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CVRIA Zbidr Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
z dnia 17 pazdziernika 2019 r.'

Sprawa C-766/18 P

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)

Odwotanie — Unijny znak towarowy — Znak wspélny — Oznaczenie geograficzne —
Charakter odrdzniajacy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Wniosek o rejestracje graficznego
znaku towarowego zawierajacego stowo BBQLOUMI — Oddalenie sprzeciwu

I. Wprowadzenie

1. Od 2014 r. toczy si¢ postepowanie w sprawie ustanowienia chronionej nazwy pochodzenia, poprzez
ktora zastrzezono by na rzecz cypryjskich producentéw uzywanie nazwy Halloumi na oznaczenie sera,
ale do tej pory nie zostalo ono zakoniczone przez Komisje®. Jednocze$nie Cypr i inne podmioty prébuja
zapobiega¢ uzywaniu nazwy Halloumi jako znaku towarowego przez okreslone przedsigbiorstwa®.

2. W niniejszej sprawie Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi (fundacja na rzecz ochrony tradycyjnego cypryjskiego sera o nazwie Halloumi, Cypr; zwana
dalej ,Fundacjy”) zarejestrowata nazwe HALLOUMI jako unijny znak wspdlny odnoszacy sie do sera.
Obecnie, powolujac sie na ten znak towarowy, usiluje przeszkodzi¢ bulgarskiemu przedsigbiorstwu
w uzyskaniu, réowniez dla sera, graficznego znaku towarowego zawierajacego stowo BBQLOUMI
Wedlug informacji udzielonych przez Fundacje przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (zwanym dalej ,EUIPO”) oraz przed Sadem tocza si¢ kolejne postepowania oparte na
wspomnianym znaku wspdlnym, przy czym Trybunal Sprawiedliwosci rozstrzygnal juz prawomocnie
pierwsza sprawe na niekorzy$¢ Fundacji®.

Jezyk oryginalu: niemiecki.

2 Publikacja wniosku o rejestracje zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie
systeméw  jako$ci  produktéow  rolnych i = $rodkéw  spozywczych  (Dz.U. 2015, C 246, s. 9). Zobacz réwniez
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationld=12050, a takze komunikat prasowy Komisji IP/15/5448 z dnia
28 lipca 2015 r., ,Szczegblny rodzaj cypryjskiego sera »XaM\ovpu« (Halloumi) / »Hellim« ma otrzymac¢ status chronionej nazwy pochodzenia”
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5448 en.htm).

3 Zobacz na przyklad wyroki Sadu: z dnia 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHIM — Garmo (HELLIM)
(T-534/10, EU:T:2012:292); z dnia 7 pazdziernika 2015 r., Cypr/OHIM (XAAAOYMI i HALLOUMI) (T-292/14 i T-293/14, EU:T:2015:752);
z dnia 13 lipca 2018 r., Cypr/EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482); a takze Cypr/EUIPO — POA (COWBOYS
HALLOUMI) (T-847/16, niepublikowany, EU:T:2018:481); z dnia 25 wrzesnia 2018 r., Cypr/EUIPO — M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-384/17,
niepublikowany, EU:T:2018:593); z dnia 23 listopada 2018 r., Cypr/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, niepublikowany,
EU:T:2018:835).

4 Postanowienie z dnia 21 marca 2013 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHIM (C-393/12 P, niepublikowane,
EU:C:2013:207).
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3. Dotychczasowe starania Fundacji podejmowane w niniejszym postepowaniu konczyly sie
niepowodzeniem, poniewaz EUIPO i Sad wychodza z zalozenia, ze nazwa HALLOUMI ma jedynie
stabo odrdzniajacy charakter, poniewaz opisuje wskazany ser. W zwigzku z tym ich zdaniem
w kontek$cie uzywania nazwy BBQLOUMI, pomimo pewnego podobienstwa, nie nalezy sie obawiac,
ze wlasciwy krag odbiorcéw skojarzy ja z producentami zrzeszonymi w ramach Fundacji.

4. Fundacja uwaza jednak, ze znak wspdlny powinien by¢ objety wzmocniong ochrong, ktdrej Sad nie
uwzglednil w wystarczajacym stopniu.

II. Ramy prawne

5. Motyw 6ésmy rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych® dotyczy funkcji wskazania
pochodzenia:

»Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegélnosci ma mu zapewnic
funkcje wskazania pochodzenia, powinna by¢ calkowita w przypadku identycznosci miedzy znakiem
i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. Ochrona powinna mie¢ zastosowanie réwniez do
przypadkéw podobienstwa miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. Pojecie
podobienistwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw,
w szczegblnosci rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku, mogacego powstaé¢ skojarzenia ze
znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobienistwa miedzy znakiem towarowym
i oznaczeniem, miedzy okreslonymi towarami lub ustugami, powinno stanowié szczegdlny warunek dla
takiej ochrony”.

6. Artykut 4 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych okresla zasadnicze wymogi dotyczace
znaku towarowego:

»Wspdlnotowy znak towarowy moze skladac si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢
w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu
towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub
ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

7. Artykul 7 ust. 1 lit. ¢) i d) rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych zakazuje rejestracji znakéw
opisowych:

»Nie s3 rejestrowane:

a) [...]
b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

¢) znaki towarowe, ktdre skladaja si¢ wytacznie 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 towaréw lub ustug;

d) znaki towarowe, ktére skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére weszly do jezyka
potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1),
zmienione zalacznikiem III pkt 2.I. do aktu dotyczacego warunkéw przystapienia Republiki Chorwacji oraz dostosowann w Traktacie o Unii
Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiajacym Europejska Wspdlnote Energii Atomowej (Dz.U. 2012,
L 112, s. 41), obecnie zastapione 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).
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e) [...]".

8. Podstawa sprzeciwu oparta na prawdopodobienistwie wprowadzenia w blad wynika z art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry dotyczy wzglednych
podstaw odmowy rejestracji:

»1) W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczes$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

a) [...]

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczes$niejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia
z wczesniejszym znakiem towarowym”.

9. Artykut 65 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych okresla kompetencje sadéw Unii
w odniesieniu do skarg opartych na tym rozporzadzeniu:

»Irybunal Sprawiedliwo$ci ma wlasciwos¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany zaskarzanej
decyzji”.

10. Artykul 66 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych zezwala na zglaszanie znakéw
wspoélnych:

»1 Wspdlnotowy znak wspélny jest wspélnotowym znakiem towarowym, ktdéry okreslony jako taki
w momencie zgloszenia pozwala odréznia¢ towary lub uslugi czlonkéw organizacji, ktéra jest
wlascicielem znaku, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. Organizacje wytworcow,
producentéw, ustugodawcéw lub handlowcéw, ktére na mocy regulujacych je ustawodawstw posiadaja
zdolno$¢ w swoim wlasnym imieniu do nabywania praw i obowiazkéw wszelkiego rodzaju, zawierania
uméw lub dokonywania innych czynnosci prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak réwniez
osoby prawne regulowane prawem publicznym moga zgtaszaé wspdlnotowe znaki wspoélne.

2 W drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. ¢) znaki lub oznaczenia, ktére stuza w obrocie dla
oznaczenia geograficznego pochodzenia towaréw lub uslug, moga by¢ wspdlnotowymi znakami
wspélnymi w rozumieniu ust. 1. Wspdélny znak nie uprawnia wlasciciela do zakazywania osobom
trzecim uzywania w obrocie takich znakéw lub oznaczen, pod warunkiem ze uzywaja ich zgodnie
z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu; w szczegélnosci taki znak nie moze by¢ powotany
wobec strony trzeciej, ktéra jest uprawniona do uzywania nazwy geograficzne;j.

3 Przepisy niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ do wspélnotowych znakéw wspdlnych, jezeli
art. 67—74 nie stanowia inaczej”.

11. Artykul 67 rozporzadzenia w sprawie znakéow towarowych przewiduje wydanie regulaminu
uzywania znaku:

»1 Zglaszajacy wspdlnotowy znak wspélny przedstawia regulamin uzywania znaku w wyznaczonym
terminie.
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2 Regulamin uzywania wskazuje osoby upowaznione do uzywania znaku, warunki czlonkostwa
w organizacji i, jezeli takie istnieja, warunki uzywania znaku, wlacznie z sankcjami. Regulamin
uzywania znaku okreslonego w art. 66 ust. 2 umozliwia wszystkim osobom, ktérych towary lub ustugi
pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji, ktéra jest
wlascicielem znaku”.

II1. Dotychczasowy przebieg postepowania

12. W dniu 9 lipca 2014 r. M.]J. Dairies EOOD wystapita do EUIPO o rejestracje przedstawionego
ponizej kolorowego graficznego znaku towarowego

13. Towary i uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 29, 30 i 43 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i obejmuja okreslone produkty spozywcze,
w tym sery, oraz okreslone ustugi zaopatrzenia w zywno$¢ i napoje.

14. Fundacja jest wlascicielem wspdlnego stownego znaku towarowego HALLOUMI, ktéry EUIPO
zarejestrowal w dniu 14 lipca 2000 r. pod numerem 1082965 dla towaréw z klasy 29 z opisem ,ser””.
W dniu 12 listopada 2014 r. wniosla ona sprzeciw wobec wspomnianego powyzej zgloszenia,
powolujac sie przede wszystkim na prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych.

15. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw, a odwotanie wniesione od tej decyzji réwniez nie zostalo
uwzglednione. Na mocy zaskarzonego wyroku z dnia 25 wrzesnia 2018 r., Foundation for the
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M.]. Dairies (BBQLOUMI)
(T-328/17, niepublikowany, EU:T:2018:594), w koncu réwniez Sad oddalil skarge na decyzje Izby
Odwotawczej.

6 Wydaje sie, ze fotografia portu zostala wykonana w porcie Naoussa na greckiej wyspie Paros (https://www.gtp.gr/locpage.asp?id=12121&Ing=1),
a doktadniej w kierunku wschodnim przy wspoétrzednych 37,124862° szerokosci geograficznej péinocnej i 25,237685° diugosci geograficznej
wschodniej.

7 Z bazy danych EUIPO, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001082965, wynika, ze przed urzedem tocza sie postepowania
w sprawie uniewaznienia prawa do znaku. Mozna tam jednak réwniez znalezé informacje o wczesniejszym postepowaniu w sprawie
uniewaznienia, ktdre, jak si¢ wydaje, zakonczylo sie niepowodzeniem.
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16. Rozstrzygniecia te opieraja sie zasadniczo na zalozeniu, ze znak towarowy HALLOUMI odpowiada
oznaczeniu znanego cypryjskiego sera, w zwigzku z czym posiada jedynie stabo odrézniajacy charakter.
Ze wzgledu na réznice w poréwnaniu ze zgloszonym znakiem towarowym poszczegdlne instancje
EUIPO oraz Sad nie stwierdzily zatem prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.

17. Teraz Trybunal Sprawiedliwo$ci ma rozpozna¢ s$rodek odwolawczy wniesiony przez Fundacje
w dniu 5 grudnia 2018 r.

18. Fundacja wnosi o:

1) stwierdzenie dopuszczalno$ci odwotania od wyroku Sadu w sprawie Foundation for the Protection
of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, (T-328/17, EU:T:2018:594) oraz
uwzglednienie zadania uchylenia tego wyroku;

2) obciazenie EUIPO i M.J. Dairies EOOD kosztami postgpowania, w tym kosztami poniesionymi
przez Fundacje.

19. EUIPO i M.J. Dairies EOOD wnosza o:
1) oddalenie odwotania oraz
2) obciazenie Fundacji kosztami postepowania.

20. Strony przedstawily swoje uwagi na piSmie oraz ustnie podczas rozprawy, ktéra odbyta sie¢ w dniu
12 wrze$nia 2019 r.

IV. Ocena

21. Fundacja opiera swoje odwotlanie na czterech zarzutach, ktére sa ze soba czeSciowo powiazane.
Dwa pierwsze zarzuty odwolania dotycza kwestii tego, czy znakom wspdélnym nalezy przypisac
szczeg6lny charakter odrdzniajacy (zob. w tym zakresie $rodtytul B). W ramach trzeciego zarzutu
odwotania Fundacja podnosi, ze oceniajac prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w przypadku
obu znakéw towarowych, Sad zastosowal niewlasciwe kryterium (zob. w tym zakresie $rédtytut A).
Natomiast w ramach czwartego zarzutu odwolania Fundacja wyraza krytyke wobec tego, ze Sad
stwierdzil co prawda btedy popelnione przez Izbe Odwolawcza przy ocenie znaku towarowego, ale
mimo to nie przekazal jej ponownie sprawy (zob. w tym zakresie $rédtytut C).

A. Kryterium oceny zastosowane przez Sad

22. Trybunal moéglby ograniczy¢ sie do rozstrzygniecia w przedmiocie trzeciego zarzutu odwolania,
poniewaz pierwotnie w wersji angielskiej, czyli w jezyku postepowania, pkt 71 zaskarzonego wyroku
naruszal prawo.

23. Sad stwierdzil tam, ze nie moze wystepowaé prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
wlasciwego kregu odbiorcéw, mimo ze towary objete omawianym znakiem towarowym -
z wylaczeniem ustug objetych zgloszonym znakiem towarowym — sa w czesci identyczne, a w czesci
w pewnym stopniu podobne. Uznaje bowiem, ze istnienie wizualnego, fonetycznego i konceptualnego
podobienstwa do wczesniejszego opisowego znaku towarowego majacego stabo odrézniajacy charakter
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nie jest wystarczajace, aby uzasadni¢ domniemanie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad®.

24. Stwierdzenie to jest juz samo w sobie niezrozumiale, poniewaz w przypadku badania
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nie chodzi o jego domniemanie. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad odbiorcéw nalezy ocenia¢
calosciowo, z uwzglednieniem wszystkich istotnych okolicznoéci danego przypadku’. Nalezy zatem
rozstrzygng(, czy prawdopodobienstwo istnieje konkretnie.

25. Trybunal orzek! juz ponadto, iz nalezy przyjaé, ze zarejestrowany opisowy znak towarowy posiada
pewien stopien charakteru odrézniajacego, a tym samym w przypadku takiego znaku i pézniejszego
znaku towarowego moze istnie¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad'. Poza tym Sad
dopuszcza tez w pkt 49 zaskarzonego wyroku teoretyczng mozliwos¢ istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w przypadku obu znakéw towarowych.

26. Zgodnie z pierwotna angielska wersja pkt 71 zaskarzonego wyroku Sad nie ocenil jednak
konkretnie, czy istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, lecz przyjal zasade, zgodnie
z ktéra istnienie wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego podobienistwa nie jest w przypadku
wcze$niejszego opisowego znaku towarowego o slabo odrézniajacym charakterze wystarczajace dla
stwierdzenia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

27. W zwiazku z tym pierwotne brzmienie pkt 71 zaskarzonego wyroku w jezyku postepowania
narusza prawo, co zasadniczo musi prowadzi¢ do uchylenia tego wyroku. Co wiecej, poniewaz
Trybunal nie moze samodzielnie dokona¢ brakujacej oceny istotnych aspektéw, ktérej powinien byt
dokona¢ Sad, sprawe nalezatoby przekaza¢ Sadowi do ponownego rozpoznania.

28. Jak zauwaza réwniez EUIPO, Sad w rzeczywistosci wydal jednak zaskarzony wyrok na podstawie
wersji w jezyku francuskim — wewnetrznym jezyku roboczym Trybunalu. W pkt 71 tej wersji Sad
stwierdza w szczegdlnosci, ze elementy wystepujace w niniejszej sprawie nie s3 wystarczajace, aby
stwierdzi¢ na ich podstawie prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. W konsekwencji Sad
w rzeczywisto$ci ocenil konkretny przypadek, a bledne jest jedynie tlumaczenie wyroku na jezyk
postepowania.

29. EUIPO i M.]. Dairies proponuja, co prawda, aby w $wietle calo$ciowego kontekstu interpretowac
wersje angielska pkt 71 zaskarzonego wyroku tak jak wersje francuska, ale uwazam to w kazdym razie
w odniesieniu do oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad za wykluczone. Z pewnoscia
w przypadku watpliwosci co do wywodu Trybunalu w okreslonych wersjach jezykowych jego wyrokéw
warto zapoznaé si¢ z wersja francuska, ale przepisy dotyczace jezyka postepowania prowadzilyby ad
absurdum, gdyby jednoznaczne stwierdzenia w tym jezyku mozna bylo zmieniaé, w pewnym sensie
contra iudicium", w drodze samej wykladni w $wietle wersji francuskiej. Takich zmian nalezy raczej
dokonywa¢ w drodze sprostowania zgodnie z art. 164 regulaminu postepowania przed Sadem.

8 Tekst ten brzmial: ,Despite the fact that, with the exception of the services covered by the mark applied for, the goods covered by the marks at
issue are in part identical and in part similar to some degree, there cannot be any likelihood of confusion on the part of the relevant public
since the existence of a visual, phonetic and conceptual similarity is not, in the case of an earlier descriptive mark with low distinctive
character, sufficient to give rise to a presumption of a likelihood of confusion [...]".

9 Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22); z dnia 23 marca 2006 r., Milhens/OHIM (C-206/04 P,
EU:C:2006:194, pkt 18); z dnia 4 lipca 2019 r., FTI Tourism/EUIPO (C-99/18 P, EU:C:2019:565, pkt 13); a takze postanowienie z dnia 21 marca
2013 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHIM (C-393/12 P, niepublikowane, EU:C:2013:207, pkt 32).

10 Wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 67, 68, 71).

11 Zobacz w przedmiocie wykfadni contra legem wyroki: z dnia 16 czerwca 2005 r., Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386, pkt 47); z dnia 15 kwietnia
2008 r., Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, pkt 100, 103); z dnia 24 czerwca 2019 r., Poptawski (C-573/17, EU:C:2019:530, pkt 76).
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30. Whbrew stanowisku Fundacji sprostowaniu tego bledu ttumaczeniowego nie stoi w kazdym razie na
przeszkodzie termin dwdéch tygodni od ogloszenia wyroku, o ktérym mowa w art. 164 § 2 regulaminu
postepowania przed Sadem. M.J. Dairies stusznie podkresla bowiem, ze termin ten odnosi sie wylacznie
do wnioskéw o sprostowanie sktadanych przez strony, natomiast nie do sprostowania z urzedu .

31. Sprostowanie na podstawie art. 164 § 1 regulaminu postgpowania przed Sadem jest mozliwe
w przypadku btedéw pisarskich i rachunkowych Ilub oczywistych omylek. Obejmuje to bledy
w ttumaczeniu, rozumiane jako oczywiste omytki .

32. Wazniejszy jest jednak zarzut, zgodnie z ktérym Sad poprzez dokonanie sprostowania przynajmniej
w cze$ci pozbawia odwolanie podstawy. Z drugiej strony uchylenie zaskarzonego wyroku ze wzgledu na
oczywisty blad w tlumaczeniu, jezeli Sad juz go sprostowal, wydluzaloby jedynie postepowanie
i powodowato dodatkowe koszty. Po ponownym przekazaniu sprawy Sad ostatecznie znéw oddalitby
bowiem skarge z takim samym uzasadnieniem — jedynie tym razem we wlasciwym tlumaczeniu.

33. W ramach uzupelnienia nalezy zauwazy¢, ze sprostowanie nie moze wplywa¢ na ochrone prawna
stron. W zwiazku z tym wraz z dokonaniem sprostowania co do zasady powinien rozpoczynac bieg
nowy termin na wniesienie odwotania od sprostowanych - jednak wtasnie tylko sprostowanych —
czesci wyroku. Alternatywnie Trybunal moéglby przyznaé stronom w niniejszym postepowaniu termin
na zmiane zadan i argumentacji.

34. Poniewaz postanowieniem z dnia 17 wrze$nia 2019 r., Foundation for the Protection of the
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO - M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17,
niepublikowanym, EU:T:2019:662) Sad sprostowal ten blad w tlumaczeniu, trzeci zarzut odwotania
w jego obecnym ksztalcie stal sie bezprzedmiotowy.

35. Z tego wzgledu ustosunkuje sie do pozostalych zarzutéw odwolania.

B. W przedmiocie charakteru odrézniajgcego znakow wspolnych

36. W ramach pierwszych dwoéch zarzutéw odwotania Fundacja kwestionuje przede wszystkim pkt 41
zaskarzonego wyroku, a ponadto takze pkt 71 tego wyroku, ale w rzeczywistosci zada, aby
rozporzadzenie w sprawie znakéw towarowych, a w szczegdlnosci zasady dotyczace
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad stosowac¢ do znakéw wspdlnych w inny sposéb, niz stosuje
si¢ je do indywidualnych znakéw towarowych. Zadanie Fundacji sktada sie przy tym z trzech pozioméw
argumentacji. Po pierwsze, Fundacja twierdzi, iz Sad wymaga od niej udowodnienia, ze zarejestrowany
przez nig znak wspdélny ma charakter odrézniajacy. Po drugie, stoi ona na stanowisku, ze
zarejestrowanemu znakowi wspélnemu koniecznie nalezy przypisaé wzmocniony charakter
odrézniajacy, nawet jesli jest to znak opisowy. Po trzecie, podnosi, ze w kazdym razie nie mozna
ocenia¢ na podstawie kryteriow ogélnych charakteru odrézniajacego geograficznych znakéw wspélnych
w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych, tzn. znakéw wspdlnych
zawierajacych znaki lub oznaczenia, ktére sluza w obrocie dla oznaczenia geograficznego pochodzenia
towarow lub ustug.

37. Argumenty te nalezy jednak najpierw umiesci¢c w kontekscie podstawy odmowy rejestracji ze
wzgledu na prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, na ktéra Fundacja sie powoluje.

12 Podobnie postanowienie z dnia 17 marca 2006 r., Komisja/Grecja (C-417/02, EU:C:2006:189).
13 Podobnie postanowienie z dnia 17 marca 2006 r., Komisja/Grecja (C-417/02, EU:C:2006:189).
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1. W przedmiocie podstawy odmowy rejestracji ze wzgledu na prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blgd

38. Argumenty Fundacji odnosza si¢ do utrzymywanego przez nia prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad w przypadku jej znaku towarowego i spornego znaku towarowego.

39. Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych, ktéry — wobec braku
odmiennego przepisu okre$lonego w art. 67—74 tego rozporzadzenia — ma zastosowanie do znakéw
wspélnych na mocy art. 66 ust. 3 tego rozporzadzenia, stanowi, ze w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu
identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad odbiorcéw na
terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony .

40. Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wymaga jednoczesnego istnienia identycznosci lub
podobienistwa miedzy zgloszonym a wczes$niejszym znakiem towarowym oraz identycznosci lub
podobienistwa miedzy towarami lub ustugami, dla ktérych dokonuje sie zgloszenia, a tymi, dla ktérych
zostal zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy; powyzsze przestanki maja przy tym charakter
kumulatywny .

41. Calosciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspoélzaleznosé
branych pod uwage czynnikéw, w szczegdélno$ci miedzy podobienistwem znakéw towarowych
a podobienstwem oznaczonych towaréw lub ustug. W ten sposéb niski stopien podobienstwa
oznaczonych towaréw lub ustug moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienstwa znakéw
towarowych i odwrotnie. Wspélzaleznos¢ pomiedzy tymi czynnikami zostala bowiem wyrazona
w motywie ésmym rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych, zgodnie z ktérym pojecie
podobienistwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
ktérego ocena zalezy z kolei w szczegdlnosci od rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku
i stopnia podobienstwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem oraz miedzy okreslonymi
towarami lub ustugami .

42. Ponadto zgodnie z orzecznictwem dotyczacym indywidualnych znakéw towarowych im bardziej
odrézniajacy jest wczesniejszy znak towarowy, tym wieksze jest prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad”. A zatem znaki towarowe, ktére maja charakter wysoce odrézniajacy — samoistny lub
wynikajacy z ich znajomosci na rynku — ciesza sie wieksza ochrona niz te, ktérych charakter jest stabo
odrézniajacy ™. To, w jakim zakresie powyzsze wywody mozna odnie$¢ réwniez do geograficznych
znakéw wspdlnych, zostanie jednak przeanalizowane w dalszej czesci opinii (zobacz w tej kwestii

srodtytut 4).

43. Pojecie charakteru odrézniajacego oznacza w kontekscie indywidualnych znakéw towarowych, ze
znak towarowy pozwala na identyfikacje towaru lub ustugi, dla ktérych stanowi oznaczenie, jako
pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa i w efekcie na odréznienie takiego towaru od towaru
pochodzacego z innych przedsigbiorstw .

14 Wyrok z dnia 20 wrze$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 46).

15 Wyroki: z dnia 23 stycznia 2014 r., OHIM/riha WeserGold Getranke (C-558/12 P, EU:C:2014:22, pkt 41); z dnia 20 wrzes$nia 2017 r., The Tea
Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

16 Wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 17).

17 Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 24); z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442,
pkt 18); z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 62).

18 Wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 18).

19 Wyroki: z dnia 4 maja 1999 r.,, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 49); z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd
Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 22); z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in. (od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, pkt 40).
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44. Zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych znak wspélny ma natomiast
pozwala¢ odrézni¢ towary lub ustugi czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem znaku, od towaréw
lub ustug innych przedsigbiorstw. Podstawowa funkcja takiego znaku wspdlnego jest zatem
zagwarantowanie wsp6lnego pochodzenia handlowego towaréw i ustug®.

2. W przedmiocie ciezaru dowodu na okolicznos¢ charakteru odrozniajgcego zarejestrowanego znaku
wspolnego

45. Fundacja poddaje krytyce w szczegdlnos$ci pkt 41 zaskarzonego wyroku. Zgodnie z tym punktem to
do wtasciciela znaku wspdlnego nalezy wykazanie, w jakim stopniu ma on charakter odrézniajacy,
poniewaz zamierza on oprze¢ sie na tym znaku w postepowaniu w sprawie sprzeciwu.

46. Najwyrazniej Fundacja cze$ciowo rozumie Sad w ten sposdb, ze wykazania wymaga juz samo
istnienie charakteru odrdzniajacego zarejestrowanego znaku wspoélnego.

47. Stwierdzenie Sadu rzeczywiscie budzi w tym zakresie watpliwo$ci, poniewaz ani przywotlany
bezposrednio przez Sad na poparcie wywodu wyrok w sprawie Tulliallan Burlington/EUIPO?*, ani
wyrok w sprawie Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar®, do ktérego Sad odnosi si¢ posrednio, nie
wspominaja o ciezarze dowodu na okoliczno$¢ charakteru odrdzniajacego zarejestrowanego znaku
wspoélnego.

48. Wlasciwy jest natomiast, rowniez przywolany przez Sad, art. 76 rozporzadzenia w sprawie znakéw
towarowych, poniewaz zgodnie z jego ust. 1 zdanie drugie w postepowaniu odnoszacym si¢ do
wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza si¢ w badaniu do stanu faktycznego,
dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia. Przepis
ten nie wymaga jednak szczegdlnego wykazania charakteru odrézniajacego zarejestrowanych znakéw
wspolnych, podobnie jak oba wspomniane wyroki.

49. Wiecej wyjasnia wyrok w sprawie Formula One Licensing/OHIM, ktéry — zgodnie z zadaniem
Fundacji zawartym w skardze® — Sad zastosowal ,w drodze analogii”**. Wyrok ten rozumiem w ten
sposdb, ze zarejestrowanemu znakowi towarowemu, jezeli nie zostal uniewazniony, koniecznie nalezy
przypisa¢c minimum charakteru odrézniajacego®. Nie mozna zadaé¢, aby wykazano te okolicznos¢
w szczeg6lny sposéb.

50. To samo wynika z pkt 41 zaskarzonego wyroku, poniewaz zgodnie z nim nalezy wykaza¢ jedynie
stopienn (,level”, ,niveau”) charakteru odrézniajacego, podczas gdy Sad przyznaje mu minimum
charakteru odrézniajacego (,a certain degree”, ,un certain degré”), co zostaje jeszcze raz potwierdzone
w pkt 47 tego wyroku. Powyzsze znajduje poparcie w — takze zakwestionowanym przez Fundacje —
pkt 71 zaskarzonego wyroku, w ktérym Sad stwierdza co prawda, ze znak wspélny HALLOUMI ma
jedynie stabo odrézniajacy charakter, przyznajac jednoczesnie w ten sposéb, ze minimum charakteru
odrdzniajacego istnieje.

51. A zatem w zakresie, w jakim Fundacja twierdzi, ze Sad zazadal wykazania, iz zarejestrowanemu
znakowi wspdélnemu nalezy przypisaé w ogodle jakikolwiek charakter odrdzniajacy, opiera si¢ ona na
nieprawidlowym zrozumieniu zaskarzonego wyroku. Zarzut ten nalezy wiec oddalic.

20 Wyrok z dnia 20 wrzesnia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 50, 57).

21 Wyrok Sadu z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niepublikowany,
EU:T:2017:870, pkt 60).

22 Wyrok z dnia 29 marca 2011 r. (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 189).
23 Punkt 29 skargi w sprawie T-328/17.
24 Wyrok z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 40—47).

25 Moja opinia w sprawie Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2018:725, pkt 51). Zobacz takze wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO
(C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 67).
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3. W przedmiocie charakteru odroézniajgcego zarejestrowanego znaku wspolnego

52. W rzeczywisto$ci Fundacji nie chodzi jednak o to, czy uznaje si¢ minimum charakteru
odrézniajacego jej znaku wspoélnego, lecz domaga sie ona co do zasady uznania wzmocnionego
charakteru odrézniajacego znakéw wspélnych. W ten sposéb nie byloby juz koniecznosci
przedstawienia na te okoliczno$¢ szczegdlnego dowodu.

53. Zadanie to nalezy jednak oddali.

54. Jako ze zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych znak wspdlny ma
zagwarantowaé wspélne pochodzenie handlowe, to w mys$l art. 4, majacego zastosowanie do znakéw
wspdlnych na mocy art. 66 ust. 3 tego rozporzadzenia, unijne znaki towarowe moga sktadac sie jedynie
z oznaczen umozliwiajacych odréznienie tego pochodzenia oznaczonych nimi towaréw lub ustug™.
Rejestracja znaku wspélnego zaklada w konsekwencji jego charakter odrézniajacy, doktadnie tak samo,
jak ma to miejsce w przypadku rejestracji innych znakéw towarowych.

55. Nic nie wskazuje natomiast na to, ze znakowi wspdlnemu koniecznie nalezy przypisa¢ — chociazby
ze wzgledu na sama rejestracje — szczegllny charakter odrézniajacy”. Przeciwnie, znaki wspolne tak
samo jak wszystkie pozostate znaki towarowe moga mie¢ charakter bardziej lub mniej odrézniajacy.
Jak EUIPO jasno pokazuje na przykladach, stopien charakteru odrézniajacego zalezy przy tym z jednej
strony od wybranego w danym przypadku oznaczenia, a z drugiej strony od uzyskania dodatkowego
charakteru odrézniajacego wskutek uzywania tego oznaczenia. W zwiazku z tym charakter
odrézniajacy znakéw wspélnych nalezy co do zasady ocenia¢ w $wietle kryteriéw ogdlnych.

56. W konsekwencji pierwsze dwa zarzuty odwolania sa bezzasadne réwniez w zakresie, w jakim
Fundacja domaga sie, aby koniecznie przypisywac zarejestrowanemu znakowi wspélnemu wzmocniony
charakter odrdzniajacy.

4. W przedmiocie charakteru odroézniajgcego geograficznego znaku wspdlnego

57. Trudniej jest odpowiedzie¢ na pytanie, czy charakter odrdzniajacy geograficznych znakéw
wspdlnych w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych mozna oceniac
w $wietle kryteriéw ogélnych.

58. Artykul 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych dopuszcza w drodze odstepstwa
od art. 7 ust. 1 lit. c¢) tego rozporzadzenia, by znaki lub oznaczenia, ktére stuza w obrocie dla
oznaczenia geograficznego pochodzenia towaréw lub ustug, mogly by¢ znakami wspdlnymi. W mysl
art. 7 ust. 1 lit. ¢) nie sa rejestrowane w szczegdlnosci znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie
z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania pochodzenia geograficznego
towaru lub ustugi.

59. Znak wspdlny DARJEELING®, ktéry byl przedmiotem dotychczas najwazniejszego wyroku
w sprawie znakow wspélnych, jest doskonatym przykladem zastosowania art. 66 ust. 2 rozporzadzenia
w sprawie znakéw towarowych, poniewaz jest to nazwa miasta i dystryktu w Indiach. Jednocze$nie
oznacza ona szczegblnie znang czarng herbate, ktéra jest tam uprawiana.

26 Wyrok z dnia 20 wrzesnia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 50, 51).

27 Podobnie réwniez wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2012 r., Consorzio vino Chianti Classico/OHIM — FFR (F.E.R.) (T-143/11, niepublikowany,
EU:T:2012:645, pkt 61).

28 Wyrok z dnia 20 wrzesnia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 18). Zobacz takze postanowienie
Bundesgerichtshof (federalnego trybunalu sprawiedliwosci, Niemcy) z dnia 30 listopada 1995 r., MADEIRA (I ZB 32/93, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 1996, s. 270).

10 ECLIL:EEU:C:2019:881



Oprimia J. KokoTrt — Sprawa C-766/18 P
FOUNDATION FOR THE PROTECTION OF THE TRADITIONAL CHEESE OF CYPRUS NAMED HarLoumi/EUIPO

60. Zarzut Fundacji mozna rozumie¢ w ten sposob, ze przynajmniej charakter odrézniajacy
geograficznych znakéw wspdlnych nie moze by¢ oceniany w $wietle kryteriéw ogélnych, a znakom tym
automatycznie nalezy przypisa¢ wzmocniony charakter odrdzniajacy.

a) W przedmiocie dopuszczalnosci zarzutu Fundacji
61. Watpliwos¢ budzi juz sama dopuszczalno$¢ tego zadania Fundacji.

62. Argumenty Fundacji dotyczace art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych
wskazuja bowiem co najwyzej posrednio na ewentualne naruszenia prawa w zaskarzonym wyroku,
jednak nie okreslaja precyzyjnie, zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 169 § 2 regulaminu
postepowania przed Trybunalem, jakie stwierdzenia Sadu moglyby stanowi¢ naruszenia prawa.

63. W szczegélnosci Fundacja nie wprowadza jasno w swojej argumentacji rozréznienia pomiedzy
znakiem wspdlnym ogdlnie a geograficznym znakiem wspélnym.

64. Sprzeczna wewnetrznie jest tez argumentacja Fundacji dotyczaca ewentualnego naruszenia art. 66
ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakow towarowych. Z jednej strony podnosi ona, Ze przepis ten nie
jest powodem, dla ktérego nalezy uznaé sprzeciw®, z drugiej za$, ze przepis ten ma mimo to
znaczenie®. Tego rodzaju brak spojnosci jest niezgodny z wymogami ustanowionymi dla odwotania
w art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postepowania przed Trybunalem i prowadzi jednocze$nie do
niedopuszczalnos$ci zadania®'.

65. W konsekwencji zarzut Fundacji dotyczacy charakteru odrdzniajacego geograficznych znakéw
wspolnych jest niedopuszczalny.

66. Nawet jesli zarzut Fundacji dotyczacy skutkéw prawnych zwiazanych z geograficznym znakiem
wspdlnym bylby dopuszczalny, nie bylby on jednak tez skuteczny.

67. EUIPO slusznie podnosi bowiem, ze watpliwe jest to, czy znak towarowy HALLOUMI jest w ogdle
znakiem towarowym w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych, a Sad
nie poczynil w tym zakresie zadnych ustalen.

68. Fundacja nie kwestionuje braku takich ustalen.

69. Ponadto w przeciwienistwie do DARJEELING HALLOUMI nie okredla Zzadnej konkretnej
miejscowosci, lecz jest tylko kojarzony z jednym miejscem, a mianowicie z Cyprem — przynajmniej
w dotychczasowym orzecznictwie Sadu®. Nawet to mogloby budzi¢ watpliwosci, poniewaz sery tego
rodzaju najwyrazniej, czesto pod taka sama lub podobna nazwa, sa rozpowszechnione takze w innych
krajach regionu.

70. Dlatego nie mozna zakladaé, ze HALLOUMI jest znakiem towarowym w rozumieniu art. 66 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych, a ewentualne ustalenia w zakresie skutkéw prawnych
tego przepisu nie moglyby juz mie¢ wplywu na rozstrzygniecie sprawy.

29 Punkt 51 odwotania.
30 Punkt 63 odwolania.
31 Zobacz podobnie wyrok z dnia 28 czerwca 2007 r., Komisja/Hiszpania (C-235/04, EU:C:2007:386, pkt 47).

32 Punkty 50, 66 zaskarzonego wyroku. Zobacz takze wyroki Sadu: z dnia 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis
Viomichanias/OHIM - Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292, pkt 41); z dnia 7 pazdziernika 2015 r., Cypr/OHIM (XAAAOYMI
i HALLOUMI) (T-292/14 i T-293/14, EU:T:2015:752, pkt 20, 21); z dnia 13 lipca 2018 r., Cypr/EUIPO - Papouis Dairies (Pallas Halloumi)
(T-825/16, EU:T:2018:482, pkt 41, 42); a takze Cypr/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, niepublikowany, EU:T:2018:481,
pkt 39, 40); z dnia 23 listopada 2018 r., Cypr/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, niepublikowany, EU:T:2018:835, pkt 61).
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b) Tytutem ewentualnym: w przedmiocie zasadnosci

71. Na wypadek gdyby Trybunal chcial jednak odnie$¢ si¢ merytorycznie do art. 66 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie znakéw towarowych, nalezy najpierw zauwazy¢, ze przepis ten stanowi ciato
obce w prawie znakéw towarowych. Przewidziany w art. 7 ust. 1 lit. ¢) i d) tego rozporzadzenia zakaz
dotyczacy znakéw opisowych uzasadniony jest oczywiScie wymogiem pozostawienia tych oznaczen do
swobodnego korzystania przez wszystkich®. Inni uczestnicy rynku musza mie¢ prawo do uzywania
tych opiséw réwniez w odniesieniu do swoich towaréw lub ustug. Jednocze$nie odbiorcy rozumieja
jednak opisowe znaki towarowe niekoniecznie jako wskazanie pochodzenia handlowego, lecz jako opis
produktu™,

72. Dotyczy to réwniez wskazéwek geograficznych w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
w sprawie znakéw towarowych. Odbiorcy moga mianowicie odbiera¢ je jako wskazanie geograficznego
pochodzenia lub nawet jako opis produktu, ktéry kojarzy sie z okreslonym miejscem, a nie jako
wskazanie (wspdélnego) pochodzenia handlowego.

73. Podczas rozprawy EUIPO trafnie podniést wiec, ze uprzywilejowanie przewidziane w art. 66 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego wywotluje podobny skutek, co rejestracja
opisowego znaku towarowego w Swietle wspomnianego juz wyzej wyroku Formula One
Licensing/OHIM *. Takiemu znakowi towarowemu przyznaje sie niezbedne minimum charakteru
odrézniajacego, aby uzasadnic jego rejestracje, ale niekoniecznie wzmocniony charakter odrézniajacy.

74. To samo stwierdza Sad, przypisujac znakowi towarowemu HALLOUMI w pkt 71 zaskarzonego
wyroku jedynie minimum charakteru odrézniajacego i odrzucajac w zwigzku z tym
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

75. W pkt 50-53 i 70 zaskarzonego wyroku Sad wyraznie stwierdzil bowiem, ze znak towarowy
HALLOUMI nie jest postrzegany jako oznaczenie (indywidualnego lub wspdlnego) pochodzenia
handlowego, lecz jako oznaczenie szczegllnego rodzaju sera®. Artykul 66 ust. 2 rozporzadzenia
w sprawie znaku towarowego nie przewiduje jednak uprzywilejowania opisu konkretnego towaru,
nawet jezeli odbiorcy moga go kojarzy¢ z okreslonym pochodzeniem geograficznym. Ocena
postrzegania danego znaku towarowego stanowi ponadto ocene o charakterze faktycznym, a tym
samym nie podlega kontroli Trybunatu w postepowaniu odwotawczym?.

76. Whniosek ten wyjasnia stanowisko Fundacji, zgodnie z ktérym wyrazne dopuszczenie geograficznych
znakéw wspélnych zostatoby pozbawione praktycznej skutecznosci, gdyby takim znakom wspdélnym
przyznawano na potrzeby oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad jedynie stabo odrézniajacy
charakter.

33 Wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25, 26); z dnia 10 lipca 2014 r., BSH/OHIM
(C-126/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2065, pkt 19); z dnia 20 wrze$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P,
EU:C:2017:702, pkt 59).

34 Ilustruje to wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, pkt 87-93, a takze 103-105).

35 Wyrok z dnia 24 maja 2012 r. (C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 40—47).

36 Zobacz takze wyroki Sadu: z dnia 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHIM - Garmo (HELLIM)
(T-534/10, EU:T:2012:292, pkt 41); z dnia 7 pazdziernika 2015 r.,, Cypr/OHIM (XAAAOYMI i HALLOUMI) (T-292/14 i T-293/14,
EU:T:2015:752, pkt 28); z dnia 13 lipca 2018 r., Cypr/EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482, pkt 42, 43); a takze
Cypr/EUIPO - POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, niepublikowany, EU:T:2018:481, pkt 40, 41); z dnia 23 listopada 2018 r.,
Cypr/EUIPO - Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, niepublikowany, EU:T:2018:835, pkt 49).

37 Wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, pkt 93).
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77. Zamierzony przez Fundacje cel wzmocnienia jej znaku towarowego HALLOUMI nie moze jednak
zostaé osiggniety w ten sposob, ze geograficznym znakom wspdlnym bedzie sie automatycznie
przyznawa¢ wzmocniony charakter odrézniajacy. Ten charakter odrézniajacy pozostawalby bowiem
fikcyjny — odbiorcy nadal nie postrzegaliby w zwigzku z tym wskazéwki geograficznej jako wskazania
wspdlnego pochodzenia handlowego towaru.

78. Geograficznemu znakowi wspdlnemu nalezaloby raczej przypisa¢ zupelnie inna funkcje, na
przyklad rozumiang w ten sposob, ze takie znaki towarowe gwarantuja wylacznie okres$lone
pochodzenie geograficzne danych towaréw lub ustug.

79. Wymagaloby to jednak wyraznego uregulowania, poniewaz zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporzadzenia
w sprawie znakéw towarowych nalezy stosowac (ogdlne) przepisy rozporzadzenia, jezeli art. 67—74 nie
stanowia inaczej.

80. Z tego tez wzgledu w wyroku w sprawie DARJEELING Trybunal potwierdzil, ze do geograficznych
znakéw wspdlnych maja zastosowanie zasady ogodlne. Podkreslil, Ze znaki wspdlne tworzone przez
oznaczenia lub wskazéwki mogace sluzy¢ w obrocie do wskazania pochodzenia geograficznego
towaréw lub ustug sg, jak wynika z samego brzmienia art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakéw
towarowych, znakami wspélnymi w rozumieniu ust. 1 tego przepisu. Zgodnie za$ ze wspomnianym
art. 66 ust. 1 tego rozporzadzenia unijnymi znakami wspélnymi moga by¢ wylacznie oznaczenia
pozwalajace odrézni¢ towary lub uslugi czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem znaku, od
towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw*.

81. Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towaru
poprzez umozliwienie im zidentyfikowania towaru lub ustugi oznaczonych znakiem towarowym jako
pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, a tym samym pozwolenie im na odréznienie tego
towaru lub tej ustugi od towaréw lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw *.

82. Twierdzenie, zgodnie z ktérym zasadnicza funkcja geograficznego znaku wspdlnego wymienionego
w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego polega na wskazywaniu
pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug oferowanych pod tym znakiem, a nie na wskazywaniu
ich pochodzenia handlowego, nie uwzglednialoby tej podstawowej funkcji®.

83. W zwigzku z tym charakter odrézniajacy geograficznego znaku wspdlnego réwniez nalezy oceniac
wedlug stopnia, w jakim okresla on wspélne pochodzenie handlowe danego towaru lub danej ustugi.

84. Jak juz wyjasniono, w $wietle ustalen faktycznych dokonanych przez Sad znak towarowy
HALLOUMI stanowi jednak takie okre$lenie co najwyzej w niewielkim stopniu. W konsekwencji
wywody  Sadu  dotyczace charakteru odrézniajacego znaku  towarowego HALLOUMI
i prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad oraz w szczegélnosci pkt 41 i 71 zaskarzonego wyroku,
w  ktorych Sad przypisuje znakowi towarowemu HALLOUMI jedynie minimum charakteru
odrdzniajacego, ktdre nie jest wystarczajace, aby uzasadni¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
w przypadku spornego znaku towarowego, nie stanowig naruszenia prawa.

38 Wyrok z dnia 20 wrzes$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 50).
39 Wyrok z dnia 20 wrzes$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 52).
40 Wyrok z dnia 20 wrze$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 54).
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85. Przeciwko temu wnioskowi nie przemawia réwniez to, Ze ogranicza on istotnie praktyczna
skuteczno$¢ art. 66 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakdéw towarowych oraz ochrone geograficznych
znakéw wspdlnych. Wtasciciele geograficznego znaku wspdlnego zachowuja bowiem minimum
ochrony pozwalajace zapobiec rejestracji identycznych znakéw towarowych dla takich samych
produktéw. Jednoczesnie moga wplywaé na postrzeganie znaku towarowego, jezeli uzywaja go w taki
sposdb, ze nabiera on charakteru odrézniajacego ™.

86. Wreszcie nie ma tez potrzeby szerszej ochrony, poniewaz system chronionych nazw pochodzenia
i chronionych oznaczeri geograficznych moze dawac wystarczajaca ochrone niezalezna od znakéw
towarowych®. System ten ma w poréwnaniu z geograficznym znakiem wspdlnym te dodatkowa zalete,
ze chronione nazwy pochodzenia oraz chronione oznaczenia geograficzne w mys$l art. 12 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012 moga by¢ wykorzystywane przez dowolny podmiot wprowadzajacy
na rynek produkt zgodny z odpowiednia specyfikacja. Czlonkostwo w organizacji, ktére przewiduje
art. 67 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znakdéw towarowych, nie jest w tym celu konieczne. Ponadto
EUIPO stusznie podkresla, ze bytoby to wewnetrznie sprzeczne, gdyby stowarzyszenia producentéw na
podstawie prawa znakéw towarowych mogly nabywa¢ réwnowazna lub nawet wieksza ochrone
oznaczen geograficznych w poréwnaniu z systemem chronionych nazw pochodzenia.

87. Pierwsze dwa zarzuty odwotania nalezy zatem oddali¢ w catosci.

C. W przedmiocie nieprzekazania sprawy Izbie Odwolawczej

88. W ramach czwartego zarzutu odwotania Fundacja poddaje krytyce fakt, ze Sad zastapil Izbe
Odwotawcza, zamiast przekazac jej ponownie sprawe.

89. W pkt 63 i 64 zaskarzonego wyroku Sad podwaza dokonane przez Izbe Odwolawcza ustalenie, ze
oba oznaczenia rdéznia sie od siebie fonetycznie. Ponadto w pkt 64-68 zaskarzonego wyroku Sad
zaprzecza stwierdzeniu Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym oznaczenia réznia si¢ konceptualnie. Jego
zdaniem wystepuje nieznaczne podobienstwo fonetyczne i koncepcyjne.

90. Nastepnie w pkt 71 zaskarzonego wyroku Sad dokonuje w $wietle tych ustalen wlasnej oceny
calosciowej prawdopodobieristwa wprowadzenia w bltad i dochodzi do wniosku, zZe
prawdopodobienstwo to nie zachodzi.

91. Istota czwartego zarzutu odwolania jest twierdzenie, Ze przynajmniej ta calo$ciowa ocena jest
zastrzezona dla Izby Odwotawcze;j.

92. Stanowisko to jest jednak nietrafne, poniewaz zgodnie z art. 65 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie
znakéw towarowych wlasciwo$¢ Sadu nie ogranicza sie¢ do stwierdzenia niewaznosci decyzji Izby
Odwotawczej, lecz obejmuje réwniez jej zmiane.

93. Przyznana Sadowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje co prawda
przyznaniem mu uprawnienia do zastapienia wlasna ocena oceny dokonanej przez izbe odwotawczg,
a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie ktérej taka izba odwolawcza nie przedstawila
jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym obejmuje jednak
sytuacje, w ktérych Sad, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbe odwotawcza, na
podstawie ustalonych elementéw stanu faktycznego i prawnego jest w stanie okresli¢, jaka decyzje
powinna byla wyda¢ izba odwotawcza ®.

41 Wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 47).

42 Tytul II rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemdéw jakosci produktéow
rolnych i srodkéw spozywczych (Dz.U. 2012, L 343, s. 1).

43 Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72).
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94. To wtasnie Sad zrobil w zaskarzonym wyroku, kiedy skorygowal dokonang przez Izbe Odwotawcza
ocene fonetycznego i koncepcyjnego podobienistwa, a nastepnie przy uwzglednieniu tych zmienionych
ocen dokonal nowej oceny calosciowej, ktéra doprowadzita do takiego samego wniosku, co ocena Izby
Odwotawczej.

95. Czwarty zarzut odwotlania nalezy zatem oddalié.

V. W przedmiocie kosztow

96. Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postgpowania Trybunal rozstrzyga o kosztach, jezeli odwotanie
jest zasadne, i wydaje on orzeczenie konczace postepowanie w sprawie. Zgodnie z art. 138 § 1, ktéry
w mysl art. 184 § 1 stosuje sie do postepowania odwolawczego, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

97. Poniewaz Fundacja przegrywa sprawe, co do zasady nalezy obciazy¢ ja kosztami.

98. Obcigzenie Fundacji kosztami zwigzanymi z trzecim zarzutem odwotania byloby jednak
niewlasciwe, poniewaz zarzut ten wynika z bledu w tlumaczeniu popelnionego przez Trybunal
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. W tym zakresie wszystkie strony powinny najpierw ponie$¢ wlasne
koszty. Nastepnie moga zastanowi¢ sie, czy i w jakim zakresie beda domagaé sie odszkodowania od
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

VI. Wnioski

99. Proponuje zatem, aby Trybunal orzekl, co nastepuje:

1) Odwotanie zostaje oddalone.

2) Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi zostaje

obcigzona kosztami postgpowania, z wyjatkiem kosztéw zwiazanych z trzecim zarzutem odwolania.
W odniesieniu do tego zarzutu wszystkie strony ponosza wlasne koszty.

ECLIL:EEU:C:2019:881 15



	Opinia rzecznika generalnego
	I. Wprowadzenie
	II. Ramy prawne
	III. Dotychczasowy przebieg postępowania
	IV. Ocena
	A. Kryterium oceny zastosowane przez Sąd
	B. W przedmiocie charakteru odróżniającego znaków wspólnych
	1. W przedmiocie podstawy odmowy rejestracji ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
	2. W przedmiocie ciężaru dowodu na okoliczność charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku wspólnego
	3. W przedmiocie charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku wspólnego
	4. W przedmiocie charakteru odróżniającego geograficznego znaku wspólnego
	a) W przedmiocie dopuszczalności zarzutu Fundacji
	b) Tytułem ewentualnym: w przedmiocie zasadności


	C. W przedmiocie nieprzekazania sprawy Izbie Odwoławczej

	V. W przedmiocie kosztów
	VI. Wnioski


