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W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (trzecia izba w sktadzie powiekszonym)

z dnia 22 marca 2023 r.*

Wzér wspélnotowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru —
Zarejestrowany wzor wspolnotowy przedstawiajacy elektrode do umieszczenia w palniku —
Podstawa uniewaznienia — Artykul 4 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 — Cze$¢ sktadowa
produktu ztozonego

W sprawie T-617/21

B&Bartoni spol. s r.o., z siedzibg w Dolni Cetno (Republika Czeska), ktéra reprezentowata
adwokat E. Lachmannov4,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktory reprezentowat
J. Ivanauskas, w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, byla

Hypertherm, Inc., z siedziba w Hanoverze, New Hampshire (Stany Zjednoczone), ktéra
reprezentowali J. Day, solicitor, oraz T. de Haan, avocat,

SAD (trzecia izba w skladzie powigekszonym),

w skladzie podczas narady: M. van der Woude, prezes, G. De Baere, G. Steinfatt, K. Kecsmar
i S. Kingston (sprawozdawczyni), sedziowie,

sekretarz: A. Juhdsz-T6th, administratorka,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 wrze$nia 2022 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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Wyrok

W swojej skardze opartej na art. 263 TFUE, skarzaca, B&Bartoni spol. s r.0., wnosi o stwierdzenie
niewaznosci decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO) z dnia 16 lipca 2021 r. (sprawa R 2843/2019-3) (zwanej dalej ,,zaskarzona
decyzja”).

Okolicznosci powstania sporu
W dniu 22 grudnia 2017 r. skarzaca zlozyla w EUIPO wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru

wspoélnotowego zarejestrowanego pod numerem 1292122-0001 w nastepstwie wniosku zlozonego
w dniu 2 wrze$nia 2011 r. i przedstawionego ponizej w nastepujacych ujeciach:

,
r‘lhl‘ll I‘ "I\
!
A =
NN

1.5 1.6 1.7

Produkty, ktérych dotyczy wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru, a w ktérych wzér ten ma
zosta¢ zastosowany, naleza do klasy 08.05 w rozumieniu Porozumienia ustanawiajacego
miedzynarodowa klasyfikacje wzoréw przemyslowych podpisanego w Locarno dnia
8 pazdziernika 1968 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,Palniki spawalnicze
(czesc -)”.

W uzasadnieniu wniosku o uniewaznienie powotano si¢ na podstawe okreslona w art. 25 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspolnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) w zwigzku z art. 4 i 5 tego rozporzadzenia.

Whniosek o uniewaznienie zostal oparty miedzy innymi na niespelnieniu warunkéw ochrony

wzoru wspdlnotowego okreslonych w art. 4 rozporzadzenia nr 6/2002. W tym wzgledzie skarzaca
podniosta, ze elektroda, ktérej wzdér wspdlnotowy zostal zakwestionowany, jest czescia sktadowa
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produktu zloZzonego, a mianowicie palnika stanowiacego czes¢ systemu ciecia plazmowego, ktéra
nie jest widoczna podczas normalnego uzytkowania tego produktu w rozumieniu art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002.

W dniu 16 pazdziernika 2019 r. Wydzial Uniewaznien uwzglednil wniosek o uniewaznienie na tej
podstawie. W konsekwencji uniewaznit on prawo do spornego wzoru wspdlnotowego.

W dniu 13 grudnia 2019 r. interwenientka, Hypertherm, Inc., ztozyla w EUIPO odwotanie od
decyzji Wydziatu Uniewaznien.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uwzglednita odwotanie i oddalita wniosek
o uniewaznienie na tej podstawie, ze miedzy innymi przedstawionego w spornym wzorze

wspolnotowym produktu nie mozna uznac za cze$¢ sktadowa produktu zltozonego w rozumieniu
art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi w catosci;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenientka wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi w catos$ci;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi w postepowaniu
przed Izba Odwotawcza.

Co do prawa

Skarzaca podnosi w istocie jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 4 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002 z powodu blednej wykladni pojecia ,czesci skladowej produktu zlozonego”. Jej
zdaniem Izba Odwolawcza naruszyta prawo, uznajac, ze rozpatrywana elektroda nie jest czescia
skladowa produktu zlozonego, i oddalajac wniosek o uniewaznienie na tej podstawie.

ECLI:EU:T:2023:152 3
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W przedmiocie dopuszczalnosci wyjasnieni dotyczgcych stanu faktycznego i dowodow
przedstawionych przez interwenientke w ramach srodka organizacji postepowania

Do celéw analizy jedynego zarzutu skargi Sad przyjal srodek organizacji postepowania, o ktérym
mowa w art. 89 regulaminu postepowania, w drodze ktérego Sad wezwat strony, po pierwsze, do
udzielenia odpowiedzi w kwestii tego, czy, jak zostalo to potwierdzone w pkt 50 skargi, rynek
elektrod stosowanych z palnikami Hypertherm jest ,rynkiem zamknietym” z powodu spornego
wzoru wspélnotowego, oraz po drugie, do wskazania, w jakim zakresie rozpatrywana elektroda
moze by¢ réwniez stosowana w palnikach innych niz palniki Hypertherm.

W odpowiedzi na pytania zadane przez Sad w ramach $rodka organizacji postepowania
interwenientka przedstawita dowody przedlozone w postaci zalacznikéw od C.13 do C.18 oraz
wynikajace z nich wyjasnienia dotyczace stanu faktycznego. Zataczniki od C.13 do C.17 zawieraja
wyciagi z katalogéw i broszur dostepnych online, pochodzacych od przedsiebiorstw trzecich
oferujacych elektrody kompatybilne z palnikami Hypertherm Ilub palniki kompatybilne
z elektrodami Hypertherm. Zalacznik C.18 stanowi o$wiadczenie zlozone pod przysiega przez
dyrektora wydzialu wlasnosci intelektualnej interwenientki, potwierdzajace te kompatybilnos¢.

W trakcie rozprawy skarzaca powolala si¢ na niedopuszczalnos¢ wyjasnien dotyczacych stanu
faktycznego i dowodéw przedstawionych w odpowiedzi na pytania Sadu ze wzgledu na to, ze nie
figuruja one w aktach EUIPO.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 85 § 1 i 3 regulaminu postepowania
dowody przedstawia si¢ w ramach pierwszej wymiany pism procesowych, a strony gtéwne moga
jeszcze — tytulem wyjatku — przedstawia¢ dowody przed zamknieciem ustnego etapu
postepowania, o ile opdznienie w ich zlozeniu jest uzasadnione. Takiego uzasadnienia
opdznionego przedstawienia dowodéw po pierwszej wymianie pism procesowych nie mozna
jednak wymagad, jezeli dowody te zlozono w odpowiedzi na $rodek organizacji postepowania
w terminie wymaganym do udzielenia tej odpowiedzi (zob. wyrok z dnia 7 lipca 2021 r.,
HM/Komisja, T-587/16 RENV, niepublikowany, EU:T:2021:415, pkt 68 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze wyjasnienia dotyczace stanu faktycznego
i przedstawione dowody zostaly przedlozone w odpowiedzi na pytania zadane przez Sad
w ramach srodka organizacji postepowania, o ktérym mowa w pkt 13 powyzej.

Dowody przedstawione przez interwenientke w odpowiedzi na pytania zadane przez Sad sa zatem
dopuszczalne. Podobnie w zakresie, w jakim wyjasnienia dotyczace okolicznosci faktycznych
wylaniaja sie z tych dowoddéw, nalezy oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym rzeczone
wyjasnienia mialyby by¢ niedopuszczalne.

Ponadto skarzaca mogla odnie$¢ si¢ na rozprawie do przedstawionych przez interwenientke
wyjasnien dotyczacych okolicznosci faktycznych i dowoddw, tak aby byla przestrzegana zasada
kontradyktoryjnosci (zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 1998 r., Rada/de Nil i Impens,
C-259/96 P, EU:C:1998:224, pkt 31).
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W przedmiocie zasadnosci jedynego zarzutu

Uwagi wstepne

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wzér jest chroniony jako wzér wspélnotowy
w zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 wzér stosowany lub zawarty w produkcie, ktéry
stanowi cze$¢ skladowa produktu zlozonego, jest uwazany za nowy i posiada indywidualny
charakter jedynie:

— jezeli czes¢ sktadowa wlaczona do produktu zlozonego pozostaje widoczna podczas zwyklego
uzywania tego produktu [art. 4 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002]; i

— w stopniu, w jakim te widoczne cechy czesci skladowej spelniaja swoje wymogi co do nowosci
i indywidualnego charakteru [art. 4 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia 6/2002].

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporzadzenia nr 6/2002 ,zwykle uzywanie” oznacza uzywanie przez
uzytkownika konicowego, wytaczajac konserwacje, obstuge i naprawe.

Zgodnie z art. 3 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 ,,produkt” jest zdefiniowany jako kazdy przedmiot
przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to miedzy innymi czesci przeznaczone do
stworzenia produktu zlozonego. Zgodnie z art. 3 lit. ¢) rozporzadzenie nr 6/2002 ,produkt
zlozony” jest zdefiniowany jako produkt, ktéry sklada sie z wielu czesci, ktére moga by¢
zastepowane, umozliwiajac roztozenie i ponowne zlozenie tego produktu.

To wlasnie w Swietle wspomnianych przepisow nalezy rozpatrzy¢ kwestie, czy rozpatrywana
elektroda stanowi ,,cze$¢ sktadowa produktu ztozonego” w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002.

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, jak podkreslaja EUIPO i interwenientka, ze art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi wyjatek od systemu ochrony przewidzianego w art. 4 ust. 1 tego
rozporzadzenia. Jako wyjatek, przepis ten nalezy interpretowa¢ w sposéb zawezajacy w celu
ograniczenia wylaczenia z ochrony wzoru. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem
przepisy ograniczajace prawa przyznane wlascicielowi wzoréw na mocy wspomnianego
rozporzadzenia nalezy poddawac $cistej wykladni, przy czym jednak taka wykladnia nie moze
narusza¢ skuteczno$ci ustanowionego w ten spos6b ograniczenia ani jego celu (zob. wyrok z dnia
27 wrzesnia 2017 r., Nintendo, C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, pkt 74 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Nastepnie, wobec braku definicji pojecia ,czeéci skladowej produktu zlozonego”
w rozporzadzeniu 6/2002, nalezy je rozumie¢ zgodnie z jego znaczeniem przyjetym zwyczajowo
w jezyku potocznym (zob. wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato, C-397/16
i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 64 i przytoczone tam orzecznictwo). I tak Trybunatl zdefiniowat
pojecie ,czesci skltadowej produktu zlozonego” jako odnoszace si¢ do wielu komponentow
zaprojektowanych w celu zlozenia w jeden zlozony przedmiot przemystowy lub rzemie$lniczy,
ktéry moze by¢ wymieniony w taki sposéb, aby umozliwi¢ demontaz i ponowny montaz takiego
przedmiotu, w przypadku braku ktérego nie mozna normalnie uzy¢ produktu zlozonego (zob.
podobnie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato, C-397/16 et C-435/16,
EU:C:2017:992, pkt 65).
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Ponadto nalezy zauwazy¢, ze kwestig, czy dany produkt odpowiada pojeciu ,czesci skladowej
produktu zlozonego”, nalezy ocenia¢ indywidualnie dla kazdego przypadku, na podstawie
szeregu istotnych wskaznikéw.

W niniejszej sprawie, orzekajac, ze przedmiotowa elektroda nie odpowiada temu pojeciu, Izba
Odwotawcza w istocie wzieta pod uwage w szczegélnosci nastepujace wskazniki: po pierwsze,
zuzywalny charakter elektrody, po drugie, brak demontazu i ponownego montazu palnika przy
wymianie elektrody, po trzecie, okolicznos¢, ze palnik uwaza sie za kompletny bez elektrody, i po
czwarte, wymienny charakter elektrody.

Nalezy przeanalizowa¢ po kolei argumenty skarzacej odnoszace si¢ do kazdego z tych wskaznikéw
przed zbadaniem jej pozostalych argumentéw.

W przedmiocie zuzywalnego charakteru elektrody

Izba Odwotawcza uznata w pkt 26 zaskarzonej decyzji, ze zuzywalny charakter rozpatrywanej
elektrody sam w sobie stanowi wskazéwke tego, ze danej elektrody nie mozna uwazac¢ za czesé
konkretnego palnika. Stwierdzajac, ze elektroda ma zuzywalny charakter, Izba Odwotawcza
zauwazyla w istocie, po pierwsze, ze nie stanowi ona trwalej czesci palnika i nie jest trwale
polaczona z palnikiem, w przeciwienistwie do spustu lub uchwytu, ktére sa zasadniczymi
czes$ciami palnika, a po drugie, ze ma ona stosunkowo krétki okres uzytkowania, mianowicie od 2
do 3 godzin rzeczywistego czasu trwania tuku przy cieciu recznym i od 3 do 5 godzin przy cieciu
zmechanizowanym, a zatem musi by¢ regularnie wymieniana przez uzytkownika konicowego.

W tym wzgledzie skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo, opierajac sie na
rozroznieniu pomiedzy czescia skladowa ,niezuzywalng” a czescia skltadowa ,zuzywalng”
i uznajac, ze jedynie pierwsza kategoria tych czesci moze stanowi¢ cze$¢ skladowa produktu
zlozonego. Zdaniem skarzacej takie rozréznienie jest sztuczne i pozbawione podstaw w prawie
Unii, gdyz stowo ,cze$¢ skladowa” nie sugeruje, ze powinna ona posiada¢ szczegdlny charakter,
taki jak trwalos¢.

EUIPO i interwenientka kwestionuja argumenty skarzacej.

Nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, biorac pod uwage zuzywalny
charakter elektrody przy dokonywaniu oceny, czy stanowila ona ,cze$¢ skladowa produktu
ztozonego”.

Prawda jest, jak wskazuje skarzaca, ze kryteria trwalosci i regularnego zakupu lub wymiany czesci
skladowej nie figuruja w tresci rozporzadzenia nr 6/2002.

Jednakze wobec braku definicji pojecia ,czesci skladowej produktu zlozonego” w rzeczonym
rozporzadzeniu Izba Odwotawcza w pkt 26 i 27 zaskarzonej decyzji slusznie powola si¢, w gronie
innych istotnych czynnikéw, na brak silnego i trwalego zwigzku z produktem zlozonym oraz na
regularny zakup i wymiane elektrody ze wzgledu na krétki okres jej uzytkowania. Kryteria te,
odnoszace sie do typowych cech elementu zuzywalnego, stanowia istotne wskazniki, ktére moga
stuzy¢ okresleniu tego, co stanowi czes$¢ sktadowa produktu ztozonego.

Z brzmienia art. 3 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 wynika bowiem, ze czesci sktadowe

produktu zlozonego sa komponentami zaprojektowanymi w celu zlozenia w jeden zlozony
przedmiot przemystowy lub rzemie$lniczy, ktére moga by¢ wymieniane w taki sposdb, aby
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umozliwi¢ demontaz i ponowny montaz takiego przedmiotu (zob. podobnie wyrok z dnia
20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 65). Tymczasem
rozpatrywana elektroda, jako element zuzywalny palnika, jest zaprojektowana tak, aby mogta by¢
fatwo dodana do tego palnika, stosunkowo szybko zuzytkowana lub zastosowana i tatwo
wymieniona przez uzytkownika koncowego, bez koniecznosci przeprowadzenia przy tym
demontazu i ponownego montazu takiego przedmiotu (zob. pkt 40 i nastepne w przedmiocie
braku demontazu i ponownego montazu przy wymianie rozpatrywanej elektrody).

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze w szczegdlnosci ze wzgledu na zuzywalny charakter rozpatrywane;j
elektrody uzytkownik koncowy, ktéry regularnie kupuje i wymienia elektrode, jest w stanie
dostrzec i oceni¢ jej wlasciwosci, niezaleznie od kwestii, czy elektroda pozostaje widoczna po jej
zainstalowaniu w palniku.

Nalezy wreszcie zauwazy¢, ze rozumowania [zby Odwotawczej w tym zakresie nie moze podwazy¢
argumentacja skarzacej oparta na wcze$niejszej decyzji EUIPO (sprawa R 2337/2012-3), wydanej
w dniu 9 kwietnia 2014 r., ktéra zdaniem skarzacej wykazuje podobienistwa do niniejszej sprawy.
Po pierwsze bowiem, jak wynika z pkt 29 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza zbadala decyzje,
na ktéra powoluje sie skarzaca, i wyjasnita powody, dla ktérych uznata, Ze decyzja ta rézni sie od
decyzji w niniejszej sprawie. Po drugie, nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze EUIPO jest
zobowiazane do wydania decyzji wlasciwej dla okolicznosci kazdej sprawy i nie jest zwiazane
wcze$niejszymi decyzjami wydanymi w innych sprawach. Dodatkowo w ramach sprawowanej
przez siebie kontroli zgodnosci z prawem Sad nie jest zwigzany praktyka decyzyjna EUIPO [zob.
wyrok z dnia 15 grudnia 2015 r., LT] Diffusion/OHIM — Arthur i Aston (ARTHUR & ASTON),
T-83/14, EU:T:2015:974, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo].

W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa, gdy uznala,
ze elektroda miala cechy elementu zuzywalnego i Ze okoliczno$¢ ta stanowila istotny wskaznik dla
stwierdzenia, ze rozpatrywanej elektrody nie mozna uznac za czes$¢ sktadowa produktu ztozonego.

W przedmiocie braku demontazu i ponownego montazu przy wymianie rozpatrywanej elektrody

Izba Odwotawcza uznata w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze podczas wymiany lub zmiany elektrody
palnik i system cigcia nie sa demontowane i ponownie montowane, jak wymaga tego definicja
zawarta w art. 3 lit. c¢) rozporzadzenia nr 6/2002. Przeciwnie, jej zdaniem elektroda jest
przeznaczona do uzycia razem z palnikiem, do zamontowania przed uzyciem, a nastepnie
ewentualnie do ponownego wyjecia.

W tym wzgledzie skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo i popetnila btedy co do
okolicznosci faktycznych, opierajac si¢ na ustaleniach, zgodnie z ktérymi przy wymianie elektrody
palnik i system ciecia nie s3 demontowane i ponownie montowane.

Po pierwsze, jej zdaniem w brzmieniu rozporzadzenia 6/2002 nie ma zadnego wymogu, by
produkt zlozony byl demontowany w calosci, aby jego cze$¢ mozna bylo uznaé za ,czes¢
skladowq” takiego produktu zlozonego. Artykul 3 lit. c) rozporzadzenia dotyczy jedynie
mozliwo$ci wymiany cze$ci skladowej poprzez umozliwienie demontazu i ponownego montazu
produktu zlozonego bez koniecznosci jego uszkodzenia lub zniszczenia.
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Po drugie, skarzaca podnosi, ze wymiana elektrody jest czynno$cia polegajaca na demontazu
i ponownym montazu palnika. Wedlug niej aby wymieni¢ elektrode, uzytkownik musi zdja¢ kilka
czesci palnika, a mianowicie ostone, nasadke mocujaca i dysze, odkrecajac je od palnika, a po
zamontowaniu nowej elektrody musi je ponownie zamontowac.

EUIPO i interwenientka kwestionuja argumenty skarzacej.

Nalezy uzna¢, ze Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa, biorac pod uwage fakt, ze palnik i system
ciecia nie byly demontowane i ponownie montowane przy wymianie elektrody. W istocie jak
wynika z pkt 23 i 26 powyzej, kwestia, czy wymiana produktu wymaga demontazu i ponownego
montazu produktu zlozonego, jest istotnym czynnikiem, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu,
czy taki produkt stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego.

Nalezy bowiem przypomnie¢, ze odniesienie do ,demontazu” i ,ponownego montazu” produktu
zawarte jest w definicji ,produktu zlozonego” przewidzianej w art. 3 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 6/2002, a mianowicie ,produkt[u], ktéry sklada sie¢ z wielu czesci, ktére moga byc
zastepowane, umozliwiajac rozlozenie i ponowne zlozenie tego produktu”. W definicji ,czesci
skladowej produktu zlozonego” zawartej w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato
(C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 65) uzyto tego samego sformulowania (zob. pkt 26
powyzej). Uwzglednienie ,demontazu” i ,ponownego montazu” jest zatem oparte na
rozporzadzeniu 6/2002 i orzecznictwie Trybunatu.

W zwigzku z tym jest mniej prawdopodobne, by produkt, ktéry przy jego wymianie nie wymaga
demontazu i ponownego montazu produktu, z ktérym jest zintegrowany, i ktéry zostal specjalnie
zaprojektowany do regularnej i prostej wymiany przez uzytkownikéw koncowych, stanowit czes¢
skladowa produktu zlozonego, niz produkt, ktéry — jak twierdzi EUIPO - jest zwykle wymieniany
przez specjalistéw posiadajacych specjalistyczna wiedze do przeprowadzenia takiej wymiany.

Ponadto nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym wymiana elektrody jest czynno$cia
polegajaca na demontazu i ponownym montazu palnika. Izba Odwotawcza slusznie bowiem
stwierdzila w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze przy wymianie elektrody system ciecia i palnik nie
byly demontowane i ponownie montowane. Wprawdzie po wymianie elektrody nalezy zdjac
i ponownie zainstalowa¢ ostone, nasadke mocujaca i dysze, ale jak podkresla skarzaca, jest to
czynno$¢ prosta dla uzytkownika koncowego, co w trakcie rozprawy wyjasnila interwenientka.
Tego rodzaju czynno$ci nie mozna zatem uznaé za ,demontaz’ i ,ponowny montaz” palnika
w rozumieniu rozporzadzenia 6/2002.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa ani nie
popetnila bfedu co do okolicznosci faktycznych, gdy uznata, Ze przy wymianie elektrody system
ciecia i palnik nie s3 rozmontowywane ani ponownie montowane oraz ze okoliczno$¢ ta stanowi
istotny wskaznik dla stwierdzenia, Ze rozpatrywanej elektrody nie mozna uznaé za czes¢
sktadowa produktu zlozonego.

W przedmiocie okolicznosci, ze palnik uwaza sie za kompletny bez elektrody

Izba Odwotawcza uznata w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze palnik bez elektrody mozna uzna¢ za
produkt kompletny, a nie produkt uszkodzony. W pkt 30 zaskarzonej decyzji stwierdzila ona, ze
palnik mégl by¢ oferowany na rynku bez elektrody oraz ze elektroda byta powszechnie
reklamowana i sprzedawana oddzielnie od palnika.

8 ECLLI:EU:T:2023:152
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W tym wzgledzie skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo, uznajac, ze
rozpatrywany produkt zlozony, a mianowicie palnik lub system ciecia plazmowego, stanowi
produkt kompletny bez elektrody, i wyciagajac z tego wniosek, ze elektroda nie jest czescia
skltadowa tego produktu zlozonego.

Po pierwsze, zdaniem skarzacej, w celu ustalenia, czy dany produkt stanowi cze$¢ skladowa
produktu zlozonego, produkt ztozony nalezy rozpatrywa¢ w stanie, w jakim moze on spetniac
funkcje, do ktérej zostal przeznaczony. Skarzaca uwaza zatem, ze w niniejszym wypadku
rozpatrywany produkt zfozony nie moze by¢ kompletny bez elektrody, poniewaz nie moze bez niej
funkcjonowa¢, w tym przypadku dokonywaé ciecia lub zlobienia metalu. Ponadto, zdaniem
skarzacej, okolicznos¢, czy produkt zlozony bez rozpatrywanej czesci sktadowej bytby produktem
uszkodzonym, jest bez znaczenia dla ustalenia, czy cze$¢ ta odpowiada pojeciu ,,czesci skladowej
produktu zlozonego” w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

Po drugie, zdaniem skarzacej okoliczno$¢, ze palnik jest wprowadzany do obrotu bez elektrody lub
ze elektroda jest wprowadzana do obrotu bez palnika, nie ma znaczenia dla ustalenia, czy
rozpatrywana elektroda stanowi cze$¢ sktadowa produktu zlozonego w rozumieniu art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002.

EUIPO i interwenientka nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzacej.

W pierwszej kolejnosci nalezy uzna¢, ze kompletno$¢ produktu stanowi istotny wskaznik przy
ocenie pojecia ,czesci skladowej produktu ztozonego” w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002. Nie mozna zatem czyni¢ Izbie Odwolawczej zarzutu z tego, ze uwzglednila ten element
W swojej ocenie.

Gdy bowiem palnik zostanie zakupiony bez elektrody lub gdy elektroda zostanie usunieta
z palnika, uzytkownik koncowy nie bedzie postrzegal palnika jako uszkodzonego lub
niekompletnego. Z kolei bez swoich czesci sktadowych produkt zlozony nie bedzie zasadniczo
postrzegany przez uzytkownika koncowego jako produkt kompletny, ktéry moze by¢
przedmiotem zwyklego uzywania (zob. podobnie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia
i D’Amato, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 65) lub jako produkt bedacy w dobrym
stanie.

W odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym rozpatrywany produkt zlozony nie jest
kompletny bez elektrody, w zakresie, w jakim nie moze on bez niej funkcjonowa¢, prawda jest, ze
palnik i system ciecia plazmowego nie moga spetnia¢ swych funkcji, a mianowicie, stuzy¢ do ciecia
i ztobienia metalu, bez zamontowania elektrody w palniku. Nie oznacza to jednak samo w sobie, ze
elektrode nalezy uznac za czes¢ sktadowa produktu ztozonego.

Whbrew temu, co utrzymuje skarzaca, definicji ,czesci sktadowej produktu ztozonego” zawartej
w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992,
pkt 65), a zwlaszcza wyjasnienia ,w przypadku braku ktérego nie mozna normalnie uzy¢ produktu
ztozonego” (zob. pkt 26 powyzej) nie mozna interpretowac jako wymagajacych, by w sytuacji gdy
dany produkt nie moze spelnia¢ funkcji do jakiej zostal przeznaczony bez innego produktu, ten
ostatni nalezalo uzna¢ w kazdym przypadku za cze$¢ sktadowa pierwszego produktu. Taka
wykladnia bylaby nadmiernie szeroka, do takiego stopnia, ze duza liczbe odrebnych produktéw,
zwlaszcza majacych zuzywalny charakter, bez ktérych produkty zlozone nie moglyby spetniac
funkcji, do jakiej zostaly przeznaczone, uznawano by blednie za czesci sktadowe rzeczonych
produktéw ztozonych. Wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, wspomniana definicja, wprowadzona
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w kontekscie art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, nie ma na celu wyczerpujacego okreslenia
tego, co nie wchodzi w zakres stosowania pojecia ,czesci skladowej produktu zlozonego”
w rozumieniu art. 4 ust. 2 rzeczonego rozporzadzenia.

W drugiej kolejnosci nalezy uzna¢, podobnie jak uczynita to interwenientka, ze Izba Odwolawcza
nie naruszyla prawa, gdy uwzglednita fakt, ze palnik mégt by¢ oferowany na rynku bez elektrody
oraz ze ta ostatnia byla powszechnie reklamowana i sprzedawana oddzielnie od palnika, jako
istotny wskaznik w celu ustalenia, czy rozpatrywana elektroda stanowi cze$¢ sktadowa produktu
zlozonego w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

Co sie tyczy okolicznosci, ze palnik jest oferowany na rynku bez elektrody, to prawda jest, ze kazdy
producent ma swobode wprowadzania do obrotu produktu zlozonego wraz z jego czes$ciami
sktadowymi lub sprzedawania ich oddzielnie. Jak podkresla skarzaca, ta decyzja handlowa nie
powinna by¢ uwazana za czynnik decydujacy przy ocenie, czy dany produkt stanowi czes¢
sktadowa produktu ztozonego.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze jest rzecza niezwykla, by zakup produktu zlozonego nie obejmowat
jego rzeczywistych czesci sktadowych. Tymczasem w niniejszym wypadku, jak wynika z akt
sprawy (zalaczniki od C.8 do C.11) przedmiotowy palnik jest sprzedawany z rozpatrywanymi
elektrodami badz bez nich.

W $wietle powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa lub nie
popetnita bledu co do okolicznosci faktycznych, gdy uznatla, ze rozpatrywany produkt zlozony,
a mianowicie palnik lub system ciecia plazmowego, stanowi produkt kompletny bez elektrody
oraz ze okoliczno$¢ ta stanowi istotny wskaznik dla stwierdzenia, ze rozpatrywanej elektrody nie
mozna uznac za czes$¢ sktadowa produktu ztozonego.

W przedmiocie wymiennego charakteru elektrody

Izba Odwolawcza uznata w pkt 28 zaskarzonej decyzji, ze rézne elektrody byly uzywane z tym
samym palnikiem do réznych czynnosci, tak jak elektrody uzywane do ciecia ciggnietego czy te
uzywane do ciecia doktadnego lub zlobienia, oraz ze palniki réznych typéw, dostosowane do
réznych systeméw ciecia, mogly uzywac rozpatrywanej elektrody. Opierajac sie¢ na wymiennym
charakterze elektrody, oprécz innych istotnych czynnikéw, Izba ta stwierdzita, ze elektroda ta nie
stanowi czesci sktadowej produktu zlozonego.

W tym wzgledzie skarzaca podnosi, ze wbrew temu, co uznata Izba Odwotawcza, okoliczno$¢, ze
rozne elektrody moga by¢ uzywane przez ten sam palnik i ze rézne palniki moga uzywac tej samej
elektrody, nie jest istotna dla ustalenia, czy elektroda jest czescia sktadowa produktu ztozonego.

EUIPO i interwenientka nie zgadzaja sie¢ z argumentami skarzace;j.

W niniejszym wypadku bezsporne jest to, ze uzytkownik konicowy moze uzywac rozpatrywanej
elektrody z réznymi palnikami. Jak podkreslita interwenientka w odpowiedzi na pytania zadane
przez Sad w ramach $rodka organizacji postepowania, o ktérym mowa w pkt 13 powyzej,
rozpatrywana elektroda moze by¢ zatem uzywana z palnikami pochodzacymi od przedsiebiorstw
innych niz interwenientka.
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Bezsporne jest rowniez to, ze palnika interwenientki mozna uzywac z réznymi elektrodami. Jak
podkreslita interwenientka w odpowiedzi na pytania zadane przez Sad, elektrody pochodzace od
innych przedsiebiorstw sa kompatybilne z jej palnikami.

Prawda jest, jak wskazuje skarzaca, sama okoliczno$¢, ze dany produkt moze by¢ zastapiony
innym nieidentycznym produktem i uzywany w réznych produktach zlozonych, nie moze
prowadzi¢ do wniosku, ze taki produkt jest odrebnym produktem, niestanowiacym czesci
skladowej produktu ztozonego.

Nalezy jednak uzna¢, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, biorac pod uwage wymienny
charakter elektrody w celu uzupelnienia dokonanej przez siebie analizy. W istocie jest bardziej
prawdopodobne, ze produkt, ktérego nie mozna zastapi¢ innym nieidentycznym produktem lub
uzywaé w réznych produktach zlozonych, bedzie, co do zasady, w trwaly sposéb powiazany
z rzeczonym produktem zlozonym i do niego dostosowany, a zatem bedzie stanowil jego czes¢
sktadowa.

Wrynika z tego, ze Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa lub nie popeinita bledu co do
okolicznosci faktycznych, gdy uwzglednila okoliczno$¢, ze rozpatrywana elektrode mozna
zastapi¢ inna elektroda oraz ze palniki réznych typéw moga wykorzystywac rozpatrywana
elektrode, w celu ustalenia, ze elektroda ta nie stanowi czesci skladowej produktu ztozonego
w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

W przedmiocie celu art. 4 ust. 2 rozporzgdzenia nr 6/2002

Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze ta nie uwzglednila w wystarczajacym stopniu
rzeczywistego celu ograniczenia ochrony, o ktérym mowa w art. 4 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002, w odniesieniu do niewidocznych czesci sktadowych produktéw ztozonych. Zdaniem
skarzacej ochrona zuzywalnych czesci sktadowych, ktére nie sa widoczne podczas normalnego
uzytkowania produktu i nie przyczyniaja sie w zaden sposéb do ogdlnego wygladu produktu
zlozonego, stanowilaby niepozadane ograniczenie konkurencji na rynku czesci skladowych
produktéw zlozonych, tak jak w niniejszej sprawie, ktéra dotyczy zamknietego rynku czesci
zamiennych.

EUIPO i interwenientka nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzace;j.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie jest zobowiazana do
przeprowadzenia analizy ewentualnych negatywnych skutkéw dla konkurencji na rynkach
wlasciwych w celu ustalenia, czy dany produkt stanowi cze$¢ skladowa produktu zlozonego
w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

Nawet zalozenie, ze ochrona konkurencji na rynkach czesci zamiennych byla powodem
wylaczenia niektérych niewidocznych czesci sktadowych produktéw zlozonych z ochrony
wzordw, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002, nie oznacza, ze kwestia ta
powinna stanowi¢ cze$¢ analizy Izby Odwolawczej dotyczacej tego, co stanowi cze$¢ sktadowa
produktu zlozonego. Zarzut skarzacej jest zatem bezskuteczny.

W kazdym wypadku skarzaca nie uzasadnia swojego twierdzenia, zgodnie z ktérym niniejsza

sprawa dotyczy zamknietego rynku czesci zamiennych z powodu spornego wzoru
wspdlnotowego. Zapytana o to przez Sad w ramach $rodka organizacji postepowania, o ktérym
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mowa w pkt 13 powyzej, skarzaca ograniczyla sie do powtérzenia, ze sporny wzdér wspélnotowy
uniemozliwial producentom sprzedaz elektrod kompatybilnych z palnikami interwenientki, nie
dostarczajac przy tym zadnych wyjasnien.

W tym wzgledzie wydaje sie natomiast, jak podkreslita interwenientka w odpowiedzi na pytania
zadane przez Sad, ze palnika interwenientki mozna uzywac z innymi elektrodami, ewentualnie
o innym wygladzie i parametrach technicznych niz elektroda, w odniesieniu do ktérej zostat
w niniejszej sprawie zakwestionowany wzér wspélnotowy, bez naruszania prawa to tego wzoru.

W zwiazku z tym nalezy oddali¢ argumentacje skarzacej dotyczaca celu art. 4 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002.

Wrynika z tego, ze Izba Odwolawcza, ktéra oparta si¢ na szeregu istotnych wskaznikéw, nie
naruszyla prawa ani nie popelnita bledu co do okolicznosci faktycznych, gdy uznala, ze
rozpatrywana elektroda stanowi odrebny produkt, a nie cze$¢ skladowa produktu zlozonego
w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

W $wietle powyzszego nalezy oddali¢ jedyny zarzut, a w zwiazku z tym skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zgdaniem EUIPO i interwenientki —
obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Ponadto interwenientka wniosta o obciazenie skarzacej kosztami poniesionymi w zwiazku
z postepowaniem przed Izba Odwotawcza. W tym wzgledzie wystarczy stwierdzi¢, ze poniewaz
niniejszym wyrokiem oddala si¢ odwotanie od zaskarzonej decyzji, to pkt 2 sentencji tej decyzji
nadal reguluje kwestie kosztéw poniesionych w postepowaniu odwotawczym przed EUIPO [zob.
podobnie wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Aldi/EUIPO - Sky (SKYLITe), T-736/15,
niepublikowany, EU:T:2017:729, pkt 131].

12 ECLLI:EU:T:2023:152



WYROK Z DNIA 22.3.2023 R. — SPRAWA T-617/21
B&BARTONI/EUIPO — HYPERTHERM (ELEKTRODA DO UMIESZCZENIA W PALNIKU)

Z powyzszych wzgledow

SAD (trzecia izba w sktadzie powiekszonym)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) B&Bartoni spol. s r.o. zostaje obciazona kosztami postepowania.

Van der Woude De Baere Steinfatt

Kecsmar Kingston

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 marca 2023 r.°r.

Podpisy
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