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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
z dnia 13 wrze$nia 2018 r.!

Sprawa C-194/17 P

Georgios Pandalis
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie nr 207/2009 — Postepowanie
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku — Stowny unijny znak towarowy CYSTUS —
Rzeczywiste uzywanie — Charakter opisowy znaku towarowego — Dodatki do Zywno$ci
nieprzeznaczone do celéw medycznych — Dyrektywa 2002/46/WE

I. Wprowadzenie

1. W rozporzadzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej® przewidziany jest przypadek, ze
zarejestrowany znak towarowy nie posiada odrézniajacego charakteru, lecz postrzegany jest tylko jako
opis. Wéwczas zgodnie z art. 52 tego rozporzadzenia na wniosek znak towarowy moze zostac
uniewazniony, chociaz w zasadzie w ogdle nie powinien byl zosta¢ zarejestrowany. Oprécz tego
zgodnie z art. 51 wspomnianego rozporzadzenia moze zostaé stwierdzone wygasniecie prawa
wlasciciela znaku towarowego, w przypadku gdy znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany
w okresie pieciu lat. Niniejsze postepowanie dotyczy pytania, jakie skutki ma opisowy charakter znaku
towarowego dla wykazania rzeczywistego uzywania.

2. Zaréwno Izba Odwotlawcza EUIPO, jak i Sad oparly si¢ na tym, ze z powodu swojego opisowego
charakteru znak towarowy nie byl uzywany w charakterze znaku towarowego, i wywiodly z tego
wygasniecie prawa do znaku. Argument wlasciciela znaku towarowego opiera sie na tym, ze przez to
doszlo do obejscia postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku.

3. Ponadto pojawia sie¢ pytanie, czy sporny znak towarowy byl uzywany dla wlasciwych produktéw,
mianowicie dla dodatkéw do zywno$ci nieprzeznaczonych do celéw medycznych. W tym kontekscie
znaczenie ma dyrektywa 2002/46/WE® majaca zastosowanie do tych produktéw.

Jezyk oryginatu: niemiecki.

2 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1),
w brzmieniu aktu dotyczacego warunkéw przystapienia Republiki Chorwacji oraz dostosowan w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiajacym Europejska Wspélnote Energii Atomowej (Dz.U. 2012, L 112, s. 21); zastapione
nastepnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1.)

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do suplementéw zywno$ciowych (Dz.U. 2002, L 183, s. 51).
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II. Ramy prawne

A. Rozporzgdzenie nr 207/2009
4. Artykul 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 zawiera bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji:

»1. Nie s3 rejestrowane:

[...]

c) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie
do oznaczania rodzaju, jako$ci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wtasciwo$ci towaréw lub ustug”.

5. Artykul 51 rozporzadzenia nr 207/2009 reguluje wygasniecie prawa do znaku:

»1. Wygasniecie prawa wlasciciela unijnego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do
Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii
w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i [...] nie istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania; jednakze zadna osoba nie moze wystepowac z roszczeniem
w celu stwierdzenia wygasniecia praw wtasciciela do unijnego znaku towarowego, w przypadku gdy
w okresie miedzy uplywem piecioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia
wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku towarowego zostalo rozpoczete lub wznowione; jednakze
rozpoczecie lub wznowienie uzywania znaku w okresie trzech miesiecy przed zlozeniem wniosku
lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynajacym si¢ po uplywie nieprzerwanego okresu pieciu lat
nieuzywania, nie jest uwzgledniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczecia lub
wznowienia uzywania znaku maja miejsce dopiero wéwczas, gdy wlasciciel znaku dowiedziat sie, ze
wniosek lub roszczenie wzajemne moga by¢ wniesione;

[...]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygasniecia praw istnieja jedynie w odniesieniu do
niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych unijny znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie
wygasniecie prawa wlasciciela jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.

6. Artykul 75 rozporzadzenia nr 207/2009 przypomina o obowigzku uzasadnienia i prawie do bycia
wystuchanym:

»Decyzje Urzedu zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje opieraja si¢ wylacznie na
przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwos¢
przedstawiania swoich uwag”.

B. Dyrektywa 2002/46

7. Suplementy zywno$ciowe sa przedmiotem dyrektywy 2002/46. Artykul 2 lit. a) tej dyrektywy
definiuje je jako: ,$rodki spozywcze, ktérych celem jest uzupelnienie normalnej diety i ktére sa
skoncentrowanym zrédlem substancji odzywczych lub innych substancji wykazujacych efekt odzywczy
lub fizjologiczny, pojedynczych lub zlozonych, sprzedawanych w postaci dawek, a mianowicie
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w postaci kapsulek, pastylek, tabletek, pigutek i w innych podobnych formach, jak réwniez w postaci
saszetek z proszkiem, ampulek z plynem, butelek z kroplomierzem i w tym podobnych postaciach
plynéw lub proszkéw przeznaczonych do przyjmowania w niewielkich odmierzanych ilosciach
jednostkowych”.

8. Artykul 6 dyrektywy 2002/46 zawiera wymogi dotyczace etykietowania:

»1. Do celéw art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/13/WE nazwa, pod jaka sprzedaje si¢ produkty objete
niniejsza dyrektywa, brzmi »suplementy Zywnos$ciowe«.

2. Etykietowanie, prezentacja i reklama nie moga przypisywa¢ suplementom zywno$ciowym
wlasciwosci zapobiegawczych, leczniczych lub uzdrawiajacych choroby ludzkie lub odnosi¢ sie do
takich wtasciwosci.

3. Bez uszczerbku dla przepiséw dyrektywy 2000/13/WE etykietowanie zawiera nastepujace dane
szczegblowe:

a) nazwy kategorii substancji odzywczych lub substancji charakteryzujacych dany produkt, lub
wskazdwke odnosnie do charakteru tych substancji odzywczych lub odno$nych substancji;

b) porcje produktu zalecang do dziennego spozycia,
c) ostrzezenie o nieprzekraczaniu podanej zalecanej dawki dziennej,

d) informacje, Zze suplementy zywno$ciowe nie powinny by¢ stosowane jako substytut zréznicowanej

diety,

e) informacje, ze produkty te musza by¢ przechowywane w miejscu niedostepnym dla matych dzieci”.

II1. Okolicznosci powstania sporu oraz przebieg postepowania przed EUIPO i Sadem

9. Georgios Pandalis jest wlascicielem unijnego znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie
stowne CYSTUS. EUIPO zarejestrowalo go w dniu 5 stycznia 2004 r. Zgloszenia dokonano miedzy
innymi dla ,dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do celéw medycznych” w klasie 30
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

A. Postepowanie przed EUIPO i decyzja Izby Odwolawczej

10. W dniu 3 wrze$nia 2013 r. spétka LR Health & Beauty Systems GmbH zlozyta na podstawie art. 51
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia (UE) nr 2017/1001] wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku CYSTUS.
Swéj wniosek uzasadnila tym, Ze znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w nieprzerwanym
okresie pieciu lat.

11. Na rozprawie na pytanie Trybunalu G. Pandalis i spétka LR Health & Beauty Systems wyjasnili, ze
w odniesieniu do znaku towarowego CYSTUS toczy sie takze postepowanie w sprawie uniewaznienia
prawa znaku. Opiera si¢ ono na tym, ze znak towarowy jest opisowy. EUIPO zawiesilo to
postepowanie do zakonczenia niniejszego postepowania.
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12. Decyzja z dnia 12 wrze$nia 2014 r. Wydzial Uniewazniert EUIPO rozpoznal wniosek o stwierdzenie
wygasniecia. Stwierdzil on wygasniecie prawa do znaku dla czesci zarejestrowanych towaréw, w tym
takze dla nalezacych do klasy 30 klasyfikacji nicejskiej ,,dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do
celéow medycznych”.

13. Decyzja z dnia 30 pazdziernika 2015 r. Pierwsza Izba Odwotawcza oddalita odwotanie G. Pandalisa
od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

14. Izba Odwotawcza oparta swoja decyzje na dwdch kluczowych argumentach.

15. Po pierwsze, G. Pandalis nie uzywal stowa ,Cystus” jako unijnego znaku towarowego, lecz jako
opisu swoich towaréw, aby wskazaé, ze jako istotny skladnik zawieraja one ekstrakty z gatunku roslin
Cistus incanus L. Do stwierdzenia uzywania w charakterze unijnego znaku towarowego nie wystarczy,
ze towary zostaly opatrzone oznaczeniem CYSTUS zamiast ,,Cistus” i ze cze$ciowo uzywany byl symbol

®”

»" . Juz tylko z tego powodu nalezalo stwierdzi¢ wygasniecie prawa do znaku.
16. Po drugie, zdaniem Izby Odwotawczej G. Pandalis nie udowodnil rzeczywistego uzywania znaku

towarowego dla nalezacych do klasy 30 ,dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do celéw
medycznych”, poniewaz ich wyglad nie odpowiada wymogom dyrektywy 2002/46.

B. Wyrok Sadu

17. W dniu 14 stycznia 2016 r. G. Pandalis wniésl skarge do Sadu na sporng decyzje Izby
Odwotawczej. Zaskarzonym wyrokiem z dnia 14 lutego 2017 r. Sad oddalil skarge.

IV. Postepowanie odwolawcze i Zadania stron

18. Pismem, ktére wplyneto w dniu 14 kwietnia 2017 r., D. Pandalis zlozyt odwotanie od wyroku sadu.
19. Wnosi on o:

1) uchylenie wyroku Sadu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie T-15/16 dotyczacego postepowania
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do unijnego znaku towarowego nr 001273119 ,,Cystus”;

2) stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 30 pazdziernika
2015 r., sprawa R 2839/2014-1, dotyczacej postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia
prawa do unijnego znaku towarowego nr 001273119 ,,Cystus”;

3) stwierdzenie niewaznosci decyzji Wydzialu Uniewaznien* z dnia 12 wrze$nia 2014 r. przyjetej
w ramach postgpowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku 8374 C w zakresie, w jakim
uniewazniono w niej prawo do unijnego znaku towarowego nr 001273119 ,Cystus” w odniesieniu
do ,dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do celéw medycznych”, nalezacych do klasy 30;

4) oddalenie zlozonego przez spotke LR Health & Beauty Systems wniosku o uniewaznienie prawa do
unijnego znaku towarowego nr 001273119 ,Cystus” w postepowaniu przed Wydzialem
Uniewaznien i Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO zakresie, w jakim wniosek ten dotyczy
»dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do celéw medycznych”, nalezacych do klasy 30;

5) obcigzenie Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej kosztami postepowania.

4 Ten przypis nie dotyczy wersji polskiej.
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20. EUIPO i spétka LR Health & Beauty Systems wnosza kazdorazowo o:
1) oddalenie odwotania oraz
2) obciazenie wnoszacego odwolanie kosztami postgpowania.

21. Strony przedstawily uwagi na piSmie oraz uwagi ustne na rozprawie w dniu 20 czerwca 2018 r.

V. Ocena prawna

22. Georgios Pandalis uzasadnil zaskarzenie wyroku Sadu trzema zarzutami. Zarzut pierwszy dotyczy
zaklasyfikowania towaréw oznaczonych znakiem towarowym CYSTUS do grupy ,dodatkéw do
zywnosci nieprzeznaczonych do celéw medycznych” (o tym blizej w $rédtytule B), zarzut drugi dotyczy
pytania, czy G. Pandalis uzywal znaku CYSTUS przy oznaczaniu towaréw w charakterze znaku
towarowego (o tym blizej w $rédtytule C), a zarzut trzeci odnosi sie do prawa do bycia wystuchanym
w postepowaniu przed EUIPO (o tym blizej w $rédtytule D). Najpierw wskazana jest jednak uwaga
wstepna dotyczaca dwodch pierwszych zarzutéw odwolania.

A. Uwaga wstepna

23. Dla okre$lenia znaczenia dwéch pierwszych zarzutéw odwotania nalezy przypomnie¢, ze EUIPO
oparlo stwierdzenie wygasniecia do spornego znaku na tym, ze znak ten nie byl rzeczywiscie uzywany
grupy towaréw, dla ktérych zostat zarejestrowany.

24. Izba Odwolawcza stwierdzita w tym zakresie, ze po pierwsze, stowo ,,Cystus” bylo uzywane nie jako
znak towarowy, lecz tylko w sposéb opisowy, a po drugie, ze zZaden z towaréw wskazanych przez
G. Pandalisa nie stanowi ,dodatku do zywnos$ci nieprzeznaczonych do celéw medycznych”. Sporna
decyzja miala zatem podwdjne oparcie, to znaczy, ze celem kazdego z obydwu ciggéw
argumentacyjnych jest pefne uzasadnienie decyzji.

25. Sad w zaskarzonym wyroku nie zbadal jednak w sposéb wyczerpujacy, czy zarzuty G. Pandalisa
kwestionuja oba ciagi argumentacyjne.

26. Sad ograniczyt sie raczej do stwierdzenia, ze dla czeéci wskazanych towaréw, mianowicie ,Pilots
Friend Immunizer®”, ,Immun44® Saft” (,sok Immun44°”) i ,Immund44® Kapseln” (,kapsulki
Immun44®”), jak réwniez ,innych towaréw, w przypadku ktérych slowo »Cystus« bylo uzywane
wylacznie w wyrazeniach »Cystus 52« lub »Cystus 052«, z symbolem »°« lub bez tego symbolu”, stowo
»Cystus” byto uzywane nie jako znak towarowy, lecz w sposéb opisowy. Georgios Pandalis kwestionuje
to stwierdzenie w ramach swojego zarzutu drugiego.

27. Natomiast w przypadku uzywania w odniesieniu do innej czeéci towaréw, mianowicie pastylek do
ssania, pastylek na gardlo, wywaru, plynu do plukania gardla i tabletek antyinfekcyjnych, Sad orzekl,
ze tego uzywania nie mozna traktowac jako uzywania ,dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do
celéw medycznych”. To rozstrzygniecie jest przedmiotem pierwszego zarzutu odwolania.

28. Zatem aby odwotanie G. Pandalisa okazalo si¢ skuteczne, wystarczy, by uwzgledniony zostat tylko
jeden z powyzszych zarzutéw, i to w odniesieniu do choc¢by jednego ze wskazanych towaréw.
Woéwczas nalezaloby zbadaé, czy uzywanie znaku towarowego CYSTUS dla tych towaréw wystarcza
dla uznania rzeczywistego uzywania.

ECLILEU:C:2018:725 5



OPINIA J. KOKOTT — sprawa C-194/17 P
PanpALIS/EUIPO

B. Zarzut pierwszy — brak ,,dodatkow do zZywnosci nieprzeznaczonych do celow medycznych”

29. W ramach zarzutu pierwszego G. Pandalis kwestionuje pkt 54-59 zaskarzonego wyroku.
W punktach tych Sad orzekl, ze Izba Odwotawcza EUIPO slusznie stwierdzila, iz G. Pandalis nie
wykazal, ze towary: pastylki do ssania, pastylki na gardlo, wywar, plyn do plukania gardla i tabletki
antyinfekcyjne, ktére oznaczal on znakiem towarowym CYSTUS, sa ,dodatkami do zywnosci
nieprzeznaczonymi do celéw medycznych”.

30. Po pierwsze, G. Pandalis kwestionuje bledne zastosowanie przez Sad przepiséw dyrektywy 2002/46
w odniesieniu do dodatkéw do zywnosci, i po drugie, podnosi braki w uzasadnieniu.

1. W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego — pojecie dodatkéw do zZywnosci

31. Georgios Pandalis opiera pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego na podnoszonym przezen naruszeniu
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. Podnosi on, ze przy ocenie, czy okreslone towary
stanowig dodatki do Zywnosci nieprzeznaczone do celéw medycznych w rozumieniu kategorii towaréw
z punktu widzenia prawa znakéw towarowych, Sad powinien byl odwola¢ sie¢ wylacznie do definicji
suplementéw zywnosciowych zgodnie z art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/46, a nie do wymogéw art. 6 tej
dyrektywy dotyczacych etykietowania suplementéw zywnosciowych.

32. To twierdzenie nie uwzglednia jednak funkcji definicji w dyrektywie 2002/46. Nie sluzy ona
rozgraniczeniu kategorii towaréw z punktu widzenia prawa znakéw towarowych, lecz wylacznie
wskazuje zakres zastosowania dyrektywy, wlacznie z przepisami dotyczacymi etykietowania.

33. Dla kategorii towaréw z punktu widzenia prawa znakéw towarowych znaczenie ma natomiast
wyglad suplementéw zywnosciowych ksztaltowany przez przepisy dotyczace etykietowania. Ow wyglad
bowiem jest miarodajny dla tego, do jakiej kategorii towaréw konsumenci przyporzadkuja dany towar.

34. Okolicznos¢, ze sporne produkty nie byly zgodne z przepisami prawa Unii dotyczacymi
etykietowania suplementéw zywnosciowych, stanowi zatem wazna oznake, ze towary te nie beda
uznawane za dodatki do zywnosci.

35. Kwestig oceny stanu faktycznego jest, czy odstepstwu od przepiséw dotyczacych etykietowania
nalezy przypisa¢ dostateczna wage, aby moéc stwierdzi¢, ze towary nie sa ,dodatkami do zywnosci
nieprzeznaczonymi do celéw medycznych”.

36. To samo dotyczy znaczenia, jakie Sad przypisal okoliczno$ciom, ze dla spornych towaréw istnieje
centralny numer farmaceutyczny, ze sa sprzedawane w aptekach i dystrybuowane ze wskazaniem, iz
chronia przed grypa i przezigbieniem oraz pomagaja przy zapaleniu jamy ustnej i gardta.

37. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze odwotanie zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE i art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej jest ograniczone do kwestii prawnych.
Wylacznie Sad jest wlasciwy do dokonania ustalent i oceny istotnych okolicznosci faktycznych oraz
oceny dowodéw. Ocena tych okolicznoéci stanu faktycznego oraz dowoddéw nie stanowi zatem,
z wyjatkiem przypadkéw ich przeinaczenia, kwestii prawnej, ktéra jako taka jest poddana kontroli
Trybunatu w postepowaniu odwotawczym°.

5 Wyroki: z dnia 7 pazdziernika 2004 r., Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, pkt 39); z dnia 17 lipca 2014 r., Reber/OHIM
(C-141/13 P, EU:C:2014:2089, pkt 35); z dnia 26 lipca 2017 r., Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602,
pkt 34).
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38. Georgios Pandalis zarzuca Sadowi natomiast, ze w pkt 59 zaskarzonego wyroku przeinaczyl on
okolicznosci faktyczne w odniesieniu do tabletek do ssania ,Cystus”, poniewaz owe tabletki nie byly
opatrzone wskazang wzmianka dotyczaca korzystnego wplywu na zdrowie. Taki zarzut jest
dopuszczalny w postepowaniu odwotawczym.

39. Jak stusznie jednak wskazuje EUIPO, zarzut ten opiera si¢ na blednym rozumieniu zaskarzonego
wyroku. W pkt 59 Sad nie stwierdzil bowiem, Ze tabletki do ssania ,Cystus” sa dystrybuowane z ta
wzmianka, lecz potwierdzil ocene dowodéw dokonang przez Izbe Odwotawcza. Izba Odwotawcza
zauwazyta jednak, ze 6w towar byl dystrybuowany bez tej wzmianki, i uwzglednila to w swojej ocenie®.

40. Cze$¢ pierwsza zarzutu pierwszego nalezy zatem cze$ciowo odrzuci¢ jako niedopuszczalng,
a w pozostalym zakresie oddali¢ jako bezzasadna.

2. W przedmiocie drugiej czesci pierwszego zarzutu — braki w uzasadnieniu
41. W ramach drugiej czesci zarzutu pierwszego G. Pandalis podnosi braki w uzasadnieniu.

42. Pierwszy brak polega na tym, ze Sad nie dokonal stwierdzenia odno$nie do tego, do jakiej kategorii
nalezy zaklasyfikowac jego towary.

43. Georgios Pandalis pomija jednak przedmiot niniejszego sporu. W niniejszej sprawie chodzi
wylacznie o to, czy mdgl on wykazaé rzeczywiste uzywanie znaku towarowego CYSTUS dla
»dodatkéw do zywnosci nieprzeznaczonych do celéw medycznych”. Bez znaczenia dla tej kwestii jest
to, do jakiej innej kategorii nalezy przypisac jego towary.

44. Ponadto G. Pandalis podnosi, ze z zaskarzonego wyroku nie wynika, dlaczego Sad w ramach
swojego badania zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie
przeprowadzil zréznicowanego badania, czy przedmiotowy znak towarowy Unii Europejskiej
w odniesieniu do tabletek do ssania ,Cystus” byt uzywany dla ,dodatkéw do zywnosci
nieprzeznaczonych do celéw medycznych”.

45. Decydujace jest jednak w tym wzgledzie takze to, ze Sad — stosunkowo ogélnie — przyjal ocene
Izby Odwotawczej w tym zakresie, poniewaz w ten sposéb Sad odpiera jednocze$nie, co najmniej
domyslnie, zarzuty G. Pandalisa w odniesieniu do tego towaru.

46. Cze$¢ druga zarzutu pierwszego nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadna.

C. W przedmiocie zarzutu drugiego — uzywanie w charakterze znaku towarowego

47. W ramach zarzutu drugiego G. Pandalis zarzuca Sadowi, ze ten w pkt 43 i 46 zaskarzonego wyroku
zaklasyfikowal bedacy przedmiotem sporu unijny znak towarowy CYSTUS ogélnie jako wskazéwke
opisowa stanowigca okreslenie rosliny ,Cistus” (czystek), bez odniesienia si¢ do konkretnego sposobu
uzywania znaku towarowego. Jest to kolejny btad prawny przy zastosowaniu art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, gdyz zdaniem G. Pandalisa uzywanie znaku towarowego nalezalo uznac za
rzeczywiste. Ponadto zawarte w tych punktach uzasadnienie jest wewnetrznie sprzeczne.

48. W tym wzgledzie nalezy najpierw odnie$¢ sie¢ do rozwazan Sadu w pkt 46 zaskarzonego wyroku,
ktére rzeczywiscie na pierwszy rzut oka wydaja si¢ naruszaé prawo, a nastepnie do jego pozostalych
rozwazan dotyczacych tego zarzutu.

6 Punkt 57 spornej decyzji.
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1. Odnosnie do pkt 46 zaskarzonego wyroku — opisowy charakter znaku towarowego CYSTUS

49. W pkt 46 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze Izba Odwotawcza prawidlowo mogla przyjaé, ze
wlasciwy krag odbiorcéw postrzega stowo ,Cystus” jako wskazéwke opisowa stanowiaca okreslenie
ro$liny ,Cistus” (czystek), a nie jako unijny znak towarowy, bez rozstrzygania o istnieniu bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

50. Georgios Pandalis stusznie podnosi wbrew temu stwierdzeniu, ze owe rozwazania, rozpatrywane
odrebnie, sa wewnetrznie sprzeczne. Jezeli bowiem wtasciwy krag odbiorcéw postrzega znak towarowy
tylko jako opisowy, uzywanie w charakterze znaku towarowego jest wykluczone. Tym samym -
niezaleznie od odmiennego twierdzenia Sadu - istnialaby jednoczesnie bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

51. Ponadto to stwierdzenie budzi watpliwosci dlatego, ze uprzedza wynik postepowania w sprawie
o uniewaznienie w ramach postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku. Na
pierwszy rzut oka byloby to sprzeczne z wyrokiem Formula One Licensing/OHIM. Zgodnie z tym
wyrokiem w postepowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgloszonego unijnego znaku towarowego
w odniesieniu do oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym chronionym w jednym z panistw
czlonkowskich nie mozna stwierdzi¢ bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, takiej jak brak
charakteru odrézniajacego. Uznanie oznaczenia za opisowe lub rodzajowe byloby jednak réwnoznaczne
z zanegowaniem charakteru odrézniajacego tego oznaczenia’.

52. Zastosowaniu tego orzecznictwa do niniejszego przypadku mozna wprawdzie zarzuci¢, ze Trybunat
opiera sie na tym, ze ani EUIPO, ani Sad nie s3 uprawnione do kontroli krajowego znaku towarowego®.
W odniesieniu do bedacego przedmiotem sporu unijnego znaku towarowego istnialyby jednak
kompetencje instytucjonalne — nalezaloby je tylko wykonywaé¢ w innym postepowaniu.

53. Trybunal wychodzi jednak takze z zalozenia, ze rozporzadzenie w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej przypisuje wczesniejszemu znakowi towarowemu w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
pewien stopie charakteru odrézniajacego’. Te my$l mozna bez problemu przenie$¢ na badanie
rzeczywistego uzywania zarejestrowanego unijnego znaku towarowego.

54. Ostatecznie w niniejszej sprawie kwestia ta moze jednak pozostaé bez rozstrzygniecia.

55. W pkt 47 zaskarzonego wyroku Sad precyzuje bowiem, co rzeczywiscie chce stwierdzi¢ za pomoca
nieszczesnego sformulowania w pkt 46. I tak, Sad nie odmawia stowu ,Cystus” jakiegokolwiek
charakteru odrézniajgcego, co miatoby miejsce w przypadku stowa wyltacznie opisowego'’, ale
przyznaje mu charakter co najmniej sfabo odrézniajgcy. Powyzsze odpowiada zatem wymogom

wskazanego orzecznictwa .

56. Taka wykladnia dopuszcza takze stwierdzenie Sadu, ze Izba Odwotawcza nie wypowiedziala sie
w przedmiocie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

57. Tym samym zarzuty G. Pandalisa dotyczace pkt 46 zaskarzonego wyroku opieraja si¢ na blednej
interpretacji — w rzeczy samej niejednoznacznych — rozwazan Sadu.

7 Wyrok z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 41).

8 Wyroki: z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 40, 44, 45); z dnia 8 listopada 2016 r.,
BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 66); postanowienia: z dnia 30 maja 2013 r., Wohlfahrt/OHIM (C-357/12 P, EU:C:2013:356,
pkt 46); z dnia 16 pazdziernika 2013 r., medi/OHIM (C-410/12 P, EU:C:2013:702, pkt 34).

9 Wyrok z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 46, 47).
10 Wyrok z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 41).

11 Wyroki: z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 47); z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO
(C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 67).
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2. W przedmiocie pozostatych rozwazan — ocena rzeczywistego uzywania znaku towarowego CYSTUS

58. Takze w pozostalym zakresie argumenty G. Pandalisa dotyczace zarzutu drugiego zasadniczo
opieraja sie na wybidrczej i zatem blednej interpretacji oceny odpowiedniego zarzutu przez Sad,
wlacznie z kwestionowanymi punktami wyroku.

59. Po pierwsze bowiem, jak juz zostalo powiedziane, Sad nie stwierdzil ogélnie, ze znak towarowy
CYSTUS moze by¢ uzywany wylacznie opisowo. Uznany przez Sad staby charakter odrézniajacy
oznacza raczej, ze znak ten moze w zasadzie by¢ uzywany w charakterze znaku towarowego, czyli ze
zdaniem Sadu mozna go uzywaé w taki sposdb, ze konsument bedzie go postrzegal jako wskazanie
pochodzenia towaru, a nie wyltacznie jako opis jego sktadnikéw.

60. Po drugie, jak wskazuje takze sp6tka LR Health & Beauty Systems, z pkt 37 i zdan
wprowadzajacych pkt 43 zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad w pkt 39-48 tego wyroku ocenil
faktyczne uzywanie slowa ,Cystus” na opakowaniach produktéw ,Pilots Friend Immunizer®”,
»Immun44® Saft” i ,Immun44° Kapseln”.

61. Po trzecie, Sad potwierdzil przy tym wniosek Izby Odwotawczej, ze owo uzywanie bylo opisowe,
a zatem nie spelnialo wymogoéw uzywania w charakterze znaku towarowego.

62. Ta argumentacja wspiera stwierdzenie, ze w odniesieniu do tych trzech towaréw G. Pandalis nie
uzywal rzeczywiscie znaku towarowego CYSTUS.

63. Przy badaniu kwestii, czy uzywanie znaku towarowego jest rzeczywiste, nalezy bowiem uwzglednia¢
wszelkie okolicznos$ci pozwalajace na ustalenie, czy znak towarowy jest faktycznie wykorzystywany
handlowo, w szczegdlnosci w spos6b uznawany w danym sektorze gospodarczym za uzasadniony dla
zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla chronionych tym znakiem towaréw lub ustug*.

64. Uzywanie moze przy tym zosta¢ uznane za rzeczywiste tylko wdéwczas, gdy jest ono zgodne
z podstawowa funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi czy konicowemu
odbiorcy, ze towar lub ustuga oznaczone danym znakiem towarowym pochodza z okreslonego
przedsiebiorstwa, poprzez umozliwienie mu — bez ryzyka wprowadzenia w blad — odrdznienia tego
towaru lub ustugi od towaréw i ustug majacych inne pochodzenie handlowe .

65. Stosownie do tego nie kazde uzywanie znaku towarowego musi nastepowaé w zgodzie z funkcja
wskazania pochodzenia'. Nie kazde wykorzystanie handlowe musi tez byé automatycznie
zaklasyfikowane jako rzeczywiste uzywanie danego znaku towarowego'. Co wiecej, znak towarowy
moze by¢ uzywany réwniez zgodnie z innymi jego funkcjami, takimi jak funkcja polegajaca na
gwarantowaniu jakosci towaru lub wustugi czy tez funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub
reklamowa '°.

66. Tak wiec tylko na podstawie oceny stanu faktycznego mozna stwierdzi¢, jak w indywidualnym
przypadku byl uzywany znak towarowy. Jak jednak wskazano powyzej, jest to wylaczone spod kontroli
w ramach postepowania odwotawczego.

12 Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 38).

13 Wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 36); z dnia 9 grudnia 2008 r., Verein Radetzky-Orden (C-442/07,
EU:C:2008:696, pkt 13).

14 Postanowienie z dnia 20 maja 2014 r., Reber Holding/OHIM (C-414/13 P, EU:C:2014:812, pkt 54).
15 Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r., Reber/OHIM (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, pkt 32).
16 Wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gozze Frottierweberei i Gozze (C-689/15, EU:C:2017:434, pkt 42, 45).

ECLILEU:C:2018:725 9



OPINIA J. KOKOTT — sprawa C-194/17 P
PanpALIS/EUIPO

3. W przedmiocie uwzglednienia dalszych towaréw

67. Dotychczasowym rozwazaniom mozna by zarzuci¢, ze Sad w pkt 50 zaskarzonego wyroku
stwierdza, iz nie mozna uzna¢ uzywania znaku towarowego CYSTUS w odniesieniu do ,innych
towaréw, w przypadku ktérych stowo »Cystus« bylo uzywane wylacznie w wyrazeniach »Cystus 52«
lub »Cystus 052«, z symbolem »°« lub bez tego symbolu”. Tym samym Sad rozszerza swoja ocene
poza trzy wskazane towary.

68. Sad uzasadnia jednak to stwierdzenie w pkt 47 zaskarzonego wyroku.

69. W punkcie tym Sad omawia kwestie, czy uzywanie stowa ,Cystus” w slowach ,Cystus 052"
i ,Cystus 52” nalezy uznaé¢ za uzywanie znaku towarowego CYSTUS. W tym wzgledzie za dowdd
rzeczywistego uzywania znaku towarowego zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009 uwazany jest takze dowdd, ze znak towarowy byl uzywany w postaci rézniacej sie
w elementach, ktére nie zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostat
zarejestrowany.

70. Sad odrzucil jednak taka mozliwo$¢ w przypadku wskazanego uzywania z powodu stabo
odrézniajacego charakteru stowa ,Cystus”. Taki sposéb uzywania pozwala bowiem na wyrazne
wzmocnienie odrézniajacego charakteru znaku towarowego, co wbrew art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 mialoby wplyw na charakter odrézniajacy. Ponadto powyzsze uzasadnienie
odpowiada orzecznictwu Trybunatu dotyczacemu uzywania znakéw towarowych jako elementu innych
znakéw towarowych V.

71. Rozwazania Sadu w pkt 47 i 50 zaskarzonego wyroku — niezakwestionowane przez G. Pandalisa —

maja zatem inny przedmiot niz podwazone pkt 43 i 46 tego wyroku. Pierwsze ze wspomnianych
rozwazan nie neguja zatem oceny zarzutu drugiego.

4. Whniosek wstepny

72. Zarzut drugi jest zatem czesciowo — o ile zmierza do ponownej oceny stanu faktycznego —
niedopuszczalny, a w pozostalym zakresie bezzasadny.

D. Trzeci zarzut — prawo do bycia wystuchanym

73. W ramach zarzutu trzeciego G. Pandalis podnosi, ze w pkt 23-25 zaskarzonego wyroku Sad
blednie zastosowal art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009.

74. Georgios Pandalis wskazuje, ze Izba Odwotawcza faktycznie stwierdzila, iz znak towarowy CYSTUS
jest opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Jego zdaniem nie mial on
mozliwosci sie do tego odnies¢.

75. Sad stwierdzil natomiast w pkt 24 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza nie wypowiedziata sie
co do istnienia bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, zatem takze odno$nie do art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009.

76. Jezeli stwierdzenie Sadu jest stuszne, nie bylo zatem powodu, aby EUIPO wysluchalo G. Pandalisa

odnosnie do tego, czy znak towarowy CYSTUS jest opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009.

17 Wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r., Klement/EUIPO (C-642/15 P, EU:C:2016:918, pkt 29).
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77. Z tego zarzutu w sposéb domyslny wynika zatem zarzut blednego przedstawienia przez Sad
uzasadnienia Izby Odwolawczej, co stanowiloby naruszenie prawa, poniewaz sady Unii w zadnym
przypadku nie moga zastapi¢ wlasnym uzasadnieniem uzasadnienia sporzadzonego przez autora
zaskarzonego aktu'’.

78. Jak juz wyjasnitem w innej sprawie, zostaje przez to odzwierciedlony kasacyjny charakter skargi
o stwierdzenie niewazno$ci. Poza obszarem zastosowania nieograniczonego prawa orzekania
(art. 261 TFUE) sad Unii nie moze poprawiaé zaskarzonego aktu, lecz jedynie stwierdzi¢ jego
niewazno$¢, jezeli — oraz w zakresie, w jakim — skarga o stwierdzenie niewazno$ci jest zasadna
(art. 264 akapit pierwszy TFUE). Na odpowiednich instytucjach, organach i pozostalych jednostkach
Unii ciazy pdzniej obowiazek podjecia odpowiednich dziatain bedacych konsekwencja wyroku
stwierdzajacego niewazno$¢ (art. 266 akapit pierwszy TFUE) ",

79. Sad moze wprawdzie zgodnie z art. 65 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie tylko stwierdzi¢
niewazno$¢ spornej decyzji, lecz takze ja zmieni¢, jednak nadane Sadowi uprawnienia reformatoryjne
nie skutkuja przyznaniem mu uprawnienia do zastgpienia wlasna ocena oceny dokonanej przez Izbe
Odwotawcza EUIPO, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie ktérej wspomniana Izba
Odwotawcza nie przedstawita jeszcze swojego stanowiska ™.

80. Izba Odwolawcza w pkt 32 spornej decyzji stwierdzila, ,ze naukowa nazwa rodzajowa rosliny
stanowi nie tylko nazwe rodzaju roélin {i tym samym jest w szerszym znaczeniu nazwa produktu badz
wskazowka opisowa w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) [rozporzadzenia nr 207/2009]}, lecz takze opisuje
towary, ktérych istotny skladnik jest produkowany z roslin tego rodzaju”.

81. Ponadto zgodnie z pkt 34 spornej decyzji dodanie symbolu ,*” ,nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze
[G. Pandalis] ostatecznie komunikuje w swojej reklamie nabycie prawa do znaku towarowego
w odniesieniu do wskazéwki opisowej [...]".

82. Rzeczywiscie, jest logiczne, Ze rozwazania te mozna rozumie¢ w ten sposéb, iz Izba Odwotawcza
stwierdza, ze znak towarowy CYSTUS jest opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009.

83. Taka wykladnia nie jest jednak obowigzkowa.

84. I tak, Izba Odwotawcza kwalifikuje swoje stwierdzenie w pkt 32 spornej decyzji w ten sposéb, ze
nazwa rodzajowa w ,szerokim znaczeniu” jest wskazéwka opisowa w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009. To implikuje jednak, ze tylko stowo bedace opisowe sensu stricto spelnia
takze obligatoryjnie wymogi wskazanej normy i stosowny znak towarowy powinien zostac
uniewazniony.

85. Ponadto rozwazania w pkt 34 spornej decyzji zawieraja raczej nie stwierdzenie Izby Odwolawczej
dotyczace znaczenia uzycia symbolu ,°”, lecz interpretacje komunikacji wtasciciela znaku towarowego.

86. Tym samym dokonana przez Sad interpretacja spornej decyzji jest jeszcze dopuszczalna i nie
mozna stwierdzi¢, ze Sad w sposéb niedopuszczalny zastapil swoim wlasnym uzasadnieniem
uzasadnienie Izby Odwotawczej.

18 Wyroki: z dnia 27 stycznia 2000 r., DIR International Film i in./Komisja (C-164/98 P, EU:C:2000:48, pkt 38, 48); z dnia 21 stycznia 2016 r., Galp
Energia Espana i in./Komisja (C-603/13 P, EU:C:2016:38, pkt 73).

19 Moja opinia w sprawie Frucona Kosice/Komisja (C-73/11 P, EU:C:2012:535, pkt 92, 93).

20 Wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72); z dnia 21 lipca 2016 r., Apple and Pear Australia i Star Fruits
Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:582, pkt 67).
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87. W rezultacie gtéwne argumenty G. Pandalisa dotyczace trzeciego zarzutu odwotlania takze nalezy
oddali¢. Jako ze zgodnie z mozliwymi do przyjecia ustaleniami Sadu Izba Odwolawcza nie
wypowiedziala sie co do istnienia bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009, G. Pandalis nie musial zosta¢ wystuchany w tym przedmiocie.

88. Zarzut trzeci jest zatem bezzasadny.

VI. Koszty

89. Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem, jezeli odwotanie jest
bezzasadne, Trybunal rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania,
majacym zastosowanie do postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu,
kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

90. Poniewaz EUIPO i spétka LR Health & Beauty Systems wniosly o obciazenie G. Pandalisa kosztami
postepowania, a ten ostatni przegral sprawe, nalezy obciazy¢ go kosztami postepowania ™.

VII. Wnioski
91. Proponuje zatem, aby Trybunatl orzekl, co nastepuje:
1) Odwotanie zostaje w czesci odrzucone, a w pozostalym zakresie oddalone.

2) Georgios Pandalis zostaje obcigzony kosztami postepowania.

21 Zobacz wyroki: z dnia 26 lipca 2017 r., Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, pkt 65); z dnia
19 kwietnia 2018 r., Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, EU:C:2018:269, pkt 71).

12 ECLILEU:C:2018:725
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