g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (druga izba)

z dnia 24 wrze$nia 2019 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Graficzny unijny znak towarowy przedstawiajacy czarny kwadrat zawierajacy siedem niebieskich
koncentrycznych kregéw — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Oznaczenie tworzone
wylacznie przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Artykul 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia (UE) 2017/1001
W sprawie T-261/18

Roxtec AB, z siedzibg w Karlskronie (Szwecja), reprezentowana przez adwokatéw J. Olssona
i J. Adamssona,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
V. Ruzka i H. O'Neilla, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

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

Wallmax Srl, z siedziba w Mediolanie (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw F. Ferrari
i L. Goglie,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 8 stycznia 2018 r.
(sprawa R 940/2017-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Wallmax a Roxtec,

SAD (druga izba),
w skladzie: M. Prek, prezes, E. Buttigieg (sprawozdawca) i B. Berke, sedziowie,
sekretarz: J. Palacio Gonzilez, gtéwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu 30 lipca
2018 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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ECLLEU:T:2019:674 1




WYROK Z DNIA 24.9.2019 R. — SPRAWA T-261/18
ROXTEC/EUIPO — WALLMAX (PRZEDSTAWIENIE CZARNEGO KWADRATU ZAWIERAJACEGO SIEDEM NIEBIESKICH KONCENTRYCZNYCH KREGOW)

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 31 lipca
2018 r,,

uwzgledniajac pytanie na pi$mie skierowane przez Sad do stron w dniu 28 lutego 2019 r. oraz ich
odpowiedzi na to pytanie zlozone w sekretariacie Sagdu w dniach 13 i 14 marca 2019 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 marca 2019 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 6 lipca 2015 r. skarzaca, Roxtec AB, dokonala w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
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), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017,
L 154, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, wskazujac kolory ,niebieski i czarny”, jest
nastepujace oznaczenie graficzne:

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klasy 17 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakow
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,uszczelki do kabli
i rur wykonane z plastiku lub kauczuku”.

Zgloszenie opublikowano w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 127/2015 z dnia
10 lipca 2015 r., a w dniu 22 pazdziernika 2015 r. znak towarowy zostal zarejestrowany pod
nr 14338735.

Skarzaca projektuje i wprowadza do obrotu moduly uszczelniajace, ktére byly objete ochrona
patentowa do 2010 r.

W dniu 7 stycznia 2016 r. interwenient, Wallmax Srl, ktéra wytwarza i dystrybuuje podobne moduly
uszczelniajace, zlozyla wniosek o uniewaznienie prawa do znaku towarowego ukazanego w pkt 2
powyzej w odniesieniu do towaréw oznaczonych tym znakiem, podnoszac, w pierwszej kolejnosci,
bezwzgledne podstawy uniewaznienia wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b), d) i e) rozporzadzenia
nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), d) i e) rozporzadzenia 2017/1001] w zwigzku z art. 52 ust. 1
lit. a) tego rozporzadzenia [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] i, w drugiej
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kolejnosci, bezwzgledna podstawe uniewaznienia wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001], stwierdzajac, ze skarzaca dzialata
w zlej wierze przy dokonywaniu zgloszenia.

Decyzja z dnia 14 marca 2017 r. Wydzial Uniewaznienn oddalit w calo$ci wniosek o uniewaznienie
prawa do znaku towarowego. Co sie tyczy bezwzglednej podstawy uniewaznienia wymienionej w art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
2017/1001], stwierdzil on w szczegdélnosci, ze: po pierwsze, jak zreszta przyznala skarzaca, sporne
oznaczenie wyraznie odnosi si¢ do wizerunku modulu uszczelniajacego kabla; po drugie, zasadniczymi
wlasciwosciami spornego oznaczenia jest siedem niebieskich koncentrycznych kregéw umiejscowionych
na kwadratowym czarnym tle, rozdzielonych od siebie odlegloscia identyczna z ich szerokoscia,
a najmniejszy krag, ktéry jest wewnatrz, okala znajdujacy sie posrodku duzy czarny krag; i po trzecie,
w pierwszej kolejnosci, sporny graficzny znak towarowy obiektywnie wcale nie przypomina wzoru
technicznego ani dwuwymiarowego przedstawienia towaru tréjwymiarowego, a w drugiej kolejnosci —
istnieja liczne obiektywne roéznice miedzy spornym znakiem towarowym i ksztaltem modulu
uszczelniajacego skarzacej (zwanego dalej ,modulem uszczelniajacym”), takie jak kolor, liczba
koncentrycznych kregédw i brak linii rozgraniczajacej. Wydzial Uniewazniern stwierdzil zatem, ze
rejestracja spornego znaku towarowego nie stwarza ryzyka utrudnienia w sposéb nienalezyty
konkurentom wprowadzania na rynek towardw, ktérych system obejmuje technologie identyczna
z rozwiazaniem technicznym lub podobna do niego, i ze, w konsekwencji, prawo do tego znaku nie
podlega uniewaznieniu na mocy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyzej wymienionego rozporzadzenia.

W dniu 8 maja 2017 r. interwenient wniést odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznient na podstawie
art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 66—71 rozporzadzenia nr 2017/1001].

Decyzja z dnia 8 stycznia 2018 r. Druga Izba Odwotawcza EUIPO uchylifa decyzje Wydziatu
Uniewaznien i uwzglednita wniosek o uniewaznienie prawa do znaku na podstawie art. 59 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia 2017/1001 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia.

W pierwszej kolejnosci, Izba Odwotawcza stwierdzila, po pierwsze, ze — poza elementem koloru w tle,
ktéry nie jest odrdézniajacy — sporne oznaczenie zostalo utworzone wylacznie poprzez ukazanie gtéwnej
wlasciwosci modulu uszczelniania, a mianowicie dokladne przedstawienie widoku koncéwki
usuwalnych warstw koncentrycznych, ktérymi wylozono wewnetrzna cze$¢ cylindrycznego wydrazenia,
i w praktyce nie rézni sie ono od fotografii przedniej powierzchni modutu uszczelniajacego. Po drugie,
wskazala ona, ze wszystkie pozostate aspekty modulu uszczelniajacego — okolicznos¢, ze moze on
zosta¢ rozdzielony na dwie cze$ci, ze ma ksztalt bloku i ze moze mie¢ dowolny kolor — pozostaja
w szerokim zakresie bez zwiazku z jego funkcja, poniewaz takie elementy moga znacznie si¢ réznic,
nie naruszajac funkcji uszczelniania. Po trzecie, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze przednia koncéwka
powierzchni modulu, ukazujaca wyraznie strukture koncentrycznych kregéw, obejmuje wszelkie
istotne wskazéwki niezbedne do uzyskania zamierzonego rezultatu technicznego.

W drugiej kolejnosci, Izba Odwolawcza stwierdzila, po pierwsze, ze okoliczno$¢, ze kolor tla spornego
znaku towarowego, a mianowicie kolor czarny, nie jest kolorem modulu uszczelniajacego, czyli
kolorem niebieskim, oraz okoliczno$¢, ze liczba koncentrycznych kregéw jest odmienna, nie stanowia
istotnych réznic w zakresie, w jakim chodzi o marginalne zmiany nieodrézniajacych wlasciwosci
spornego znaku towarowego. Po drugie, podkreslita ona, ze o ile jest prawda, ze sporny znak
towarowy nie zostal podzielony za pomoca horyzontalnej linii oddzielajacej czes¢ gérna od czesci
dolnej w celu umozliwienia $ciagania poszczegdélnych warstw, o tyle w praktyce stopienn widocznosci
linii jest bezposrednio proporcjonalny do jakosci wykonczenia, poniewaz w wypadku wykoniczonego
towaru wysokiej jakosci linia rozgraniczajaca moglaby wcale nie by¢ widoczna. W konsekwencji brak
linii rozgraniczajacej w spornym znaku towarowym nie jest rozstrzygajacy. Po trzecie, stwierdzila, ze
zaden element ozdobny lub fantazyjny nie stanowi, w niniejszym wypadku, zasadniczej wlasciwosci
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rozpatrywanego oznaczenia, i po czwarte, wskazala, ze okoliczno$¢, iz sporny znak towarowy jest
graficzny i przedstawia wzér dwuwymiarowy, wcale nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001.

Wreszcie, w trzeciej kolejnosci, Izba Odwolawcza stwierdzita, po pierwsze, ze rejestracja spornego
znaku towarowego stwarza ryzyko utrudnienia w sposéb nienalezyty konkurentom wprowadzania na
rynek moduléw uszczelniajacych, ktérych funkcja opiera si¢ na $ciaganiu warstw koncentrycznych
z cylindrycznego wydrazenia w celu zagwarantowania pewnego polaczenia z rura, tuba, drutem lub
kablem, i po drugie, ze skarzaca dokonatla zgloszen znakéw towarowych zawierajacych koncentryczne
kregi, w tym spornego znaku towarowego, w ramach strategii sprzecznej z logika art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie EUIPO kosztami niniejszego postepowania oraz kosztami postepowania przed EUIPO.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji;

— uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 2017/1001.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci zgdan skarzgcej

Na wstepie nalezy przede wszystkim wskazad, ze majac na wzgledzie, iz utrzymanie zaskarzonej decyzji
w mocy jest rownowazne oddaleniu skargi, nalezy rozumie¢ pierwsze zadanie interwenienta jako
dotyczace, w istocie, oddalenia skargi [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lutego 2016 r., Kicktipp/OHIM —
Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nastepnie, co sie tyczy drugiego zadania interwenienta, w ktérym dochodzi on przed Sadem
uniewaznienia prawa do spornego znaku towarowego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia 2017/1001, nalezy przypomnie¢, ze z art. 72 ust. 2 i 3 rozporzadzenia 2017/1001
wynika, ze przedmiotem skargi, jaka mozna wnie$¢ do Sadu, jest zbadanie zgodno$ci z prawem decyzji
wydawanych przez izby odwolawcze i uzyskanie, w stosownym wypadku, stwierdzenia niewaznosci
badZz zmiany tychze decyzji, co oznacza, Ze jej przedmiotem nie jest uzyskanie wydania wyrokéw
deklaratoryjnych w odniesieniu do tych decyzji [zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.,
GeoClimaDesign/EUIPO - GEO (GEO), T-280/16, niepublikowany, EU:T:2017:913, pkt 14
i przytoczone tam orzecznictwo].
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W konsekwencji ze wzgledu na to, ze ma ono na celu uniewaznienie prawa do spornego znaku
towarowego, zadanie drugie interwenienta nalezy oddali¢ jako niedopuszczalne.

Co do istoty

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 2017/1001.

Na poparcie tego jedynego zarzutu skarzaca twierdzi w istocie, w pierwszej kolejnosci, ze sporny znak
towarowy nie stanowi ksztaltu konkretnego rozpatrywanego towaru, poniewaz ogranicza si¢ do
odniesienia do modulu uszczelniajacego, lecz go nie opisuje. Sporny znak towarowy nie obejmuje
bowiem trzech wlasciwosci modulu uszczelniajacego, a mianowicie linii rozgraniczajacej,
tréjwymiarowego prostokatnego ksztaltu i odklejanych warstw wspomnianego modutu. Ponadto, co sie
tyczy w szczegélnosci braku przedstawienia w spornym znaku towarowym linii rozgraniczajacej,
rozpatrywany towar przedstawia, wbrew temu, co stwierdzita Izba Odwotawcza, bardzo dobrze
widoczng linie rozgraniczajaca, ktéra nie zniknie ze wzgledu na jako$¢ wykonczenia towaru, poniewaz
modul uszczelniajacy jest wytwarzany z kauczuku i przeznaczony do uzytku przemystowego.
W konsekwencji, w $wietle tych rdznic, skarzaca jest zdania, ze sporny znak towarowy bedzie
postrzegany przez wlasciwego konsumenta jako graficzny znak towarowy ukazujacy charakterystyczne
dla skarzacej kolory, a mianowicie czarny i niebieski, oraz przywolujacy linie jej towaréw — raczej niz
znak towarowy uwidaczniajagcy wprowadzany do obrotu przez skarzaca modul uszczelniajacy lub
wizerunek tego modutu.

W drugiej kolejnosci, skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwotawcza nie zidentyfikowala prawidtowo
zasadniczych wlasciwosci spornego oznaczenia, przyjmujac, ze koncentryczne kregi stanowia jedyna
zasadnicza wlasciwo$¢ istotna dla celéw stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
2017/1001 — bez uwzglednienia ,ksztaltu skrzynki”, koloru niebieskiego i kombinacji koloréw czarnego
i niebieskiego, ktore takze stanowia zasadnicze wlasciwosci spornego znaku towarowego.

W szczegélnosci kombinacja koloréw czarnego i niebieskiego stanowi, po pierwsze, zasadnicza
wlasciwos¢ spornego znaku towarowego, poniewaz w pierwszym rzedzie jest ona, wraz
z koncentrycznymi kregami, najbardziej odrézniajaca wlasciwoscia spornego znaku towarowego, co ma
wykazywa¢ decyzja Drugiej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 15 czerwca 2012 r. (sprawa
R 2244/2010-2), dotyczaca innego znaku towarowego skarzacej skladajacego sie jedynie z tych dwéch
koloréw, w ktérej stwierdzono, ze wspomniany znak towarowy nabyl charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania dla, w szczegdlnosci, ,uszczelek do kabli i rur wykonanych z plastiku lub
kauczuku” nalezacych do klasy 17, a w drugim rzedzie — jest ona dominujacym elementem
w calo$ciowym wrazeniu wizualnym wywolywanym przez sporne oznaczenie. Po drugie, wspomniana
kombinacja koloréw stanowi niebagatelny element, ktéry nie ma charakteru funkcjonalnego, spornego
znaku towarowego, co stoi na przeszkodzie uniewaznieniu prawa do spornego znaku towarowego na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001, zgodnie z orzecznictwem Trybunatu.

W trzeciej kolejnosci, skarzaca podnosi w istocie, ze sporny znak towarowy nie obejmuje wlasciwosci
niezbednych i koniecznych do funkcjonowania i uzywania rozpatrywanego towaru, takich jak linia
rozgraniczajaca wskazujaca, ze towar moze by¢ podzielony na dwie czesci, tréjwymiarowy prostokatny
ksztalt i odklejane warstwy towaru, a takze ze zamierzony efekt techniczny nie moze by¢ uzyskany bez
nich. Dodaje ona, ze w zakresie, w jakim wyzej wymienione wlasciwosci nie zostaly ukazane w spornym
znaku towarowym, moga one zosta¢ ukazane w towarach konkurentéw o odmiennym wzornictwie, co
staloby na przeszkodzie uniewaznieniu prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001. Ponadto nie istnieje ryzyko naruszenia konkurencji, poniewaz
istnieja liczne kombinacje koloréw dostepne na rynku, poza kombinacjami uzywanymi przez skarzaca,
co wykazuje zgloszony przez interwenienta znak towarowy stanowiacy przedmiot decyzji Wydziatu
Sprzeciwow B 3035 519 z dnia 22 lutego 2019 r., w ktérej stwierdzono brak prawdopodobienstwa
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wprowadzenia w btad w wypadku zgloszonego przez interwenienta znaku towarowego i wczesniejszych
znakéw towarowych skarzacej — w szczegélnosci przy uwzglednieniu réznic w zakresie koloréw.
Wreszcie, na rynku istnieja inne rozwigzania dotyczace uszczelniania, dla ktérych zastosowania takie
konkretne rozwigzanie techniczne nie jest nawet niezbedne.

EUIPO i interwenient kwestionuja argumenty skarzace;j.

Na wstepie, w pierwszej kolejnosci, nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 2017/1001 nie sa rejestrowane oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z ksztaltu
towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego.

Interes lezacy u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 2017/1001 polega na uniknieciu tego, by
prawo znakéw towarowych prowadzilo do przyznania jednemu przedsiebiorstwu monopolu na
rozwiazania techniczne lub wiasciwosci uzytkowe towaru, ktérych uzytkownik moéglby poszukiwaé
w towarach konkurencji (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377, pkt 78).

Okreslone przez prawodawce zasady odzwierciedlaja w tym wzgledzie wywazenie dwoch aspektow,
z ktérych kazdy moze przyczyni¢ sie do ustanowienia systemu zdrowej i lojalnej konkurencji (wyrok
z dnia 14 wrzeénia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 44).

Po pierwsze, wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 2017/1001 zakazu rejestracji
w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczen tworzonych przez ksztalt towaru niezbedny do
uzyskania efektu technicznego zapewnia, ze przedsiebiorstwa nie beda mogly wykorzystywa¢ prawa
znakéw towarowych do nieograniczonego przediuzania w czasie waznosci wylacznych praw
dotyczacych rozwigzan technicznych (wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, pkt 45).

Po drugie, ograniczajac podstawe odmowy rejestracji okreslong w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 2017/1001 do oznaczen tworzonych ,wylacznie” przez ksztalt towaru ,niezbedny”
do uzyskania efektu technicznego, prawodawca stusznie uznal, ze kazdy ksztalt towaru jest w pewnym
sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji ksztaltu towaru jako znaku towarowego
tylko z tego wzgledu, ze wykazuje cechy uzytkowe, bytoby niewtasciwe. Dzieki wyrazeniom ,wylacznie”
i ,niezbedny” wspomniany przepis zapewnia, ze rejestracji nie podlegaja jedynie te ksztalty towaru,
ktore sa wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego i ktoérych rejestracja
w charakterze znaku towarowego rzeczywiscie utrudnitaby stosowanie tego rozwigzania technicznego
przez inne przedsiebiorstwa (wyrok z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, pkt 48).

W drugiej kolejnosci, nalezy przypomnie¢, ze prawidlowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 2017/1001 wymaga, by organ rozpoznajacy zgloszenie oznaczenia tréjwymiarowego
do rejestracji w charakterze znaku towarowego wlasciwie ustalil zasadnicze wlasciwosci tego
oznaczenia. Okreslenie ,zasadnicze wlasciwosci” nalezy rozumie¢ jako odniesienie do najbardziej
istotnych elementéw oznaczenia (zob. podobnie wyrok z dnia 14 wrzes$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68, 69).

Okre$lenia wspomnianych zasadniczych wtasciwoséci nalezy dokonywaé odrebnie dla kazdego
przypadku. Nie istnieje bowiem zadna systematyczna hierarchia réznych rodzajéw elementéw, jakie
moze zawiera¢ dane oznaczenie. Przy ustalaniu zasadniczych wlasciwosci oznaczenia wlasciwy organ
moze oprze¢ sie bezposrednio na wywieranym przez to oznaczenie calo$ciowym wrazeniu albo
w pierwszym rzedzie przystapi¢ do analizy kolejno kazdego z elementéw, z ktérych dane oznaczenie
sie sktada (wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 70).
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W konsekwencji ustalenia zasadniczych wlasciwosci oznaczenia tréjwymiarowego, z ktérym wiaze sie
w perspektywie ewentualne zastosowanie podstawy odmowy rejestracji okres$lonej w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2017/1001, mozna — w zaleznos$ci od przypadku, zwlaszcza stosownie do
stopnia jego trudnosci — dokonywa¢ w drodze zwyklej analizy wzrokowej tego oznaczenia lub tez,
przeciwnie, w drodze poglebionego badania, w ramach ktérego pod uwage moga by¢ brane elementy
przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy tez inne dane dotyczace wcze$niej
przyznanych w zwiazku z danym towarem praw wlasnosci intelektualnej (wyrok z dnia 14 wrze$nia
2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 71).

Przystugujaca wlasciwemu organowi mozliwos¢ uwzglednienia okolicznosci uzytecznych dla
identyfikacji zasadniczych wlasciwosci spornego oznaczenia tréjwymiarowego zostala rozszerzona na
rozpatrzenie oznaczenn dwuwymiarowych (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 55).

W trzeciej kolejnosci, nalezy wskaza¢, ze po ustaleniu zasadniczych wlasciwosci oznaczenia EUIPO
powinno jeszcze ocenié, czy wszystkie te wlasciwosci pelnia w przypadku rozpatrywanego towaru
funkcje techniczna. Artykut 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2017/1001 nie moze bowiem
znajdowal zastosowania, jezeli zgloszenie znaku towarowego dotyczy ksztaltu towaru, w ktérym
element niemajacy charakteru funkcjonalnego, na przyktad element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa
istotna role [zob. wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r., Peri/EUIPO (Ksztalt zamka do faczenia plyt
szalunkowych), T-656/14, niepublikowany, EU:T:2016:367, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

Badanie funkcjonalnosci zasadniczych wlasciwos$ci oznaczenia tworzonego przez ksztalt towaru
powinno zosta¢ przeprowadzone za pomoca analizy oznaczenia zgloszonego w celu rejestracji
w charakterze znaku towarowego, a nie oznaczenn tworzonych przez inne ksztalty towaru.
Funkcjonalnoé¢ techniczna moze by¢ oceniana miedzy innymi z uwzglednieniem dokumentacji
dotyczacej wczesniejszych patentdéw, ktére opisuja funkcjonalne elementy rozpatrywanego ksztaltu
[zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Przedstawienie plastra
transdermalnego), T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].

To w $wietle tych zasad nalezy rozpatrzy¢ argumenty przedstawione na poparcie jedynego zarzutu,
dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy nie
stanowi ksztaltu konkretnego towaru, poniewaz ogranicza si¢ do odniesienia do modulu
uszczelniajacego i nie opisuje go (zob. pkt 20 powyzej), nalezy wskazaé, ze z orzecznictwa wynika, po
pierwsze, ze przedstawienie graficzne znaku towarowego powinno by¢, samo w sobie, kompletne,
tatwo dostepne i zrozumiale, tak aby oznaczenie moglo by¢ postrzegane w sposéb staly i pewny,
gwarantujacy funkcje pochodzenia wspomnianego znaku towarowego. Po drugie, funkcja wymogu
mozliwo$ci przedstawienia graficznego jest zdefiniowanie samego znaku towarowego, celem okreslenia
dokladnego przedmiotu ochrony przyznanej wlascicielowi na mocy zarejestrowanego znaku
towarowego (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 57 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z orzecznictwa przywolanego w pkt 30-33 powyzej wynika takze, ze do celéw ustalenia zasadniczych
wlasciwosci oznaczenia dwuwymiarowego, takiego jak sporne oznaczenie, Izba Odwolawcza moze
przeprowadzi¢ poglebione badanie, w ramach ktérego poza przedstawieniem graficznym
i ewentualnymi opisami przedlozonymi przy dokonywaniu zgloszenia do rejestracji pod uwage brane
sa przydatne elementy, ktére pozwalaja na dokonanie oceny tego, co konkretnie przedstawia
oznaczenie.

W tym wzgledzie z pkt 21 zaskarzonej decyzji wynika, ze aby dokonaé oceny wlasciwosci spornego

znaku towarowego, Izba Odwotawcza uwzglednita przede wszystkim dwuwymiarowe przedstawienie
graficzne oznaczenia oraz modul uszczelniajacy, chroniony na mocy patentu skarzacej, ktéry wygast
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w 2010 r. W $wietle tych dwéch okolicznosci w pkt 22 wspomnianej decyzji Izba Odwolawcza
stwierdzila przede wszystkim, Ze struktura koncentrycznych kregéw spornego znaku towarowego
moze by¢ odrézniona na dwoéch rysunkach technicznych modulu uszczelniajacego, zawartych
w dokumencie pierwotnego patentu.

Odniosta si¢ ona nastepnie, po pierwsze, w pkt 23 zaskarzonej decyzji do opisu modulu
uszczelniajacego zawartego w patencie skarzacej, z ktérego to opisu wynika w szczegélnosci co
nastepuje: ,[w]ynalazek, utworzony z uszczelniacza »przecinajacego lub przechodzacego«, stanowi
metode zapewniajaca uszczelnione dopasowanie w celu bezpiecznego umieszczenia kabla, tuby lub
drutu. Wewnetrzne okragle podluzne wydrazenie jest utworzone z koncentrycznych usuwalnych
warstw uszczelniajacych. Warstwy sa odklejane az do osiagniecia S$rednicy prawidlowej dla
umieszczenia kabla. Modul jest utworzony z kauczuku wysokiej jakosci”. Po drugie, w pkt 25
wspomnianej decyzji odniosta sie ona do katalogu towaréw skarzacej, w ktérym ta ostatnia twierdzi, ze
»[wynalazek] jest rozwigzaniem opartym na modulach z kauczuku utworzonych z warstw usuwalnych”
i ,[ulmozliwia doskonala szczelnos¢, bez wzgledu na zewnetrzne rozmiary kabla lub rury”.

Wreszcie, w pkt 27 zaskarzonej decyzji odniosta si¢ ona do fotografii modulu uszczelniajacego
pochodzacych z materialéw reklamowych skarzacej, ktére ukazuja uzywanie modutu uszczelniajacego,
a mianowicie w szczegélnosci odklejanie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych
i umieszczenie kabla.

Na podstawie powyzszych okolicznosci w pkt 38 i 44 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzita
w istocie, ze sporny znak towarowy stanowi dwuwymiarowe przedstawienie przedniej powierzchni
modulu uszczelniajacego.

Nalezy potwierdzi¢ powyzsze ustalenie Izby Odwotawczej. Po pierwsze, z poréwnania miedzy spornym
znakiem towarowym a wzorami technicznymi modulu uszczelniajacego zawartymi w wygastym
patencie skarzacej oraz, po drugie, z poréwnania wspomnianego znaku towarowego z fotografiami
modulu uszczelniajacego pochodzacymi z materiatéw reklamowych skarzacej wynika, ze sporny znak
towarowy, utworzony z czarnego kwadratowego tla zawierajacego siedem niebieskich koncentrycznych
kregéw rdzni sie jedynie nieznacznie od przedniej powierzchni modulu uszczelniajacego, ktéra ma
kwadratowy ksztalt — na ktérym ukazano koncéwki koncentrycznych usuwalnych warstw
uszczelniajacych wyscielajacych wewnetrzna cze$¢ cylindrycznego wydrazenia — i ktéra zostala
podzielona cienkg horyzontalng linia.

Z opis6w modulu uszczelniajacego pochodzacych z wyzej wymienionego patentu i z katalogu towaréw
skarzacej wynika réwniez, ze ,wynalazek” jest rozwigzaniem opartym na modulach z kauczuku
utworzonych z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych. Z powyzszego mozna zatem
wywie§¢, ze koncentryczne kregi spornego znaku towarowego stanowia ,widoczna konsekwencje
»wielo$ci« warstw, jakie nalezy $ciagnac”, i ze kazda z nich odpowiada ,poprzecznemu widokowi
warstwy podlegajacej Sciagnieciu” — jak w pkt 28 zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzila Izba
Odwotawcza.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze wbrew temu, co twierdzi skarzaca, sporny znak
towarowy jest utworzony z ksztaltu konkretnego rozpatrywanego towaru, a mianowicie
dwuwymiarowego przedstawienia przedniej powierzchni modulu uszczelniajacego ukazujacego
koncéwki koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych, tworzacych wewnetrzng czes$é
cylindrycznego wydrazenia wspomnianego modutu.

Argumenty skarzacej nie moga podwazy¢ tego wniosku.
Po pierwsze, co sie tyczy braku przedstawienia linii rozgraniczajacej modulu uszczelniajacego

w spornym znaku towarowym, nalezy wskaza¢, jak stusznie uczynit to interwenient, ze dwéch potéw,
z ktérych sklada sie modul, nie mozna bowiem rozpatrywac niezaleznie od siebie, lecz trzeba je
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rozpatrywa¢ lacznie, poniewaz towar spelnia swe funkcje uszczelniajace jedynie woéwczas, gdy dwie
polowy sie na siebie nakladaja. A zatem juz po nalozeniu sie te dwie polowy stanowia jeden jednolity
element, za$ linia rozgraniczajaca miedzy nimi jest stabo widoczna, co wynika w oczywisty sposéb
z jednej strony z fotografii wspomnianego modulu ukazanych w pkt 27 zaskarzonej decyzji i z drugiej
strony z katalogu towaréw skarzacej, w ktérym wskazano, ze po wzajemnym nalozeniu sie tych dwdch
poléw modutu szerokosc¢ linii rozgraniczajacej rozpatrywanego modulu waha si¢ w przedziale miedzy
0,1 i 1,0 mm. W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie, w jakim linia rozgraniczajaca stanowi
drugorzedna i slabo widoczna wlasciwos¢ modulu uszczelniajacego, okoliczno$¢, ze element ten nie
jest reprezentowany w spornym znaku towarowym, nie jest rozstrzygajaca, jak w pkt 37 zaskarzonej
decyzji stusznie wskazata Izba Odwotawcza, poniewaz nie stoi to na przeszkodzie postrzeganiu
spornego znaku towarowego jako przedstawienia przedniej powierzchni modulu uszczelniajacego —
w $wietle rozwazan sformutowanych w pkt 43—-45 powyzej.

Po drugie, co sie tyczy braku przedstawienia tréjwymiarowego prostokatnego ksztaltu modutu
uszczelniajacego w spornym znaku towarowym, nalezy przypomnie¢, ze w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia 2017/1001 nie zdefiniowano oznaczen, ktére nalezy uwzgledni¢ jako ksztalt
w rozumieniu tego przepisu. Nie ustanowiono w nim zadnego rozrdéznienia miedzy ksztaltami
tréjwymiarowymi, ksztattami dwuwymiarowymi lub ponadto przedstawieniami dwuwymiarowymi
ksztaltu tréjwymiarowego. Nalezy zatem stwierdzi¢, Ze przepis ten moze mie¢ zastosowanie do
spornego oznaczenia, ktdre jest dwuwymiarowym przedstawieniem przedniej powierzchni modulu
uszczelniajacego (zob. podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra
transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).
W konsekwencji argument skarzacej, zgodnie z ktérym sporne oznaczenie nie ukazuje wiasciwosci
tréjwymiarowej, nie jest istotny, poniewaz art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) tego rozporzadzenia ma
zastosowanie do spornego oznaczenia, ktére jest dwuwymiarowym przedstawieniem przedniej
powierzchni modulu uszczelniajacego.

Wreszcie, i po trzecie, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy nie
ukazuje odklejanych warstw modutu uszczelniajacego, wystarczy odesta¢ do rozwazan sformutowanych
w pkt 44 powyzej, w ktérych wykazano, ze koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniajace sa
przedstawione za pomoca koncentrycznych kregédw spornego znaku towarowego, poniewaz stanowia
one ,widoczna konsekwencje »wielosci« warstw, jakie nalezy $ciagna¢”, i kazda z nich odpowiada
»poprzecznemu widokowi warstwy podlegajacej Sciagnieciu”. W konsekwencji nalezy oddali¢ ten
argument.

W drugiej kolejnosci, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie
zidentyfikowata prawidlowo zasadniczych wtlasciwosci spornego znaku towarowego (zob. pkt 21
powyzej), na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze z pism stron wynika, ze strony odniosly sie do charakteru
odrézniajacego elementéw spornego oznaczenia w celu identyfikacji zasadniczych wtlasciwosci tego
ostatniego. Skarzaca twierdzi, ze kombinacja koloréw czarnego i niebieskiego stanowi bowiem
zasadnicza wlasciwo$¢ spornego znaku towarowego, poniewaz jest ona, wraz z koncentrycznymi
kregami, jego ,najbardziej odrdzniajaca” wlasciwoscia. Ze swej strony EUIPO podnosi, ze elementéw
wyraznie pozbawionych samoistnego charakteru odrézniajacego nie mozna zakwalifikowaé jako
zasadniczych wlasciwos$ci. Wreszcie, interwenient podnosi w szczegélnosci, ze ,elementem
odrdzniajacym oznaczenia” jest niewatpliwie ,wzdr koncentryczny”, ktéry ukazuje gléwne wiasciwosci
techniczne modulu uszczelniajacego.

W tym wzgledzie z orzecznictwa Trybunalu i Sadu nie wynika zas, Ze pojecie ,zasadniczych
wlasciwosci” oznaczenia, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001, odsyta
do pojecia ,elementéw odrézniajacych” oznaczenia, lecz jedynie do pojecia ,najbardziej istotnych
elementéw oznaczenia” — jak wskazano w pkt 30 powyzej — ktére nalezy identyfikowa¢ w kazdym
odrebnym wypadku.
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Nalezy takze wskaza¢, ze znaki towarowe, ktdérych rejestracji mozna odmoéwi¢ z powodu jednej
z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b)—d) rozporzadzenia nr 2017/1001, moga — zgodnie
z ust. 3 tego samego przepisu — uzyskac charakter odrézniajacy w nastepstwie ich uzywania. Natomiast
oznaczenie, w przypadku ktérego odmowa rejestracji zostala oparta na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 2017/1001, nie moze nigdy uzyska¢ charakteru odrézniajacego w nastepstwie jego
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia. Artykul 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia
2017/1001 dotyczy zatem pewnych oznaczen, ktére nie maja zdolnosci do bycia znakami towarowymi,
i stanowi wstepna przeszkode do tego, aby znak skladajacy sie wylacznie z ksztaltu towaru moégl zostaé
zarejestrowany jako znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips,
C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 75, 76).

A zatem w zakresie, w jakim bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji wskazana w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 stanowi wstepna przeszkode uniemozliwiajaca rejestracje
oznaczenia utworzonego wylacznie z ksztaltu towaru, nalezy stwierdzi¢, ze badanie tej bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji nie jest objete takimi samymi regulami jak badanie elementéw
odrézniajacych, ktérych identyfikacja ma na celu ocene funkcji wskazania pochodzenia towaréw
w mniemaniu konsumenta — co rézni si¢ od ustalenia istotnych elementéw danego ksztaltu.

Odmiennie bowiem niz w sytuacji wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, w ktérej
nalezy obligatoryjnie uwzgledni¢ sposéb postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw, poniewaz jest on
istotny dla okreslenia, czy zgloszone w charakterze znaku towarowego oznaczenie umozliwia
rozréznienie danych towaréw lub ustug jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, takiego
obowigzku nie mozna nalozy¢ w ramach stosowania podstawy odmowy wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (i) rozporzadzenia 2017/1001. A zatem zakladany sposéb postrzegania oznaczenia przez
przecietnego konsumenta nie jest elementem decydujagcym w ramach rozpatrywania podstawy
odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2017/1001 i moze co
najwyzej stanowi¢ element oceny, ktéra bedzie pomocna dla wlasciwego organu przy ustalaniu
zasadniczych wtasciwos$ci tego oznaczenia. W konsekwencji ustalenia zasadniczych wlasciwosci danego
oznaczenia w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2017/1001 nie nalezy
koniecznie dokonywa¢ z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw (zob. podobnie wyrok z dnia
14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 75-77).

Trybunal potwierdzit zatem orzecznictwo Sadu, zgodnie z ktérym ustalenia zasadniczych wtasciwosci
danego ksztaltu dokonuje si¢ w ramach art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2017/1001
w konkretnym celu umozliwienia zbadania funkcjonalnosci rozpatrywanego ksztaltu. Tymczasem
postrzeganie przez przecietnego konsumenta nie jest istotne do celéw analizy funkcjonalnosci
zasadniczych wlasciwosci danego ksztaltu. Przecietny konsument moze bowiem nie posiada¢ wiedzy
technicznej niezbednej do oceny zasadniczych wlasciwosci ksztaltu, tak ze niektére wlasciwosci moga
by¢ zasadnicze z jego punktu widzenia, chociaz nie sa one zasadnicze w kontekscie analizy
funkcjonalnosci — i odwrotnie. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze wlasciwosci danego ksztaltu nalezy ustala¢,
dla celéw oceny wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001, w sposéb
obiektywny, na podstawie jego przedstawienia graficznego i ewentualnych opiséw przedlozonych przy
zgloszeniu znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2008 r., Lego Juris/OHIM —
Mega Brands (Czerwony klocek Lego), T-270/06, EU:T:2008:483, pkt 70; z dnia 31 stycznia 2018 r.,
Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 99].

W $wietle orzecznictwa przywolanego w pkt 54 i 55 powyzej nalezy wskazaé, po pierwsze, ze analiza
charakteru odrdzniajacego danego oznaczenia wymaga obligatoryjnego uwzglednienia sposobu
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw — w odréznieniu od oceny zasadniczych wlasciwosci
oznaczenia utworzonego przez ksztalt, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
2017/1001, w ramach ktérej sposéb postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw nie jest ani wiazacy,
ani rozstrzygajacy, z powodéw wskazanych w pkt 55 powyzej, i moze, co najwyzej, stanowi¢ uzyteczny
element oceny organu wtlasciwego przy identyfikowaniu zasadniczych wlasciwosci oznaczenia —
jednakze element ten nie jest rozstrzygajacy.

10 ECLL:EU:T:2019:674



57

58

59

60

61

62

WYROK Z DNIA 24.9.2019 R. — SPRAWA T-261/18
RoxTEC/EUIPO — WALLMAX (PRZEDSTAWIENIE CZARNEGO KWADRATU ZAWIERAJACEGO SIEDEM NIEBIESKICH KONCENTRYCZNYCH KREGOW)

Po drugie, nalezy wskazaé, ze sposéb postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw w ramach oceny
charakteru odrézniajacego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 ma odmienny
przedmiot niz postrzeganie, ktére ,moze, co najwyzej, stanowi¢ uzyteczny element oceny organu
wlasciwego przy identyfikowaniu zasadniczych wlasciwosci oznaczenia” w ramach stosowania art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyzej wymienionego rozporzadzenia.

W ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 spos6b postrzegania przez wlasciwy
krag odbiorcéw ma bowiem na celu okreslenie, czy oznaczenie zgloszone w charakterze znaku
towarowego umozliwia rozréznienie danych towaréw lub ustug jako pochodzacych z okreslonego
przedsiebiorstwa, podczas gdy w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia
6w sposdb postrzegania ma jedynie na celu, jako uzyteczny element oceny, okreslenie, jakie elementy
sa postrzegane jako najwazniejsze — wlasnie w celu umozliwienia rozpatrzenia funkcjonalnosci
rozpatrywanego ksztaltu. Z powyzszego wynika, ze sposéb postrzegania przez wilasciwy krag odbiorcéw
w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 i wspomniane postrzeganie
w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia nie maja ani takiego samego
przedmiotu, ani takiego samego celu. W konsekwencji charakter odrézniajacy elementu danego
oznaczenia nie jest istotny dla celéow identyfikacji zasadniczych wlasciwosci w ramach stosowania
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporzadzenia.

Co sie tyczy charakteru odrdzniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3
rozporzadzenia 2017/1001, ktdéry skarzaca podnosi w odniesieniu do kombinacji koloréw czarnego
i niebieskiego spornego oznaczenia, aby wykaza¢, ze 6w charakter odrézniajacy stanowi zasadnicza
wlasciwos¢ wspomnianego oznaczenia, jak wspomniano w pkt 52 powyzej, prawodawca okreslil
w sposob szczegdlnie rygorystyczny brak moznosci rejestracji w charakterze znaku towarowego
ksztattow niezbednych do uzyskania efektu technicznego, poniewaz wylaczyl podstawy odmowy
wymienione w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia 2017/1001 z zakresu stosowania wyjatku
przewidzianego w art. 7 ust. 3. Z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001 wynika bowiem, ze nawet
gdyby w nastepstwie uzywania ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego uzyskat
charakter odrézniajacy, to wciaz jego rejestracja w charakterze znaku towarowego bytaby niedozwolona
(zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16,
niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 103 i przytoczone tam orzecznictwo). W konsekwencji w zakresie,
w jakim art. 7 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001 nie ma zastosowania do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego
rozporzadzenia, nalezy wskazaé, ze charakter odrézniajacy uzyskany w nastepstwie uzywania
oznaczenia nie jest wcale istotny w ramach stosowania tego ostatniego przepisu.

Ponadto nalezy wskaza¢, ze sposéb postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw w ramach stosowania
art. 7 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001 z jednej strony jest wiazacy i rozstrzygajacy, a z drugiej strony
ma na celu okreslenie, czy oznaczenie moze umozliwi¢ rozréznienie danych towaréw lub uslug od
towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw, poniewaz sa one postrzegane jako pochodzace
z okreslonego przedsigbiorstwa. A zatem nalezy stwierdzié, ze sposob postrzegania przez wlasciwy
krag odbiorcéw w ramach stosowania wyzej wymienionego przepisu ma przedmiot i cel odmienny od
przedmiotu i celu, jaki mozna uwzgledni¢ w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia 2017/1001 - jak stwierdzono w pkt 54-58 powyzej w odniesieniu do sposobu
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcédw w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
2017/1001.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze charakter odrézniajacy uzyskany w nastepstwie
uzywania danego oznaczenia réwniez nie jest istotny dla celéw identyfikacji zasadniczych wlasciwosci
tego oznaczenia.

Wreszcie, o ile z orzecznictwa, juz przywotanego w pkt 34 powyzej, wynika, ze stosowanie podstawy
odmowy wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy wykluczy¢, gdy
ksztalt rozpatrywanych towaréw obejmuje niebagatelny element, ktéry nie ma charakteru
funkcjonalnego, taki jak element ozdobny lub fantazyjny odgrywajacy istotna role we wspomnianym
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ksztalcie, i ze — odmiennie — istnienie jednego lub kilku drugorzednych dowolnych elementéw nie
moze wykluczy¢ stosowania wyzej wymienionego przepisu (zob. takze podobnie wyrok z dnia
14 wrzeénia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 51, 52), o tyle nalezy jednak
wskazaé, ze wbrew temu, co twierdzi EUIPO, terminy ,fantazyjny” lub ,dowolny”, ktérych uzyto
W Wwyzej wymienionym orzecznictwie i ktére sa bliskie terminom uzywanym w ramach oceny
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, nie moga
jednak wykazac tezy EUIPO, zgodnie z ktéra charakter odrézniajacy wskazano wsréd czynnikéw, jakie
nalezy uwzgledni¢ w celu zidentyfikowania zasadniczych wtasciwosci oznaczenia.

Nalezy bowiem wskaza¢, ze z orzecznictwa wspomnianego w pkt 30-32 i 34 powyzej wynika, ze
prawidlowe stosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 wymaga najpierw
zidentyfikowania przez wlasciwy organ =zasadniczych wlasciwosci rozpatrywanego oznaczenia,
a nastepnie zbadania, czy wszystkie te wlasciwosci spelniaja funkcje techniczna rozpatrywanego
towaru. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze ocena charakteru ,ozdobnego”, ,fantazyjnego” lub ,dowolnego”
zasadniczej wlasciwosci jest dokonywana dopiero na drugim etapie analizy przeprowadzanej w ramach
stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyzej wymienionego rozporzadzenia — dotyczacym
funkcjonalnosci uprzednio zidentyfikowanych zasadniczych wlasciwosci — a nie na pierwszym etapie,
dotyczacym identyfikacji zasadniczych wlasciwoséci oznaczenia. W konsekwencji wbrew temu, co
twierdzi EUIPO, uzywane w orzecznictwie wspomnianym w pkt 62 powyzej terminy ,fantazyjny” lub
»dowolny” nie moga wykaza¢ tezy, zgodnie z ktéra charakter odrézniajacy wskazano wérédd czynnikéw,
jakie nalezy uwzgledni¢ w celu zidentyfikowania zasadniczych wtasciwo$ci oznaczenia.

W Swietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze odnoszenie si¢ do charakteru
odrézniajacego elementéw danego oznaczenia lub do charakteru odrézniajacego uzyskanego
w nastepstwie uzywania danego oznaczenia — w celu okreslenia jego zasadniczych wlasciwosci dla
celéw stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 — nie jest wlasciwe.

A zatem w zakresie, w jakim w szczegélnosci w pkt 51-64 powyzej wykazano, ze charakter
odrézniajacy elementéw danego oznaczenia nie jest istotny dla celéw okreslenia jego zasadniczych
wlasciwosci, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzita, iz nie nalezy uwzgledniad
ksztattu skrzynki modulu uszczelniajacego, koloru niebieskiego oraz kombinacji koloréw czarnego
i niebieskiego ze wzgledu na to, ze chodzi o elementy ,wylacznie nieodrézniajace”. Jednakze
okolicznos¢ ta pozostaje bez wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim
stwierdzenie, jakiego dokonata Izba Odwolawcza — a mianowicie Ze zasadnicza wiasciwo$¢ spornego
oznaczenia odpowiada koncentrycznym kregom — nadal jest prawidlowe.

W pierwszej kolejnosci, na podstawie zwyklej analizy wizualnej spornego oznaczenia, nalezy bowiem
stwierdzi¢, ze wspomniane oznaczenie jest utworzone z czarnego kwadratowego tla zawierajacego
siedem niebieskich koncentrycznych kregéw. Majac za$ na wzgledzie umieszczenie koncentrycznych
kregow — ktére znajduja sie posrodku, zajmuja przynajmniej trzy czwarte oznaczenia i wyrdzniaja sie
ze wzgledu na kontrast istniejacy pomiedzy ich kolorem niebieskim a kolorem czarnym kwadratowego
tla, na ktérym je umieszczono — nalezy stwierdzi¢, Ze stanowia one najwazniejszy element
wspomnianego oznaczenia.

W drugiej kolejnosci, na podstawie poglebionego badania w rozumieniu orzecznictwa wspomnianego
w pkt 32 powyzej nalezy wskaza¢, ze znaczenie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych
modulu uszczelniajacego, ktére przedstawiono za pomoca koncentrycznych kregdw spornego znaku
towarowego, zostalo wykazane, po pierwsze, opisami wynalazku pochodzacymi z wygastego patentu
i z katalogu towaréw skarzacej, w ktérych wskazano, ze modul uszczelniajacy jest utworzony
z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych i ze to wlasnie wspomniane warstwy
umozliwiaja temu modulowi zapewnienie ,doskonalej szczelnosci, bez wzgledu na zewnetrzne
rozmiary kabla lub rury”. Po drugie, znaczenie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych
wyjasniono za pomoca fotografii modulu uszczelniajacego pochodzacych z materiatéw reklamowych
skarzacej i ukazanych w pkt 27 zaskarzonej decyzji, ktére stanowia ujecia przedstawiajace przednia
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powierzchnie wspomnianego modulu i uwidoczniaja nie tylko koncentryczne usuwalne warstwy
uszczelniajace, z jakich sklada sie modul, lecz takze wyjasniaja znaczenie ich funkcji — a mianowicie
mozliwo$¢ odklejenia az do osiagniecia $rednicy prawidlowej dla umieszczenia kabla. Po trzecie,
znaczenie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych zostalo wykazane za pomoca
pozostalych znakéw towarowych zgloszonych przez skarzaca i ukazanych w pkt 40 zaskarzonej
decyzji, ktore réznia sie od spornego znaku towarowego jedynie kolorami oraz dodaniem ledwie
dostrzegalnej linii rozgraniczajacej, poniewaz wszystkie ukazuja seri¢ koncentrycznych kregéw, ktéra
pozostaje elementem niezmiennym.

W konsekwencji w zakresie, w jakim zaréwno ze zwyklej analizy wizualnej, jak i z poglebionego
badania spornego oznaczenia wynika, ze koncentryczne kregi spornego oznaczenia stanowia
najwazniejszy element, Izba Odwolawcza, w pkt 41 zaskarzonej decyzji, stusznie przyjela, ze jedyna
wazna wlasciwoscia oznaczenia sa koncentryczne kregi.

Nalezy wskazaé, ze o ile skarzaca nie kwestionuje okolicznosci, iz koncentryczne kregi stanowia
zasadnicza wlasciwo$¢ spornego oznaczenia, o tyle podnosi ona, ze wspomniane kregi nie stanowia
jedynej zasadniczej wlasciwosci. Wedlug skarzacej kombinacja koloréw czarnego i niebieskiego, ksztalt
skrzynki modulu uszczelniajacego i kolor niebieski takze stanowia zasadnicze wlasciwosci. Jednakze
nalezy stwierdzi¢, ze zaden z tych argumentéw nie moze podwazy¢ stwierdzenia Izby Odwolawczej
zawartego w pkt 41 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym jedyna wazna wlasciwoscia spornego
oznaczenia s koncentryczne kregi.

Po pierwsze, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym kombinacja koloréw czarnego
i niebieskiego stanowi zasadnicza wlasciwo$¢ spornego oznaczenia ze wzgledu na to, ze nabyla ona
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania i ze dominuje ona wrazenie wizualne wywotywane
przez znak towarowy, wystarczy przypomnie¢ w pierwszym rzedzie, ze charakter odrézniajacy uzyskany
w nastepstwie uzywania danego oznaczenia i charakter odrdzniajacy jednego lub szeregu elementéw
danego oznaczenia nie s3 istotne dla celéw identyfikacji jego zasadniczych wlasciwosci w ramach
stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 — jak wykazano w pkt 59-61
powyzej. W konsekwencji kombinacji koloréw czarnego i niebieskiego nie mozna uzna¢ za zasadnicza
wlasciwos¢ ze wzgledu na to, ze nabyla charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania.

W drugim rzedzie ze zwyklej analizy wizualnej spornego oznaczenia wskazanej w pkt 66 powyzej
wynika, ze wyzej wymieniona kombinacja koloréw jedynie uwidacznia seri¢ koncentrycznych kregéw
spornego znaku towarowego ze wzgledu na kontrast utworzony miedzy czarnym kwadratowym tlem
i umieszczonymi na nim niebieskimi koncentrycznymi kregami. W konsekwencji wbrew temu, co
twierdzi w istocie skarzaca, to nie ta wspomniana kombinacja koloréw stanowi najwazniejszy element
spornego oznaczenia, lecz seria koncentrycznych kregéw.

A zatem ze wzgledu na to, ze skarzaca nie wykazala w sposéb wymagany prawem, iz kombinacja
koloréw czarnego i niebieskiego stanowi zasadnicza wlasciwo$¢ spornego oznaczenia, nalezy réwniez
oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym ta kombinacja koloréw stanowi niebagatelny element
spornego oznaczenia, ktéry nie ma charakteru funkcjonalnego. Jak wspomniano w pkt 34 i 62
powyzej, o ile art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2017/1001 nie moze wprawdzie znajdowaé
zastosowania, jezeli zgloszenie znaku towarowego dotyczy ksztaltu towaru, w ktérym element
niemajacy charakteru funkcjonalnego, na przyklad element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotna
role (zob. takze podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego,
T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo), o tyle nalezy
stwierdzi¢, ze sytuacja taka nie ma miejsca w niniejszym wypadku. W zakresie, w jakim skarzaca nie
wykazala w sposdéb wymagany prawem, ze kombinacja koloréw czarnego i niebieskiego stanowi
zasadniczg wlasciwo$¢ spornego oznaczenia, a mianowicie jeden z jego ,najbardziej istotnych
elementéw”, wspomniana kombinacja koloréw stanowi zatem jedynie drugorzedny dowolny element.
Jak wspomniano za§ w pkt 62 powyzej, istnienie jednego lub kilku drugorzednych dowolnych
elementow nie wyklucza zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyzej wymienionego rozporzadzenia
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(zob. takze podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego,
T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 86 i przytoczone tam orzecznictwo). Nalezy zatem
oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym wspomniana kombinacja koloréw stanowi niebagatelny
element spornego oznaczenia, ktéry nie ma charakteru funkcjonalnego.

Po drugie, co sie tyczy argumentu skarzacej, w ktérym zarzuca ona Izbie Odwolawczej brak
uwzglednienia ksztaltu skrzynki modulu uszczelniajacego i koloru niebieskiego, ktére zdaniem
skarzacej rowniez stanowia zasadnicze wlasciwosci spornego oznaczenia, nalezy przypomnie¢, jak
stwierdzono w pkt 65 powyzej, ze — pomimo iz Izba Odwotawcza btednie wykluczyta te dwa elementy
ze wzgledu na to, ze chodzi o ,elementy wylacznie nieodrdzniajace” — skarzaca nie wykazata jednak
swego twierdzenia, zgodnie z ktérym te dwa elementy nalezy uznac¢ za zasadnicze wlasciwosci spornego
oznaczenia. Argument ten nalezy zatem oddalié.

A zatem ze wzgledu na to, ze zaden z przedstawionych przez skarzaca argumentéw nie umozliwia
podwazenia stwierdzenia Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym koncentryczne kregi stanowia jedyna
zasadnicza wlasciwos$¢ spornego oznaczenia, nalezy oddali¢ argument skarzacej dotyczacy tego, ze Izba
Odwotawcza nie zidentyfikowata prawidlowo zasadniczych wlasciwosci wspomnianego oznaczenia.

W trzeciej kolejnosci, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy nie
obejmuje wlasciwosci niezbednych i koniecznych dla funkcjonowania i uzywania rozpatrywanego
towaru, takich jak linia rozgraniczajaca, tréjwymiarowy prostokatny ksztalt i odklejane warstwy
towaru, bez ktérych zamierzony efekt techniczny nie moze zosta¢ uzyskany (zob. pkt 23 powyzej),
nalezy przede wszystkim wskazaé, ze aby mozna bylo zastosowa¢ bezwzgledna podstawe odmowy
rejestracji wskazana w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001, wystarcza, ze zasadnicze
wlasciwosci ksztaltu maja cechy majace powodowac¢ skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajace
do uzyskania zamierzonego efektu technicznego — tak ze sa one uwarunkowane efektem technicznym
(zob. podobnie wyrok z dnia 12 listopada 2008 r., Czerwony klocek Lego, T-270/06, EU:T:2008:483,
pkt 39).

Ponadto nalezy takze przypomnie¢, iz w pkt 48 powyzej wykazano, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia 2017/1001 moze mie¢ zastosowanie do spornego oznaczenia, ktére stanowi
dwuwymiarowe przedstawienie przedniej powierzchni modulu uszczelniajacego.

Mozna zatem wywie$¢ z powyzszego, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia 2017/1001 ma
zastosowanie do oznaczenia, ktére nie obejmuje w calo$ci najmniejszych wlasciwosci rozpatrywanego
towaru, co ma miejsce w szczegdlnosci w wypadku, takim jak w niniejszej sprawie, gdy oznaczenie
stanowi dwuwymiarowe przedstawienie ksztaltu tréjwymiarowego — pod warunkiem ze wykazano, iz
zasadnicze wlasciwo$ci wspomnianego oznaczenia maja przynajmniej cechy majace powodowac skutki
na plaszczyznie technicznej, wystarczajace do uzyskania zamierzonego efektu technicznego.

Powyzsze rozwazanie prowadzi zatem do zbadania w pierwszej kolejnosci, czy koncentryczne kregi —
w zakresie, w jakim stanowia one jedyna zasadnicza wlasciwo$¢ spornego oznaczenia — stuza
spelnianiu funkcji technicznej rozpatrywanego towaru, a nastepnie w drugiej kolejnosci, czy maja one
cechy majace powodowaé skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajace do uzyskania
zamierzonego efektu technicznego.

Po pierwsze, co sie tyczy kwestii, czy koncentryczne kregi stuza spelnianiu funkcji technicznej, nalezy
przede wszystkim przypomnie¢, iz w pkt 44 powyzej wykazano w szczegélnosci — jak w pkt 28
zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzila Izba Odwolawcza — ze koncentryczne kregi spornego znaku
towarowego przedstawiaja koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniajace modulu uszczelniajacego,
poniewaz stanowia one ,widoczna konsekwencje »wielo$ci« warstw, jakie nalezy $ciagnac”, i ze kazda
z nich odpowiada ,poprzecznemu widokowi warstwy podlegajacej $ciagnieciu”.

14 ECLL:EU:T:2019:674
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Nastepnie nalezy przypomnie¢, ze z opisu modulu uszczelniajacego ukazanego w pkt 23-25
zaskarzonej decyzji wynika, ze wynalazek ,utworzony z uszczelniacza »przecinajacego lub
przechodzacego«, stanowi metode zapewniajaca uszczelnione dopasowanie w celu bezpiecznego
umieszczenia kabla, tuby lub drutu”, ze ,[w]ewnetrzne okragle podluzne wydrazenie jest utworzone
z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych”, ze ,[w]arstwy sa odklejane az do osiggniecia
$rednicy prawidlowej dla umieszczenia kabla”, ze wynalazek jest ,rozwigzaniem opartym na modutach
z kauczuku utworzonych z warstw usuwalnych” i ,umozliwia doskonala szczelno$¢, bez wzgledu na
zewnetrzne rozmiary kabla lub rury”.

A zatem majac na wzgledzie wyzej wymieniony opis modulu uszczelniajacego, nalezy takze stwierdzi,
ze koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniajace, przedstawione za pomoca koncentrycznych kregéw
spornego znaku towarowego, stuza spelnianiu funkcji technicznej rozpatrywanego towaru,
a mianowicie funkcji zwiazanej z ich odklejaniem ,az do osiagniecia $rednicy prawidlowej dla
umieszczenia kabla”.

Po drugie, co si¢ tyczy kwestii, czy koncentryczne kregi — w zakresie, w jakim przedstawiaja one
koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniajace modulu uszczelniajacego — maja cechy majace
powodowac¢ skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajace do uzyskania zamierzonego efektu
technicznego, nalezy przede wszystkim wskaza¢, ze ze wspomnianego w pkt 80 powyzej opisu wynika,
ze zamierzonym efektem technicznym modulu uszczelniajacego jest zapewnienie ,uszczelnionego
dopasowania w celu bezpiecznego umieszczenia kabla, tuby lub drutu” oraz umozliwienie ,doskonatej
szczelnosci, bez wzgledu na zewnetrzne rozmiary kabla lub rury”. Z opisu tego wynika takze, ze 6w
efekt techniczny uzyskuje sie dokladnie poprzez odklejanie warstw usuwalnych, poniewaz wskazano
w nim, ze ,warstwy s odklejane az do osiagniecia $rednicy prawidlowej dla umieszczenia kabla”.

Potwierdza to katalog towaréw skarzacej, w ktérym specjalnie wskazano, ze rozpatrywany towar jest
»oparty na obieranych warstwach”, wykazujac w ten sposdb, ze koncentryczne usuwalne warstwy
uszczelniajace stanowia gléwny pomyst techniczny, na ktérym oparto modul uszczelniajacy — co
opisano w spornym znaku towarowym, przedstawiajac przednia powierzchnie modulu
uszczelniajacego, ktéra stanowi, ponadto, jedyny wizerunek wspomnianego modulu uwidoczniajacy
koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniajace i umozliwiajacy w ten sposéb zrozumienie metody, na
jakiej oparto modul, w celu uzyskania zamierzonego efektu technicznego, a mianowicie ,doci$nigetego
dopasowania” i ,doskonatej szczelnos$ci, bez wzgledu na zewnetrzne rozmiary kabla lub rury”.

Ponadto, jak w pkt 35 zaskarzonej decyzji slusznie wskazala Izba Odwotawcza, aby uszczelniacz
modulu uszczelniajacego funkcjonowal, powinien w szczegdlnosci mie¢ ksztalt ukazany w spornym
znaku towarowym. Przekrdj poprzeczny powinien bowiem by¢ okragly, poniewaz przekrdj poprzeczny
elementéw umieszczanych w module uszczelniajacym, a mianowicie kabla, drutu lub tuby, takze
ogdlnie taki jest, a warstwy powinny by¢ koncentryczne, tak aby mozna bylo je usuwa¢ jedna po
drugiej — az do uzyskania zamierzonej $rednicy wydrazenia.

Majac na wzgledzie funkcje techniczna koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniajacych
i zamierzony efekt techniczny zwigzany z modutem uszczelniajagcym — opisane w pkt 81-84 powyzej —
nalezy stwierdzi¢, ze zasadnicza wlasciwos$¢ rozpatrywanego ksztaltu, ktéry odpowiada koncentrycznym
kregom przedstawiajacym warstwy koncentryczne usuwalne modutu uszczelniajacego, ma cechy majace
powodowaé skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajace do uzyskania zamierzonego efektu
technicznego w zakresie, w jakim ,uszczelnione dopasowanie w celu bezpiecznego umieszczenia kabla,
tuby lub drutu” i ,doskonaly szczelno$¢, bez wzgledu na zewnetrzne rozmiary kabla lub rury”, uzyskuje
sie wlasnie poprzez $ciagniecie usuwalnych warstw koncentrycznych az do osiagniecia S$rednicy
prawidiowej dla umieszczenia kabla, a takze ze koncentryczne kregi przedstawiajace koncentryczne
usuwalne warstwy uszczelniajace modulu uszczelniajacego stanowia niezbedna wlasciwo$¢ wynalazku,
poniewaz sa gléwnym pomystem technicznym, na ktérym oparto rozpatrywany towar — jak w pkt 39
zaskarzonej decyzji stusznie wskazata Izba Odwotawcza.
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W konsekwencji w pkt 45 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie podkreslita, ze ,przednia
koncowka powierzchni ukazujaca jasno strukture koncentrycznego kregu zawiera - przy
uwzglednieniu rozpatrywanych towaréw — wszelkie istotne wskazania niezbedne do uzyskania
zamierzonego rezultatu technicznego”, ze ,[pJomimo iz rzeczywisty towar, o trzech wymiarach, jest
gleboki, jego gleboko$¢ sie nie zmienia”, ze ,[k]azde wybrane losowo poprzeczne rozciecie na calej
dlugosci wykazuje identyczna strukture”, a takze ze ,[pJomimo iz pozostale Sciany modulu nie sa
widoczne, nie ma to znaczenia, gdyz nie przenosza one zadnej informacji technicznej istotnej dla
funkcji znaku towarowego”.

Argumenty skarzacej nie moga podwazy¢ powyzszego wniosku.

Przede wszystkim, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy nie
obejmuje linii rozgraniczajacej i tréjwymiarowego prostokatnego ksztaltu, ktére sa wiasciwosciami
koniecznymi dla uzywania i funkcjonowania rozpatrywanego towaru, bez ktérych zamierzony
w ramach modulu uszczelniajacego efekt techniczny nie moze zosta¢ uzyskany, nalezy stwierdzi¢, ze
skarzaca nie wykazala twierdzenia, zgodnie z ktérym okolicznos$¢, ze rozpatrywany towar moze by¢
podzielony na dwie polowy i ze ma ksztalt prostokatny, stanowi ,absolutnie niezbedny warunek”
uzyskania zamierzonego efektu technicznego — jak wspomniano w pkt 82 powyzej. Argument ten
nalezy zatem oddali¢.

Nastepnie, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym, po pierwsze, wlasciwosci modulu
uszczelniajacego, ktérych nie ukazano w spornym znaku towarowym, a mianowicie linia
rozgraniczajaca i tréjwymiarowy prostokatny ksztalt, moga by¢ ukazane w towarach konkurentéw
o odmiennym wzornictwie oraz, po drugie, na rynku istnieja inne rozwiazania dotyczace uszczelniania,
dla ktérych zastosowania takie konkretne rozwiazanie techniczne nie jest nawet niezbedne, nalezy
przypomnieé, ze w orzecznictwie dotyczacym art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001
uscislono, ze przestanka niezbednosci nie oznacza, ze dany ksztalt musi by¢ jedynym umozliwiajacym
uzyskanie danego efektu technicznego. Jest prawda, jak podkresla skarzaca, ze w niektérych
wypadkach efekt techniczny moze zosta¢ osiagniety poprzez zastosowanie rdéznych rozwiazan.
Natomiast wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, sama ta okoliczno$¢ nie oznacza, ze rejestracja
rozpatrywanego ksztaltu jako znaku towarowego nie wplynie na dostepno$¢ dla innych
przedsiebiorcéw rozwiazania technicznego, ktérego ksztalt ten jest wyrazem. W tym wzgledzie nalezy
wskaza¢, ze rejestracja w charakterze znaku towarowego ksztaltu towaru, ktéry ma wylacznie
funkcjonalny charakter, moze umozliwi¢ wlascicielowi tego znaku towarowego zakazanie uzywania
przez inne przedsiebiorstwa zaréwno tego ksztaltu, jak i ksztaltéw podobnych. W takim wypadku
mogloby sie okaza¢, ze réwniez duza liczba ksztaltéw zamiennych stalaby sie niedostepna dla
konkurentéw wspomnianego wlasciciela (zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra
transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nastepnie, co sie tyczy twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym nie istnieje ryzyko naruszenia
konkurencji, poniewaz na rynku istnieja liczne dostgpne kombinacje koloréw poza kombinacja
uzywana przez skarzaca, co wykazuje zgloszony przez interwenienta znak towarowy stanowiacy
przedmiot decyzji Wydzialu Sprzeciwéw B 3035 519 z dnia 22 lutego 2019 r., nalezy przypomnie¢, ze
rozstrzygniecie kwestii, czy dane oznaczenie zawiera element ozdobny lub fantazyjny odgrywajacy
istotna role, ma na celu umozliwienie ustalenia, czy przedsigbiorstwa konkurencyjne beda mialy tatwy
dostep do alternatywnych ksztaltéw o rownowaznej funkcjonalnosci — w zwiazku z czym nie istnieje
ryzyko naruszenia dostepnosci rozwigzania technicznego. W zakresie, w jakim w pkt 72 powyzej
stwierdzono za$, ze kombinacja koloréw czarnego i niebieskiego stanowi drugorzedny dowolny
element — a nie zasadniczy element dekoracyjny, co umozliwialoby wylaczenie zastosowania art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 - nalezy oddali¢ argument skarzacej, zgodnie
z ktérym ze wzgledu na istnienie licznych kombinacji koloréw nie istnieje ryzyko naruszenia
konkurencji, poniewaz rozpatrywana kombinacja koloréw odgrywa jedynie drugorzedna role
w zakresie uniemozliwienia przedsiebiorstwom konkurencyjnym latwego dostepu do alternatywnych
ksztaltow o réownowaznej funkcjonalnosci.
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Ponadto okolicznos¢, ze w decyzji B 3035 519 z dnia 22 lutego 2019 r. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzit
brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w wypadku zgloszonego przez interwenienta znaku
towarowego i wczesniejszych znakéw towarowych skarzacej — w szczegdlnosci przy uwzglednieniu
réznic koloréw — réwniez nie jest istotna dla stwierdzenia braku ryzyka naruszenia konkurencji,
poniewaz art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 chroni interes ogélny odmienny od interesu
lezacego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia. Artykul 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia 2017/1001 ma bowiem na celu ochrone podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka
jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy okreslenia pochodzenia towaru lub
ustugi oznaczonej znakiem towarowym, pozwalajac mu na odréznienie, bez ryzyka wprowadzenia
w blad, tego towaru lub uslugi od towaréw lub ustug majacych inne pochodzenie (zob. podobnie wyrok
z dnia 29 wrzes$nia 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo),
a nie zapobiezenie, tak jak art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001, uzywaniu przez
przedsiebiorstwa prawa znakéw towarowych w celu przedluzania, bez ograniczenia w czasie, okresu
waznoséci wylacznych praw dotyczacych rozwigzan technicznych. W konsekwencji ocene koloréw
danego oznaczenia przeprowadza sie w sposdb odmienny w ramach stosowania dwdch wyzej
wymienionych przepiséw.

A zatem ze wzgledu na to, iz z calosci powyzszych wywodéw wynika, ze wszystkie wskazane w art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 przestanki sa spelnione, a zaden argument skarzacej
nie moze podwazy¢ tego stwierdzenia, Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila w pkt 49 zaskarzonej
decyzji, ze rejestracja spornego znaku towarowego moze utrudni¢ w sposob nienalezyty konkurentom
wprowadzanie na rynek moduléw uszczelniajacych, ktérych funkcja opiera sie na usuwaniu warstw
koncentrycznych z cylindrycznego wydrazenia w celu zapewnienia stabilnego polaczenia z rurg, tubag,
drutem lub kablem, a takze ze na podstawie wyzej wymienionego przepisu nalezy uniewazni¢ prawo
do spornego znaku towarowego.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ jedyny zarzut skarzacej dotyczacy
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001 i, w konsekwencji, oddali¢ skarge
w calosci.

W tych okolicznos$ciach, a takze majac na wzgledzie zadanie interwenienta dotyczace oddalenia skargi
przez Sad (zob. pkt 15 i 16 powyzej), nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie zarzutéw
podniesionych przez interwenienta positkowo, dotyczacych w istocie tego, ze prawo do spornego
znaku towarowego nalezy uniewazni¢ z innych wzgledéw niz wskazane w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia 2017/1001 — a mianowicie ze wzgledéw wskazanych w art. 7 ust. 1 lit. b) i d)
wspomnianego rozporzadzenia oraz w art. 59 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W przedmiocie kosztéw

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

Poniewaz skarzaca przegrata sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem EUIPO — obciazy¢ ja poniesionymi

przez nie kosztami. Interwenient, ktéry nie przedstawil zadania w tym zakresie, pokrywa wlasne
koszty.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Roxtec AB pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Urzad Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO).

3) Wallmax Srl pokrywa wlasne koszty.
Prek Buttigieg Berke
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 wrze$nia 2019 r.

Podpisy
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