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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba)

z dnia 12 maja 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgloszenie graficznego unijnego znaku towarowego Markl —
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odrézniajacego — Artykul 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-32/15

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, z siedziba w Kloster Lehnin (Niemcy),
reprezentowana przez adwokat I. Memmler oraz adwokat S. Schulz,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
D. Walicka, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 29 pazdziernika

2014 r. (sprawa R 647/2014-1), dotyczaca rejestracji oznaczenia Markl jako unijnego znaku
towarowego,

SAD (szésta izba),
w sktadzie: S. Frimodt Nielsen, prezes, F. Dehousse i A.M. Collins (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: sekretarz: A. Lamote, administrator,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 22 stycznia 2015 r.,
po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge ztozona w sekretariacie Sagdu w dniu 31 marca 2015 r.,

po przeprowadzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r. rozprawy, w ktérej EUIPO nie bral udziatu,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 8 sierpnia 2013 r. na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 78, s. 1) GRE Grand River
Enterprises Deutschland GmbH, skarzaca, dokonala w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest przedstawione ponizej oznaczenie

Marll

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9 i 34 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, w odniesieniu do kazdej z tych Kklas,
nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,baterie do papieroséw elektrycznych i elektronicznych, cygar elektrycznych
i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych i elektronicznych
oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrobéw tytoniowych i zamiennikéw tytoniu; akumulatory do
papieroséw elektrycznych i elektronicznych, cygar elektrycznych i elektronicznych, cygaretek
elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych i elektronicznych oraz odparowywaczy do
tytoniu, wyrobéw tytoniowych i zamiennikéw tytoniu; urzadzenia do tadowania baterii, tadowarki,
przejsciowki samochodowe; kable do papieroséw elektrycznych i elektronicznych, cygar
elektrycznych i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych
i elektronicznych oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrobéw tytoniowych i zamiennikéw tytoniu;
czesci elektroniczne i elektryczne do papieroséw elektrycznych i elektronicznych, cygar
elektrycznych i elektronicznych, cygaretek elektrycznych i elektronicznych, fajek elektrycznych
i elektronicznych oraz odparowywaczy do tytoniu, wyrob6éw tytoniowych i zamiennikéw tytoniu”;

— klasa 34: ,tabaka surowa; wyroby tytoniowe, ujete w klasie 34, w szczegdlnosci platki nikotynowe na
bazie tytoniu do zastosowania oralnego, cygara, papierosy, cygaretki, tytonn drobno ciety, tyton do
fajek, tabaka, substytuty tytoniu, cygara i papierosy zawierajace substytuty tytoniu (nie do celéw
medycznych lub leczniczych); przybory dla palaczy, zwlaszcza tabakiery, papiero$nice, ustniki do
papieroséw, popielniczki (wszystkie wyzej wymienione towary nie z metalu szlachetnego lub
pokrywane nimi), bibutka papierosowa, ustniki papierosowe, filtry do papieroséw, fajki,
kieszonkowe aparaty do samodzielnego zwijania papieroséw, zapalniczki, o ile zostaly ujete
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w klasie 34; zapalki; papierosnice z metali szlachetnych; etui na papierosy z metali szlachetnych;
cygarniczki z metali szlachetnych; cygarnice, papierosnice z metali szlachetnych i drewna; pudetka
na cygara z metali szlachetnych; filtry z metali szlachetnych; elektryczne papierosy, papierosy
elektroniczne, elektryczne cygara, cygara elektroniczne, elektryczne cygaretki, cygaretki
elektroniczne, fajki elektryczne i fajki elektroniczne; ciecze, ampulki i wkiady do papieroséw
elektrycznych i elektronicznych, cygar elektronicznych, cygaretek elektronicznych i fajek
elektrycznych; plyn do napelniania (plyn) do zastosowania w elektronicznych przyrzadach dla
palaczy i elektronicznych papierosach; wklady do napelniania papieroséw elektronicznych i do
uzytku w zwiazku ze sprzetem do elektronicznego palenia; atomizery i kartomizery do uzytku
w elektronicznych papierosach i sprzecie do elektronicznego palenia; urzadzenia do odparowywania
tytoniu, produktéw tytoniowych i zamiennikéw tytoniu; czesci i elementy papierosow
elektronicznych i sprzetu do palenia elektronicznego oraz urzadzen do odparowywania tytoniu,
wyrobéw tytoniowych i zamiennikdéw tytoniu; etui i pojemniki dopasowane specjalnie do wyzej
wymienionych towaréw; czesci i czesci zamienne do uprzednio wymienionych produktéw”.

Decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. ekspert odrzucil zgloszenie w odniesieniu do wszystkich
rozpatrywanych towaréw na tej podstawie, ze zgloszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru
odroézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

W dniu 3 marca 2014 r. skarzaca wniosta do EUIPO odwotanie od tej decyzji.

Decyzja z dnia 29 pazdziernika 2014 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza
EUIPO oddalita to odwolanie.

Izba Odwotawcza uznala, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw
nalezacych do szerokiego kregu odbiorcow i z konsumentéw nalezacych do wyspecjalizowanego kregu
odbiorcéw. Zauwazyla ona, ze zgloszone oznaczenie jest graficznym znakiem towarowym skladajacym
sie ze stowa ,mark” i cyfry 1. Wskazala, ze cyfra 1 odnosi si¢ co do ogélnej zasady do pierwszej lub
najlepszej pozycji w Kklasyfikacji, a wyraz ,mark” jest stowem angielskim, synonimem stowa
strademark”, czyli znaku towarowego. Z tego wzgledu wedtug Izby Odwolawczej zgloszone oznaczenie
stanowi odniesienie do okoliczno$ci, ze rozpatrywane towary znajduja si¢ na pierwszym miejscu
klasyfikacji marek papieroséw. Konfiguracja grafiki i koloréw, mianowicie kolor czarny dla wyrazu
»mark” i kolor czerwony dla cyfry 1, nie wystarcza zdaniem Izby do tego, by nada¢ zgloszonemu
oznaczeniu charakter odrézniajacy. Kolor czerwony sugeruje bowiem w jej opinii, ze towar jest
»numerem 1”. Ponadto kréj liter nie jest nietypowy. W rezultacie zgloszone oznaczenie pelni tylko
funkcje reklamowa i nie pozwala wyciagna¢ wniosku co do pochodzenia towaréw. Z tych wzgledow
Izba Odwotawcza stwierdzila, Ze nie moze ono zostac zarejestrowane.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi jako bezzasadnej;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

Po pierwsze, skarzaca podnosi, ze wyraz ,mark” nie jest opisowy. Twierdzi, ze w odniesieniu do jego
znaczenia jako znaku towarowego lub jako synonimu stowa angielskiego ,trademark” nienadanie
towarowi nazwy, lecz okreslenie go po prostu jako znaku towarowego, jest bardzo fantazyjne. Co
wiecej, wyraz ten mdglby takze zosta¢ zrozumiany jako ,oznakowanie” lub ,rysa” po niemiecku albo
jako skrét dawnej waluty niemieckiej. Ponadto wyraz ,,mark” odnosi si¢ w jezyku angielskim do bardzo
znanego imienia, a skarzaca przytacza pewna liczbe znanych przyktadéw tego imienia. Z tych wzgledéw
zdaniem skarzacej wyraz ten ma charakter odrézniajacy.

Skarzaca podnosi ponadto, ze EUIPO rejestrowal w przesztoici wyraz ,mark”, czasami w polaczeniu
z cyframi, w charakterze znaku towarowego.

Po drugie, skarzaca podnosi, ze cyfra 1 jest postrzegana jako wskazéwka o charakterze reklamowym
wylacznie w polaczeniu z rodzajnikiem okreslonym i wyrazem ,numer”. W niniejszym przypadku
z punktu widzenia przecietnego konsumenta zwykle polaczenie wyrazu ,mark” i cyfry 1 nie ma takiego
znaczenia.

Skarzaca zauwaza, ze EUIPO réwniez rejestrowal znaki towarowe zawierajace cyfre 1, takie jak znak
towarowy Bank One dla ustug bankowych i finansowych. Ponadto czyni ona odniesienie do orzeczenia
Bundespatentgericht (federalnego sadu patentowego, Niemcy).

Ponadto skarzaca twierdzi, ze wyraz ,mark” moze by¢ chroniony. W rezultacie nic nie uzasadnia, by
zwykle dodanie cyfry 1 moglo przeksztalci¢ go w okreslenie pozbawione charakteru odrézniajacego.

Mimo ze slogan reklamowy dla papieroséw marki Mark Adams No 1 brzmi ,Marka nr 17, skarzaca
utrzymuje, ze konsument nie postrzega tego sloganu w charakterze klasyfikacji w ten sposéb, ze chodzi
o najczesciej sprzedawana marke. Wrecz przeciwnie, zdaniem skarzacej przecietny konsument wie, ze
papierosy tej marki nie zajmuja pierwszego miejsca pod wzgledem sprzedazy na rynku.

W kazdym razie, nawet gdyby zgloszony znak towary byt interpretowany jako slogan reklamowy, nie
stanowiloby to wystarczajacego powodu, aby odmoéwi¢ mu wszelkiego charakteru odrdzniajacego
zgodnie z orzecznictwem. Skarzaca twierdzi, ze slogany reklamowe sa pozbawione charakteru
odroézniajacego, tylko gdy ich stosowanie dla rozpatrywanych débr i ustug jest powszechne i nie moga
one stuzy¢ jako wskazanie pochodzenia. Jednakze nie jest tak w niniejszym przypadku.

Po trzecie, skarzaca twierdzi, ze koncepcja graficzna zgloszonego znaku towarowego przyczynia sie do
wzmocnienia jego charakteru odrézniajacego. Jej zdaniem stosunkowo prosta konfiguracja graficzna
zgloszonego oznaczenia pozwala konsumentowi latwo je zapamieta¢ dla celow zidentyfikowania
pochodzenia towaréw. Co wiecej, okoliczno$¢, ze wyraz ,mark” jest zapisany malymi literami
w kolorze czarnym, a cyfra 1 jest uwydatniona za pomoca dwukrotnie wiekszego pisma w kolorze
czerwonym, stuzy temu, by podzieli¢ oznaczenie na dwa wizualnie odrebne elementy.

W $wietle powyzszego skarzaca podtrzymuje, ze zgloszone oznaczenie ma charakter odrézniajacy
w odniesieniu do débr nalezacych do klas 9 i 34.

EUIPO podwaza te argumenty jako bezzasadne.
EUIPO podnosi w szczegdlnosci, ze oznaczenie, ktére zwiera bezposrednio zachwalajace twierdzenie,

jest odrézniajace tylko wtedy, gdy mozna je takze postrzegac jako wskazanie pochodzenia, co nie ma
miejsca w niniejszym przypadku ze wzgledéw wyjasnionych w zaskarzonej decyzji. Dodaje, ze
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okolicznos¢, iz zgloszone oznaczenie moze mie¢ ewentualnie znaczenia inne niz tylko znaczenie
przyjete za podstawe zaskarzonej decyzji, nie jest rozstrzygajaca. Niejednoznaczno$¢ nie moze bowiem
sama w sobie nadawaé charakteru odrdzniajacego, jako ze juz jedno ze znaczenn moze uzasadniaé
odmowe rejestracji.

Ponadto EUIPO podnosi, ze konfiguracja graficzna oznaczenia nie prowadzi w niniejszym przypadku
do ustalenia charakteru odrézniajacego. Wedlug orzecznictwa rozstrzygajaca kwestia jest to, czy
z punktu widzenia przecietnego konsumenta elementy graficzne zmieniaja znaczenie znaku
towarowego dla rozpatrywanych towaréw. EUIPO uwaza, ze niniejszy przypadek jest poréwnywalny do
innych przypadkéw, w ktérych w orzecznictwie stwierdzono, iz konfiguracja graficzna nie moze miec¢
wplywu na ocene elementu stownego.

Wreszcie wczesniejsze rejestracje obejmujace wyraz ,mark” w polaczeniu z liczba nie sa poréwnywalne,
gdyz odrzucenie jest uzasadnione znaczeniem cyfry 1. Ponadto zgodno$¢ decyzji izb odwotawczych
z prawem nalezy ocenia¢ wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009, nie za§ na podstawie
wcze$niejszej praktyki decyzyjne;j.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie sa rejestrowane ,znaki towarowe, ktére
pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”. Ponadto art. 7 ust. 2 wspomnianego
rozporzadzenia przewiduje, ze ,ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy
rejestracji istnieja tylko w czesci [Unii Europejskiej]”.

Koncepcja lezaca u zrédia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 207/2009 jest zwiazana z podstawowa
funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy
mozliwo$ci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem towarowym [wyrok z dnia
21 stycznia 2011 r., BSH/OHIM (executive edition), T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 22].

Celem bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 jest zatem zapewnienie, by ten konsument lub ten koncowy odbiorca mégl odrézni¢ —
nie bedac narazonym na ryzyko wprowadzenia w blad — dany towar lub dana ustuge od towaréw lub
ustug majacych inne pochodzenie. Z tego wzgledu w rozumieniu tego przepisu charakter odrézniajacy
ma znak towarowy pozwalajacy na identyfikacje towaru lub ustugi, w odniesieniu do ktérych wniesiono
o rejestracje jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, i w efekcie na odréznienie takiego
towaru lub ustugi od towaréw i ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw (wyrok z dnia
21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 22).

Nie jest konieczne, aby znak towarowy zawieral dokladng informacje na temat tozsamo$ci wytwdrcy
towaru lub wykonawcy ustugi. Wystarczy, by znak towarowy pozwalal danemu kregowi odbiorcéw na
odréznienie towaru lub ustugi, ktére sa nim oznaczone, od towaréw i ustug o innym pochodzeniu
handlowym (wyrok z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany,
EU:T:2011:16, pkt 22).

Sa pozbawione charakteru odrézniajacego w rozumieniu wyzej wymienionego przepisu oznaczenia,
ktére nie sa zdolne do pelnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli identyfikowania
pochodzenia handlowego towaru lub ustugi w celu umozliwienia konsumentowi, ktéry nabywa towar
lub ustuge oznaczona znakiem towarowym, dokonania przy nastepnym zakupie tego samego wyboru,
jezeli do$wiadczenie okazalo sie pozytywne, lub tez odmiennego wyboru, jesli bylo ono negatywne
[wyrok z dnia 31 marca 2004 r., Fieldturf/OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...
PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, EU:T:2004:96, pkt 23].

Charakter odrézniajacy nalezy ocenia¢, po pierwsze, w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych

znak towarowy zostal zgloszony, a po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez wlasciwy
krag odbiorcéow wtlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych (wyrok z dnia
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31 marca 2004 r.,, LOOKS LIKE GRASS.... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, T-216/02,
EU:T:2004:96, pkt 26; z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany,
EU:T:2011:16, pkt 24).

Jesli chodzi o znaki towarowe skladajace si¢ z elementéw, ktére sa ponadto uzywane jako slogany
reklamowe, oznaczenia dotyczace jakosci lub wyrazenia zachecajace do zakupu towaréw lub uslug
oznaczonych tymi znakami, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze wzgledu na tego
rodzaju uzycie. Przy ocenie charakteru odrézniajacego takich znakéw towarowych nie nalezy stosowac
bardziej rygorystycznych kryteridw niz kryteria stosowane w przypadku innych oznaczen [wyroki:
z dnia 21 stycznia 2011 r., executive edition, T-310/08, niepublikowany, EU:T:2011:16, pkt 25; z dnia
12 lutego 2014 r., Oetker Nahrungsmittel/OHIM (La qualité est la meilleure des recettes), T-570/11,
niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 22].

Nie mozna wymagaé, by slogan reklamowy mial fantazyjny charakter czy nawet ukazywal wktad
wysitku twoérczego, ktéry spowodowalby efekt zaskoczenia, dzigki czemu tatwo by go bylo zapamietad,
aby wykazywal sie charakterem odrézniajacym [wyroki: z dnia 12 lutego 2014 r., La qualité est la
meilleure des recettes, T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 25; z dnia 29 stycznia 2015,
Blackrock/OHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD), T-59/14, niepublikowany, EU:T:2015:56,
pkt 22].

Ponadto sama okoliczno$¢, ze znak towarowy postrzegany jest przez dany krag odbiorcéw jako
sformulowanie reklamowe i Ze z uwagi na jego zachwalajacy charakter moglby zasadniczo zosta¢
przejety przez inne przedsiebiorstwa, nie wystarcza sama w sobie, aby uzna¢, ze znak ten jest
pozbawiony charakteru odrézniajacego (wyrok z dnia 12 lutego 2014 r., La qualité est la meilleure des
recettes, T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 26).

Zachwalajaca konotacja stownego znaku towarowego nie wyklucza, ze nadaje si¢ on mimo to do
zagwarantowania konsumentom pochodzenia towaréw lub uslug nim oznaczonych. W ten sposéb taki
znak towarowy moze by¢ postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcédw réwnoczesnie jako
sformulowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towaréw lub ustug. Wynika
z tego, ze o ile odbiorcy ci postrzegaja znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, to okolicznos¢, iz
jest on jednoczesnie, czy tez nawet w pierwszej kolejnosci, odbierany jako sformulowanie reklamowe,
nie ma wplywu na kwestie jego charakteru odrézniajacego (wyroki: z dnia 21 stycznia 2010 r.,
Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29 pkt 45; z dnia 12 lutego 2014 r., La qualité est la meilleure des
recettes, T-570/11, niepublikowany, EU:T:2014:72, pkt 27; z dnia 29 stycznia 2015 r., INVESTING FOR
A NEW WORLD, T-59/14, niepublikowany, EU:T:2015:56, pkt 24).

Innymi stowy, znak towarowy majacy posta¢ sloganu reklamowego nalezy uzna¢ za pozbawiony
odroézniajacego charakteru, jesli moze by¢ postrzegany przez wilasciwy krag odbiorcéw wylacznie jako
zwykle sformulowanie reklamowe. Taki znak towarowy trzeba natomiast uzna¢ za majacy charakter
odrodzniajacy, jezeli wlasciwy krag odbiorcéw bedzie mégt w nim dostrzec od razu, oprécz funkcji
reklamowej, takze wskazanie pochodzenia handlowego danych towaréw lub uslug [postanowienie
z dnia 12 czerwca 2014 r., Delphi Technologies/OHIM, C-448/13 P, niepublikowane, EU:C:2014:1746,
pkt 36; wyrok z dnia 24 listopada 2015 r., Intervog/OHIM (meet me), T-190/15, niepublikowany,
EU:T:2015:874, pkt 20].

Co sie tyczy oznaczen graficznych, w celu dokonania oceny charakteru odrézniajacego rozpatrywanego
oznaczenia nalezy zbada¢, czy elementy graficzne moga powodowaé, ze zgloszony znak towarowy
bedzie z punktu widzenia dostatecznie uwaznych przecietnych konsumentéw rézni¢ sie od zwyklego
postrzegania zastosowanych elementéw stownych (zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2015, meet
me, T-190/15, niepublikowany, EU:T:2015:874, pkt 30).

Niniejsza skarge nalezy rozpatrze¢ wlasnie w swietle tych zasad.
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Co sie tyczy oznaczonych towaréw, chodzi tu o towary na bazie tytoniu i papierosy elektroniczne oraz
o powiazane towary nalezace do klas 9 i 34.

W  odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcéw Izba Odwolawcza uznala, czemu skarzaca nie
zaprzeczyla, ze chodzi tu, po pierwsze, o szeroki krag odbiorcéw, a po drugie, o wyspecjalizowany krag
odbiorcéw. Uwzgledniajac, ze zgloszony znak towarowy skfada sie z wyrazu ,mark”, ktéry moze by¢
zrozumiany przez odbiorcéw angielskojezycznych, Izba Odwolawcza stusznie wziela pod uwage ten
krag odbiorcéw i nie byla zobowigzana do wziecia pod uwage takze innego kregu odbiorcéw.

Co sie tyczy zgloszonego oznaczenia, argumenty skarzacej mozna stre$ci¢ w istocie nastepujaco. Po
pierwsze, wyraz ,mark” moze mie¢ kilka znaczen i z tego wzgledu nie mozna uznal, ze jest
pozbawiony charakteru odrézniajacego. Po drugie, cyfra 1 nie jest postrzegana sama w sobie jako
wskazéwka reklamowa. Nawet gdyby zgloszone oznaczenie interpretowaé jako slogan reklamowy,
mialoby ono charakter odrézniajacy. Po trzecie, charakter odrézniajacy jest wzmocniony koncepcja
graficzng oznaczenia.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze okolicznos¢, iz wyraz ,mark” moze mie¢ kilka znaczen, nie jest
rozstrzygajaca. Skarzaca nie kwestionuje, Ze jedno z tych znaczen to znak towarowy. Sad uwaza
w ramach calo$ciowej oceny zgloszonego znaku towarowego, ze ten znak towarowy ma w sposéb
oczywisty i zasadniczo wydzwiek zachwalajacy i promocyjny w odniesieniu do rozpatrywanych
towaréow. Znak ten sugeruje zasadniczo wlasciwemu kregowi odbiorcéow, ze chodzi tu ,marke
numer 1” w odniesieniu do towaréw objetych zgloszeniem. Poza przekazem reklamowym, zgodnie
z ktérym zgloszony znak towarowy jest ,numerem 1”7, wlasciwy krag odbiorcéw nie dostrzeze w nim
jakiegokolwiek wskazania pochodzenia handlowego tychze towaréw.

Wydzwiek zachwalajacy lub promocyjny zgloszonego znaku towarowego, natychmiast postrzegany
i rozumiany jako taki przez wlasciwy krag odbiorcéw, przestania jakiekolwiek wskazanie pochodzenia
handlowego danych towaréw, tak ze wspomniany znak towarowy nie zostanie zapamu;tany przez
wlasciwy krag odbiorcéw ]ako wskazanie pochodzenia. Nalezy przypommec, ze zgodnie
z orzecznictwem okoliczno$¢, iz zgloszony znak towarowy moze mie¢ kilka znaczen, niekoniecznie
sama oznacza, ze ma on charakter odrézniajacy, jedli jest postrzegany od razu przez wiasciwy krag
odbiorcéw jako przestanie reklamowe, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych
towaréow lub uslug [wyrok z dnia 8 pazdziernika 2015 r., Société des produits Nestlé/OHIM
(NOURISHING PERSONAL HEALTH), T-336/14, niepublikowany, EU:T:2015:770, pkt 41]. Nawet
jesli okoliczno$¢, ze zgloszony znak towarowy moze mie¢ kilka znaczen, stanowi jedna z cech
charakterystycznych mogacych nada¢ oznaczeniu w zasadzie charakter odrézniajacy, nie jest ona
czynnikiem rozstrzygajacym dla celéw ustalenia wspomnianego charakteru odrdzniajacego (wyrok
z dnia 29 stycznia 2015 r., INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, niepublikowany,
EU:T:2015:56, pkt 38).

Wynika stad, ze zgloszony znak towarowy stanowi raczej slogan reklamowy bez wymaganego
minimalnego charakteru odrézniajacego niz wskazanie pochodzenia handlowego towaréw. Z tego
wzgledu nie mozna kwestionowa¢ dokonanej przez Izbe Odwotawcza oceny, zgodnie z ktéra znak ten
nie zawiera jako taki elementu mogacego nada¢ mu charakter odrézniajacy.

Co sie tyczy znaczenia elementéw graficznych, Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze elementy graficzne
maja prosty charakter i nie zmieniaja w zaden sposéb oceny elementu stownego zgloszonego znaku
towarowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze polaczenie koloréw czarnego dla wyrazu oraz czerwonego dla
cyfry, slabo odrézniajacy krdj pisma oraz réznica wielkosci miedzy wyrazem a cyfra sa tak malo
charakterystyczne, ze nie nadaja one zadnego charakteru odrézniajacego calemu zgloszonemu znakowi
towarowemu. Wspomniane elementy nie wykazuja bowiem zadnej cechy, w szczegélnosci w zakresie

ECLLEU:T:2016:287 7



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

WYROK SADU - SPRAWA T-32/15
GRE/EUIPO (MARKI1)

fantazyjnosci lub sposobu, w jaki zostaly polaczone, pozwalajacej wspomnianemu znakowi
towarowemu na pelnienie jego podstawowej funkcji w stosunku do towaréw objetych zgloszeniem do
rejestracji.

Wreszcie nalezy takze oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym podejscie Izby Odwotawczej stoi
w sprzecznosci z wczesniejszymi rejestracjami kilku podobnych oznaczenn w charakterze unijnych lub
krajowych znakéw towarowych.

Nalezy przypomnie¢, ze EUIPO jest zobowiazany wykonywa¢ swe kompetencje w zgodzie z ogélnymi
zasadami prawa Unii, takimi jak zasada réwnego traktowania i zasada dobrej administracji (wyrok
z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 73).

Ze wzgledu na te dwie ostatnie zasady EUIPO musi przy rozpatrywaniu zgloszenia unijnego znaku
towarowego bra¢ pod uwage decyzje wydane juz w odniesieniu do podobnych zgloszen i ze szczegdlna
uwaga rozwazy¢, czy w danym przypadku rozstrzygniecie winno brzmie¢ podobnie (wyrok z dnia
10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 74).

Niemniej jednak zasady réwnego traktowania i dobrej administracji musza pozostawal w zgodzie
z przestrzeganiem zgodno$ci z prawem (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza
Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 75).

W konsekwencji osoba, ktéra wystapita o rejestracje oznaczenia w charakterze znaku towarowego, nie
moze powolywac sie z korzyscia dla siebie na niezgodne z prawem dzialanie na rzecz innej osoby
w celu uzyskania identycznej decyzji (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza
Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 76).

W pozostatym zakresie ze wzgledéw pewnosci prawa i wlasnie dobrej administracji kazde zgloszenie do
rejestracji musi zostaé rozpatrzone w sposéb dokladny i kompletny, tak aby unikna¢ nieprawidtowego
rejestrowania znakéw towarowych. Owo badanie musi mie¢ miejsce w kazdym konkretnym
przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zalezy bowiem od specyficznych kryteriow,
ktére znajduja zastosowanie w kontekscie stanu faktycznego danej sprawy i stuza weryfikacji, czy dane
oznaczenie nie jest objete podstawa odmowy rejestracji (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja
Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 77).

W niniejszej sprawie okazalo si¢, ze w przeciwienistwie do tego, jak moglto by¢ w przypadku niektérych
wczesniejszych zgloszen oznaczen, rozpatrywane zgloszenie napotkalo na przeszkode w postaci jednej
z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

Z uwagi na brak charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego skarzaca nie moze w tych
okoliczno$ciach skutecznie powolywaé sie na wczesniejsze decyzje EUIPO, jak slusznie stwierdzifa Izba
Odwotawcza w zaskarzonej decyzji.

Co wiecej, nalezy stwierdzi¢, ze jak utrzymuje EUIPO, zgloszony znak towarowy nie jest poréwnywalny
z oznaczeniami tworzonymi przez polaczenie wyrazu ,mark” i innych liczb, takich jak 10 lub 11, lub
cyfr rzymskich, takich jak V czy VII. W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ argument dotyczacy
naruszenia zasady rownego traktowania, ktéra wymaga, by poréwnywalne sytuacje nie byly traktowane
w rézny sposéb i by rézne sytuacje nie byly traktowane w identyczny sposéb, chyba ze takie
traktowanie jest obiektywnie uzasadnione.

Co sie tyczy przywolanego przez skarzaca orzeczenia Bundespatentgericht (federalnego sadu
patentowego), nalezy zauwazy¢, ze nie moze ono jako takie warunkowal oceny niniejszej sprawy.
System znakéw towarowych w Unii Europejskiej jest bowiem systemem autonomicznym, ktéry tworza
uregulowania stanowiace pewna calo$¢, zmierzajaca do osiagniecia szczegdlnych celéw, a jego
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stosowanie jest niezalezne od wszystkich systeméw krajowych. Z tego wzgledu EUIPO i ewentualnie
sady Unii nie sa zwiazane orzeczeniami wydanymi w panstwach czlonkowskich [wyrok z dnia 15 maja
2014 r., Katjes Fassin/OHIM (Yoghurt-Gums), T-366/12, niepublikowany, EU:T:2014:256, pkt 28].

W $wietle powyzszych rozwazan jedyny zarzut podniesiony przez skarzaca nalezy oddali¢ jako
bezzasadny.

W przedmiocie kosztéw
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy zgodnie
z zadaniem EUIPO orzec, Ze pokrywa ona wlasne koszty oraz koszty poniesione przez EUIPO.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (szésta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH pokrywa wlasne koszty oraz koszty
poniesione przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO).

Frimodt Nielsen Dehousse Collins
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 maja 2016 r.

Podpisy
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