g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (siédma izba)

z dnia 25 wrze$nia 2014 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Tréjwymiarowy wspoélnotowy znak towarowy — Ksztatt dwéch opakowanych pucharkéw —
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odrézniajacego — Brak charakteru
odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania — Artykut 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
W sprawie T-474/12

Giorgio Giorgis, zamieszkaly w Mediolanie (Wtlochy), reprezentowany przez adwokatéw I. Prada
i A. Tornata,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez . Harringtona, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Comigel SAS, z siedzibg w Saint-Julien-lées-Metz (Francja), reprezentowana przez adwokatéw
S. Guerlaina, J. Armengauda i C. Mateu,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 26 lipca 2012 r.
(sprawa R 1301/2011-1), dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Comigel SAS a Giorgiem Giorgisem,

SAD (siédma izba),

w skladzie: M. van der Woude, prezes, I. Wiszniewska-Biatecka (sprawozdawca) i I. Ulloa Rubio,
sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 31 pazdziernika 2012 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sagdu w dniu 7 lutego
2013 r,,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge ztozona w sekretariacie Sagdu w dniu 5 lutego
2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z replika zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 24 maja 2013 r.,

uwzgledniwszy, ze w terminie miesiagca od dnia powiadomienia stron o zakoniczeniu pisemnego etapu
postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postepowania przed
Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 11 listopada 2009 r. w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM), na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), dokonano na rzecz
skarzacego, Giorgia Giorgisa, rejestracji, pod numerem 8132681, przedstawionego ponizej
tréjwymiarowego wspolnotowego znaku towarowego:

Towary, dla ktérych zostal zarejestrowany ten znak, naleza do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,16d, sorbety, sorbety
mieszane, sorbety mrozone, lody, lody do picia, produkty na bazie lodéw, ciasta na bazie lodéw, zimne
desery, desery, jogurt mrozony, wyroby ciastkarskie”.

W dniu 19 stycznia 2010 r. interwenient, Comigel SAS, wystapil z wnioskiem o uniewaznienie prawa
do spornego znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7
ust. 1 lit. b) i d) tego aktu.

Decyzja z dnia 21 kwietnia 2011 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uwzglednil wniosek o uniewaznienie
i na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego
aktu uniewaznil sporny znak towarowy dla wszystkich wskazanych towaréw. Wydzial Uniewaznien
oddalil réwniez argument skarzacego, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy uzyskal charakter
odrdzniajacy w nastepstwie uzywania zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

W dniu 16 czerwca 2011 r. skarzacy wnidst do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.
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Odwotanie to zostalo oddalone przez Pierwsza Izbe Odwotawcza OHIM decyzja z dnia 26 lipca 2012 r.
(zwang dalej ,zaskarzona decyzja”). Izba ta potwierdzila wnioski, do ktérych doszedl Wydzial
Uniewaznien, ze z jednej strony sporny znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrdzniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, z drugiej za$ strony skarzacy nie
dowiédl, iz sporny znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania
w rozumieniu art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 tego aktu.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
— obciazenie OHIM kosztami postgpowania.
OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacego kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzacy podnosi dwa zarzuty, dotyczace, odpowiednio, naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i naruszenia art. 7 ust. 3 tego aktu.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 207/2009

Skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej dokonanie blednej oceny charakteru odrézniajacego spornego
znaku towarowego i naruszenie w ten sposéb art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wspélnotowy znak towarowy uniewaznia si¢
na podstawie wniosku do OHIM, w przypadku gdy zostal on zarejestrowany z naruszeniem przepisow
art. 7 tego aktu. W tym wzgledzie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje, Ze nie sa
rejestrowane znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze odrdzniajacy charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oznacza, iz éw znak towarowy pozwala na rozpoznanie
towaréw, dla ktérych wystapiono o rejestracje, jako pochodzacych z danego przedsigbiorstwa i tym
samym na odréznienie ich od towaréw pochodzacych z innych przedsiebiorstw (zob. wyrok Trybunatu
z dnia 20 pazdziernika 2011 r. w sprawach pofaczonych C-344/10 P i C-345/10 P Freixenet przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. I-10205, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

Odrézniajacy charakter znaku towarowego nalezy ocenia¢ z jednej strony poprzez odniesienie do
towaréow i ustug, dla ktérych wystapiono o rejestracje, z drugiej zas strony — z uwzglednieniem
sposobu, w jaki postrzega go wlasciwy krag odbiorcéw skladajacy sie z przecietnych konsumentéw
danych towaréw lub ustug, ktérzy sa wilasciwie poinformowani oraz dostatecznie uwazni i rozsadni
(zob.  wyrok Trybunalu =z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych
C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 35 i przytoczone tam
orzecznictwo).
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W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza stwierdzila, ze towary, dla ktérych jest zarejestrowany sporny
znak, sa artykutami spozywczymi, ktére trafiaja do sklepu zazwyczaj w opakowaniu, oraz ze co sie
tyczy sprzedazy produktéw opakowanych, poziom uwagi wykazywanej przez konsumentéw wzgledem
ich wygladu nie jest szczegélnie wysoki.

Skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej przeprowadzenie btednej oceny poziomu uwagi wlasciwego kregu
odbiorcéw. Podnosi on, ze przecietny konsument lodéw wykazuje wysoki poziom uwagi, poniewaz jego
wybdr dokonywany jest na podstawie rozmaitych czynnikéw, takich jak smak lodéw, sposéb ich
spozycia, rézne rodzaje lodéw i ewentualna obecnos¢ okreslonych skladnikéw.

W tym wzgledzie wystarczy zauwazy¢, ze towary oznaczone spornym znakiem towarowym s3
artykulami spozywczymi biezacej konsumpcji, ktére sa skierowane do ogédtu konsumentéw. Oceny
charakteru odrézniajacego spornego znaku towarowego nalezy wiec dokonywaé przy uwzglednieniu
przypuszczalnych oczekiwan przecietnego konsumenta, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie
uwaznego i rozsadnego [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-129/04
Develey przeciwko OHIM (Ksztalt butelki z tworzywa sztucznego), Zb.Orz. s. I1I-811, pkt 46
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie T-156/12 Sweet Tec przeciwko
OHIM (Owalny ksztalt), niepublikowany w Zbiorze, pkt 14].

Whbrew temu, co utrzymuje skarzacy, okolicznos¢, ze przecietny konsument dokonuje wyboru lodéw na
podstawie swoich upodoban i preferencji, nie moze $wiadczy¢ o przejawianiu przez niego wysokiego
poziomu uwagi. Lody sa bowiem sprzedawanymi ogdlnie w supermarketach, niedrogimi artykutami
biezacej konsumpcji, ktérych kupno nie jest poprzedzone dlugim okresem refleksji, a zatem nie mozna
przyjmowaé, ze konsument, dokonujac ich zakupu, bedzie wykazywal wysoki poziom uwagi.
Dodatkowo okoliczno$¢, ze konsument dokonuje wyboru tych towaréw na podstawie wlasnych
upodoban, jest czym$ oczywistym, gdy w gre wchodza spozywcze artykuly konsumpcyjne,
w przypadku ktérych — zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 16 powyzej — poziom uwagi
konsumenta nie jest uznawany za wysoki.

A zatem Izba Odwotawcza slusznie stwierdzita, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z wlasciwie
poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych przecigtnych konsumentéw w calej Unii
Europejskiej, ktérzy nie wykazuja szczegdlnie wysokiego poziomu uwagi.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odrézniajacego tréjwymiarowych
znakéw towarowych tworzonych przez wyglad samego towaru nie réznia sie od kryteriéw
stosowanych do innych kategorii znakéw. Jednakze w ramach stosowania tych kryteriow sposéb
postrzegania znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw niekoniecznie bedzie taki sam
w przypadku tréjwymiarowego znaku towarowego, ktéry odpowiada wygladowi zewnetrznemu samego
towaru, jak w przypadku znaku slownego lub graficznego, ktérym jest oznaczenie niemajace zwigzku
z wygladem oznaczonych nim towaréw. W braku elementéw graficznych lub tekstowych przecietni
konsumenci nie maja bowiem w zwyczaju wyciagga¢ wnioskdw na temat pochodzenia towaréw na
podstawie ich ksztattu czy ksztaltu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru
odrézniajacego znaku tréjwymiarowego moze okazac sie trudniejsze niz w przypadku znaku stownego
czy graficznego (zob. ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Freixenet przeciwko OHIM, pkt 45, 46
i przytoczone tam orzecznictwo).

W tych okolicznosciach tylko znak, ktéry w sposdb znaczacy odbiega od normy lub zwyczajéw
branzowych i z tego wzgledu moze pelni¢ podstawowa funkcje wskazywania pochodzenia, nie jest
pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
(zob. ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Freixenet przeciwko OHIM, pkt 47 i przytoczone tam
orzecznictwo).
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Odnoszac sie w szczegdlnosci do znakéw tréjwymiarowych tworzonych przez opakowania towardw
pakowanych w handlu z przyczyn zwiazanych z sama natura produktu, Trybunal orzekl, ze powinny
one pozwala¢ przecietnemu konsumentowi tych towaréw, wlasciwie poinformowanemu oraz
dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu, na odréznienie danego towaru, bez dokonywania szczegdlnej
analizy czy poréwnania i bez wykazywania szczegélnej uwagi, od towaréw pochodzacych z innych
przedsiebiorstw (wyrok Trybunalu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche
SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 29).

W celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, nalezy
takze wzig¢ pod uwage wywierane przez niego calo$ciowe wrazenie. Nie stoi to jednak na
przeszkodzie dokonaniu na wstepie sukcesywnej analizy poszczegdélnych elementéw uzytych w celu
przedstawienia tego znaku. Przy dokonywaniu calo$ciowej oceny moze bowiem okaza¢ si¢ pomocne
zbadanie kazdego z elementéw tworzacych dany znak towarowy (zob. wyrok Trybunalu z dnia
25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9375, pkt 82
i przytoczone tam orzecznictwo).

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze rozpatrywanymi w niniejszej sprawie towarami sg desery, lody, sorbety
i jogurty oraz ze na sporny znak towarowy skladaja sie ksztalt dwéch przezroczystych szklanych
pojemnikéow wygladajacych jak pucharki i ksztalt dostosowanego do konturéw pojemnikéw kartonu
z otworami na goérze i po bokach. Sporny znak towarowy jest tworzony przez tréjwymiarowy ksztalt
opakowania rozpatrywanych towaréw.

Po pierwsze, skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej bledne okreslenie normy i zwyczajéw omawianego
sektora. Podnosi on, ze do celéw oceny odrdzniajacego charakteru spornego znaku towarowego Izba
Odwotawcza powinna byla wzigé pod uwage norme i zwyczaje zwiazane z pakowaniem w sektorze
towar6w nalezacych do klasy 30. Tymczasem ograniczyla ona podlegajace uwzglednieniu
w dokonywanej przez nig analizie norme i zwyczaje do normy i zwyczajow w sektorze opakowan,
ktore stwarzaja ,wizerunek rekodzielniczych wyrobéw dobrej jakosci”.

Nalezy zauwazy¢, ze argument ten opiera si¢ na blednym rozumieniu zaskarzonej decyzji.

W zaskarzonej decyzji [zba Odwotawcza wskazata bowiem, ze kiedy — tak jak w niniejszym wypadku —
na sporny znak towarowy sklada sie tréjwymiarowy ksztalt opakowania rozpatrywanych towardw,
istnieje mozliwo$¢, ze norma i zwyczajami, ktére nalezy uwzgledni¢, sa te obowiazujace w sektorze
opakowan towaréw tego samego rodzaju, przeznaczonych dla tych samych konsumentéw co
rozpatrywane towary.

Izba Odwotawcza dokonata nastepnie odrebnego badania dwéch elementéw sktadajacych sie na sporny
znak towarowy, a mianowicie szklanych pojemnikéw i kartonowego opakowania. W ramach oceny
charakteru odrdzniajacego szklanych pojemnikéw wskazala ona, ze ten rodzaj pojemnikéw uzywany
jest na rynku w sprzedazy deseréw, lodéw, sorbetdw i jogurtéw oraz ze sa one stosowane w celu
dotarcia do konsumentéw z przekazem, iz dane towary sa wysokiej jakosci i zostaly wytworzone
rekodzielniczo, co nie zostalo zakwestionowane przez skarzacego. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze
ksztalt pojemnikéw w spornym znaku towarowym nie odbiega znacznie od dostepnego na rynku
ksztattu pucharkéw wykorzystywanych do celéw sprzedazy deseréw, lodéw, sorbetéw i jogurtéow, co
znajduje potwierdzenie w przedstawionych przez interwenienta dowodach ukazujacych pojemniki,
ktére jedynie w niewielkim stopniu réznily sie od tych widocznych w spornym znaku. Wywiodla ona
z tego, ze Ow sporny znak towarowy nie ma charakteru odrézniajacego w odniesieniu do
rozpatrywanych towardéw.

Izba Odwotawcza odrzucila nastepnie dostarczone przez skarzacego przyklady odnoszace sie do innych
rodzajow pojemnikéw uzywanych na rynku w ramach komercjalizacji omawianych towaréw, wskazujac
przy tym, ze ,ich ksztalt nie ma na celu ukazania konsumentowi wizerunku rekodzielniczego wyrobu
wysokiej jako$ci”.
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Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza wziela pod uwage zwyczaje sektora opakowan towaréw
podobnych do rozpatrywanych towaréw, przeznaczonych dla tych samych konsumentéw co
rozpatrywane towary, i uznala, ze uzywanie opakowan w ksztalcie szklanych pojemnikéw miesci sie
w tych zwyczajach, zwlaszcza woéwczas, gdy chodzi o przekazanie wizerunku wysokiej jakosci.
Okolicznos$¢, ze Izba Odwotawcza odrzucita jako nieistotne przedstawione przez skarzacego dowody
dotyczace innych ksztaltéw pojemnikéw wykorzystywanych w sprzedazy lodéw, nie stoi
w sprzecznos$ci z dokonanym przez nig stwierdzeniem, ze szklane pojemniki sg generalnie uzywane na
tym rynku.

Whbrew temu, co twierdzi skarzacy, z zaskarzonej decyzji nie wynika, ze Izba Odwotawcza ograniczyta
brane pod uwage norme i zwyczaje branzowe wylacznie do sektora rekodzielniczych wyrobéw wysokiej
jakosci.

Po drugie, skarzacy podnosi, ze wskutek blednego ustalenia normy i zwyczajow branzowych Izba
Odwotawcza dokonata blednej oceny charakteru odrézniajacego spornego znaku towarowego. Twierdzi
on, ze do celow dokonania oceny charakteru odrézniajacego spornego znaku towarowego Izba
Odwolawcza wzieta pod uwage, jako element poréwnania, ide¢ ,pucharkéw opakowanych w karton
z wycietymi otworami”, zamiast rozwazy¢ wszystkie rodzaje opakowan uzywanych w sektorze
rozpatrywanych towaréw. Izba Odwotawcza blednie stwierdzila zatem, ze ksztalty kartonowych
opakowan z wycietymi otworami sa powszechnie uzywane w sektorze rozpatrywanych towardw.
Skarzacy podnosi, ze kartonowe opakowanie w spornym znaku rézni si¢ swoimi cechami i ksztaltami
od opakowan przedstawionych w dostarczonych przez interwenienta dowodach.

W zaskarzonej decyzji, w ramach oceny charakteru odrdzniajacego drugiego z elementéw tworzacych
sporny znak towarowy, a mianowicie kartonowego opakowania z wycietymi na gérze i po bokach
otworami, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze cechy te wystepowaly w wiekszosci kartonowych
opakowan przedstawionych w dostarczonym przez interwenienta materiale dowodowym. Uznala ona,
ze ksztalty kartonowych opakowan, ktére maja wyciete na goérze i po bokach otwory, sa powszechne
w sektorze rozpatrywanych towardw i sluzac zwlaszcza ukazaniu towaru lub dostarczeniu wszelkich
istotnych informacji na jego temat. Biorac pod uwage norme i zwyczaje sektora rozpatrywanych
towaréw (deseréw, lodéw, sorbetéw i jogurtéw), Izba Odwolawcza doszla do wniosku, ze ksztalt
kartonowego opakowania ze spornego znaku mial charakter wylacznie dekoracyjny, ze nie odbiegal on
znaczaco od zwyczajow branzowych i nie mial charakteru odrdzniajacego.

Nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwotawcza oparfa si¢ na dostarczonym przez interwenienta materiale
dowodowym, ktéry ukazywal, iz w sektorze rozpatrywanych towaréw kartonowe opakowania
z otworami sg powszechnie uzywane, oraz ze na podstawie tego materialu dowodowego mogla ona
dojs¢ do wniosku, iz sporny znak towarowy nie odbiega w sposéb znaczacy od zwyczajéw tego
sektora.

Podnoszona przez skarzacego okolicznos¢, ze ksztalt kartonowego opakowania ze spornego znaku
towarowego odbiega w niektérych elementach od innych ksztaltéw obecnych na rynku, nie jest
w stanie podwazy¢ powyzszej oceny Izby Odwotawczej. Rozmaite kartonowe opakowania funkcjonujace
w sektorze rozpatrywanych towaréw, rdzniace sie¢ od siebie rozmieszczeniem otworéw lub ich
ksztaltow, trzeba bowiem uzna¢ za zwykle warianty ksztaltéw opakowania wykorzystywanych w tym
sektorze. Réznice w kartonowych opakowaniach obecnych na rynku odpowiadaja w szczegélnosci
wzgledom praktycznym (jak dostosowaé je do rozmiaréw pojemnikéw) lub czysto dekoracyjnym.
A zatem Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze cechy ksztaltu kartonowego opakowania ze
spornego znaku nie pozwalajg mu na odejscie w sposéb znaczacy od zwyczajéw sektora
rozpatrywanych towardw.

Po trzecie, skarzacy podnosi, ze Izba Odwotawcza popelnita bltad w okresleniu spornego znaku

towarowego poprzez przyjecie, ze sporny znak towarowy skladat sie z ,dwdch pucharkéw opakowanych
w karton z wycietymi otworami”, co nie odpowiada spornemu znakowi towarowemu w postaci, w jakiej
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zostal zarejestrowany. Twierdzi on, Ze sporny znak towarowy nalezalo postrzega¢ jako calo$c,
z uwzglednieniem wlasciwych mu cech. Izba Odwotawcza powinna byla dokona¢ analizy charakteru
odrdzniajacego polaczenia poszczegélnych ksztaltéw skladajacych sie na sporny znak towarowy, a nie
wylacznie charakteru odrézniajacego sumy elementéw tego znaku.

Przede wszystkim nalezy oddali¢ argument skarzacego, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza w sposéb
btedny okreslita sporny znak towarowy. Widniejacy w zaskarzonej decyzji opis spornego znaku
towarowego, a mianowicie ,dwa przezroczyste szklane pojemniki wygladajace jak pucharki
w kartonowym opakowaniu z otworami na gérze i po bokach”, odpowiada wizerunkowi znaku
towarowego w postaci zawartej w zgloszeniu do rejestracji i tej odtworzonej w pkt 1 powyzej.
Okoliczno$¢, ze skarzacy ma swoj wlasny opis spornego znaku towarowego (a mianowicie: ,dwa
pucharki umieszczone obok siebie w kartonie calkowicie otwartym na poziomie gérnej krawedzi
pucharkéw i czesciowo otwartym na poziomie ich $cianek, z bokami o szczegélnym ksztalcie, ktéry
podaza za ksztaltem pucharkéw i go przypomina, tworzac miedzy tymi dwoma pucharkami
specyficzna sylwetke w ksztalcie flakonika”), ktéry nie widnieje ani w zgloszeniu do rejestracji, ani
w $wiadectwie rejestracji, nie jest wystarczajaca do ustalenia, ze Izba Odwotawcza dopuscita si¢ btedu.

Nastepnie, jezeli chodzi o argument skarzacego, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie ocenila
spornego znaku towarowego jako calosci, nalezy zauwazy¢, ze w zaskarzonej decyzji, stwierdziwszy, iz
dwa tworzace ten znak elementy nie odbiegaja w sposéb znaczacy od elementéw wykorzystywanych
w sektorze rozpatrywanych towaréw i s3 pozbawione charakteru odrézniajacego, Izba Odwolawcza
przeprowadzila analize calo$ciowego wrazenia wywieranego przez ksztalt opakowania tworzacego
sporny znak towarowy. Uznala ona, Ze cechy wlasne spornego znaku towarowego nie wystarczaly, by
uczyni¢ z niego nietypowy na rynku deseréw, lodéw, sorbetéw i jogurtéw wzoér, ktéry moglby
jednoznacznie by¢ postrzegany jako odmienny od innych dostepnych ksztaltéw. Stwierdzita ona, ze
przedstawione przez interwenienta przyklady ukazywaly niektére ksztalty opakowan, ktére byly bardzo
podobne do ksztaltu spornego znaku towarowego. Izba Odwolawcza uznala, ze uzycie dwdch
pojemnikéw przytrzymanych kartonowym opakowaniem jest jednym z najczestszych sposobéw
przedstawiania towaréw konsumentom. Doszla ona do wniosku, ze jako calo$¢ sporny znak towarowy
jest bardzo zblizony do najbardziej prawdopodobnych ksztaltéw, jakie moga przybra¢ rozpatrywane
towary, oraz ze w konsekwencji musi on zosta¢ uznany za pozbawiony charakteru odrézniajacego.

Z powyzszego wynika, iz skarzacy nie moze utrzymywa¢d, ze Izba Odwotawcza nie przeprowadzita
calosciowej oceny odrdzniajacego charakteru spornego znaku towarowego ani nie uwzglednifa jego
cech oraz ze poprzestala na stwierdzeniu braku odrézniajacego charakteru sumy jego poszczegélnych
elementéw.

Ponadto skarzacy twierdzi, ze Izba Odwolawcza blednie uznata w zaskarzonej decyzji, iz sporny znak
towarowy odpowiadal ksztaltowi opakowania szeroko rozpowszechnionemu na rynku w sprzedazy
rozpatrywanych towaréw, mimo ze z przedstawionych przezen przykladéw wynikalo, iz najczesciej
wykorzystywany w tym sektorze ksztalt opakowania jest calkowicie rézny od tego ze spornego znaku
towarowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze fakt, iz na rynku rozpatrywanych towaréw istnieja inne rodzaje
opakowan, nie przeczy stwierdzeniu Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym na rynku tym istnieja
rowniez ksztalty opakowan bardzo podobne do opakowania ze spornego znaku towarowego, ktére nie
sa nietypowe. Zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 20 powyzej dla stwierdzenia braku
charakteru odrézniajacego znaku wystarczy, by nie odbiegal on w sposéb znaczacy od normy lub
zwyczajow branzowych, i nie jest konieczne wykazanie, ze dany znak stanowi najbardziej
rozpowszechniony ksztalt opakowania na rynku.

Po czwarte, skarzacy podnosi, ze Izba Odwolawcza ocenila charakter odrézniajacy spornego znaku
towarowego w sposéb zbyt rygorystyczny.
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Z jednej strony twierdzi on, ze zastosowane przez Izbe Odwolawcza orzecznictwo, zgodnie z ktérym
aby tréjwymiarowy znak towarowy mial charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, musi on odbiega¢ w sposéb znaczacy od normy lub zwyczajéw
branzowych, nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy — jak w niniejszej sprawie — przecietny
konsument wykazuje wysoki poziom uwagi, a sporny znak towarowy jest tworzony nie przez ksztalt
towaréw, lecz przez ksztalt ich opakowania.

Argument ten nie moze zosta¢ uwzgledniony. Wystarczy bowiem przypomnie¢, ze Izba Odwotawcza,
co wynika z pkt 18 powyzej, prawidlowo stwierdzita, iz wlasciwy krag odbiorcéw nie wykazywat
szczeg6lnie wysokiego poziomu uwagi w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw. Ponadto
w niniejszej sprawie ksztalt opakowania jest rbwnowazny z ksztaltem rozpatrywanych towaréw.

Z drugiej strony skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej zastosowanie kryterium surowszego niz to
wymagane przez orzecznictwo dla oceny charakteru odrézniajacego spornego znaku. Izba Odwolawcza
domagata sie, by sporny znak towarowy ,istotnie roéznil si¢” od podstawowych ksztaltow
rozpatrywanego towaru, mimo Ze orzecznictwo wymaga jedynie, by ocenila ona, czy sporny znak
towarowy ,,odbiega w sposdéb znaczacy” od normy i zwyczajow branzowych.

Wystarczy zauwazy¢, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzacy, wymog ,istotnej réznicy” nie stanowi
kryterium, wedlug ktérego Izba Odwolawcza dokonala oceny charakteru odrézniajacego spornego
znaku towarowego. W istocie w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza dopiero po dokonaniu
stwierdzenia braku charakteru odrézniajacego spornego znaku towarowego uzyla, cytujac wyrok Sadu
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM (Ksztalt kietbasy), Zb.Orz.
s. II-1511, okreélenia ,istotna réznica”, aby odpowiedzie¢ na argument skarzacego dotyczacy nowosci
i oryginalnosci ksztaltu spornego znaku towarowego.

Ponadto skarzacy podnosi, ze skoro Sad uznal w swym wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie
T-305/02 Nestlé Waters France przeciwko OHIM (Ksztalt butelki), Rec. s. II-5207, iz tréjwymiarowy
znak towarowy w ksztalcie butelki, o ktérego rejestracje wystapiono dla napojéw bezalkoholowych
nalezacych do klasy 32, posiadal minimum charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, to identyczne rozwigzanie nalezalo przyja¢ w niniejszej sprawie, gdyz
dotyczy ona bardzo podobnego sektora, a mianowicie sektora towaréw nalezacych do klasy 30. W tym
wzgledzie nalezy przypomnieé, ze charakter odrézniajacy znaku towarowego nalezy oceniaé poprzez
odniesienie do towaréw lub uslug, dla ktérych wystapiono o rejestracje, z uwzglednieniem sposobu,
w jaki postrzega go wlasciwy krag odbiorcéw, a Izba Odwolawcza musi zbadad, czy dany znak odbiega
w sposéb znaczacy od normy lub zwyczajow sektora rozpatrywanych towaréw. W rezultacie
rozwiazanie przyjete przez Sad w wyroku dotyczacym znaku towarowego innego niz sporny znak
towarowy, o ktdrego rejestracje wystapiono dla towaréw innych niz te, ktérych dotyczy niniejsza
sprawa, i nalezacych do innego sektora, nie jest wlasciwe dla oceny charakteru odrdzniajacego
spornego w niniejszej sprawie znaku towarowego.

Z powyzszego wynika, ze skarzacy nie wykazal, iz Izba Odwotawcza popelnita btad, stwierdzajac, ze
sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odrdzniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)

rozporzadzenia nr 207/2009.

Zarzut pierwszy nalezy zatem oddalic.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009
Skarzacy utrzymuje, ze Izba Odwolawcza w sposéb bledny zastosowala art. 7 ust. 3 rozporzadzenia

nr 207/2009, uznajac, ze dostarczone przezenn dowody nie wystarczaly, by wykaza¢, iz sporny znak
towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

8 ECLL:EU:T:2014:813



50

51

52

53

54

55

56

WYROK Z DNIA 25.9.2014 R. — SPRAWA T-474/12
GIORGIS PRZECIWKO OHIM — COMIGEL (KSZTALT DWOCH OPAKOWANYCH PUCHARKOW)

Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 bezwzgledna podstawa odmowy okreslona
w art. 7 ust. 1 lit. b) tego aktu nie stoi na przeszkodzie rejestracji danego znaku, jezeli w nastepstwie
uzywania ten znak towarowy uzyskal charakter odrdézniajacy w odniesieniu do towaréw, dla ktérych
wystepuje si¢ o rejestracje.

Artykut 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi w szczegdlnosci, ze w przypadku gdy
wspdlnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw art. 7 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia, nie moze on zosta¢ uniewazniony, jezeli w nastepstwie jego uzywania uzyskal on po
swojej rejestracji charakter odrdzniajacy dla towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany.

Z orzecznictwa wynika, Ze uzyskanie charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania znaku
towarowego zaklada, iz przynajmniej znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow dzieki znakowi
towarowemu rozpoznaje dane towary lub ustugi jako pochodzace z okre$lonego przedsiebiorstwa [zob.
wyrok Sadu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 BIC przeciwko OHIM (Ksztalt zapalniczki
krzesiwowej), Zb.Orz. s. II-5959, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza wskazala, Ze poniewaz sporny znak towarowy jest znakiem
tréjwymiarowym, wilasciwym terytorium jest Unia Europejska. Uznala ona, ze przedstawione przez
skarzacego dowody nie wystarczaly, aby wykazaé, iz sporny znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w rozumieniu art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Izba Odwotawcza
ustalila bowiem z jednej strony, ze owe dowody, brane pod uwage jako calo$é, odwolywaly sie
wylacznie do o$miu panstw czlonkowskich Unii i ze nie wykazywaly one uzyskania charakteru
odrézniajacego w istotnej czeéci Unii. Z drugiej strony stwierdzita ona, ze skarzacy nie udowodnit, iz
sporny znak towarowy byl postrzegany jako okreslenie pochodzenia towaréw, z tego wzgledu, ze
ksztalt opakowania byl zawsze uzywany w polaczeniu z oznaczeniem LA GELATERIA DI PIAZZA
NAVONA nadrukowanym na tym opakowaniu.

Po pierwsze, skarzacy ograniczyl sie do wskazania, ze uzywanie spornego znaku towarowego
w polaczeniu z nadrukowanym na opakowaniu oznaczeniem LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA
dowodzi, iz wladciwy konsument postrzega, oprécz przedstawienia graficznego, takze tréjwymiarowy
ksztalt jako wskazanie pochodzenia rozpatrywanych towaréw. Wystarczy wskazaé¢, ze samo to
twierdzenie nie jest w stanie podwazy¢ wniosku Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym wspomniane
dowody byly niewystarczajace do wykazania uzywania spornego znaku w charakterze znaku
towarowego, i musi w zwiazku z tym zosta¢ oddalone.

W kazdym razie nalezy zauwazy¢, ze oczywiscie, zgodnie z orzecznictwem, tréjwymiarowy znak
towarowy moze uzyska¢ charakter odrézniajagcy w nastepstwie uzywania, nawet jesli uzywany jest
facznie ze stownym lub graficznym znakiem towarowym. Bedzie tak w przypadku, gdy znak tworzony
jest przez ksztalt towaru lub jego opakowania, a 6w towar lub owo opakowanie stale opatrywane sa
znakiem sfownym, pod ktérym sa sprzedawane. Taki charakter odrézniajacy moze zosta¢ uzyskany
w szczegélnosci po przeprowadzeniu zwyklego procesu zapoznania si¢ danego kregu odbiorcéw ze
znakiem [zob. wyrok Sadu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie T-25/11 Germans Boada przeciwko
OHIM (Reczna maszyna do ciecia plytek ceramicznych), niepublikowany w Zbiorze, pkt 83
i przytoczone tam orzecznictwo].

Jednakze rozpoznawanie przez zainteresowane kregi towaru lub wuslugi jako pochodzacych
z okreslonego przedsiebiorstwa musi by¢ wynikiem uzywania znaku w charakterze znaku towarowego.
Wyrazenie ,uzywanie znaku w charakterze znaku towarowego” nalezy rozumie¢ jako odnoszace si¢ do
uzywania znaku po to, aby zainteresowane kregi rozpoznawaly towar lub usluge jako pochodzace
z okres$lonego przedsiebiorstwa. A zatem nie kazde uzywanie znaku towarowego stanowi uzywanie
w charakterze znaku towarowego (ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Reczna maszyna do ciecia plytek
ceramicznych, pkt 85).
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Tymczasem w okoliczno$ciach niniejszej sprawy jedynie gdyby skarzacy w konkretny sposéb popart
twierdzenie, ze ksztalt opakowania rozpatrywanych towardw jest osobno zapamietywany przez
wlasciwych konsumentéw jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towaréw, mozna by byto
ewentualnie dostrzec w przedstawionych dowodach wstepna wskazéwke, ktéra by za tym przemawiala,
a mianowicie, ze szczegdlny wyglad tréjwymiarowego ksztaltu opakowania rozpatrywanych towaréw,
ktéry to ksztalt sktada si¢ na sporny znak towarowy, pozwala na odréznienie go od ksztaltow
wykorzystywanych przez innych wytwércow. Wystarczy zauwazy¢, ze skarzacy nie wysunal zadnego
tego rodzaju argumentu.

Po drugie, argument skarzacego, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie wzieta pod uwage, ze dowody,
ktére skarzacy przedstawil, dotyczyly istotnej czesci konsumentéw w Unii, nalezy oddali¢ jako
bezskuteczny, poniewaz skarzacy nie dowiédl, ze Izba Odwolawcza popelnita btad, stwierdzajac, iz owe
dowody nie pozwalaly wykaza¢, ze sporny znak towarowy byl uzywany w charakterze znaku
towarowego.

Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ zarzut drugi, a co za tym idzie — skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéw
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy przegral sprawe, nalezy — zgodnie
z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ go kosztami postepowania.
Z powyzszych wzgledow

SAD (siédma izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Giorgio Giorgis zostaje obcigzony kosztami postepowania.
van der Woude Wiszniewska-Biatecka Ulloa Rubio
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 wrze$nia 2014 r.

Podpisy
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