladu
zakwestionowanego znaku towarowego, a wreszcie zarzut piaty dotyczy bledu odnoszacego sie do
postrzegania zakwestionowanego znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw.

Sci$lej rzecz ujmujac, po pierwsze, skarzaca podnosi, ze jak wynika z dowodéw, ktérymi dysponuje Izba
Odwolawcza, towary wskazane w zgloszeniu znaku towarowego zazwyczaj nie maja wyrézniajacych sie
wzoréw na powierzchni, tak ze Izba Odwolawcza popelnita blad, uznajac, iz wzory przedstawione
w zakwestionowanym znaku towarowym, ktére wynikaja ze zlozonej metody wytwarzania, sa
wariantami typowego zewnetrznego wygladu wspomnianych towaréw. Po drugie, Izba Odwotawcza,
uznajgc na podstawie materialéw przedstawionych przez skarzaca, ze zakwestionowany znak towarowy
jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, naruszyla wedlug skarzacej zasade regulujaca rozkiad
ciezaru dowodu w tej dziedzinie. Po trzecie, skarzaca podnosi, ze w braku utrwalonej praktyki
polegajacej na ozdabianiu towaréw, do ktérych odnosi sie zakwestionowany znak towarowy, wzory
przedstawione w tym znaku towarowym beda postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéow jako
wskazania pochodzenia handlowego. Po czwarte, Izba Odwotawcza popelnita zdaniem skarzacej btad,
uznajac, ze wzdr tworzacy zakwestionowany znak towarowy przedstawia mazerunek drewna, gdyz
mazerunek ma wyglad asymetryczny i nieregularny w przeciwienistwie do rozpatrywanego wzoru, ktéry
bedzie postrzegany jako sztuczny. Wreszcie, po piate, skarzaca podnosi, ze przecietni konsumenci,
przede wszystkim dotychczas niezajmujacy sie robotami dziewiarskimi, tworzacy wlasciwy krag
odbiorcéw, beda zaskoczeni wzorem, ktéry jest przedstawiony w zakwestionowanym znaku
towarowym, tak ze uznaja go za wskazanie pochodzenia handlowego drutéw do robédt dziewiarskich
i szydetek.

Uwagi wstepne

Niniejszy spor dotyczy kwestii, czy zakwestionowany znak towarowy, odtworzony w pkt 2 powyzej,
cechuje sie charakterem odrézniajacym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.
Jak zostanie wyjasnione bardziej szczegdélowo ponizej, z zaskarzonej decyzji wynika, ze dokonana przez
Izbe Odwotawcza ocena tej kwestii zostala w rzeczywisto$ci oparta nie na cechach charakterystycznych
tego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, lecz na cechach charakterystycznych zewnetrznego
wygladu towaréw skarzacej, ktére zdaniem Izby Odwolawczej wskazuja na sposéb, w jaki wspomniany
znak towarowy byl uzywany.

Skarzaca ze swojej strony podnosi, ze dokonana przez Izbe Odwolawcza ocena jest dotknieta btedem
stanowigcym naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Nalezy zatem dokona¢ oceny
zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji w Swietle tego przepisu.

Rozumowanie Izby Odwolawczej

Jak wynika z pkt 21, 22 i 30—-34 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza uznala, ze zakwestionowany
znak towarowy stanowi wzdr z szewronami zastosowany na powierzchni drutéw do roboét
dziewiarskich i szydetek oraz ze z tego wzgledu nalezy dokona¢ oceny jego charakteru odrézniajacego
w S$wietle zasad regulujacych graficzne znaki towarowe cze$ciowo odpowiadajace ksztaltowi
oznaczonego nimi towaru. Zdaniem za$ Izby Odwotawczej ozdabianie tych powierzchni za pomoca
intensywnych barw stanowi biezaca praktyke w sektorze rozpatrywanych towaréw, tak ze zdobienie
stanowione przez zakwestionowany znak towarowy w postaci zastosowanej na powierzchni drutéw do
robdt dziewiarskich i szydelek, nie stanowi istotnego odejscia od rozpatrywanej praktyki. W tych
okoliczno$ciach przy uwzglednieniu zasad majacych zastosowanie w odniesieniu do graficznego znaku
towarowego cze$ciowo odpowiadajacego ksztaltowi oznaczonego nim towaru, przedstawionych
w pkt 23-26 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze zakwestionowany znak towarowy
jest pozbawiony charakteru odrézniajacego.
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W szczegdlno$ci w pkt 21 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza wyjasnita, ze ,jak podkreslit sam
wlasciciel [zakwestionowanego znaku towarowego w uwagach z dnia 12 czerwca 2013 r.] i jak
wyraznie wynika z [fotografii i probek zalaczonych do akt sprawy], zakwestionowany znak towarowy
przedstawia wzdr umieszczony na danej czeséci towaréw lub obejmujacy cala ich powierzchnie”.

Ocena ta jest w szczegdlno$ci oparta na nastepujacym przedstawieniu towaréw skarzacej widniejacym
w pkt 21 zaskarzonej decyzji:

Ponadto w pkt 21 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza odnosi si¢ réwniez — nie odtwarzajac ich — do
fotografii zalaczonych do zeznania jednego ze wspélpracownikéw handlowych skarzacej, ktére zostato
przedstawione przez skarzaca przed Wydziatem Uniewaznien.

W tym kontekscie Izba Odwotawcza zauwazyla w pkt 22 zaskarzonej decyzji, ze ,poniewaz
rozpatrywany wzdr obejmuje w wigkszej lub mniejszej mierze [powierzchnie towaréw] i w rezultacie
odpowiada zewnetrznemu wygladowi tych towaréw, charakter odrézniajacy zakwestionowanego znaku
towarowego nalezy oceni¢ na podstawie zasad majacych zastosowanie do (dwuwymiarowych
lub tréjwymiarowych) znakéw towarowych tworzonych przez wyglad samych towaréw lub przez
wyglad danej czesci tych towaréw”.

Przypomniawszy odno$ne zasady, Izba Odwotawcza podkreslita w pkt 28 zaskarzonej decyzji, ze na
podstawie tych zasad moze ona przeprowadzi¢ poglebione badanie, w ktérego ramach uwzglednia —
poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedlozonymi w chwili dokonania
zgloszenia — elementy uzyteczne dla odpowiedniej identyfikacji podstawowych  cech
charakterystycznych oznaczenia. I tak zgodnie z pkt 29 zaskarzonej decyzji dla celéw zbadania
podstawowych cech charakterystycznych zakwestionowanego znaku towarowego Izba Odwotawcza
uwzglednila przedstawione przez skarzaca przed Wydzialem Uniewaznien fotografie i prébki danych
towaréw, a w szczeg6lnosci okolicznosé, ze towary te byly rzeczywiscie sprzedawane przez skarzaca
w czasie dokonania zgloszenia znaku towarowego.

Co wiecej, w pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza podkredla, iz ,jest jasne w $wietle
przedstawienia [zakwestionowanego znaku towarowego] i jego opisu [...], wspieranych
przedstawieniami towaréw [skarzacej], ze zakwestionowany znak towarowy sklada sie ze wzoru
zastosowanego na powierzchni odno$nych towaréw, mianowicie drutéw do robét dziewiarskich
i szydetek”. Uscisla ona, ze ,[pJonadto wzdér w postaci zarejestrowanej i uzywanej przez [skarzaca] ma
wyglad [mazerunku] samego drewna, z ktérego odnosne towary moga by¢ i sa faktycznie wytwarzane”.
Co wiecej, w pkt 34 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza opisuje zakwestionowany znak towarowy
jako ,prosty wzor zastosowany na powierzchni odno$nych towarow”.
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Poza tym, jak wynika z pkt 33 i 34 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza wsparla si¢ ozdobna
kolorystyka szydelek ukazanych ponizej:

—— e ——
=

Na podstawie tego zdjecia, ktdére jest zalaczone do materialéw przedstawionych przez skarzaca
i ilustruje szydelka produkowane przez innych wytwércéw, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze
ozdabianie towaréw skarzacej wzorem z barwnymi szewronami nie ma charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Izba Odwolawcza podniosla w tym
wzgledzie, ze zakwestionowany znak towarowy jest barwnym ozdobieniem produkowanych przez
skarzaca drutéw do robot dziewiarskich i szydelek, a zatem stanowi jako taki tylko jedna z wariacji
zdobien — pod postacig barwnych powierzchni — drutéw do robét dziewiarskich i szydelek dostepnych
na rynku, jak ma o tym $wiadczy¢ zdjecie ukazane w pkt 25 powyzej. Izba Odwotawcza nie powotata
sie na zadng forme zdobienia inna niz barwna powierzchnia szydelek w celu uzasadnienia tego
stwierdzenia, co zostalo potwierdzone w pkt 49 odpowiedzi EUIPO na skarge.

Reprezentowane przez EUIPO podczas rozprawy stanowisko, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza po
prostu wzieta pod uwage wyglad towaréw skarzacej, oceniajac w rzeczywistosci charakter odrézniajacy
zakwestionowanego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, nie moze zostac przyjete. Na pytanie,
jakie jest doktadne oznaczenie, ktérego charakter odrézniajacy podlega ocenie Izby Odwolawczej,
trzeba bowiem odpowiedzie¢ na podstawie obiektywnych i mozliwych do sprawdzenia elementéw. Jak
za$ wynika z pkt 18-26 powyzej, Izba Odwolawcza ocenita charakter odrézniajacy zakwestionowanego
znaku towarowego, odnoszac sie, po pierwsze, do zewnetrznego barwnego wygladu towaréw skarzacej,
a po drugie, do barwnej powierzchni szydetek ukazanych w pkt 25 powyzej. Z uwagi na to, ze
w zarejestrowanej postaci zakwestionowany znak towarowy jest ukazany jako czarno-bialy i ze
towarzyszacy mu opis nie czyni odniesienia do wersji wielobarwnych, nalezy stwierdzi¢, ze Izba
Odwotawcza zasadniczo oparla swoja ocene na wygladzie towaréw skarzacej takich, jakie zostaly
przedstawione w aktach sprawy EUIPO w postaci prébek fizycznych i barwnych fotografii.
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Ze swej strony EUIPO odnosi si¢ wielokrotnie do konkretnego ,zastosowania” lub ,uzywania”
zakwestionowanego znaku towarowego na powierzchni towaréw skarzacej (zob. pkt 21, 51, 52, 55 i 58
odpowiedzi EUIPO na skarge). To wlasnie to konkretne zastosowanie stanowi zdaniem EUIPO tylko
wariant stosowania wyrdzniajacej sie barwy na powierzchni odno$nych towaréw (zob. pkt 58
odpowiedzi EUIPO na skarge).

Zgodnosc z prawem rozumowania I1zby Odwolawczej

Nalezy przypomnie¢, ze skarzaca podnosi kilka zarzutéw szczegétowych, z ktérych wszystkie zmierzaja
do wykazania, iz Izba Odwotawcza naruszyla art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 z uwagi na
btedy dotyczace oceny charakteru odrézniajacego zakwestionowanego znaku towarowego. I tak
w ramach zarzutéw pierwszego i trzeciego skarzaca kwestionuje przeprowadzona przez Izbe
Odwotawcza ocene w odniesieniu do charakteru odrézniajacego zakwestionowanego znaku
towarowego przy uwzglednieniu zwyczajéw odnos$nego sektora oraz sposobu postrzegania przez
wladciwy krag odbiorcéw. Ponadto zarzut czwarty dotyczy postrzegania ,wzoru ukazanego na znaku
towarowym” jako mazerunku. Zbadanie za$ tego zarzutu wymaga od Sadu rozpatrzenia kwestii, czy
Izba Odwotawcza mogla skutecznie oprze¢ sie nie na zakwestionowanym znaku towarowym w postaci
zarejestrowanej, lecz na postaciach, w ktérych w uznaniu Izby Odwotawczej nastepowalo faktyczne
uzywanie tego znaku towarowego. O ile jest bowiem prawda, ze w ramach zarzutu czwartego kwestia
ta zostala podniesiona pod szczegélnym katem przeprowadzonej przez Izbe Odwolawcza oceny
dotyczacej postrzegania zakwestionowanego znaku towarowego jako mazerunku, o tyle jednak
mozliwo$¢ oparcia swojego rozumowania przez Izbe Odwolawcza na postaciach, w ktérych w jej
uznaniu nastepowalo faktyczne uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego, stanowi konieczna
przestanke dokonanych w zaskarzonej decyzji ocen charakteru odrézniajacego zakwestionowanego
znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze chociaz sad jest zobowiazany orzeka¢ wylacznie
w przedmiocie zadan stron, do ktérych nalezy wyznaczenie granic sporu, to nie moze by¢ on zwiazany
wylacznie argumentami przedstawionymi przez strony na poparcie ich zadan, chyba ze rozwazania
wykraczajace poza te argumenty moglyby prowadzi¢ do oparcia jego rozstrzygniecia na blednych
stwierdzeniach prawnych [postanowienie z dnia 13 czerwca 2006 r., Mancini/Komisja, C-172/05 P,
EU:C:2006:393, pkt 41; wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Sherwin-Williams Sweden/OHIM - Akzo
Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, niepublikowany, EU:T:2014:1054, pkt 34].

W tych ramach nalezy podkresli¢, ze kwestia, czy zakwestionowany znak towarowy czesciowo
odpowiada ksztaltowi oznaczonego nim towaru, byla roztrzasana zaréwno przed Wydziatem
Sprzeciwdw, jak i przed Izba Odwotawcza (zob. pkt 7 i 10 powyzej) oraz ze strony zostaly wezwane do
ustosunkowania si¢ do tej czesci zaskarzonej decyzji podczas rozprawy. Zatem wymagane jest badanie
zasadno$ci pod wzgledem prawnym fundamentu rozumowania Izby Odwolawczej dotyczacego
stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, i to pod katem szerszym niz przywolany
w ramach zarzutu czwartego. Wyrok potwierdzajacy lub wzruszajacy ocene charakteru odrdzniajacego
zakwestionowanego znaku towarowego w postaci innej niz ta, w ktdrej zostal zarejestrowany,
oznaczalby bowiem w sposéb dorozumiany, lecz nieuchronny, ze charakter ten moglby zgodnie
z prawem zostaé¢ oceniany przy uwzglednieniu tej innej postaci. Jesli za$ trzeba bedzie odpowiedzie¢
przeczaco w odniesieniu do tej kwestii prawnej, calo$¢ rozumowania Izby Odwolawczej bedzie
stanowi¢ naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.
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Jak wynika z pkt 1 zaskarzonej decyzji i ze Swiadectwa rejestracji widniejacego na s. 11 akt sprawy
EUIPO, zakwestionowany znak towarowy w postaci zarejestrowanej stanowi nastepujace oznaczenie
graficzne:

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zarejestrowanie znaku towarowego w rejestrze publicznym
ma zapewni¢ dostep do znaku zaréwno wlasciwym organom, jak i odbiorcom, a w szczegdélnosci
podmiotom gospodarczym. Zatem to na podstawie tej rejestracji wlasciwe organy maja jasna
i precyzyjng wiedze na temat charakteru oznaczen stanowiacych znak towarowy, tak Ze moga one
wypelnia¢ swoje obowiazki dotyczace wstepnego badania zgloszenn do rejestracji, a uzytkownicy
rejestru maja dostep do graficznego przedstawienia znaku okreslajacego jego dokladny charakter (zob.
podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 49, 50, 52).

Ponadto przedstawienie graficzne ukazane w rejestrze ma w szczegé6lnosci za zadanie zdefiniowanie
samego znaku towarowego w celu okreslenia dokladnego przedmiotu ochrony udzielonej jego
wlascicielowi (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 57). Rejestr umozliwia zatem
podmiotom gospodarczym jasne i precyzyjne sprawdzenie wpiséw dokonanych w rejestrze, a takze
wnioskéow zlozonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentéw i uzyskanie dostepu do
odpowiednich informacji na temat praw oséb trzecich (wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered
Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 48).

Badanie charakteru odrézniajacego znaku towarowego musi zatem zosta¢ dokonane przy
uwzglednieniu znaku towarowego w postaci zarejestrowanej lub w postaci, w ktérej wystepuje on
w zgloszeniu, niezaleznie od sposobdéw jego uzywania [zob. podobnie wyroki: z dnia 18 pazdziernika
2007 r., AMS/OHIM - American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03,
EU:T:2007:311, pkt 91; z dnia 9 kwietnia 2014 r., Pico Food/OHIM — Sobieraj (MILANOWEK CREAM
FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, pkt 38; z dnia 7 maja 2015 r., Cosmowell/OHIM - Haw Par
(GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, pkt 35].

Zasada ta wynika z imperatywnych potrzeb zapewnienia pewnos$ci prawa gwarantowanych istnieniem
przewidzianego w art. 87 rozporzadzenia nr 207/2009 rejestru unijnych znakéw towarowych.
Stosowanie art. 7 i 8 rozporzadzenia nr 207/2009 przy uwzglednieniu unijnych znakéw towarowych nie
w postaci zgloszonej lub zarejestrowanej, ale w postaci uzywanej, niweczyloby cel wspomnianego
rejestru jako gwaranta pewnosci, ktéra powinna stanowi¢ obramowanie dla dokladnego charakteru
praw w zamierzeniu chronionych tym rejestrem (zob. pkt 33 powyzej).

Przy uwzglednieniu tych rozwazan, gdy zgloszony lub zarejestrowany znak towarowy stanowi
dwuwymiarowe lub tréjwymiarowe przedstawienie oznaczanego przez siebie towaru, jego charakter
odrézniajacy zalezy od tego, czy odbiega w spos6b znaczacy od normy lub zwyczajéw branzowych
i przez to moze pelni¢ podstawowa funkcje wskazywania pochodzenia towaru [wyrok z dnia 23 maja
2007 r., Procter & Gamble/OHIM (Kwadratowe biale tabletki z kolorowym rysunkiem kwiatu),
T-241/05, od T-262/05 do T-264/05, T-346/05, T-347/05 i od T-29/06 do T-31/06, EU:T:2007:151,
pkt 44].

Jest tak réwniez w przypadku — jak wyjasnia Izba Odwolawcza w pkt 26 zaskarzonej decyzji — gdy znak
towarowy cze$ciowo odpowiada ksztaltowi oznaczonego nim towaru w zakresie, w jakim wlasciwy krag
odbiorcéw bedzie natychmiast i bez glebszego zastanowienia postrzegac¢ go jako przedstawienie detalu
lub wygladu rozpatrywanego towaru [wyrok z dnia 19 wrze$nia 2012 r., Fraas/OHIM (Wzér w kratke
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w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym, czarnym, bezowym, ciemnoczerwonym i jasnoczerwonym),
T-50/11, niepublikowany, EU:T:2012:442, pkt 43]. W takim przypadku elementem rozstrzygajacym nie
jest zakwalifikowanie danego oznaczenia jako oznaczenia graficznego, tréjwymiarowego czy innego
rodzaju, ale fakt, ze pokrywa sie ono z wygladem oznaczonego towaru [wyrok z dnia 9 listopada
2016 r., Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyzujacych sie¢ falowanych linii),
T-579/14, odwotanie w toku, EU:T:2016:650, pkt 28].

Gdyby bowiem w takim przypadku ocena charakteru odrézniajacego znaku towarowego nie zostata
przeprowadzona w odniesieniu do zakresu, w jakim odbiega od norm lub zwyczajéow sektora
oznaczonych towaréw, wystarczyloby zglosi¢ do rejestracji oznaczenie, ktére mozna by natychmiast
postrzega¢ jako cze$¢ oznaczanego towaru, aby zwiekszy¢ mozliwo$¢ jego rejestracji i uzyska¢ w ten
sposOb prawie automatycznie udzielenie ochrony wygladowi lub ksztaltowi samego towaru. Z uwagi
za§ na to, ze przecietni konsumenci nie wnioskuja zwykle na temat pochodzenia towaréw na
podstawie ich wygladu lub ksztaltu (wyrok z dnia 6 wrze$nia 2012 r., Storck/OHIM, C-96/11 P,
niepublikowany, EU:C:2012:537, pkt 35), mozliwo$¢ ta skutkowatlaby istotnym ryzykiem obejscia art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, a zatem podwazalaby interes publiczny, ktéry jest chroniony
tym przepisem.

Ponadto, co si¢ tyczy znakéw towarowych skladajacych sie z ksztaltu oznaczanego nimi towaru, jest
dozwolone, by wlasciwy organ zidentyfikowal ich podstawowe cechy charakterystyczne, badajac sam
towar. Takie badanie jest wymagane, gdy identyfikacja podstawowej cechy charakterystycznej znaku
towarowego jest konieczna w celu okreslenia dokladnego charakteru elementéw stanowigcych czes¢
przedstawienia graficznego i ewentualnych opiséw przediozonych podczas dokonywania zgloszenia do
rejestracji oraz ochrony w ten sposéb interesu publicznego lezacego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009. Interes ten zasadza si¢ na zakazie nienaleznego przywlaszczania
sobie przez podmioty gospodarcze oznaczen tworzonych przez ksztalt towaru i obejmujacych dane
rozwigzanie techniczne (zob. podobnie 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 50, 54-56).
Problematyka ta pojawia sie z definicji w odniesieniu do znakéw towarowych tworzonych przez ksztalt
konkretnego towaru, a nie przez ksztalt abstrakcyjny (wyrok z dnia 10 listopada 2016 r., Simba
Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, pkt 47).

W niniejszym za$ przypadku, jak zauwazyl Wydzial Uniewaznienn (zob. pkt 7 powyzej), nie mozna
skutecznie podnosi¢, ze zakwestionowany znak towarowy (zob. pkt 32 powyzej) bedzie natychmiast
i bez glebszego zastanowienia postrzegany jako przedstawienie detalu lub wygladu oznaczonych nim
towaréw, a tym mniej, Ze jest on tworzony przez ksztalt drutéw do robét dziewiarskich lub szydetek
produkowanych przez skarzaca.
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Z prébek tych towaréw oraz ich fotografii, z ktérych wszystkie zostaly zalaczone do akt sprawy EUIPO,
wynika, Ze wzory naniesione na rozpatrywane towary réznia sie od tego znaku towarowego
niepomijalnymi elementami. W szczegdlnosci rozpatrywane wzory sa barwne, sa rozmieszczone
w nieregularnych odstepach, zabarwienie w ramach kazdej powierzchni przybierajace ksztalt szewronu
nie jest jednolite, przejscie jednej barwy w druga nie nastepuje za posrednictwem wyraznych linii
granicznych, a kolejnos¢ barw jest losowa. Te cechy charakterystyczne odnosza sie réowniez do
bezowych drutéw odtworzonych w pkt 21 zaskarzonej decyzji z wyjatkiem wielosci réznych barw,
ktéra zostala zastgpiona wariacjami bezu.

Natomiast zakwestionowany znak towarowy w zarejestrowanej postaci ma cechy charakterystyczne

abstrakcyjnego ksztaltu geometrycznego tworzonego przez powtarzajacy sie wzoér skladajacy sie
z dwdch réwnoleglych linii obejmujacych wyraznie wytyczone szewrony, w calosci w czerni i bieli.
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W rezultacie, wbrew pogladowi Izby Odwolawczej, wsparcie sie w okoliczno$ciach niniejszej sprawy na
fakcie, ze towary skarzacej maja na powierzchni wzory w ksztalcie wielobarwnych szewronéw, w celu
zbadania odrézniajacego charakteru wygladu tych towaréw w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, zamiast oparcia tego badania na zakwestionowanym znaku towarowym
w zarejestrowanej postaci, nie wpisuje sie w proces identyfikacji podstawowych cech
charakterystycznych tego znaku, lecz stanowi istotne znieksztalcenie wspomnianych cech
charakterystycznych. Znieksztalcenie to prowadzi do przeksztalcenia zarejestrowanego znaku
towarowego jako abstrakcyjnego ksztaltu, a tym samym bedacego przedmiotem ochrony okreslonej
przez wspomniany ksztalt (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 57) w znak towarowy tworzony przez
swoisty ksztalt oznaczonych nim towaréw. O stopniu, w jakim znieksztalcenie to okazuje sie
decydujace, $wiadczy okoliczno$¢, ze to wlasnie na ozdobnej kolorystyce szydetek ukazanych w pkt 25
powyzej oparfa sie¢ Izba Odwotawcza, gdy stwierdzita brak charakteru odrézniajacego wzoréw
widniejacych na powierzchni towaréw skarzacej i w efekcie odniosta to stwierdzenie do
zakwestionowanego znaku towarowego.

Os$wiadczenie skarzacej, przywolane przez Izbe Odwotawcza w pkt 21 zaskarzonej decyzji, zgodnie
z ktérym miala ona zamiar stosowania wzoru z szewronami wzdluz drutéw do robét dziewiarskich
i szydelek, nie jest w stanie zmieni¢ tych stwierdzen. Jak bowiem wynika z pkt 33 i 34 powyzej,
wpisanie znaku towarowego do rejestru nie tylko ma na celu umozliwienie Izbie Odwotawczej
wykonywania jej kompetencji i ochrone intereséw stron sporu, lecz zmierza réwniez do
powiadomienia oséb trzecich o dokladnym charakterze zarejestrowanych praw, a zatem do okreslenia
przedmiotu udzielonej ochrony. W rezultacie, nawet przy zalozeniu, ze o$wiadczenie skarzacej
mogloby zosta¢ zrozumiane jako oznaczajace, iz skarzaca nie sprzeciwia si¢ temu, by Izba
Odwotawcza zbadala charakter odrézniajacy zakwestionowanego znaku towarowego przy
uwzglednieniu wygladu towaréw widniejacych w pkt 21 zaskarzonej decyzji, w niniejszym przypadku
jest ono pozbawione znaczenia. Pozbawiona jest tez znaczenia w kazdym razie okoliczno$é,
przywolana przez skarzaca na rozprawie, zgodnie z ktéra skarzaca prawdopodobnie nanosita
zakwestionowany znak towarowy w zarejestrowanej postaci na opakowania sprzedawanych przez siebie
towaréw. W tym wzgledzie wystarczy przypomnie¢, ze Izba Odwolawcza nie dokonala oceny
charakteru odrézniajacego zakwestionowanego znaku towarowego w $wietle jego ksztaltu. Zgodnos¢
z prawem zaskarzonej decyzji nalezy za$ ocenia¢ wylacznie w $wietle uzasadnienia wspierajacego jej
sentencje.

Wynika z powyzszego, ze zbadanie charakteru odrézniajacego zakwestionowanego znaku towarowego
przy uwzglednieniu istotnie znieksztalconych cech charakterystycznych tego znaku stanowi naruszenie
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Zatem, jak podnosi skarzaca, Izba Odwotawcza,
opierajac sie na wzorach widniejacych na powierzchni produkowanych przez skarzaca drutéw do
robot dziewiarskich i szydelek, dokonata oceny charakteru odrdzniajacego zakwestionowanego znaku
towarowego z naruszeniem tego ostatniego przepis, tak ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej
decyzji.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz zadania EUIPO nie zostaly uwzglednione,

nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ je kosztami postepowania.

Zgodnie z art. 138 § 3 regulaminu postepowania interwenient pokrywa wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD (piata izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 listopada 2015 r. (sprawa R 1814/2014-1).

2) EUIPO zostaje obciazone kosztami postepowania poniesionymi przez M/S. Indeutsch
International.

3) Crafts Americana Group, Inc., pokrywa wlasne koszty.
Gratsias Labucka Ulloa Rubio
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 2017 r.

Podpisy
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