BANG & OLUFSEN PRZECIWKO OHIM (PRZEDSTAWIENIE GEOSNIKA)

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 6 pazdziernika 2011 r.*

W sprawie T-508/08

Bang & Olufsen A/S, z siedziba w Struer (Dania), reprezentowana przez adwokatéw
poczatkowo przez K. Wallberga, a nastepnie przez J. Glaesela,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa oraz G. Schneidera, dziataja-
cych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
10 wrzesnia 2008 r. (sprawa R 497/2005-1), dotyczaca zgloszenia do rejestracji jako
wspdlnotowego znaku towarowego tréjwymiarowego oznaczenia przedstawiajacego
gloénik,

* Jezyk postepowania: angielski.
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SAD (6sma izba),

w sktadzie: L. Truchot, prezes, E. Martins Ribeiro i H. Kanninen (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 24 listopada 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
8 kwietnia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 kwietnia 2011 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 17 wrze$nia 2003 r. skarzaca Bang & Olufsen A/S wystapila do Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o reje-
stracje wspdlnotowego znaku towarowego, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowe-
go (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) z pézn. zm. [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U.L 78, s. 1)].
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2 Zgloszonym do rejestracji znakiem towarowym jest przedstawione ponizej tréjwy-
miarowe oznaczenie:

3 Towary objete zgloszeniem znaku towarowego naleza do klas 9 i 20 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw re-
jestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowia-
daja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,Urzadzenia i przyrzady elektryczne i elektroniczne do analogicznego,
numerycznego lub optycznego odbioru sygnatéw dzwiekowych, ich przetwarza-
nia, odtwarzania, regulacji i dystrybucji; glo$niki”;

— klasa 20: ,,Meble hi-fi".
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Decyzja z dnia 1 marca 2005 r. ekspert, na podstawie art. 38 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 37 rozporzadzenia nr 207/2009), odrzucil zgloszenie do rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich wymienionych
w poprzednim punkcie towaréw po uprzednim ustaleniu, ze zgltoszony znak towa-
rowy objety byt podstawa odmowy rejestracji, o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009).
Stwierdzil on zasadniczo, ze zgloszony znak towarowy byl pozbawiony charakteru
odrdzniajacego i ze nie uzyskal on charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywa-
nia zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporzadze-
nia nr 207/2009).

W dniu 27 kwietnia 2005 r. skarzaca odwotala sie od decyzji eksperta do OHIM na
podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009).

Decyzja z dnia 22 wrzeénia 2005 r. Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwo-
tanie, uzasadniajac to w ten sposdb, ze art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stoi
na przeszkodzie rejestracji rozpatrywanego oznaczenia, z uwagi na to, ze jest ono po-
zbawione samoistnego charakteru odrézniajacego. Izba Odwotawcza stwierdzila, ze
cho¢ stanowiacy zgloszony znak towarowy ksztalt towaru, zainspirowany zasadniczo
wzgledami estetycznymi, wykazuje nietypowe wlasciwosci, skarzaca nie wykazata, by
mial on charakter odrézniajacy i by w odczuciu docelowych konsumentéw spetniat
funkcje znaku towarowego.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 29 grudnia 2005 r. skarzaca wniosta
skarge zarejestrowana pod sygnatura T-460/05 majaca na celu stwierdzenie niewaz-
nosci rzeczonej decyzji i oparta na dwdch zarzutach dotyczacych odpowiednio na-
ruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94. Skarzaca podkre-
$lita zwlaszcza, ze Izba Odwolawcza nie rozpatrzyla jej zgloszenia na podstawie tego
ostatniego przepisu.
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Decyzja z dnia 24 lutego 2006 r. Izba Odwolawcza dokonala sprostowania swej decyzji
z dnia 22 wrzes$nia 2005 r. w drodze poprawki. Zaznaczyla ona, iz dopuscita sie oczy-
wistego btedu polegajacego nierozpatrzeniu zgloszenia do rejestracji na podstawie
art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94. Izba Odwolawcza uznala, Ze tego rodzaju btad
objety jest zakresem stosowania zasady 53 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95
z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1)
i rozpatrzyla to zgloszenie na podstawie tej zasady. W konsekwencji Izba Odwotaw-
cza dokonala sprostowania swej decyzji z dnia 22 wrze$nia 2005 r., stwierdzajac, ze
zgloszenie do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 podlega
réwniez odrzuceniu, ze wzgledu na to, ze przedstawione przez skarzaca dowody nie
sa wystarczajace, by wykaza¢ istnienie uzyskanego w drodze uzywania charakteru
odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego.

Skarzaca przedstawila swoje uwagi w przedmiocie tresci poprawki pismem zlozonym
w sekretariacie Sgdu w dniu 3 maja 2006 r.

Wyrokiem z dnia 10 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-460/05 Bang & Olufsen przeciwko
OHIM (Ksztalt glosnika) Sad uwzglednit skarge skarzacej opierajac sie na zarzucie
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W pierwszej kolejnos$ci Sad przypomnial argumenty wysuniete przez kazda ze stron
i w zwigzku z tym podkreslit w pkt 24 wyroku, ze OHIM uwazal, ze nie byto pewno-
$ci, czy stanowisko zajete przez Izbe Odwotawcza byto prawidlowe, i w tym zakresie
OHIM domagat sie od Sadu ustalenia, czy ksztalt podyktowany zasadniczo wzgleda-
mi estetycznymi, ktéry jednak nie zwigksza znacznie wartosci towaru w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii)
rozporzadzenia nr 207/2009) i ktéry rézni sie istotnie od ksztaltu powszechnie wyko-
rzystywanego w obrocie, moze pelni¢ funkcje znaku towarowego.
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12 W drugiej kolejnosci Sad na etapie dokonywania oceny stwierdzil w pkt 40—45 swego
wyroku, co nastepuje:

»40.Analiza wszystkich wspomnianych wyzej elementéw wizualnych, ktére sktadaja

41.

42.

sie na zgloszony znak towarowy, pozwala stwierdzi¢, ze ksztalt znaku towaro-
wego jest rzeczywiscie specyficzny i nie moze by¢ uznany za calkiem zwyczajny.
Korpus glosnika tworzy stozek przypominajacy kredke lub piszczalke organows,
ktérej ostrze dotyka kwadratowej podstawy. Ponadto do jednego boku stozka
przymocowana jest dluga prostokatna ptyta, podkreslajaca wrazenie, ze caly cie-
zar tych polaczonych elementéw spoczywa wylacznie na ostrzu ledwie dotyka-
jacym kwadratowej podstawy. W ten sposéb polaczenie tych elementéw tworzy
nietypowy i dajacy sie tatwo zapamieta¢ wzér.

Wszystkie te cechy sprawiaja, ze zgloszony znak towarowy daleki jest od typo-
wych ksztaltéw towardéw tej samej kategorii, ktére mozna powszechnie znalez¢
w obrocie, a ktére zwykle posiadaja regularne linie przebiegajace pod katem pro-
stym. W tym wzgledzie w pkt 14 zaskarzonej decyzji stwierdzono zresztg, ze »nie
ma watpliwosci, iz zgloszony znak towarowy jest nietypowy pod pewnymi wzgle-
dami«. Dalej stwierdzono, ze:

»[...] w poréwnaniu z normalnym glo$nikiem jest on nadmiernie wysoki i waski.
Ponadto $rodek glosnika sklada sie — co nietypowe — z rury laczacej si¢ z od-
wréconym stozkiem. Wierzchotek stozka przymocowany jest do kwadratowej
podstawy.«

Dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze zgltoszony znak towarowy odbiega znaczaco od
zwyczajow wlasciwego sektora. Posiada on na tyle specyficzne i dowolne cechy, ze
sa one w stanie skupi¢ na sobie uwage przecietnego konsumenta i uwrazliwi¢ go
na ksztalty towaréw skarzacej. A zatem nie chodzi tu o jeden ze zwyklych ksztat-
téw towaréw danego sektora, ani tez o jego odmiane, lecz o ksztalt o szczeg6lnym
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wygladzie, ktéry — przy uwzglednieniu takze cato$ciowego wrazenia estetyczne-
go, jakie wywiera — moze skupic¢ na sobie uwage wiasciwego kregu odbiorcéw
i umozliwi¢ im odréznienie towaréw objetych zgloszeniem od towaréw o innym
pochodzeniu handlowym. [...]

43. Cho¢ szczegdblne lub oryginalne wlasciwosci nie stanowia warunku sine qua
non rejestracji, to jednak ich obecno$¢ moze nada¢ wymagany poziom charak-
teru odrézniajacego znakowi towarowemu, ktéry w przeciwnym razie bylby go
pozbawiony.

44. Jesli chodzi o argumentacje Izby Odwolawczej, zgodnie z ktéra ksztalt towaru
stanowiacy zgloszony znak towarowy nie moze wypetniaé roli znaku towarowego
wérod danych konsumentdw z uwagi na to, ze znak zainspirowany zostat zasad-
niczo wzgledami natury estetycznej (pkt 14—18 zaskarzonej decyzji), wystarczy
stwierdzi¢, ze jesli wlasciwy krag odbiorcéw postrzega oznaczenie jako wskazu-
jace na pochodzenie handlowe towaru lub ustugi, okolicznos¢, ze oznaczenie to
jednoczesnie pelni funkcje inna niz wskazanie pochodzenia handlowego, nie ma
wplywu na jego charakter odrdzniajacy. [...]

45. W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, Ze uznajac, iz zgloszony znak
towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajacego, Izba Odwolawcza naru-
szyla art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, z ktérego wynika, Ze wystarczy
minimum charakteru odrézniajacego, aby podstawa odmowy rejestracji okreslo-

”

na w tym przepisie nie znalazla zastosowania. [...]"

13 W dniu 19 listopada 2007 r. prezydium izb odwolawczych OHIM przydzielito po-
nownie sprawe Pierwszej Izbie Odwotawcze;j.
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Pismami z dnia 26 lutego i 22 kwietnia 2008 r. Izba Odwotawcza wezwata skarzaca
do przedstawienia uwag w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) roz-
porzadzenia nr 40/94 uscislajac, ze ksztalt, ktérego dotyczy zgloszenie moglby zostac
uznany za oznaczenie skladajgce sie wylacznie z ksztaltu zwiekszajacego znacznie
warto$¢ towaru.

Pismami z dnia 31 marca i 28 maja 2008 r. skarzgca przedstawila swe uwagi uznajac,
ze Izba Odwotawcza nie miata wlasciwosci, aby zbada¢ nowe bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji, poniewaz sprawa zostala jej ponownie przekazana przez Sad. Po-
nadto uwazala ona, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 mial zasto-
sowanie jedynie do przypadkdw, gdzie ksztalt towaru okresla wytacznie jego wartosc,
a nie woéwczas, jezeli jest on zasadniczo widziany jako wskaznik pochodzenia lub po
prostu jako jedna z wielu wlasciwo$ci mogacych wplyna¢ na wybér konsumenta.

Decyzja z dnia 10 wrze$nia 2008 r. (zwana dalej ,,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotawcza OHIM uchylifa decyzje eksperta z dnia 1 marca 2005 r., ze wzgledu
na to, ze orzeczono w niej, iz zgloszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru
odroézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Natomiast
Izba ta po pierwsze stwierdzila, ze jest wlasciwa do rozpatrzenia zgloszenia do reje-
stracji spornego oznaczenia w oparciu o inne bezwzgledne podstawy odmowy reje-
stracji, takie jak okreslona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz, po dru-
gie, odrzucila to zgloszenie uznajac, ze rozpatrywane oznaczenie sktada sie wylacznie
z ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron i postepowanie

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci pkt 2 sentencji zaskarzonej decyzji;
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— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. skarzaca przedstawita decyzje wydane przez
OHIM w trzech sprawach, z ktérych dwie byly juz wymienione w skardze i sa istotne
w odniesieniu do zgloszen do rejestracji wspélnotowego znaku towarowego dotycza-
cych tréjwymiarowych oznaczen. Skarzaca zaznaczyla, iz pragneta powotad sie na te
decyzje celem zilustrowania swego stanowiska. Przedstawila ona réwniez fragment
badan instytutu zwigzanego z prawem wspoélnotowych znakéw towarowych. Wezwa-
ny do wypowiedzenia sie w przedmiocie przedstawionych dokumentéw OHIM za-
znaczyl w trakcie rozprawy, Ze nie sprzeciwia sie ich dotaczeniu do akt sprawy.

Co do prawa

Tytutem wstepu nalezy podkresli¢, ze fragment badan instytutu przedlozony przez
skarzaca po raz pierwszy przed Sadem, jak zaznaczono to powyzej w pkt 19, zawiera
sformulowane przez tenze instytut propozycje majace na celu doprowadzenie w przy-
szto$ci do zmiany art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94. Bez potrzeby
wypowiadania sie w kwestii dopuszczalno$ci tego dokumentu, wystarczy stwierdzic,
ze nie posiada on zadnego znaczenia dla niniejszej sprawy.
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Ponadto OHIM podnosi, ze zalacznik A 4 do skargi, opinia prawna w przedmiocie
zastosowania art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 wydana przez osobe
trzecia do cel6w niniejszego postepowania, jest niedopuszczalna, poniewaz nie zosta-
ta jeszcze przedstawiona przed Izbg Odwotawczg.

Tego dokumentu, ktéry zostal przedstawiony po raz pierwszy przed Sadem, nie
mozna wzig¢ pod uwage. Skarga do Sadu ma bowiem na celu kontrole zgodnosci
z prawem decyzji izb odwotawczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009), a zatem zadaniem Sadu nie
jest ponowne badanie stanu faktycznego w §wietle dokumentéw przedstawionych po
raz pierwszy w postepowaniu przed nim. Nalezy zatem odrzuci¢ wyzej wspomniany
dokument bez koniecznosci badania jego sily dowodowej [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LT] Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. 11-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

W skardze skarzgca podnosi dwa zarzuty dotyczace odpowiednio naruszenia art. 63
ust. 6 rozporzadzenia nr 40/ 94 (obecnie art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009)
i naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu dotyczgcego naruszenia art. 63 ust. 6 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze w decyzji eksperta z dnia 1 marca 2005 r. i decyzji Izby Od-
wolawczej z dnia 22 wrzes$nia 2005 r. oraz ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Ksztalt
glosnika uznano juz, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 nie ma
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zastosowania do zgloszonego znaku towarowego. W tym wzgledzie uwaza ona
zwlaszcza, ze w omawianym wyroku Sad stwierdzil, ze wzgledy natury estetycznej
nie mialy nic wspdlnego z charakterem odrdzniajagcym zgloszonego znaku towaro-
wego. Skarzgca podnosi réwniez, ze w trakcie postepowania, ktére doprowadzilo do
wydania ww. wyroku w sprawie Ksztalt gtosnika, OHIM wyraznie utrzymywal, iz roz-
patrywane oznaczenie skladalo sie z ksztaltu zasadniczo zainspirowanego wzgledami
natury estetycznej, lecz ktéry nie zwiekszat znacznie warto$ci towaru w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94. Izba Odwolawcza nie powinna
byla zatem przystapi¢ do ponownej analizy opierajac sie na tym przepisie. W dodatku
skarzaca podnosi, ze OHIM zezwolil juz na rejestracje jako wspdlnotowych znakéw
towarowych tréjwymiarowych oznaczen o pewnym wzornictwie.

Positkowo, w przypadku gdy zostanie uznane, ze ani OHIM, ani Sad nie wypowie-
dzialy sie jeszcze w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzg-
dzenia nr 40/94 do niniejszej sprawy, skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza powinna
zastosowa¢ ww. w pkt 10 wyrok w sprawie Ksztalt glosnika przystepujac jedynie do
rejestracji zgloszonego znaku towarowego, bez mozliwosci podniesienia innej bez-
wzglednej podstawy odmowy rejestracji. Zadne uregulowanie nie przewiduje, ze
w przypadku takim jak w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza moze ponownie roz-
patrzy¢ zgloszenie do rejestracji znaku towarowego w oparciu o nowe bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji. Tego typu analiza nie jest ponadto mozliwa w $wietle
orzecznictwa, poniewaz orzecznictwo przytaczane w zaskarzonej decyzji nie odnosi
sie do zastosowania art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94. Na bezwzgledna podsta-
we odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) nalezato si¢ powola¢ na poczatku
postepowania, podobnie jak na wszystkie inne bezwzgledne podstawy odmowy reje-
stracji. Na poparcie swej argumentacji skarzaca wysuwa rowniez art. 1d ust. 1 rozpo-
rzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego regulamin
wewnetrzny izb odwolawczych OHIM (Dz.U. L 28, s. 11) zmienionego rozporzadze-
niem Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 360, s. 8).
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Wreszcie, powolujac sie na wyrok Trybunalu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C-299/99 Philips (Rec. s. I-5475) i z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach potaczonych
C-53/01 do C-55/01 Linde i in. (Rec. s. I-3161), skarzaca dodaje, ze poniewaz pod-
stawa przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi
wstepna przeszkode mogaca uniemozliwié rejestracje oznaczenia i nie powolano si¢
na nia przed rozpatrzeniem podstawy przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozpo-
rzadzenia w zwiagzku ze zgloszeniem tego znaku towarowego do rejestracji, nie moz-
na jej juz rozpatrywac ani opierajac sie na niej przeciwstawiac sie temu zgloszeniu do
rejestracji.

OHIM podwaza zasadno$¢ zarzutu wysunietego przez skarzaca.

Ocena Sadu

Nalezy od razu podkresli¢, ze ani ekspert w swej decyzji z dnia 1 marca 2005 r., ani
Izba Odwotawcza w swej decyzji z dnia 22 wrze$nia nie wypowiedzieli sie¢ w kwestii
zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 do zgloszonego
znaku towarowego. Podobnie w ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Ksztalt glosnika,
a zwlaszcza w pkt 40—45 tego wyroku Sad orzek! jedynie w kwestii charakteru odréz-
niajacego rozpatrywanego oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 40/94. Sad nie wypowiedzial sie¢ w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 do omawianego oznaczenia.

Nie jest zatem zasadny argument skarzacej, w mysl ktérego Izba Odwotawcza nie
mogla zbada¢ zgloszonego znaku towarowego w $wietle tego przepisu, z tego wzgle-
du ze kwestia zastosowania tego przepisu do wyzej wymienionego znaku towarowego
zostala juz rozstrzygnieta w omawianym wyroku.
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Nalezy przypomnie¢, ze w ramach skargi wniesionej do sadu Unii Europejskiej na
decyzje izby odwolawczej OHIM, do tego ostatniego nalezy zgodnie z art. 233 WE
i art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 podjecie niezbednych $rodkéw w celu zasto-
sowania si¢ do wydanego przez sad Unii orzeczenia stwierdzajacego niewaznos¢ tej
decyzji.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, rola Sadu nie jest wydawanie nakazéw wobec
OHIM, a na tym ostatnim spoczywa obowiazek wyciagniecia odpowiednich konse-
kwencji z sentencji oraz uzasadnienia wyroku Sadu [wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia
2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Gi-
roform), Rec. s. 1I-433, pkt 33; z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie T-441/05 IVG
Immobilen przeciwko OHIM (I) (Zb.Orz. s. 11-1937, pkt 13].

W tym kontekscie, art. 1 d ust. 1 rozporzadzenia nr 216/96 ze zmianami przewiduje,
co sie tyczy przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w nastepstwie wyroku
sadu Unii, ze jezeli, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94, $rodki niezbed-
ne dla wykonania wyroku sadu Unii uniewazniajacego w calosci lub w czesci decyzje
izby odwolawczej lub Wielkiej 1zby OHIM obejmuja ponowne rozpatrzenie przez
izby odwotawcze sprawy, ktéra byla przedmiotem tej decyzji, Prezydium decyduje,
czy sprawa ma by¢ przekazana do izby, ktéra wydala te decyzje, do innej izby czy do
Wielkiej Izby OHIM.

W tym wzgledzie, przy zalozeniu, ze w przeciwienistwie do tego, co orzekt OHIM, Sad
uzna, ze oznaczenie bedace przedmiotem zgloszenia wspdlnotowego znaku towaro-
wego nie jest objete jedna z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, o ktérych
mowa w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzenie przez Sad niewazno-
$ci decyzji OHIM, w ktérej odmoéwiono rejestracji omawianego znaku towarowego
z koniecznosci doprowadzi OHIM, ktéry jest zobowigzany do wyciagniecia konse-
kwencji z sentencji i uzasadnienia wyroku Sadu, do ponownego wszczecia postepo-
wania w przedmiocie rozpatrzenia zgloszenia spornego znaku towarowego i odrzu-
cenia tego zgloszenia, jezeli uzna on, zZe rozpatrywane oznaczenie jest objete inna
bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji, o ktérej mowa w tym samym przepisie
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 18 pazdziernika 2007 r. w sprawie T-28/05 Ekabe
International przeciwko OHIM - Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Zb.Orz.
s. 1[1-4307, pkt 50].
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Na podstawie bowiem art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009), OHIM podczas rozpatrywania bezwzglednych pod-
staw odmowy rejestracji ma obowiazek zbadania z urzedu okolicznosci faktycznych,
ktére moga doprowadzi¢ do zastosowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestra-
cji. Jezeli OHIM stwierdzi istnienie faktéw uzasadniajacych zastosowanie bezwzgled-
nej podstawy odmowy rejestracji, jest on wéwczas zobowiazany do poinformowania
o tym zglaszajacego oraz do umozliwienia mu wycofania lub zmiany zgloszenia lub
przedstawienia uwag zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 37
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009) [wyroki Sadu z dnia 15 marca 2006 r., w spra-
wie T-129/04 Develey przeciwko OHIM (Ksztalt butelki z tworzywa sztucznego),
Zb.Orz. s. 11-811, pkt 16 i 17; z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-302/06 Hartmann
przeciwko (E), pkt 42].

Nalezy doda¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do tego, aby oznaczenie nie
moglo zostac zarejestrowane jako wspolnotowy znak towarowy wystarczy, ze wystapi
jedna z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 roz-
porzadzenia nr 40/94 [zob. wyroki: Trybunalu z dnia 19 wrze$nia 2002 r. w sprawie
C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 29; Sadu z dnia 6 listopada
2007 r. w sprawie T-28/06 RheinfelsQuellen H. Hévelmann przeciwko OHIM (VOM
URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Zb.Orz. s. 11-4413, pkt 43 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W niniejszej sprawie, ww. w pkt 10 wyrokiem w sprawie Ksztalt gtosnika Sad stwier-
dzil niewaznos¢ decyzji z dnia 22 wrze$nia 2005 r. z przyczyn podkreslonych w pkt 12
niniejszego wyroku. Wyciagajac konsekwencje z tego wyroku w pkt 1 sentencji za-
skarzonej decyzji Izba Odwotawcza uchylila decyzje eksperta z dnia 1 marca 2005 r.,
ze wzgledu na to, ze ten ostatni orzekl, ze zgloszony znak towarowy jest pozbawiony
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Ponadto uznajac, iz moze wystapi¢ ryzyko objecia przedstawionego przez skarzaca
zgloszenia do rejestracji inng bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji wymienio-
ng w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, Izba Odwotawcza stusznie przystapita do
rozpatrzenia na nowo tego zgloszenia.
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Niemniej jednak skarzgca utrzymuje, ze nie mozna juz zastosowaé bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94
w konteks$cie przeprowadzonej przez OHIM nowej analizy, poniewaz jej zdaniem
podstawe te nalezalo rozpatrzy¢ na samym poczatku postepowania przed rozpatrze-
niem podstawy, o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W tym wzgledzie nalezy zaznaczy¢, ze art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wymie-
nia rézne bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, ktére mozna zastosowac w celu
sprzeciwienia sie rejestracji zgloszonego znaku towarowego bez wyszczegdlniania
jednak porzadku, w jakim podstawy te powinny by¢ rozpatrzone.

W dodatku, w przeciwienistwie do tego, co utrzymuje skarzaca, z ww. w pkt 26 wyro-
kéw w sprawie Philips i Linde i in. nie wynika, aby przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94 bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji stano-
wila podstawe, ktéra nalezy rozpatrzy¢ przed podstawa okreslong w art. 7 ust. 1 lit. b)
tego rozporzadzenia.

W ww. w pkt 26 wyroku w sprawie Linde i in. (pkt 67) Trybunal podkreslit zwtaszcza,
ze z art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 przepis zasadniczo identyczny z art. 7
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94) wyraznie wynika, Zze kazda z wymienionych w tym
przepisie podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna od pozostatych i wymaga od-
dzielnego rozpatrzenia.

W ww. w pkt 26 wyrokach w sprawie Philips i Linde i in. Trybunal orzekl, ze po-
niewaz art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104 jest wstepna przeszkoda mogaca unie-
mozliwi¢ rejestracje oznaczenia skladajacego sie wylacznie z ksztaltu towaru, z tego
wynika, Ze tego typu oznaczenie nie moze zostac zarejestrowane jako znak towarowy,
jezeli spelnione jest jedno z kryteriéw wymienionych w tym przepisie (ww. wyrok
w sprawie Linde i in., pkt 44). Trybunat dodal, ze takie oznaczenie nie moze nigdy
uzyska¢ charakteru odrézniajacego w nastepstwie jego uzywania w rozumieniu art. 3
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ust. 3 omawianego przepisu (wymieniony powyzej w pkt 26 wyrok w sprawie Philips,
pkt 74—76 i ww. w pkt 26 wyrok w sprawie Linde i in., pkt 44).

Poniewaz art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/04 sa zasadniczo identyczne
z art. 7 ust. 1 lit. e) i art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, z ww. w pkt 26 wyrokdéw
w sprawach Philips i Linde i in. wynika, Ze oznaczenie objete art. 7 ust. 1 lit. ) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 nie moze nigdy uzyskac¢ charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia w nastepstwie jego uzywania, podczas gdy ta mozli-
wo$¢ istnieje zgodnie z tym ostatnim przepisem w odniesieniu do oznaczeni objetych
podstawami odmowy rejestracji przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 oraz art. 7 ust. 1 lit. ¢) i lit. d) tego rozporzadzenia (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c)
i lit. d) rozporzadzenia nr 207/2009).

W konsekwencji, jezeli badanie oznaczenia w $wietle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadze-
nia nr 40/94 prowadzi do stwierdzenia, ze spelnione jest jedno z kryteriéw wymie-
nionych w tym przepisie, to zwalnia ono z badania tego samego oznaczenia w $wietle
art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia, z tego wzgledu, ze w tym przypadku jest wyraz-
nie niemozliwa rejestracja tego oznaczenia (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia
20 wrzesnia 2007 r. w sprawie C-371/06 Benetton Group, Zb.Orz. s. [-7709, pkt 26).
Zwolnienie to wyjasnia korzy$¢ przystapienia do wczesniejszego zbadania oznaczenia
w $wietle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 40/94, w ktérym to przypadku mozliwe
jest zastosowanie kilku podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1,
chociaz tego typu zwolnienia nie mozna interpretowac jako oznaczajacego obowig-
zek wczesniejszego zbadania tego oznaczenia w $wietle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporza-
dzenia nr 40/94.

W niniejszej sprawie, mimo iz kwestia, czy rozpatrywany tutaj ksztalt glo$nika moze
w nastepstwie jego uzywania uzyskac¢ charakter odrézniajacy, byta przedmiotem de-
baty na etapie wydawania decyzji z dnia 22 wrze$nia 2005 r. oraz w ww. w pkt 10
postepowaniu, ktére zakonczylo sie wydaniem wyroku w sprawie Ksztalt glo$nika
w ramach rozpatrywania zastosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, nie
jest ona przedmiotem dyskusji w niniejszym postepowaniu.
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W tych okoliczno$ciach nie ma przyczyny, ktéra stataby na przeszkodzie rozpatrze-
niu przez Izbe Odwotawcza podstawy odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii)
rozporzadzenia nr 40/94 po uprzednim rozpatrzeniu podstawy z art. 7 ust. 1 lit. b)
tego rozporzadzenia, przy czym nalezy jeszcze raz przypomnieé, ze ta nowa analiza
nie ma zwigzku z kwestia, czy rozpatrywany ksztalt glosnika moze w nastepstwie jego
uzywania uzyskac¢ charakter odrézniajacy.

Izba Odwotawcza nie naruszyla zatem w zaden sposéb prawa w niniejszej sprawie,
przystepujac, po uprzednim dojsciu do wniosku, ze w tym przypadku moze miec za-
stosowanie nowa bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji, do badania oznaczenia
w $wietle podstawy z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94.

Jezeli chodzi o argument skarzacej, w mysl ktérego OHIM zezwolil juz na rejestra-
cje jako wspolnotowych znakéw towarowych tréjwymiarowych oznaczen o pewnym
wzornictwie, skarzaca, jak zaznaczono powyzej w pkt 19, przedstawila decyzje wyda-
ne przez OHIM, lecz jej argument nie moze zosta¢ uwzgledniony.

Nalezy bowiem przypomnie¢, ze wydawanie przez izby odwotawcze na mocy roz-
porzadzenia nr 40/94 decyzji dotyczacych rejestracji oznaczenia jako wspélnotowe-
go znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnien
dyskrecjonalnych. Tak wiec mozliwos¢ rejestracji oznaczenia jako wspdélnotowego
znaku towarowego powinna by¢ oceniana wylacznie na podstawie tego rozporzadze-
nia, tak jak jest ono interpretowane przez sad Unii, a nie na podstawie wcze$niejszej
praktyki OHIM [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber
przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. I1-1927,
pkt 45 oraz przytoczone tam orzecznictwo].

Wreszcie, jezeli chodzi o argument skarzacej, w mysl ktérego OHIM uznal juz przed
Sadem w kontek$cie postepowania, ktére zakoriczylo sie wydaniem ww. w pkt 10 wy-
roku w sprawie Ksztalt glosnika, ze rozpatrywane w niniejszej sprawie oznaczenie
nie moze wchodzi¢ w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia
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nr 40/94, nalezy przypomnie¢, iz majac na uwadze niezawislo$¢ przewodniczgcego
i cztonkéw izb odwolawczych OHIM ustanowiona w art. 131 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 136 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009) nie sq oni zwigzani
stanowiskiem zajetym przez OHIM w sporze toczacym sie przed sagdem Unii [wyrok
Sadu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-402/07 Kaul przeciwko OHIM - Bayer
(ARCOL), Zb.Orz. s. I11-737, pkt 99].

W konsekwencji Izba Odwotawcza nie byla zwiazana stanowiskiem zajetym przez
OHIM przed Sadem w przedmiocie wlasciwosci estetycznych rozpatrywanego w ni-
niejszej sprawie ksztaltu, jak zostato to podkreslone w pkt 24 ww. w pkt 10 wyroku
w sprawie Ksztalt gtosnika. Izba Odwotawcza nie miata zatem obowiazku przedsta-
wienia w zaskarzonej decyzji przyczyn, dla ktérych nie podziela ona tego stanowiska
(zob. analogicznie ww. w pkt 50 wyrok w sprawie ARCOL, pkt 100).

Z powyzszego wynika, ze zarzut dotyczacy naruszenia art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
nr 40/94 jest bezzasadny i nalezy go oddalic.

W przedmiocie zarzutu dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca przypomina geneze art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 40/94 i orzecz-
nictwo Trybunalu zgodnie z ktérym celem wymienionych w tym przepisie podstaw
odmowy rejestracji jest unikniecie tego, by ochrona prawa do znaku prowadzila do
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przyznania wlascicielowi znaku monopolu na rozwigzania techniczne lub wlasciwo-
$ci uzytkowe towaru, ktérych uzytkownik mégtby poszukiwaé w towarach konkuren-
cji (ww. w pkt. 26 wyrok w sprawie Philips, pkt 78). Jej zdaniem orzecznictwo to nie
dotyczy ksztaltow, ktére wchodzg w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii)
omawianego rozporzadzenia.

Utrzymuje ona, ze wykladni przepisu, o ktérym mowa, nalezy dokonywa¢ w spos6b
zawezajacy, gdyz stosuje on stowo ,wylacznie”. Jej zdaniem, znaczna warto$¢ towaru
powinna wyplywaé ze wszystkich elementéw jego ksztaltu, a jezeli warto$¢ towaru
wynika z innych elementéw niz ksztalt, elementy te musza by¢ wziete pod uwage.
Okoliczno$é, ze omawiany ksztalt posiada odrebny i szczegélny wyglad, ktéry moze
przyczyni¢ sie do tego, ze towar staje si¢ bardziej atrakcyjny i o wigkszej warto-
$ci w oczach konsumenta nie wystarczy do tego, aby zastosowac¢ art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94.

Jezeli chodzi o warto$¢ rozpatrywanego towaru skarzaca utrzymuje przede wszyst-
kim, ze w sektorze jej dzialalnosci elementy inne niz ksztalt sa brane pod uwage przez
konsumenta, a mianowicie funkcyjne wtasciwosci towaru, jego marka i jego promo-
cja handlowa. Kwestionuje ona w tym zakresie zaskarzona decyzje, ze wzgledu na to,
ze w jej pkt 27 i 28 Izba Odwotawcza orzekla, ze wiedza, miedzy innymi na temat ja-
kosci dzwieku rozpatrywanego glosnika, jego sposobu komercjalizacji czy wizerunku
producenta, nie byla decydujaca.

Nastepnie warto$¢ towaru nie powinna dotyczy¢ kazdego ksztaltu o niezwyklym
wzornictwie, ktéry przyciaga uwage lub ktéry dyktuja wzgledy estetyczne, gdyz w ta-
kim przypadku jedynie towary o banalnych ksztaltach moglyby zostaé zarejestrowa-
ne jako wspdlnotowy znak towarowy. Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia
nr 40/94 dotyczy ksztaltéw takich jak bizuteria, rzezby lub inne dzieta sztuki w od-
niesieniu do ktérych wydaje sie naturalne, ze warto$¢ towaru zalezy w duzej mierze
od jego ksztaltu.
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Wreszcie sam fakt, ze ksztalt towaru, takiego jak glosnik, zostat zarejestrowany w kil-
ku panstwach cztonkowskich jako wzér i moze zostaé objety ochrona prawa autor-
skiego w Unii nie ma znaczenia dla kwestii, czy ksztalt ten moze réwniez zostac obje-
ty ochrona jako znak towarowy.

Jezeli chodzi o ksztalt rozpatrywanego w niniejszej sprawie towaru, skarzaca utrzy-
muje, ze dany konsument bedzie kierowal si¢ sposobem funkcjonowania lub wydaj-
no$cig towaru, a mianowicie wlasciwosciami technicznymi glo$nikéw, powszechna
znajomoscia i luksusowym charakterem marki Bang & Olufsen, promocja handlowa
towaru oraz jego wzornictwem.

OHIM kwestionuje zasadno$¢ zadania skarzacej.

Ocena Sadu

Ksztalt towaru figuruje posréd oznaczen, ktére moga tworzy¢ znak towarowy. Wyni-
ka to, w odniesieniu do wspdlnotowego znaku towarowego, z art. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 4 rozporzadzenia nr 207/209), zgodnie z ktérym wspdlnoto-
wy znak towarowy moze skladac sie z wszelkich oznaczen, ktére mozna przedstawic
w formie graficznej, na przyklad z wyrazéw, rysunkéw, ksztaltu towaréw lub ich opa-
kowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub
ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw (zob.
wyrok Trybunalu z dnia 14 wrze$nia 2010 r. w sprawie C-48/09 Lego Juris przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. 1-8403, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Jednakze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane
oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z ksztaltu wynikajacego z charakteru sa-
mych towardw, z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego lub
z ksztaltu zwiekszajacego znacznie wartos¢ towaru.

Zgodnie z orzecznictwem, kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji nalezy interpretowac¢ w Swietle interesu ogél-
nego chronionego przez kazda z nich (zob. ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris
przeciwko OHIM, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

W odniesieniu zatem do niektérych tréjwymiarowych oznaczen na ktére sktada sie
ksztalt towaru i ktore objete s zakresem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt ii) rozporzadzenia nr 207/209) sad Unii
podkreslit juz, Ze celem wymienionych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji
jest unikniecie tego, by ochrona prawa do znaku prowadzita do przyznania wlascicie-
lowi znaku monopolu na rozwiazania techniczne lub wlasciwosci uzytkowe towaru,
ktorych uzytkownik méglby poszukiwaé w towarach konkurencji (ww. w pkt 26 wy-
rok w sprawie Philips, pkt 78; ww. w pkt 26 wyrok w sprawie Linde i in., pkt 72 oraz
ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 43) uscislajac przy
tym, ze rejestracja rozpatrywanych ksztaltéw moze umozliwi¢ wlascicielowi takiego
znaku zakazanie uzywania przez inne przedsiebiorstwa nie tylko tego ksztaltu, ale
tez ksztaltoéw podobnych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko
OHIM, pkt 56).

Po pierwsze skarzaca podnosi, Ze cel ten nie dotyczy ksztaltow, ktére wchodza w za-
kres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94. Jednakze
w przeciwienstwie do tego, co twierdzi skarzaca, nie ma nic takiego co by pozwalalo
uznad, ze cel podstawy odmowy rejestracji objetej tym przepisem ma odmienny cha-
rakter od tego, jaki orzecznictwo przyznalo podstawie odmowy rejestracji, o ktdrej
mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii).
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W tym wzgledzie, jak podkreslil rzecznik generalny Ruiz-Jarabo Colomer w pkt 30
i 31 swej opinii wydanej w zwiazku z ww. w pkt 26 wyrokiem w sprawie Philips (Rec.
s.1-5478) dotyczacym art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104, ktéry jest zasadniczo iden-
tyczny z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 40/94, bezposrednim celem zakazu
rejestrowania ksztaltéw o charakterze czysto funkcjonalnym lub ksztaltéw zwiegk-
szajacych znacznie warto$¢ towaru jest unikniecie tego, aby wylaczne i state prawo,
ktére nadaje znak towarowy, moglo stuzy¢ przedtuzaniu waznosci innych praw, ktére
prawodawca chcial podporzadkowa¢ ,terminom peremptoryjnym”

Podobnie do podstawy odmowy rejestracji majacej zastosowanie do ksztaltéw towa-
ré6w niezbednych do uzyskania efektu technicznego, celem podstawy odmowy reje-
stracji oznaczen, ktére skladaja sie wylacznie z ksztaltéw zwiekszajacych znacznie
warto$¢ towaru, jest unikniecie przyznania monopolu na tego typu ksztalty.

Po drugie skarzaca utrzymuje, ze rozpatrywany ksztalt nie moze by¢ objety zakresem
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia nr 40/94.

Z jednej strony, rozpatrywane oznaczenie sklada sie z ksztaltu, ktéry zostat ukazany
w pkt 2 niniejszego wyroku.

Jak zostalo juz zatem stwierdzone w pkt 40 ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Ksztalt
gloénika i nie jest przedmiotem sporu, omawiany ksztalt przedstawia korpus gloéni-
ka tworzacy stozek przypominajacy kredke lub piszczalke organowa, ktérej ostrze
dotyka kwadratowej podstawy. Ponadto do jednego boku stozka przymocowana jest
dluga prostokatna ptyta, podkreslajaca wrazenie, ze caly ciezar tych polaczonych ele-
mentéw spoczywa wylacznie na ostrzu ledwie dotykajacym kwadratowej podstawy.
W ten sposdb polaczenie tych elementéw tworzy nietypowy i dajacy sie tatwo zapa-
mietaé wzdr.
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Z drugiej strony, jezeli chodzi o argument w mysl ktérego Izba Odwotawcza powinna
byla wzia¢ pod uwage inne niz ksztalt elementy, zwlaszcza wlasciwosci techniczne
rozpatrywanego towaru i stwierdzi¢, ze ksztalt ten nie zwieksza znacznie wartosci
tego towaru, to nalezy przede wszystkim podkresli¢, ze Trybunal wypowiedziatl sie
juz w kwestii uwzgledniania sposobu postrzegania oznaczenia przez dany krag od-
biorcéw w przypadku sprawy dotyczacej zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) roz-
porzadzenia nr 40/94.

W tym zakresie Trybunal orzekl, ze w przeciwienistwie do hipotezy art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, wedlug ktérej sposéb postrzegania oznaczenia przez doce-
lowy krag odbiorcéw musi by¢ brany pod uwage obligatoryjnie, gdyz jest fundamen-
talny dla oceny, czy oznaczenie zgloszone do rejestracji jako znak towarowy pozwala
na odréznienie danych towaréw lub ustug jako pochodzacych z okreslonego przed-
siebiorstwa, tego typu obowigzku nie mozna nalozy¢ w kontekscie art. 7 ust. 1 lit. e)
(zob. ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 75 i przytoczo-
ne tam orzecznictwo).

Trybunal stwierdzil, ze zaktadany sposéb postrzegania oznaczenia przez przeciet-
nego konsumenta nie jest elementem decydujacym w konteks$cie zastosowania pod-
stawy odmowy rejestracji ustanowionej w art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt ii) rozporzadze-
nia nr 40/94, lecz moze co najwyzej stanowic element oceny, ktéra bedzie pomocna
dla wlasciwego organu w ustaleniu zasadniczych wlasciwosci tego oznaczenia (ww.
w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 76).

W niniejszej sprawie, co si¢ tyczy zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporza-
dzenia nr 40/94, nalezy zaznaczy¢, ze wzornictwo jest dla rozpatrywanego towaru
elementem, ktéry bedzie bardzo wazny przy wyborze konsumenta, nawet jezeli ten
konsument bierze réwniez pod uwage inne wlasciwosci rozpatrywanego towaru.

Ksztalt objety wnioskiem o rejestracje jest bowiem wyrazem osobliwego wzornic-
twa i skarzaca sama przyznaje, zwlaszcza w pkt 92 skargi, ze to wzornictwo jest nie-
odzownym elementem strategii marki i ze zwieksza ono atrakcyjno$¢ rozpatrywane-
go towaru, to znaczy jego wartosc.
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Ponadto z przytaczanych w pkt 33 zaskarzonej decyzji dowoddw, to znaczy fragmen-
téw stron internetowych dystrybutoréw, sprzedazy w drodze licytacji czy sprzedazy
uzywanych towaréw, wynika, ze w pierwszej kolejnosci podkreslane sa wlasciwosci
estetyczne tego ksztaltu, oraz ze ksztalt ten jest postrzegany jako swego rodzaju czy-
sta, wysmukla i ponadczasowa figura stuzaca odtwarzaniu muzyki, co czyni z niego
zasadniczy element bedgcy argumentem przy promowaniu sprzedazy.

Nie wydaje sie zatem, aby w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza popetnita jakikol-
wiek blad stwierdzajac iz, niezaleznie od innych wtasciwosci rozpatrywanego towaru,
ksztalt, o ktérego rejestracje wniesiono, zwieksza znacznie warto$¢ tego towaru.

Ponadto nalezy dodad, iz fakt uznania ksztaltu jako zwiekszajacego znacznie wartos¢
towaru, nie wyklucza tego, ze inne wlasciwosci tego towaru, takie jak w tym przy-
padku wiasciwosci techniczne, moga réwniez nadawac rozpatrywanemu towarowi
znaczng wartos¢.

Izba Odwolawcza mogta zatem stusznie dojs¢ do wniosku, ze rozpatrywane ozna-
czenie wchodzi w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporzadzenia
nr 40/94.

W konsekwencji zadanie dotyczace naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporza-
dzenia nr 40/94 jest bezzasadne i podlega oddaleniu.

Wobec catosci powyzszych rozwazan skarge nalezy oddalic.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje ob-
cigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skar-
zaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniami OHIM — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bang & Olufsen A/S zostaje obciazona kosztami postepowania.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 pazdziernika
2011 r.

Podpisy
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