WYROK Z DNIA 11.5.2010 r. — SPRAWA T-237/08

WYROK SADU (trzecia izba)
z dnia 11 maja 2010 r.*

W sprawie T-237/08

Abadia Retuerta, SA, z siedziba w Sardén de Duero (Hiszpania), reprezentowana
przez adwokatéw X. Fabrege Sabaté’a oraz M-1. Curella Aguile,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Crespo Carrillo, dzialajacego w charakterze
petnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
2 kwietnia 2008 r. (sprawa R 1185/2007-1), dotyczaca rejestracji oznaczenia stownego
CUVEE PALOMAR jako wspdlnotowego znaku towarowego,

SAD (trzecia izba),

w sktadzie: ]. Azizi, prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: J. Palacio Gonzélez, gléwny administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sagdu w dniu 19 czerwca 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozona w sekretariacie Sadu w dniu
18 wrzesnia 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2009 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Ramy prawne

Przepisy prawa miedzynarodowego

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej (zwane
dalej ,porozumieniem TRIPS”), stanowiace zatacznik 1 C do Porozumienia ustana-
wiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (zwanego dalej ,porozumieniem WTO”),
sporzadzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzone decyzja Rady z dnia
22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspoélnoty Europejskiej, w dziedzi-
nach wchodzacych w zakres jej kompetencji, porozumien, bedacych wynikiem nego-
cjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz.U. L 336, s. 1).
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Artykut 23 tego porozumienia, zatytulowany ,Dodatkowa ochrona oznaczen geogra-
ficznych dla win i wyrobdéw alkoholowych’, przewiduje co nastepuje:

»1. Kazdy Czlonek zapewni zainteresowanym stronom $rodki prawne dla zapobie-
zenia uzywaniu oznaczen geograficznych identyfikujacych wina w odniesieniu do
win, ktdére nie pochodza z miejsc wskazanych przez oznaczenia geograficzne, kto-
rymi zostaly oznaczone, lub identyfikujacych wyroby alkoholowe w odniesieniu do
wyrobow alkoholowych, ktére nie pochodza z miejsc wskazanych przez oznaczenia
geograficzne, ktérymi zostaly oznaczone, nawet jezeli prawdziwe pochodzenie tych
towardw zostalo wskazane lub oznaczenie geograficzne jest uzyte w tlumaczeniu, lub
gdy towarzyszy mu okreslenie takie jak »rodzaj«, »typ«, »gatuneke, »imitacja« lub
tym podobne.

2. Odmoéwi sie rejestracji znaku towarowego dla win lub uniewazni sie ja z urzedu,
jezeli ustawodawstwo Czlonka na to pozwala, lub na zadanie zainteresowanej strony,
jezeli zawiera on lub sklada sie z oznaczenia geograficznego, identyfikujacego wina,
a w przypadku wyrobéw alkoholowych, jezeli zawiera lub sktada sie z oznaczenia geo-
graficznego identyfikujacego wyroby alkoholowe, w odniesieniu do takich win lub
wyrobow alkoholowych, ktére nie maja tego pochodzenia.

3. W przypadku homonimicznych oznaczen geograficznych dla win ochrona powin-
na by¢ przyznana kazdemu oznaczeniu, z zastrzezeniem postanowien art. 22 ust. 4.
Kazdy Czlonek okresli praktyczne warunki dla odréznienia jednych homonimicz-
nych oznaczen geograficznych od innych, biorac pod uwage potrzebe zapewnienia
sprawiedliwego traktowania producentéw, ktérych to dotyczy, a takze zapobiezenia
wprowadzaniu konsumentéw w blad.
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4. W celu ulatwienia ochrony oznaczen geograficznych dla win zostana podjete
w Radzie TRIPS negocjacje dotyczace ustanowienia wielostronnego systemu notyfi-
kacji i rejestracji oznaczen geograficznych dla win, nadajacych sie do ochrony w kra-
jach bedacych Czlonkami, uczestniczacych w tym systemie”

Artykut 24 ust. 5 porozumienia TRIPS przewiduje co nastepuje:

»Jezeli znak towarowy zostal zgloszony do rejestracji lub zarejestrowany w dobrej
wierze lub jezeli prawa do znaku towarowego zostaly nabyte w drodze uzywania
w dobrej wierze: [...]

b) przed uzyskaniem ochrony oznaczenia geograficznego w kraju jego pochodzenia,

wowczas srodki podjete w celu wprowadzenia w zycie niniejszej Sekeji nie beda szko-
dzi¢ zdolnosci do, lub waznosci, rejestracji znaku towarowego lub uprawnieniu do
uzywania znaku towarowego, na tej podstawie, ze znak towarowy jest identyczny lub
podobny do oznaczenia geograficznego”.

Przepisy prawa wspélnotowego

Artykut 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1) zostal wprowadzony
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przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniaja-
ce rozporzadzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
w celu wprowadzenia w Zycie porozumien zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej
(Dz.U. L 349, s. 83). Artykut ten, obecnie art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 78, s. 1), stanowi:

»Nie sa rejestrowane: [...] j) znaki towarowe win, ktére zawieraja lub skladaja sie
z oznaczen geograficznych identyfikujacych wina [...] w odniesieniu do takich win
[...], ktére nie posiadaja takiego pochodzenia;”

Motyw czwarty rozporzadzenia nr 3288/94 precyzuje, ze:

»[A]rtykut 23 ust. 2 Porozumienia [TRIPS] przewiduje odmowe lub uniewaznienie
znakéw towarowych, ktére zawieraja lub skltadaja sie z falszywych oznaczen geogra-
ficznych win i wyrobéw spirytusowych, bez koniecznosci spelniania przez nie warun-
ku posiadania cech wprowadzajacych odbiorcéw w blad [...], nowa lit. j) musi [zatem]
zosta¢ dodana w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94”

Artykut 50 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wspdlnej organizacji rynku wina, w brzmieniu obowiazujacym dla niniej-
szego sporu, stanowi co nastepuje:

»1. Panstwa czlonkowskie podejma wszelkie niezbedne kroki, aby umozliwi¢ za-
interesowanym stronom zapobiezeni[e], na warunkach okreslonych w art. 23 i 24
Porozumienia [TRIPS], poslugiwani[u] sie na obszarze Wspdlnoty oznaczeniami
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geograficznymi dotaczonymi do produktéw [identyfikujacymi produkty], o ktérych
mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) [rozporzadzenia nr 1493/1999] w stosunku do produktéw
niepochodzacych z miejsca wskazanego [przez] oznaczenile] geograficzn[e], o kt6-
rym mowa, nawet jeéli prawdziwe miejsce pochodzenia towaru jest wskazane lub
oznaczenie geograficzne jest uzyte w ttumaczeniu, lub towarzysza mu wyrazenia ta-
kie, jak »rodzaj«, »typ«, »styl«, »imitacja« i tym podobne.

2. Dla celéw niniejszego artykulu »oznaczenia geograficzne« oznaczaja oznaczenia,
ktoére identyfikuja produkt jako produkt pochodzacy z terytorium trzeciego kraju,
ktéry jest cztonkiem Swiatowej Organizacji Handlu lub z regionu, czy miejscowosci
polozonej na tym terytorium, w przypadkach, gdzie okreslona jako$¢, reputacja lub
inne charakterystyki produktu moga by¢ przypisane do tego geograficznego miejsca
pochodzenia”

Artykul 52 ust. 1 akapit pierwszy rozporzadzenia nr 1493/1999 stanowi:

»Jesli panstwo czlonkowskie uzywa nazwy okreslonego regionu do okre$lenia wina
gatunkowego psr lub, gdzie to stosowne, wina przeznaczonego do wyrobu wina ga-
tunkowego psr, nazwa ta nie moze by¢ uzyta do okreslenia produktéw sektora wina
nieprodukowanych w tym regionie lub produktéw nieokreslonych przez nazwe,
zgodnie z przepisami stosownych przepiséw Wspolnoty lub przepiséw krajowych.
Zasade te stosuje sie takze w przypadku gdy panstwo czlonkowskie uzylo nazwy lo-
kalnego obszaru administracyjnego lub jego czesci, czy nazwy malej miejscowosci,
w celu okreslenia wina gatunkowego psr lub tam, gdzie to stosowne, wina przezna-
czonego na produkcje wina gatunkowego psr”

Artykut 54 rozporzadzenia nr 1493/1999 stanowi:

»1. Wina gatunkowe produkowane w okreslonych regionach to wina, ktére spetnia-
ja przepisy niniejszego tytulu oraz przepisy Wspdlnoty i [przepisy] krajowe przyjete
w zwigzku z nimi.

[...]
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4. Panstwa czlonkowskie przesla do Komisji liste win gatunkowych psr, ktére zostaty
przez nie uznane jako wina gatunkowe, podajac na temat kazdego wina gatunkowego
psr szczegbétowa informacje odnoszaca sie do krajowych przepiséw regulujacych pro-
dukcje tych win gatunkowych psr.

5. Komisja opublikuje liste w serii C Dziennika Urzedowego Wspdlnot Europejskich”

Lista win gatunkowych produkowanych w okreslonych regionach (win gatunkowych
psr) zostata opublikowana przez Komisje, zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporzadzenia
nr 1493/1999, po raz pierwszy w Dzienniku Urzedowym Wspdlnot Europejskich z dnia
19 lutego 1999 r. (C 46, s. 113). Lista ta — ktéra uniewaznila i zastapita liste opubliko-
wang wczeéniej w Dzienniku Urzedowym C 344 z dnia 15 listopadal996 r. (s. 110),
zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 823/87 z dnia 16 marca 1987 .
ustanawiajacego szczegélne przepisy dotyczace win gatunkowych produkowanych
w okreslonych regionach (Dz.U. L 84, s. 59) — wymienia, w odniesieniu do Hiszpanii,
chroniona nazwe pochodzenia ,valencia” (Walencja) oraz odestanie do dekretéw mi-
nisterialnych z dnia 13 czerwca 1987 r. opublikowanych w Boletin oficial del Estado
(hiszpanskim organie promulgacyjnym, [zwanym dalej ,BOE”] z dnia 3 lipca 1987 r.],
z dnia 11 marca 1991 r. (BOE z 14.3.1991) i z dnia 29 listopada 1995 r. (BOE z dnia
8 grudnia 1995 r.).

Nowa lista win gatunkowych psr zostala opublikowana przez Komisje w Dzienniku
Urzedowym z dnia 14 kwietnia 2004 r. (C 90 s. 1). Zawiera ona w odniesieniu do
Hiszpanii i regionu Valencia (Walencja) wzmianke dotyczaca podregionu Clariano
oraz dekretu ministerialnego z dnia 19 pazdziernika 2000 r. (BOE z dnia 3 listopada
2000 r.) i dekretu ministerialnego APA/1815/2002 (BOE z dnia 16 lipca 2002 r.).
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Nastepnie nowe listy zostaly opublikowane przez Komisje w Dzienniku Urzedowym
w 2006 r. (C 41, s. 1) 1 2007 r. (C 106, s. 1). Listy te zawieraja, jesli chodzi o region
Valencia podregion Clariano, te same wzmianki oraz te same odeslania do dekretéw
ministerialnych co zawarte w Dzienniku Urzedowym C 90 z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Przepisy prawa krajowego

Artykul 2 ust. 1 i 2 nowego rozporzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodze-
nia ,valencia” i jej komitetu regulacyjnego, ratyfikowanego dekretem ministerialnym
z dnia 19 pazdziernika 2000 r. i opublikowanego w BOE z dnia 3 listopada 2000 r.,
stanowi:

»1. Ochrone przyznana przez niniejsza chroniona nazwe pochodzenia definiuje
art. 81 ustawy nr 25/1970 z dnia 2 grudnia 1970 r., a w pozostalym zakresie wlasciwe
przepisy prawne. Jej zakres obejmuje wyrazenie »valencia« i wszelkie nazwy podre-
gion6w, okregdw, gmin, miejscowosci i posiadloséci, ktére stanowia obszary produkcji
i lezakowania, o ktérych mowa w art. 4.

2. Zakazuje sie uzywania dla innych win nazw, znakéw towarowych, stéw, wyrazen
i oznaczen, ktére moglyby, ze wzgledu na ich podobieristwo fonetyczne lub graficzne
do tych chronionych przez chronione nazwy pochodzenia, prowadzi¢ do pomylenia
ich z obiektami stanowiacymi przedmiot niniejszego uregulowania, nawet jesli zo-
stalyby one poprzedzone przez stowa takie, jak »typ«, »styl«, »zabutelkowano w,
»przechowywano w piwnicach w« i tym podobne”
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Artykut 4 ust. 1 nowego rozporzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodzenia
»valencia” i jej komitetu regulacyjnego przewiduje co nastepuje:

»Obszar produkcji chroniony przez chroniong nazwe pochodzenia »valencia« obej-
muje ziemie potozone w prowincji Walencja, ktére komitet regulacyjny uzna za zdol-
ne do produkcji winorosli, o ktérych mowa w art. 5; sktadaja sie nan nizej wymienio-
ne podregiony i gminy: [...] podregion Clariano: [...] Palomar [...]”

Artykul 4 ust. 1 nowego rozporzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodzenia
»valencia” i jej komitetu regulacyjnego zostal zmieniony dekretem ministerialnym
APA/1815/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. (BOE 169 z dnia 16 lipca 2002 r., s. 25958). Sto-
wa ,el palomar” zastapily stowo ,palomar”.

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 27 listopada 2006 r. skarzaca, Abadia Retuerta SA, dokonata, na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94, zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego do Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, bylo oznaczenie stowne
CUVEE PALOMAR.
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klasy 33
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towardw i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,wina”.

Decyzja z dnia 5 czerwca 2007 r. ekspert odmoéwil rejestracji zgltoszonego znaku towa-
rowego, uznajac ze na przeszkodzie rejestracji zgloszonego znaku stoi bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca odwolala sie od decyzji eksperta.

Decyzja z dnia 2 kwietnia 2008 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzjg”) Pierwsza Izba
Odwotawcza oddalita odwolanie wniesione przez skarzaca i obciazyta skarzaca kosz-
tami postepowania.

Izba Odwolawcza przypomina, ze zgodnie z orzecznictwem (zob. wyrok Trybunatu
z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. [-10989,
pkt 42 i przywolane tam orzecznictwo), jako ze Wspdlnota jest strona porozumienia
TRIPS, ma ona w miare mozliwo$ci obowiazek interpretowania wtasnych przepiséw
dotyczacych znakéw towarowych w $wietle brzmienia i celéw tego porozumienia
(pkt 13 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwotawcza precyzuje, ze z poréwnania przepiséw art. 22 ust. 3iart. 23 ust. 2 po-
rozumienia TRIPS wynika, iz ten ostatni przepis, ktérego tenor zostal inkorporowany
do art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94, stanowi lex specialis, ktéry przewiduje
szczegolny zakaz rejestracji oznaczen geograficznych identyfikujacych wina i wyroby
alkoholowe. Chodzi przy tym, jak zauwaza Izba, o calkowity i bezwarunkowy zakaz,
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poniewaz nie jest on uzalezniony od spelnienia warunku, aby uzywanie oznacze-
nia geograficznego w znaku dla tych towaréw bylo w stanie wprowadzi¢ odbiorcéw
w blad co do prawdziwego pochodzenia, warunku, od spelnienia ktérego jest nato-
miast wyraZznie uzalezniony ogdlny zakaz rejestracji oznaczen geograficznych, o kté-
rym mowa w art. 22 ust. 3 porozumienia TRIPS (pkt 16 i 17 [zaskarzonej decyzji]).

Izba Odwotawcza stwierdza co do istoty, ze el Palomar jest nazwa gminy w podregio-
nie Clariano i stanowi, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami wspélnotowymi
i krajowymi, obszar produkcji chroniony przez chroniona nazwe pochodzenia ,valen-
cia” (pkt 19 i 20 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwotawcza uznaje, ze zachodzi duze podobienistwo pomiedzy nazwa gminy
el Palomar, objeta ochrona na podstawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia’,
a stowem ,,palomar’, zawartym w zgloszonym znaku towarowym (pkt 26 zaskarzonej
decyzji).

Izba Odwotawcza uznaje, ze jego uzywanie jest zatem zakazane zgodnie z art. 2 ust. 2
dekretu ministerialnego z dnia 19 pazdziernika 2000 r., poniewaz wspdlnotowy znak
towarowy nie zostal zgloszony dla oznaczenia win pochodzacych z tego obszaru
(pkt 26 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwolawcza zauwaza ponadto, ze jesli prawda jest, iz oficjalna nazwa gminy to
el Palomar, to element ,palomar” jest tym, ktéry identyfikuje ten okreslony obszar
i ktéry stanowi konieczny element, na ktérym opiera si¢ oznaczenie geograficzne, tak
ze obecnos¢ rodzajnika ,el” nie ma znaczenia dla tego stwierdzenia. Ponadto odno$na
gmina zostala zidentyfikowana pod nazwa Palomar, bez rodzajnika w dekrecie mini-
sterialnym z dnia 19 pazdziernika 2000 r. (pkt 29 zaskarzonej decyzji).
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Jako Zze ochrona realizowana przez chroniong nazwe pochodzenia obejmuje nazwy
gmin, w niniejszym przypadku el Palomar, oraz slowa, ktére moglyby, ze wzgledu na
ich podobienstwo, prowadzi¢ do pomylenia, jak to ma miejsce w przypadku stowa
»palomar” zawartego w zgloszonym znaku towarowym, Izba Odwolawcza wskazu-
je, ze obecnos¢ tego stowa w zgloszonym znaku towarowym nalezy, zgodnie z ma-
jacymi zastosowanie przepisami prawnymi, rozumie¢ jako oznaczenie geograficzne,
majace na celu identyfikacje wina. Jako ze odno$ne towary nie maja takiego pocho-
dzenia, Izba Odwolawcza uznaje, Ze nie moze dopusci¢ do rejestracji zgloszonego
znaku towarowego dla oznaczenia win, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadze-
nia nr 40/94, poniewaz znak ten zawiera falszywe oznaczenie geograficzne (pkt 30
zaskarzonej decyzji).

Izba odwotlawcza precyzuje w koncu, ze ocena ta ma réwniez zastosowanie do zmia-
ny zgloszenia w odniesieniu do towaréw, mianowicie jako ,win pochodzacych z po-
siadlo$ci zajmujacej sie uprawa winorosli, znanej pod nazwa »Pago Palomar«, polo-
zonej w gminie Sardén de Duero (Valladolid, Hiszpania)”. Izba Odwolawcza uwaza,
ze takie zawezZenie nie czyni zado$¢ sformulowanemu przez nig zarzutowi, poniewaz
zawezenie to jedynie wzmacnia fakt, ze zgloszony znak towarowy zawiera oznacze-
nie geograficzne, ktdre nie koresponduje z pochodzeniem produktéw, ktére oznacza,
co jest niezgodne z przepisami o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia
nr 40/94 (pkt 31 zaskarzonej decyzji).

Przebieg postepowania i Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
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— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie strony skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Argumenty stron

W uzasadnieniu wniesionej przez siebie skargi skarzaca podnosi tylko jeden zarzut
dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze skarzaca twierdzi co do istoty, Zze art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia
nr 40/94 nalezy interpretowac wasko, poniewaz zawiera on zakaz rejestracji. W kon-
sekwencji skarzaca uwaza, ze przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie,
poniewaz zgloszony znak towarowy CUVEE PALOMAR nie zawiera chronionej na-
zwy pochodzenia ,.el Palomar”.
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Skarzaca wywodzi, ze zgodnie z art. 4 ust. 1 nowego rozporzadzenia w sprawie chro-
nionej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu regulacyjnego, w brzmieniu zmie-
nionym przez dekret ministerialny APA/1815/2002, gmina nosi nazwe el Palomar
a nie Palomar.

Po drugie skarzaca twierdzi, ze brak sprzeciwu wobec rejestracji zgloszonego zna-
ku towarowego ze strony podmiotéw uprawnionych do obrony chronionej nazwy
pochodzenia ,valencia” wskazuje na brak konfliktu pomiedzy tym znakiem a nazwa
gminy.

Po trzecie skarzaca podnosi, ze populacja gminy el Palomar wynosi nieco ponad 500
mieszkancéw. Jej zdaniem chodzi wiec o bardzo mata gmine, catkowicie nieznana
przecietnemu konsumentowi hiszpanskiemu i europejskiemu, ktéry nie wie, ze wina
noszace chroniona nazwe pochodzenia ,valencia” sa produkowane w el Palomar.
Nazwa el Palomar jest zatem, jej zdaniem, nazwa geograficzna kompletnie nieznana
w zainteresowanych kregach.

Skarzaca twierdzi co do istoty, ze orzecznictwo dotyczace w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 207/2009], zgodnie
z ktérym nie nalezy stosowac bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przewi-
dzianej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 w przypadkach znakéw towa-
rowych sktadajacych sie z nazwy okreslajacej nieznane obszary geograficzne (wyrok
Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach pofaczonych C-108/97 i C-109/97 Wind-
surfing Chiemsee, Rec. s. [-2779, pkt 31-33), nalezy stosowac réwniez, mutatis mu-
tandis, do bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1
lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Po czwarte skarzaca twierdzi, ze aby bezwzgledny zakaz rejestracji miat zastoso-
wanie — art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac jako impli-
kujacy, ze zgloszony znak towarowy zawiera lub sktada sie z blednego oznaczenia
geograficznego.
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Jednakze, zdaniem skarzacej, zgloszony znak towarowy CUVEE PALOMAR nie za-
wiera ani nie sklada si¢ z blednego oznaczenia geograficznego. Przeciwnie. Uwaza
ona, ze znak ten identyfikuje pochodzenie geograficzne produkowanych przez nig
win. Stowo , palomar” identyfikuje mianowicie w ramach znaku towarowego CUVEE
PALOMAR winnice Palomar, istniejaca od XIX w., polozona na terenie posiadiosci
Retuerta, bedacej wlasnoscia Abadia Retuerta SA, znajdujacej sie¢ w hiszpanskiej gmi-
nie Sardén de Duero (Valladolid).

Zdaniem skarzacej oczywiste jest, ze jako wlascicielka winnicy Palomar ma ona jak
najbardziej prawo do identyfikowania win produkowanych w tej winnicy znakiem
towarowym CUVEE PALOMAR. To z tego wlaénie powodu, pragnac zaradzié¢ zarzu-
tom sformulowanym przez OHIM i w celu unikniecia wszelkich bledéw co do geo-
graficznego miejsca pochodzenia jej towardw, skarzaca zaakceptowata ograniczenie
w dniu 16 lutego 2007 r. zgloszenia znaku towarowego do ,win pochodzacych z win-
nicy znanej jako »winnica Palomar«, pofozonej na terenie gminy Sardén de Duero
(Valladolid, Hiszpania)”.

Skarzaca uwaza co do istoty, ze w konsekwencji zgloszenie znaku towarowego
CUVEE PALOMAR nie zawiera zadnego falszywego oznaczenia geograficznego, jako ze
winnica Palomar istnieje i nalezy do niej, oraz ze zgloszony znak towarowy nie po-
winien by¢ zatem objety zakresem zastosowania bezwzglednego zakazu rejestracji
przewidzianego w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Po piate skarzaca twierdzi, ze nazwa nalezacej do niej winnicy Palomar, o ktdrej
wzmianka, jak wskazano w pkt 38 powyzej, jest udokumentowana poczawszy od
XIX w., jest duzo wczesniejsza od uznania gminy el Palomar za obszar produkcji
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chroniony przez chroniona nazwe pochodzenia ,valencia’, co nastapilo w 2000 r.
W zwiazku z tym, jej zdaniem, odmowa rejestracji znaku towarowego CUVEE PA-
LOMAR stanowi naruszenie ogdlnej zasady prawa wyrazonej przez lacinska sen-
tencje prior tempore, potior iure. Skarzaca zauwaza, ze dekret ministerialny z dnia
19 pazdziernika 2000 r., ktéry doprowadzit do uznania gminy el Palomar za [obszar]
produkcji chroniony przez chroniong nazwe pochodzenia ,valencia’, zostal wydany
p6zniej anizeli zarejestrowany zostat hiszpariski znak towarowy nr 2.085.129 CUVEE
EL PALOMAR, co mialo miejsce, jako takie, w 1997 r.

Po széste skarzaca twierdzi co do istoty, ze stowo ,palomar” jest wieloznaczne i ozna-
cza, zgodnie ze stownikiem Real Academia Espafiola: , 1. rzeczownik — miejsce ho-
dowli golebi. 2. przymiotnik — rodzaj sznura: cieriszego i mocniej splecionego niz
zwykle”.

Uwaza ona, ze okolicznos¢ ta oslabia rzekomy charakter oznaczenia geograficznego
[nazwy] gminy el Palomar.

Uznaje ona, ze gdy oznaczenie, ktére zawiera znak towarowy, poza swoim znacze-
niem geograficznym, posiada réwniez inne znaczenie dominujace nad znaczeniem
geograficznym, nalezy zwraca¢ uwage na jego gléwne znaczenie. Po dokonaniu takiej
oceny zastosowanie znajduje odnosny porzadek prawny. Zdaniem skarzacej, wyraz
»palomar” posiada jednakze znaczenie gléwne, znane wszystkim konsumentom, kté-
rym jest ,miejsce hodowli gotebi”

Skarzaca przedstawia argument, zgodnie z ktérym, jako ze rzekomy charakter ozna-
czenia geograficznego slowa ,palomar” jest ostabiony przez inne znaczenia tego
stowa, stowo ,palomar” moze pelni¢ funkcje typowe dla znaku towarowego. Uwa-
za ona, ze w konsekwencji zaskarzona decyzja stanowi bledna interpretacje art. 7
ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94. Ochrona rzekomego interesu zbiorowego, kt6-
ra uzasadnialaby odmowe rejestracji znakéw towarowych zbieznych z oznaczeniami
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geograficznymi, nie moze zdaniem skarzacej prowadzi¢ do sytuacji znajdujacej sie
na granicy absurdu, polegajacej na odmowie rejestracji znakéw posiadajacych inne
znaczenie lub oznaczajacych, jak ma to miejsce w niniejszym przypadku, obszar po-
chodzenia towardw, ktérych dotyczy zgloszenie.

Po siédme skarzaca twierdzi co do istoty, Ze jest wlascicielem rozmaitych wspdlno-
towych znakéw towarowych — PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVEE
PALOMAR - oznaczajacych wina nalezace do klasy 33 oraz hiszpanskiego znaku to-
warowego CUVEE EL PALOMAR, ktéry zawiera nazwe gminy el Palomar w calosci.

W tym zakresie skarzaca powotuje sie na brzmienie art. 24 ust. 5 porozumienia TRIPS
(zob. pkt 3 powyzej).

Jej zdaniem, hiszpanski znak towarowy nr 2.085.129 CUVEE EL PALOMAR pocho-
dzi z 1997 r. i w zwigzku z tym jest wcze$niejszy niz ochrona nazwy gminy el Palomar
w ramach chronionej nazwy pochodzenia ,valencia’, uregulowanej w 2000 r.

Skarzaca uwaza, ze w konsekwencji nie mozna kwestionowa¢ waznosci znakéw to-
warowych CUVEE EL PALOMAR (zarejestrowanego w 1997 r.) i CUVEE PALOMAR
(zgloszonego przez nig w dobrej wierze) z tego tylko powodu, ze sg podobne do péz-
niej uznanego oznaczenia geograficznego.

Skarzaca podkresla ponadto, ze znak towarowy CUVEE EL PALOMAR jest réwniez
chroniony w wielu paristwach Unii Europejskiej przez miedzynarodowy znak towa-
rowy nr 699.977, zarejestrowany w dniu 23 wrzesnia 1998 r.
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W odniesieniu do oceny Izby Odwotawczej, zgodnie z ktdra wczesniejsze rejestracje
nie maja znaczenia, poniewaz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem decyzje krajo-
we nie sg wiazace dla OHIM i nie zwalniaja go ze stosowania uregulowania wspol-
notowego w konkretnym przypadku, skarzaca sprzeciwia sie zignorowaniu przez
Izbe Odwotawczg faktu, ze dwa sposrdd zarejestrowanych wczeéniej znakéw towa-
rowych (mianowicie wspélnotowe znaki towarowe nr 4.827.978 PAGO PALOMAR
i nr 5.501.978 ABADIA RETUERTA CUVEE PALOMAR) byly badane przez sam
OHIM i w zwigzku z tym ich rejestracja nie stanowi decyzji krajowych.

Skarzaca uwaza, ze fakt, iz urzedy patentowe niemiecki, hiszpanski, francuski, wlo-
ski, austriacki oraz Zjednoczonego Krélestwa dokonaly rejestracji znaku towarowego
CUVEE EL PALOMAR, powinien byl zosta¢ wziety pod uwage przez OHIM jako
wyrazny przyklad tego, iz wspélnotowy znak towarowy CUVEE PALOMAR nie jest
objety zakresem zadnej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji i to tym bar-
dziej, ze OHIM sam wyrazil zgode na rejestracje wspélnotowych znakéw towaro-
wych PAGO PALOMAR i ABADIA RETUERTA CUVEE PALOMAR.

Po 6sme skarzaca podnosi co do istoty, ze OHIM dokonal rejestracji znakéw towaro-
wych takich jak CUVEE MEDITERRANEO, CUVEE DU GOLFE DE SAINT-TRO-
PEZ i CUVEE OCCITANE.

Zdaniem skarzacej znaki te maja jednakze bezposredni i ewidentny zwiazek z obsza-
rem geograficznym znanym w $rodowisku zwiazanym z produkcja wina, jako ze od-
biorcy europejscy sa ogdlnie w stanie zidentyfikowaé w sensie geograficznym basen
morza Srédziemnego, zatoke Saint-Tropez i Oksytanie.

Zdaniem skarzacej wynika z tego, ze odmowa rejestracji znaku towarowego CUVEE
PALOMAR stanowi naruszenie zasady réwnego traktowania i arbitralna decyzje
OHIM.
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W koncu, na rozprawie, skarzaca podnosi co do istoty okoliczno$¢, iz lista win ga-
tunkowych psr opublikowana przez Komisje w Dzienniku Urzedowym z 2007 r. nie
zawiera nazwy el Palomar, lecz ogranicza sie do odestania do krajowych przepiséw
prawnych, w ktérych wzmianka ta wystepuje. Zdaniem skarzacej, publikacja listy
w Dzienniku Urzedowym stanowi jednakze warunek powolywania sie¢ w sprzeciwie
na chronione nazwy geograficzne, chronione przez krajowe przepisy prawne. Jako ze
oznaczenie geograficzne el Palomar nie zostalo opublikowane w Dzienniku Urzedo-
wym, to nie moze by¢ ono powolywane w sprzeciwie wobec znaku zgloszonego przez
skarzaca.

Ponadto skarzgca podnosi na rozprawie, ze publikacja w Dzienniku Urzedowym mia-
ta miejsce dopiero w 2007 r., czyli po dokonaniu [przez nig] zgloszenia znaku towa-
rowego, co miato miejsce w dniu 27 listopada 2006 r. Jej zdaniem, warunkiem powo-
tywania si¢ w sprzeciwie na chronione nazwy geograficzne, chronione przez krajowe
przepisy prawne, jest jednakze publikacja listy w Dzienniku Urzedowym przez Komi-
sje. W konsekwencji, jesli Sad uznatby, ze publikacja w Dzienniku Urzedowym listy
wymieniajacej jedynie odeslania do krajowych przepiséw prawnych, w ktérych wy-
stepuje wzmianka o el Palomar, wystarczy dla zapewnienia jawno$ci tej wzmianki, to
nalezaloby stwierdzi¢, ze publikacja miata miejsce po zlozeniu przez nia zgloszenia
znaku towarowego i w zwigzku z tym ta chroniona nazwa geograficzna nie moze by¢
w jej przekonaniu powolywana w sprzeciwie przeciwko rejestracji zgloszonego przez
nig znaku towarowego.

OHIM kwestionuje te argumentacje i uwaza co do istoty, ze w zaskarzonej decyzji
Izba Odwolawcza dokonata wlasciwej oceny okolicznosci stanu faktycznego oraz
prawa.

Ocena Sqdu

Artykut 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, Ze nie sa rejestrowane
znaki towarowe win, ktdre zawieraja lub skladaja sie z oznaczen geograficznych iden-
tyfikujacych wina, ktére nie posiadaja takiego pochodzenia.
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Na potrzeby stosowania tego przepisu nalezy zdeterminowac zakres pojecia ,0zna-
czenie geograficzne identyfikujace wina”

Rozporzadzenie nr 40/94 nie definiuje pojecia oznaczenia geograficznego identyfiku-
jacego wina.

Nalezy jednakze zauwazy¢, ze art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 zostal wpro-
wadzony przez rozporzadzenie nr 3288/94.

Motyw czwarty rozporzadzenia nr 3288/94 precyzuje mianowicie, ze ,art. 23 ust. 2
porozumienia [TRIPS] przewiduje odmowe lub uniewaznienie znakéw towarowych,
ktore zawieraja lub sktadaja sie z falszywych oznaczenn geograficznych win i wyro-
béw spirytusowych, bez konieczno$ci spetniania przez nie warunku posiadania cech
wprowadzajacych odbiorcéw w btad [...], nowa lit. j) musi [zatem] zosta¢ dodana
w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94”.

Nalezy jednakze przypomnie¢, ze jako ze Wspolnota jest strona porozumienia TRIPS,
ma ona w miare mozliwoséci obowiazek interpretowania wlasnych przepiséw doty-
czacych znakéw towarowych w $wietle brzmienia i celéw tego porozumienia (zob.
ww. w pkt 21 powyzej wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 42 oraz przywotane tam
orzecznictwo).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, postanowienie porozumienia zawarte-
go przez Wspdlnote z panstwami trzecimi nalezy uwazac¢ za majace bezposrednie
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zastosowanie, gdy — biorac pod uwage brzmienie, przedmiot i charakter tego poro-
zumienia — mozna doj$¢ do wniosku, ze postanowienie to ustanawia jasne, konkret-
ne i bezwarunkowe zobowiazanie, ktérego wypelnienie lub skutki nie sg zalezne od
przyjecia zadnego pdzniejszego aktu prawnego (wyrok Trybunaltu z dnia 14 grud-
nia 2000 r. w sprawach potfaczonych C-300/98 i C-392/98 Dior i in., Rec. s. I-11307,
pkt 42).

Trybunal orzekl jednak, po pierwsze, Ze z uwagi na ich charakter i systematyke, po-
rozumienie WTO oraz zalaczniki do niego nie stanowia norm pod katem ktérych
Trybunal przeprowadza kontrole aktéw instytucji wspélnotowych w trybie skargi
o stwierdzenie niewazno$ci (ww. w pkt 65 powyzej wyrok w sprawie Dior i in., pkt 42)
i po drugie, ze postanowienia porozumienia TRIPS, stanowiacego zatacznik do po-
rozumienia WTO, nie maja charakteru przyznajacego osobom prywatnym prawa, na
ktore osoby te moglyby powotywac sie bezposrednio przed sadem w oparciu o prawo
wspolnotowe (ww. w pkt 65 powyzej wyrok w sprawie Dior i in., pkt 43).

Z tego orzecznictwa wynika, Ze jesli postanowienia porozumienia TRIPS nie sa bez-
posrednio skuteczne, to nie mniej jednak nalezy w miare mozliwosci interpretowac
przepisy dotyczace znakéw towarowych, mianowicie, w niniejszej sprawie, art. 7
ust. 1 lit. j) rozporzadzenia 40/94, w $wietle brzmienia i celéw tego porozumienia.

Nalezy zauwazy¢, ze pojecie ,indication géographique destinée a identifier les vins
[oznaczenie geograficzne stuzace do identyfikacji wina]’, wystepujace w art. 7 ust. 1
lit. j) rozporzadzenia nr 40/94, rézni si¢ we francuskiej wersji jezykowej, od poje-
cia wystepujacego w art. 23 porozumienia TRIPS, przywotanego w pkt 2 niniejszego
wyroku.

Zgodnie z Aktem konicowym zawierajacym wyniki Wielostronnych Negocjacji Han-
dlowych Rundy Urugwajskiej, podpisanym w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r.
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(Dz.U. L 336, s. 253), ktérego tekst zostat zredagowany w jezyku francuskim, angiel-
skim i hiszpanskim, istnieja jeszcze dwie inne wiazace wersje jezykowe.

I tak nalezy zauwazy¢, ze w angielskiej wersji jezykowej tego przepisu stowa ,geo-
graphical indication identifying wines [0znaczenia geograficzne identyfikujace wina]”
zostaly uzyte tak w art. 23 porozumienia TRIPS, jak i w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporza-
dzenia nr 40/94.

Ponadto stowa ,indicacién geografica que identifique vinos [oznaczenie geograficzne,
ktére identyfikuje wina]” zostaly uzyte w hiszpanskiej wersji jezykowej art. 23 poro-
zumienia TRIPS, a stowa ,indicacién geografica que identifique el vino [oznaczenie
geograficzne, ktore identyfikuje wino]” w hiszpanskiej wersji jezykowej art. 7 ust. 1
lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji nalezy uznaé, ze art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 ma na
mysli oznaczenia geograficzne identyfikujace wina a nie oznaczenia geograficzne
»stuzace do identyfikacji wina”.

Oznaczenie i ochrona oznaczen geograficznych w odniesieniu do win sg okreslone
przez rozporzadzenie nr 1493/1999, majace w niniejszej sprawie zastosowanie ratio-
ne temporis.

Ponadto pojecie oznaczenia geograficznego identyfikujacego wina w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w $wietle istotnych
przepisow prawa wspdlnotowego obowigzujacych w dziedzinie okre$lania i ochrony
oznaczen geograficznych w odniesieniu do win. W konsekwencji nalezy odwola¢ sie
do rozporzadzenia nr 1493/1999, majacego réwniez na celu zapewnienie zgodnosci
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przepisow prawa wspolnotowego z postanowieniami porozumienia TRIPS, co wyni-
ka z motywoéw 56 i 80 tego rozporzadzenia.

Artykul 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 1493/1999 dotyczy ochrony oznaczen geogra-
ficznych dla produktéw pochodzacych z terytorium trzeciego kraju w ramach stoso-
wania art. 23 i 24 porozumienia TRIPS.

Jednakze art. 50 ust. 2 tego rozporzadzenia definiuje pojecie oznaczenia geograficz-
nego jedynie na potrzeby stosowania ust. 1 tego przepisu.

W konsekwencji nalezy odwola¢ sie do innych przepiséw rozporzadzenia
nr 1493/1999, aby zdeterminowac tres¢ pojecia oznaczenie geograficzne w rozumie-
niu tego rozporzadzenia.

Artykul 47 ust. 1 rozporzadzenia nr 1493/1999 stanowi:

»Przepisy dotyczace opisu, oznaczenia i prezentacji okreslonych produktéw objetych
niniejszym rozporzadzeniem oraz ochrona pewnych szczegéléw i terminéw sa okres-
lone w niniejszym rozdziale oraz w zalacznikach VII i VIII do niniejszego rozporza-
dzenia. [...]”

Zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. e) rozporzadzenia nr 1493/1999 przepisy, o ktérych mowa
w ust. 1 tego artykulu, zawieraja w szczegdlno$ci przepisy dotyczace uzycia oznaczen
geograficznych.
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Punkt A zalacznika VI do rozporzadzenia nr 1493/1999 przewiduje co nastepuje:

»1. [Terminem] »okre$lone regiony« oznaczane sa obszary uprawy winorosli lub po-
taczone obszary uprawy winorosli na ktérych produkuje sie wino o szczegélnych

cechach i ktérych nazwa jest uzywana do okreslenia win gatunkowych psr.

2. Granice kazdego okreslonego regionu beda dokltadnie wytyczone. Przy wytycza-
niu granic pod uwage bedzie brana, w jak najszerszym zakresie, indywidualna
winnica lub poletko winnicy. Wytyczanie granic bedzie prowadzone przez kaz-
de panstwo czlonkowskie, ktérego to dotyczy, przy czym beda brane pod uwage
czynniki, ktére maja wplyw na jako$¢ wina produkowanego w tych regionach.
Do czynnikéw, ktére beda brane pod uwage naleza: charakter gleby i podglebia,

klimat oraz sytuacja indywidualnej winnicy czy poletka winnicy.

3. Okreslony region jest okreslany przez jego geograficzna nazwe [...]

4. Nazwa geograficzna okres$lajaca okreslony region musi by¢ wystarczajaco doklad-
na oraz laczy¢ sie w sposob naturalny z obszarem produkcji, aby biorac pod uwa-

ge istniejaca sytuacje, unikngé wprowadzania w blad konsumentéw”

Punkt B ppkt 1 lit. c) tiret pierwsze zatacznika VII do rozporzadzenia nr 1493/1999

przewiduje co nastepuje:

»Oznaczenia produktéw uzyskanych na terenie Wspdlnoty moga by¢ uzupelnione
o nastepujace elementy, na zasadach, ktére zostana ustalone: [...] w przypadku win
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gatunkowych psr: [...] zaznaczenie [oznaczenie] regionu geograficznego mniejszego
niz region wyszczegdlniony [okreslony] zgodnie z zasadami przyjetymi przez pan-
stwo czlonkowskie, w ktérym wyprodukowano wino”

Artykul 52 ust. 1 akapit pierwszy rozporzadzenia nr 1493/1999 precyzuje, ze jesli
panstwo czlonkowskie uzywa nazwy [nazwe] okres$lonego regionu do okreslenia wina
gatunkowego psr lub, gdzie to stosowne, wina przeznaczonego do wyrobu wina ga-
tunkowego psr, nazwa ta nie moze by¢ uzyta do okreslenia produktéw sektora wina
nieprodukowanych w tym regionie lub produktéw nieokreslonych przez nazwe,
zgodnie z przepisami stosownych przepiséw Wspdlnoty lub przepiséw krajowych.
Zasade te stosuje sie takze w przypadku gdy panstwo czlonkowskie uzylo nazwy lo-
kalnego obszaru administracyjnego lub jego cze$ci, czy nazwy malej miejscowosci,
w celu okreslenia wina gatunkowego psr lub tam, gdzie to stosowne, wina przezna-
czonego na produkcje wina gatunkowego psr.

Innymi stowy, panistwa cztonkowskie maja, zgodnie z rozporzadzeniem nr 1493/1999,
kompetencje do uzywania nazwy gminy lub jej czesci, czy nazwy matlej miejscowo-
$ci, w celu okreslenia wina gatunkowego psr. W takim przypadku nazwa ta nie moze
by¢ uzyta do okreslenia produktéw sektora wina nieprodukowanych w tej gminie, jej
cze$ci, czy malej miejscowosci lub produktéw nieokreslonych przez nazwe, zgodnie
z przepisami stosownych przepiséw Wspélnoty lub przepiséw krajowych.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze w ramach stosowania rozporzadzenia nr 1493/1999 do
panstw czlonkowskich nalezy okreslenie na ich wlasnym terytorium oznaczen geo-
graficznych, ktére pragna obja¢ ochrona.

Artykut 2 ust. 1 nowego rozporzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodzenia
»valencia” i jej komitetu regulacyjnego, przyjetego przez hiszpanskiego ustawodawce,
przewiduje, ze zakres ochrony przyznanej przez te chroniona nazwe pochodzenia
obejmuje wyrazenie ,valencia” i wszelkie nazwy podregiondw, okregéw, gmin, miej-
scowosci i posiadloéci, ktére stanowia obszary produkcji i lezakowania, o ktérych
mowa w art. 4.
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Artykut 4 ust. 1 nowego rozporzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodzenia
»valencia” i jej komitetu regulacyjnego, w brzmieniu zmienionym przez dekret mi-
nisterialny APA/1815/2002 z dnia 4 lipca 2002 r., przewiduje, ze obszar produkcji
objety ochrona na podstawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia” obejmuje,
w szczegdlnosci, podregion Clariano, obejmujacy z kolei, miedzy innymi, gmine o na-
zwie el Palomar.

Nazwa el Palomar stanowi zatem oznaczenie geograficzne dla win gatunkowych psr
zgodnie z przepisami prawa hiszpanskiego i w konsekwencji z art. 52 rozporzadzenia
nr 1493/1999, czego nie kwestionuje skarzaca, ktéra potwierdzita ponadto na roz-
prawie, ze nie kwestionowala waznosci tych przepiséw przed sadami hiszpanskimi.

Jako ze nazwa el Palomar jest oznaczeniem geograficznym dla win gatunkowych psr,
stanowi ona w konsekwencji oznaczenie geograficzne identyfikujace wina w rozumie-
niu art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie twierdzi ponadto, Ze oznaczenie geograficzne el
Palomar nie jest uzywane do identyfikacji win produkowanych w gminie noszacej
te nazwe. Ogranicza si¢ ona co do istoty do twierdzenia, ze ma ona prawo uzywania
nazwy Palomar, pomimo istnienia oznaczenia geograficznego el Palomar.

Skarzaca kwestionuje natomiast mozliwo$¢ powolywania si¢ w sprzeciwie na ozna-
czenie geograficzne el Palomar, jako ze lista opublikowana przez Komisje w Dzienni-
ku Urzedowym na podstawie art. 54 ust. 5 rozporzadzenia nr 1493/1999 nie wymie-
nia el Palomar, ani tez Palomar.
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W tym zakresie art. 54 ust. 4 i 5 rozporzadzenia nr 1493/1999 stanowi po pierwsze,
ze panstwa czlonkowskie przesla do Komisji liste win gatunkowych psr, ktére zosta-
ly przez nie uznane, podajac na temat kazdego wina gatunkowego psr szczegétowa
informacje odnoszaca sie do krajowych przepiséw regulujacych produkcje tych win
i po drugie, ze Komisja opublikuje te liste w Dzienniku Urzedowym (seria ,C”).

Z jednej strony, nalezy przypomnie¢, ze nowe rozporzadzenie w sprawie chronio-
nej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu regulacyjnego zostalo opublikowane
w BOE z dnia 3 listopada 2000 r. Dekret ministerialny APA/1815/2002 zostal opubli-
kowany w BOE w dniu 16 lipca 2002 r.

Z drugiej strony, lista win gatunkowych psr zostala opublikowana zgodnie z art. 54
ust. 5 rozporzadzenia nr 1493/1999 po raz pierwszy w Dzienniku Urzedowym C 46
z dnia 19 lutego 1999 r. (s. 113).

Jak przypomniano w pkt 10 powyzej, nowa lista win gatunkowych psr zostata opubli-
kowana przez Komisje w Dzienniku Urzedowym z dnia 14 kwietnia 2004 r. Zawiera
ona w odniesieniu do Hiszpanii i regionu Valencia (Walencja) wzmianke dotycza-
cg podregionu Clariano oraz dekretu ministerialnego z dnia 19 pazdziernika 2000 r.
i dekretu ministerialnego APA/1815/2002, jak rowniez odestania do publikacji tych
dwdch dekretéw w BOE.

Jak wskazano réwniez w pkt 11 powyzej, nastepnie nowe listy zostaly opublikowane
przez Komisje w Dzienniku Urzedowym w 2006 r. i 2007 r. Listy te zawierajg, jesli
chodzi o region Valencia i podregion Clariano, te same wzmianki co te zawarte w li-
$cie opublikowanej przez Komisje w 2004 r.
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Skarzaca nie moze zatem twierdzié, ze lista win gatunkowych psr, zawierajaca
wzmianke oznaczenia geograficznego Clariano i odestanie do majacych zastosowanie
przepisow prawa hiszpanskiego zostata opublikowana po raz pierwszy w Dzienniku
Urzedowym dopiero w 2007 r.

Ponadto nalezy uzna¢, ze wspdlnotowa ochrona oznaczeni geograficznych, ustano-
wiona przez rozporzadzenie nr 1493/1999, opiera sie na oznaczeniach geograficz-
nych okreslonych w przepisach prawnych panstw cztonkowskich, z poszanowaniem
majacych zastosowanie przepiséw tego rozporzadzenia. Ochrona ta nie wynika
mianowicie z autonomicznej procedury wspélnotowej, ani tez z mechanizmu, w ra-
mach ktérego oznaczenia geograficzne uznane przez paristwa cztonkowskie bytyby
zatwierdzane w wiazacym akcie prawa wspdlnotowego.

Jedyne zobowiazania wynikajace z art. 54 ust. 4 i 5 rozporzadzenia nr 1493/1999 to
spoczywajacy na panstwach czlonkowskich obowiazek przestania do Komisji listy
win gatunkowych psr, ktére zostaly przez nie uznane jako wina gatunkowe i wska-
zanie dla kazdego z nich odestania do krajowych przepiséw regulujacych produkcje
tych win oraz opublikowanie tej listy przez Komisje w serii C — a nie L — Dziennika
Urzedowego.

Jako ze ochrona oznaczen geograficznych ma swoje zrédlo w przepisach prawnych
panstw czlonkowskich, wynika z tego, ze mozliwo$¢ powolywania si¢ wzgledem oséb
trzecich na $rodki krajowe, w ktérych panstwo czlonkowskie przyznalo winu gatun-
kowemu psr nazwe regionu, gminy lub jej czesci, badZ malej miejscowosci, zgodnie
zart. 52 ust. 1 akapit pierwszy rozporzadzenia nr 1493/1999, wynika z opublikowania
tych przepiséw w dzienniku urzedowym parnstwa czlonkowskiego, ktére je przyjeto.

Bezspornejestjednak, ze nowerozporzadzenie w sprawie chronionejnazwy pochodze-
nia ,valencia” i jej komitetu regulacyjnego oraz dekret ministerialny APA/1815/2002

II - 1616



101

102

103

104

ABADIA RETUERTA PRZECIWKO OHIM (CUVEE PALOMAR)

zostaly opublikowane w BOE odpowiednio w 2000 i w 2002 roku, przed dokonaniem
zgloszenia znaku towarowego, ktére miato miejsce w dniu 27 listopada 2006 r.

Z faktu, ze ochrona oznaczen geograficznych ma swoje Zrédlo w przepisach praw-
nych panstw czltonkowskich wynika réwniez, ze publikacja listy win gatunkowych
psr i odestan do majacych zastosowanie przepiséw prawa krajowego w serii C Dzien-
nika Urzedowego Unii Europejskiej stanowi jedynie $rodek stuzacy poinformowaniu
odbiorcéw o ochronie oznaczen geograficznych wprowadzonej w zycie przez kazde
z panstw cztonkowskich w ramach jego ustawodawstwa krajowego.

Prawda jest, ze spos6b publikacji przez Komisje informacji komunikowanych przez
Krolestwo Hiszpanii nie wydaje sie zbyt efektywny jesli chodzi o zapewnienie pet-
nej i zupelnej informacji odbiorcom, poniewaz nazwy gmin stanowigce wskazéwke
pochodzenia, chronione w regionie Walencji i podregionu Clariano — w tym nazwa
gminy el Palomar — nie pojawily sie na listach opublikowanych przez Komisje.

Niemniej jednak nalezy z jednej strony stwierdzi¢, ze ten sposéb publikacji infor-
macji krajowych jest zgodny z przepisem art. 54 ust. 5 rozporzadzenia nr 1493/1999
i z drugiej strony uznad, ze nie podwaza ona ochrony przyznanej przez rozporzadze-
nie nr 1493/1999 oznaczeniom geograficznym korzystajacym z ochrony na podstawie
przepiséw prawa hiszpanskiego, wlacznie z oznaczeniem geograficznym ,.el Palomar”.

Tytulem uzupelnienia nalezy zauwazy¢ ponadto, ze zgodnie z art. 8 Umowy mie-
dzy Wspdlnotg Europejska a Republika Poludniowej Afryki w sprawie handlu winem
(Dz.U. 2002 L 28, s. 4), w odniesieniu do win pochodzacych ze Wspdlnoty chronione
sa oznaczenia geograficzne okreslone w zataczniku II.
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Zatacznik II (,Wykaz oznaczenn geograficznych”) Umowy, pkt A. (,Oznaczenia geo-
graficzne win pochodzacych ze Wspélnoty Europejskiej”), ppkt III (,Wina pochodza-
ce z Krélestwa Hiszpanii”), ppkt 1 ,Wina gatunkowe wyprodukowane w okreslonych
regionach”), 1.2.48. (,Okreslony Region Valencia”), lit. d) (,,Podregion Clariano”), wy-
mienia nazwe Palomar.

Nazwa Palomar pojawia si¢ réwniez w zataczniku do Umowy miedzy Wspdlnota Euro-
pejska a Konfederacja Szwajcarska dotyczacej handlu produktami rolnymi (Dz.U.
2002 L 114, s. 132).

Nalezy zauwazy¢, ze umowy te sa wcze$niejsze od zmiany art. 4 ust. 1 nowego roz-
porzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu re-
gulacyjnego przez dekret ministerialny APA/1815/2002 z dnia 4 lipca 2002 r., ktéry
wprowadzil nazwe el Palomar w miejsce nazwy Palomar.

Nazwa Palomar pojawia sie rowniez w zalacznikach do Porozumienia miedzy Wspol-
nota Europejska a Australia w sprawie handlu winem zawartego w 1994 r. (Dz.U. 1994,
L 86, s. 3), co prowadzi do uznania, ze ochrona przyznana przez Krélestwo Hiszpa-
nii oznaczeniu geograficznemu el Palomar jest wcze$niejsza od przepiséw nowego
rozporzadzenia w sprawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu
regulacyjnego w brzmieniu nadanym mu przez dekret ministerialny APA/1815/2002
z dnia 4 lipca 2002 r.

Na zakoriczenie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadze-
nia 40/94, nie sg rejestrowane znaki towarowe win, ktére zawieraja lub skladaja sie
z oznaczen geograficznych identyfikujacych wina w odniesieniu do takich win, ktére
nie posiadaja takiego pochodzenia.

Bezsporne jest, ze wino, dla ktérego skarzaca dokonata zgloszenia jako znaku towa-
rowego oznaczenia stownego CUVEE PALOMAR, nie pochodzi z gminy el Palomar,
wymienionej w nowym rozporzadzeniu w sprawie chronionej nazwy pochodzenia
»valencia” i jej komitetu regulacyjnego, opublikowanym w BOE przed dokonaniem
zgloszenia.
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Zgloszony znak towarowy sklada sie zatem z oznaczenia geograficznego identyfiku-
jacego wino gatunkowe psr, podczas gdy wino dla ktérego znak ten zostat zgloszony
nie posiada takiego pochodzenia.

Nalezy zatem uznad, ze Izba Odwotawcza stusznie uznala, iz na przeszkodzie reje-
stracji zgloszonego znaku stoi bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji okre$lona
w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Whiosku tego nie moga podwazy¢ argumenty przedstawione przez skarzaca w uza-
sadnieniu jedynego podnoszonego przez nia zarzutu.

Po pierwsze skarzgca twierdzi co do istoty, ze jako iz czes¢ jej posiadlosci nosi nazwe
Palomar, to nazwa ta, w ramach zgloszonego znaku towarowego, nie stanowi falszy-
wego, ani blednego oznaczenia geograficznego.

Jej zdaniem jest calkowicie obojetne, czy ta wzmianka jest btedna, poniewaz jedynym
warunkiem zastosowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej
przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 jest, aby [znak towarowy dla] wina
zawieral lub skladat sie z oznaczenia geograficznego identyfikujacego wino, podczas
gdy wino to nie posiada takiego pochodzenia.

Skarzaca uznaje jednakze, ze cze$¢ nalezacej do niej posiadto$ci noszaca nazwe Palo-
mar nie jest potozona w gminie el Palomar, wymienionej w nowym rozporzadzeniu
w sprawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu regulacyjnego.

W konsekwencji ten argument skarzacej nalezy oddali¢.

Po drugie skarzaca twierdzi co do istoty, ze dla zastosowania bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji przewidzianej przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94
konieczne jest, aby zgloszony znak towarowy zawieral lub skladatl si¢ z blednego
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oznaczenia geograficznego dla oznaczenia win posiadajacych inne pochodzenie ani-
zeli konsumenci kojarza z tym oznaczeniem geograficznym.

Motyw czwarty rozporzadzenia nr 3288/94 precyzuje jednakze, ze art. 23 ust. 2 po-
rozumienia TRIPS przewiduje odmowe rejestracji lub uniewaznienie znakéw towa-
rowych, ktore zawieraja lub skladaja sie z falszywych oznaczen geograficznych win
i wyrobow spirytusowych, bez koniecznosci spelniania przez nie warunku posiadania
cech wprowadzajacych odbiorcéw w btad.

Podstawa odmowy rejestracji przewidziana przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia
nr 40/94 ma w zwiazku z tym zastosowanie, przy czym nie wymaga uwzglednienia
kwestia, czy zgloszone znaki towarowe wprowadzaja odbiorcéw w btad lub czy pro-
wadza do powstania ryzyka pomylenia ich przez odbiorcéw w odniesieniu do pocho-
dzenia towaru.

Argumentacja skarzacej dotyczaca tej kwestii musi zatem zosta¢ oddalona.

Po trzecie skarzaca twierdzi co do istoty, ze zgloszony znak towarowy nie zawie-
ra nazwy el Palomar, korzystajacej z ochrony przyznanej jej przez prawo hiszpanskie,
lecz jedynie slowo ,palomar”. Jej zdaniem dla zastosowania bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji przewidzianej przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94
konieczne jest jednakze, aby homonimicznosc¢ byla idealna. W konsekwencji, wobec
braku rodzajnika ,el” w zgltoszonym przez nia znaku towarowym, OHIM nie moze,
w jej przekonaniu, odmoéwic jego rejestraciji.

Tytulem ilustracji nalezy zauwazy¢, ze gdyby przychyli¢ sie do argumentacji skarza-
cej, to prowadzitaby ona do mozliwosci zarejestrowania takich znakéw towarowych
jak Baux de Provence lub Clos Vougeot, podczas gdy istnieja oznaczenia geograficzne
dla win gatunkowych psr ,Les Baux de Provence” i ,Clos de Vougeot”
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Takiej interpretacji art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 stoi jednak wyraznie na
przeszkodzie cel ochrony oznaczen geograficznych dla win gatunkowych psr, realizo-
wany przez przepisy prawa krajowego oraz prawa wspélnotowego.

Nalezy stwierdzi¢, ze dla zastosowania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej
przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94 wystarczy, aby znaki towarowe zawie-
raly lub skladaly sie z elementéw pozwalajacych na pewna identyfikacje odnosnego
oznaczenia geograficznego, przy czym nie ma potrzeby zwracania uwagi na rodzajni-
ki okre$lone lub nieokreslone, ktére moga ewentualnie stanowic ich czes¢.

Inna sytuacja mialaby miejsce tylko wtedy, gdyby oznaczenie geograficzne skltadato
sie z nazwy miejsca zawierajacej rodzajnik, nierozerwalnie zwigzany z ta nazwa i na-
dajacy jej wlasne i autonomiczne znaczenie.

W niniejszej sprawie nalezy jednakze stwierdzi¢, ze nazwa el Palomar nie ma wlas-
nego i autonomicznego znaczenia, rézniacego sie od nazwy Palomar.

Nalezy zatem uznad, ze zgloszony znak towarowy, a mianowicie CUVEE PALOMAR,
zawiera lub sklada sie z elementéw pozwalajacych na pewna identyfikacje oznaczenia
geograficznego el Palomar, mianowicie stowo , palomar”.

W zwiazku z tym argument skarzacej jakoby rodzajnik ,el” mial determinujacy
wplyw na zastosowanie w niniejszej sprawie bezwzglednej podstawy odmowy reje-
stracji przewidzianej przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94, nalezy oddali¢.

Po czwarte skarzaca podnosi co do istoty, ze nalezy wzia¢ od uwage, iz nazwa
el Palomar, korzystajaca z ochrony w ramach chronionej nazwy pochodzenia, chro-
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nionej przez prawo hiszparskie, jest nieznana szerokiemu kregowi odbiorcéw lub zainte-
resowanym kregom i ze ma ona charakter wieloznaczny, ktéry ostabia jej zdaniem
charakter oznaczenia geograficznego tej nazwy.

Jednakze w zakresie, w jakim rejestracji zgloszonego znaku nalezy odmoéwic z tego
tylko powodu, Ze ten znak towarowy zawiera oznaczenie geograficzne lub sklada sie
z oznaczenia geograficznego identyfikujacego wina nieposiadajace takiego pochodze-
nia, wynika z tego, ze fakt, iz nazwa korzystajaca z ochrony w ramach chronionej na-
zwy pochodzenia jest nieznana szerokiemu kregowi odbiorcéw lub zainteresowanym
kregom, lub ze ma ona charakter wieloznaczny, ktéry oslabia charakter oznaczenia
geograficznego, nie ma znaczenia dla zastosowania bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji przewidzianej przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94.

Wynika z tego réwniez, ze nie mozna przychyli¢ sie do argumentacji skarzacej, zgod-
nie z ktérg nalezy zastosowaé w drodze analogii orzecznictwo dotyczace art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, w ktérym Trybunat uznal, ze bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji przewidzianej przez ten przepis nie nalezy stosowa¢ w przypad-
kach znakéw towarowych skladajacych sie z nazwy okreslajacej nieznane obszary
geograficzne.

Orzecznictwo to nie ma mianowicie zastosowania do bezwzglednej podstawy od-
mowy rejestracji przewidzianej przez art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94, po-
niewaz przepis ten nie wymaga oceny ewentualnego ryzyka pomylenia znakéw przez
odbiorcéw.

Dla odmowy rejestracji wystarczy mianowicie, aby znak towarowy majacy na celu
identyfikacje wina zawierat lub skladat si¢ z oznaczenia geograficznego identyfikuja-
cego wina, podczas gdy wino, dla ktérego ten znak towarowy zgtoszono, nie posiada
takiego pochodzenia.

Po piate, jezeli chodzi o argument skarzacej dotyczacy braku sprzeciwu wobec rejestra-
¢ji zgloszonego znaku towarowego ze strony podmiotéw uprawnionych do ochrony
chronionej nazwy pochodzenia ,valencia’, nalezy stwierdzic, ze, jako iz zgloszenie zna-
ku nie zostato opublikowane, gdyz nastgpita odmowa rejestracji tego znaku towarowe-
go, podmioty trzecie, wérdd nich komitet regulacyjny chronionych nazw pochodzenia
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oraz administracja centralna jak i administracja obszaru autonomicznego, nie miaty
okazji do przedstawienia swoich uwag w przedmiocie zgloszonego znaku.

W kazdym razie, nawet przy zalozeniu, ze podmioty te miatyby okazje zgloszenia
sprzeciwu wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego i tego by nie zrobily, nie
mozna w uzyteczny spos6b wnioskowac z tego braku sprzeciwu, ze znak towarowy
moze zosta¢ waznie zarejestrowany mimo treéci przepisu art. 7 ust. 1 lit. j) rozporza-
dzenia nr 40/94.

Po szoste, jezeli chodzi o argument skarzacej, zgodnie z ktérym rejestracja zgloszo-
nego przez nig znaku towarowego jest jedynie przedtuzeniem na poziomie wspélno-
towym rejestracji dokonanych przez nia na poziomie krajowym i migdzynarodowym,
nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem mozliwo$¢ rejestracji
oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego powinna by¢ oceniana wylacznie
na podstawie wlasciwego prawa wspdlnotowego. OHIM i ewentualnie sad wspdl-
notowy nie sa zwigzane decyzja wydana w panstwie cztonkowskim lub w panstwie
trzecim, ktéra potwierdza mozliwo$¢ rejestracji oznaczenia jako krajowego znaku
towarowego (wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Stream-
serve przeciwko OHIM [STREAMSERVE], Rec. s. [1-723, pkt 47 i z dnia 22 czerwca
2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM [PAPERLAB],
Zb.Orz. s. 11-2383, pkt 37).

Rejestracje dokonane w panstwach czlonkowskich stanowia okoliczno$é¢, ktéra
w kontekscie rejestracji wspolnotowego znaku towarowego moze by¢ jedynie brana
pod uwage, a zgloszony znak towarowy winien by¢ oceniany jako taki, wylacznie na
podstawie wlasciwych przepiséw prawa wspolnotowego. Z powyzszego wynika, ze
OHIM ani nie jest zobowigzany stosowac sie do wymogéw ustanowionych przez wia-
$ciwe w zakresie znakéw towarowych organy panstwa pochodzenia i do przeprowa-
dzanej przez nie oceny, ani nie ma obowigzku dopuszczenia do rejestracji zgltoszone-
go znaku towarowego ze wzgledu na istnienie decyzji o rejestracji znaku towarowego
wydanej przez hiszpanski urzad patentowy (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia
25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. 1-9375, pkt 66-73).
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W konsekwencji fakt zarejestrowania znakéw na poziomie krajowym i miedzynaro-
dowym nie moze stanowi¢ przeszkody dla odmowy rejestracji znaku towarowego na
podstawie przepiséw prawa wspélnotowego.

Z tego wynika, ze argumentacje skarzacej dotyczaca tej kwestii nalezy réwniez
oddali¢.

Po siédme, jezeli chodzi o zarzut skarzacej, zgodnie z ktérym co do istoty nic nie
stoi na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego CUVEE PALOMAR, poniewaz
OHIM dopuscit rejestracje nalezacych do niej znakéw towarowych PAGO PALOMAR
i ABADIA RETUERTA CUVEE PALOMAR, nalezy przypomnieé, ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem decyzje izb odwotawczych wydawane na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94, a dotyczace rejestracji oznaczen jako wspélnotowych zna-
kéw towarowych, stanowia decyzje zwiazane, a nie oparte na swobodnym uznaniu.
Dlatego tez zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych nalezy ocenia¢ wylacznie
na podstawie tego rozporzadzenia z uwzglednieniem jego wykladni dokonywanej
przez sady wspolnotowe, nie za$ na podstawie wcze$niejszej praktyki decyzyjnej (zob.
wyrok Trybunalu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Aldon przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. 1-3569, pkt 65 i przywotane tam orzecznictwo).

Z tego wynika, ze zarzut podnoszony przez skarzaca moze jedynie zosta¢ oddalony.

Po 6sme skarzgca twierdzi co do istoty, ze art. 7 ust. 1 lit. j) rozporzadzenia nr 40/94
nalezy interpretowa¢ w S$wietle wlasciwych przepiséw porozumienia TRIPS,
a w szczegdlnosci jego art. 24 ust. 5. Jednakze, jako ze jest ona wlascicielka hiszpan-
skiego znaku towarowego CUVEE EL PALOMAR poczawszy od 1997 r., nalezy, jej
zdaniem, wzia¢ pod uwage, Ze znak ten jest wczesniejszy od ochrony nazwy gminy el

Palomar w ramach chronionej nazwy pochodzenia ,valencia’, ktéra zostala uregulo-
wana w 2000 r.

Skarzaca uwaza co do istoty, ze, jako iz na podstawie przepiséw art. 24 ust. 5 poro-
zumienia TRIPS uznanie chronionej nazwy pochodzenia w 2000 r. nie uniewaznia
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wczeséniej zarejestrowanego krajowego znaku towarowego CUVEE EL PALOMAR
i istnienie tego wcze$niejszego krajowego znaku towarowego umozliwia rejestra-
cje, o ktéra wystapiono w dobrej wierze, znaku towarowego CUVEE PALOMAR nie
mozna odmoéwic¢ dokonania jego rejestracji z tego tylko powodu, Ze ten znak towaro-
wy zawiera oznaczenie geograficzne uznane pézniej anizeli miala miejsce rejestracja
krajowego znaku towarowego.

Zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 64-67 powyzej, postanowienia poro-
zumienia TRIPS nie maja co prawda charakteru przyznajacego osobom prywatnym
prawa, na ktére osoby te moglyby powotywac sie bezposrednio przed sadem w opar-
ciu o prawo wspdlnotowe, niemniej jednak rozporzadzenie nr 40/94 nalezy interpre-
towaé, w miare mozliwo$ci, w $wietle brzmienia i celéw tego porozumienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 porozumienia TRIPS, jezeli znak towarowy zostal zgloszony
do rejestracji lub zarejestrowany w dobrej wierze lub jezeli prawa do znaku towaro-
wego zostaly nabyte w drodze uzywania w dobrej wierze przed uzyskaniem ochrony
oznaczenia geograficznego w kraju jego pochodzenia, wéwczas $rodki podjete w celu
wprowadzenia w zycie Sekcji 1 porozumienia TRIPS nie beda szkodzi¢ zdolnosci do,
lub waznosci, rejestracji znaku towarowego lub uprawnieniu do uzywania znaku to-
warowego, na tej podstawie, ze znak towarowy jest identyczny lub podobny do ozna-
czenia geograficznego.

Przepis ten zaklada wiec, ze znak towarowy zostal zgloszony do rejestracji lub zare-
jestrowany w dobrej wierze przed uzyskaniem ochrony oznaczenia geograficznego
w kraju jego pochodzenia, lub Ze znak towarowy zgloszony do rejestracji byt uzywany
w dobrej wierze przed uzyskaniem ochrony oznaczenia geograficznego w kraju jego
pochodzenia.

W niniejszej sprawie nalezy podnies¢, ze zgloszenie znaku towarowego CUVEE
PALOMAR miato miejsce w 2006 r., to znaczy pdzniej anizeli oznaczenie geograficzne el
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Palomar zostato objete ochrong w kraju swojego pochodzenia przez nowe rozporzg-
dzenie w sprawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu regulacyj-
nego, w brzmieniu zmienionym przez dekret ministerialny APA/1815/2002 z dnia
4 lipca 2002 r.

Ponadto skarzaca nie wykazala, ze uzywata w dobrej wierze nazwy CUVEE
PALOMAR przed uzyskaniem ochrony przez oznaczenie geograficzne w kraju jego
pochodzenia.

W koncu zakladajac, ze skarzaca moglaby powota¢ sie na to, ze jej znak towarowy
CUVEE EL PALOMAR, zarejestrowany w 1997 r. w Hiszpanii, jest wcze$niejszy, mo-
glaby jednak uczyni¢ to w danym wypadku tylko w odniesieniu do tego istniejacego
znaku towarowego a nie w celu rejestracji nowych znakéw towarowych, nieistnie-
jacych w chwili, w ktérej ustanowiona zostala ochrona oznaczenia geograficznego,
ktoére réwniez skladalyby sie z tego oznaczenia geograficznego.

W zwiazku z tym skarzaca nie moze powolywac sie na art. 24 ust. 5 porozumienia
TRIPS w celu uzyskania rejestracji zgloszonego przez nig znaku towarowego.

Tytulem uzupetnienia Sad zauwaza, Ze Komisja opublikowata liste win gatunkowych
pst w Dzienniku Urzedowym z dnia 19 lutego 1999 r., na podstawie przepiséw art. 1
ust. 3 rozporzadzenia nr 823/87. Lista ta wymienia rozporzadzenie ministerialne
w sprawie chronionej nazwy pochodzenia ,valencia” i jej komitetu regulacyjnego
z dnia 13 czerwca 1987 r., w brzmieniu zmienionym przez rozporzadzenie z dnia
29 listopada 1995, opublikowane w BOE z dnia 8 grudnia 1995 r. Jednakze rozporzg-
dzenie to, ze zmianami, wymienia gmine¢ Palomar jako stanowiaca cze$¢ podregio-
nu Clariano, ktéry stanowi z kolei cze$¢ obszaru geograficznego objetego chroniona
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nazwg pochodzenia ,valencia” Z tego wynika, ze w 1995 r,, to znaczy przed rejestra-
cja krajowego znaku towarowego CUVEE EL PALOMAR, gmina Palomar stanowita
oznaczenie geograficzne chronione przez przepisy krajowe oraz wspdlnotowe.

Po dziewiate, jezeli chodzi o argumentacje skarzacej, zgodnie z ktéra co do istoty
OHIM dokonat rejestracji takich znakéw towarowych jak CUVEE MEDITERRANEO,
CUVEE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ i CUVEE OCCITANE i w konsekwencji
nic nie stoi na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego CUVEE PALOMAR, na-
lezy zauwazy¢, ze skarzaca nie wykazala, ani nawet nie twierdzila, ze Mediterraneo,
Golfe de Saint-Tropez i Occitane sa chronionymi oznaczeniami geograficznymi ma-
jacymi na celu identyfikacje win.

W zwiazku z tym argumentacja skarzacej, réwniez w tym zakresie, jest pozbawiona
znaczenia i nalezy ja oddalié.

Ze wszystkich powyzszych rozwazan wynika, Ze skarge nalezy oddali¢ w catosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony prze-
ciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM - obciazy¢
ja poniesionymi przez niego kosztami.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Abadia Retuerta S.A. zostaje obciazZona kosztami postepowania.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 maja 2010 r.

Podpisy
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