WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 9 wrzesnia 2010 r.(*)

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Zgloszenie do rejestracji oznaczenia
graficznego ,,a”” — Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odrozniajacy —
Znak towarowy tworzony przez pojedynczg litere

W sprawie C-265/09 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
whniesione w dniu 10 lipca 2009 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, dziatajacego w charakterze pelnomocnika,

wnoszacy odwotanie,
w ktorej drugg strong postepowania jest:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, z siedzibg w Hamburgu
(Niemcy), reprezentowana przez M. Woltera, Rechtsanwalt,

strona skarzaca w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, E. Levits, A. Borg Barthet, J.J. Kasel i M. Safjan
(sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

PO zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.,



wydaje nast¢pujacy

Wyrok

1 W swoim odwotaniu Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki
towarowe 1 wzory) (OHIM) domaga si¢ uchylenia wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot
Europejskich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie T-23/07 BORCO-Marken-Import
Matthiesen przeciwko OHIM (o), Zb.Orz. s. I1-861 (zwanego dalej ,,zaskarzonym
wyrokiem”), na mocy ktdrego Sad stwierdzil niewaznos$¢ decyzji Czwartej Izby Odwotawczej
OHIM z dnia 30 listopada 2006 r. (sprawa R 808/2006-4) oddalajacej odwotanie od decyzji
eksperta, ktorag odméwiono rejestracji oznaczenia graficznego ,,a” jako wspolnotowego znaku
towarowego (zwanej dalej ,,sporng decyzja”).

Ramy prawne

2 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostato uchylone
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), ktore weszto w zycie w dniu 13
kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na dat¢ zajscia okoliczno$ci faktycznych spor
podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94.

3 Zgodnie z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94:

,» Wspolnotowy znak towarowy moze sktadac si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazow, tacznie z nazwiskami,
rysunkow, liter, cyfr, ksztaltu towarow lub ich opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie
umozliwiajg odréznianie towardw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug
innych przedsigbiorstw”.

4 Na mocy art. 7 ust. 1 tego rozporzadzenia nie sg rejestrowane:

b)  znaki towarowe, ktore pozbawione sg jakiegokolwiek odrozniajagcego charakteru;



c) znaki towarowe, ktore sktadajg si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych
stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub innych wiasciwosci
towarow lub ustug;

[L.]".

5 Zgodnie z art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia ,,[w] trakcie postgpowania
[OHIM] bada stan faktyczny z urzgdu™.

Okolicznos$ci powstania sporu

6 W dniu 14 wrze$nia 2005 r. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG
(zwana dalej ,,BORCQO”) zgtosita w OHIM przedstawione ponizej oznaczenie do rejestracji w
charakterze wspdlnotowego znaku towarowego:

0

7 Towary, dla ktorych dokonano zgloszenia, nalezg do klasy 33 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, 1 odpowiadaja
nastepujgcemu opisowi: ,,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), wina, wina musujace |
napoje na bazie wina”.

8 Decyzjq z dnia 31 maja 2006 r. ekspert, dziatajac na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, odmowit rejestracji zgtoszonego oznaczenia z uwagi na brak
charakteru odrozniajgcego. Ekspert uznal, ze zgloszony znak towarowy stanowi wierne
odtworzenie minuskuty greckiej litery ,,a”, w zaden sposob nie réznigc si¢ od niej pod
wzgledem graficznym, oraz ze nabywcy postugujacy sie jezykiem greckim nie dostrzegg w
tym oznaczeniu wskazania pochodzenia handlowego towaréw objetych zgtoszeniem.

9 W dniu 15 czerwca 2006 r. BORCO wniosta do OHIM odwotlanie od tej decyzji.



10 Odwotanie to zostato oddalone sporng decyzjg z uzasadnieniem, ze zgloszone
oznaczenie pozbawione jest charakteru odrozniajgcego stosownie do art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Skarga do Sadu i zaskarzony wyrok

11 W dniu 5 lutego 2007 r. BORCO wniosta do Sadu skarge o stwierdzenie niewaznosci
spornej decyzji, w ktorej podniosta trzy zarzuty dotyczgce naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia oraz art. 12 wspomnianego
rozporzadzenia. W ramach pierwszego zarzutu BORCO twierdzita w szczegdlnosci, ze
zgloszone oznaczenie ma charakter odrozniajagcy wymagany przez art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz umozliwia zidentyfikowanie wskazanych towaréw z klasy
33 w rozumieniu wspomnianego porozumienia nicejskiego jako pochodzacych z jej
przedsiebiorstwa i w konsekwencji odrdznienie tych towarow od towaréw innych
przedsiebiorstw. Ze wzgledu na to, ze na podstawie art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 litery moga
stanowi¢ znak towarowy, co do zasady nie mozna z gbéry odmawia¢ im charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, gdyz prowadzitoby to
do pozbawienia sensu art. 4 wspomnianego rozporzadzenia.

12 W pkt 39 zaskarzonego wyroku Sad wskazat na wstepie, ze do Czwartej Izby
Odwotlawczej OHIM nalezato ustalenie, czy mozna wykluczy¢, by z punktu widzenia
przecigtnych konsumentdéw postugujacych si¢ jezykiem greckim oznaczenie to nadawato si¢
do odr6zniania towardow BORCO od towarow innego pochodzenia, przy zatozeniu, ze do
wylaczenia stosowania bezwzgledne] podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wystarczy wykazanie minimum charakteru odr6zniajacego.

13 Gdy chodzi o analiz¢ przeprowadzong w niniejszej sprawie przez Izbe Odwolawcza,
Sad zauwazyt w pkt 40-52 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza odmoéwita, bez
przeprowadzenia konkretnego badania i z naruszeniem zwtaszcza art. 4 rozporzadzenia nr
40/94, uznania charakteru odr6zniajacego pojedynczych liter.

14 W dalszej kolejnosci w ramach kontroli zasadno$ci decyzji Czwartej Izby Odwotawczej
OHIM Sad stwierdzit:

»03  Po czwarte, [Czwarta] Izba Odwolawcza [OHIM] stwierdzita w pkt 25 [spornej]
decyzji, ze miarodajny krag odbiorcéw dostrzeze »by¢ moze« w literze »o« odniesienie do
jakosci (jako$¢ »A«), wskazanie rozmiaru lub okreslenie rodzaju czy tez odmiany napojow
alkoholowych takich jak wskazane w zgloszeniu.



54 OHIM nie moze twierdzi¢, ze orzekajac w ten sposob, [Czwarta] Izba Odwotawcza
[OHIM] przeprowadzita w przypadku rozpatrywanego oznaczenia konkretne badanie
charakteru odr6zniajacego. Poza tym, ze stwierdzenie to ma charakter hipotetyczny, co
pozbawia je jakiejkolwiek warto$ci, nie odnosi si¢ ono do zadnej konkretnej okoliczno$ci
mogacej uzasadni¢ przyjety wniosek, ze zgltoszony znak towarowy bedzie postrzegany przez
wiasciwy krag odbiorcow jako odniesienie do jakos$ci, wskazanie rozmiaru lub okreslenie
rodzaju czy tez odmiany towaréw objetych zgloszeniem [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 9
lipca 2008 r. w sprawie T-302/06 Hartmann przeciwko OHIM (E), pkt 44]. Wynika z tego, iz
[Czwarta] Izba Odwotawcza [OHIM] nie wykazata, ze zgtoszony znak towarowy nie ma
charakteru odrdzniajgcego”.

15 W pkt 56 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzit:

,POowyzsze rozwazania wskazuja wiec na to, ze wywodzac brak charakteru odrdzniajacego
zgloszonego oznaczenia wylgcznie z faktu, iz porownywane z krojem pisma Times New
Roman nie zawiera ono réznic lub ozdobnikow graficznych, bez przeprowadzenia
konkretnego badania jego zdolnos$ci do odrézniania w odczuciu miarodajnego kregu
odbiorcow danych towarow od towaréw pochodzacych od konkurentéw [BORCO], Izba
Odwotawcza blednie zastosowala art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94”.

16 W rezultacie Sad uwzglednit zarzut pierwszy i stwierdzit niewazno$¢ spornej decyzji
bez badania dwoch pozostatych zarzutow podniesionych przez BORCO. Przypominajac, ze
stosownie do art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 na OHIM spoczywa obowigzek
ponownego rozpatrzenia dokonanego przez BORCO zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego w $wietle wywodow zawartych w zaskarzonym wyroku, Sad uznat za zb¢dne
orzekanie w przedmiocie drugiego zagdania BORCO, majacego na celu stwierdzenie, ze art. 7
ust. 1 lit. b) 1 ¢) oraz art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 nie stoja na przeszkodzie rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towarow wskazanych w zgloszeniu.

Zadania stron

17 W odwotaniu OHIM podnosi jeden tylko zarzut, sktadajacy si¢ z trzech czgséci
dotyczacych: wymogu konkretnego badania charakteru odr6zniajacego, rzekomo
hipotetycznego charakteru badania a priori i cigzaru dowodu, wnosi on do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

- tytutem zadania gldéwnego — oddalenie skargi wniesionej przez BORCO w pierwszej
instancji;



— tytulem zgdania ewentualnego — przekazanie sprawy Sadowi celem ponownego
rozpoznania; oraz

— obcigzenie BORCO kosztami poniesionymi w zwigzku z postegpowaniem zardwno
przed Sadem, jak i przed Trybunalem.

18  BORCO wnosi do Trybunatu o oddalenie odwotania i o obcigzenie OHIM kosztami
postepowania.

W przedmiocie odwolania

W przedmiocie pierwszej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

19  OHIM podnosi, ze wbrew stanowisku Sadu dokonywane na podstawie art. 7 ust. 1 lit.
b) rozporzadzenia nr 40/94 badanie charakteru odrdzniajagcego oznaczenia nie zawsze
wymaga ustalenia zdolnos$ci tego oznaczenia do odrdzniania poszczego6lnych towarow w
ramach konkretnej analizy odnoszace;j si¢ do tych towarow.

20 Sad btednie zastosowat art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, poniewaz
odrzucil stanowisko Czwartej Izby Odwotawczej OHIM tylko z tego wzgledu, ze dla
okreslonej kategorii oznaczen ustanowita ona zasadg, zgodnie z ktorg oznaczenia wchodzace
w sktad tej kategorii nie mogg w normalnych warunkach wskazywac¢ pochodzenia towarow
lub ustug. Sad powinien byt zweryfikowac, czy twierdzenie Izby Odwotawczej znajdowato
potwierdzenie w okoliczno$ciach faktycznych sprawy.

21 Na poparcie swej tezy OHIM powotuje si¢ na orzecznictwo Trybunatlu dotyczace
oznaczen trojwymiarowych (wyrok z dnia 7 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag
Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9165), znakoéw towarowych barwnych (wyroki: z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. 1-3793; z dnia 24 czerwca 2004 r. w
sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie, Zb.Orz. s. 1-6129), jak rowniez na orzecznictwo
Sadu odnoszace si¢ do problematyki sloganéw reklamowych i nazw domeny. Zdaniem OHIM
przytaczane orzecznictwo dopuszcza w przypadku niektorych kategorii oznaczen badanie
konkretnego charakteru odrdzniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr
40/94 oparte na ogdlnych twierdzeniach dotyczacych percepcji konsumentoéw i jej



uwarunkowan, jak tez pozwala czesto na odstgpienie od konkretnego badania towardéw 1 ustug
objetych danym zgloszeniem.

22 OHIM podkresla, ze skoro w ramach oceny oznaczen trojwymiarowych mozna przyjac,
iz w braku elementow graficznych i stownych konsument nie ma zwyczaju wnioskowania na
temat pochodzenia towaru na podstawie jego ksztattu (ww. wyrok w sprawie Mag Instrument
przeciwko OHIM, pkt 30), to nalezatoby rowniez przyjaé, ze konsument nie ma zwyczaju
wnioskowania na temat pochodzenia towaru na podstawie pojedynczych liter pozbawionych
elementoéw graficznych.

23 Zdaniem OHIM w ramach badania kategorii oznaczen tworzonych przez kolor
Trybunal stwierdzit juz w przesztosci, ze abstrahujac od wyjatkowych okolicznosci, kolory
nie majg ab initio charakteru odrdzniajacego, jednak moga ewentualnie uzyskac taki charakter
W nastgpstwie uzywania ich w odniesieniu do okreslonych towarow lub ustug (ww. wyrok w
sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 39). OHIM uwaza, ze identyczne stanowisko
nalezaloby przyja¢ w stosunku do pojedynczych liter, tym bardziej ze sa one postrzegane
zwykle jako okreslenie rodzaju lub pozycji w kodzie, jako wskazanie rozmiaru lub jako inne
tego rodzaju dane.

24 BORCO nie zgadza si¢ z interpretacja zaproponowang przez OHIM. Zauwaza ona, Ze
pojecie charakteru odrdzniajacego winno by¢ rozumiane w ten sam sposob w przypadku
wszystkich kategorii znakow towarowych. Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie
dokonuje rozréznienia migdzy poszczegdlnymi kategoriami znakow towarowych w zakresie
oceny ich charakteru odrozniajgcego. Charakter odrozniajacy danego znaku nalezy zawsze
ocenia¢ z uwzglednieniem towardw lub ustug, dla ktorych dokonano zgloszenia. Wigksze
trudnosci, ktore moga by¢ zwigzane z konkretng oceng charakteru odrozniajacego niektorych
znakow, nie uzasadniajg domniemania, ze takie znaki sg a priori pozbawione charakteru
odrozniajacego.

25  Whbrew twierdzeniom OHIM wypracowane w orzecznictwie zasady dotyczace
charakteru odrdzniajgcego znakéw barwnych 1 tréjwymiarowych nie mogg zostac
zastosowanie w okolicznosciach niniejszej sprawy. Jako ze zgloszony do rejestracji znak
towarowy jest znakiem graficznym przedstawiajacym pojedyncza litere alfabetu greckiego, a
mianowicie ,,a”, zapisang zwyktym krojem pisma bez zadnego dodatkowego elementu
graficznego, nalezatoby w odniesieniu do niego stosowac zasady wypracowane dla stownych
znakow towarowych.

26  Wypracowana przez Trybunat reguta empiryczna, zgodnie z ktorg w braku elementow
graficznych lub stownych przecigtny konsument nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia
towarow na podstawie ich ksztattu czy ksztattu ich opakowania (wyrok z dnia 22 czerwca
2006 r. w sprawie C-25/05 P, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 27), nie moze zosta¢ zastosowana w



okolicznosciach niniejszej sprawy. Pojedyncza litera jest bowiem oznaczeniem niezaleznym
od wygladu towaré6w oznaczonych danym znakiem. Ponadto nie ma zadnych podstaw, by
przyjac, ze konsument bedzie postrzegat znak towarowy tworzony przez pojedynczg litere w
inny sposob niz znak sktadajgcy sie z dwoch — lub wiecej — liter.

27 W pozostatym zakresie poglad, zgodnie z ktérym mozna odstgpic¢ od analizy
obejmujacej towary 1 ustugi, dla ktorych dokonano zgtoszenia w konkretnym przypadku, jest
oczywiscie sprzeczny z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu.

Ocena Trybunatlu

28  Na wstepie nalezy przypomniec, ze zgodnie z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 litery
nalezg do kategorii oznaczen, z ktoérych moze sktadac¢ si¢ wspdlnotowy znak towarowy, pod
warunkiem ze umozliwiajg one odroznianie towarow lub ustug jednego przedsigbiorstwa od
towarow lub ustug innych przedsiebiorstw.

29  Ogolna zdolnos$¢ danego oznaczenia do tego, aby moglo sta¢ si¢ znakiem towarowym,
nie przesadza jednak, ze oznaczenie to bedzie miato charakter odrézniajacy w rozumieniu art.
7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia w stosunku do okreslonego towaru lub
okreslonej ustugi (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych C-456/01 P i
C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. 1-5089, pkt 32).

30 W istocie zgodnie z brzmieniem przywolanego przepisu nie rejestruje si¢ znakow
pozbawionych charakteru odr6zniajacego.

31  Wedlug utrwalonego orzecznictwa charakter odrdzniajacy znaku towarowego w
rozumieniu wspomnianego przepisu oznacza, ze znak ten pozwala ustali¢, 1z towar, dla
ktorego dokonano zgloszenia, pochodzi z okreslonego przedsigbiorstwa, i tym samym
odrozni¢ go od towardw pochodzacych z innych przedsigbiorstw (ww. wyrok w sprawach
polaczonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 34; wyroki: z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie
C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-3297, pkt 66; z dnia 21 stycznia 2010 r.
w sprawie C-398/08 P Audi przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt
33).

32 Z utrwalonego orzecznictwa wynika rowniez, ze 6w charakter odrdzniajacy nalezy
oceniaé, po pierwsze, w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktorych znak towarowy zostat
zgloszony, 1 po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez wiasciwy krag
odbiorcow (ww. wyroki: w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 25; w sprawach
potaczonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; w sprawie Eurohypo przeciwko OHIM, pkt



67). Ponadto Trybunat orzekt, co zostato przyznane przez OHIM w jego odwotaniu, ze ta
metoda oceny znajduje zastosowanie takze do analizy charakteru odrdzniajacego oznaczen
tworzonych wylacznie przez sam kolor, trojwymiarowych znakow towarowych i sloganow
(zob. podobnie, odpowiednio, wyrok z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P
KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-10107, pkt 78; ww. wyrok w sprawie Storck
przeciwko OHIM, pkt 26; a takze ww. wyrok w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 35, 36).

33  Pomimo tego, ze kryteria oceny charakteru odrozniajgcego sg takie same dla r6znych
kategorii znakoéw towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriow moze si¢ okazac, ze
sposob postrzegania tych znakoéw przez wlasciwy krag odbiorcéw nie musi by¢ taki sam dla
kazdej z tych kategorii, a zatem ustalenie charakteru odrozniajacego w przypadku niektorych
kategorii znakow towarowych moze okazac¢ si¢ trudniejsze niz w przypadku innych kategorii
(zob. wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych C-473/01 P i C-474/01 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. 1-5173, pkt 36; z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w
sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Mdbelwerk, Zb.Orz. s. 1-10031, pkt 34; ww.
wyrok w sprawach potaczonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 36, 38; a takze ww. wyrok w
sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 37).

34 W tym zakresie Trybunatl sprecyzowat juz w przeszlosci, ze zastugujace na
uwzglednienie trudnosci, ktore moga si¢ wigzac¢ z ustaleniem charakteru odrézniajacego
niektorych kategorii znakdw, wynikajace z samej ich natury, nie uzasadniajg okreslenia
szczegblnych kryteriow uzupetiajacych lub zastepujacych kryterium charakteru
odrozniajgcego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie (zob. ww. Wyroki: w sprawie
OHIM przeciwko Erpo Mdobelwerk, pkt 36; w sprawie Audi przeciwko OHIM, pkt 38).

35  Z orzecznictwa Trybunatu dotyczacego art. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), ktérego tres¢ normatywna
jest identyczna z art. 7 rozporzadzenia nr 40/94, wynika, ze charakter odrdzniajacy znaku
towarowego winien by¢ oceniany zawsze in concreto w odniesieniu do towardow lub ustug
objetych zgloszeniem (zob. ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 76; a takze wyrok z dnia 12
lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. 1-1619, pkt 31, 33).

36  Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 47 swej opinii, wymog dokonania konkretnej
oceny zdolno$ci danego oznaczenia do odrdzniania towaréw lub ustug objetych zgloszeniem
od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw pozwala pogodzi¢ podstawe odmowy rejestracji
przewidziang w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 z ustanowieniem w art. 4
wspomnianego rozporzadzenia ogolnej zdolnosci danego oznaczenia do tego, aby mogto
zostac¢ zarejestrowane jako znak towarowy.



37 W tym wzgledzie nalezy zaznaczy¢, ze o ile z przytoczonego orzecznictwa wynika, ze
Trybunat uznat istnienie niektdrych kategorii oznaczen, u ktorych ustalenie charakteru
odrdzniajacego ab initio wigze si¢ z wigkszymi trudno$ciami, o tyle nie zwolnit on urzedow
wilasciwych w sprawie znakoéw towarowych z obowigzku przeprowadzenia badania in
concreto charakteru odrdzniajgcego takich oznaczen.

38  Co sig tyczy okolicznosci, ze rozpatrywane oznaczenie tworzone jest przez pojedyncza
litere, do ktérej nie wprowadzono zadnych zmian graficznych, nalezy przypomnie¢, ze
rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie jest zalezna od stwierdzenia okre§lonego
poziomu kreatywnosci lub wyobrazni jezykowej czy artystycznej u wlasciciela znaku (wyrok
z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s.

1-8317, pkt 41).

39  Zpowyzszego wynika, ze wlasnie z uwagi na to, iz w przypadku znaku towarowego
tworzonego przez pojedyncza litere ustalenie charakteru odrdzniajacego moze okazac si¢
trudniejsze niz w przypadku innych stownych znakow towarowych, OHIM jest zobowiazany
dokona¢ oceny zdolnos$ci danego oznaczenia do odrdzniania poszczegdlnych towarow lub
ustug w ramach konkretnej analizy odnoszacej si¢ do tych towaréw lub ustug.

40 W rezultacie Sad, przeprowadzajac kontrole, czy Czwarta Izba Odwotawcza OHIM
dokonata konkretnej analizy zdolno$ci rozpatrywanego oznaczenia do odrézniania towaréw
objetych zgloszeniem od towardéw innych przedsigbiorstw, prawidtowo zastosowat art. 7 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

41  Wynika stad, ze pierwsza czgs¢ jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

W przedmiocie drugiej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

42 Zdaniem OHIM Sad nie uwzglednit, ze badanie charakteru odrdzniajacego oznaczenia
jest badaniem a priori i tym samym decyzja podejmowana po przeprowadzeniu takiego
badania zawsze ma charakter hipotetyczny. Wskazuje on, Ze pojgcie przecigtnego konsumenta
jest pojeciem prawnym, a badanie charakteru odrozniajgcego oznaczenia winno by¢
przeprowadzane w oderwaniu od jakiegokolwiek faktycznego wykorzystania tego oznaczenia
na rynku.



43  BORCO odpowiada, ze zwykte przypuszczenia nie wystarczaja do stwierdzenia braku
charakteru odr6zniajacego oznaczenia. Gdyby tak bylo, OHIM méglby bez wskazania
konkretnych przyczyn odrzuca¢ wszystkie zgtoszenia znakow do rejestracji z powodu braku
charakteru odr6zniajacego, opierajac si¢ wytacznie na zatozeniu, ze dany znak mogiby
ewentualnie, ze wzgledow, ktore nie sg znane nawet samemu OHIM, by¢ pozbawiony
wymaganego charakteru odrdzniajacego. Takie dziatanie bytoby niezgodne z orzecznictwem
Trybunatu, wedtug ktérego w ramach rozpatrywania bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji OHIM jest zobowigzany przeprowadzi¢ doglebng i kompletng analiz¢ wszystkich
istotnych faktéw i okolicznosci.

Ocena Trybunalu

44 Nalezy podkresli¢, ze wymdg dokonania badania a priori charakteru odrdzniajacego
oznaczenia nie stoi na przeszkodzie temu, by badanie to zostato przeprowadzone in concreto.

45  Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunatu, rozpatrywanie zgtoszen nie moze by¢
ograniczone do minimum, tylko powinno by¢ doktadne i kompletne, tak aby unikng¢
nieprawidlowego rejestrowania znakdw towarowych oraz zagwarantowaé, w imi¢ pewnosci
prawa i dobrej administracji, Zze nie bedg rejestrowane znaki, ktorych uzywaniu mozna by si¢
skutecznie sprzeciwi¢ w sadzie (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Libertel, pkt 59; w
sprawie OHIM przeciwko Erpo Mdbelwerk, pkt 45).

46  Dopuszczenie, by OHIM — mimo wskazanego w pkt 39 niniejszego wyroku wymogu
przeprowadzenia konkretnego badania charakteru odrézniajacego zgloszonego do rejestracji
znaku towarowego — mogt kierowac si¢ bez wlasciwego uzasadnienia przypuszczeniami i
zwyktymi watpliwosciami, przeczyloby samemu celowi kontroli a priori.

47  Zpowyzszego wynika, ze Sad prawidlowo uznat w pkt 54 zaskarzonego wyroku, iz
Czwarta Izba Odwotawcza OHIM, opierajac si¢ na hipotetycznych przestankach, nie mogla
sprosta¢ wymogom, ktérym odpowiada¢ musi badanie charakteru odrézniajacego oznaczenia
zgloszonego do rejestracji w charakterze znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia nr
40/94.

48 W konsekwencji drugg czes¢ jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

W przedmiocie trzeciej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron



49  OHIM podnosi, ze Sad btednie ocenit rozklad cigzaru dowodu w ramach badania
dokonywanego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim
zdaniem Sadu to OHIM zawsze musi wykaza¢ brak charakteru odrdzniajacego zgloszonego
do rejestracji znaku w drodze odniesienia si¢ do konkretnych faktow.

50  Jako ze procedura rejestracji jest procedurg administracyjna, a nie kontradyktoryjng, w
ramach ktorej OHIM musiatby dostarczy¢ zgtaszajacemu dowody na okolicznos$¢ zaistnienia
podstaw odmowy rejestracji, to do zgtaszajacego, ktory w odwotaniu powotuje si¢ na
charakter odrézniajacy znaku zgltoszonego przezen do rejestracji, nalezy przedstawienie
konkretnych i potwierdzonych danych wykazujacych, ze znak ten ma charakter odrézniajacy.

51  Zdaniem OHIM moze on, jezeli dojdzie do wniosku, ze zgloszony do rejestracji znak
nie wykazuje samoistnego charakteru odrdzniajacego, oprze¢ swa analiz¢ na faktach
wynikajacych z praktycznego doswiadczenia zwigzanego ogodlnie z obrotem towarami
masowej konsumpcji, ktore to fakty moga by¢ znane wszystkim i w szczegdlnosci sa znane
konsumentom owych towarow. W takim wypadku OHIM nie jest zobowigzany do
przytoczenia przyktadow takiego do§wiadczenia praktycznego.

52 W przekonaniu OHIM Sad naruszyt te¢ zasade, zarzucajac Czwartej Izbie Odwolawczej
OHIM w pkt 54 zaskarzonego wyroku, ze nie powolala si¢ na Zadng konkretng okolicznos¢.
Izba Odwotawcza zasadnie mogla, wbrew ustaleniom Sadu, oprze¢ swa analize na faktach
wynikajacych z ogdlnie zdobytego doswiadczenia, zgodnie z ktorym pojedyncze litery sg
zwykle uzywane migdzy innymi jako okreslenie rodzaju, pozycji w kodzie lub jako wskazanie
rozmiaru i sg tez w ten sposob postrzegane.

53  Zdaniem BORCO te rozwazania sg bledne pod wzgledem prawnym.

54 Na podstawie art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 w postgpowaniu dotyczacym
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM jest zobowigzany bada¢ stan faktyczny z
urzedu. Tylko jezeli OHIM dysponuje konkretnymi dowodami wskazujagcymi na brak
charakteru odrdzniajacego, zgtaszajacy moze si¢ do nich ustosunkowac 1 to na niego
przechodzi cigzar dowodu w postgpowaniu sgdowym. A zatem w swym odwotaniu OHIM
przedstawil poglad sprzeczny z podstawowymi zasadami w przedmiocie rozktadu cigzaru
dowodu.

Ocena Trybunatu



55  Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze Sad, zarzucajac Czwartej Izbie Odwotawczej OHIM,
ze nie ustalita braku charakteru odrdzniajacego zgtoszonego do rejestracji znaku towarowego,
ograniczyl si¢ do zastosowania przytoczonego w pkt 35 niniejszego wyroku orzecznictwa,
zgodnie z ktorym zawsze nalezy dokona¢ konkretnego badania charakteru odrézniajacego
danego oznaczenia.

56  Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 59 swej opinii, rozwazania dotyczace ci¢zaru
dowodu w postepowaniu w sprawie rejestracji znaku towarowego nie mogg zwolni¢ OHIM z
obowigzkow cigzacych na nim na mocy rozporzadzenia nr 40/94.

57  Zgodnie bowiem z art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia w postgpowaniu
dotyczacym bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM jest zobowiazany z urz¢du
zbada¢ istotne okolicznosci faktyczne, ktore mogtyby go skloni¢ do zastosowania jednej z
takich podstaw.

58  Whbrew temu, co podnosi OHIM, taki wymdg nie moze by¢ ani relatywizowany ani
zmieniany na niekorzys¢ zgtaszajacego z powotaniem si¢ na pkt 50 wyroku z dnia 25

pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9375.

59  Ze wspomnianego punktu wynika, ze jedynie w przypadku gdy skarzgca mimo analizy
przeprowadzonej przez OHIM wcigz powotuje si¢ na charakter odrdzniajacy zgtoszonego
znaku, to do niej nalezy przedstawienie konkretnych 1 potwierdzonych danych wykazujacych,

ze dany znak ma charakter odrdzniajacy (ww. wyrok w sprawie Develey przeciwko OHIM,
pkt 50).

60 W konsekwencji, zwazywszy na to, ze dokonana przez Czwartg 1zbag Odwotawcza
OHIM analiza nie spelnia wymogow przypomnianych w pkt 35 niniejszego wyroku, takiego
obowigzku nie mozna przypisywa¢ BORCO.

61  Z powyzszego wynika, ze trzecia cze¢$¢ jedynego zarzutu podniesionego przez OHIM
nie jest zasadna.

62  Wobec tego, ze zadna z trzech czesci jedynego zarzutu podniesionego przez OHIM nie
jest zasadna, odwotanie nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow



63  Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do
postepowania odwotawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM
przegratl sprawe, nalezy obcigzy¢ go — zgodnie z zagdaniem BORCO — kosztami postgpowania.

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

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zostaje obciazony kosztami post¢powania.

Podpisy

* Jezyk postepowania: niemiecki.



