WYROK Z DNIA 16.7.2009 r. — SPRAWY POLACZONE C-202/08 P I C-208/08 P
WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 16 lipca 2009 r.*

W sprawach potaczonych C-202/08 P i C-208/08 P

majacych za przedmiot dwa odwotania w trybie art. 56 statutu Trybunalu
Sprawiedliwo$ci, wniesione odpowiednio w dniach 8 i 16 maja 2008 r.,

American Clothing Associates NV, z siedzibg w Evergem (Belgia), reprezentowana
przez P. Maeyaerta, advocaat, oraz adwokatéw N. Clarembeaux i C. De Keersmaeker,

strona skarzaca,

w ktérej druga strona jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji (C-202/08 P),

* Jezyk postepowania: francuski.
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Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona skarzaca,

w ktérej druga strona jest:

American Clothing Associates NV, z siedzibg w Evergem (Belgia), reprezentowana
przez P. Maeyaerta, advocaat, oraz adwokatéw N. Clarembeaux i C. De Keersmaeker,

strona skarzaca w pierwszej instancji (C-208/08 P),

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet (sprawozdawca), E. Levits
i].]. Kasel, sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: C. Strémholm, administrator,
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uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 marca
2009 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 maja
2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W swych odwolaniach American Clothing Associates NV (zwana dalej ,American
Clothing”) i Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) wnosza o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot
Europejskich z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing
Associates przeciwko OHIM (Przedstawienie liscia klonu), Zb.Orz. s. II-303 (zwanego
dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego stwierdzono czes$ciowa niewaznos¢
decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 4 maja 2006 r. (sprawa
R 1463/2005-1), odmawiajacej rejestracji oznaczenia przedstawiajacego li$¢ klonu jako
wspdlnotowego znaku towarowego (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Artykul 7 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienionego rozporza-
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dzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwanego
dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”), zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji”, stanowi:

»Nie s3 rejestrowane:

h) znaki towarowe, na ktére wlasciwe wladze nie wydaly zezwolenia, ktérych odmowa
rejestracji nastepuje na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej;

i) znaki towarowe, ktére zawieraja odznaki, godta lub herby, inne niz okreslone
w art. 6 ter konwencji paryskiej i ktére sa przedmiotem szczegdlnego interesu
publicznego, chyba ze na ich rejestracje uzyskano zezwolenie wtasciwych wiladz.

Artykul 29 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze ,[o]soba, ktéra nalezycie
zlozyla wniosek o znak towarowy w lub dla jakiegokolwiek panstwa bedacego strona
konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu,
lub jej nastepcy prawni, korzysta do celéw zwiazanych ze zlozeniem wniosku
o rejestracje wspdélnotowego znaku towarowego dla tego samego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych lub zawierajacych sie w tych, dla
ktérych wniosek zostal ztozony, z prawa pierwszenstwa przez okres szesciu miesiecy od
daty zlozenia pierwszego wniosku [osoba, ktéra prawidlowo dokonata zgloszenia znaku
towarowego w jednym z panistw bedacych strona konwencji paryskiej lub Porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu czy tez w odniesieniu do takiego
panstwa — tudziez jej nastepcy prawni — korzysta do celéw rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego, majacej za przedmiot ten sam znak towarowy oraz towary lub
ustugi identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych znak ten zostal zgloszony, lub
zawierajace sie w nich, z pierwszenstwa przez okres szesciu miesiecy od daty dokonania
pierwszego zgloszenia]”.
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Zgodnie z art. 38 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia ,w przypadku gdy znak
towarowy zawiera element, ktéry nie jest odrézniajacy, i jezeli wlaczenie tego elementu
do znaku towarowego moze stwarza¢ watpliwosci co do zakresu ochrony znaku
towarowego, Urzad moze zada¢ jako warunku rejestracji znaku towarowego, aby
zglaszajacy oswiadczyt, ze nie bedzie roscil wytacznego prawa do tego elementu [...]".

Artykuly 1, 6, 6 ter, 6 sexies i 7 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowe;j
z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
i zmienionej dnia 28 wrzes$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828,
nr 11847, s. 108; zwanej dalej ,konwencja paryska”) stanowia:

»Artykut 1

2. Przedmiotem ochrony wlasnosci przemystowej sa patenty na wynalazki, wzory
uzytkowe, wzory przemystowe, znaki towarowe, znaki ustugowe, nazwa handlowa
i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak réwniez zwalczanie nieuczciwej
konkurencji.
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Artykut 6

1. Warunki zgloszenia i rejestracji znakéw towarowych beda okreslane w kazdym
panstwie bedacym cztonkiem Zwiazku [zrzeszajacym panstwa, do ktérych stosuje sie
konwencja paryska] w jego ustawodawstwie wewnetrznym.

Artykut 6 ter

1. a)

b)

Panstwa bedace cztonkami Zwigzku zgadzaja sie, w wypadku braku zezwolenia
wlasciwych organéw, odmawiaé rejestracji lub uniewazniaé rejestracje i na
podstawie odpowiednich zarzadzen zakaza¢ uzywania jako znaku towarowego
lub jako czesci takiego znaku: herbéw, flag i innych godel pafistwowych paristw
bedacych czlonkami Zwiazku, przyjetych przez nie urzedowych oznaczen
i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a takze wszystkiego, co z punktu
widzenia heraldycznego bytoby ich nasladownictwem.

Postanowienia zawarte w punkcie a) stosuje sie réwniez do herbéw, flag i innych
godel, skrotéw nazw lub nazw miedzynarodowych organizacji rzadowych,
ktérych cztonkami sa jedno lub wiecej panstw bedacych cztonkami Zwiazku,
z wyjatkiem herbéw, flag i innych godel, skr6téw nazw lub nazw, ktére byly juz
przedmiotem obowiazujacych uméw miedzynarodowych, majacych na celu
zabezpieczenie ich ochrony.
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c) Zadne panstwo bedace czlonkiem Zwiazku nie bedzie zobowiazane do
stosowania postanowien zawartych w punkcie b), ze szkoda dla uprawnionych
z praw nabytych w dobrej wierze przed wejsciem w zycie niniejszej konwencji
w tym panstwie. Pafistwa bedace czlonkami Zwiazku nie s3 zobowigzane do
stosowania wymienionych postanowien, jezeli uzywanie lub rejestracja, o ktérej
mowa w punkcie a), nie wywoluje w przekonaniu odbiorcéw wrazenia istnienia
zwigzku miedzy dana organizacja a herbami, flagami, godtami, skrétami nazw
lub nazwami albo jezeli to uzywanie lub rejestracja nie wprowadzalyby
odbiorcéw w btad co do istnienia zwigzku miedzy uzytkownikiem a organizacja.

3. a) W celu stosowania tych postanowiefi panstwa bedace czlonkami Zwigzku
zgadzaja sie przekazywad sobie wzajemnie, za posrednictwem Biura Miedzy-
narodowego, liste godel panstwowych, urzedowych oznaczen i stempli
kontrolnych i gwarancyjnych, ktére chca lub beda chcialy w przyszlosci
poddac ochronie przewidzianej w niniejszym artykule w sposéb nieograni-
czony lub w pewnych granicach, a takze przekazywaé wszelkie zmiany,
wprowadzone po6zniej do tej listy. Kazde panstwo bedace cztonkiem Zwiazku
udostepni notyfikowane przez siebie listy do wiadomos$ci powszechnej we
wlasciwym czasie.

Jednakze notyfikacja nie jest obowiazkowa w stosunku do flag paristwowych.
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Artykul 6 sexies

Panstwa bedace czlonkami Zwigzku zobowiazuja sie chroni¢ znaki uslugowe. Nie sa
one zobowiazane przewidzie¢ rejestracji tych znakéw.

Artykut 7

Rodzaj produktu, na ktérym ma by¢ umieszczony znak towarowy, nie moze w zadnym
razie stanowi¢ przeszkody do zarejestrowania znaku”.

Artykul 16 Traktatu o prawie znakéw towarowych przyjetego w Genewie dnia
27 pazdziernika 1994 r. przewiduje, ze ,Umawiajace si¢ Strony rejestruja znaki
ustugowe, przy czym do takich znakéw maja zastosowanie postanowienia konwencji
paryskiej dotyczace znakéw towarowych”.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

W dniu 23 lipca 2002 r. American Clothing dokonala w OHIM zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia nr 40/94.
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Znak towarowy, o ktdrego rejestracje wniesiono, sktadajacy sie z motywu liscia klonu
i umieszczonej pod tym motywem grupy liter ,RW”, zostal odtworzony ponizej:

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 18, 25 i 40
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towar6w i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami
(zwanego dalej ,,porozumieniem nicejskim”), i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— ,skéraiimitacje skdry, wyroby z tych materiatéw, nieujete w innych klasach; skory
zwierzece; kufry i walizki; parasole, parasole przeciwsloneczne i laski; bicze
i wyroby rymarskie” (klasa 18);

— ,o0dziez, obuwie, nakrycia gtowy” (klasa 25);

— ,ustugi krawieckie, preparowanie zwierzat; ustugi introligatorskie; prace garbar-
skie, obrébka i wykarnczanie skor, futer i materiatéw tekstylnych; wywolywanie klisz
fotograficznych i sporzadzanie odbitek fotograficznych; obrébka drewna; wytta-
czanie owocéw; mlynarstwo; obrébka, hartowanie i wykanczanie powierzchniowe
metali” (klasa 40).
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Decyzja z dnia 7 pazdziernika 2005 r. ekspert odmowit rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla wszystkich towaréw i ustug, dla ktérych zostal on zgloszony, na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 z uwagi na to, ze wspomniany znak
mogl wywolywa¢ w odczuciu odbiorcéow wrazenie istnienia zwigazku miedzy tym
znakiem a Kanada, poniewaz li§¢ klonu przedstawiony w zgloszonym znaku
towarowym stanowi nasladownictwo godfa panstwowego Kanady.

Godlo to, jak wynika z powiadomienia z dnia 1 lutego 1967 r. skierowanego przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) do paristw
bedacych stronami konwencji paryskiej oraz z bazy danych WIPO, wyglada
nastepujaco:

W dniu 6 grudnia 2005 r. American Clothing odwotala si¢ od decyzji eksperta na
podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94.

Sporna decyzja Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie sp6tki American
Clothing i utrzymata w mocy decyzje eksperta.

I-6973



14

15

16

17

WYROK Z DNIA 16.7.2009 r. — SPRAWY POLACZONE C-202/08 P I C-208/08 P

Skarga do Sadu i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 8 sierpnia 2006 r. American Clothing
wniosta skarge na sporna decyzje, podnoszac tylko jeden zarzut dotyczacy naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94.

Sad na mocy zaskarzonego wyroku stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji w czesci
dotyczacej rejestracji zgtoszonego znaku dla ustug nalezacych do klasy 40 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, uzasadniajac to tym, ze art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji
paryskiej, do ktérego bezposrednio odsyla art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94,
nie ma zastosowania do znakéw ustugowych.

Sad opowiedzial sie bowiem przeciwko dokonywaniu rozszerzajacej wykladni art. 6 ter
konwencji paryskiej i w rezultacie przeciwko mozliwos$ci przywolania art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 jako podstawy prawnej odmowy rejestracji znaku ustlugowego
jako wspdlnotowego znaku towarowego. W tym zakresie w pkt 31 zaskarzonego
wyroku Sad zauwazyl w szczegdlnosci, ze to wlasnie w celu rozszerzenia na znaki
ustugowe ochrony przyznanej znakom towarowym na mocy konwencji paryskiej
wprowadzono szczegdlne uregulowanie w art. 16 Traktatu o prawie znakéw
towarowych przyjetego w Genewie dnia 27 pazdziernika 1994 r. Traktat ten nie
zostal jednak ratyfikowany przez Wspoélnote Europejska.

Sad uznal ponadto w pkt 32 zaskarzonego wyroku, ze w chwili, stosunkowo
niedawnego, przyjecia rozporzadzenia nr 40/94 w jego pierwotnej wersji prawodawca
wspoélnotowy byt §wiadomy znaczenia we wspélczesnym handlu znakéw ustugowych
i mégl w zwiazku z tym rozciggnaé ochrone przyznana godlom panstwowym przez
art. 6 ter konwencji paryskiej réwniez na te kategorie znakéw. Poniewaz jednak
prawodawca nie uznat za stosowne dokonania takiego rozszerzenia zakresu stosowania
wlasciwych przepiséw, Sad stwierdzil, ze jego rola nie polega na tym, by go w tym
zastapic¢ i dokonaé¢ wykladni contra legem przepiséw, ktorych znaczenie w zadnym
razie nie jest dwuznaczne.
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W pozostalym zakresie Sad oddalil skarge, uznajac, ze Izba Odwotawcza slusznie
odméwila rejestracji zgloszonego znaku dla towaréw nalezacych do klas 18 i 25
w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

Takie rozstrzygniecie Sadu zostalo uzasadnione zawartym w pkt 65 zaskarzonego
wyroku stwierdzeniem, ze przy dokonywaniu oceny zfozonego znaku towarowego pod
katem art. 6 ter konwencji paryskiej trzeba mie¢ na wzgledzie wszystkie elementy
wspomnianego znaku i wystarczy, by jeden z nich stanowit godto panstwowe lub jego
nasladownictwo ,z punktu widzenia heraldycznego”, aby nalezalo odmdwié jego
rejestracji, niezaleznie od tego, w jaki sposéb znak ten moze by¢ postrzegany jako
calos¢.

Jezeli chodzi o motyw liscia klonu widniejacy w zgloszonym znaku towarowym, Sad
stwierdzil nastepnie w pkt 72 zaskarzonego wyroku, ze przy przeprowadzaniu
poréwnania miedzy oznaczeniem zawartym we wspomnianym znaku a godlem
panstwowym ,z punktu widzenia heraldycznego” w rozumieniu art. 6 ter konwencji
paryskiej nalezy odnie$¢ sie¢ do heraldycznego opisu danego godla, a nie do jego
ewentualnego opisu geometrycznego, ktéry z natury rzeczy bedzie duzo bardziej
szczegdtowy. Wywiodt on z tego w pkt 75 wspomnianego wyroku, ze mimo niewielkich
réznic dany krag odbiorcéw we Wspdlnocie, skladajacy sie z przecietnych konsumen-
téw, do ktdérych kierowane sa dobra biezacej konsumpcji oznaczone zgloszonym
znakiem towarowym, bedzie postrzega¢ ten znak gléwnie jako imitacje godta
kanadyjskiego.

Sad wskazal ponadto w pkt 77 zaskarzonego wyroku, Ze stosowanie art. 6 ter ust. 1 pkt a)
konwencji paryskiej nie zalezy od warunku istnienia mozliwosci wprowadzenia danego
kregu odbiorcéw w blad co do pochodzenia towaréw oznaczonych zgloszonym
znakiem lub co do istnienia zwigzku miedzy wlascicielem tego znaku a parnstwem,
ktérego godlo zostato w nim wykorzystane. Nadto Sad uznal w pkt 81 tego wyroku, ze
réwniez renoma zgloszonego znaku towarowego, na ktéra powotywala sie American
Clothing, jest w tym zakresie pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia.
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Odnoszac sie do kwestii uwzglednienia wcze$niejszych miedzynarodowych rejestracji
znakdéw identycznych ze znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, lub dori podobnych,
Sad przypomnial w pkt 84 zaskarzonego wyroku, ze OHIM i, w danym przypadku, sad
wspdlnotowy nie sg zwigzani decyzja wydana na poziomie panstwa cztonkowskiego lub
panstwa trzeciego, na mocy ktérej uznano zdolnos¢ tego oznaczenia lub oznaczen
podobnych do bycia zarejestrowanym jako krajowy znak towarowy. Co si¢ tyczy mniej
restrykcyjnej praktyki kanadyjskiego urzedu ds. wlasnosci intelektualnej, na ktéra
powolywata sie American Clothing, Sad stwierdzil w pkt 85 zaskarzonego wyroku, ze
skarzaca ani nie dowiodla, ani nawet nie utrzymywala w sposéb pozbawiony
dwuznacznosci, iz otrzymatla zezwolenie wlasciwych wladz kanadyjskich na zarejes-
trowanie przez nig znaku identycznego ze zgltoszonym znakiem.

Zadania stron w postepowaniu odwolawczym

W sprawie C-202/08 P American Clothing wnosi do Trybunalu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku w cze$ci, w jakiej Sad orzekl, ze Pierwsza Izba
Odwolawcza OHIM nie naruszyla art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94,
wydajac sporng decyzje w zakresie dotyczacym rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla towaréw z klasy 18 w rozumieniu porozumienia nicejskiego,
a mianowicie dla towaréw: ,skdra i imitacje skory, wyroby z tych materialéw,
nieujete w innych klasach; skdéry zwierzece; kufry i walizki; parasole, parasole
przeciwstoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”, oraz z klasy 25 w rozumieniu
wspomnianego porozumienia, a mianowicie dla towaréw: ,odziez, obuwie,
nakrycia glowy”; i

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Trybunalu w wyzej wskazanej sprawie o:

— oddalenie odwolania; i

— obciazenie American Clothing kosztami postepowania.

W sprawie C-208/08 P OHIM wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci, w jakiej Sad orzekl, ze art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 nie ma zastosowania do znakéw ustugowych; i

— obciazenie American Clothing kosztami postepowania.

American Clothing wnosi do Trybunalu w wyzej wskazanej sprawie o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonego wyroku w czesci, w jakiej Sad orzekl, ze art. 7
ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 6 ter konwencji paryskiej nie maja
zastosowania do znakéw ustugowych; i
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— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Po wystuchaniu stron i rzecznika generalnego w tej kwestii sprawy C-202/08 P
i C-208/08 P, ze wzgledu na istniejace miedzy nimi powigzanie, zostaly polaczone
postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 11 lutego 2009 r. do tacznego rozpoznania
w procedurze pisemnej i ustnej oraz do wydania wyroku, zgodnie z art. 43 regulaminu.

W przedmiocie sprawy C-202/08 P

Argumentacja stron

American Clothing zarzuca Sadowi naruszenie prawa w zakresie stosowania podstaw
odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia
nr 40/94 i na podstawie art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskie;j.

Spolka ta twierdzi, ze oceniajac zakres ochrony godfa panstwowego, Sad nie uwzglednit
we wlasciwym zakresie skutkéw zwigzanych z jego podstawowa funkcja. Przyznana
takiemu godtu ochrona powinna bowiem by¢ zastrzezona jedynie dla przypadkéw, gdy
zagrozone moga zosta¢ jego podstawowe funkcje. Odmowa rejestracji takiego godta
jako znaku towarowego lub elementu znaku towarowego moze by¢ uzasadniona tylko
wtedy, gdy uzywanie znaku towarowego lub jego elementu jest w stanie dziataé¢ na
szkode symboli tozsamosci i suwerennos$ci pafistwa, do ktérego takie godlo nawiazuje.
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Godta panstwowe stanowia zatem oznaczenia chronione, podobnie jak znaki towarowe
i nazwy pochodzenia, do ktérych na zasadach analogii znajduja zastosowanie te same
kryteria ochrony.

American Clothing podnosi, Ze ochrona godel paristwowych na podstawie art. 6 ter
ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej ma na celu ochrone tych godet przed podobienstwem,
jakie moga wykazywac do nich inne oznaczenia, pod $cisle okreslonymi wzgledami,
a mianowicie przed ich nagladownictwem ,z punktu widzenia heraldycznego”. Wbrew
stanowisku zajetemu przez Sad w pkt 71 zaskarzonego wyroku to pojecie
nasladownictwa z punktu widzenia heraldycznego nie sluzy ochronie danego godia
jako takiego, ale $cisle okreslonej artystycznej interpretacji, konkretnej postaci
graficznej, ktora stanowi rezultat zastosowania zasad przyjetych w sztuce heraldyczne;j.
Jezeli dane godio nie ma cech heraldycznych lub gdy sa one nieliczne, to nie moze ono
by¢ przedmiotem nasladownictwa w rozumieniu wspomnianego postanowienia.

Konsekwencja dokonanej przez Sad w zaskarzonym wyroku wykladni jest ustanowienie
prawie calkowitego monopolu panstw w zakresie oznaczen, ktére wykazuja jedynie
nieliczne cechy heraldyczne, uniemozliwiajac wykorzystanie tych oznaczen jako
elementéw znakéw towarowych. Tymczasem w rzeczywistosci duza cze$é zarejestro-
wanych znakéw towarowych zawiera oznaczenia notyfikowane jako godfa panstwowe,
w tym na przyklad irlandzki li$¢ koniczyny.

American Clothing podnosi wreszcie, ze Sad nie docenil istotnosci niektérych
okoliczno$ci rozpatrywanej sprawy. I tak w pkt 64 i 65 zaskarzonego wyroku
pominal on calosciowe wrazenie wywierane przez omawiany znak towarowy,
uznajac, ze jest ono catkowicie pozbawione znaczenia w przypadku rozpatrywania
rejestracji znaku towarowego stanowiacego godlo paristwowe lub jego nasladownictwo
z heraldycznego punktu widzenia. American Clothing zwraca réwniez uwage na fakt, ze
art. 6 ter konwencji paryskiej nie wydaje sie sta¢ na przeszkodzie dokonaniu rejestracji
zlozonego znaku towarowego zawierajacego dane godlo, jezeli towarzyszy mu
o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ wylacznego prawa (,,disclaimer”), takie jak przewidziane
w art. 38 rozporzadzenia nr 40/94, w drodze ktérego zglaszajacy o$wiadcza, Ze nie
bedzie roscit sobie wylacznego prawa do danego elementu znaku towarowego.
Odpowiadatoby to poza tym praktyce kanadyjskiego urzedu ds. wlasnosci intelek-
tualnej, ktéry dopuscil do rejestracji znaki towarowe zawierajace lis¢ klonu
z jedenastoma wierzcholkami, pod warunkiem wyrazenia zgody na zrzeczenie si¢
wzgledem nich prawa wytacznego (,,disclaimer”). W niniejszej sprawie Sad dopuscil sie
przeinaczenia okoliczno$ci faktycznych, negujac te praktyke wspomnianego urzedu,
zwlaszcza w zakresie zobowiazania do zrzeczenia sie prawa wyltacznego (,disclaimer”)
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wzgledem znaku stanowiacego przedmiot niniejszego postepowania, podczas gdy
Z jego rejestracji zrezygnowano nastepnie z innych przyczyn.

American Clothing dodaje, ze w zwiazku z powyzszym OHIM nie moze chroni¢ godet
panstwowych w sposéb bardziej restrykcyjny, niz czynia to same zainteresowane
panstwa. Sad powinien byl ponadto wzia¢ pod uwage istniejaca w tym zakresie praktyke
OHIM oraz innych urzedéw krajowych. American Clothing utrzymuje, ze w warunkach
normalnego uzywania mato charakterystyczne cechy heraldyczne nie sa dostrzegane
przez odbiorcéw, ktérzy moga je postrzegaé raczej jako element ornamentowy niz
odniesienie do godla paristwowego. Tego rodzaju cechy heraldyczne mozna odnalez¢
zreszta w innych oznaczeniach, czesto uzywanych jako znaki towarowe.

OHIM przypomina na wstepie, ze w postepowaniu odwotawczym Trybunal jest
ograniczony do rozpatrzenia kwestii prawnych, w zwigzku z czym ustalenie
o charakterze faktycznym dotyczace tego, czy przedstawienie liScia klonu w zgloszeniu
rozpatrywanego znaku towarowego stanowi z heraldycznego punktu widzenia
nasladownictwo godla panstwowego Kanady, nie podlega kontroli Trybunatu.

OHIM odrzuca calo$¢ argumentacji sp6tki American Clothing dotyczacej wymogu
dzialania na szkode podstawowej funkcji godla paristwowego. W przeciwienstwie do
konfliktéw istniejacych miedzy oznaczeniami odrézniajacymi odmowa rejestracji
rozpatrywanego znaku towarowego nie wymaga jego zdaniem wykazania ,zwigzku”
miedzy wlascicielem znaku towarowego a panstwem, ktérego godlo jest imitowane,
poniewaz podstawowa funkcja godla panstwowego nie polega na zapewnieniu
okreslenia handlowego pochodzenia towaréw i ustug. Ochrona przyznana godtom
panstwowym jest absolutna w tym sensie, ze nie zalezy od okolicznosci, czy imitowane
w danym znaku towarowym godlo jest postrzegane przez odbiorcéw jako element
odrdézniajacy, czy jako element ornamentowy.

Z tego samego wzgledu dokonanie oceny zgloszonego znaku towarowego jako catoéci,
czego domaga sie American Clothing, byloby bezuzyteczne. Co sie tyczy mozliwosci
zrzeczenia sie prawa wylacznego (,disclaimer”) takiej jak przewidziana w art. 38 ust. 2
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rozporzadzenia nr 40/94, nie ma ona zastosowania, jezeli element znaku towarowego
jest kwestionowany z innego powodu niz brak charakteru odrézniajacego.

Ponadto Sad prawidtowo, w opinii OHIM, uznal, Ze nasladownictwo z punktu widzenia
heraldycznego winno by¢ raczej oceniane pod katem opisu heraldycznego danego
godla anizeli zgodnie z jego opisem geometrycznym lub graficznym. Opis heraldyczny
danego godla jest bowiem czyms$ wiecej niz zwykly opis geometryczny lub graficzny,
poniewaz dane godfo moze by¢ przedstawiane graficznie w rézny sposéb, co nie musi
mie¢ jednak wptywu na jego cechy heraldyczne. Artykul 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji
paryskiej potwierdza zdaniem OHIM, ze przyznana godlom ochrona nie ogranicza sie¢
do ich przedstawienia graficznego, poniewaz zgodnie z tym postanowieniem rozciaga
sie ona réwniez na wszelkie nasladownictwo ,z punktu widzenia heraldycznego”.
Zakres ochrony przystugujacej godtom nie zalezy zatem réwniez od tego, czy ich cechy
heraldyczne sa bardziej, czy mniej charakterystyczne, poniewaz godlo panstwowe
Japonii, na przyklad, korzysta z tej samej ochrony co duzo bardziej wyrafinowane godta.
OHIM podkresla, ze sporzadzony przez Sad opis heraldyczny godla panstwowego
Kanady stanowi cze$¢ oceny o charakterze czysto faktycznym, ktéra nie podlega
kontroli Trybunatu.

Odnoszac sie do okolicznosci stanu faktycznego, OHIM twierdzi, ze Sad nie dopuscil
sie ich przeinaczenia, odmawiajac uwzglednienia praktyki kanadyjskiego urzedu ds.
wlasnosci intelektualnej, a jedynie ograniczyl sie do wskazania, ze fakty, na ktére sie
powolywano, nie zostaly dowiedzione. Ani OHIM, ani sad wspélnotowy nie jest
zobowiazany do brania pod uwage krajowej praktyki wynikajacej z przepiséw
prawnych, ktére nie maja swych odpowiednikéw w rozporzadzeniu nr 40/94,
a ponadto art. 6 ter konwencji paryskiej nie odsyta do prawa lub praktyki panstwa
pochodzenia chronionego godla. Nawet jezeli podobne znaki towarowe zostaly juz
wczesniej pomytkowo zarejestrowane przez OHIM, zasada zgodno$ci z prawem winna
przewaza¢ nad zasada réwnego traktowania. W odniesieniu do warunkéw uzywania
OHIM wskazuje, ze pomijajac juz fakt, iz sa one zmienne, warunki te nie powinny by¢
brane pod uwage z tego wzgledu, ze przedmiotem oceny jest to, czy zgltoszony znak
towarowy zawiera nasladownictwo godta panstwowego niezaleznie od okolicznosci,
w jakich jest on uzywany.
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Ocena Trybunalu

Odnoszac sie do twierdzenia, zgodnie z ktérym Sad, oceniajac zakres ochrony godla
panstwowego, nie uwzglednil we wlasciwym zakresie skutkéw zwiazanych z jego
podstawowa funkcja, nalezy rozpatrzy¢, na czym polega ta podstawowa funkcja, oraz
podda¢ analizie uregulowania wspélnotowe i miedzynarodowe znajdujace zastoso-
wanie do godel panistwowych, poréwnujac je z uregulowaniami dotyczacymi znakéw
towarowych.

W pkt 59-63 opinii rzecznik generalny skupil si¢ na niektérych z podstawowych
funkdji, jakie moga zostac przypisane godtu panstwowemu. Wsrdd nich nalezy miedzy
innymi wyrézni¢ funkcje identyfikacji z paristwem oraz funkcje prezentowania jego
suwerenno$ci i jednosci. Natomiast podstawowa funkcja znaku towarowego jest
zagwarantowanie konsumentowi czy koricowemu odbiorcy, Ze oznaczone nim towar
lub ustuga pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa, umozliwiajac mu — bez ryzyka
wprowadzenia w btad — odréznienie tego towaru lub tej ustugi od towaréw lub ustug
pochodzacych z innych przedsiebiorstw (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 29 grudnia
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 6 pazdziernika 2005 r.
w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. [-8551, pkt 23).

Aby znak towarowy mégt bowiem pelni¢ swoja role podstawowego elementu systemu
niezakt6conej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw
traktatu WE, musi on stanowi¢ gwarancje, ze wszystkie oznaczone nim towary lub
ustugi zostaly wyprodukowane lub sa $swiadczone pod kontrola jednego przedsiebior-
stwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za ich jakos$¢ (zob. w szczegdlnosci
wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. s. 1139,
pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. [-5475, pkt 30).

Ta rozbiezno$¢ miedzy podstawowymi funkcjami pelnionymi przez znaki towarowe
i godta panistwowe znajduje réwniez swoje odbicie w sposobie, w jaki zostaly one
uregulowane zaréwno w prawie wspolnotowym, jak i w prawie miedzynarodowym.
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Artykul 6 rozporzadzenia nr 40/94 ustanawia zasade uzyskania znaku towarowego
poprzez rejestracje, podczas gdy na mocy art. 6 ter ust. 3 pkt a) konwencji paryskiej
panstwa przekazuja sobie po prostu za po$rednictwem Biura Miedzynarodowego
WIPO liste godel panstwowych, przy czym taka notyfikacja nie jest obowiazkowa
w stosunku do flag panstwowych. W przypadku znakéw towarowych obowiazuje
zasada, ze podlegaja one ochronie jedynie w odniesieniu do danych, okreslonych klas
towaréw i ustug, podczas gdy godla korzystaja z ochrony ogdlnej, niezaleznie od
zamierzonego sposobu ich uzywania. Ponadto w przeciwienstwie do znakéw
towarowych godla nie moga zosta¢ uniewaznione, a ich wlasciciel nie moze zostac
pozbawiony swych praw. Co wiecej, ich ochrona nie jest ograniczona w czasie. Liczne
cechy ochrony znakéw towarowych nie znajduja zatem swych odpowiednikéw
w ramach ochrony godel paristwowych.

Dotyczy to réwniez prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, ktére — chociaz
stanowi szczeg6lny warunek udzielenia ochrony w zwiazku z rejestracja znaku
towarowego w przypadku wystapienia podobieristwa miedzy znakiem towarowym
a oznaczeniem oraz miedzy danymi towarami lub ustugami (zob. w szczegdlnosci ww.
wyrok w sprawie Medion, pkt 24; wyroki: z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07
adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 28; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie
C-533/06 O2 Holdings & O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 47) — nie jest wymagane do
objecia ochrong godta, gdyz art. 6 ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej w zaden sposéb sie
do niego nie odnosi.

Warto réwniez wskazad, ze z art. 6 ter ust. 1 pkt ¢) zdanie drugie konwencji paryskiej
wynika, iz ochrona godet paristwowych nie jest uzalezniona od istnienia w przekonaniu
odbiorcéw zwiazku miedzy znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono,
a godlem. W przypadku symboli organizacji miedzynarodowych wspomniany przepis
dopuszcza bowiem rejestracje i uzywanie znaku towarowego, jezeli nie sa one w stanie
wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do istnienia zwigzku miedzy uzytkownikiem znaku
a dana organizacja. Wynika stad, ze w innych przypadkach, a mianowicie tych
dotyczacych godel panstwowych, taka mozliwo$¢ nie istnieje i nie ma zatem potrzeby
dociekania istnienia takiego zwiazku.

W rezultacie nie mozna sie zgodzi¢ z twierdzeniami sp6tki American Clothing
odnoszacymi sie do wplywu podstawowej funkcji godla panstwowego na zakres
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przystugujacej mu ochrony oraz stosowania przez analogie takich samych kryteriéw
ochrony jak w przypadku znakéw towarowych.

W odniesieniu do argumentéw wysunietych przez spétke American Clothing
w przedmiocie wykladni wyrazenia ,wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego
byloby ich nasladownictwem”, ktérym postuzono si¢ w art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji
paryskiej, nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze wspomniane postanowienie zakazuje
dokonywania rejestracji i uzywania godla panstwowego nie tylko jako znaku
towarowego, ale réwniez jako czesci takiego znaku. A zatem przyznana godlom
ochrona jest réwniez w tym zakresie bardzo szeroka. Ponadto ostatnia cze$¢ tego
postanowienia takze przyczynia si¢ do zapewnienia godfom paristwowym szerokiej
ochrony, jako ze oprdcz zakazu dokladnego odtworzenia danego godta zawiera réwniez
zakaz jego nasladownictwa.

Zakaz nasladownictwa godfa dotyczy jednak wylacznie jego imitacji z punktu widzenia
heraldycznego, tj. takich, ktére zawieraja konotacje heraldyczne pozwalajace na
odrdznienie tego godla od innych oznaczen. Przedmiotem ochrony przed nasladow-
nictwem z punktu widzenia heraldycznego nie jest zatem obraz jako taki, lecz jego
heraldyczny wyraz. W rezultacie, aby ustali¢, czy dany znak zawiera nasladownictwo
z punktu widzenia heraldycznego, nalezy podda¢ analizie opis heraldyczny rozpa-
trywanego godta.

Z powyzszego wynika, ze wysunieta przez spolke American Clothing teza, zgodnie
z ktora przy takiej ocenie nalezy wzia¢ pod uwage geometryczny opis godla, nie moze
zosta¢ podtrzymana. Po pierwsze, taka wykladnia bylaby sprzeczna z podej$ciem
przyjetym w pkt 47 niniejszego wyroku, gwarantujacym godlom szeroka ochrone,
poniewaz charakter opisu geometrycznego, ze swej natury bardzo szczegélowego,
prowadzilby do odmowy udzielenia ochrony przystugujacej godtom na podstawie
art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej juz w przypadku wystgpienia chocby
najmniejszej réznicy miedzy dwoma rozpatrywanymi opisami. Po drugie, przypadek
zgodnosci pod wzgledem graficznym z wykorzystanym w danym znaku towarowym
godlem zostal juz uregulowany w pierwszej czesci tego postanowienia, w zwiazku
z czym wyrazeniu ,wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego byloby ich
nasladownictwem” nalezy przypisa¢ znaczenie wykraczajace poza to, co zostalo
uregulowane w pierwszej czesci tego postanowienia.
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Tak wiec znak towary, ktéry nie stanowi dokladnego odtworzenia godta paristwowego,
moze niemniej zosta¢ objety zakresem art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, jezeli
jest on postrzegany przez dany krag odbiorcéw, w tym przypadku przecietnych
konsumentéw, jako nasladownictwo takiego godta.

Co sie tyczy wyrazenia ,wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego byloby ich
nasladownictwem” zawartego w tym postanowieniu, nalezy jednak sprecyzowac, ze
wszystkie réznice miedzy znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, a godlem
panstwowym ustalone przez specjaliste z zakresu heraldyki, niekoniecznie musza by¢
dostrzegalne dla przecigetnego konsumenta, ktéry mimo pewnych réznic na poziomie
okreslonych detali heraldycznych, bedzie widzial w znaku towarowym imitacje danego
godfa.

Ponadto opis heraldyczny godta, ktéry winien postuzy¢ jako podstawa ustalenia, czy
mamy do czynienia z jego nasladownictwem z punktu widzenia heraldycznego
w rozumieniu art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, zawiera zwykle jedynie
elementy opisowe, niekoniecznie wchodzac w detale interpretacji artystycznej. Sad nie
naruszyl zatem prawa, przyjmujac, ze na podstawie tego samego opisu heraldycznego
mozna stworzy¢ kilka artystycznych interpretacji danego godta.

Opis heraldyczny rozpatrywanego godta sporzadzony przez Sad w niniejszej sprawie
oraz ocena kwestii, czy zgloszony znak towarowy stanowil jego nasladownictwo
z punktu widzenia heraldycznego, nie podlegaja jednak jako takie kontroli Trybunatu.
Zgodniez art. 225 ust. 1 WE iart. 58 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci
odwotanie ogranicza si¢ do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sad jest wlasciwy do
ustalenia istotnych okoliczno$ci faktycznych i oceny dowoddéw. Ustalenie tych
okolicznosci faktycznych i ocena dowodéw nie stanowia zatem — z zastrzezeniem
przypadkéw ich przeinaczenia — kwestii prawnej, podlegajacej jako taka kontroli
Trybunalu w postepowaniu odwolawczym (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia
19 wrze$nia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s.1-7561, pkt 22;
z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. [-5719, pkt 40).
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Tymczasem argumenty wysuniete przez spotke American Clothing w przedmiocie
istotno$ci niektorych okolicznosci sprawy, odnoszace sie w szczegdlnosci do tego, ze
w warunkach normalnego uzywania znaku towarowego odbiorcy beda postrzegac
motyw liscia klonu jako element ozdobny, oraz utrzymywanego przez nig dopuszczenia
do rejestracji przez kanadyjski urzad ds. wlasnosci intelektualnej znaku towarowego
identycznego z rozpatrywanym znakiem, ktérej towarzyszylo zrzeczenie si¢ wytacz-
nego prawa do tego znaku (,,disclaimer”), nie dotycza kwestii prawnych i w konsekwencji
Trybunal nie jest wlasciwy do ich rozpatrzenia.

Wprawdzie American Clothing podnosi w tym zakresie zarzut przeinaczenia przez Sad
okoliczno$ci faktycznych, niemniej nie wykazata ona, na czym to przeinaczenie miatoby
polegad, i ograniczyta si¢ wylacznie do twierdzenia, ze Sad zanegowatl istnienie takiej
praktyki kanadyjskiego urzedu ds. wlasnosci intelektualnej. W pkt 85 zaskarzonego
wyroku Sad nie neguje jednak tej praktyki, a jedynie stwierdza, ze American Clothing
nie dowiodla, Ze przy rozpatrywaniu zgloszenia znaku identycznego ze zgloszonym
znakiem towarowym wspomniany urzad nie mial zadnych obiekcji co do obecnosci
w nim motywu liscia klonu.

W konsekwencji wszystkie przedstawione powyzej argumenty, ktére maja na celu
podwazenie dokonanych przez Sad ustaleni i oceny stanu faktycznego, winny zostac
uznane za niedopuszczalne.

Odnoszac sie do argumentéw dotyczacych nieuwzglednienia przez Sad praktyki, jaka
przyjety OHIM i inne urzedy krajowe w kwestii godel, nalezy zauwazy¢, ze po pierwsze,
jesli chodzi o OHIM, wydawanie przez izby odwolawcze na mocy rozporzadzenia
nr 40/94 decyzji dotyczacych rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego znaku
towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnien dyskre-
cjonalnych. Tak wiec zgodno$¢ z prawem tych decyzji powinna by¢ oceniana wytacznie
na podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnia dokonana przez sad
wspdlnotowy, a nie na podstawie wczeéniejszej praktyki decyzyjnej izb odwolawczych
(wyroki: z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-7975, pkt 47; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche
SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 48).
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Po drugie, co sie tyczy wczesniejszych rejestracji krajowych, na ktére powotywala sie
American Clothing, nalezy przypomnie¢, ze wspdlnotowy system znakéw towarowych
jest systemem autonomicznym, na ktéry sktada sie zbiér norm, zmierzajacym do
osiggniecia szczegélnych dla niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od
wszystkich systeméw krajowych. W konsekwencji zdolno$¢ oznaczenia do bycia
zarejestrowanym jako wspoélnotowy znak towarowy powinna by¢ oceniana jedynie na
podstawie wlasciwych przepiséw prawa wspdlnotowego, zgodnie z jego wykladnia
dokonang przez sad wspdlnotowy (zob. podobnie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5725, pkt 58). A zatem
OHIM i, w danym przypadku, sad wspdélnotowy nie sg zwiazani decyzja wydang na
poziomie panstwa czlonkowskiego lub panstwa trzeciego, na mocy ktérej uznano
zdolnos¢ tego oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako krajowy znak towarowy. Te
same rozwazania odnosza si¢ a fortiori do rejestracji innych znakéw niz ten zgloszony
w rozpatrywanym przypadku.

Wreszcie, jak to zostalo przypomniane w pkt 47 niniejszego wyroku, art. 6 ter ust. 1
pkt a) konwencji paryskiej znajduje zastosowanie nie tylko w stosunku do samego
znaku towarowego, ale réwniez do czesci znakéw towarowych stanowiacych dokladne
odtworzenie lub nasladownictwo godla paristwowego. W konsekwencji wystarczy, ze
cho¢ jeden element zgloszonego znaku towarowego przedstawia takie godto lub jego
imitacje, aby odmowic jego rejestracji jako wspdélnotowego znaku towarowego. Sad,
dokonawszy stwierdzenia, ze motyw licia klonu zawarty w zgloszonym znaku
towarowym stanowil nasladownictwo godta panstwowego Kanady z punktu widzenia
heraldycznego, nie byl zatem zobowigzany do dalszego badania calo$ciowego wrazenia
wywieranego przez ten znak, poniewaz art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej nie
wymaga rozpatrywania danego znaku jako calosci.

Z ogdlu powyzszych rozwazan wynika, ze Sad nie naruszyt postanowien art. 7 ust. 1
lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwengji paryskiej, oddalajac
skarge wniesiong na sporna decyzje w zakresie, w jakim odmdéwiono w niej rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towarédw nalezacych do klas 18 i 25 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego.

W konsekwencji odwotanie wniesione przez spolke American Clothing w sprawie
C-202/08 P nalezy oddalic.
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W przedmiocie sprawy C-208/08 P

Argumentacja stron

OHIM wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci dotyczacej
odmowy stosowania art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 6 ter konwencji
paryskiej do znakéw ustugowych.

Zdaniem OHIM prawidlowa wykladnia art. 6 ter konwencji paryskiej wymaga
uwzglednienia ducha tej konwencji jako pewnej catosci. Przyjmujac literalng wykladnie
art. 6 ter konwencji paryskiej, abstrahujaca od kontekstu, w ktérym postanowienie to
wystepuje, Sad blednie uznal, ze ani to postanowienie, ani art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 nie maja zastosowania do zgloszen do rejestracji znakéw
odnoszacych sie do ustug.

OHIM podnosi, ze wbrew temu, co uznatl Sad, intencja prawodawcy wspélnotowego nie
bylo to, by konwencja paryska wprowadzala odmienne traktowanie znakéw
towarowych i znakéw uslugowych, co wynika zreszta z art. 29 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94.

Ponadto art. 16 Traktatu o prawie znakéw towarowych przyjetego w Genewie dnia
27 pazdziernika 1994 r. nalezy zdaniem OHIM interpretowaé w ten sposéb, ze objasnia
on art. 6 ter konwengji paryskiej, nie rozszerzajac jednak zakresu jego stosowania.

OHIM twierdzi, ze na mocy wyroku z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-328/06
Nieto Nuiio, Zb.Orz. s. I-10093, Trybunal przyznal, przynajmniej w sposéb dorozu-
miany, ze konwencja paryska traktuje znaki ustugowe na réwni ze znakami
towarowymi.

I-6988



67

68

69

70

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES PRZECIWKO OHIM

American Clothing zwraca uwage na absolutnie jasny i niedwuznaczny charakter
art. 6 ter konwencji paryskiej w zakresie, w jakim postanowienie to odnosi sie wylacznie
do znakéw fabrycznych lub handlowych, a nie do znakéw ustugowych. Taka wykladnia
znajduje zreszta potwierdzenie w doktrynie oraz w sprawozdaniach Statego komitetu
ds. prawa znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych
WIPO.

Okolicznosé, ze znaki ustugowe moga by¢ ,,powszechnie znane” w rozumieniu art. 6 bis
konwencji paryskiej w zadnym razie nie oznacza zdaniem sp6tki American Clothing, ze
tekst tego postanowienia obejmuje réwniez znaki ustugowe. Ponadto pytanie zadane
w sprawie Nieto Nurfio, w ktérej wydano ww. wyrok, dotyczylo zasiegu geograficznego
powszechnej znajomosci weze$niejszego znaku towarowego, a nie wykladni art. 6 bis
konwencji paryskiej w odniesieniu do znakéw ustugowych. Sad wskazal juz zreszty, ze
wspomniany art. 6 bis konwencji paryskiej dotyczy wylacznie znakéw towarowych
(wyroki z dnia 11 lipca 2007 r.: w sprawie T-263/03 Miihlens przeciwko OHIM, pkt 54;
w sprawie T-28/04 Miihlens przeciwko OHIM, pkt 59).

Odnoszac sie do wprowadzenia w roku 1958 do konwencji paryskiej art. 6 sexies,
American Clothing stwierdza, Ze postanowienie to jest calkowicie nieistotne
w niniejszej sprawie, poniewaz w zaden sposob nie oddzialuje na art. 6 ter tej
konwencji. Brzmienie i historia Aktu lizbonskiego zmieniajacego konwencje paryska,
sporzadzonego dnia 31 pazdziernika 1958 r., potwierdzaja, ze bardziej ambitne
podejscie zalecajace ogdlne zréwnanie znakéw ustugowych ze znakami fabrycznymi
lub handlowymi w catej konwencji nie zostalo przyjete.

W odniesieniu do art. 16 Traktatu o prawie znakéw towarowych przyjetego w Genewie
dnia 27 pazdziernika 1994 r. American Clothing utrzymuje, ze traktat ten nie zostal
jeszcze ratyfikowany przez Wspélnote oraz ze wbrew twierdzeniom OHIM celem tego
postanowienia nie jest objasnienie art. 6 ter konwencji paryskiej, ale jego uzupetnienie
poprzez rozciagniecie na znaki ustugowe ochrony przyznanej znakom towarowym.
Taka wykladnia znajduje potwierdzenie w doktrynie i pracach przygotowawczych nad
wspomnianym traktatem.
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Ocena Trybunalu

Jezeli chodzi o stwierdzony przez Sad brak zastosowania art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 do znakéw uslugowych, nalezy rozpocza¢ od analizy
konwencji paryskiej w $wietle jej art. 6 ter, do ktérego odsyta art. 7 rozporzadzenia
nr 40/94.

Jak to podkreslal rzecznik generalny w pkt 104 i 107 opinii, konwencja paryska
przewiduje minimalny poziom ochrony przedmiotéw objetych jej zakresem stoso-
wania, pozostawiajac pafistwom bedacym jej stronami swobode rozszerzenia zakresu
tej ochrony. W konsekwencji, nawet jesli — jak utrzymuje American Clothing —
konwencja paryska nie nakazuje panstwom bedacym jej stronami dokonywania
rejestracji znakéw ustugowych, a postanowienia tej konwencji nie stosuja sie do tych
znakdw, tymze panstwom wciaz przystuguje swoboda, by jednostronnie przewidzie¢, ze
bedzie ona miata takie zastosowanie. Zgodnie z tym, co wynika z dokumentu WIPO, do
ktérego Sad odnidst sie w pkt 31 zaskarzonego wyroku, art. 6 ter konwencji paryskiej
»hie zobowigzuje panstw bedacych stronami konwencji paryskiej do odmowy lub
uniewaznienia rejestracji jako znakéw ustugowych lub elementéw znakéw ustugowych
oznaczen zawierajacych lub nasladujacych godla panstwowe lub inne urzedowe
oznaczenia, jednak pafistwom tym przystuguje swoboda, by tego dokonac¢ [...]".

W rezultacie wspomniane powyzej postanowienie pozostawia kwestie rozszerzenia na
znaki ustugowe ochrony przyznanej znakom towarowym do swobodnego uznania
panstw bedacych stronami konwencji. W ten sposéb konwencja paryska nie narzuca
tym panstwom wprowadzenia rozréznienia miedzy tymi dwoma rodzajami znakéw.

A zatem nalezy rozwazy¢, czy prawodawca wspdlnotowy pragnat skorzystaé z tej
mozliwosci i rozciagnac¢ ochrone przyznang znakom towarowym na mocy konwencji
paryskiej réwniez na znaki uslugowe.

I-6990



75

76

77

78

79

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES PRZECIWKO OHIM

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, co uczynil réwniez rzecznik generalny w pkt 111
opinii, ze zaden z wlasciwych przepiséw prawa wspélnotowego nie wprowadza co do
zasady rozrdznienia miedzy znakami towarowymi a znakami ustugowymi.

Ponadto sama okoliczno$¢, ze niektdre przepisy rozporzadzenia nr 40/94 zawieraja
ograniczenie zakresu ich stosowania, jak na przyktad art. 7 ust. 1 lit. e), j) i k)
w odniesieniu do podstaw odmowy rejestracji, ktére to ograniczenie dotyczy wylacznie
niektérych rodzajéw towaréw, nie moze wystarczy¢ do podwazenia oceny, zgodnie
z ktéra przepisy wspomnianego rozporzadzenia jako calo$¢ znajduja zastosowanie do
znakéw towarowych i ustugowych bez rozréznienia.

Takie stwierdzenie musi roéwniez odnosi¢ sie do art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia
nr 40/94, ktéry nie zawiera zadnego wyraznego ograniczenia, jezeli chodzi o rodzaj
znakdéw, do ktoérych sie stosuje. Takiej wykladni nie moze podwaza¢ fakt, ze omawiany
przepis odsyta do konwencji paryskiej. Odestanie to ma bowiem jedynie na celu
okreslenie rodzaju oznaczen, ktérych rejestracji nalezy odméwié, a nie ograniczenie
zakresu stosowania tego przepisu.

W konsekwencji, jak ma to miejsce w przypadku wiekszosci bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji ustanowionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, znaku nie
rejestruje sie wowczas, gdy istnieje jedna z podstaw odmowy rejestracji okreslona
w art. 6 ter konwencji paryskiej, niezaleznie od tego, czy zostal on zgloszony dla
towaréw, czy dla ustug.

Taka wyktadnia art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 znajduje ponadto
potwierdzenie w art. 7 ust. 1 lit. i) tego rozporzadzenia, poniewaz ten ostatni przepis
dotyczy zagadnienia analogicznego do tego uregulowanego w art. 7 ust. 1 lit. h),
a mianowicie znakéw zawierajacych odznaki, godla lub herby inne niz okreslone
w art. 6 ter konwencji paryskiej.
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Artykul 7 ust. 1 lit. i) rozporzadzenia nr 40/94 znajduje bowiem zastosowanie do
znakéw towarowych i znakéw ustugowych bez rozréznienia, w zwigzku z czym
odmowa rejestracji mogtaby na przyklad dotyczy¢ znaku ustugowego zawierajacego
jakas odznake. Trudno dopatrzy¢ sie przyczyn, dla ktérych nalezaloby odmoéwié
rejestracji znaku uslugowego zawierajacego taka odznake, a nie znaku ustugowego
zawierajacego flage panstwowa. Jezeli zatem wola prawodawcy wspélnotowego byto
przyznanie takiej ochrony odznakom i herbom, to nalezy zalozy¢, ze jego zamiarem —
i to z bardziej wazkich powod6éw — bylo objecie ochrong, przynajmniej w takim samym
zakresie, herbéw, flag i innych godel panstwowych lub herbéw, flag i innych godet
miedzynarodowych organizacji rzadowych. W zwiazku z powyzszym wydaje sie malo
prawdopodobne, by prawodawca wspdlnotowy pragnal zezwoli¢ ustugodawcom na
uzywanie znakéw towarowych zawierajacych flagi krajowe, zakazujac jednoczenie
uzywania znakéw zawierajacych odznaki, na przyklad tego rodzaju co odznaki klubéw
sportowych.

Wynika stad, ze Sad blednie uznal, iz Izba Odwotawcza, odmawiajac rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla uslug nalezacych do klasy 40 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, naruszyta art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy uwzgledni¢ odwotanie wniesione przez OHIM
w sprawie C-208/08 P i uchyli¢ zaskarzony wyrok w zakresie, w jakim stwierdzono
niewazno$¢ spornej decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej w cze$ci dotyczacej rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla ustug nalezacych do klasy 40 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego.

Zgodnie z art. 61 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci w przypadku uchylenia wyroku
Sadu moze on wydac¢ orzeczenie ostateczne w sprawie, jeéli stan postepowania na to
pozwala, lub skierowa¢ sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad.

W niniejszym przypadku Trybunal uwaza, ze dysponuje wszelkimi danymi koniecz-
nymi do wydania orzeczenia co do istoty sprawy.
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Poniewaz wprowadzone przez Sad w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 rozréznienie miedzy znakami towarowymi a znakami
uslugowymi jest bezzasadne, nalezy stwierdzi¢, ze z przedstawionych w pkt 39-61
niniejszego wyroku wzgledéw, dotyczacych towaréw nalezacych do klas 18 i 25
w rozumieniu porozumienia nicejskiego, istnialy podstawy, by odméwié rejestracji
rozpatrywanego znaku towarowego réwniez w odniesieniu do ustug nalezacych do
klasy 40 rzeczonego porozumienia.

W tych okolicznosciach skarga wniesiona do Trybunalu przez spétke American
Clothing winna zosta¢ uznana za bezzasadng w zakresie dotyczacym odmowy
rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla ustug nalezacych do wspomnianej
klasy 40.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwotawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona,
na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wniost
o obciazenie sp6tki American Clothing kosztami postepowania zar6wno w sprawie
C-202/08 P, jak i w sprawie C-208/08 P, a ta ostatnia przegrala obie te sprawy, nalezy
obciazy¢ ja kosztami postepowania.

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

1) Odwolanie wniesione przez American Clothing Associates w sprawie
C-202/08 P zostaje oddalone.

2) Wyrok Sadu Pierwszej Instancji Wspoélnot Europejskich z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates przeciwko OHIM
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zostaje uchylony w czesci dotyczacej stwierdzenia niewaznosci decyzji
Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 maja 2006 r.
(sprawa R 1463/2005-1), odmawiajacej rejestracji oznaczenia przedstawiaja-
cego lis¢ klonu jako wspdélnotowego znaku towarowego.

3) Skargawniesiona przez American Clothing Associates NV w sprawie T-215/06
zostaje oddalona.

4) American Clothing Associates NV zostaje obciazona kosztami postepowania
w sprawach C-202/08 P i C-208/08 P.

Podpisy
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