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Znaki towarowe — Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji —
Znak przestrzenny sktadajacy si¢ z ksztattu towaru — Dyrektywa 89/104/EWG —
Artykut 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze —Oznaczenie sktadajace si¢ wytacznie
z ksztaltu wynikajacego z charakteru towaru — Artykut 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie —
Oznaczenie sktadajace si¢ wylacznie z ksztaltu zwigkszajacego znacznie warto$é
towaru — Krzesetko dziecigce Tripp Trapp

1 Jezyk oryginatu: polski.
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|- Wprowadzenie

1. Problematyka znakow towarowych bedacych odzwierciedleniem samego
towaru nie jest problematyka nowa W prawie wlasnosci intelektualne;.
Z dokumentéw opracowanych W ramach Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej (WIPO) wynika, ze francuskie sady juz w potowie dziewigtnastego
wieku dopuscity mozliwos¢ ochrony znakow towarowych przedstawiajgcych
ksztalt samego towaru lub jego opakowania — na przyktad w 1858 r. objeto
ochrong znak towarowy bedacy ksztattem tabliczki czekolady?.

2. Nie ulega watpliwosci, ze problematyka rejestracji tego typu oznaczen
charakteryzuje si¢ istotng specyfika. Wynika ona z faktu, ze réznica pomi¢dzy
oznaczeniem a obiektem, na ktory oznaczenie to wskazuje, ulega zatarciu: obiekt
staje si¢ Oznaczeniem w odniesieniu do samego siebie. W kontekscie prawa
znakoéw towarowych wigze sie to zryzykiem, ze wytacznos¢ wynikajaca
z rejestracji znaku towarowego zostanie rozciggnigta na niektoére cechy towaru
wyrazone W jego ksztalcie, co moze W konsekwencji prowadzi¢ do ograniczenia
mozliwo$ci wprowadzania na rynek towaréw konkurencyjnych.

3. Wspomniana wyzej okoliczno$¢ zostala uwzgledniona w prawie Unii
dotyczacym znakoéw towarowych. Wprowadzono bowiem szczegolny przepis
dotyczacy oznaczen przedstawiajacych ksztatt towaru. W okresie, ktorego dotyczy
stan faktyczny rozpatrywanej sprawy, odpowiedni przepis byt zamieszczony
w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/1043,

4. Zagadnienia podniesione przez Hoge Raad der Nederlanden (sad
najwyzszy Niderlandow) w odestaniu prejudycjalnym dotycza roszczenia
0 stwierdzenie niewaznosci rejestracji przestrzennego znaku towarowego, ktory
przedstawia krzesetko dziecigce Tripp Trapp. Niniejsza sprawa stwarza

2_ Zobacz prace 17. sesji stalego komitetu WIPO ds. znakéw towarowych, wzordw
przemystowych oraz oznaczen geograficznych, dotyczacej nowych typow znakéw towarowych
(dostepne na stronie http://www.wipo.int/policy/fr/sct/). W éwczesnej doktrynie podnoszono, ze
rejestracja takich znakoéw nie powinna budzi¢ watpliwosci, z wyjatkiem ksztattow, ktore
»wynikajg zsamej natury rzeczy” lub sa uwarunkowane przez wymogi produkcyjne.
Zaznaczano tez mozliwo$¢ kumulacji z ochrong na gruncie ustawy z 1806 r. o wzorach
przemystowych, zob. E. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale
en tous genres, Paris, Marchal et Billard 1875, s. 38-41. W miedzywojennej Polsce art. 107
ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. 0 ochronie wynalazkow, wzoréw i znakoéw towarowych wyraznie
dopuszczal mozliwo$¢ rejestracji znakow towarowych sktadajacych si¢ z form plastycznych.

3 Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG zdnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. 1989,
L 40, s. 1, zwana dalej ,,dyrektywg”). Dyrektywa ta W okresie pdzniejszym zostala zastgpiona
przez dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacg na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). Niemniej — z uwagi na stan faktyczny rozpatrywanej sprawy
— zastosowanie znajduje dyrektywa 89/104. W obu aktach prawnych problematyke znakow
towarowych wynikajacych z ksztaltu towaru reguluja przepisy art. 3 ust. 1 lit. e), ktorych
brzmienie jest identyczne.
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Trybunatowi okazje, aby po raz pierwszy dokona¢ wyktadni zakresu dwoch
przeszkdd rejestracyjnych ujetych w przepisie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy
89/104/EWG, ktory zakazuje rejestracji znaku sktadajacego si¢ wylacznie
z ksztaltu ,,wynikajacego z charakteru samego towaru” (tiret pierwsze tego
przepisu) lub ,,znacznie zwickszajacego jego wartos¢” (tiret trzecie).

Il— Ramy prawne
A - Prawo Unii

5. Artykut 3 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,,Podstawy odmowy lub
stwierdzenia niewaznosci rejestracji”, stanowi:

»\Nie sg rejestrowane, a W przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, moga zostac
uznane za niewazne:

[...]

e) oznaczenia, ktore sktadajg si¢ wylacznie z:
— ksztattu wynikajacego z charakteru samych towarow, lub
— ksztattu towaru niezb¢dnego do uzyskania efektu technicznego, lub
— ksztattu zwigkszajacego znacznie wartos¢ towaru;

[...]".

B -  Konwencja Beneluksu

6. Prawo znakow towarowych w Niderlandach jest uregulowane Benelux-

Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
(konwencja Beneluksu dotyczaca wilasnosci intelektualnej), podpisang w Hadze
w dniu 25 lutego 2005 r. (zwana dalej ,.konwencja Beneluksu”). Artykut 2.1 tej
konwencji, zatytutlowany ,,Oznaczenia, z ktorych moze sktada¢ si¢ znak towarowy
Beneluksu”, stanowi:

polee]

2. Niemniej nie moga zosta¢ uznane za znaki towarowe oznaczenia
sktadajace si¢ wylacznie z ksztattu, ktory wynika z charakteru samych towardw,
ktory zwicksza znacznie warto$¢ towaru lub ktory jest niezbedny do uzyskania
efektu technicznego”.
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11 - Postepowanie glowne

7. Na poczatku lat siedemdziesigtych XX w. Peter Opsvik stworzyt projekt
krzesetka dziecigcego Tripp Trapp. Projekt ten byt wielokrotnie nagradzany
i eksponowany w muzeach.

8. W 1972r. grupa Stokke, do ktorej naleza dwie spotki pozwane
W postepowaniu glownym, czyli norweska spotka Stokke A/S oraz niderlandzka
spotka Stokke Nederland BV, wprowadzita krzesetko Tripp Trapp na rynek.
Prawa wtasnoéci intelektualnej w odniesieniu do przedmiotowego ksztattu
przystuguja rowniez dwom pozostatym pozwanym, Peterowi Opsvikowi
I norweskiej spotce Peter Opsvik A/S.

9. W dniu 8 maja 1998 r. Stokke A/S dokonata zgloszenia w Urzgdzie
Wiasnosci Intelektualnej Panstw Beneluksu przestrzennego znaku towarowego
przedstawiajgcego ksztalt krzesetka Tripp Trapp. Zgloszenie to dotyczyto
,krzeset, wtym krzeselek dziecigcych” nalezacych do klasy 20 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
Wspomniany znak, zarejestrowany pod numerem 0639972 (zwany dalej ,,znakiem
towarowym Tripp Trapp”), dotyczy ksztaltu przedstawionego ponizej:

10.  Niemiecka spotka Hauck GmbH & Co. KG (zwana dalej ,,spotkg Hauck™)
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie produkcji i dystrybucji artykulow dziecigcych,
wtym dwoch modeli krzesetek dla dzieci oznaczonych nazwami ,,Alpha”
i,Beta”.
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11.  Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik i Peter Opsvik A/S (zwani
dalej razem ,,Stokke i Opsvik”) wytoczyli przed Rechtbank ’s-Gravenhage
powodztwo przeciwko spotce Hauck, podnoszac, iz sprzedaz krzesetek ,,Alpha”
i ,,Beta” narusza ich prawa autorskie oraz prawa z rejestracji znaku towarowego
Tripp Trapp.

12. Spoétka Hauck wystgpita z powodztwem wzajemnym, zadajac miedzy
innymi stwierdzenia niewaznos$ci rejestracji znaku towarowego Tripp Trapp.

13.  Wyrokiem z dnia 4 pazdziernika 2000 r. Rechtbank ’s-Gravenhage orzekt
na korzy$¢ Stokke i Opsvik w zakresie roszczenia opartego na naruszeniu praw
autorskich. W pozostatym zakresie sad ten uznal za zasadne roszczenie
wynikajace z powoddztwa wzajemnego spotki Hauck i stwierdzil niewazno$é
rejestracji znaku towarowego Tripp Trapp.

14. W postgpowaniu odwotawczym Gerechtshof ’s-Gravenhage uchylit
czesciowo wspomniany wyrok, miedzy innymi W zakresie roszczenia
odszkodowawczego wynikajacego z naruszenia praw autorskich. W zakresie
dotyczacym stwierdzenia niewaznosci rejestracji znaku towarowego Wyrok zostat
utrzymany w mocy.

15.  Jak wynika z postanowienia sagdu odsytajacego, w apelacji Stokke i Opsvik
podniesli, ze podstawowa warto$¢ krzesetka Tripp Trapp wynika nie tyle
z atrakcyjnosci ksztaltu, co z jego funkcjonalnosci. Podniesli takze, ze ksztatt
objety znakiem towarowym Tripp Trapp nie wynika wylacznie z charakteru
towaru, jezeli uwzgledni si¢ roznorodno$¢ ksztaltow krzesetek dziecigcych.
Spotka Hauck twierdzita natomiast, ze atrakcyjny ksztatt krzesetka Tripp Trapp
ma wplyw na istotng warto$¢ towaru, apoza tym ksztalt ten stanowi forme
w duzej mierze funkcjonalng, a wigc wyznaczong przez charakter towaru.

16. W swoim rozstrzygnieciu Gerechtshof ’s-Gravenhage ustalit miedzy
innymi, ze przedmiotowy ksztalt jest bardzo atrakcyjny 1zwigksza znacznie
wartos$¢ krzesetka Tripp Trapp. Krzesetko to — z uwagi wlasnie na swoj ksztatt —
szczegoOlnie nadaje si¢ do uzytku jako krzesetko dla dzieci. Jest to krzesetko
bezpieczne, solidne, wygodne, a tym samym jego ksztatt nalezy postrzegac jako
,pedagogiczny” i ,,ergonomiczny”. Tym samym ksztatt krzesetka Tripp Trapp jest
uwarunkowany przez natur¢ danego towaru. Konsument dokonuje zatem zakupu
tego krzesetka z uwagi na jego walory estetyczne i zarazem praktyczne. Mozna
zatozy¢, ze konsumenci poszukujg takich cech w towarach konkurujacych. Znak
towarowy sktadajacy si¢ — tak jak w przypadku znaku towarowego Tripp Trapp —
wylacznie z ksztattu, ktorego zasadnicze wlasciwosci wynikaja z charakteru
danego towaru, atakze nadaja danemu towarowi duzg warto$¢, podlega
przestankom niewaznosci przewidzianym w art. 2.1 ust. 2 konwencji Beneluksu.
Nie ma przy tym znaczenia, ze wskazane wyzej wlasciwosci towaru moga zostaé
uzyskane takze przy wykorzystaniu innych ksztattow.
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17.  Od rozstrzygnigcia Gerechtshof ’s-Gravenhage obie strony post¢powania
whniosty skargi kasacyjne do Hoge Raad.

IV — Pytanie prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

18. W tych okolicznosciach Hoge Raad postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrocié si¢ do Trybunatu z nastgpujacymi pytaniami:

»21) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
rejestracji, o ktorej mowa wart. 3 ust. 1 lit.e) [tiret pierwsze]
dyrektywy [89/104] w brzmieniu skodyfikowanym dyrektywa
[2008/95], zgodnie  zktéorg znaki  towarowe  w postaci
trojwymiarowego ksztaltu nie mogg sktada¢ si¢ wylacznie z ksztattu
towaru wynikajgcego z charakteru samych towardéw, chodzi 0 ksztatt
niezbe¢dny dla funkcji towaru, czy tez chodzi tu o jedng lub wigcej
istotnych cech uzytkowych towaru, ktorych konsument
prawdopodobnie poszukuje w towarach konkurencji?

b) Jak nalezy interpretowaé ten przepis, jezeli zaden z dwodch
zaproponowanych sposobow wyktadni nie jest wlasciwy?

2) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznos$ci
rejestracji zart. 3 ust. 1 lit. e) [tiret trzecie] dyrektywy [89/104]
w brzmieniu skodyfikowanym dyrektywa [2008/95], wedle ktorego
znaki towarowe Ww postaci trojwymiarowego ksztattu nie moga
sktada¢ si¢ wylacznie z ksztattu nadajacego towarowi istotna
warto$¢, chodzi 0 powdd (lub powody), na podstawie ktorych dany
krag odbiorcow podejmuje decyzj¢ 0 zakupie towaru?

b) Czy z»ksztaltem nadajagcym towarowi istotng  warto$é«?
W rozumieniu tego przepisu mamy do czynienia tylko wowczas,
jezeli ksztalt ten w pordwnaniu z innymi wartosciami (jak np. —
w przypadku krzesetek dziecigcych — bezpieczenstwo, wygoda
I solidno$¢ wykonania), nalezy postrzega¢ jako najistotniejsza,
wzglednie dominujacg wartos$¢, czy tez z pksztaltem nadajacym
towarowi istotng warto$¢ «mamy do czynienia takze wowczas, jezeli
towar obok ksztaltu posiada inne wartosci, ktore réwniez moga by¢
uznane jako istotne?

C) Czy dla odpowiedzi na pytanie drugie lit. a) ib) znaczenie
decydujace ma opinia wigkszosci konsultowanego krgegu odbiorcow,

—  Nalezy tu zaznaczy¢, ze istnieje pewna rdznica pomiedzy zacytowanym fragmentem przepisu
W jezyku postepowania, ktory odnosi si¢ do ,ksztaltu nadajacego towarowi istotng wartos¢”
(podobnie w jezykach: niemieckim, hiszpanskim, angielskim, francuskim i in.), a tekstem tegoz
przepisu w jezyku polskim, ktory mowi o ,.ksztatcie zwigkszajacym znacznie warto$¢ towaru”.
Ta réznica nie prowadzi moim zdaniem do rozbiezno$ci w pojmowaniu znaczenia przepisu.
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czy tez sad moze uzna¢, ze dla postrzegania danej wartosci jako»
istotnej «w rozumieniu tego przepisu wystarczy opinia tylko czesci
kregu odbiorcéw?

d) Jezeli poprawna jest ta druga odpowiedz zaproponowana w pytaniu
drugim lit. ¢), jaki wymog nalezy ustanowi¢ w odniesieniu do tego,
0 jaka cze$¢ kregu odbiorcow powinno chodzi¢?

3) Czy przepis art.3 wust.1 lit.e) dyrektywy [89/104] w brzmieniu
skodyfikowanym dyrektywa [2008/95] nalezy interpretowaé W ten sposob,
ze wymieniona W nim przeszkoda rejestracyjna zachodzi réwniez
woweczas, kiedy znak towarowy W postaci ksztattu sktada si¢ z oznaczenia,
w odniesieniu do ktorego mozna zastosowac [tiret pierwsze], iktore
ponadto spetnia przestanke z [tiret trzeciego] tego przepisu?”.

19.  Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostal zlozony
w Trybunale w dniu 18 kwietnia 2013 r.

20.  Uwagi na pismie przedstawily strony W postepowaniu gtownym, a takze
rzady niemiecki, wloski, polski, rzad Zjednoczonego Kroélestwa, rzad portugalski
oraz Komisja Europejska.

21.  Strony te, z wyjatkiem rzadow wtoskiego i portugalskiego, wziely rowniez
udzial w rozprawie, ktora odbyta si¢ w dniu 26 lutego 2014 r.

V- Analiza

22.  Jak juz wspomniatem, poza ogdlnymi podstawami odmowy rejestracji
znaku towarowego lub stwierdzenia jej niewaznosci, dyrektywa 89/104
wprowadza, wart.3 ust.1 lit.e), przepis szczegodlny dotyczacy wylacznie
oznaczen skladajacych si¢ z ksztattu danego towaru®.

23.  Spelnienie ktorejkolwiek z trzech przestanek wymienionych w przepisie
art. 3 ust. 1 lit. e) jest przeszkoda dla rejestracji znaku towarowego. Przestanki te
majg charakter ostateczny w tym znaczeniu, ze — W odroznieniu od przeszkod
rejestracyjnych ujetych wart. 3 ust. 1 lit. b), c) oraz d) dyrektywy — ich
zastosowanie nie moze zosta¢ uchylone na tej podstawie, ze dany znak towarowy

5>~ Pojecie to obejmuje ksztatty troj- lub dwuwymiarowe oraz znaki graficzne (obrazowe)
przedstawiajace ksztalt towaru, zob. wyrok Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 76.
Identyczny przepis zostal zamieszczony wart. 7 ust. 1 lit. ) rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78,
s. 1), a poprzednio w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
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uzyska tak zwang ,,wtoérng zdolno$¢ odrozniajaca” W nastgpstwie jego uzywania

(art. 3 ust. 3 dyrektywy)®.

24.  Trybunal dokonywat juz niejednokrotnie wyktadni przestanki ujetej
wart.3 wust.1 lit.e) tiret drugie dyrektywy. Przestanka ta dotyczy
niedopuszczalnos$ci rejestracji znakow, ktore sktadajg sie wylacznie z ,ksztattu
towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego™. W niniejszej sprawie
natomiast Trybunat zostatl poproszony 0 dokonanie wyktadni przepisu art. 3 ust. 1
lit. €) w odniesieniu do przestanek ujetych wtiret pierwszym oraz trzecim.
Whniosek sadu odsylajacego dotyczy rowniez ewentualnej mozliwosci
kumulatywnego zastosowania obu tych przestanek.

A — Ratio legis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy

25. Trybunal stoi na stanowisku, ze poszczegdlne przestanki odmowy
rejestracji lub stwierdzenia jej niewaznosci, wymienione wart.3 ust. 1
dyrektywy, powinny by¢ interpretowane W $wietle interesu ogolnego, ktory lezy
U podstaw kazdej z tych przestanek®.

26. W Swietle orzecznictwa Trybunatu dotyczacego art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
drugie dyrektywy interes ogolny lezacy u podstaw przedmiotowego przepisu
polega na tym, aby unikngé monopolizowania niektorych zasadniczych
wilasciwosci towaru, ktore wynikaja z jego ksztattu.

27.  Zdaniem Trybunatu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dazy zatem do uniknigcia
takiej sytuacji, w ktorej zarejestrowanie znaku towarowego prowadziloby do
przyznania monopolu na rozwigzania techniczne lub wiasciwosci uzytkowe
towaru, ktorych uzytkownik méglby poszukiwaé w towarach konkurencyjnych.
Przepis ten zapobiega temu, by ochrona znaku towarowego prowadzita do
stworzenia przeszkody utrudniajacej konkurencji swobodne oferowanie towarow
zawierajacych takie same rozwigzania techniczne lub wlasciwosci uzytkowe®.

28. Nie mam watpliwosci, ze opisany wyzej cel lezy u podstaw wszystkich
trzech przestanek przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Wszystkie trzy

6 Wyroki: Philips, EU:C:2002:377, pkt 75; Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, pkt 25—
27.

"—  Wyroki: Philips, EU:C:2002:377; Lego JurisfOHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516; a takze wyroki
Sadu: z dnia 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM — Pi-Design i in. (Przedstawienie
trojkatnej powierzchni z czarnymi kropkami), T-331/10, EU:T:2012:220; z dnia 8 maja 2012 r.,
Yoshida Metal Industry/OHIM — Pi-Design iin. (Przedstawienie powierzchni z czarnymi
kropkami), T-416/10, EU:T:2012:222; z dnia 19 wrzesénia 2012 r., Reddig/lOHIM — Morleys
(Rekojesé noza), T-164/11, EU:T:2012:443.

8 Wuyroki: Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25-27; Philips,
EU:C:2002:377, pkt 77.

®—  Wyroki:Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, pkt 25; Philips, EU:C:2002:377, pkt 78-79.
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przestanki stuzg temu, aby utrzyma¢ w domenie publicznej zasadnicze
wlasciwosci danego towaru, ktore sg odzwierciedlone w jego ksztalcie.

29.  Cel ten ma zresztg swoje glebsze uzasadnienie, ktore dotyczy przestanek
aksjologicznych prawa ochrony znakéw towarowych.

30. Znak towarowy — jako dobro niematerialne — posiada zdolnos¢ wywotania
u odbiorcow okreslonych skojarzen pomigdzy towarem (lub ustugg) adanym
oznaczeniem!®. Dzieki temu odbiorca moze powigza¢ dany znak towarowy
z pochodzeniem towardéw 0 statym standardzie jakosci. Znak towarowy zapewnia
jednolito$¢ cech kupowanych towardw, i w ten sposéb zmniejsza, po pierwsze,
ryzyko zwigzane z ograniczonym dostgpem do informacji oraz, po drugie, koszt
poszukiwania odpowiedniego towaru. W ten sposéb system znakow towarowych
wzmacnia  przejrzystos¢  rynku, roéwnowazac  dysproporcje  migdzy
skomplikowanymi uwarunkowaniami marketingowymi a ograniczong wiedza
konsumenta na temat tych uwarunkowan?!,

31. Ze wzgledu na swoje funkcje gospodarcze system ochrony znakow
towarowych stanowi niezbedny element stuzacy ksztattowaniu uczciwej
konkurencji na podstawie cen i jakoéci towardw'?. Nalezy przy tym zaznaczyé, ze
wylacznos¢ na uzytkowanie danego dobra niematerialnego, bedaca cecha
wszystkich praw wtasnosci intelektualnej, w kontek$cie znakow towarowych
zwykle nie prowadzi do ograniczenia konkurencji. Wytacznos¢ na korzystanie
z danego oznaczenia (znaku towarowego) nie ogranicza swobody oferowania
towarow przez konkurentow. Moga oni swobodnie czerpa¢ z puli potencjalnych
oznaczen (znakdéw towarowych), ktdrych liczba jest wtasciwie nieograniczona.

32. Jednakze w niektorych sytuacjach istnienie praw wytacznych do znaku
towarowego moze prowadzi¢ do zaktdcenia konkurencji.

33.  Przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy stuzy uniknigciu takiej sytuacii,
w ktorej rejestracja ksztaltu — poprzez zastrzezenie wylacznosci na zasadnicze
cechy towaru istotne z punktu widzenia skutecznego konkurowania na danym
rynku — pozwalalaby na uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej.

10_ Zobacz R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu
prawa polskiego na tle prawno-poréwnawczym, Lublin 1988, s.15-18, 235-236;
E. Wojcieszko-Gluszko, Pojecie znaku towarowego, w: System prawa prywatnego, tom 14b —
Prawo wlasno$ci przemystowej, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, C.H. Beck 2012,
S. 427-428.

11 Zobacz W.M. Landes, R.A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law,
Cambridge, Harvard University Press 2003, s. 166-168; A. Griffiths, An Economic Perspective
on Trade Mark Law, Cheltenham, Elgar Publishing 2011, s. 47-53, 157.

12_ Zobacz podobnie wyroki:Lego JurisfOHIM, EU:C:2010:516, pkt38; wyrok Pi-Design
i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 42.
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Prowadziloby to do podwazenia celu istnienia systemu ochrony znakéw
towarowych.

34.  Przyktadem takiego wykorzystania systemu ochrony znakow towarowych
— cho¢ nie jedynym — jest kumulowanie ochrony opartej na rejestracji znaku
towarowego z ochrong na podstawie innych praw wlasnosci intelektualne;.
Chciatbym wyraznie przy tym zaznaczy¢, ze takie kumulowanie ochrony jest co
do zasady dozwolone w prawie unijnym. Przyktadowo, zarejestrowanie wzoru
przemystowego nie wyklucza udzielenia prawa ochronnego na t¢ samg formg
trojwymiarowa jako znaku towarowego, jezeli oczywiscie sg spetnione przestanki
rejestracji znaku®2,

35. Nalezy jednakze pamigtaé, ze cel systemu ochrony znakéw towarowych,
stuzacy stworzeniu podstaw dla uczciwej konkurencji poprzez wzmocnienie
przejrzystosci rynku, roézni si¢ od zatozen stojgcych u podstaw ochrony niektérych
innych praw wtasnosci intelektualnej, ktore stuzg — w uproszczeniu — wspieraniu
innowacji i kreatywnosci.

36. Owa rozbieznos¢ celow wyjasnia, dlaczego ochrona wynikajaca
z rejestracji znaku towarowego jest bezterminowa, natomiast ochrone innych praw
wlasnosci intelektualnej ustawodawca ograniczyt w czasie. Ograniczenie to jest
wynikiem wywazenia, z jednej strony, interesu publicznego polegajacego na
ochronie innowacyjnosci i kreatywno$ci oraz, zdrugiej strony, interesu
gospodarczego, ktory opiera si¢ na mozliwosci Kkorzystania z osiagnigc
intelektualnych innych oséb w celu wspierania dalszego rozwoju spoteczno-
gospodarczego.

37.  Wykorzystanie prawa znakow towarowych W celu rozciggnigcia
wylacznosci na dobra niematerialne, ktore podlegaja ochronie na podstawie
innych praw wlasnosci intelektualnej, mogloby — po wygasnigciu takich praw —
prowadzi¢ do naruszenia réwnowagi interesow, ktorg ustawodawca okreslit
miedzy innymi poprzez ograniczenie okresu ochrony tych innych praw.

38. Omawiane zagadnienie jest rozmaicie uregulowane W poszczegodlnych
systemach prawnych®*. Ustawodawca Unii rozstrzygnat je wten sposob, ze

13 Wynika to miedzy innymi z art. 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzordéw (Dz.U. L 289, s. 28). Zobacz
J. Szwaja, E. Wojcieszko-Gtuszko, 1.B. Mika, Kumulacja ikolizja praw wilasnosci
przemystowej (na przyktadzie wzoréw przemystowych iznakéow towarowych), Kwartalnik
Prawa Prywatnego, 2001, zeszyt 2, s. 343.

4_ W prawie federalnym Stanéw Zjednoczonych do tego problemu odnosi si¢ tzw. koncepcja

funkcjonalno$ci  (,,functionality doctrine”) rozwinieta W drodze orzeczniczej, a nastepnie
skodyfikowana przez ustawe; zob. A. Horton, Designs, shapes and colours: a comparison of
trade mark law in the United Kingdom and the United States, European intellectual property
review, 1989, Vol. 11, s. 311.
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ustanowit Kryteria normatywne mogace Stanowi¢ bezwzgledng przeszkode dla
rejestracji znaku begdacego ksztattem towaru.

39. Kiryteria te, ujete wart.3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, zapobiegaja zatem
wykorzystaniu prawa znakéw towarowych wcelu niezgodnym z jego
zatozeniami. Shuza one ochronie uczciwej konkurencji poprzez uniemozliwienie
monopolizacji zasadniczych wtasciwosci danego towaru istotnych z punktu
widzenia skutecznego konkurowania na danym rynku. W szczegolnosci stuza one
takze zapewnieniu rownowagi interesow, ktéra zostala zdefiniowana przez
ustawodawce poprzez czasowe ograniczenie ochrony z tytutu niektorych innych
praw wiasnosci intelektualne;.

40. W oparciu 0 powyzsze zatozenia, przejde do analizy pytan przedtozonych
przez sad odsytajacy.

B -  Wykladnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy (pytanie pierwsze)

41. W pierwszym pytaniu sad odsylajacy zwraca si¢ 0 wykladni¢ pojecia
,ksztattu wynikajgcego z charakteru samych towarow”.

42.  Odnosnie do kontekstu tego pytania, z postanowienia Hoge Raad wynika,
iz cechy ksztaltu wspomnianego krzesetka dziecigcego sa, przynajmniej
czgsciowo, uwarunkowane przez jego wilasciwosci uzytkowe, a w szczegdlnosci
bezpieczenstwo, wygode oraz solidnos$¢. Krzesetko to posiada rowniez walory
,pedagogiczne i ergonomiczne”.

43.  Stokke iOpsvik podnosza w postepowaniu glownym, ze wlasciwosci
wspomnianego krzesetka nie sa wystarczajace do stwierdzenia wystgpienia
przeszkody rejestracyjnej dotyczacej ksztattu wynikajacego z charakteru towaru
[art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze]. Zdaniem Stokke i Opsvik przeszkoda ta dotyczy
towarow majacych z géry ustalony ksztalt, nieposiadajacych ksztattow
zamiennych.

44.  Jak juz wspomnialem, Trybunat nie miat jeszcze okazji do wypowiedzenia
si¢ W zakresie wyktadni przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze®.

45.  Przede wszystkim chciatbym podkreslié, ze istnieja dwa stanowiska co do
sposobu interpretacji tego przepisu, ktore znalazly odzwierciedlenie zaréwno
w literaturze przedmiotu, jak i w uwagach uczestnikow postepowania.

46.  Pierwsze, wezsze stanowisko zaktada, ze pojecie ,ksztattu wynikajacego
z charakteru samych towarow” dotyczy ksztaltu, ktory nieodigcznie wynika
z natury danego towaru, awigc ktory nie pozostawia zadnej swobody dla

15 Zobacz odnosnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94 wyrok Sadu z dnia
16 lutego 2000 r., Procter & Gamble/OHIM (Ksztalt mydta), T-122/99, EU:T:2000:39, pkt 55.
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indywidualnego wkladu producenta®®. Wyktadnia ta ogranicza zakres stosowania
przedmiotowej przestanki rejestracyjnej do towaréw, ktore nie posiadaja
alternatywnych ksztattow, awigc do towarow naturalnych (klasycznym
przyktadem zastosowania tej przestanki jest wykluczenie mozliwosci rejestracji
,ksztattu banana dla bananéw”) oraz wyrobow o unormowanych cechach ksztattu
(takich jak np. pitka do gry w rugby).

47.  Takie stanowisko zdaje si¢ przewaza¢ w praktyce administracyjnej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
dotyczacej wspolnotowego znaku towarowego®’.

48.  Zgodnie z drugim stanowiskiem, opartym na wyktadni rozszerzajacej,
przedmiotowa przestanka obejmuje — w stosunku do wszelkich towarow — ksztatt
najbardziej przyjety, najblizej wyrazajacy istote danego towaru!®, Chodzi tu
0 oznaczenia typowe dla danej Kkategorii semantycznej, innymi stowy,
0 oznaczenia, ktore odnoszg sie¢ do wyobrazen odbiorcow 0 zasadniczych cechach
danego towaru. Zakaz rejestracji dotyczylby wylgcznie cech rodzajowych
(generycznych) danego towaru, ktore wynikaja z jego funkcji. Zakaz nie
dotyczyltby natomiast cech szczeg6lnych danego towaru oraz tych, ktére wynikaja
z konkretnego zastosowania tego towaru®®.

49. W swietle tego drugiego stanowiska nie bylaby dopuszczalna rejestracja
ksztattu sktadajagcego si¢ wylacznie z cech zwyczajowo przyjetych dla danego
towaru, takich jak — by uzy¢ przyktadéw podanych przez rzad Zjednoczonego
Krélestwa na rozprawie oraz powotywanych nieraz w doktrynie — ksztattu
szescianu dla cegly, ksztattu pojemnika z dzidbkiem, pokrywka iraczka — dla
czajnika, czy tez zabkow w ksztalcie widetek — dla widelca.

16_ W niniejszej sprawie takie stanowisko wynika z uwag Stokke i Opsvik w postepowaniu
glownym, a takze uwag rzadow wioskiego i portugalskiego oraz Komisji.

17— Zobacz wytyczne dotyczace postepowan przed OHIM, zatwierdzone ostatnio decyzjg prezesa

OHIM nr EX-13-5 z dnia 4 grudnia 2013 r. (zwane dalej ,,wytycznymi OHIM”), czgé¢ B sekcja

4 (Bezwzgledne przestanki odmowy rejestracji) pkt 2.5.2. Zobacz réwniez A. Folliard-

Monguiral, D. Rogers, The protection of shapes by the Community trade mark, European

intellectual property review, 2003, Vol. 25, s. 173.

18 Takie stanowisko odzwierciedlone jest wuwagach spotki Hauck, atakze — z pewnymi
zastrzezeniami — rzgdow niemieckiego, polskiego oraz rzadu Zjednoczonego Krolestwa.

1 Zobacz H. Fezer, MarkenG § 3, w: H. Fezer (Hrsg.), Markenrecht, 4. Auflage , Miinchen, Beck
2009, Rn 663; G.Eisenfithr, Art. 7, w: G.Eisenfilhr, D. Schennen (Hrsg.),
Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. Auflage, Koéln, Wolters Kluwer 2010, Rn 197; atakze
A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, Shapes as trade marks: public policy, functional
considerations and consumer perception, European intellectual property review, 2001, Vol. 23,
s. 92.
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50. W moim przekonaniu pierwsze, zawezajace stanowisko, cho¢ dopuszczalne
w drodze wyktadni jezykowej przepisu, nie jest trafne w $wietle jego rationis
legis.

51.  Przede wszystkim to pierwsze stanowisko moze prowadzi¢ do podwazenia
istoty przestanki ujetej wart. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy. Trudno
bowiem wyobrazi¢ sobie racjonalnego ustawodawce, ktory by przewidzial
przeszkodg rejestracyjng 0 tak waskim zakresie, sprowadzajacym si¢ wlasciwie do
ksztaltow stworzonych przez przyrode lub ujednoliconych normatywnie. Przy tak
zawezajacej wyktadni wspomniane kryterium zdaje si¢ zbyteczne, gdyz ksztalty
takie nie majg w sposob oczywisty zdolno$ci odrozniajacej ani tez nie moga jej
naby¢ w drodze uzywania. Ich rejestracja bytaby i tak wykluczona w $wietle art. 3
ust. 1 lit. b) ic) dyrektywy, aart. 3 ust. 3 tej dyrektywy nigdy nie znalazlby
w stosunku do nich zastosowania.

52.  Ponadto propozycja az tak zawezajacej wyktadni omawianego przepisu hie
tylko pozbawiataby go znaczenia normatywnego. Wyktadnia taka stataby rowniez
W sprzecznosci z zatozeniem, wedle ktorego trzy Kryteria ujete wart. 3 ust. 1
lit. &) dyrektywy maja wspolny cel?.

53.  Zanim przejde do konkluzji w przedmiocie wyktadni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
pierwsze dyrektywy, chcialbym odnie$¢ si¢ do orzecznictwa Trybunatu
dotyczacego tiret drugiego tego przepisu. Przypomne, Ze przepis ten zakazuje
rejestracji ,,ksztaltdéw niezbednych dla uzyskania efektu technicznego”. W wyroku
w sprawie Philips Trybunat stwierdzit, ze przestanka ta odnosi si¢ do ksztattow,
ktorych zasadnicze wlasciwosci (moje podkreslenie) spetniajg funkcj¢ techniczng.
Ustanowienie wytacznosci, ktora jest przeciez nieodtaczng cechg ochrony znaku
towarowego, nie moze stanowi¢ przeszkody dla mozliwosci oferowania przez
konkurentow towar6w spelniajacych te sama funkcje techniczng. Nie moze
tworzy¢ takze przeszkody, ktora ograniczataby mozliwos¢ dokonania przez
konkurentow wyboru rozwigzania stuzacego uzyskaniu okreslonej funkcji
technicznej. Jesli zasadnicze wlasciwosci funkcjonalne ksztattu towaru sa
uwarunkowane wylacznie efektem technicznym, przepis art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
drugie wyklucza rejestracje oznaczenia sktadajacego si¢ ztego ksztattu, nawet
jesli efekt techniczny, 0 ktorym mowa, moze zosta¢ osiggniety za pomocg innych
ksztattow?.

2 W niniejszej sprawie Komisja wychodzi z zatozenia — moim zdaniem blednego — ze przestanka
odmowy rejestracji okreslona w tiret pierwszym omawianego przepisu ma inny charakter anizeli
przestanki okre$lone w dwoch pozostatych tiret, tzn. drugim i trzecim. Przestanka ta zdaniem
Komisji nie dotyczy monopolizowania niektorych zasadniczych wtasciwosci towaru, lecz shuzy
uniknigciu utworzenia ,,monopolu naturalnego” w stosunku do towaru jako takiego, a wigc
sytuacji, w ktorej zastrzezenie, na rzecz jednego podmiotu, jedynego mozliwego ksztattu towaru
wykluczyloby jakakolwiek konkurencje.

2L Wyrok Philips, EU:C:2002:377, pkt 79, 83.
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54.  Moim zdaniem powyzsze rozumowanie — ze wzgledu na zbiezno$¢ zatozen
lezacych U podstaw trzech kryteriow przewidzianych wart. 3 ust. 1 lit.e)
dyrektywy — ma rowniez zastosowanie W przypadku kryterium wykluczajgcego
rejestracje oznaczenia sktadajacego sie wylacznie z ,ksztattu wynikajacego
z charakteru samego towaru”.

55. W zwiazku z powyzszym stoj¢ na stanowisku, ze przepis art. 3 ust. 1 lit. )
tiret pierwsze dyrektywy wyklucza rejestracje ksztaltu, ktorego wszystkie
zasadnicze wlasciwosci wynikajg z charakteru danego towaru, awigc s3
uwarunkowane przez funkcj¢ uzytkowa, ktorg dany towar peini.

56. Moim zdaniem nalezy wtym przypadku uwzgledni¢ nastepujaca
okoliczno$¢. Otdz niektore wilasciwosci ksztaltu majg szczegdlnie istotne
znaczenie dla funkcji, ktorg spetnia okre$lony towar. Moga to by¢ rowniez takie
wlasciwosci ksztaltu, ktore trudno okresli¢ jako konieczne do uzyskania ,.efektu
technicznego” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy.

57. Poniewaz chodzi tu o takie wtasciwosci, ktore majg zasadnicze znaczenie
dla funkcji danego towaru, niewatpliwie sa to tez wlasciwosci, ktorych
uzytkownik  moze poszukiwaé¢ wtowarach  konkurujacych. W ujeciu
ekonomicznym chodzi tu ocechy ksztattu, ktore nie maja rownie dobrego
zamiennika (perfekcyjnej cechy substytucyjnej).

58.  Zastrzezenie takich wlasciwosci na rzecz jednego podmiotu gospodarczego
utrudnitoby konkurujagcym przedsigbiorstwom nadanie ich towarom ksztattu,
ktory bylby réwnie przydatny w uzyciu. Prowadziloby to do uzyskania przez
wladciciela znaku towarowego znacznej przewagi wywierajacej negatywny
wptyw na struktur¢ konkurencji na danym rynku.

59. W S$wietle powyzszych rozwazan nie mam watpliwosci, ze art. 3 ust. 1
lit. e) tiret pierwsze dyrektywy wyklucza w sposdb oczywisty rejestracje
ksztattow, ktorych zasadnicze wiasciwosci wynikaja z funkcji danego towaru.
Chodzitoby tu na przyktad o nogi wraz z pozioma ptaszczyzng dla stotu, czy tez
0 podeszwe W ksztalcie ortopedycznym wraz z paskiem w ksztatcie litery ,,v”° dla
klapek. Omawiany przepis moze mie¢ jednak duze znaczenie takze przy
rozwazaniu dopuszczalno$ci rejestracji znakéw sktadajacych sie z ksztattow
wyrobow bardziej ztozonych — np. ksztalt kadtuba zaglowki lub $§migta samolotu.

60. Nalezy tu takze uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze w stosunku do przeszkod
rejestracyjnych ujetych wart. 3 ust. 1 lit. b), c) id) dyrektywy ustawodawca
przewidzial mozliwo$¢ nabycia przez dane oznaczenie wtornej zdolnosci
odrozniajacej W nastgpstwie jego uzywania W rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy.

61.  Natomiast zastosowanie przeszkody rejestracyjnej, o ktoérej mowa w art. 3
ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy, nie moze zosta¢ uchylone w oparciu o art. 3
ust. 3 tej dyrektywy. Powolanie tej przeszkody oznacza wigc, ze rejestracja
danego ksztattu jest definitywnie wykluczona. Takie zatozenie jest zgodne
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z celem przedmiotowego przepisu, gdyz sluzy ono temu, by zasadnicze
wlasciwosci ksztaltu, istotne dla funkcji danego towaru, nie mogly zostaé
zmonopolizowane poprzez wykazanie wtornej zdolnosci odrdzniajace;.

62. Przy wyktadni art.3 ust.1 lit.e) tiret pierwsze dyrektywy nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ okoliczno$¢ — zachodzaca rowniez W przypadku
przestanki ujetej wtiret drugim — ze rejestracja znaku towarowego
przedstawiajacego ksztalt towaru moze uniemozliwi¢ nie tylko uzywanie danego
ksztaltu, lecz rowniez ksztaltow podobnych. W razie zarejestrowania oznaczenia
w postaci ksztattu sktadajacego si¢ wylacznie z wiasciwosci wynikajacych
z charakteru danego towaru duza liczba ksztattow zamiennych mogtaby okazac
sie niedostepna dla konkurentow?2,

63. Argument ten ma szczegdlne znaczenie w odniesieniu do ksztalttow
przedmiotow uzytkowych, w zakresie ktorych inwencja tworcza jest ograniczona
poprzez konieczno$é uzyskania efektu funkcjonalnego. Okolicznos¢ ta uzasadnia
niedopuszczalno$¢ rejestracji takich ksztattow, ktorych podstawowe wilasciwosci
sg uwarunkowane wytacznie przez funkcje uzytkowe danego towaru.

64.  Natomiast w moim rozumieniu przestanka wykluczajaca rejestracje z art. 3
ust. 1 lit. e) tiret pierwsze nie ma zastosowania do ksztaltow, ktore obok takich
rodzajowych (generycznych) wtasciwosci funkcjonalnych, zawierajg inne istotne
cechy. Cechy te nie moga jednak wynika¢ wprost z funkcji danego towaru, lecz
muszg by¢ jedynie wyrazem konkretnego zastosowania tej funkcji. Takim
konkretnym zastosowaniem moze by¢ na przyktad rgkojes¢ szczoteczki do zebow
w ksztalcie postaci z bajki, czy tez pudto rezonansowe gitary wycigte W sposob
odbiegajacy od powszechnego wyobrazenia 0 ksztatcie tego instrumentu.

65. W s$wietle powyzszych rozwazan nalezy moim zdaniem odpowiedzie¢ na
pytanie pierwsze lit. a) zadane przez sad odsylajacy w nastgpujacy sposob. Przepis
art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy dotyczy ksztattu, ktorego wszystkie
zasadnicze wlasciwosci wynikaja z charakteru danego towaru, przy czym nie ma
tu znaczenia okoliczno$¢, ze towar 6w moze przybra¢ rowniez inny, alternatywny
ksztatt.

66. W swietle takiej wyktadni nie ma potrzeby udzielenia odpowiedzi na
pytanie pierwsze lit. b).

C—  Wykladnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy (pytanie drugie)

67. W drugim pytaniu sad odsytajacy podnosi szereg kwestii zwigzanych
z wyktadnia podstawy odmowy rejestracji znaku dotyczacej ,ksztattu
zwiekszajacego znacznie wartos¢ towaru”.

22_ Zobacz odnosnie do art. 7 ust.1 lit.e) ppkt(ii) rozporzadzenia nr40/94 wyroklLego
Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 56.
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68. Jak wynika z postanowienia sadu odsytajacego, Stokke i Opsvik
W postgpowaniu gtownym podwazaja ustalenie Gerechtshof ’s-Gravenhage,
w Swietle ktérego rozpatrywany ksztalt jest objety zakresem zastosowania
omawianej przeszkody rejestracyjnej z uwagi na okoliczno$¢, ze jest on bardzo
atrakcyjny inadaje duzg warto$¢ krzesetku dzieciccemu Tripp Trapp.
W szczegolnosci twierdzg oni, ze konsumenci kupujg Tripp Trapp przede
wszystkim z uwagi na fakt, ze jest to krzesetko solidne, bezpieczne, funkcjonalne
i ergonomiczne. Ponadto design tego krzesetka — pomimo ze wplywa na jego
warto$c¢, nie jest podstawowa przyczyng jego zakupu.

69.  Chcialbym na wstepie zaznaczy¢, ze przepis z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie
dyrektywy nie jest sformutowany w sposob przejrzysty. Swiadcza otym duze
rozbiezno$ci W jego interpretaciji?®.

70. Mam wrazenie, ze wszystkie rozwazane W doktrynie iorzecznictwie
sposoby rozumienia przepisu z art. 3 ust. 1 lit. ) tiret trzecie opierajg si¢ na
podobnych przestankach teleologicznych. Rozwazania te wychodzg z zalozenia,
ze celem zakazu rejestrowania ksztattow zwiekszajacych znacznie warto$¢ towaru
jest rozgraniczenie ochrony znakéw towarowych oraz ochrony innych dobr
niematerialnych  (podlegajacych ochronie na podstawie prawa wzorow
przemystowych czy tez prawa autorskiego). Przy dokonywaniu wyktadni
przedmiotowego przepisu nalezy wigc dazy¢ do wykluczenia takiej sytuacji,
w ktorej prawo znakéw towarowych zostaloby wykorzystane wytacznie do celow,
ktorych realizacji shuzg inne prawa wiasnosci intelektualnej?.

71.  Przyjecie podobnych przestanek teleologicznych nie prowadzi jednak do
jednolitego rozumienia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy.

72.  Mozna wtym zakresie wskaza¢é na dwie zarysowujace si¢ linie
orzecznicze. Z jednej strony, chodzi przede wszystkim o judykatur¢ sadow
niemieckich, azdrugiej — o orzecznictwo izb odwotawczych OHIM oraz
Sadu Unii Europejskiej.

73. W S$wietle orzecznictwa Bundesgerichtshof?® (niemieckiego federalnego
sadu najwyzszego) oraz doktryny niemieckiej?® omawiany przepis wyklucza

% _  Na przyklad autorzy studium sporzadzonego na zamédwienie Komisji przez instytut prawa

wilasnos$ci intelektualnej i prawa konkurencji im. Maxa Plancka zaznaczajg, ze ratio legis tego
przepisu jest niejasny i sugeruja jego uchylenie lub zmiang, zob. Study of the overall functioning
of the European trade mark system, Miinchen 2011, pkt 2.32-2.33 na s. 72-73 (dostgpne na
stronie http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). Obecnie procedowana
propozycja nowelizacji dyrektywy zaklada jednak utrzymanie przepisu W niezmienionym
brzmieniu [COM(2013)162 z dnia 27 marca 2013 r.].

24 Zobacz opini¢ rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie, Philips, C-299/99,
EU:C:2001:52, pkt 30, 31.

% Zobacz wyrok z dnia 24 maja 2007 r., ,Fronthaube”, (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71,
pkt 23. Bundesgerichtshof odwotat si¢ tu do orzecznictwa z lat 50.: wyroku z dnia 22 stycznia
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rejestracje ksztaltow, w przypadku ktérych walor estetyczny towaru wyrazony
W jego ksztalcie jest tak wazny, ze gtowna funkcja znaku towarowego, jaka jest
wskazanie okreslonego pochodzenia, traci znaczenie. Jezeli natomiast —
z perspektywy obrotu handlowego — danego towaru nie stanowi wytgcznie ksztatt
estetyczny, lecz ksztalt ten jest jedynie ,.elementem” calego towaru, ktorego
funkcja uzytkowa lub przeznaczenie wynika zinnych wiasciwosci, wowczas
rejestracja takiego ksztattu jest dopuszczalna.

74. W Swietle przedstawionej wyktadni omawiana przeszkoda rejestracyjna
dotyczy przede wszystkim dziet sztuki oraz sztuki stosowanej, a takze wyrobow
spelniajacych wylacznie funkcje dekoracyjng. Natomiast nie wyklucza ona
rejestracji ksztattow towarow, ktore poza funkcja dekoracyjng posiadajg rowniez
inne funkcje uzytkowe, takie jak na przyktad krzesto lub fotel?’.

75. W innym kierunku zmierza praktyka orzecznicza OHIM, ktorg potwierdzit
wyrok Sadu w sprawie Bang & Olufsen/OHIM (Ksztatt glo$nika)?®.

76. W S$wietle tego wyroku, uznanie, ze ksztalt nadaje towarowi istotng
wartos¢, nie wyklucza tego, ze znaczng wartos¢ nadajg temu towarowi réwniez
inne jego wilasciwosci, takie jak — wprzypadku glosnika — wilasciwosci
techniczne. Innymi stowy, juz sam fakt, ze design danego towaru jest elementem
bardzo istotnym z punktu widzenia konsumenta, wskazuje na to, ze ksztatt nadaje
towarowi znaczng warto$¢. Nie ma przy tym znaczenia, ze konsument bierze

1952 r., ,,Hummelfiguren”, (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1, oraz wyroku z dnia 9 grudnia 1958 .,
»Rosenthal-Vase”, (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64.

%_ Zobacz H.Fezer, op.cit. (ww. w przypisie 19), Rn 696, G. Eisenfiihr, op.cit. (ww.
w przypisie 19), Rn 201.

27— Zobacz np. wyrok niemieckiego Bundespatentgericht z dnia 8 czerwca 2011 r., ,Barcelona —
Sessel”, (26 W (pat) 93/08), dotyczacy tzw. krzesta barcelonskiego zaprojektowanego przez
stynnego niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohego. Sad niemiecki stwierdzit, ze
przedmiotowy ksztalt nie spetnia przestanki niewaznosci dotyczacej ksztaltu zwigkszajacego
znacznie warto$¢ towaru, gdyz jego pierwszym przeznaczeniem i funkcja uzytkowa jest funkcja
mebla stuzacego do siedzenia (,,Sitzmdbel”), ktore poza wzgledami estetycznymi musi spetniac
wymogi ergonomiczne.

8 Wyrok z dnia 6 pazdziernika 2011 r., Bang & Olufsen/OHIM (Ksztatt glo$nika), T-508/08,
EU:T:2011:575, wyrok ten dotyczyt skargi na decyzj¢ Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM
z dnia 10 wrzeénia 2008 r. (sprawa R 497/2005-1).
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rowniez pod uwage inne wlaéciwosci danego towaru?

by¢ konsekwentnie stosowana W praktyce OHIM®,

. Taka wyktadnia zdaje si¢

77. W S$wietle tej pierwszej linii orzeczniczej, reprezentowanej przede
wszystkim przez orzecznictwo sadéw niemieckich, przestanka okreslona w tiret
trzecim ma zastosowanie tylko w takich sytuacjach, w ktorych walory estetyczne
danego ksztaltu sg tak wazne, ze glowna funkcja znaku towarowego traci
znaczenie. Ma to miejsce wowczas, gdy warto$¢ gospodarcza danego towaru
opiera si¢ wylgcznie na wzornictwie, tak jak w przypadku dziet sztuki uzytkowe;j
lub niektorych wyrobow kolekcjonerskich.

78.  Takie stanowisko budzi moje watpliwosci. Zgadzam si¢ oczywisScie, ze
ksztalt dziela sztuki, w tym dzieta sztuki uzytkowej, nie moze z uwagi na swa
natur¢ petni¢ funkcji znaku towarowego W odniesieniu do tego dzieta. Niemnigj
okoliczno$¢, ze dany ksztalt stuzy wylgcznie jako przedmiot estetyczny i dlatego
nie moze funkcjonowac jako znak towarowy, nie jest moim zdaniem jedyng
sytuacjg objeta hipoteza omawianego przepisu. Trudno mi wigc zgodzi¢ si¢
Z podstawowym zatozeniem wspomnianego stanowiska, ktore zaktada, iz pojecie
,ksztattu zwigkszajacego znacznie warto$¢ towaru” zamyka si¢ W sytuacjach,
w ktorych warto§¢ gospodarcza towaru jest zawarta wylgcznie W jego
estetycznym ksztalcie.

79.  Moim zdaniem wyktadnia omawianego przepisu powinna dgzy¢ do nadania
mu znaczenia zgodnego z og6lnym celem art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Przepis
ten stuzy temu, by ochrona znaku towarowego nie zostata wykorzystana w innym
celu niz ten, dla ktoérego zostata ona ustanowiona, a w szczegdlnosci by nie
zostala uzyta w celu uzyskania nieuczciwej przewagi rynkowej niewynikajace;
z rywalizacji na podstawie cen i jakosci.

80. W moim rozumieniu przestanka ujeta w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie
dyrektywy ma na celu wykluczenie monopolizacji takich zewngtrznych cech
danego towaru, ktore nie spelniaja funkcji technicznej ani uzytkowej,
a rownoczesnie znacznie zwigkszaja one atrakcyjnos¢ towaru i wywieraja duzy
wplyw na preferencje konsumentow.

2 Zobacz odnosnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94 wyrok Ksztalt glosnika,
EU:T:2011:575, pkt 73, 77. Podobne, szersze stanowisko, nieograniczajace si¢ do wyrobow
0 wylacznej funkcji dekoracyjnej, ma roéwniez poparcie w doktrynie, zob. A. Folliard-
Monguiral, D. Rogers, op.cit. (ww. w przypisie 17), s. 175; A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis,
op.cit. (ww. w przypisie 19), s. 94.

30_  Zobacz decyzje izb odwotawczych OHIM dotyczace ksztaltu krzesta ,,Alu-Chair”
zaprojektowanego przez amerykanskich architektow Charlesa iRay Eamesow (decyzja
z 14 grudnia 2010r. wsprawie R 486/2010-2) oraz butelki w ksztalcie diamentu projektu
egipskiego designera Karima Rashida (decyzja z 23 maja 2013 r. w sprawie R 1313/2012-1),
a takze wytyczne OHIM, cze$¢ B sekcja 4 pkt 2.5.4.
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81. Przy takiej wyktadni zakres zastosowania przestanki okresSlonej w tiret
trzecim przedmiotowego przepisu nie sprowadza si¢ do dziet sztuki czy sztuki
uzytkowej. Dotyczy on réwniez wszelkich innych przedmiotow uzytkowych, dla
ktorych wzornictwo jest jednym z zasadniczych elementow decydujacych o ich
atrakcyjnosci, a wiec stanowigcych o sukcesie rynkowym danego towaru.

82.  Przy czym mam tu na mysli nie tylko niektore kategorie towarow, ktore —
ogoblnie rzecz biorgc — sa kupowane z uwagi na estetyczny ksztatt, jak jest
w przypadku bizuterii lub zdobionych sztu¢cow.

83.  Omawiany przepis dotyczy moim zdaniem rowniez tych towarow, ktore nie
sa ogolnie postrzegane jako przedmioty spelniajgce funkcje zdobnicza, lecz
w stosunku do ktorych estetyka ksztaltu odgrywa istotng role w pewnym
ograniczonym segmencie rynku, tak jak w przypadku mebli designerskich.

84.  Prawda jest, ze nikt nie kupuje glosnika tylko po to, by postawi¢ go w kacie
jako przedmiot zdobigcy wnetrze pomieszczenia. Niemniej w pewnym segmencie
rynku ksztatt gtosnikow niewgtpliwie stanowi 0 ich atrakcyjnosci.

85.  Proponowany przeze mnie sposob wykladni omawianego przepisu
uwzglednia fakt, ze okreslony towar moze petni¢ wielorakie funkcje. Nie ulega
bowiem watpliwosci, ze oprocz swojej pierwotnej funkcji uzytkowej (np. glosnik
jako urzadzenie stuzace do stuchania muzyki) towar moze zaspokaja¢ rowniez
inne potrzeby konsumenta. Mozna sobie wyobrazi¢, ze znaczna warto$¢ towaru
wynika nie tylko z cech, ktore stuzg realizacji jego funkcji uzytkowej, lecz takze
z jego walorow estetycznych (np. glosnik moze petni¢ takze funkcj¢ dekoracyjng).
Okolicznos$¢, ze dany towar obok funkcji estetycznej peini réwniez funkcje
uzytkowa, nie powinna, w moim przekonaniu, wytacza¢ mozliwosci zastosowania
art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy. Tak jest moim zdaniem w przypadku
niektorych towarow designerskich, ktorych estetyczne wlasciwosci ksztattu
stanowig gltéwny lub przynajmniej jeden z podstawowych motywoéw konsumenta
przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

86.  Osobno nalezy natomiast rozwazy¢ kwestie, ktore okolicznosci faktyczne
nalezy uwzglednié, aby wykazac¢, ze dany ksztatt towaru nadaje danemu towarowi
,.istotng warto$¢” [pytanie drugie lit. a), ) i d)].

87. Pytanie sadu odsylajacego dotyczy przede wszystkim ewentualnej
konieczno$ci uwzglednienia tego, jak dany ksztalt jest postrzegany przez
docelowy krag odbiorcow.

88.  Chcialbym w pierwszej kolejnosci zauwazy¢, ze przestanki odmowy
rejestracji ujete w art. 3 ust. 1 dyrektywy mozna — w uproszczeniu — podzieli¢ na
dwie grupy. Po pierwsze, sa to takie przestanki, ktore niedopuszczalnosc
rejestracji ujmuja z perspektywy konsumenta, gdyz dotycza oznaczen
niespetniajacych kryterium rozpoznawalnosci, ktore nie moga stuzy¢ odbiorcy
jako wskazowka co do pochodzenia towaru, lub moga wprowadzi¢ odbiorce
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w blad [lit. b) i g)]. Po drugie, sa to takie przestanki, ktore stuzag rowniez ochronie
przedsigbiorstw konkurujgcych, albowiem maja na celu utrzymanie niektorych
oznaczen W domenie publicznej [lit. ¢) i e)].

89.  Przy dokonywaniu analizy danego oznaczenia pod wzgledem zgodnosci
Z ta pierwsza grupa przestanek sposob postrzegania oznaczenia przez docelowy
krag odbiorcow musi koniecznie byé uwzgledniony®. Z kolei w przypadku tej
drugiej grupy przestanek powinno si¢ oceni¢ sposOb postrzegania danego
oznaczenia W szerszej perspektywie. Powinno si¢ uwzgledni¢ zaréwno sposob
postrzegania danego oznaczenia przez odbiorcow towaru, jak 1 skutki
gospodarcze, ktore beda wynikaly z zastrzezenia danego oznaczenia na rzecz
jednego przedsigbiorcy. Innymi slowy, trzeba rozwazy¢, czy rejestracja
oznaczenia nie wplynie negatywnie na mozliwos¢ wprowadzania na rynek
towarow konkurencyjnych.

90. W odniesieniu do wyktadni przepisu analogicznego do art. 3 ust. 1 lit. )
tiret drugie dyrektywy Trybunat orzekl, iz sposob postrzegania oznaczenia przez
przecigtnego konsumenta nie jest elementem decydujgcym i moze co najwyzej
stanowi¢ element oceny, ktora bedzie pomocna dla wlasciwego organu przy
ustaleniu zasadniczych wilasciwoséci danego oznaczenia®,

91. Uwazam, ze podobne rozumowanie moze znalezé zastosowanie
w przypadku wyktadni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy.

92. Nie wykluczam, ze w przypadku zastosowania art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
trzecie dyrektywy zaktadany sposob postrzegania przez konsumenta moze mieé
wieksze znaczenie niz W przypadku zastosowania tiret drugiego tego przepisu.
Inaczej niz w przypadku ksztattow niezbednych do uzyskania efektu technicznego
(tiret drugie), ocena, czy dany ksztalt zwigksza znacznie warto$¢ towaru (tiret
trzecie), na przyktad poprzez estetyczne cechy ksztattu, wymusza koniecznosé¢
uwzglednienia perspektywy przecigtnego konsumenta.

93. Jednakze - jak zaznaczylem w pkt89 niniejszej opinii — sposob
postrzegania danego ksztaltu przez konsumenta nie jest decydujacym kryterium
oceny. Stanowi on jeden z wielu, zasadniczo obiektywnych ustalen faktycznych,
majacych wykazaé, ze estetyczne wilasciwosci danego ksztattu majg tak duzy
wplyw na atrakcyjno$¢ towaru, ze ich =zastrzezenie na rzecz jednego
przedsigbiorcy zaktocitoby warunki rywalizacji na danym rynku. Innymi takimi
okolicznosciami sg dla przyktadu: natura rozpatrywanej kategorii towarow,
warto$¢ artystyczna danego ksztattu, jego odmienno$¢ od innych ksztattow

31— Wyroki: Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 34, 56; wyrok Deutsche
SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, EU:C:2006:20, pkt 60-63.
32_ Zobacz, odnosnie do art.7 ust.1 lit.e) ppkt(ii) rozporzadzenia nr40/94 wyrokLego

JurisfOHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 76. Takze, odnosnie do ppkt (iii) tego artykutu
wyrok Ksztatt gtosnika, EU:T:2011:575, pkt 72.
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powszechnie uzywanych na danym rynku, znaczna roéznica ceny W stosunku do
wyrobow konkurujacych majacych zblizone wilasciwosci, wypracowanie przez
producenta strategii promocyjnej podkreslajacej gtownie estetyczne wiasciwosci
danego towaru®:.

94. W $wietle powyzszych rozwazan uwazam, ze W celu udzielenia
odpowiedzi na pytanie drugie lit. b) podniesione przez sad odsytajacy, nalezy
uznaé, iz pojecie ksztaltu ,,zwigkszajacego znacznie warto$¢ towaru”
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie odnosi si¢ do ksztaltu, ktorego
wlasciwosci estetyczne stanowig jeden z gléwnych elementéw decydujacych
0 wartosci rynkowej danego towaru, bgdgc zarazem jedng z podstaw decyzji
konsumenta o zakupie. Wyktadnia ta nie wyklucza tego, ze towar posiada inne
wlasciwo$ci wazne dla konsumenta.

95.  Natomiast w odniesieniu do zagadnien, 0 ktorych mowa w pytaniu drugim
lit. a), ¢) id), nalezy stwierdzi¢, ze sposOb postrzegania przez przecietnego
odbiorce jest jedna z okoliczno$ci, ktore nalezy uwzgledni¢ przy dokonywaniu
analizy zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji — migdzy
innymi obok takich okolicznosci jak natura rozpatrywanej kategorii towarow,
warto$¢ artystyczna danego ksztattu, jego odmienno$¢ od innych ksztattow
powszechnie uzywanych na danym rynku, znaczna réznica ceny W stosunku do
wyrobow konkurujacych, strategia promocyjna podkreslajgca gtownie estetyczne
wlasciwosci danego towaru. Zadna z tych okolicznoéci nie jest sama w sobie
decydujaca.

D—  Mozliwosé lgcznego zastosowania przestanek ujetych w art. 3 ust. 1 lit. e)
tiret pierwsze i trzecie dyrektywy (pytanie trzecie)

96. W trzecim pytaniu sad odsylajacy rozwaza mozliwos¢ kumulatywnego
zastosowania dwoch odrebnych przeszkod rejestracyjnych przewidzianych
odpowiednio w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie.

97. Jak wynika z postanowienia sadu odsylajacego, przedmiotowe pytanie
dotyczy dopuszczalno$ci rejestracji  oznaczenia przedstawiajagcego ksztalt
przestrzenny, ktorego niektore wiasciwosci zwigkszaja znacznie warto$¢ danego
towaru (tiret trzecie), a pozostate — wynikajg z jego charakteru (tiret pierwsze).

98.  Stanowiska uczestnikéw postgpowania W kwestii dopuszczenia takiej
kumulacji sg podzielone®.

3 _ Zobacz podobnie okolicznosci uwzglednione przez Sad, odnosnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
rozporzadzenia nr 40/94, w wyroku Ksztatt gtosnika, EU:T:2011:575, pkt 74, 75.

3 _  Spotka Hauck, rzady polski i Zjednoczonego Krolestwa sugerujg odpowiedZ dopuszczajacy taka

kumulacje, natomiast pozostali uczestnicy postepowania wykluczajg takg mozliwosc.
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99. W moim przekonaniu odpowiedZ na tak postawione pytanie wynika
w pewnej mierze ze struktury normatywnej przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy,
ktoéry zawiera trzy alternatywne przestanki, z ktorych kazda stwarza samoistng
przeszkode dla rejestracji. Taka struktura przepisu zdaje si¢ wyklucza¢ jego
zastosowanie do sytuacji, w ktorej zadna z trzech przestanek nie bytaby spetniona
W calosci.

100. Takie stanowisko uzasadnia rowniez wyktadnia jezykowa. Zgodnie z
literalnym brzmieniem tego przepisu, kazda z trzech alternatywnych przestanek
zamieszczonych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy dotyczy oznaczen, ktore sktadaja
si¢ ,,wylacznie” z ksztaltoéw, 0 ktorych mowa w poszczegolnych tiret.

101. Jezeli z kolei uwzgledni¢ wyktadni¢ celowosciowa przepisu art. 3 ust. 1
lit. ) dyrektywy, to — jak juz wspomniatem — przepis ten stuzy jednemu celowi
ogolnemu. Kazda ztrzech przestanek ujetych W poszczegoélnych tiret shuzy
niedopuszczeniu do takiej sytuacji, w ktorej wytacznos¢ na dane oznaczenie
prowadzitaby do monopolizacji istotnych cech towaru odzwierciedlonych w jego
ksztalcie.

102. Zaproponowana przeze mnie wyktadnia art. 3 ust. 1 lit. €) oznacza, ze
zastosowanie kryterium z tiret pierwszego tego przepisu nie wyklucza tego, ze
dany towar moze posiada¢ rozne ksztatty, azastosowanie Kkryterium z tiret
trzeciego nie wyklucza tego, ze poza funkcja estetyczng towar spetnia inne
funkcje rownie wazne dla konsumenta.

103. W swietle takiej wyktadni art. 3 ust.1 lit.e) dyrektywy taczne
zastosowanie przedmiotowych przestanek nie wydaje mi si¢ konieczne dla
osiggnigcia celu, ktéremu przepis ten stuzy.

104. W niniejszej sprawie, gdyby sad krajowy uznal, ze ksztatt krzesetka Tripp
Trapp znacznie zwigksza jego wartos¢ W rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie
dyrektywy, a wiec jako cato$¢ spelnia warunki zastosowania tej przestanki, nie
miatoby znaczenia to, ze ksztalt ten zapewnia rowniez inne wlasciwosci, takie jak
bezpieczenstwo czy wymogi ergonomii, ktore moglyby by¢ dodatkowo
rozwazane pod katem przestanki z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy.

105. Przedstawiona propozycja wyktadni art. 3 ust. 1 lit.e) dyrektywy nie
wyklucza zatem rownoleglej analizy tych samych okolicznosci pod katem
spetniania jednej lub wigcej przestanek, 0 ktérych mowa w poszczegdlnych tiret.
Odmowa rejestracji badz stwierdzenie jej niewaznosci jest mozliwe jedynie pod
warunkiem, ze chociaz jedna z tych przestanek okaze si¢ spetniona w catosci.

106. Na koncu chcialbym jednak podnies¢ jedno zastrzezenie dla takiej
propozycji wyktadni omawianego przepisu.

107. Mianowicie chciatbym zauwazy¢, ze taczne zastosowanie przestanek
zawartych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy powinno by¢ dopuszczone w przypadku
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oznaczen, ktore sg postrzegane przez konsumentow jedynie jako zbidr réznych
ksztaltow. Chodzi mi tu 0 oznaczenia bedace zestawieniem kilku odrebnych
przedmiotow, tak jak na przyktad oznaczenie odzwierciedlajace uktad stacji paliw
lub wystréj sklepu handlu detalicznego®, a wiec przedstawiajacych co prawda nie
ksztatt towaru, lecz materialne odzwierciedlenie okoliczno$ci, w ktorych dana
ushluga jest §wiadczona.

108. Moim zdaniem — oile uznamy, ze tego rodzaju ,,zbiorowe” oznaczenia
moga pehi¢ funkcje znaku towarowego — nalezaloby rowniez rozwazyé
dopuszczalno$¢ kumulacji kryteriow przy zastosowaniu do nich art. 3 ust. 1 lit. e)

dyrektywy.
109. Zagadnienie to wykracza jednakze poza zakres niniejszej sprawy.

110. Z przedstawionych wzgledow, na trzecie pytanie nalezy moim zdaniem
odpowiedzie¢ W ten sposob, ze to samo oznaczenie moze by¢ réwnolegle badane
pod katem przestanek zamieszczonych w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie,
natomiast podstawa do odmowy rejestracji lub stwierdzenia jej niewaznosci
istnieje tylko wowczas, gdy warunki zastosowania przynajmniej jednej z tych
przestanek sg spetnione w catosci.

VI - Whnioski

111. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, proponuj¢, aby Trybunal
odpowiedzial na przedstawione przez Hoge Raad der Nederlanden pytania
W sposoOb nastgpujacy:

1) Pojecie  ksztattu ,,wynikajacego  z charakteru samych towaréw”
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze Pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakdéw
towarowych dotyczy ksztattu, ktorego wszystkie zasadnicze wiasciwosci
wynikajg z charakteru danego towaru. Nie ma tu znaczenia okoliczno$¢, ze
towar Ow moze przybra¢ rowniez inny, alternatywny ksztatt.

2) Pojecie ksztattu ,,zwickszajacego znacznie warto$¢ towaru” W rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie tej dyrektywy odnosi si¢ do ksztattu, ktorego
wlasciwosci  estetyczne stanowig jeden z glownych elementéw
decydujacych o wartosci rynkowej danego towaru, bedac zarazem jedna
z podstaw decyzji konsumenta o zakupie. Wyktadnia ta nie wyklucza tego,
ze towar posiada inne wlasciwosci wazne dla konsumenta.

Sposdb postrzegania przez przecigtnego odbiorce jest jedng z okolicznosci,
ktore nalezy uwzgledni¢ przy dokonywaniu analizy zastosowania

3% _ Zobacz, odnosnie do wystroju sklepu, wyrok francuskiego Cour de cassation (sagdu kasacyjnego)

z dnia 11 stycznia 2000 r., nr 97-19.604, a takze sprawe Apple (C-421/13, w toku).
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rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji — migdzy innymi obok takich
okolicznosci jak natura rozpatrywanej kategorii towaréw, wartos¢
artystyczna danego ksztaltu, jego odmienno$¢ od innych ksztalttow
powszechnie uzywanych na danym rynku, znaczna roznica ceny
wstosunku  do  wyrobéw  konkurujacych, strategia  promocyjna
podkreslajaca gtdwnie estetyczne whasciwosci danego towaru. Zadna z tych
okolicznosci nie jest sama W sobie decydujaca.

To samo 0znaczenie moze by¢ réwnolegle badane pod katem przestanek
zamieszczonych w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie wspomnianej
dyrektywy, natomiast podstawa do odmowy rejestracji lub stwierdzenia jej
niewazno$ci istnieje tylko wowcezas, gdy warunki zastosowania
przynajmniej jednej z tych przestanek sg spetnione w catosci.

I -23



