FREIXENET PRZECIWKO OHIM

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 20 pazdziernika 2011 r.*

W sprawach polaczonych C-344/10 P i C-345/10 P

majacych za przedmiot odwotania w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej, wniesione w dniu 7 lipca 2010 r.,

Freixenet SA, z siedziba w Sant Sadurni d’Anoia (Hiszpania), reprezentowana przez
adwokatéw F. de Visschera, E. Cornu oraz D. Moreau,

strona skarzaca,

w ktérej druga strona postepowania jest:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: francuski.
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TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: K. Lenaerts, prezes izby, ]. Malenovsky, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis
(sprawozdawca) i T. von Danwitz, sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 maja
2011 r,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu spraw
bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoich odwotaniach Freixenet SA (zwana dalej ,Freixenet”) wnosi o uchylenie
wyrokéw Sadu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.. w sprawie T-109/08
Freixenet przeciwko OHIM (Biala, oszroniona butelka) (zwanego dalej ,wyrokiem
w sprawie T-109/08”) oraz w sprawie T-110/08 Freixenet przeciwko OHIM (Czarna,
matowa, oszroniona butelka) (zwanego dalej ,wyrokiem w sprawie T-110/08”) (zwa-
nych dalej facznie ,zaskarzonymi wyrokami”), na mocy ktérych Sad oddalit jej skargi
o stwierdzenie niewaznosci odpowiednio, decyzji Pierwszej [zby Odwotawczej Urze-
du Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
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z dnia 30 pazdziernika 2007 r. (sprawa R 97/2001-1) i z dnia 20 listopada 2007 r. (spra-
wa R 104/2001-1) w przedmiocie wnioskéw o rejestracje oznaczen przedstawiajacych
biala, oszroniong butelke oraz czarna, matowa, oszroniona butelke jako wspdlnoto-
wych znakéw towarowych (zwanych dalej ,,spornymi decyzjami”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone rozporzadzeniem
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku to-
warowego (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej
jednak, zwazywszy na okres, w jakim mialy miejsce okolicznosci faktyczne, niniejsze
spory podlegaja regulacjom rozporzadzenia nr 40/94.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane znaki towa-
rowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru.

Na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia bezwzgledna podstawa odmowy okre-
$lona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nie stoi na przeszkodzie rejestracji danego
znaku, jezeli w nastepstwie uzywania ten znak towarowy uzyskat charakter odréznia-
jacy w odniesieniu do towardw, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje.

Artykut 38 ust. 3 tego rozporzadzenia stanowi, ze zgloszenie nie moze by¢ odrzucone,
zanim zglaszajacy mial mozliwo$¢ wycofania lub zmiany zgloszenia lub przedstawie-
nia swoich uwag.
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Artykul 73 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»Decyzje [OHIM] zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje opie-
raja sie wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktdérych strony
zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawiania swoich uwag”

Okoliczno$ci faktyczne lezace u podstaw sporéw

W dniu 1 kwietnia 1996 r. Freixenet ztozyta w OHIM dwa zgloszenia wspdlnotowych
znakéw towarowych dotyczace spornych oznaczen. W obu zgloszeniach Freixenet
wskazala, ze znaki towarowe, o ktérych rejestracje wnosila, nalezaly do kategorii
»inne” i polegaly na sposobie prezentacji towaru. We wniosku, ktéry legt u podstaw
wyroku w sprawie T-109/08, Freixenet ro$cita sobie prawo do koloru ,ztoty, matowy”
i opisywata znak towarowy jako ,biala, oszroniona butelke, ktéra, gdy wypelnia si¢
winem, przyjmuje zloty, matowy kolor, jak gdyby byta pokryta szronem”. We wniosku,
ktory leglt u podstaw wyroku w sprawie T-110/08, Freixenet roscita sobie prawo do
koloru ,czarny matowy” i opisywala znak towarowy jako ,czarng, matowa, oszronio-
ng butelke” Do wspomnianych wnioskéw zataczono ponadto o$wiadczenie Freixenet,
ze ,celem znaku towarowego nie jest uzyskanie prywatnej i wylacznej ochrony w od-
niesieniu do ksztattu butelki, lecz szczegdlnego wygladu jej powierzchni”

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 33 Porozumienia nicej-
skiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestra-
¢ji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu
opisowi: ,wina musujace”

I - 10210



10

11

12

13

FREIXENET PRZECIWKO OHIM

Decyzjami z dnia 29 listopada 2000 r. ekspert OHIM oddalit wnioski o rejestracje
znakéw towarowych z tym uzasadnieniem, ze rozpatrywane znaki towarowe byly
pozbawione charakteru odrézniajacego a przedstawione przez Freixenet dowody nie
pozwalaly na stwierdzenie istnienia charakteru odrézniajacego tych znakéw w na-
stepstwie uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzjamiz dnia 11 lutego 2004 r., wydanymi w sprawach R 97/2001-4i R 104/2001-4,
Czwarta Izba Odwolawcza OHIM oddalita odwotania zlozone przez Freixenet od
decyzji tego eksperta.

Sad na mocy wyrokéw z dnia 4 pazdziernika 2006 r. w sprawie T-190/04 Freixenet
przeciwko OHIM (Ksztalt bialej, oszronionej butelki) oraz w sprawie T-188/04
Freixenet przeciwko OHIM (Ksztalt czarnej, matowej, oszronionej butelki) stwierdzit
niewazno$¢ tych decyzji i orzekl, ze izba odwotawcza naruszyla art. 73 rozporzadze-
nia nr 40/94 oraz zasade przestrzegania prawa do obrony.

Decyzjami z dnia 12 grudnia 2006 r. prezydium izb odwotawczych OHIM przydzieli-
to sprawy do rozpatrzenia Pierwszej Izbie Odwotawczej.

Pismami z dnia 18 czerwca 2007 r. Pierwsza Izba Odwotawcza, biorac pod uwage
okolicznos¢, ze Sad zarzucit Czwartej Izbie Odwotawczej OHIM, ze ta w uzasadnie-
niu swej decyzji przywotata dowody, ktére nie zostaly wczeéniej przedstawione do
wiadomos$ci Freixenet, przestata Freixenet ilustracje butelek wymienionych w decy-
zjach Czwartej Izby Odwolawczej, ktérych niewazno$¢ stwierdzit Sad, jak réwniez
adresy stron internetowych wymienione w decyzjach eksperta z dnia 29 listopada
2000 r.
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Pismami z dnia 9 sierpnia 2007 r. Freixenet przedstawita swoje uwagi na temat wspo-
mnianych informacji.

Spornymi decyzjami Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwotania podlega-
jace jej rozpatrzeniu.

Postepowania przed Sadem i zaskarzone wyroki

Pismami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 28 lutego 2008 r. Freixenet wnio-
sta dwie skargi o stwierdzenie niewaznosci spornych decyzji oraz o stwierdzenie, ze
zgloszenia wspdlnotowych znakéw towarowych dotyczace spornych oznaczen spet-
niaja warunki do publikacji zgodnie z art. 40 rozporzadzenia nr 40/94.

W uzasadnieniu swoich skarg Freixenet podniosta trzy zarzuty dotyczace odpowied-
nio naruszenia art. 73, art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

W zaskarzonych wyrokach Sad odrzucil te trzy zarzuty i oddalil omawiane skargi
w calosci.

W szczegdlnosci w kwestii pierwszej czesci pierwszego zarzutu, dotyczacej narusze-
nia obowigzku uzasadnienia okreslonego w art. 73 zdanie pierwsze rozporzadzenia
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nr 40/94, Sad orzek! w pkt 20 zaskarzonych wyrokdw, ze Izba Odwolawcza nie musia-
ta szczegétowo odnosic sie do dokumentéw zawartych w aktach, wyraznie odsylajac
do ogdlnego doswiadczenia praktycznego, zdobytego przy okazji obrotu towarami
masowej konsumpgji, celem stwierdzenia, ze znaki towarowe, o ktérych rejestracje
wnoszono, byly pozbawione charakteru odrézniajacego w $wietle art. 7 ust. 1 lit. b)
omawianego rozporzadzenia. Tym samym w pkt 21 tych wyrokéw Sad oddalit te
pierwsza cze$¢ zarzutu.

Sad zauwazyl réwniez w kontekscie tej samej czesci zarzutu w pkt 22 zaskarzonych
wyrokéw, ze Izba Odwotawcza poparla swa teze, zgodnie z ktéra codzienne do-
$wiadczenie potwierdza koncepcje, iz prawdziwy znak towarowy wina musujacego
przedstawia etykieta, stwierdzeniem, ze ,ilustracje wymienione w decyzji Czwartej
Izby Odwotawczej, przestane [Freixenet], oraz ilustracje, ktére [Freixenet] sama [mo-
gla] znalez¢ w trakcie swoich badan, stanowi[ly] tego najlepszy dowdd” Sad orzekt
w pkt 23 tych wyrokdw, ze wszystkie te ilustracje potwierdzaly koncepcje, ze praw-
dziwy znak towarowy wina musujacego przedstawia etykieta, a nie spos6b konfekcjo-
nowania, co stanowilo przedstawione przez Izbe Odwotawcza uzasadnienie lezace
u podstaw spornych decyzji.

Jesli chodzi o druga cze$¢ pierwszego zarzutu, dotyczaca naruszenia prawa do by-
cia wysluchanym okreslonego w art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94, Sad
zauwazyl w pkt 44 zaskarzonych wyrokéw, ze wedlug Pierwszej Izby Odwolawczej
OHIM istotnym elementem pozwalajacym danemu konsumentowi zidentyfikowac
pochodzenie towaru jest raczej etykieta naklejona na butelke wina musujacego niz
ksztalt butelki lub jej wyglad zewnetrzny. Sad ucislit w pkt 45 tych wyrokéw, ze owa
ocena stanowila ostateczne stanowisko OHIM i ze w zwigzku z tym nie musiala za-
sadniczo zosta¢ poddana uwagom ze strony Freixenet. Wedlug Sagdu omawiana ocena
nie opierala sie na okoliczno$ciach faktycznych ustalonych z urzedu przez Izbe Od-
wolawczg, lecz wpisywala sie w dalsza argumentacje przedstawiona przez eksperta
w dniu 19 listopada 1998 r., ktéry wskazywal Freixenet, ze znak towarowy, o ktérego
rejestracje wnoszono, przyjmowat zwykly wyglad butelki wina musujacego i z tego
powodu byt pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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W ramach tej drugiej czesci pierwszego zarzutu Sad zauwazyl réwniez w pkt 46 oma-
wianych wyrokéw, ze mozna byto zakladaé, iz wnioski wyciggniete z do$wiadczenia
praktycznego, a konkretnie znaczenie etykiety naklejonej na butelke wina musujacego
jako elementu pozwalajacego danemu konsumentowi ustalenie pochodzenia towaru
oraz réznorodnos¢ prezentacji, sa znane wszystkim, a szczegélnie Freixenet. Wedlug
Sadu wnioski te byly faktami powszechnie znanymi, ktérych wlasciwosci OHIM nie
musial wykazywaé. Sad zauwazyl ponadto, Ze argumentacja rozwinieta przez Izbe
Odwotlawcza w pierwszej kolejnosci w spornych decyzjach wpisywala sie w kontekst
dialogu pomiedzy Freixenet a OHIM na temat okoliczno$ci, jakie nalezy uwzglednic¢
celem wykazania charakteru odrézniajacego znakéw towarowych, o ktérych rejestra-
Cje wnoszono.

W pkt 47 zaskarzonych wyrokéw Sad wskazal, ze koncepcja, jakoby etykieta byla ele-
mentem odniesienia dla konsumenta wina musujacego, ktéry to konsument nie opie-
ra sie na innych elementach, takich jak kolor szkla butelki lub wyglad jej powierzchni,
stanowi centralny punkt rozumowania OHIM i jest jedynie stwierdzeniem wynikajg-
cym z do$wiadczenia praktycznego. Sad, uznajac, ze Freixenet nie mogta pominac tej
koncepcji, orzekl, ze Freixenet byla wiec w stanie w zupelnosci odeprze¢ stanowisko
prezentowane przez eksperta, a nastepnie przez Pierwsza Izbe Odwolawcza OHIM,
celem wykazania braku charakteru odrézniajacego znakéw towarowych, o ktérych
rejestracje wnoszono i mogta tym samym podnie$¢, ze wlasciwy konsument zwykle
bierze pod uwage nie etykiete, a konfekcjonowanie wina musujacego przy dokonywa-
niu wyboru wéréd produktéw tego typu.

Ponadto, stwierdziwszy, ze Freixenet miala okazje przedstawi¢ swe uwagi na temat
butelek wymienionych w decyzjach Czwartej Izby Odwotawczej OHIM, Sad orzekt
w pkt 48 tych wyrokéw, ze spétka ta nie mogta powolywac sie w tym wzgledzie na
naruszenie art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94.
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Sad orzekl w pkt 49 zaskarzonych wyrokéw, ze Freixenet zostala wystuchana zgod-
nie z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim mogta zajac¢
stanowisko odnoénie do powodéw, dla ktérych OHIM zamierzal odrzuci¢ wnioski
o rejestracje znakéw towarowych z uwagi na to, ze nie posiadaly wymaganego cha-
rakteru odrézniajacego w tym zakresie. Sad orzek! nastepnie w pkt 50 tych wyrokéw,
ze Freixenet niestusznie zatem podnosila, iz Izba Odwotawcza dopuscita sie naru-
szenia tego przepisu w zwiazku z tym, Ze nie wezwala jej do przedstawienia uwag
w przedmiocie faktéw powszechnie znanych, ktérych nie mogla pominac i ktére sta-
nowily stanowisko koncowe OHIM, lub w przedmiocie omawianych ilustracji bute-
lek. W konsekwencji Sad oddalil druga czes¢ pierwszego zarzutu.

W kwestii zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 40/94, Sad zauwazyl, miedzy innymi, w pkt 75 i 74 wyrokéw, odpowiednio,
w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, ze co si¢ tyczy wlasciwej oceny charakteru
odrézniajacego znakéw towarowych, o ktérych rejestracje wnoszono, Izba Odwolaw-
cza OHIM uznala, ze kolor i matowanie szkta butelki nie moga ,funkcjonowac¢ jako
znak towarowy” dla wina musujacego. Ponadto Sad stwierdzit w pkt 76 i 75 wyrokéw,
odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, ze w tym kontekscie
Freixenet podnosita oryginalny charakter omawianych znakéw towarowych w dniu
1 kwietnia 1996 r., ktéra to data nie byta jako taka kwestionowana przez te Izbe Od-
wolawczg w spornych decyzjach. Wedlug Sadu jednak taki oryginalny charakter nie
wystarczy do wykazania charakteru odrézniajacego omawianych znakéw towaro-
wych odnosnie do wlasciwych towaréw oraz wlasciwego kregu odbiorcow.

W pkt 79 i 78 wyrokéw, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08,
Sad orzekl, ze obie dokonane przez Izbe Odwolawcza OHIM oceny o charakterze
faktycznym, niekwestionowane jako takie przez Freixenet i dotyczace po pierwsze,
okolicznosci, Ze nie sprzedaje sie butelki bez etykiety czy réwnowaznej jej wzmianki,
a po drugie okolicznosci, ze sama Freixenet uzywata znaku towarowego FREIXENET
na butelkach, o ktérych rejestracje jako znakéw towarowych wnosita, pozwalaja po-
twierdzi¢ wysnuta z doswiadczenia praktycznego koncepcje, ze kolor i matowanie
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szkta butelki nie moga ,funkcjonowac jako znak towarowy” dla wina musujgcego
w odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcéw.

W ramach tego drugiego zarzutu Sad przypomnial ponadto w pkt 81 i 80 wyrokéw,
odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, ze oryginalny wyglad zna-
kéw towarowych, o ktérych rejestracje wnoszono, nie byl przedmiotem réznic zdan.
Kwestionowana byla natomiast okoliczno$¢, ze znaczna wiekszo$¢ konsumentéw nie
postrzega wygladu butelek jako elementu uzytecznego do stwierdzenia pochodzenia
rozpatrywanych win musujgcych, ale woli w tym wzgledzie odnies¢ sie do etykiety.

Ponadto w pkt 82 i 81 wyrokdéw, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie
T-110/08, Sad orzek}, ze jesli chodzi o argument oparty na tym, ze zadna z ilustracji
butelek win musujacych przedstawionych w spornych decyzjach nie odsytata do bu-
telki funkcjonujacej w obrocie towarowym w czasie, gdy zlozono wnioski o rejestra-
cje znakéw towarowych, wystarczylo zauwazy¢, ze ten argument byt nieistotny dla
sprawy, poniewaz Izba Odwolawcza OHIM stusznie podkreslita w tych decyzjach,
ze ,nie wystepowal wczesniej przypadek producenta wina, ktéry oferowal klientom
wina w butelkach bez napisu, kazac im polega¢ wylacznie lub przede wszystkim na
formalnym wygladzie butelki jako wskazéwce przemystowego lub handlowego po-
chodzenia towaru”. Sad stwierdzil, ze w kazdym razie, zakladajac nawet, iz Freixenet
byla pierwszym przedsigbiorstwem uzywajacym konfekcjonowania, dla ktérego
Wnoszono o rejestracje towaréw, niemniej jednak sam oryginalny charakter tego kon-
fekcjonowania nie wystarcza, poniewaz konsument bierze pod uwage, i to bez wzgle-
du na to, o jakim czasie méwimy, inny element przy podejmowaniu decyzji o zakupie,
zwazywszy w szczegblnosci na znaczna réznorodnos¢ prezentacji proponowanych
w sklepach.

W rezultacie w pkt 85 i 84 wyrokéw, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie
T-110/08 Sad orzekt, ze Izba Odwotawcza stusznie uznata, ze znaki towarowe, o kto-
rych rejestracje wnoszono, byly pozbawione charakteru odrdzniajacego, a tym sa-
mym oddalit drugi zarzut.
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W kwestii trzeciego zarzutu, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, Sad zauwazyl, miedzy innymi, w pkt 113 i 108 wyrokéw, odpowiednio,
w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, Ze nie mozna podwazy¢ tego, iz dziewigc
z pietnastu panstw czlonkowskich, ktére w chwili sktadania wnioskéw o rejestracje
wchodzily w sktad Wspdlnoty Europejskiej, nie byly objete badaniami rynku przed-
stawionymi przez Freixenet.

Sad usciélit ponadto w pkt 122 i 118 wyrokéw, odpowiednio, w sprawie T-109/08
i w sprawie T-110/08, ze poniewaz znaki towarowe, o ktérych rejestracje wnoszono,
stanowily prezentacje towaru, to nie istnieje przeszkoda lingwistyczna w ich reje-
stracji i ze nalezaloby zatem wykaza¢ uzyskanie charakteru odrézniajacego w na-
stepstwie uzywania tego znaku towarowego we wszystkich cze$ciach Wspdlnoty,
w ktorych brakowato samoistnego charakteru odrdzniajacego, aby te znaki towarowe
mogly podlegacd rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Sad stwierdzil w pkt 123 i 119 wyrokéw, odpowiednio, w sprawie T-109/08 i w spra-
wie T-110/08, ze w braku wystarczajaco przekonywajacych dowoddéw dla czternastu
z pigtnastu zainteresowanych panstw cztonkowskich, uzyskanie charakteru odréznia-
jacego w nastepstwie uzywania w Hiszpanii nie moglo by¢ zatem uznane za wystar-
czajace dla rejestracji znaku towarowego, ktéry posiada jednolity charakter i wywotu-
je skutki na obszarze catej Wspdlnoty. Sad stwierdzil réwniez, ze Freixenet nie mogla
powolywac si¢ w tym wzgledzie, w drodze analogii, na wyrok z dnia 6 pazdziernika
2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz. s. I-9429, wydany wskutek
wystapienia z pytaniem prejudycjalnym dotyczacym art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 oraz kwestii ochrony renomy juz zarejestrowanego wspdlnotowego znaku
towarowego. W rezultacie Sad orzekl, ze Izba Odwotawcza OHIM stusznie uznala,
ze dowody przedstawione przez Freixenet byly niewystarczajace do wykazania cha-
rakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania oznaczen, o ktérych re-
jestracje wnoszono, a tym samym oddalit trzeci zarzut.

I - 10217



34

35

WYROK Z DNIA 20.10.2011 r. — SPRAWY POLACZONE C-344/10 P 1 C-345/10 P

Zadania stron i postepowanie przed Trybunalem

Freixenet wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonych wyrokéw;

— uwzglednienie zadan przedstawionych przed Sadem oraz

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotlan oraz

— obciazenie Freixenet kosztami postepowania.
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Postanowieniem prezesa Trybunatu z dnia 10 listopada 2010 r. sprawy C-344/10 P oraz
C-345/10 P zostaly potaczone do facznego rozpoznania w procedurze ustnej i do wy-
dania wyroku.

W przedmiocie odwolan

W uzasadnieniu swych odwotan Freixenet podnosi trzy zarzuty, dotyczace: pierwszy
— naruszenia art. 38 ust. 3 i art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, a takze art. 296 TFUE
oraz art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wol-
nosci, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., drugi — naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia i trzeci — naruszenia art. 7 ust. 3 omawianego rozporza-
dzenia. W pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzy¢ zarzut drugi.

Argumentacja stron

W swoim zarzucie drugim Freixenet podnosi, ze Sad dopuscil si¢ naruszenia art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, gdy orzekl w zaskarzonych wyrokach, ze Izba
Odwotawcza OHIM nie byla zobowiazana do przedstawienia konkretnych dowo-
déw na poparcie odmowy rejestracji i mogta poprzestaé¢ na stwierdzeniu rzekomo
powszechnie znanego faktu, by zaprzeczy¢ temu, ze znaki towarowe, o ktérych reje-
stracje wnoszono, mialy charakter odrézniajacy, podczas gdy Freixenet przedstawi-
ta konkretne i potwierdzone dane $wiadczace o oryginalnym charakterze tych zna-
kéw towarowych w okresie istotnym dla sprawy, polegajacym na tym, ze odbiegaly
one w znacznym stopniu od normy lub zwyczajéw w danej branzy. W sytuacji gdy,
zgodnie z orzecznictwem, ocena charakteru odrdzniajacego powinna by¢ konkretna,
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OHIM jest zobowiazany w sposéb konkretny odpowiedzie¢ na konkretne dowody
przedstawione przez zglaszajacego i nie moze poprzestaé na mglistych i ogélnych za-
przeczeniach, co Sad niestusznie dopuscit w zaskarzonych wyrokach.

Ponadto Freixenet podkresla okoliczno$¢, ze znaki towarowe, o ktérych rejestracje
wnoszono, znaczaco odbiegaly od norm branzowych w dniu 1 kwietnia 1996 r. i pod-
nosi, ze w tym wzgledzie zaré6wno Izba Odwotawcza OHIM, jak i Sad w pkt 76 i 81
wyroku w sprawie T-109/08, jak réwniez w pkt 75 i 80 wyroku w sprawie T-110/08
uznali oryginalny charakter tych znakéw towarowych. Freixenet utrzymuje, ze ponie-
waz zgodnie z orzecznictwem sama tylko zdolno$¢ do odréznienia pochodzenia to-
waru wystarczy, by podstawa odmowy okreslona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 nie znajdowala zastosowania i, zwazywszy na to, ze omawiane znaki towaro-
we posiadaly minimalny charakter odrézniajacy, co Sad przyznal, gdy kwalifikowat je
jako oryginalne, Sad dopuscit sie naruszenia wspomnianego przepisu, poniewaz za-
przeczyl temu, zZe omawiane znaki towarowe posiadaty charakter odrézniajacy, mimo
ze przestanki ochrony zostaly spetnione.

Freixenet zarzuca réwniez Sadowi, ze dopuscit sie on naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 poprzez to, jakie znaczenie przypisal koniecznosci potacze-
nia elementu sfownego ze znakami towarowymi, o ktérych rejestracje wnoszono, gdy
w pkt 82 i 81 wyrokéw odpowiednio w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08 przyjat
za Izba Odwolawczga OHIM, ze ,nie wystepowal wczesniej przypadek producenta
wina, ktéry oferowal klientom wina w butelkach bez napisu, kazac im polega¢ wy-
tacznie lub przede wszystkim na formalnym wygladzie butelki jako wskazéwce prze-
mystowego lub handlowego pochodzenia towaru” Sad tym samym blednie zatozyl, ze
oznaczenie inne niz sfowne nie ma charakteru odrézniajacego, jesli nie jest uzywane
w polaczeniu z elementem stownym, podczas gdy ani rozporzadzenie, ani orzecznic-
two nie uzaleznia rejestracji znaku towarowego polegajacego na formie prezentacji
towaru lub prezentacji jego konfekcjonowania od obecnosci napisu lub elementéw
stownych.
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OHIM podwaza te argumentacje Freixenet i podnosi, ze zarzut drugi powinien zo-
sta¢ oddalony jako bezzasadny.

Ocena Trybunatu

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze odrézniajacy charakter znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oznacza, ze znak towaro-
wy pozwala na okreslenie towaru, dla ktérego wnosi sie o rejestracje, jako pocho-
dzacego z okreslonego przedsigbiorstwa i tym samym na odrdznienie tego towaru
od towar6éw pochodzacych z innych przedsigbiorstw (zob. w szczegélnosci wyroki:
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Hen-
kel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 34; z dnia 7 pazdziernika 2004 r. w spra-
wie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9165, pkt 29; z dnia
25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. [-9375, pkt 79).

Ow charakter odrézniajacy nalezy oceniaé, po pierwsze, w stosunku do towaréw
lub ustug, dla ktérych znak towarowy zostat zgloszony, i po drugie, w stosunku do
sposobu postrzegania go przez wilasciwy krag odbiorcéw (zob. w szczegélnosci ww.
wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. [-5719, pkt 25; ww. wyrok
w sprawie Develey przeciwko OHIM, pkt 79).

W niniejszym przypadku, jak zauwazyl Sad w pkt 69 i 68 wyrokéw, odpowiednio,
w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, bezsporne jest, ze rozpatrywane towary, to
znaczy wina musujace, sa dobrami biezacej konsumpcji, a na wlasciwy krag odbior-
céw sktada sie ogét odbiorcow z pietnastu panstw czlonkowskich nalezacych w chwili
skladania zgloszen do Wspdlnoty.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odrézniajacego
tréjwymiarowych znakéw towarowych, ktére stanowi wyglad samego towaru, nie
roznia sie od kryteriéw stosowanych do innych kategorii znakéw (zob. w szczegdl-
no$ci ww. wyrok w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 30; wyrok z dnia
12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM,
Zb.Orz.s. 1-551, pkt 27; ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 26; wyrok
z dnia 4 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. I-8109, pkt 36).

Jednakze przy stosowaniu tych kryteriéw nalezy uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze spos6b
postrzegania znaku towarowego przez przecietnego konsumenta niekoniecznie be-
dzie taki sam w przypadku tréjwymiarowego znaku towarowego, ktéry odpowiada
samemu wygladowi zewnetrznemu towaru, jak w przypadku znaku stownego lub gra-
ficznego, ktérym jest oznaczenie niemajace zwiazku z wygladem oznaczonych nim
towaréw. W braku bowiem elementéw graficznych lub tekstowych przecietny konsu-
ment nie wnioskuje zwykle na temat pochodzenia towaréw na podstawie ich ksztaltu
czy ksztaltu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odrézniajacego
w przypadku znaku tréjwymiarowego moze okazad si¢ trudniejsze niz w przypadku
znaku slownego czy graficznego (zob. w szczegélnosci ww. wyroki: w sprawie Mag
Instrument przeciwko OHIM, pkt 30; w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko
OHIM, pkt 28; w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 27).

W tych okolicznosciach tylko znak, ktéry w sposéb znaczacy odbiega od normy lub
zwyczajéw branzowych i w zwigzku z tym moze pelni¢ podstawowa funkcje wska-
zywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (zob. w szczeg6lnosci ww. wyroki: w spra-
wie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 31; w sprawie Deutsche SiSi-Werke prze-
ciwko OHIM, pkt 31; w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 28).

Orzecznictwo to, ktére dotyczy tréjwymiarowych znakéw towarowych odpowiada-
jacych wygladowi samego towaru lub opakowaniu towardw, takich jak ptyny, ktére sa
w obrocie handlowym, opakowywane ze wzgledéw zwiazanych z samym charakterem
towardw (zob. ww. wyrok w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 29;
ww. wyrok z dnia 4 pazdziernika 2007 r. w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 38)
znajduje zastosowanie takze wdéwczas, gdy — jak w niniejszej sprawie — zgloszony
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znak towarowy jest ,innym” znakiem towarowym bedacym szczegdlnym wygladem
powierzchni opakowania plynnego towaru. Réwniez bowiem w takim przypadku
znaku towarowego nie stanowi oznaczenie niemajace zwigzku z wygladem koniecz-
nego opakowania oznaczonych nim towaréw (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
Storck przeciwko OHIM, pkt 29).

O ile Sad wlasciwie zidentyfikowal w pkt 63—67 oraz w pkt 62—66 wyrokéw, odpo-
wiednio, w sprawie T-109/08 i w sprawie T-110/08, kryteria okreslone przez orzecz-
nictwo, z wyrokéw tych wynika jednak, Ze Sad nie zastosowal sie do tego orzecznic-
twa przy ocenie niniejszego przypadku.

Zamiast bowiem bada¢, czy znaki towarowe, o ktérych rejestracje wnoszono, odbie-
galy w znaczacym stopniu od normy lub zwyczajéw branzowych, Sad ograniczy! sie
do stwierdzenia w spos6b ogdlny w pkt 79 i 78 wyrokéw, odpowiednio, w sprawie
T-109/08 i w sprawie T-110/08, Ze poniewaz nie sprzedaje sie butelki bez etykiety
czy bez réwnowaznej jej wzmianki, to tylko ten element stowny pozwala na ustalenie
pochodzenia danego wina musujacego, a tym samym kolor i matowanie szkla butel-
ki nie moga ,funkcjonowac¢ jako znak towarowy” dla wina musujacego, jesli chodzi
o wlasciwy krag odbiorcéw, gdy nie sg uzyte w polaczeniu z elementem slownym.

Taka ocena systemowo prowadzi do wykluczenia z ochrony, jaka mogtaby zosta¢
przyznana na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 znakom towarowym, polegajacym
na wygladzie konfekcjonowania towaru, ktéry sam nie zawiera napisu lub elementu
stownego.

Z tego wynika, ze Sad dopuscil sie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 (zob. podobnie wyrok z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-6251, pkt 45).
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W tych okoliczno$ciach nalezy uwzgledni¢ zarzut drugi podniesiony przez Freixenet
i uchyli¢ zaskarzone wyroki, bez potrzeby badania innych zarzutéw odwotan.

W przedmiocie skarg przed Sadem

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie statutu Trybunalu Sprawiedliwo-
$ci Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sadu Trybunal moze wy-
da¢ orzeczenie ostateczne w sprawie, jezeli stan postepowania na to pozwala. Nalezy
wskazaé, ze w niniejszej sprawie ma to miejsce.

Z powodéw opisanych w pkt 45—52 niniejszego wyroku nalezy uwzgledni¢ wysuniete
przed Sadem Zzadania Freixenet, dotyczace stwierdzenia niewaznosci spornych decy-
zji, oparte na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Izba Odwotaw-
cza OHIM dopuscila si¢ bowiem tego samego naruszenia prawa co Sad, gdy uznata
w pkt 34 i 37, jak réwniez w pkt 31 i 34 decyzji, odpowiednio, z dnia 30 pazdziernika
i z dnia 20 listopada 2007 r., ze ,nie zewnetrzny wyglad pelni funkcje znaku towa-
rowego, lecz etykieta’; i gdy nie zbadata w rezultacie, czy znaki towarowe, o ktérych
rejestracje wnoszono, odbiegaly w tak znaczacym stopniu od normy lub zwyczajéw
branzowych, ze mialy charakter odrézniajacy.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ spornych decyzji, bez potrzeby
badania innych zarzutéw podniesionych przez Freixenet w ramach skarg wniesio-
nych do Sadu.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 122 regulaminu postepowania, jezeli odwotanie jest zasadne i Trybu-
nal orzeka wyrokiem konczacym postepowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach.
Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu stosowanym do postepowania odwolawczego na
podstawie art. 118 tego regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajgca sprawe. Z uwagi na to, ze Freixenet wniosta o ob-
cigzenie kosztami postepowania OHIM, ktdry przegral niniejsza sprawe, nalezy ob-
ciazy¢ OHIM kosztami postepowania w pierwszej instancji oraz kosztami postepo-
wania odwotawczego.

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

1) Wyroki Sadu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie T-109/08
Freixenet przeciwko OHIM (Biala, oszroniona butelka) i w sprawie T-110/08
Freixenet przeciwko OHIM (Czarna, matowa, oszroniona butelka) zostaja
uchylone.

2) Stwierdza si¢ niewazno$c¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 30 pazdziernika 2007 r. (sprawa R 97/2001-1) i z dnia 20 listopada
2007 r. (sprawa R 104/2001-1).

3) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM) zostaje obciazony kosztami zar6wno postepowania w pierwszej
instancji, jak i postepowania odwolawczego.

Podpisy
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