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W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 14 lipca 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgloszenie tréjwymiarowego unijnego znaku towarowego —
Ksztalt podiuznej, stozkowatej i cylindrycznej szminki — Bezwzgledna podstawa odmowy
rejestracji — Charakter odrézniajacy — Artykul 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (UE) 2017/1001

W sprawie T-488/20
Guerlain, z siedziba w Paryzu (Francja), ktéry reprezentowal adwokat T. de Haan,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali
S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral i V. Ruzek, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 2 czerwca

2020 r. (sprawa R 2292/2019-1) dotyczaca rejestracji tréjwymiarowego oznaczenia tworzonego
przez ksztalt podluznej, stozkowatej i walcowatej szminki jako unijnego znaku towarowego,

SAD (piata izba),
w skladzie: D. Spielmann, prezes, U. Oberg i O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), sedziowie,
sekretarz: J. Pichon, administratorka,
po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 5 sierpnia 2020 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozona w sekretariacie Sagdu w dniu 19 pazdziernika
2020 r.,

uwzgledniwszy pytanie Sadu skierowane do stron na pi$mie w dniu 10 lutego 2021 r. na ktére
odpowiedz miala zosta¢ udzielona na rozprawie.

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 kwietnia 2021 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: francuski.
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Wyrok!

Zadania stron
Skarzgca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania, w tym kosztami postepowania przed izba
odwotawczg.

EUIPO wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi,

— obcigzenie wnoszacej odwotanie kosztami postepowania.

Co do prawa

[...]

W drugiej kolejno$ci, odnoszac sie do argumentu skarzacej dotyczacego wysokiej estetyki
rozpatrywanego ksztaltu, nalezy zauwazy¢, ze na gruncie orzecznictwa wysoka jako$¢ wzornictwa
towar6ow niekoniecznie oznacza, ze tréjwymiarowy ksztalt tych towaréw tworzacy znak towarowy
umozliwia natychmiastowe odréznienie tych towaréw od towarédw innych przedsiebiorstw
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 (wyrok z dnia 5 lutego 2020 r.,
Hickies/EUIPO (Ksztatt sznuréwki), T-573/18, EU:T:2020:32, pkt 65).

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze aspekt znaku towarowego odnoszacy si¢ do jego estetyki
znajdujacy wyraz w opakowania towaru, w niniejszym przypadku jego pojemniku, moze, obok
innych elementéw, by¢ wziety pod uwage w celu ustalenia, czy odbiega on od norm i zwyczajow
panujacych w danej branzy, pod warunkiem, ze 6w aspekt odnoszacy si¢ do estetyki bedzie
rozumiany jako wyraz obiektywnego i oryginalnego efektu wizualnego wywieranego przez
konkretny wzér wspomnianego znaku towarowego (wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.,
EUIPO/Wajos, C-783/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:1073, pkt 32).

W konsekwencji nalezy zauwazy¢, ze analiza aspektu zwiazanego z estetyka zgloszonego znaku
towarowego nie moze sprowadzac¢ sie do oceny piekna danego towaru lub jego braku, ktéra to
ocena sila rzeczy miataby subiektywny charakter, lecz stuzy sprawdzeniu, zgodnie
z orzecznictwem przytoczonym w pkt 43 powyzej, czy éw znak towarowy moze wywolaé
obiektywny i oryginalny efekt wizualny po stronie wlasciwego kregu odbiorcéw.

[...]

! Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznat za wskazang.
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Ponadto zgodnie z orzecznictwem norm i zwyczajow panujacych w branzy nie mozna sprowadzic¢
wylacznie do statystycznie najbardziej rozpowszechnionego ksztaltu. Owe normy i zwyczaje
obejmuja bowiem wszystkie ksztalty, z jakimi konsument ma zazwyczaj styczno$¢ na rynku
[wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., Brasserie St Avold/EUIPO (Ksztalt butelki barwionej),
T-862/19, EU:T:2020:561, pkt 56].

W rezultacie, biorac pod uwage obrazy uwzglednione przez Izbe Odwolawcza, ktére
odzwierciedlaja normy i zwyczaje panujace w rozpatrywanej branzy, nalezy stwierdzi¢, podobnie
jak uczynita to skarzaca, ze sporny ksztalt jest nietypowy dla szminek i odbiega od wszystkich
innych ksztaltéw obecnych na rynku.

Izba Odwotawcza ograniczyla sie do stwierdzenia, ze 6w ksztalt nie odbiega znaczaco od norm
i zwyczajéw panujacych w branzy. Tymczasem chociaz jest prawda, Ze zgodnie z orzecznictwem
przytoczonym w pkt 19 powyzej sam fakt, iz dany ksztalt jest ,wariantem” jednego z ksztaltow
typowych dla danego rodzaju towardéw, nie wystarczy do wykazania, ze wspomniany ksztalt nie
jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, to okoliczno$¢, iz w danej branzy spotyka sie duza
réznorodnos¢ ksztaltéw towaréw, nie oznacza jeszcze, ze ewentualny nowy ksztalt nieuchronnie
bedzie postrzegany jako jeden z nich.

[...]
Z powyzszych wzgledow

SAD (piata izba),
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 czerwca 2020 r. (sprawa R 2292/2019-1).

2) EUIPO zostaje obciazone kosztami postepowania, w tym niezbednymi kosztami
poniesionymi przez Guerlain w zwiazku z postepowaniem przed izba odwolawcza
EUIPO.

Spielmann Oberg Spineanu-Matei

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 lipca 2021 r.

Sekretarz Prezes
E. Coulon
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