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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 6 grudnia 2018 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasno$¢ intelektualna — Prawo znakéw towarowych — Dyrektywa
2008/95/WE — Artykul 3 ust. 1 lit. c) — Podstawy uniewaznienia — Stowny znak towarowy skladajacy
sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ do oznaczania cech towaru lub ustugi —
Pozostalte cechy towaru lub ustugi — Urzadzenie do wytwarzania towaru — Slowny znak towarowy
tworzony przez oznaczenie wskazujace towary winiarskie i nazwe geograficzna stanowiaca element
sfowny nazwy wlasciciela znaku towarowego

W sprawie C-629/17
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Supremo Tribunal de Justica (sad najwyzszy, Portugalia)
postanowieniem z dnia 28 wrze$nia 2017 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 18 pazdziernika
2017 r., w postepowaniu:
J. Portugal Ramos Vinhos SA
przeciwko
Adega Cooperativa de Borba CRL,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w skladzie: M. Vilaras (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, wiceprezes, pelniaca
obowiazki sedziego czwartej izby, D. Svaby, S. Rodin i N. Picarra, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 pazdziernika
2018 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:
— w imieniu J. Portugal Ramos Vinhos SA przez J.P. de Oliveire Vaza Mirande de Souse, advogado,
— w imieniu Adega Cooperativa de Borba CRL przez C. de Almeide Carvalho, advogada,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez P. Coste de Oliveire i E. Gippiniego Fourniera, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: portugalski.
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podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299,
s. 25).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy spétka J. Portugal Ramos Vinhos SA
a spétka Adega Cooperativa de Borba CRL dotyczacego powddztwa o uniewaznienie, w szczegdlnosci,
prawa do znaku towarowego ,adegaborba.pt”, ktérego wlascicielem jest Adega Cooperativa de Borba
CRL.

Ramy prawne

Prawo Unii

Artykut 2 dyrektywy 2008/95, zatytulowany ,,Oznaczenia, z ktérych moze sklada¢ sie znak towarowy”,
stanowi:

»Znak towarowy moze sklada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegé6lnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw
ub i wan, warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaj bznianie towaréw lub ustu
lub ich opakowan, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub ust
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

Artykul 3 tej dyrektywy, zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji’,
stanowi w ust. 1:

»Nie sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, moga zosta¢ uznane za niewazne
[uniewaznione]:

[...]
b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;
c) znaki towarowe, ktdre skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie

do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci [cech] towaréw lub uslug;

”»
eee]| o
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Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajacego wspdlna organizacje rynkéw produktéw rolnych oraz uchylajacego
rozporzadzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
(Dz.U. 2013, L 347, s. 671):

»Wniosek o rejestracje znaku towarowego, ktéry zawiera chronionga nazwe pochodzenia lub chronione
oznaczenie geograficzne lub skfada si¢ z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia
geograficznego, ktdére nie sa zgodne ze specyfikacja danego produktu, lub ktérych stosowanie podlega
art. 103 ust. 2, i ktére dotycza produktu nalezacego do jednej z kategorii wymienionych w zalaczniku
VII czes¢ II:

a) jest odrzucany, jezeli zlozenie wniosku o rejestracje znaku towarowego nastapito po dacie
przedlozenia Komisji wniosku o ochrone nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
i nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne zostaly nastepnie objete ochrong; lub

b) zostaje uznany za niewazny”.

Prawo portugalskie

Artykut 223 Cédigo da Propriedade Industrial (kodeksu wlasnosci przemystowej, zwanego dalej ,,CPI”),
zatytutowany ,,Wyjatki”, ma nastepujace brzmienie:

»1. Nie spelniaja przestanek wskazanych w poprzednim artykule:

a) znaki towarowe, ktére sa pozbawione charakteru odrézniajacego;

[...]

c) oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie ze wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania
rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, okresu lub sposobu
produkgji towaru lub $§wiadczenia ustugi, lub innych cech towaréw lub uslug;

[...]

3. Na wniosek zglaszajacego lub wnoszacego sprzeciw Instituto Nacional da Propriedade Industrial
[krajowy instytut wlasnosci przemystowej, Portugalia] wskazuje, w zaswiadczeniu o dokonaniu
zgloszenia znaku towarowego, elementy skladajace sie na znak towarowy, co do ktérych zgtaszajacy
nie dysponuje prawem do wylacznego uzywania”.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

W 2012 r. skarzaca w postepowaniu gtéwnym, J. Portugal Ramos Vinhos, wniosta powddztwo
o uniewaznienie praw do licznych krajowych znakéw towarowych stanowiacych wlasnos¢ Adega
Cooperativa de Borba, w tym do znaku tworzonego przez oznaczenie stowne ,adegaborba.pt”, ktérym
oznaczono towary winiarskie.

Powddztwo to oddalil w pierwszej instancji Tribunal da Propriedade Intelectual (sad ds. wlasnosci

przemystowej, Portugalia), a w postepowaniu apelacyjnym Tribunal da Relagcdo de Lisboa (sad
apelacyjny w Lizbonie, Portugalia).
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Obydwa te sady orzekly, ze oznaczenie stowne ,adegaborba.pt”’, gdy przyjmuje je producent z regionu
Borba (Portugalia), tak jak w niniejszym wypadku, nie jest objete zakresem stosowania art. 223 ust. 1
lit. ¢) CPL. W szczegdlnosci Tribunal da Relagdo de Lisboa (sad apelacyjny w Lizbonie) stwierdzil, ze
termin ,adega” stanowi termin odrézniajagcy w branzy win, oznaczajacy wina pochodzace od
producentéw nalezacych do spétdzielni Adega Cooperativa de Borba.

J. Portugal Ramos Vinhos wniosta skarge kasacyjna na wyrok wydany przez Tribunal da Relagdo de
Lisboa (sad apelacyjny w Lizbonie) przed sad odsyfajacy, a mianowicie Supremo Tribunal de Justica
(sad najwyzszy, Portugalia). Ten ostatni sad uscislil, Ze rozpatrywany przezen spér dotyczy jedynie
oznaczenia stownego ,adegaborba.pt”, ktérego charakter odrézniajacy nalezy zbadac.

Supremo Tribunal de Justica (sad najwyzszy) podkresla, ze ten znak towarowy jest uzywany przez
osobe prawng, a mianowicie Adega Cooperativa de Borba, ktérej nazwa obejmuje zatem termin ,
adega’.

Ponadto sad odsylajacy wskazuje, ze art. 223 ust. 1 lit. ¢) CPI zawiera odniesienie do wskazéwek
istotnych dla wskazania ,sposobu produkcji” towaru, podczas gdy art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
2008/95 nie odnosi si¢ wyraznie do ,sposobu produkcji”, lecz do ,innych wiasciwosci [cech]” towardw,
jakie mozna uznaé za opisowe w odniesieniu do tych towardéw.

W tym wzgledzie sad odsytajacy dazy do ustalenia, czy termin ,adega” (,piwnica”), gdy jest on uzywany
w dziedzinie towaréw winiarskich, moze zosta¢ uznany za termin czysto opisowy, poniewaz odnosi sie
on do sposobu produkcji tych towarédw, czy tez zawiera on odniesienie do zwyklej cechy
wspomnianych towaréw, ktéra nalezy doda¢ do cech wyraznie okreslonych w dyrektywie 2008/95.

W tych okoliczno$ciach Supremo Tribunal de Justica (sad najwyzszy) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrdci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy zawarte w art. [3] ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 wyrazenie »wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie
do oznaczania [...] innych wlasciwo$ci towaréw lub ustug«, gdy jest ono stosowane w kontekscie oceny
dopuszczalnosci rejestracji oznaczen lub wskazéwek, ktére zamierza sie przyja¢ w celu oznaczenia
towaréw winiarskich, nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze obejmuje ono jakiekolwiek odniesienie
w wyrazeniu stownym przyjetym jako znak towarowy, ktére zawiera chroniona nazwe geograficzna
jako oznaczenie pochodzenia wina, do terminu »adega« (piwnica winiarska), jako do wyrazu
powszechnie uzywanego w celu wskazania urzadzenn i pomieszczen, w ktérych zachodzi proces
wytwarzania takiego rodzaju towaréw, w wyrazeniu slownym przyjetym jako znak towarowy,
w wypadkach gdy ten termin (adega) jest jednym z szeregu elementéw stownych skiadajacych sie na
nazwe osoby prawnej, ktéra dokonuje zgloszenia znaku towarowego?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez zadane pytanie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
2008/95 powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, ze nalezy odméwié rejestracji znaku towarowego
tworzonego przez oznaczenie stowne takie jak rozpatrywane w postepowaniu gléwnym, oznaczajace
towary winiarskie i obejmujace nazwe geograficzna, gdy oznaczenie to zawiera w szczegélnosci termin,
ktéry, po pierwsze, jest powszechnie uzywany w celu wskazania urzadzen lub pomieszczen, w ktérych
sa wytwarzane takie towary, oraz po drugie, jest takze jednym z elementéw stownych skfadajacych sie
na nazwe osoby prawnej dokonujacej zgloszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

Trybunal orzek! juz w odniesieniu do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), ze art. 3 ust. 1
lit. ¢) tej dyrektywy, ktérego brzmienie jest w istocie identyczne z brzmieniem art. 3 ust. 1 lit. ¢)
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dyrektywy 2008/95, realizuje cel zwigzany z interesem ogélnym wymagajacy, by oznaczenia lub
wskazowki opisowe dotyczace kategorii towaréw lub ustug, dla ktérych dokonano zgloszenia, mogly
by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich, w tym jako znaki wspélne lub w ramach znakéw ztozonych
lub graficznych (wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97,
EU:C:1999:230, pkt 25; a takze z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 52).

Trybunal dokonat takze wykladni art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec.
w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ktérego brzmienie jest takze, w istocie, identyczne
z brzmieniem art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, w ten sposéb, ze okre§lonymi w tym przepisie
oznaczeniami i wskazéwkami sga zatem jedynie te oznaczenia i wskazéwki, ktére moga sluzy¢,
w ramach zwyklego uzywania z punktu widzenia konsumenta, do okreslenia — albo bezposrednio, albo
poprzez wymienienie jednej z istotnych cech — towaru lub ustugi, co do ktérych dokonano zgloszenia
(wyrok z dnia 20 wrze$nia 2001 r., Procter & Gamble/OHIM, C-383/99 P, EU:C:2001:461, pkt 39).

Poprzez uzycie w art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 okreslen ,rodzaj, jakos¢, ilos¢, przeznaczenie,
warto$¢, pochodzenie geograficzne lub czas produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub inne
wlasciwosci [cechy] towaréw lub ustug” prawodawca Unii, po pierwsze, wskazal za$, ze wszystkie te
okreslenia nalezy rozumie¢ jako cechy towaréw lub ustug, oraz po drugie, uscislil, Zze wykaz ten nie jest
wyczerpujacy, poniewaz mozna uwzgledni¢ takze wszelka inna ceche towaréw lub uslug (zob. podobnie
wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139,
pkt 49; z dnia 10 lipca 2014 r., BSH/OHIM, C-126/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2065, pkt 20).

W tym wzgledzie dokonany przez prawodawce wybér terminu ,wlasciwos¢” podkresla fakt, ze
oznaczeniami objetymi omawianym przepisem sa tylko te, ktére stuza do okreslania z tatwoscia
rozpoznawanej przez zainteresowany krag odbiorcéw cechy towaréw lub ustug, dla ktérych wystapiono
o rejestracje (zob. podobnie wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM,
C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 50; z dnia 10 lipca 2014 r., BSH/OHIM, C-126/13 P, niepublikowany,
EU:C:2014:2065, pkt 21).

W konsekwencji mozna odrzuci¢ zgloszenie danego oznaczenia do rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy 2008/95 jedynie wtedy, gdy mozna racjonalnie zalozy¢, iz bedzie ono faktycznie
postrzegane przez zainteresowane kregi jako opis wspomnianych cech (zob. podobnie wyrok z dnia
10 lipca 2014 r., BSH/OHIM, C-126/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2065, pkt 22).

Jak potwierdzono to na rozprawie, na ktérej wystuchano wystapien stron, rozpatrywany
w postepowaniu gltéwnym termin ,adega” obejmuje dwa sposoby pojmowania go w jezyku
portugalskim. Pierwszy odpowiada podziemnemu pomieszczeniu, w ktérym przechowuje sie
w szczeg6lnosci wino. Drugi odnosi si¢ do pomieszczen lub urzadzen, w ktérych sa wytwarzane towary
winiarskie, takie jak wino.

W zakresie, w jakim dany termin, w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postepowaniu gléwnym, odnosi
sie do miejsca wytwarzania towaru, takiego jak wino, lub do urzadzenia, w ktérym wytwarza si¢ to
wino, termin ten stanowi co do zasady wskazanie mogace sluzy¢ do oznaczania cechy tego towaru —
fatwo rozpoznawalnej przez zainteresowane kregi.

Zasadniczo bowiem takie kregi beda postrzegaé¢ termin ,adega” jako odniesienie do urzadzenia,
w ktérym wytwarza sie i przechowuje wino, i, w konsekwencji, jako odniesienie do cech tego towaru —
tak jak czynia to te kregi w odniesieniu do pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji
wspomnianego towaru, wskazanych przykladowo w art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95.

A zatem termin oznaczajacy takie urzadzenie stanowi ceche tego towaru i jest objety zakresem
stosowania tego przepisu. Nalezy uzna¢ go zatem za opisowy w stosunku do oznaczonego nim towaru.

ECLIL:EU:C:2018:988 5
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Z powyzszego wynika, ze gdy oznaczenie sluzace do oznaczania towaru laczy dwa elementy slowne,
czyli termin opisowy i nazwe geograficzna — taka jak ,Borba” w niniejszym wypadku, odnoszaca sie do
pochodzenia geograficznego tego towaru, takze opisujacego ten towar — oznaczenie skladajace sie
z tych dwoch elementéw slownych nalezy uzna¢ za majace charakter opisowy i, jako takie,
pozbawione charakteru odrdzniajacego.

Okoliczno$¢, ze — przy zalozeniu, iz ja wykazano — taka nazwa geograficzna stanowi chroniona nazwe
pochodzenia zgodnie z rozporzadzeniem nr 1308/2013, nie moze wcale podwazy¢ takiego sposobu
wykladni, poniewaz jak wynika z art. 102 tego rozporzadzenia, w istocie taka chroniona nazwa
pochodzenia nie moze zosta¢ zarejestrowana jako znak towarowy.

Ponadto fakt, ze termin stuzacy do oznaczania miejsca wytwarzania towaru lub urzadzenia, w ktérym
ten towar jest wytwarzany, stanowi cze$¢ réznych elementéw stownych nazwy osoby prawnej, nie jest
istotny dla celéw badania charakteru opisowego tego terminu — majac na wzgledzie okolicznos$¢, ze
takie badanie jest przeprowadzane w stosunku do towaru, dla ktérego dokonano zgloszenia znaku
towarowego, a takze w odniesieniu do sposobu postrzegania tego znaku przez zainteresowane kregi
(zob. podobnie wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86,
pkt 75; z dnia 12 lipca 2012 r., Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 24).

Z wszystkich powyzszych rozwazan wynika, ze na zadane pytanie nalezy udzieli¢ nastepujacej
odpowiedzi: art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, ze
nalezy odmoéwié rejestracji znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie slowne takie jak
rozpatrywane w postepowaniu gléwnym, oznaczajace towary winiarskie i obejmujace nazwe
geograficzna, gdy oznaczenie to zawiera w szczegdlnosci termin, ktéry, po pierwsze, jest powszechnie
uzywany w celu wskazania urzadzen lub pomieszczen, w ktérych sa wytwarzane takie towary, oraz po
drugie, jest takze jednym z elementéw slownych skladajacych sie na nazwe osoby prawnej dokonujacej
zgloszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Artykul 3 wust. 1 lit. c¢) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéow towarowych powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, Ze nalezy
odmowi¢ rejestracji znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie slowne takie jak
rozpatrywane w postepowaniu gléwnym, oznaczajace towary winiarskie i obejmujace nazwe
geograficzna, gdy oznaczenie to zawiera w szczegllnosci termin, ktory, po pierwsze, jest
powszechnie uzywany w celu wskazania urzadzen lub pomieszczen, w ktérych sa wytwarzane
takie towary, oraz po drugie, jest takze jednym z elementéw slownych skladajacych si¢ na nazwe
osoby prawnej dokonujacej zgloszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

Podpisy
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