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Odwolanie od wyroku Sadu (czwarta izba) wydanego w

dniu 15 grudnia 2009 r. w sprawie okreSlenie T-476/08

Media-Saturn-Holding GmbH  przeciwko  Urzedowi

Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki

towarowe i wzory) wniesione w dniu 17 lutego 2010 r.
przez Media-Saturn-Holding GmbH

(Sprawa C-92/10 P)
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Jezyk postgpowania: niemiecki

Strony

Whnoszgey odwolanie: Media-Saturn-Holding GmbH (przedstawi-
ciele: adwokaci C.R. Haarmann i E. Warnke)

Druga strona postgpowania: Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)

Zadania wnoszacego odwolanie

— uchylenie w caloici wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia
15 grudnia 2009 r. w sprawie T-476/08;

— stwierdzenie niewaznosci decyzji Czwartej Izby Odwolaw-
czej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnegtrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 sierpnia 2008
r. wydanej w postepowaniu odwolawczym R 591/2008-4;

— obciazenie drugiej strony postegpowania kosztami postepo-
wania przed Izbg Odwolawczg, Sadem Unii Europejskiej i
Trybunalem Sprawiedliwosci.

Zarzuty i glowne argumenty

Niniejsze odwolanie dotyczy wyroku Sadu, w ktorym oddalil on
skarge wnoszacej odwolanie o stwierdzenie niewaznosci decyzji
Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego z dnia 28 sierpnia 2008 r. o odrzuceniu
zgloszenia  graficznego znaku towarowego ,BEST BUY”.
Whnoszgca odwolanie podnosi, ze Sad dokonatl blednej z praw-
nego punktu widzenia i nietrafnej wykfadni przewidzianych w
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego  (zwanego dalej: ,rozporzadzeniem nr  40/94")
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji znakéw towaro-
wych, ktére pozbawione sa charakteru odrézniajacego. Zarzut
odwolania dzieli si¢ na nastgpujace trzy czesci:

Po pierwsze, Sad w sposéb niedopuszczalny wywidédt brak
odrdzniajgcego charakteru z oceny innego znaku towarowego
niz rzeczywiscie zgloszony. Sad dokonal badania charakteru
odrdzniajacego w stosunku do stanowigcego przedmiot innego
postepowania przed Sadem oznaczenia zawierajacego prawid-
fowo zapisany element stowny ,BEST BUY”. W przeciwienstwie
do tego innego oznaczenia w przypadku zgloszonego przez
wnoszaca odwolanie znaku towarowego element stowny
,BEST BUY” wylanialby si¢, ze wzgledu na wyréznienie litery
,B” bedacej pierwszg literg stéw ,BEST” i ,BUY”, dopiero po
dodatkowym zastanowieniu. Jako ze odrézniajacy element,
ktéry wynika z odmiennego i niezgodnego z zasadami zapisu,
moze wystarczy¢ do osiagniecia wymaganego minimum charak-
teru odrdzniajacego, Sad przy rozpatrywaniu tego charakteru
nie powinien byt opiera si¢ na wczesniejszej decyzji dotyczacej
oznaczenia, ktéremu tej szczegdlnej cechy wiasnie brakuje.

Po drugie, Sad zlekcewazyl zasadg, ze stwierdzenie charakteru
odrézniajacego albo jego braku w przypadku zlozonego znaku
towarowego jest zalezne od analizy calego znaku. W zaska-
rzonym wyroku brak jest takiego caloSciowego spojrzenia.
Sad zbadal kazdy element z osobna pod katem, czy moze on
samodzielnie nada¢ oznaczeniu charakter odrdézniajacy, na co
nastepnie automatycznie udzielano odpowiedzi przeczacej, gdy
zdaniem Sadu taka cze$¢ skladowa nie miala sama w sobie
charakteru odr6zniajacego. W wyroku zabraklo calo$ciowej
analizy zgloszonego znaku towarowego, w ramach ktérej nie
mozna wykluczy¢ wniosku, Ze suma poszczegdlnych
elementéw niepodlegajacych ochronie stanowi¢ bedzie jako
calo$¢ znak towarowy, ktory moze zostaé objety ochrona.

Po trzecie, Sad postuzyl si¢ przy badaniu charakteru odréznia-
jacego zbyt restrykcyjnym kryterium oceny. Uznal on, ze
postrzeganie znaku towarowego ,w pierwszej kolejnosci” jako
sformulowania reklamowego wystarcza, aby na pytanie, czy
istniejg podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 udzieli¢ odpowiedzi twier-
dzacej. Jest to jednak nieprawidlowa interpretacja zasad praw-
nych dotyczacych art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
ktére zostaly skonkretyzowane przez Trybunal Sprawiedliwosci.
Zachwalajgca konotacja stownego znaku towarowego nie
wyklucza, ze pomimo tego nadaje si¢ on do zagwarantowania
konsumentom pochodzenia oznaczonych towaréw lub ustug.
Taki znak towarowy niewgtpliwie moze byé postrzegany
przez wiasciwy krag odbiorcéw réwnoczesnie jako sformuto-
wanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego. W
tym wzgledzie Sad powinien byl przynajmniej podaé, z jakich
powodéw nie jest tak w przypadku zgloszonego znaku towa-
rowego.



