WYROK Z DNIA 12.1.2006 r. — SPRAWA C-173/04

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 12 stycznia 2006 r.”

W sprawie C-173/04 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 Statutu Trybunalu Sprawiedliwosci,
wniesione w dniu 6 kwietnia 2004 r.,

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, z siedziba w Eppelheim
(Niemcy), reprezentowana przez H. Eichmanna, G. Bartha, U. Blumenrddera,
C. Niklasa-Faltera, M. Kinkeldeya, K. Brandta, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte,
E. Pfranga, K. Lochnera oraz B. Ertle, Rechtsanwilte,

strona skarzaca,

w ktérej druga strong jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, dzialajacego w charakterze pelno-
mocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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DEUTSCHE SISI-WERKE PRZECIWKO OHIM

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhasz i M. Ilesic
(sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: K. H. Sztranc, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 czerwca
2005 r.

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 lipca
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W tresci odwotania Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG domaga sie
uchylenia wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspélnot Europejskich z dnia 28 stycznia
2004 r. w sprawach polaczonych od T-146/02 do T-153/02 Deutsche SiSi-Werke
przeciwko OHIM (Torebka o plaskim dnie), Rec. str. II-447, zwanego dalej
szaskarzonym wyrokiem”, w ktérym sad ten oddalil skarge o stwierdzenie
niewaznosci decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 lutego 2002 r.
(sprawy od R 719/1999-2 do R 724/1999-2, R 747/1999-2 i R 748/1999-2)
odmawiajacej rejestracji oémiu tréjwymiarowych znakéw towarowych stanowigcych
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rézne torebki na napoje, ktére moga sta¢ w pozycji pionowej (zwanych dalej
»zaskarzonymi decyzjami”).

Ramy prawne

Artykul 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1)
stanowi:

»Nie 53 rejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
teru;

c¢) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek,
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przezna-
czenia, wartoséci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”
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Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 8 lipca 1997 r. skarzaca wystapilta do OHIM z oémioma wnioskami
o rejestracje tréjwymiarowych wspélnotowych znakéw towarowych.

Zgloszone znaki towarowe odpowiadajg ksztaltom réznych torebek na napoje, ktére
moga sta¢ w pozycji pionowej. Torebki te sa wypukle i maja poszerzone dno. Gdy
patrzy sie na nie z przodu, to — w zaleznosci od zgloszenia — ksztalt ich zblizony
jest do ksztaltu wydluzonego tréjkata lub tez jest owalny, czasem z wklesto$ciami po
bokach.

Towarami objetymi zgloszeniami wskazanych wyzej znakéw sa — po uwzglednieniu
zmian poczynionych przez skarzacg — ,napoje owocowe i soki owocowe” zaliczane
do klasy 32 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustlug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego.

Mocg decyzji z dnia 24 i 27 wrze$nia 1999 r. ekspert OHIM odrzucil wskazane wyzej
osiem wnioskéw, uzasadniajac to brakiem charakteru odrézniajacego zgloszonych
znakéw.

W zaskarzonych decyzjach Druga Izba Odwolawcza OHIM utrzymala w mocy
decyzje eksperta. Stwierdzila ona zasadniczo, ze konsumenci nie dostrzega
w stojacych torebkach zadnej wskazéwki co do pochodzenia towaru od danego
przedsiebiorcy, lecz potraktuja je jedynie jako forme opakowania. Dodala ona, Ze nie
mozna zgodzi¢ sie na monopol na tego rodzaju opakowania z uwagi na interes
konkurentéw — i to zaréwno producentéw opakowan, jak i wytwércéw napojéw.
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Skarzaca wystapita do Sadu ze skargami, w ktérych domagala sie stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonych decyzji.

W zaskarzonym wyroku Sad stwierdzil, ze Druga Izba Odwotawcza OHIM slusznie
uznaly, iz zgloszone znaki pozbawione sg charakteru odrézniajacego w odniesieniu
do napojéw owocowych i sokéw owocowych.

W pkt 39-43 zaskarzonego wyroku Sad odrzucil argumentacje skarzacej, zgodnie
z ktérg pakowanie napojéw owocowych i sokéw owocowych w stojace torby jest
samo w sobie nietypowe.

W zwigzku z tym, Zze skarzaca twierdzila réwniez, iz sposéb przedstawienia
poszczegdlnych znakéw zawieral w sobie charakterystyczne elementy, ktére nie
ograniczaly sie do zwyklych, czy funkcjonalnych cech, Sad — dokonawszy w pkt 44—
51 zaskarzonego wyroku analizy poszczegblnych elementéw oznaczen — zbadal
w pkt 52 wyroku ogdlne wrazenie wizualne wywolywane przez omawiane torebki
i stwierdzil, iz nie maja one charakteru odrézniajacego.

Z powyzszych wzgledéw, Sad — odrzuciwszy pozostale argumenty podniesione
przez skarzaca — oddalil skargi i obcigzyl skarzaca kosztami postepowania.
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Odwolanie

W treéci odwolania, w uzasadnieniu ktérego skarzaca podnosi trzy zarzuty, domaga
si¢ ona uchylenia zaskarzonego wyroku i obcigzenia OHIM kosztami.

OHIM wnosi 0 oddalenie odwolania i obcigzenie skarzacej kosztami.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

W pierwszej czedci pierwszego zarzutu skarzaca twierdzi, ze Sad Pierwszej Instancji
blednie okreslit sektor towardéw, ktérych dotyczy zgloszenie, a w konsekwencji
ksztalt opakowan, ktére stanowig punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny
istnienia charakteru odrézniajacego zgloszonych znakdw.

Skarzaca podnosi, ze wbrew temu, co zostalo ustalone w sposéb arbitralny w pkt 38
zaskarzonego wyroku, w sektorze napojéw konsumenci od dlugiego juz czasu
dostrzegaja w opakowaniu produktu wskazéwke co do jego pochodzenia. Ksztalt
opakowania napojéw stanowi zatem sposéb identyfikacji postrzegany przez
przecietnego konsumenta jako wskazéwka odnosénie do pochodzenia towaru, czyli
znak towarowy.
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Wynika z tego, ze ksztalt opakowania towaréw, ktéry w sposéb znaczacy obiega od
normy lub zwyczajéw branzowych spelnia podstawowa funkcje wskazywania na
pochodzenie, co znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie.

Skarzaca twierdzi, iz Sad sam przyznal, ze nie ma dowodéw na uzywanie stojacych
torebek jako opakowan dla napojéw owocowych i sokéw owocowych. Na rynku
europejskim, z wyjatkiem towaréw pochodzgcych od skarzacej, napoje owocowe
i soki owocowe pakowane sa w szklane butelki i pudelka z kartonu. Dlatego tez
torebki te nie sa zwykla forma opakowania takich napojéw i w zwiazku z tym
nalezalo uzna¢ ich charakter odrézniajacy.

Sad dopuscil sie naruszenia prawa, biorgc za punkt odniesienia przy ocenie
charakteru tych torebek zwyczaje panujace w sektorze napojéw w ogélnosci lub tez
na poziomie $wiatowym, zamiast uwzglednienia zwyczajéw panujacych w sektorze
napojéw owocowych oraz sokéw owocowych na poziomie europejskim.

Sad naruszyl takze prawo zaliczajac stojace torebki, o ktérych mowa, do
~podstawowych form geometrycznych”. Tymczasem na europejskim rynku napojéw
owocowych i sokéw owocowych tylko skarzaca postuguje sie stojacymi torebkami
i w zwigzku z tym nie mozna zgodzi¢ sie z twierdzeniem, Ze dla tych produktéw jest
to ,podstawowy ksztalt” torebki.

OHIM przypomina, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oceny istnienia
charakteru odrézniajacego danej formy opakowania nalezy dokonywal po
uprzednim zbadaniu, czy przecietny konsument rzeczywiécie dostrzega w danym
ksztalcie — poza jego funkcja opakowania — takze funkcje wskazywania na
pochodzenie towaru. Znak towarowy spelnia funkcje wskazywania na pochodzenie,
jesli w sposéb znaczacy odbiega od normy lub zwyczajéw branzowych.
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Jesli chodzi o kwestie odbiegania danego ksztaltu od normy lub zwyczajéw
branzowych, orzecznictwo nakazuje dokonywaé poréwnania przy zastosowaniu
znacznie szerszego punktu odniesienia niz zwykle uzywane ksztalty produktéw
wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego. OHIM jest zdania, Ze jedli dany
konsument mial zwykle do czynienia z danym szczegélnym rodzajem opakowania
okreslonego towaru, to w sytuacji, gdy po raz pierwszy zetknie sie z takim samym
rodzajem opakowania dla innego towaru, dojdzie do wniosku, ze chodzi tylko
o ksztalt opakowania, nie za$ o wskazéwke dotyczaca pochodzenia tego towaru.
Dlatego tez ocena postrzegania omawianych opakowan przez odbiorcéw przy
uwzglednieniu jedynie opakowan juz istniejacych wylacznie dla towaréw, o ktérych
mowa w zgloszeniu, obarczona jest bledem.

A zatem Sad nie dopuscil sie naruszenia prawa biorgc pod uwage opakowania
innych plynnych $rodkéw spozywczych niz te, ktérych dotyczylo zgloszenie.

Zreszta sposob okreélenia przez Sad materialu poréwnawczego niezbednego dla
dokonania oceny postrzegania opakowan przez odbiorcéw jest kwestia ustalen Sadu
oraz nalezy do oceny okoliczno$ci faktycznych i nie moze podlega¢ sprawowanej
przez Trybunal w ramach odwolania kontroli orzeczen.

Ocena Trybunatu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odrézniajacy znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy ocenia¢ biorac pod
uwage towary lub ustugi, o ktérych mowa w zgloszeniu, oraz sposéb postrzegania go
przez wlasciwy krag odbiorcéw, ktéry sklada sie z przecietnych, wlasciwie
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poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsagdnych konsumentéw tych
towaréw lub ustug (zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach C-456/01 P
i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. [-5089, pkt 35 i wskazane tam
orzecznictwo).

Jak zauwazyt Sad w pkt 34 i 36 zaskarzonego wyroku jest kwestia bezsporna, Zze
omawiane znaki towarowe zostaly zgloszone dla napojéw owocowych i sokéw
owocowych oraz ze wlasciwy krag odbiorcéw stanowia wszyscy odbiorcy koncowi.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odrézniajacego
tréjwymiarowych znakéw towarowych, ktére stanowi ksztalt samego towaru nie
réznig sie od kryteriéw stosowanych do innych kategorii znakéw (wyzej wskazany
wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38, oraz wyrok z dnia 7 pazdziernika
2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Rec. str. I-9165,
pkt 30).

Jednak jak stusznie zauwazyt Sad w pkt 37 zaskarzonego wyroku stosujac powyzsze
kryteria, sposéb postrzegania znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw
niekoniecznie bedzie taki sam w przypadku znaku tréjwymiarowego, ktéry stanowi
sam wyglad zewnetrzny towaru, i znaku stownego lub graficznego, ktérym jest
oznaczenie nie majace zwiazku z wygladem towaréw, dla ktérych jest przeznaczone.
Gdy brak jest elementéw graficznych lub slownych, przecietny konsument zwykle
nie wnioskuje na temat pochodzenia towaréw na podstawie ich ksztaltu czy ksztaltu
ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odrézniajacego w przypadku
znaku tréjwymiarowego moze okazaé sie trudniejsze niz w przypadku znaku
stownego czy graficznego (zob. w szczegblnosci ww. wyroki w sprawie Henkel
przeciwko OHIM, pkt 38, oraz w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM,
pkt 30).

Odnoszac sie w szczegdlnosci do znakéw tréjwymiarowych stanowiacych opako-
wania towaréw takich jak plyny, pakowanych w handlu z przyczyn zwigzanych
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z samg naturg produktu, Trybunal orzekl, iz powinny one pozwalaé przecietnemu
konsumentowi tych towaréw, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaz-
nemu i rozsadnemu, na odréznienie ich od towaréw pochodzacych od innych
przedsiebiorstw bez dokonywania szczegblnej analizy, czy poréwnania i bez
nadmiernej uwagi [zob. podobnie, w kwestii art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
str. 1), majacy identyczng treé¢ jak art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, wyrok
z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 53].

Sad zatem nie dopudcil sie naruszenia prawa stwierdzajac w pkt 38 zaskarzonego
wyroku, ze przecietny konsument postrzega ksztalt opakowania napoju jako
wskazéwke dotyczaca pochodzenia handlowego towaru tylko wéwczas, gdy
skojarzenie takie nasuwa sie natychmiastowo. Nadto we wskazanym wyzej punkcie
zaskarzonego wyroku Sad wcale nie stwierdzil, ze konsument co do zasady nie
zwraca uwagi na ksztalt opakowania ani ze opakowanie towaréw plynnych nigdy nie
bedzie posiadalo charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tylko znak, ktéry w sposéb znaczacy odbiega
od normy lub zwyczajéw branzowych i w zwigzku z tym moze pelni¢ podstawowg
funkcje wskazywania na pochodzenie, nie jest pozbawiony charakteru odrézniaja-
cego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (wyzej wskazane
wyroki w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 39, oraz w sprawie Mag Instrument
przeciwko OHIM, pkt 31).

Z jednej strony z orzecznictwa tego nie wynika, by nalezalo systematycznie zawezad
wlasciwy sektor, w ramach ktérego dokonuje sie poréwnania do towardw
wymienionych w zgloszeniu. Nie mozna bowiem wykluczy¢, ze w niektérych
wypadkach na sposéb postrzegania znaku towarowego stuzacego do oznaczania
danego towaru przez konsumentéw tego towaru moga mieé wplyw sposoby
sprzedazy innych uzywanych przez tych konsumentéw towaréw. Dlatego tez,
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w zalezno$ci od rodzaju danego towaru i zgloszonego znaku, przy ocenie istnienia
charakteru odrézniajacego znaku towarowego moze okazaé sie konieczne wziecie
pod uwage szerszego sektora towardw.

W szczegélnosci w takiej sytuacji, jaka wystapila w niniejszej sprawie, gdy zgloszony
znak towarowy sklada sie z przestrzennego ksztaltu opakowania towaréw — a tym
bardziej, gdy z samej swej natury towary te musza by¢ opakowane, aby mozna byto
wprowadzi¢ je do obrotu i to wlaénie wybrane opakowanie nadaje im forme i dla
potrzeb rozpatrywania zgloszenia znaku towarowego nalezy utozsamial je
z ksztaltem towaru (ww. wyrok w sprawie Henkel, pkt 33) — wlasciwymi moga
by¢ normy i zwyczaje obowigzujace w sektorze pakowania towaréw tego samego
rodzaju, przeznaczonych dla tych samych konsumentéw, do ktérych zgloszone znaki
s3 adresowane.

Nie mozna bowiem wykluczy¢, ze przecietny konsument, przyzwyczajony do
sytuacji, w ktérej rézne towary pochodzace od réznych producentéw pakowane sa
w ten sam sposéb, nie zrozumie w pierwszym momencie, ze dane przedsiebiorstwo
sprzedajac swoj towar posluguje sie tego rodzaju opakowaniem jako wskazujacym
samo w sobie na pochodzenie tego towaru, nawet gdy ten sam produkt sprzedawany
jest przez jego konkurentéw w innym opakowaniu. W tym miejscu nalezy
podkresli¢, ze przecietny konsument, ktéry nie angazuje sie w badanie rynku, nie
bedzie z géry wiedzial, ze tylko jedno przedsiebiorstwo wprowadza dany produkt na
rynek w opakowaniu okreslonego rodzaju, podczas gdy jego konkurenci stosuja inne
metody pakowania tego towaru.

Z drugiej strony ograniczenie sektora, w ramach ktérego nalezy dokonaé
poréwnania, nalezy do oceny okolicznosci faktycznych. Tymczasem, jak wynika
z tredci art. 225 WE oraz art. 58 akapit pierwszy Statutu Trybunalu Sprawiedliwosci,
odwolanie nalezy ograniczy¢ do kwestii prawnych. Dlatego tez jedynie Sad
uprawniony jest do wskazywania istotnych okolicznosci faktycznych i dokonywania
ich oceny, a takze do dokonywania oceny dowoddéw. Ocena tych faktéw i dowodéw
nie stanowi — z wyjatkiem przypadkéw czystych bledéw w ustaleniach faktycznych,
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ktérego w niniejszej sprawie nie zarzucono — kwestii prawnej, poddanej kontroli
Trybunalu w postepowaniu odwolawczym (zob. wyrok z dnia 19 wrzesnia 2002 r.
w sprawie C-104/00 P DKV/OHMI, Rec. str. [-7561, pkt 22, oraz ww. wyrok
w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 39).

Dlatego tez Sad badajac, czy fakt uzywania takiej czy innej z o$miu stojacych
torebek, pozwala przecietnemu konsumentowi napojéw owocowych i sokéw
owocowych na odréznienie — bez dokonywania szczegélnej analizy czy poréwnania
i bez nadmiernego angazowania uwagi — towaréw wytwarzanych przez skarzaca od
towaréw innych przedsiebiorstw, mial prawo uwzgledni¢ sposéb pakowania
stosowany na rynku europejskim napojéw w ogélnosci.

Podobnie Sad mégl zasadnie odwolaé sie w pkt 47, 48 i 52 zaskarzonego wyroku do
~typowego ksztaltu”, ,podstawowego ksztaltu” czy ,typowego wygladu” stojacych
torebek, ktérych ksztalt i wyglad mégt on ustali¢ na podstawie stojacych torebek
uzywanych przy sprzedazy napojéw na rynku europejskim.

A zatem pierwsza cze$¢ pierwszego zarzutu nalezy oddalié.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

W pierwszej czesci zarzutu drugiego skarzaca twierdzi, ze zwazywszy na fakt, iz dla
spelnienia wymogéw okreglonych w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
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wystarczy wystepowanie charakteru odrézniajgcego w niewielkim stopniu, nalezy
uznaé, ze Sad postawil znakom tréjwymiarowym zbyt wysokie wymagania. Jej
zdaniem Sad powinien byt zastosowa¢ do nich te sama praktyke, ktéra stosuje wobec
znakéw dwuwymiarowych, zgodnie z ktéra mogg by¢ rejestrowane réwniez te znaki,
ktére réznig sie jedynie w niewielkim stopniu od prostych form geometrycznych.

Nawet jesli przyjac, ze na rynku europejskim stojace torebki stanowia zwykly sposéb
pakowania napojéw owocowych i sokéw owocowych, przestrzenne ksztalty torebek
zgloszone do rejestracji jako wspdlnotowe znaki towarowe zawieraja w sobie
dostatecznie duzo elementéw charakterystycznych, by méc spelniaé funkcje
wskazywania na pochodzenie.

W drugiej czesci drugiego zarzutu skarzaca twierdzi, ze w sytuacji, w ktérej OHIM
wyrazil zgode na rejestracje innych znakéw towarowych tego samego rodzaju dla
tego samego sektora, a jednocze$nie zgloszone znaki sa juz zarejestrowane w wielu
panstwach czlonkowskich jako znaki krajowe — jak to ma miejsce w niniejszej
sprawie — do OHIM i Sadu Pierwszej Instancji nalezy wyjasnienie dlaczego znaki te
nie bylyby postrzegane przez przecietnego konsumenta jako wskazujace na
pochodzenie handlowe towaréw. W zaskarzonym wyroku brak jest takiego
wyjasnienia.

W odpowiedzi na pierwsza cze§¢ drugiego zarzutu OHIM podnosi, iz Sad wcale nie
zastosowal surowszych wymogéw przy ocenie charakteru odrézniajacego znakéw
tréjwymiarowych, lecz przypomnial jedynie stanowisko wyrazone w utrwalonym
orzecznictwie, zgodnie z ktérym odbiorcy niekoniecznie beda jednakowo postrzega¢
znak tréjwymiarowy — ktoéry stanowi sam wyglad towaru — i znak stowny czy
graficzny.
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OHIM dodaje, ze skarzgca nie moze w ramach odwolania podwaza¢ dokonanej
przez Sad w pkt 52 zaskarzonego wyroku oceny okolicznosci faktycznych, zgodnie
z ktéra charakterystyczne elementy zgloszonych znakéw sa zbyt malo istotne, by
mogly by¢ zapamietane przez wlasciwy krag odbiorcéw.

Jesli chodzi o drugy cze$¢ omawianego zarzutu, OHIM jest zdania, ze twierdzenie
o braku uzasadnienia jest oczywiscie niestuszne. Fakt rejestracji danego znaku
towarowego na poziomie krajowym nie oznacza, ze Sad obowiazany jest przedstawi¢
szczegblne uzasadnienie, jesli przyjmuje rozstrzygniecie, ktére rézni sie od decyzji
wydanej przez urzad krajowy. Ma on jedynie obowiazek uzasadni¢ zastosowanie
przez siebie przepiséw prawa.

Ocena Trybunatu

Jesli chodzi o pierwsza cze$¢ zarzutu nalezy stwierdzi¢, ze charakter odrézniajacy
danego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b rozporzadzenia nr 40/94
oznacza, iz znak ten pozwala na wskazanie towaréw i uslug objetych zgloszeniem
jako pochodzacych od okre$lonego przedsiebiorstwa, a co za tym idzie — na
odréznienie tych towaréw lub ustug od towardw lub uslug innych przedsiebiorstw
(wskazane wyzej wyroki w sprawach Henkel przeciwko OHIM, pkt 34, oraz Mag
Instrument przeciwko OHIM, pkt 29).

Jesli chodzi o kwestionowane przez skarzacy stwierdzenie Sadu (zwarte w pkt 37 i 38
zaskarzonego wyroku), zgodnie z ktérym odbiorcy niekoniecznie beda jednakowo
postrzega¢ znak tréjwymiarowy — ktéry stanowi sam wyglad towaru — i znak
stowny czy graficzny oraz ze przecietny konsument postrzega ksztalt opakowania
napoju jako wskazujacy na pochodzenie towaru tylko wéwczas, gdy ksztalt ten moze
by¢ od razu uznany za taka wskazdéwke, nalezy uznaé, iz ta cze$é zarzutu jest
bezzasadna z przyczyn okreslonych w pkt 28—30 niniejszego wyroku.
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Jesli za§ chodzi o kwestionowane przez skarzaca stwierdzenie Sadu (zawarte
w pkt 44-52 zaskarzonego wyroku), zgodnie z ktérym przestrzenne ksztalty toreb
zgloszone do rejestracji jako wspdlnotowe znaki towarowe zawieraja w sobie
dostatecznie duzo elementéw charakterystycznych, by mdc spelniaé¢ funkcje
wskazywania na pochodzenie, stwierdzi¢ nalezy, iz w tej czesci zarzutu skarzaca
podejmuje prébe podwazenia dokonanej przez Sad oceny okolicznosci faktycznych,
co jest niedopuszczalne z przyczyn wskazanych w pkt 35 niniejszego wyroku.

Odnoszac sie do drugiej czesci drugiego zarzutu nalezy po pierwsze podkresli¢, ze
decyzje izb odwotawczych OHIM wydawane na podstawie rozporzgdzenia nr 40/94,
a dotyczace rejestracji oznaczen jako wspélnotowych znakéw towarowych, stanowia
decyzje zwigzane, a nie oparte na swobodnym uznaniu. Dlatego tez, jak stwierdzil co
do zasady Sad w pkt 55 zaskarzonego wyroku, zgodnos$¢ z prawem tych decyzji
nalezy ocenia¢ wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, nie za§ na podstawie
wezesniejszej praktyki decyzyjnej (wyrok z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie
C-37/03 BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-7975, pkt 47).

Poza tym Sad stusznie stwierdzil w pkt 56 zaskarzonego wyroku, ze rejestracje juz
dokonane w panstwach czlonkowskich stanowia tylko jeden z czynnikéw, ktéry
moze by¢ brany pod uwage przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego, nie
bedgc czynnikiem decydujacym (zob. podobnie w kwestii rejestracji znakéw
krajowych w poszczegélnych panstwach czlonkowskich w wykonaniu dyrektywy
89/104 ww. wyrok w sprawie Henkel, pkt 62 i 63). Nalezy doda¢, ze zaden przepis
rozporzadzenia nr 40/94 nie wymaga, by OHIM, a na etapie postepowania w sprawie
skargi — Sad, zajal w tej samej sprawie takie samo stanowisko, jak organy krajowe
(zob. podobnie w ww. wyroku w sprawie DKV przeciwko OHIM, pkt 39).

Dlatego tez nalezy uznaé, ze Sad — przedstawiwszy obszerne uzasadnienie
powoddw, dla ktérych zgloszone znaki towarowe nie moga by¢ zarejestrowane na
podstawie art. 7 ust, 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 — dostatecznie uzasadnit
swoje rozstrzygniecie.
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Drugi zarzut odwolania podlega oddaleniu.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego oraz w przedmiocie zarzutu
lrzeciego

Argumentacja stron

W drugiej czesci pierwszego zarzutu oraz w tresci zarzutu trzeciego odwolania,
ktére nalezy rozpatrzy¢ tacznie, skarzaca twierdzi zasadniczo, ze Sad niestusznie
dokonal oceny charakteru odrézniajacego zgloszonych znakéw w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzagdzenia nr 40/94 w $wietle interesu potencjalnych konkurentéw,
tak by mogli oni wykorzystywa¢ stojace torebki dla ich wlasnych towaréw.

Przypomina ona, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunalu kazda z wymienionych
w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna
od pozostalych i powinna by¢ rozpatrywana oddzielnie. Nadto podstawy te nalezy
interpretowac w $wietle ogélnego interesu chronionego przez kazdg z nich.

W niniejszej sprawie Sad ocenil charakter odrézniajacy zgtoszonych znakéw biorac
za podstawe fikcyjne ksztalty podstawowe oraz majac na uwadze mozliwosé
posltuzenia sie w przyszlosci stojacymi torebkami dla omawianych towaréw. Jednak
kwestia mozliwosci wykorzystania stojacych torebek do napojéw owocowych
i sokéw owocowych przez konkurentéw podlega uwzglednieniu jedynie na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie dotyczy jej za$ art. 7
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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Interesem ogdlnym chronionym w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jest
interes, jaki ma kazdy przecietny konsument w mozliwosci rozpoznania towaréw,
dla ktérych oznaczania stuzy dany znak towarowy oraz przyporzadkowania ich
okreslonemu wytwoércey. Interes konkurentéw jest dostatecznie chroniony w art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 — przepisie, na ktéry nie powolano sie przy
odmowie rejestracji omawianych znakéw towarowych.

Dodatkowo skarzaca twierdzi, ze przy dokonywaniu oceny interesu potencjalnych
konkurentéw w mozliwoéci wykorzystania stojacych torebek do oferowanych przez
nich towaréw Sad niestusznie pominal fakt, iz skarzaca od wielu lat uzywa takich
torebek do pakowania swoich towaréw, nie znajdujac nasladowcow.

OHIM twierdzi, ze je§li dany znak pozbawiony jest charakteru odrézniajacego,
interes ogdlny konsumentéw nie stoi na przeszkodzie odmowie rejestracji tego
znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W takim przypadku
konsumenci nie beda bowiem postrzegaé tego znaku jako wskazéwki odnosnie do
pochodzenia towaru. Dlatego tez podnoszone przez skarzaca w tej kwestii
argumenty pozbawione sa podstaw prawnych i musza by¢é odrzucone jako
calkowicie bezzasadne.

Poza tym z tresci pkt 54 zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad nie uczynil z ryzyka
monopolizacji wykorzystania stojacych torebek kryterium stosowania art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i w zwigzku z tym nie ma potrzeby badania, czy
ryzyko takie rzeczywiscie wystepuje.
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Ocena Trybunatu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna od pozostalych
i powinna by¢ rozpatrywana oddzielnie. Nadto podstawy te nalezy interpretowa¢
w $wietle ogdlnego interesu chronionego przez kazda z nich. Interes ogélny brany
pod uwage przy badaniu kazdej z tych podstaw odmowy rejestracji moze, a nawet
powinien, uwzglednia¢ rézne czynniki, w zaleznosci od tego, o ktéra z tych podstaw
rejestracji chodzi (wskazany wyzej wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM,
pkt 45 i 46, oraz wyrok z dnia 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1
przeciwko OHIM, Rec. str. [-8317, pkt 25, a takze ww. wyrok w sprawie BiolD
przeciwko OHIM, pkt 59).

Artykul 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 ma na celu zapobiezenie rejestracji
znakéw pozbawionych charakteru odrdzniajacego, ktéry sam w sobie sprawia, Ze
znaki moga spelnia¢ ich podstawowa funkcje, jaka jest zagwarantowanie konsu-
mentowi czy koficowemu odbiorcy, ze towar lub ustuga oznaczona danym znakiem
towarowym pochodzi z okreslonego #Zrédla, pozwalajgc mu — bez ryzyka
wprowadzenia w blad — na odréznienie tego towaru lub uslugi od towaréw
i ustug pochodzacych z innych Zrédel (zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 23 maja
1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; wyrok z dnia
18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30, oraz
wskazany wyzej wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 23).

Z uwagi na zakres ochrony, jaka objety jest znak towarowy na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94, interes ogélny chroniony w art. 7 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia jest w sposéb oczywisty nierozerwalnie zwigzany z opisana wyzej
podstawowa funkcja znaku towarowego (wskazane wyzej wyroki w sprawie SAT.1
przeciwko OHIM, pkt 27 oraz w sprawie BioID przeciwko OHIM, pkt 60).

Uniemozliwiajac rejestracje jako znakéw towarowych oznaczen lub wskazéwek,
mogacych sluzy¢ w obrocie do oznaczania wlasciwosci towaréw lub uslug, dla
ktérych sa przeznaczone, art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 realizuje lezacy
w interesie ogélu cel polegajacy na tym, by takie oznaczenia i wskazéwki mogly by¢
swobodnie uzywane przez wszystkich. Przepis ten ma zatem za zadanie nie dopusci¢,
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by takie oznaczenia lub wskazéwki zostaly zarezerwowane dla jednego przedsiebior-
stwa z powodu ich rejestracji jako znaku towarowego (zob. wyrok z dnia
23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec.
str. 1-12447, pkt 31, oraz postanowienia z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawach
C-326/01 P Telefon & Buch przeciwko OHIM, Rec. str. [-1371, pkt 27, i w sprawie
C-150/02 Streamserve przeciwko OHIM, Rec. str. [-1461, pkt 25).

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢ — jak to zreszta juz orzekl Trybunal — ze
kryterium, na podstawie ktérego nie podlegaja rejestracji znaki towarowe, ktére
w obrocie handlowym moga stuzy¢ dla celéw prezentacji danych towaréw lub ustug,
ma znaczenie w $wietle art. 7 ust. 11 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, lecz nie stanowi
kryterium stuzacego do interpretacji art. 7 ust. 1 pkt b) (wskazane wyzej wyroki
w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 36, oraz w sprawie BioID przeciwko OHIM,
pkt 62).

W pkt 31 zaskarzonego wyroku Sad orzek}, iz znakami towarowymi pozbawionymi
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
»5a miedzy innymi takie znaki, ktére z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw
uzywane sa powszechnie w obrocie handlowym do prezentacji danych towaréw lub
ustug lub takie, co do ktérych wystepuja przynajmniej konkretne przeslanki
pozwalajace stwierdzié, iz moga by¢ w taki sposéb wykorzystywane”. Sad stwierdzil
réwniez w ostatnim zdaniu pkt 41 tego wyroku, ze istnieja konkretne przeslanki
pozwalajace stwierdzié¢, iz stojace torby ,moga by¢ wykorzystywane” w obrocie
handlowym do przedstawiania omawianych towaréw, zag w ostatnim zdaniu pkt 42
tego wyroku uznal on, iz ,dajace sie przewidzie¢ rozprzestrzenienie sie tego rodzaju
opakowari stanowi potwierdzenie [...] powszechnoéci ich wykorzystania”.

Nalezy jednak zauwazy¢, iz mimo zamieszczenia powyzszych stwierdzen
w zaskarzonym wyroku, Sad nie uzasadnil swojego rozstrzygniecia w sprawie
kryterium wymienionego w pkt 63 niniejszego wyroku.
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Z treici pierwszego i drugiego zdania pkt 42 zaskarzonego wyroku wynika, ze
niezaleznie od tego, czy stojace torebki moga by¢ uzywane do napojéw owocowych
i sokéw owocowych, czy tez nie, Sad uznal, ze zgloszone znaki towarowe
pozbawione sa charakteru odrézniajacego z uwagi na to, iz ten sposéb pakowania
plynnych $rodkéw spozywczych wykorzystywany jest juz we Wspdlnocie i ze
w zwiazku z tym nie jest wystarczajaco oryginalny, by przecietny konsument mégt
postrzega¢ takie opakowanie samo w sobie jako wskazujace na szczegdlne
pochodzenie handlowe towaru tego rodzaju.

Sad doszedl! do powyzszego wniosku, biorac za podstawe nie mozliwo$é
powszechnego wykorzystania stojacych torebek w sektorze plynnych s$rodkéw
spozywczych w przyszlosci, ktéra stanowila ramy dla przeprowadzonego badania,
lecz stwierdzony przez siebie fakt ich powszechnego uzycia. Czynigc to Sad opart
swoje wnioskowanie o wlasciwe kryterium.

Dlatego tez jedynie tytulem uzupelnienia Sad stwierdzit w ostatnich zdaniach pkt 41
i 42 zaskarzonego wyroku, Ze stojace torby moga by¢ wykorzystane przez
konkurentéw w przysztosci do napojéw owocowych i sokéw owocowych.

Stwierdzi¢ nalezy takze, ze w pkt 32 zaskarzonego wyroku Sad slusznie uznal, iz
sewentualny interes konkurentéw podmiotu dokonujacego zgloszenia wspélnoto-
wego znaku towarowy skladajacy sie ze sposobu przedstawienia towaru, polegajacy
na tym, by mogli oni swobodnie wybra¢ ksztalt i wzér ich wlasnych towaréw sam
w sobie nie jest powodem mogacym uzasadni¢ odmowe rejestracji takiego znaku, ani
kryterium wystarczajagcym do oceny charakteru odrézniajacego tego znaku”.
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Sad nie oparl dokonanej w pkt 44-54 zaskarzonego wyroku analizy zgloszonych
znakéw towarowych na interesie potencjalnych konkurentéw, lecz ograniczyt sie do
zbadania, czy znaki te pozwalaja przecietnemu konsumentowi napojéw owocowych
i sokéw owocowych na odréznienie — bez ryzyka wprowadzenia w btad — tego
towaru lub ustugi od towaréw i ustug pochodzacych z innych Zrédet.

W konsekwencji nalezy oddali¢ réwniez druga cze$¢ pierwszego zarzutu oraz zarzut
trzeci, co oznacza oddalenie odwolania w calo$ci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wniést
o obcigzenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania, a wnoszgca odwolanie
przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG zostaje obciagzona kosztami
postepowania.

Podpisy
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