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Odwolanie od wyroku Sadu (siédma izba) wydanego w dniu 21 maja 2015 r. w sprawach
polaczonych T-331/10 RENV i T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urzad Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 29 lipca 2015 r. przez

Yoshida Metal Industry Co. Ltd

(Sprawa C-421/15 P)
(2015/C 389/15)
Jezyk postepowania: angielski

Strony

Whoszgca odwolanie: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (przedstawiciele: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin,
barrister)

Druga strona postgpowania: Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Pi-
Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A[S

Zadania wnoszacej odwolanie

Tytulem zgdania gtéwnego wnoszaca odwotanie wnosi do Trybunatu Sprawiedliwosci o:

— Uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej (siodma izba) z dnia 21 maja 2015 r. wydanego w sprawach polaczonych T-
331/10 RENV i T-416/10 RENV;

— Uwzglednienie skargi wniesionej przez skarzaca do Sadu i stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby
Odwolawczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1235/2008;

— Uwzglednienie skargi wniesionej przez skarzaca do Sadu i stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1237/2008-1;

— Obciazenie OHIM, Pi-Design AG, Bodum France i Bodum Logistics A/S kosztami postgpowania, w tym kosztami, co do
ktérych orzeczono w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 6 marca 2014 r. wydanym w sprawach potaczonych C-
337/12 P i C-340/12 P, EU:C:2014:129, iz rozstrzygniecie o nich nastapi w orzeczeniu koniczagcym postepowanie
W sprawie.

Tytulem zadania ewentualnego wnoszaca odwolanie wnosi do Trybunalu Sprawiedliwosci o:

— Uchylenie wyroku Sadu (siédma izba) z dnia 21 maja 2015 r. wydanego w sprawach polaczonych T-331/10 RENV i T-
416/10 RENV w zakresie, w jakim orzeczono w nim w odniesieniu do nastgpujacych towaréw, dla ktorych
zarejestrowano wspolnotowe znaki towarowe nr 1371244 i nr 1372580: z klasy 8: oselki do ostrzenia kos i uchwyty
do oselek; z klasy 21: pojemniki do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych z metali
szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noze;

— Uwzglednienie skargi wniesionej przez skarzaca do Sadu i stwierdzenie niewaznosci decyzji Pierwszej Izby
Odwolawczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1235/2008 w zakresie, w jakim dotyczy ona nastgpujacych
towaréw, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy nr 1371244: z klasy 8: osetki do ostrzenia kos
i uchwyty do oselek; z klasy 21: pojemniki do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych z metali
szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noze;
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— Uwzglednienie skargi wniesionej przez skarzaca do Sadu i stwierdzenie niewaznosci decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie R-1237/2008-1 w zakresie, w jakim dotyczy ona nastepujacych
towaréw, dla ktorych zarejestrowano wspélnotowy znak towarowy nr 1372580: z klasy 8: oselki do ostrzenia kos
i uchwyty do oselek; z klasy 21: pojemniki do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych z metali
szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) i bloki na noze;

— Obciazenie OHIM, Pi-Design AG, Bodum France i Bodum Logistics A/S kosztami postgpowania, w tym kosztami, co do
ktérych orzeczono w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 6 marca 2014 r. wydanym w sprawach potaczonych C-
337/12 P i C-340/12 P, EU:C:2014:129, iz rozstrzygnigcie o nich nastapi w orzeczeniu koniczacym postepowanie
W sprawie.

Zarzuty i gléwne argumenty

Na poparcie odwolania wnoszaca odwolanie podnosi dwa zarzuty:

— Zarzut pierwszy dotyczacy tego, ze Sad naruszyt art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt (i) rozporzadzenia ('), dokonujac blednej
wykladni i w konsekwencji blednie stosujac to rozporzadzenie w odniesieniu do oznaczen przedstawionych graficznie
w spornych wspdlnotowych znakach towarowych;

— Zarzut drugi dotyczacy tego, ze Sad dodatkowo lub alternatywnie naruszyl art. 52 ust. 3 rozporzadzenia, nie
rozpatrujac zastosowania art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt (i) rozporzadzenia w odniesieniu do kazdej z wielu kategorii towaréw,
dla ktérych zarejestrowano przedstawione graficznie oznaczenia jako wspélnotowe znaki towarowe.

Na poparcie zarzutu pierwszego wnoszaca odwolanie zasadniczo podnosi nastepujace okolicznosci:

W pkt 39 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia stosuje si¢ w odniesieniu do
kazdego oznaczenia — bez wzgledu na to, czy jest ono dwuwymiarowe czy tez tréjwymiarowe — gdy wszystkie istotne cechy
oznaczenia spelniaja funkcje techniczna. Jednakze przyjmujac i stosujac powyzsze stwierdzenie w odniesieniu do spornych
wspdlnotowych znakéw towarowych, Sad blednie odstapit od zastosowania stwierdzenia (i w konsekwencji nie wywidd}
z niego skutkéw) zawartego w pkt 48 wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci wydanego w sprawie C-48/09 P Lego Juris/
OHIM, EU:C:2010:516, zgodnie z ktorym, po pierwsze, wspomniany art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) nie stoi na przeszkodzie
rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego ,tylko z tego wzgledu, ze wykazuje cechy uzytkowe”, oraz po
drugie, zawarte w tym art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt (ii) wyrazy ,wylacznie” i ,niezbedny” ograniczaja jego zakres zastosowania
jedynie [do tych] ksztaltéw towaru, ktére s3 wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego”.

Zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w wyroku Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Sad powinien byt
stwierdzic, ze w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nie ustanowiono zadnego wymogu prawnego, aby oznaczenia
dwuwymiarowe lub tréjwymiarowe byly pozbawione cech uzytkowych, oraz ze nie stoi on na przeszkodzie rejestracji
,oznaczen hybrydowych” zawierajgcych istotne z wizualnego punktu widzenia ozdobne elementy rysunkowe, ktdre nie
tylko ,,obejmuj[a] rozwigzanie techniczne”, lecz pelnia takze funkcje odrézniajaca, ktorej pelnienia oczekuje si¢ od znakéw
towarowych. Natomiast Sad blednie odstapit od istotnych kryteriéw prawnych stosowania art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt (ii)
rozporzadzenia (i w konsekwencji nie wywidd! z nich skutkéw), nie uwzgledniajac zasady, ze graficznie przedstawione
w spornych znakach towarowych oznaczenia stanowig ,0znaczenia hybrydowe” zawierajace ozdobne elementy rysunkowe
(istotne z wizualnego punktu widzenia dla kazdego obserwatora motywy w formie czarnych krazkéw utworzonych
z wklestych zabarwionych wydrazen), ktére majg charakter odrézniajacy — jak potwierdzono to w przywotanej w pkt 5
zaskarzonego wyroku decyzji Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 31 pazdziernika 2001 r.
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Gdyby Sad nie dokonal blednej wykladni i w konsekwencji nie zastosowal blednie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia poprzez przyjecie i zastosowanie nieprawidlowego stanowiska dotyczacego zdolnosci wklestych wydrazen
do jednoczesnego petnienia funkeji uzytkowej i odrézniajacej w odniesieniu do graficznie przedstawionych w spornych
znakach towarowych oznaczen, to stwierdzitby — i powinien by} stwierdzi¢ — ze sporne oznaczenia nie s3 wylaczone
z rejestracji na mocy tego przepisu oraz ze odmienne decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM byly bledne i nalezy
stwierdzi¢ ich niewaznosc.

Na poparcie zarzutu drugiego wnoszaca odwolanie zasadniczo podnosi nastepujace okoliczno$ci:

Zgodnie z art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 Sad powinien byl rozwazy¢, czy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) skutkuje
niewaznoscig graficznie przedstawionych w spornych znakach towarowych oznaczen ze wzgledu na to, ze stanowig one
Jjedynie ksztalty towaru, ktére s wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego” (pkt 48 wyroku
Trybunalu w sprawie Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516) w wypadku wszystkich towardw, dla ktérych sa
zarejestrowane, lub tylko niektérych z nich, a jesli taka sytuacja mialaby miejsce, powinien byl rozwazy¢, dla ktérych
kategorii towaréw oznaczenia moga by¢ zarejestrowane. Sad nie dokonat tego badania, nie spelniajac istotnego wymogu,
i tym samym nie dokonat ustalei, od kt6rych koniecznie zalezala zgodnos¢ z prawem stwierdzenia dokonanego przezen na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia.

Ponadto i w kazdym razie Sad nie dopelnit istotnego wymogu wynikajacego z art. 52 ust. 3, stosujac swoje rozumowanie
w ramach stwierdzenia dokonanego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) w odniesieniu do wszystkich towaréw bez
raczek, dla ktorych zarejestrowano graficznie przedstawione w spornych znakach towarowych oznaczenia. Oznaczenia
zarejestrowano w szczegélnosci dla nastepujacych kategorii towaréw bez raczek, w odniesieniu do ktérych zgodnie
z wymogami art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nie mozna bylo zgodnie z prawem zastosowaé stwierdzenia Sadu dokonanego
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) ppkt (ii): w klasie 8 — osetki do ostrzenia kos i uchwyty do oselek; w klasie 21 — pojemniki
do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami)
i bloki na noze.

(") Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Krajsky soud v Ostravé
(Republika Czeska) w dniu 18 sierpnia 2015 r. — Ivo Muladi/Krajsky tifad Moravskoslezského kraje

(Sprawa C-447/15)
(2015/C 389/16)
Jezyk postgpowania: czeski

Sad odsylajacy

Krajsky soud v Ostravé

Strony w postepowaniu gléwnym

Strona skarzgca: Ivo Muladi

Strona pozwana: Krajsky ufad Moravskoslezského kraje



