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Zarzuty i glowne argumenty

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94

Sad blednie wymagal, aby zgloszony znak towarowy znacznie
roznit si¢ od innych podobnych znakéw towarowych dla
towaréw nalezacych do tego samego sektora. Charakter odréz-
niajacy znaku towarowego nalezy jednak ocenia¢ biorgc pod
uwage sam ten znak, niezaleznie od ewentualnie podobnych
znakéw towarowych na rynku.

Zgtoszony znak towarowy posiada pierwotny charakter odréz-
niajgcy. Okoliczno$¢, iz konsument rozpoznaje znak towarowy
jako cukierek nie wyklucza jego jednoczesnej funkcji jako
okreslenie pochodzenia. Rola barwnego tréjwymiarowego
znaku towarowego jest sygnalizacja i umozliwienie konsumen-
towi ponownego rozpoznania produktu szczegdlnie wtedy, gdy
jak na rynku stodyczy, konsument ma do czynienia z bogata
ofertg.

2. Naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzgdzenia
nr 40/94

Whbrew opinii Sgdu Urzad powinien byl zbada¢ i wykazac, jakie
podobne lub identyczne znaki towarowe istniejg na rynku jego
zdaniem, jezeli chce tym uzasadni¢ odmowe rejestracji znaku.
Urzad nie moze powolywa¢ jako podstawy decyzji okolicznosci
faktycznych, o ktérych nie ma wiedzy i ktdrych istnienie tylko
przypuszcza. Jezeli wbrew opinii wnoszacego odwolanie Urzad
uwaza za niezbedng oceng charakteru odrézniajgcego znaku w
odniesieniu do obecnych na rynku form cukierkéw, powinien
zbada¢ inne znaki towarowe (obecne) na rynku.

Réwniez Sad nie moze dokonywaé wiasnych ustalen faktycz-
nych, jezeli dane okolicznosci faktyczne nie zostaly powolane
przez strony.

3. Naruszenie art. 73 rozporzgdzenia nr 40/94

Urzad wydaje si¢ uzasadnial brak charakteru odrézniajgcego
zgloszonego znaku towarowego zidentyfikowaniem na rynku
podobnych ksztaltem cukierkéw. Wnoszacy odwolanie nie
mial okazji do ustosunkowania si¢ do kwestii ksztaltow
cukierkéw rzekomo obecnych na rynku, poniewaz nie zostaly
one przedstawione przez Urzad.

W ten sposéb naruszone zostalo jego prawo do wystuchania
przed sadem.

4. Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

Zarzut Sadu, jakoby z przedlozonych dowodéw uzywania
(znaku towarowego) nie wynikalo uzywanie konkretnie
zgloszonego znaku towarowego, poniewaz towarzyszylo mu
uzywanie innych znakow towarowych, nalezy odrzucié. Do
specyfiki tréjwymiarowego znaku towarowego nalezy, ze jest
uzywany wspélnie z innymi znakami towarowymi. Wylacznie
z tego powodu nie mozna odméwi¢ mu zdolnosci do ozna-
czania.

Podwdjna funkcja barwnego tréjwymiarowego znaku towaro-
wego majacego ksztattu produktu jako takiego nie prowadzi do
zanegowania jego uzywania jako znaku towarowego nawet
wtedy, gdy jednoczesnie informuje o ksztalcie towaru.

W ramach dowodu uzywania nalezy uwzgledni¢ wszystkie
kontakty konsumenta ze znakiem. Istotne jest nie tylko to, w
jakim zakresie konsument ma kontakt ze znakiem towarowym
przed lub w trakcie podejmowania decyzji o nabyciu towaru.
Réwniez pdzniejsza percepcja znaku towarowego ma wplyw
na jego renome, szczegdlnie percepcja towarzyszaca spozyciu
produktu.
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W dniu 26 stycznia 2005 r. (faks z dnia 24.01.05) do
Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot Europejskich wplynelo
odwolanie od wyroku Sadu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z
dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 August Storck
KG przeciwko Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) wniesione przez
August Storck KG reprezentowang przez adwokatéw Ilse Rohr,
Dr. Heidi Wrage-Molkenthin i Dr. Tima Rehera z kancelarii
CMS Hasche Sigle, Stadthausbriicke 1-3, D-20355 Hamburg



19.3.2005

Dziennik Urze¢dowy Unii Europejskiej

C 6911

Whnoszgca odwolanie zwraca si¢ do Trybunatu o:

1. uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z
dnia 10 listopada 2004 r. (') w sprawie T-402/02;

2. uwzglednienie zadan sformulowanych w postepowaniu w
pierwszej instancji i ostateczne rozstrzygniecie sprawy,
ewentualnie, skierowanie sprawy do ponownego rozpa-
trzenia przez Sad Pierwszej Instangji;

3. obciazenie Urzedu kosztami postgpowania.

Zarzuty i gtéwne argumenty

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 b) rozporzgdzenia nr 40/94

Sad Pierwszej Instancji naruszyl prawo wymagajac, aby
zgloszony znak towarowy w sposéb istotny réznit si¢ od
innych poréwnywalnych znakéw w ramach danego sektora
towar6w. Charakter odrézniajacy znaku towarowego nalezy
jednakze oceniaé wedlug wlasciwosci tkwiacych w samym
znaku, niezaleznie od ewentualnego istnienia na rynku innych,
podobnych znakéw towarowych.

W kazdym razie w kontekscie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia nr 40/94 nie nalezy bra¢ pod uwage interesu publicz-
nego lub wymogu dostepnosci do znaku. Powstanie monopolu
na dany znak towarowy jest zamierzone przez prawo znakow
towarowych. Brak jest podstaw do stwierdzenia, ze zaistnial
monopol bezprawny.

Urzad nie powolal innych podstaw odmowy rejestracji, w
ramach ktérych mozliwe byloby rozpatrzenie interesu publicz-
nego, jak w szczegdlnosci podstaw odmowy rejestracji okreslo-
nych w art. 7 ust. 1 lit. d)-j) rozporzadzenia nr 40/94.

Zgloszony znak towarowy posiada samoistny charakter odroz-
niajgcy. Okoliczno$¢, ze konsument utozsamia znak towarowy
z opakowaniem cukierkéw nie stoi na przeszkodzie temu, by
znak ten pelnit jednoczesnie funkcje oznaczenia pochodzenia
towaru. W sytuacji, jak ta majaca miejsce na rynku stodyczy, w
ktorej konsument spotyka si¢ z bardzo szeroka oferta, znaki
towarowe skladajace si¢ z okreSlonego ksztaltu i koloru
spetniajg funkcje sygnalizujacy i rozpoznawcza.

2. Naruszenie art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzgdzenia
nr 40/94

Urzad powinien byl, wbrew twierdzeniu Sadu, zbadaé i
wykazad, jakie podobne lub identyczne znaki towarowe istnieja
jego zdaniem na rynku, skoro zaistnieniem tej okolicznosci

zamierzal uzasadni¢ odmowe rejestracji. Urzad nie ma prawa
opiera¢ swej decyzji na okolicznosciach, ktére nie zostaly
dowiedzione, lub ktérych istnienie zaledwie domniemywa.
Jezeli Urzad uwaza, w przeciwienstwie do wnoszacej
odwolanie, Ze koniecznym jest ustalenie charakteru odrézniajg-
cego znaku towarowego w oparciu o opakowania cukierkéw
istniejace na rynku, to musi on zbada¢ sytuacje¢ na rynku.

3. Naruszenie art. 73 rozporzgdzenia nr 40/94

Urzad uzasadnil stwierdzenie braku charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego okolicznoscia rzekomego
wystegpowania na rynku podobnych opakowan cukierkéw.
Whnoszaca odwolanie nie miala mozliwosci wypowiedzenia sig
co do tych rzekomo znajdujacych si¢ na rynku opakowan,
poniewaz nie zostaly one przedstawione przez Urzad.

W zwiazku z tym zostalo naruszone jej prawo do bycia wystu-
chang przed sagdem.

4. Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

Zgloszony znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy
przynajmniej w nastgpstwie jego szerokiego uzywania we
Wspélnocie Europejskiej. Dowody wysokosci obrotéow i
wydatkéw na reklame zwigzanych z towarami opatrzonymi
znakiem towarowym powinny zosta¢ uwzglednione nawet
wobec braku wymaganych przez Urzad danych poréwnaw-
czych obejmujacych caly rynek cukierkdw.

Dowo6d nabycia charakteru odrdézniajacego w  nastgpstwie
uzywania znaku nie musi by¢, wbrew twierdzeniu Urzedu i
Sadu, przeprowadzony dla wszystkich Panstw Czlonkowskich
Wspélnoty Europejskiej. Ze wzgledu na cel polegajacy na stwo-
rzeniu jednolitego rynku wszystkich Panstw Czlonkowskich
Wspdlnoty Europejskiej, nalezy uwzgledni¢ rozpowszechnienie
i znajomo$¢ zgloszonego znaku towarowego na terytorium
Wspélnoty Europejskiej bez brania pod uwage granic krajo-
wych. Dlatego tez, przedstawione przez wnoszaca odwolanie
dowody uzywania, s3 wystarczajagce dla stwierdzenia odréz-
niajgcego charakteru znaku we Wspdlnocie Europejskie;j.
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