g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 7 pazdziernika 2015 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Zgloszenie stownych wspélnotowych znakéw towarowych
XAAAOYMI i HALLOUMI — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru
odrézniajacego — Charakter opisowy — Artykul 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawach potaczonych T-292/14 i T-293/14
Republika Cypryjska, reprezentowana przez S. Malynicza, barrister, oraz V. Marsland, solicitor,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez P. Geroulakosa, dziatajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
majacych za przedmiot dwie skargi na dwie decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
19 lutego 2014 r. (sprawy: R 1849/2013-4 i R 1503/2013-4), dotyczace zgloszeni jako wspoélnotowych
znakéw towarowych, odpowiednio, oznaczenia slownego XAAAOYMI i oznaczenia stownego
HALLOUM]I,

SAD (czwarta izba),

w sktadzie: M. Prek (sprawozdawca), prezes, 1. Labucka i V. Kreuschitz, sedziowie,
sekretarz: 1. Dragan, administrator,
po zapoznaniu si¢ ze skargami zfozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 28 kwietnia 2014 r.,
po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 wrzesnia 2014 r.,
majac na uwadze postanowienie z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotyczace polaczenia spraw T-292/14
i T-293/14 dla celéw pisemnego etapu postepowania, ustnego etapu postepowania oraz dla celéw

wydania wyroku,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 maja 2015 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.
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Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniach 13 i 15 lutego 2013 r. skarzaca, Republika Cypryjska, dokonata w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dwdch zgloszern wspdlnotowego
znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakami towarowymi, ktére zgloszono do rejestracji, sa oznaczenia stowne HALLOUMI
i XAAAOYML

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 29 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,Sery; mleko i przetwory mleczne”.

W dniach 1 i 14 marca 2013 r. ekspert OHIM poinformowal skarzaca, ze uwaza, iz sporne oznaczenia
nie moga zosta¢ dopuszczone do rejestracji z powodu wystepowania bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/20009.

W pismach z dnia 26 kwietnia i 14 maja 2013 r. skarzaca przedstawila swoje argumenty dotyczace
stanowiska zajetego przez eksperta.

Decyzjami z dnia 21 i 24 lipca 2013 r. ekspert odrzucil zgloszenia wspdlnotowych znakéw towarowych
w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

W dniach 2 sierpnia i 20 wrze$nia 2013 r. skarzaca wniosta do OHIM dwa odwotania od decyzji
eksperta na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009.

Dwiema decyzjami z dnia 19 lutego 2014 r. (zwanymi dalej ,zaskarzonymi decyzjami”’) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM oddalila te odwotania. Uznala ona, po pierwsze, ze zgloszone znaki towarowe
opisywaly towary, dla ktérych zostaly zgloszone w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009, i po drugie, ze znaki te byly pozbawione charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) tego samego rozporzadzenia.

W pierwszej kolejnosci Izba Odwolawcza podkreslita, ze zapisane wielkimi literami stowa
»HALLOUMI” i ,XAAAOYMI” oznaczaja cypryjski gatunek sera i w zwiazku z tym bezposrednio
opisuja, przynajmniej z punktu widzenia odbiorcéw cypryjskich, rodzaj i pochodzenie geograficzne
sera, mleka i przetworéw mlecznych, dla ktérych znaki mialyby zosta¢ zarejestrowane. Izba
Odwolawcza uznala réwniez, ze sposéb postrzegania przez odbiorcéw anglojezycznych, zwiazany
z faktem, iz internetowy stownik Oxford English Dictionary definiuje termin ,halloumi” (zapisany
alfabetem facinskim) jako zgloszony znak towarowy (nazwisko wlasciciela), jest pozbawiony znaczenia.
Jezeli chodzi o zapisane wielkimi literami stowo ,XAAAOYMI”, Izba Odwotawcza uznala, ze przecietny
angielski konsument nie jest w stanie odczyta¢ zapisu dokonanego alfabetem greckim. Po drugie, Izba
Odwotawcza przypomniala, Ze rozporzadzenie nr 207/2009 nie przewiduje rejestracji znakéw
certyfikujacych, tak ze znaki takie musza zosta¢ zgloszone jako znaki indywidualne i moga zostaé
zarejestrowane jedynie wtedy, gdy nie zachodzi zadna podstawa odmowy rejestracji w rozumieniu
art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. W kwestii tej Izba Odwotawcza podkreslifa, ze odrzucenie
zgloszen przez eksperta bylo uzasadnione opisowym charakterem zapisanych wielkimi literami stéw
»HALLOUMI” i ,XAAAOYMI”, a nie faktem, ze skarzaca przeprowadzala przy uzyciu tych stéow
certyfikacje. Po trzecie, Izba Odwolawcza uznala, ze fakt, iz oznaczenia INTEL INSIDE i FAIRTRADE
byly zarejestrowane jako wspdlnotowe znaki towarowe i od tego momentu stanowily przedmiot licencji
dla celéw zakomunikowania wlasciwosci towaréw i uslug, nie moégl mie¢ w niniejszej sprawie
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znaczenia. Po czwarte, Izba Odwolawcza uznala, ze zgloszone znaki towarowe, jako Ze opisywaly
wlasciwosci towaréw, dla ktérych zostaly zgloszone, byly oczywiscie pozbawione charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Zadania stron

W swej skardze skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji;
— obciazenie OHIM kosztami postepowania.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie swoich skarg skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009. W pierwszej kolejnosci nalezy zatem zbadal ten jedyny zarzut
w zakresie, w jakim dotyczy on naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c).

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nie sa rejestrowane znaki
towarowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub ze wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do
oznaczania rodzaju, jakos$ci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu
produkgji towaru lub $§wiadczenia ustugi, lub innych wiasciwosci towaréw lub ustug. Artykul 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi ponadto, ze jego ust. 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze
podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci Unii Europejskie;j.

Oznaczeniami i wskazéwkami wymienionymi w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 sa
jedynie takie, ktére moga stluzy¢ w ramach zwyklego uzytku — z punktu widzenia docelowego kregu
odbiorcéw — do bezposredniego albo domyslnego opisu jednej z podstawowych wlasciwosci towaru
lub ustugi objetych zgloszeniem [wyroki: z dnia 20 wrzesnia 2001 r., Procter & Gamble/OHIM,
C-383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, pkt 39; z dnia 22 czerwca 2005 r., Metso Paper Automation/OHIM
(PAPERLAB), T-19/04, Zb.Orz., EU:T:2005:247, pkt 24].

Z powyzszego wynika, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem przewidzianym przez ten przepis,
musi ono mie¢ wystarczajaco bezposredni i konkretny zwigzek z omawianymi towarami lub ustugami,
pozwalajacy zainteresowanym odbiorcom na natychmiastowe, bez glebszego zastanowienia,
postrzeganie go jako opisu tych towaréw lub ustug lub jednej z ich wlasciwosci [ww. w pkt 14 wyrok
PAPERLAB, EU:T:2005:247, pkt 25; wyrok z dnia 30 listopada 2011 r., Hartmann/OHIM (Complete),
T-123/10, EU:T:2011:706, pkt 21].

W zwigzku z tym oceny charakteru opisowego oznaczenia nalezy dokona¢ wylacznie, po pierwsze,
w stosunku do danych towaréw lub ustug, oraz po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania ich
przez wlasciwy krag odbiorcéw [wyroki: z dnia 16 marca 2006 r., Telefon & Buch/OHIM - Herold
Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Zb.Orz., EU:T:2006:87, pkt 90; z dnia 15 stycznia 2015 r.,
MEM/OHIM (MONACO), T-197/13, Zb.Orz., EU:T:2015:16, pkt 50].
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To w $wietle tych zasad nalezy zbadaé¢ argumenty stron dotyczace oceny dokonanej przez Izbe
Odwolawcza w zaskarzonych decyzjach.

Po pierwsze, jak wskazano w pkt 13 zaskarzonych decyzji, przedmiotowe towary skierowane sa do
ogétu odbiorcéw, czego skarzaca nota bene nie kwestionuje. Nalezy réwniez przychyli¢ sie do
podejscia Izby Odwotawczej — ktérego skarzaca de facto réwniez nie kwestionuje — polegajacego na
odniesieniu analizy opisowego charakteru znakéw towarowych, dla ktérych dokonano zgloszenia, do
odbiorcéw cypryjskich.

Izba Odwolawcza stusznie dokonala bowiem oceny bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 jedynie w odniesieniu do odbiorcéw cypryjskich.
Jak Izba Odwolawcza podkresla w pkt 11 zaskarzonej decyzji w sprawie T-292/14, zapisane wielkimi
literami stowo ,XAAAOYMI” zostalo wyrazone alfabetem greckim i ustalenia, czy moze ono zosta¢
zarejestrowane, mozna dokona¢ w odniesieniu do odbiorcéw cypryjskich, dla ktérych alfabet grecki
jest alfabetem standardowym. Podobnie jezeli chodzi o zapisane wielkimi literami stowa
»HALLOUMI” i ,XAAAOYMI", skarzaca przyznaje, ze oznaczaja one cypryjski gatunek sera. Réwniez
ten powdd jest wystarczajacy dla uzasadnienia, ze dla oceny bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji
w sprawie T-293/14 Izba Odwotawcza odniosta si¢ jedynie do odbiorcéw cypryjskich.

Po drugie, Izba Odwolawcza uznala, ze zapisane wielkimi literami stowa ,HALLOUMI”
i ,XAAAOYMI” oznaczaja cypryjski gatunek sera i w zwiazku z tym z punktu widzenia odbiorcéw
cypryjskich bezposrednio opisuja rodzaj i pochodzenie geograficzne sera, mleka i przetworéw
mlecznych, dla ktérych znaki mialyby zosta¢ zarejestrowane (pkt 14 zaskarzonych decyzji).

Nalezy zgodzi¢ si¢ z taka ocena. Zostala ona bowiem potwierdzona przez sama skarzaca w zlozonych
przez nig pismach. Skarzaca podkresla, Zze zapisane wielkimi literami slowa ,HALLOUMI”
i ,XAAAOYMI” wskazuja na szczegélny rodzaj sera eksportowanego z Cypru, produkowanego
w okreslony sposéb i majacego szczegélne smak, teksture i wlasciwosci kulinarne.

Podobnie nalezy przypomnie¢, ze Sad uznal juz, iz zapisane wielkimi literami stowo ,HALLOUMI”
odnosi sie do cypryjskiego szczegdlnego rodzaju sera i ze slowo to ma charakter opisowy wzgledem
tego towaru [zob. podobnie wyrok z dnia 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis
Viomichanias/OHIM — Garmo (HELLIM), T-534/10, Zb.Orz., EU:T:2012:292, pkt 41, 55].

Na rozprawie skarzaca zakwestionowala taka wykladnie ww. w pkt 22 wyroku HELLIM
(EU:T:2012:292), twierdzac, ze w pkt 41 tego wyroku Sad nie wypowiedzial sie w kwestii charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego HALLOUMI, lecz dokonat jedynie oceny greckiego
stowa przetlumaczonego na jezyk turecki, ze ograniczyt sie¢ do stwierdzenia, iz tlumaczeniem stowa
yhalloumi” na jezyk turecki byto stowo ,hellim”, i ze konsumenci wiedzieli, iz te dwa stowa odnosily
sie do tego samego towaru. Skarzaca podniosta réwniez, ze w pkt 52 ww. w pkt 22 wyroku HELLIM
(EU:T:2012:292) Sad uznal, iz wcze$niejszy znak towarowy HALLOUMI miatl charakter odrdzniajacy.

Argumenty te nalezy oddali¢ jako bezskuteczne. Sad zauwaza bowiem, ze skarzaca nie kwestionuje
faktu, iz zapisane wielkimi literami stowo ,HALLOUMI” ma charakter opisowy wzgledem towaru, dla
ktérego znak mialby zostaé zarejestrowany, a mianowicie cypryjskiego szczegdlnego rodzaju sera, co
zostalo ponadto orzeczone w pkt 55 ww. w pkt 22 wyroku HELLIM (EU:T:2012:292).

Jednakze w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych znak zostal zgloszony, nalezy przypomnie¢,
ze oznaczenie majace charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 jest
— z zastrzezeniem art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia — pozbawione wszelkiego charakteru
odrézniajacego w odniesieniu do tych towaréw lub uslug [zob. wyroki: z dnia 10 marca 2011 r.,
Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb.Orz., EU:C:2011:139, pkt 33 i przytoczone tam
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orzecznictwo; z dnia 11 maja 2005 r., Naipes Heraclio Fournier/OHIM - France Cartes (Miecz
wystepujacy w talii kart), od T-160/02 do T-162/02, Zb.Orz., EU:T:2005:167, pkt 59 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Skarzaca nie powotala sie jednakze na art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 ani nie wykazala, ze jej
oznaczenie uzyskalo charakter odrézniajacy w rozumieniu ww. przepisu w nastepstwie uzywania
w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje.

Fakt iz w ww. w pkt 22 wyroku HELLIM (EU:T:2012:292) Sad uznal, w odpowiedzi na zarzut
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad istniejacego pomiedzy znakami HALLOUMI i HELLIM,
ze charakter odrézniajacy wczesniejszego stownego wspdlnotowego znaku wspélnego HALLOUMI byt
staby — do czego zobowiazywalo go nota bene orzecznictwo (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r,,
Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, Zb.Orz., EU:C:2012:314, pkt 47) — nie podwaza oceny
zawartej w poprzednim punkcie. Po pierwsze, Sad zauwazytl bowiem w tym wyroku brak szczegdlnie
odrézniajacego charakteru znaku towarowego HALLOUMI oraz jego charakter opisowy (ww. w pkt 22
wyrok HELLIM, EU:T:2012:292, pkt 55). Stwierdzenie, ze slowny wspdlnotowy znak wspdlny
HALLOUMI ma stabo odrdzniajacy charakter, jest zatem niewystarczajace, by zaprzeczy¢ posiadaniu
przez ten znak charakteru opisowego. Po drugie, w przywolywanym wyroku nie stwierdza sie, ze staby
charakter odrézniajacy zostal uzyskany w nastepstwie uzywania, zgodnie z wymogiem ustanowionym
przez art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

W $wietle powyzszego nalezy przyzna¢, ze stwierdzony przez Izbe Odwolawcza opisowy charakter
oznaczenia HALLOUMI uwaza si¢ za ustalony, przynajmniej w odniesieniu do odbiorcéw cypryjskich.
Z tych samych powodéw ten sam wniosek moze zosta¢ sformulowany w odniesieniu do oznaczenia
XAAAOYMIL

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza nie popelnita btedu w ocenie, uznajac, iz zgloszone znaki
towarowe nie moga zosta¢ dopuszczone do rejestracji z powodu ich opisowego — przynajmniej
z punktu widzenia odbiorcédw cypryjskich — charakteru wzgledem towardw, dla ktérych znaki te zostaty
zgloszone.

Skarzaca podnosi pie¢ zarzutéw majacych na celu podwazenie tych ustalen.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, w mysl ktérego rozporzadzenie nr 207/2009 nie wylacza ze
swojego zakresu znakéw certyfikujacych

Skarzaca podnosi, ze rozporzadzenie nr 207/2009 pozwala na rejestracje znakéw certyfikujacych
spelniajacych kryteria obowiazujace w stosunku do wspélnotowych znakéw towarowych. Zarzuca ona
Izbie Odwolawczej, iz ta nie wspomniata, Ze rozporzadzenie nr 207/2009 nie zakazuje rejestracji jako
zwyklych wspdlnotowych znakéw towarowych tychze znakéw certyfikujacych, ktére spelniaja ogdlne
wymogi tego rozporzadzenia.

OHIM twierdzi, ze znaki certyfikujace moga zostaé zarejestrowane jako wspdlnotowe znaki towarowe,
jedynie jezeli spelniaja przestanki okreslone przez art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

Po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze w pkt 16 zaskarzonych decyzji Izba Odwotawcza podkreslita, iz
zgloszenia znaku towarowego nie mozna odrzuci¢ w oparciu o uzasadnienie, ze znak ten byl uzywany
jako znak certyfikujacy. Precyzuje ona jednak, ze rozporzadzenie nr 207/2009 nie przewiduje rejestracji
znakéw certyfikujacych, ktére musza zostaé zgloszone jako indywidualne znaki towarowe i moga zostac
zarejestrowane, jedynie jezeli nie moze zosta¢ powolana zadna podstawa odmowy rejestracji
w rozumieniu art. 7 ust. 1 owego rozporzadzenia.
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W ten sposéb Izba Odwolawcza wyraznie podkreslita, ze znaki certyfikujagce moga zostad
zarejestrowane jako wspdlnotowe znaki towarowe, pod warunkiem ze nie wystepuja zadne
bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
uniemozliwiajace rejestracje. Argument skarzacej, w mysl ktérego Izba Odwotawcza nie nadmienita, iz
rozporzadzenie nr 207/2009 nie zabrania rejestracji znakéw certyfikujacych, moze w kazdym razie
zosta¢ jedynie oddalony.

Po drugie, OHIM stusznie podkresla, ze rozporzadzenie nr 207/2009 nie przewiduje ochrony znakéw
certyfikujacych. Przewiduje ono wylacznie ochrone indywidualnych wspélnotowych znakéw
towarowych lub wspdlnotowych znakéw wspdlnych.

W niniejszej sprawie skarzaca zglosita dwa indywidualne znaki towarowe i owe zgloszenia
indywidualnych znakéw towarowych zostaly zbadane w $wietle kryteriow przewidzianych
w rozporzadzeniu nr 207/2009, wlacznie z kryteriami wymienionymi w art. 7 ust. 1 owego
rozporzadzenia.

Wynika z tego, ze zarzut pierwszy nalezy oddalic.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego stosowania blednych kryteriow oceny opisowego
charakteru zgloszonych znakéw towarowych

Skarzaca podnosi, ze poczawszy od 1992 r. jest ona wlascicielem dwoéch krajowych znakéw
certyfikujacych, mianowicie znakéw HALLOUMI i XAAAOYMI i ze od tego czasu konsumenci
cypryjscy postrzegaja przedmiotowe oznaczenia jako znaki certyfikujace gwarantujace poszanowanie
szeregu konkretnych wymogéw okreslonych w specyfikacji.

OHIM odpowiada na ten argument w ten sposéb, ze odrzucenie zgloszenia przedmiotowych znakéw
towarowych opiera si¢ na charakterze opisowym indywidualnych znakéw towarowych, a nie na
kryteriach zwigzanych ze znakami certyfikujacymi, i zauwaza, ze skarzaca sama przyznaje, iz zgloszone
znaki towarowe opisuja rodzaj i pochodzenie towardw.

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzié, ze skarzaca przyznaje, iz zgloszone znaki towarowe byly od
zawsze postrzegane przez konsumentéw cypryjskich oraz przez ogél konsumentéw unijnych jako
oznaczenie szczegélnego rodzaju sera eksportowanego z Cypru, wyprodukowanego w pewien
okreslony sposéb oraz posiadajacego szczegdlny smak, teksture i wlasciwosci kulinarne.

Podkreslajac w pkt 14 zaskarzonych decyzji, Ze oznaczenia opisuja bezposrednio — przynajmniej
z punktu widzenia odbiorcéw cypryjskich — rodzaj i pochodzenie geograficzne sera, Izba Odwotawcza
nie popelnita wiec zadnego btedu w ocenie.

Nastepnie, jak podkresla OHIM, odmowa rejestracji zgloszonych znakéw towarowych jest oparta na
opisowym charakterze indywidualnych znakéw towarowych, a nie na kryteriach zwigzanych ze znakami
certyfikujacymi.

Wynika z tego, ze fakt, iz skarzaca jest wlascicielem wskazanych znakéw certyfikujacych od 1992 r., nie
ma wplywu na charakter opisowy przedmiotowych oznaczen.

W tym kontekscie nalezy zbada¢ argument skarzacej, w mysl ktérego co do istoty istnienie znakéw
certyfikujacych poczawszy od 1992 r. spowodowalo — zgodnie z jej twierdzeniem - ewolucje
postrzegania przedmiotowych oznaczen przez konsumentéw cypryjskich w sposéb, ktéry znacznie
wykracza poza jego po prostu opisowy charakter w stosunku do odnos$nych towaréw. Skarzaca
twierdzi, ze konsumenci ci postrzegaja od tego czasu owe oznaczenia jako gwarantujace poszanowanie
szeregu konkretnych wymogéw okreslonych w specyfikacji.

6 ECLL:EU:T:2015:752
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Argument ten jest bezskuteczny. Kryteria przywolane przez skarzaca i zwiazane z pochodzeniem
geograficznym towaru, jego charakterem i wlasciwo$ciami sa bowiem typowe dla znakéw
certyfikujacych. Nie moga one stuzy¢ wykazaniu, ze cypryjski konsument nie postrzega
przedmiotowych oznaczen — stanowiacych przedmiot zgloszen jako indywidualne znaki towarowe —
jako opisowych wzgledem odnosnych towardéw.

I tak, nawet przy zalozeniu, Ze niektérzy konsumenci cypryjscy postrzegaja od lat przedmiotowe
oznaczenia jako znaki certyfikujace gwarantujace poszanowanie szeregu okre$lonych wymogéw
prawnych, taki sposéb postrzegania nie ma wplywu na charakter opisowy przedmiotowych znakéw
towarowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 z punktu widzenia tychze
konsumentéw, ani tym bardziej z punktu widzenia innych konsumentéw, ktérzy nie dostrzegaja
powigzania ze znakiem certyfikujacym.

W koncu skarzaca twierdzi, ze podejscie przyjete przez Izbe Odwolawcza sprowadza sie do przyjecia, iz
rejestracje wszelkich znakéw certyfikujacych nalezy — ze wzgledu na ich charakter — wykluczy¢. Jej
zdaniem jedynie w sytuacji, w ktorej znak jest wylacznie banalna informacja wskazujaca bezposrednio
i wylacznie wlasciwosci towaréw i ustug, nie moze on zosta¢ zarejestrowany jako wspélnotowy znak
towarowy. Tytulem przykladu odwotuje si¢ ona w szczegélnosci do wyrazenia ,100% wolowiny”.

Jak stusznie podkresla OHIM, podejscie skarzacej nie moze zostaé przyjete, poniewaz odpowiada ono
Scistej definicji pojecia charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009.

Nalezy zauwazy¢, ze kryteria, na ktérych opiera sie skarzaca, twierdzac, ze przedmiotowe oznaczenia —
w odrdznieniu od wyrazenia ,100% wolowiny” — reprezentuja soba wiecej anizeli tylko banalng
informacje wskazujaca bezposrednio i wylacznie wlasciwosci towaréw i ustug, sa kryteriami znaku
certyfikujacego, ktére sa wlasnie opisowe, poniewaz sa zwiazane z pochodzeniem geograficznym
towaru, jego charakterem i wlasciwosciami.

W zwigzku z tym nalezy oddali¢ zarzut drugi.

W  przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczacego braku interesu publicznego w pozostawieniu
zgloszonych znakéw towarowych do swobodnego uzytku

Skarzaca twierdzi, ze brak jest interesu publicznego w pozostawieniu zgltoszonych znakéw towarowych
do swobodnego uzytku przez osoby trzecie. Przypomina ona, ze przestanki odmowy rejestracji
wymienione w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 powinny by¢ interpretowane w $wietle interesu
ogdlnego, ktory lezy u podstaw kazdej z nich. W tej kwestii powoluje sie ona na wyrok z dnia 4 maja
1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, Rec, EU:C:1999:230, pkt 29, 30), ktéry w jej
przekonaniu wyraznie ustalil, Ze interes publiczny stanowi podstawe dla art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009. W zwiazku z tym uwaza ona, ze Izba Odwolawcza powinna byla zada¢
sobie pytanie, czy mozna rozsadnie twierdzi¢, iz osoby trzecie pragnelyby uzywac znaku towarowego
w przyszloci. Zauwaza ona jednakze, ze jedynym powodem, dla ktérego uczestnicy obrotu chcieliby
uzywac zgloszonych znakéw towarowych bez poszanowania wymogéw okreslonych w specyfikacji,
byloby wprowadzenie odbiorcéw w blad. Zdaniem skarzacej nie istnieje wiec interes publiczny
polegajacy na tym, by uczestnicy obrotu mogli oznacza¢ swoje produkty w niewlasciwy sposéb.
Istnieje natomiast nadrzedny interes publiczny polegajacy na ochronie znakéw certyfikujacych. Dodaje
ona, ze rejestracja znakéw certyfikujacych nie doprowadzi do naduzy¢ ani tez nie ulatwi rejestracji
znakéw o charakterze opisowym, poniewaz znaki te nie maja ani ,stempla”, ani renomy znakéw
certyfikujacych.

OHIM kontrargumentuje.
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Nalezy przypomnieé, ze pojecie interesu ogdélnego chronionego przez art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia
nr 207/2009 wymaga, aby oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie handlowym do
okreslenia wlasciwosci towarédw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje, mogly by¢ swobodnie
uzywane przez wszystkich. Przepis ten ma za zadanie nie dopuscié¢, by w wyniku ich rejestracji jako
znaku towarowego takie oznaczenia lub wskazéwki zostaly zastrzezone dla jednego tylko
przedsiebiorstwa (wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2003 r., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, Rec,
EU:C:2003:579, pkt 31; z dnia 12 stycznia 2006 r., Deutsche SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, Zb.Orz.,
EU:C:2006:20, pkt 62) i by dane przedsigbiorstwo zmonopolizowalo poslugiwanie sie terminem
majacym charakter opisowy, ze szkoda dla innych przedsigbiorstw, w tym dla jego konkurentéw, dla
ktérych zakres dostepnego slownictwa do opisania ich wlasnych towaréw ulegtby w ten sposéb
ograniczeniu [wyroki: z dnia 6 marca 2007 r., Golf USA/OHIM (GOLF USA), T-230/05,
EU:T:2007:76, pkt 32; z dnia 30 kwietnia 2013 r., ABC-One/OHIM (SLIM BELLY), EU:T:2013:226,
pkt 18].

W tym kontekscie skarzaca podnosi, po pierwsze, ze Izba Odwotawcza miala obowigzek zadania sobie
pytania, czy istnial interes publiczny polegajacy na pozostawieniu zgloszonych znakéw towarowych do
uzytku przez osoby trzecie, czego Izba nie uczynita. Po drugie, skarzaca twierdzi, ze w niniejszej
sprawie odpowiedZ na to pytanie brzmi, iz taki interes publiczny w pozostawieniu zgloszonych znakéw
towarowych do uzytku przez osoby trzecie nie istnieje. Argumenty takie nie moga zosta¢ uwzglednione.

Z orzecznictwa przytoczonego w pkt 53 powyzej wynika bowiem, Ze interes ogélny tudziez interes
publiczny w pozostawieniu znakéw opisowych do uzytku przez osoby trzecie stanowi przestanke
wstepna i jest domniemywany. Wynika z tego, ze gdy zgloszony znak towarowy ma charakter opisowy,
wystarczy, by izba odwolawcza dokonala stwierdzenia tego charakteru opisowego, jednakze bez
koniecznosci badania, czy — mimo charakteru opisowego tego znaku - istnieje de facto interes
publiczny w pozostawieniu zgloszonego znaku towarowego do swobodnego uzytku dla oséb trzecich.
I tak, dla celéw art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy zbada¢ jedynie, w oparciu
o znaczenie nadawane badanemu oznaczeniu stownemu, czy dla wlasciwego kregu odbiorcéw istnieje
wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek miedzy rozpatrywanym oznaczeniem a wlasciwosciami
kategorii towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o dokonanie rejestracji [wyroki: z dnia 3 grudnia
2003 r., Audi/OHMI (TDI), T-16/02, Rec, EU:T:2003:327, pkt 29; z dnia 23 pazdziernika 2007 r.,
BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHIM (Caipi), T-405/04, EU:T:2007:315, pkt 44]. W tym
kontek$cie warto réwniez przypomnieé, ze stosowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009
nie zalezy od istnienia konkretnej, rzeczywistej i powaznej koniecznosci pozostawienia oznaczenia do
swobodnego uzywania [zob. podobnie wyroki: z dnia 27 lutego 2002 r., Streamserve/OHIM
(STREAMSERVE), T-106/00, Rec, EU:T:2002:43, pkt 39; z dnia 9 lutego 2010 r., PromoCell bioscience
alive/OHIM (SupplementPack), T-113/09, EU:T:2010:34, pkt 27; z dnia 8 lipca 2010 r.,
Trautwein/OHIM (Wizerunek konia), T-386/08, EU:T:2010:296, pkt 45].

W niniejszej sprawie, jak zauwazono w pkt 18-29 powyzej, istnienie bezposredniego i konkretnego
zwiazku pomiedzy zgloszonymi znakami towarowymi a wlasciwosciami towaréw, w odniesieniu do
ktorych wniesiono o dokonanie rejestracji, zostalo dostatecznie ustalone w zaskarzonych decyzjach.

Ponadto skarzaca podnosi bezskutecznie, ze uznanie istnienia interesu publicznego uzasadniajacego
utrzymanie zgloszonych znakéw towarowych jako przeznaczonych do swobodnego uzytku
sprowadzaloby sie do pozwolenia uczestnikom obrotu na ich uzywanie bez poszanowania wymogéw
zwigzanych ze statusem znakéw certyfikujacych i do wprowadzenia odbiorcéw w blad.

Jak stusznie zauwaza OHIM, wzgledy dotyczace uzywania zgloszonych znakéw towarowych

w przyszloéci, wzglednie dotyczace ewentualnego ryzyka z tym zwiazanego, nie sa istotne z punktu
widzenia oceny istnienia opisowego charakteru tychze znakéw towarowych.

8 ECLL:EU:T:2015:752
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W koncu fakt, ze instytuty prawa europejskiego wypowiedzialy sie za koniecznoscia ochrony znakéw
certyfikujacych, nie ma wplywu na rozstrzygniecie w niniejszej sprawie. Nalezy bowiem przypomnie¢,
ze zgodnie z orzecznictwem zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych nalezy oceniaé wylacznie
na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009, z uwzglednieniem jego wykladni dokonywanej przez sady
Unii (wyrok z dnia 15 wrze$nia 2005 r., BiolD/OHIM, C-37/03 P, Zb.Orz., EU:C:2005:547, pkt 47; ww.
w pkt 53 wyrok Deutsche SiSi-Werke/OHIM, EU:C:2006:20, pkt 48; ww. w pkt 14 wyrok PAPERLAB,
EU:T:2005:247, pkt 39). Istniejace uregulowanie wspélnotowego znaku towarowego nie przewiduje
jednakze w precyzyjny spos6b mozliwosci zarejestrowania znaku certyfikujacego.

W $wietle powyzszego zarzut trzeci nalezy oddalié.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczacego rejestracji znakow certyfikujacych jako wspdlnotowych
znakéw towarowych

Skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza wykazala si¢ niespdjnoscia dzialania, akceptujac rejestracje —
w charakterze zwyklych wspélnotowych znakéw towarowych — znakéw certyfikujacych takich jak
FREEDOM FOOD, ENERGY STAR, FAIRTRADE czy tez UNDERWRITERS LABORATORIES.
Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej w istocie, Ze nie wyjasnila ona powodu, dla ktérego podstawa
odmowy rejestracji, niepowotana w przypadku wspomnianych powyzej znakéw towarowych, zostata
powotana w stosunku do zgloszonych przez skarzaca znakow.

OHIM kontrargumentuje.

Jezeli chodzi o wczes$niejsze decyzje OHIM, wystarczy przypomnie¢, ze nawet jesli zawarte we
wczedniejszej decyzji podstawy faktyczne lub prawne moga stanowié¢ argument popierajacy zarzut
naruszenia przepisu rozporzadzenia nr 207/2009, to decyzje izb odwolawczych wydawane na
podstawie tego rozporzadzenia i dotyczace rejestracji oznaczenia jako wspélnotowego znaku
towarowego stanowia decyzje zwiazane i nie naleza do zakresu wykonywania uprawnien
dyskrecjonalnych. Stad zgodnos$¢ decyzji izb odwolawczych z prawem powinna by¢ oceniana wylacznie
na podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnia dokonang przez sady Unii, a nie na
podstawie ich wczesniejszej praktyki decyzyjnej (ww. w pkt 59 wyrok BioID/OHIM, EU:C:2005:547,
pkt 47; ww. w pkt 53 wyrok Deutsche SiSi-Werke/OHIM, EU:C:2006:20, pkt 48; ww. w pkt 14 wyrok
PAPERLAB, EU:T:2005:247, pkt 39). W zwiazku z tym oczywiste jest, Ze nie jest wykluczone, iz sad
Unii zgodzi si¢ i powtérzy ten czy inny argument pochodzacy z praktyki decyzyjnej OHIM.

Istnieja bowiem dwie hipotezy. Jezeli izba odwolawcza, uznawszy we wczesniejszej sprawie zdolnos¢
rejestracyjna  oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego, dokonata prawidlowego
zastosowania wlasciwych przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009, a w pozniejszej sprawie,
porownywalnej z wczesniejsza, wydata odmienna decyzje, to sad wspolnotowy stwierdza niewazno$é
tej ostatniej decyzji z uwagi na naruszenie wlasciwych przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009.
W ramach tej pierwszej hipotezy zarzut oparty na naruszeniu zasady niedyskryminacji jest zatem
bezskuteczny (ww. w pkt 55 wyrok STREAMSERVE, EU:T:2002:43, pkt 67).

Natomiast gdy izba odwolawcza, uznawszy we wczesniejszej sprawie zdolnos¢ rejestracyjna oznaczenia
jako wspoélnotowego znaku towarowego, naruszyla prawo i w pdzniejszej sprawie, poréwnywalnej
z wczesniejsza, wydala decyzje odmienng, to na poparcie zadania o stwierdzenie niewaznosci tej
ostatniej decyzji nie mozna skutecznie powota¢ sie¢ na te pierwsza decyzje. Z orzecznictwa Trybunalu
wynika bowiem, ze zasada réwnosci traktowania moze zosta¢ powolana wylacznie w ramach kontroli
zgodnosci z prawem (wyroki: z dnia 13 lipca 1972 r., Besnard i in./Komisja, od 55/71 do 76/71, 86/71,
87/71 i 95/71, Rec, EU:C:1972:66, pkt 39; z dnia 28 wrzeénia 1993 r., Magdalena Ferndndez/Komisja,
T-90/92, Rec, EU:T:1993:78, pkt 38) i ze nikt nie moze powolac si¢ na swoja korzy$¢ na naruszenia
prawa dokonane z korzyscia dla osoby trzeciej (wyrok z dnia 9 pazdziernika 1984 r., Witte/Parlament,
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188/83, Rec, EU:C:1984:309, pkt 15). W konsekwencji w ramach tej drugiej hipotezy zarzut oparty na
naruszeniu zasady niedyskryminacji réwniez nie ma znaczenia w sprawie (ww. w pkt 55 wyrok
STREAMSERVE, EU:T:2002:43, pkt 67).

Jak wynika z analizy rozpatrywanego zarzutu dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢),
a w szczegélnosci z pkt 13-29 powyzej, Izba Odwolawcza prawidlowo doszta do wniosku, ze
zgloszone znaki towarowe nie moga zosta¢ zarejestrowane, poniewaz mialy one charakter opisowy
w stosunku do towaréw, dla ktérych zostaly zgloszone.

Zatem zarzut czwarty nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu piatego, dotyczacego naruszenia ochrony krajowych znakéw towarowych

Zdaniem skarzacej decyzje Izby Odwotawczej powoduja ostabienie ochrony krajowych znakéw
towarowych. W kwestii tej podkresla ona, ze krajowe znaki towarowe, w tym znaki certyfikujace,
moga zosta¢ powolane w ramach postepowania dotyczacego wspélnotowych znakéw towarowych.
Zaskarzone decyzje skutkuja jej zdaniem tym, ze owym znakom towarowym odmawia si¢ posiadania
charakteru odrézniajacego, a w zwiazku z tym — jakiejkolwiek ochrony na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a)
i b) rozporzadzenia nr 207/2009. W tym kontekscie skarzaca odwoluje si¢ do ww. w pkt 27 wyroku
Formula One Licensing/OHIM (EU:C:2012:314, pkt 42—-47), w ktérym Trybunal uznal, Ze by uniknaé
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy przyznaé pewien stopiefi charakteru
odrézniajacego krajowemu znakowi towarowemu powolywanemu w uzasadnieniu sprzeciwu wobec
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

Jak zauwaza OHIM - nalezy uzna¢, ze argumenty skarzacej sa pozbawione jakiegokolwiek znaczenia.
Rozumowanie Izby Odwotawczej zostalo bowiem przeprowadzone w ramach badania bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, a nie
w ramach procedury inter partes.

Fakt, ze Izba Odwotawcza odmoéwila rejestracji zgloszonych znakéw towarowych w charakterze
wspdlnotowych znakéw towarowych z powodu wystepowania bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji, nie oznacza jednak, ze ten organ OHIM odméwilby przyznania tym samym oznaczeniom
jakiegokolwiek charakteru odrdzniajacego w sytuacji, w ktérej bylyby one wczesniej zarejestrowane
jako krajowe znaki towarowe i zostaly powotane w ramach postepowania w przedmiocie sprzeciwu.
Jezeli o to chodzi, ww. w pkt 27 wyrok Formula One Licensing/OHIM (EU:C:2012:314) dotyczy
postepowania inter partes i w zwigzku z tym jest catkowicie pozbawiony znaczenia w niniejszej
sprawie.

Jak podkresla OHIM, skarzaca nie wykazuje, jakoby w ramach postepowania zmierzajacego do
stwierdzenia wystepowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji Izba Odwolawcza zastosowata
kryteria oceny, ktére moglyby narusza¢ ochrone krajowych znakéw certyfikujacych.

W zwiazku z powyzszym zarzut piaty nalezy oddalic.

Z powyzszego wynika, ze argumenty skarzacej dotyczace naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy uzna¢ za bezzasadne.

Jesli chodzi o kwestie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy przypomnie¢ —
jak wynika to réwniez z brzmienia art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 — ze dla odmowy rejestracji
spornego oznaczenia w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazla
zastosowanie jedna z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji (zob. ww. w pkt 16 wyrok WEISSE
SEITEN, EU:T:2006:87, pkt 110 i przytoczone tam orzecznictwo).
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W konsekwencji — jako ze badanie argumentéw skarzacej dotyczacych naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009 wykazalo, iz Izba Odwolawcza prawidlowo doszta do wniosku, ze
zgloszone znaki towarowe mialy charakter opisowy w stosunku do towaréw, dla ktérych mialy zosta¢
zarejestrowane, i ze powdd ten byl sam w sobie wystarczajacy dla uzasadnienia odmowy rejestracji
zgloszonych znakéw towarowych — nie jest w kazdym razie konieczne badanie kwestii naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, na uzasadnienie ktérego skarzaca nota bene nie
przedstawia zadnego konkretnego argumentu.

W zwiazku z powyzszym skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, zgodnie
z zadaniem OHIM nalezy obcigzy¢ ja poniesionymi przez ten urzad kosztami.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Cypryjska pokrywa, poza wlasnymi kosztami, koszty poniesione przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Prek Labucka Kreuschitz
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 pazdziernika 2015 r.

Podpisy
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