g

W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (dziesigta izba)

z dnia 24 maja 2023 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja miedzynarodowa wskazujaca Unie Europejska —
Stowny znak towarowy EMMENTALER — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Charakter opisowy — Artykul 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia (UE) 2017/1001 — Znak wspdlny —
Artykut 74 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 — Obowiazek uzasadnienia — Artykut 94
rozporzadzenia 2017/1001

W sprawie T-2/21

Emmentaler Switzerland, z siedziba w Bernie (Szwajcaria), ktdra reprezentowali S. Volker oraz
M. Pemsel, adwokaci,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali
A. Graul oraz D. Hanf, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
popieranemu przez

Republike Federalna Niemiec, ktora reprezentowali J. Moller, M. Hellmann, U. Bartl oraz
J. Heitz, w charakterze pelnomocnikéw,

przez

Republike Francuska, ktéra reprezentowali A.-L. Desjonquéres oraz G. Bain, w charakterze
pelnomocnikéw,

oraz przez

Centre national interprofessionnel de I’économie laitiere (CNIEL), z siedziba w Paryzu
(Francja), ktory reprezentowali E. Baud oraz P. Marchiset, adwokaci,

interwenienci,

SAD (dziesiata izba),

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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w skladzie podczas narady: A. Kornezov, prezes, K. Kowalik-Banczyk i D. Petrlik (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: R. Ukelyté, administratorka,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 wrzes$nia 2022 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarzaca, Emmentaler Switzerland, wnosi o stwierdzenie
niewaznosci decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 pazdziernika 2020 r. (sprawa R 2402/2019-2) (zwanej dalej
»zaskarzona decyzja”).

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 4 pazdziernika 2017 r. skarzaca uzyskata w Biurze Miedzynarodowym Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) miedzynarodowa rejestracje oznaczenia stownego
EMMENTALER o numerze 1378524. W dniu 7 grudnia 2017 r. ta miedzynarodowa rejestracja
zostala zgloszona EUIPO na podstawie rozporzadzenia 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).

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

nazwie pochodzenia »Emmentaler«”.

Decyzja z dnia 9 wrze$nia 2019 r. ekspertka odrzucita zgloszenie do rejestracji na podstawie art. 7
ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia 2017/1001 w zwiazku z art. 7 ust. 2 tego rozporzadzenia.

W dniu 25 pazdziernika 2019 r. skarzaca wniosta do EUIPO odwotanie od decyzji ekspertki.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza oddalita odwolanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia 2017/1001 ze wzgledu na to, ze zgloszony znak towarowy ma charakter opisowy.

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi w postepowaniu
przed Izba Odwolawcza.
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EUIPO, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Centre national interprofessionnel
de I'économie laitiere (CNIEL) wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty dotyczace — zarzut pierwszy — naruszenia art. 74
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 i — zarzut drugi — naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) wspomnianego
rozporzadzenia.

Artykut 74 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 przewiduje, ze w drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1
lit. c¢) tego rozporzadzenia znaki lub oznaczenia, ktére stuza w obrocie dla oznaczenia
geograficznego pochodzenia towaréw lub ustug, moga by¢ unijnymi znakami wspélnymi.

Jednakze przepis ten, przewidujacy odstepstwo od bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji
przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia, powinien podlega¢ $cislej
wykladni, w zwigzku z czym jego zakres nie moze obejmowac oznaczen, ktére zostana uznane za
wskazanie rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, czasu produkcji lub innej wlasciwosci
rozpatrywanych towaréw, lecz wylacznie oznaczenia, ktdére zostana uznane za wskazanie
pochodzenia geograficznego wspomnianych towaréw [zob. podobnie wyrok z dnia 17 maja
2011 r., Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Txakoli de Alava i in./OHIM
(TXAKOLI), T-341/09, EU:T:2011:220, pkt 33, 35 i przytoczone tam orzecznictwo].

W swietle tych zasad nalezy najpierw zbada¢ zarzut drugi, w ramach ktérego skarzaca utrzymuje
w szczegoblnosci, ze rozpatrywane oznaczenie nie opisuje wlasciwosci rozpatrywanych towaréw,
a mianowicie rodzaju sera.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszemia art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzadzenia 2017/1001

W zarzucie drugim skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia 2017/1001. Zarzut ten skltada sie z dwdch czesci. Cze$¢ pierwsza dotyczy tego, ze
zaskarzona decyzja narusza art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz decyzja ta
opiera sie wylacznie na art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia. Cze$¢ druga dotyczy, po pierwsze,
tego, ze Izba Odwolawcza dokonata blednej oceny dowodéw i tym samym blednie stwierdzila, ze
zgloszony znak towarowy ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw, i po
drugie, tego, ze naruszyla ona cigzacy na niej obowiazek uzasadnienia.

W przedmiocie czesci pierwszej zarzutu drugiego, dotyczgcej naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia 2017/1001

Zdaniem EUIPO i Republiki Francuskiej cze$¢ pierwsza zarzutu drugiego jest niedopuszczalna
w zakresie, w jakim skarzaca utrzymuje, ze zaskarzona decyzja naruszyla art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia 2017/1001, pomimo ze decyzja ta opiera si¢ wylacznie na art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego
rozporzadzenia.
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Skarzaca uwaza, ze art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001 stanowi lex specialis w stosunku
do art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, w zwiazku z czym okolicznos¢, ze zaskarzona decyzja
opiera si¢ wylacznie na pierwszym z tych przepiséw, nie ma zadnego znaczenia w niniejszej
sprawie. Zdaniem skarzacej zaskarzona decyzja nie moze opiera¢ si¢ wylacznie na analizie
w $wietle art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001, lecz powinna réwniez uwzglednia¢ art. 7
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001 podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna od pozostalych i wymaga odrebnego
zbadania [zob. wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P,
EU:C:2004:258, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 31 stycznia 2018 r.,
Novartis/EUIPO - SK Chemicals (Przedstawienie plastra transdermalnego), T-44/16,
niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 wynika, ze wystarczy, by jedna z wymienionych
w tym przepisie bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji znalazla zastosowanie, aby
oznaczenie nie moglo zosta¢ zarejestrowane jako unijny znak towarowy [zob. wyroki: z dnia
8 lipca 2008 r., Lancome/OHIM -CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T-160/07,
EU:T:2008:261, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 17 kwietnia 2013 r., Continental
Bulldog Club Deutschland/OHIM (CONTINENTAL), T-383/10, EU:T:2013:193, pkt 71
i przytoczone tam orzecznictwo].

Poza tym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stowny znak towarowy, ktéry stanowi opis
wlasciwosci towarédw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001, jest
z tego tytulu bezwzglednie pozbawiony charakteru odrézniajacego wzgledem tych towaréw lub
ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia (zob. wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r.,
CONTINENTAL, T-383/10, EU:T:2013:193, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wynika stad, ze Izba Odwotawcza mogla ograniczy¢ si¢ do zbadania, czy zgloszony znak
towarowy ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001, bez
wypowiadania si¢ w przedmiocie zastosowania innych bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji, takich jak podstawa przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W konsekwencji czes¢ pierwsza zarzutu drugiego, bez koniecznosci orzekania w przedmiocie jej
dopuszczalnosci, nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

W przedmiocie czesci drugiej zarzutu drugiego, dotyczacej naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia 2017/1001 oraz obowigzku uzasadnienia

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia 2017/1001 nie sg rejestrowane znaki
towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub ze wskazéwek mogacych stuzyé w obrocie
do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug.

Te oznaczenia lub wskazéwki sa uwazane za niezdolne do pelnienia podstawowej funkcji znaku
towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia handlowego towaru lub ustugi [wyroki: z dnia
23 pazdziernika 2003 r., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, pkt 30; z dnia 27 lutego
2002 r., Eurocool Logistik/OHIM (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, pkt 37; z dnia 24 lutego
2021 r., Liga Nacional de Futbol Profesional/EUIPO (El Clasico), T-809/19, niepublikowany,
EU:T:2021:100, pkt 29].
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Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 art. 7 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia
stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci Unii
Europejskiej. Taka cze$¢ moze stanowi¢, w stosownym wypadku, pojedyncze panstwo
czlonkowskie (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., Storck/OHIM, C-25/05 P,
EU:C:2006:422, pkt 81, 83).

Aby oznaczenie zostalo objete zakazem ustanowionym w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
2017/1001, musi ono wykazywa¢ wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek
z rozpatrywanymi towarami lub ustugami, ktéry to zwigzek moze pozwoli¢ wlasciwemu kregowi
odbiorcéw natychmiast i bez glebszego zastanowienia dostrzec w nim opis rozpatrywanych
towar6w lub ustug lub jednej z ich wtasciwosci [zob. wyroki: z dnia 12 stycznia 2005 r., Deutsche
Post EURO EXPRESS/OHIM (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, pkt 25 i przytoczone
tam orzecznictwo; z dnia 22 czerwca 2005 r., Metso Paper Automation/OHIM (PAPERLAB),
T-19/04, EU:T:2005:247, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].

Oceny charakteru opisowego oznaczenia nalezy zatem dokonaé, po pierwsze, w stosunku do
danych towaréw lub uslug, i po drugie, w stosunku do sposobu odbierania ich przez wlasciwy
krag odbiorcow [zob. wyroki: z dnia 25 pazdziernika 2005 r., Peek & Cloppenburg/OHIM
(Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia
7 pazdziernika 2015 r., Cypr/OHIM (XAAAOYMI i HALLOUMI), T-292/14 i T-293/14,
EU:T:2015:752, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie towary, do ktérych odnosi sie zgloszony znak towarowy, przedstawione
w pkt 3 powyzej, sa towarami przeznaczonymi dla ogélu konsumentéw. W konsekwencji
wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z ogétu odbiorcéw, jak stusznie stwierdzita Izba Odwolawcza
w pkt 23 zaskarzonej decyzji i co nie zostalo zakwestionowane przez skarzaca.

W pkt 24 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzita nastepnie w istocie, ze oznaczenie
EMMENTALER zostanie natychmiast odebrane przez cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw
postugujaca sie jezykiem bulgarskim, duniskim, niemieckim, estoniskim, irlandzkim, francuskim,
chorwackim, wegierskim, niderlandzkim, polskim, rumunskim, stowackim, finiskim, szwedzkim
i angielskim jako oznaczajace rodzaj sera twardego z dziurami.

Izba Odwolawcza uzasadnila ten wniosek, opierajac sie na szeregu czynnikéw, ktére dotyczyly
w szczegollnosci niemieckojezycznej i francuskojezycznej czesci wlasciwego kregu odbiorcow.

Skarzaca utrzymuje, ze opierajac zaskarzona decyzje na tych czynnikach, Izba Odwotawcza
naruszyla art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001.

W pkt 24 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza, w odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcéw
niemieckich, oparla si¢ na poparcie wniosku, zgodnie z ktérym odbiorcy ci odbieraja oznaczenie
EMMENTALER jako oznaczajace rodzaj sera, na szeregu czynnikéw, ktérych znaczenie jest
kwestionowane przez skarzaca. Czynniki te nalezy tutaj zbadac.

— W przedmiocie definicji terminu ,emmentaler” w stowniku Duden

W celu wykazania, ze oznaczenie EMMENTALER okresla rodzaj sera, Izba Odwotawcza oparta
sie na definicji odpowiedniego terminu w stowniku Duden, zgodnie z ktéra termin ten oznacza
stlusty ser szwajcarski z dziurami wielkosci wisni i o posmaku nasion orzecha wloskiego; ser
Emmentaler”.

ECLI:EU:T:2023:278 5
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Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza blednie oparla sie na tej definicji, poniewaz stownik Duden
nie wskazuje, ze termin ten w jezyku niemieckim oznacza rodzaj sera, lecz wyraznie precyzuje, ze
chodzi o ser szwajcarski.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze chociaz wspomniana wyzej definicja zawiera wyrazenie ,ser
szwajcarski”, nie zmienia to faktu, ze jest ono uzupelnione druga definicja, a mianowicie definicja
»ser Emmentaler”. Zwiezly charakter tej definicji, ktéra nie zawiera Zzadnej innego
wyszczegllnienia, zwlaszcza w odniesieniu do pochodzenia geograficznego danego towaru,
potwierdza wniosek, ze zgodnie z tym slownikiem termin ,emmentaler” nalezy rozumiec¢ jako
oznaczajacy konkretny rodzaj sera.

Whniosek ten znajduje réwniez potwierdzenie w fakcie, ze wspomniana definicja odnosi si¢ do
wlasciwosci sera jako takiego, gdy uscisla, Ze termin ten dotyczy sera ,z dziurami wielkos$ci wiéni
i o posmaku nasion orzecha wloskiego”.

W tych okoliczno$ciach nalezy oddali¢ zarzut szczegétowy skarzacej, zgodnie z ktérym Izba
Odwotawcza nie mogla uzy¢ definicji terminu ,emmentaler” zawartej w stowniku Duden jako
wskazowki co do charakteru opisowego oznaczenia.

— W przedmiocie produkcji emmentalera

Dla celow stwierdzenia, ze oznaczenie EMMENTALER okresla rodzaj sera, Izba Odwotawcza
wziela pod uwage fakt, ze w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego do rejestracji
emmentaler byt serem produkowanym w kilku panstwach cztonkowskich, w tym w Niemczech.

Skarzaca twierdzi, ze ustalenie faktyczne Izby Odwotlawczej, zgodnie z ktérym emmentaler jest
serem produkowanym w kilku panstwach cztonkowskich, w tym w Niemczech, nie zostalo
wykazane. Opierajac swéj wniosek dotyczacy opisowego charakteru nazwy ,Emmentaler” na tym
stwierdzeniu, Izba Odwolawcza naruszyla w ten sposob ciazacy na niej obowiazek uzasadnienia.

Ponadto zdaniem skarzacej nawet jesli prawda jest, ze w chwili zloZenia wniosku o rejestracje
zgloszonego znaku towarowego emmentaler byl serem produkowanym w tych panstwach
czlonkowskich, to nie mégl on zosta¢ zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu pod nazwa
»~Emmentaler”, rozpatrywana odrebnie, to znaczy bez dolaczenia do niej wskazania miejsca
produkgcji. Co sie tyczy w szczeg6lnosci Niemiec, okoliczno$¢ ta wynika z faktu, ze to panstwo
czlonkowskie jest zwigzane traktatem z dnia 7 marca 1967 r. zawartym pomiedzy Szwajcaria
a Niemcami i dotyczacym kwestii ochrony oznaczen pochodzenia i innych nazw geograficznych
(zwanym dalej ,umowa Szwajcaria—Niemcy”). Umowa ta zastrzega bowiem uzywanie takiej
nazwy dla sera produkowanego w Szwajcarii i pozwala na stosowanie nazwy ,Emmentaler” do
oznaczania seré6w produkowanych na terytorium niemieckim pod warunkiem, ze nazwie tej
towarzyszy oznaczenie kraju produkcji przedstawione za pomoca znakéw identycznych, pod
wzgledem ich rodzaju, wymiaréw i koloréw, z tymi uzywanymi dla tej nazwy.

Co sie tyczy, po pierwsze, zarzutu szczegétowego dotyczacego braku uzasadnienia, z art. 94 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia 2017/1001 wynika, Zze decyzje EUIPO winny zawierac
uzasadnienie. Jednakze z orzecznictwa wynika, ze uzasadnienie moze by¢ dorozumiane, pod
warunkiem ze umozliwia ono zainteresowanym poznanie przyczyn, dla ktérych zostata wydana
taka decyzja izby odwolawczej, a wlasciwemu sadowi dostarcza elementéw wystarczajacych do
dokonania kontroli [zob. wyroki: z dnia 25 marca 2009 r., Anheuser-Busch/OHIM - Budéjovicky
Budvar (BUDWEISER), T-191/07, EU:T:2009:83, pkt 128 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia
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13 kwietnia 2011 r., Safariland/OHIM - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 92 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W tym kontekscie uzasadnienie poprzez odestanie do innego dokumentu moze zostaé
dopuszczone, pod warunkiem ze umozliwia ono zainteresowanym poznanie przyczyn, dla
ktérych zostala wydana dana decyzja, a wlasciwemu sadowi dostarcza elementéw
wystarczajacych do dokonania kontroli [zob. podobnie wyroki: z dnia 30 marca 2000 r., Kish
Glass/Komisja, T-65/96, EU:T:2000:93, pkt 51; z dnia 12 maja 2016 r., Zuffa/EUIPO (ULTIMATE
FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-590/14, niepublikowany, EU:T:2016:295, pkt 43 i przytoczone
tam orzecznictwo; z dnia 5 lutego 2018 r., Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Komisja,
T-611/15, EU:T:2018:63, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie prawda jest, ze Izba Odwotawcza nie wskazala wyraznie w zaskarzonej
decyzji dowoddéw, na ktérych oparfa swoje ustalenie dotyczace produkcji emmentalera
w odno$nych panstwach cztonkowskich.

Jednakze w pkt 25 zaskarzonej decyzji odestala ona w tym wzgledzie ,do uwag oséb trzecich
przywolanych w [pkt 4 wspomnianej decyzji]”.

Tymczasem z jednej strony skarzaca miala mozliwo§¢ zapoznania si¢ z tymi uwagami
i przedstawienia swoich uwag na ich temat w toku postepowania przed EUIPO i przed Sadem,
a z drugiej strony wspomniane uwagi zawieraja wystarczajaco dokladne, liczbowe i spdjne
informacje dotyczace produkcji emmentalera w odnoénych panstwach czlonkowskich, w zwiazku
z czym umozliwiaja one skarzacej poznanie przyczyn, dla ktérych Izba Odwotawcza doszla do
wniosku dotyczacego wspomnianej produkcji, a Sadowi dostarczaja elementéw wystarczajacych
do dokonania kontroli.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie naruszyta ciazacego na niej
obowigzku uzasadnienia.

Co sie tyczy, po drugie, produkcji Emmentalera w Niemczech, to przede wszystkim z uwag
Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft (federalnego ministerstwa Zzywnosci
i rolnictwa, Niemcy), Milchwirtschaftlicher Verein Bayern eV (stowarzyszenia przetworcéw
mleka Bawarii, Niemcy) i MIV Milchindustrie-Verband eV (stowarzyszenia przemystu
mleczarskiego, Niemcy), do ktérych Izba Odwolawcza odestala w pkt 25 zaskarzonej decyzji,
wynika, ze Niemcy wyprodukowaty 135 000 ton emmentalera w 2016 r.

Nastepnie bezsporne jest, ze znaczna cze$¢ tej produkcji zostala wprowadzona na rynek
niemiecki. W tym wzgledzie z uwag stowarzyszenia przetwdércéw mleka Bawarii wynika, ze
z 135 000 ton emmentalera wyprodukowanego w Niemczech w 2016 r. wyeksportowano jedynie
80 000 ton. Wynika z tego, ze znaczna cze$¢ wyprodukowanych w Niemczech ilo$ci emmentalera
zostala wprowadzona do obrotu bezposrednio w Niemczech.

Wreszcie z powyzszych uwag wynika, ze produkcja i wprowadzanie do obrotu sera, o ktérych
mowa w pkt 45 i 46 powyzej, dotyczyly nazwy ,Emmentaler”, rozpatrywanej odrebnie. Ustalenie
to znajduje potwierdzenie w szeregu przykladéw emmentalera przedstawionych w uwagach
wymienionych w pkt 25 zaskarzonej decyzji. Sery te, ktére pochodza od wielu podmiotéw
gospodarczych i zostaly wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w Niemczech, zawieraja
bowiem wspomniana nazwe bez oznaczenia kraju lub miejsca produkcji.
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Ponadto w odniesieniu do nazwy, pod ktéra towary te byly wprowadzane do obrotu w Niemczech,
skarzaca zakwestionowala na rozprawie twierdzenie, ze zostaly one wprowadzone na rynek
niemiecki pod nazwa ,Emmentaler”, rozpatrywanga odrebnie. Jednakze mimo ze w drodze $rodka
organizacji postepowania skarzaca zostala wezwana do zajecia stanowiska w przedmiocie
informacji wymienionych w pkt 45-47 powyzej, ograniczyla sie¢ ona do twierdzenia, ze
wprowadzenie do obrotu takich towaréw byloby sprzeczne z umowa Szwajcaria—Niemcy. Nie
przedstawila ona natomiast Sadowi zadnego konkretnego dowodu, ktéry zmierzalby do
podwazenia danych zawartych w tych punktach.

Co si¢ tyczy wplywu tej produkcji emmentalera w Niemczech na sposéb postrzegania przez
wlasciwy krag odbiorcéw opisowego charakteru oznaczenia EMMENTALER, z orzecznictwa
wynika, ze produkcja i wprowadzanie do obrotu towaru pod okreslona nazwa, bez uzywania tej
nazwy w sposéb, ktéry odsyta do pochodzenia tego towaru, moga stanowic istotna wskazéwke dla
ustalenia, czy nazwa ta stala si¢ nazwa rodzajowa (zob. podobnie wyroki: z dnia 25 pazdziernika
2005 r., Niemcy i Dania/Komisja, C-465/02 i C-466/02, EU:C:2005:636, pkt 75-100; z dnia
26 lutego 2008 r., Komisja/Niemcy, C-132/05, EU:C:2008:117, pkt 53-57).

Whnioski wyciggniete w tym orzecznictwie, mimo Ze dotycza rodzajowego charakteru nazwy, maja
réowniez znaczenie dla oceny opisowego charakteru oznaczen. Kwalifikacja oznaczenia jako
rodzajowego lub opisowego jest bowiem $cisle ze soba powiazana, poniewaz takie oznaczenie nie
posiada w tych dwdch sytuacjach charakteru odrézniajacego (zob. podobnie wyrok z dnia 24 maja
2012 r., Formula One Licensing/OHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, pkt 41).

A zatem w szczegdlnosci gdy kilka podmiotéw gospodarczych produkuje i wprowadza do obrotu
w danym panstwie cztonkowskim towary, nadajac im okreslone oznaczenie, przy czym oznaczenie
to nie odnosi si¢ do handlowego lub geograficznego pochodzenia tych towaréw, okolicznos¢ ta
moze sugerowad, ze wlasciwy krag odbiorcéw postrzega wspomniane oznaczenie jako okreslajace
wlasciwos¢ rzeczonych towardw, a tym samym jako opisowe.

Z powyzszego wynika, Ze po pierwsze, skarzacej nie udalo si¢ podwazy¢ okolicznosci, iz — jak
wynika z danych zawartych w pkt 45-47 powyzej — znaczna ilo$¢ sera wyprodukowanego
w Niemczech zostala wprowadzona do obrotu w tym panstwie czlonkowskim pod nazwa
»~Emmentaler”, rozpatrywana odrebnie. Po drugie, jak wskazano w pkt 49-51 powyzej,
okoliczno$¢ taka stanowi wazna wskazowke, ze wlasciwy krag odbiorcéw postrzega te nazwe jako
oznaczajaca wlasciwo$c¢ tych towaréw, a tym samym jako opisowa.

W tych okolicznosciach kwestia, czy wprowadzenie na rynek niemiecki seréw produkowanych
w Niemczech pod nazwa ,Emmentaler”, rozpatrywana odrebnie, jest zgodne z umowa
Szwajcaria—Niemcy, jest pozbawiona znaczenia, poniewaz postrzeganie przez wlasciwy krag
odbiorcéw, w odniesieniu do ktérego nalezy ocenia¢ opisowy charakter rozpatrywanego
oznaczenia zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 25 powyzej, ksztaltuje sie
w szczeg6lnosci w wyniku zetkniecia sie tego kregu odbiorcéw z tym oznaczeniem w postaci
wprowadzonej do obrotu. Wtasciwy krag odbiorcéw bedzie bowiem na ogét zakladal, ze towary
wprowadzane od obrotu w danym panstwie czlonkowskim zostaly zgodnie z prawem
wprowadzone na rynek tego panstwa, bez zastanawiania si¢ koniecznie nad konfliktami, jakie
moga istnie¢ miedzy normami prawnymi.

W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut szczegétowy skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza

nie mogla oprze¢ sie na danych zwigzanych z produkcja w Niemczech sera o nazwie
»~Emmentaler” jako jednej ze wskazéwek charakteru opisowego tego oznaczenia.
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— W przedmiocie niemieckiego rozporzgdzenia w sprawie serow

W celu wykazania, ze oznaczenie EMMENTALER oznacza rodzaj sera, Izba Odwotawcza oparta
sie ponadto na rozporzadzeniu niemieckim w sprawie seréw, zgodnie z ktérym emmentaler jest
zaklasyfikowany jako standardowy rodzaj sera.

Skarzaca twierdzi, ze zaskarzona decyzja nie mogla opiera¢ si¢ na tym rozporzadzeniu, poniewaz
nie jest ono zgodne z umowa Szwajcaria—Niemcy, ktéra ma przed nim pierwszenstwo.

W tym wzgledzie z ust. 7 i zalacznika 1 do niemieckiego rozporzadzenia w sprawie seréw wynika,
ze emmentaler jest przez nie zaklasyfikowany jako ,Standardsorte”, czyli jako standardowy rodzaj
sera.

Taka klasyfikacja moze odzwierciedla¢ sposéb postrzegania przez wilasciwy krag odbiorcéw
charakteru opisowego takiego oznaczenia.

W tych okoliczno$ciach argument skarzacej, zgodnie z ktérym niemieckie rozporzadzenie
w sprawie seréw jest jakoby niezgodne z umowa Szwajcaria—Niemcy, jest pozbawiony znaczenia
z powodo6w analogicznych do tych, ktére zostaly przedstawione w pkt 53 powyzej.

W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut szczegétowy skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza
nie mogla oprze¢ sie na niemieckim rozporzadzeniu w sprawie seréw jako jednej ze wskazdéwek
charakteru opisowego oznaczenia.

— W przedmiocie stanowiska Unii w trakcie negocjacji umowy miedzy Szwajcarig a Unig

Dla celéw stwierdzenia, ze oznaczenie EMMENTALER okre$la rodzaj sera, Izba Odwotawcza
wzieta pod uwage fakt, ze w trakcie negocjacji Umowy z dnia 17 maja 2011 r. miedzy Unia
Europejska a Konfederacja Szwajcarska w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczen
geograficznych produktéw rolnych i $rodkéw spozywczych zmieniajacej Umowe miedzy
Wspdlnota Europejska a Konfederacja Szwajcarska dotyczaca handlu produktami rolnymi
(Dz.U. 2011, L 297, s. 3) (zwanej dalej ,umowa miedzy Szwajcaria a Unia”) Unia sprzeciwila sie
wlaczeniu nazwy ,Emmentaler” do wykazu oznaczen geograficznych objetych ochrona przez te
umowe.

Skarzaca kwestionuje wniosek Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym charakter opisowy
zgloszonego znaku towarowego mozna réwniez wywies¢ z okolicznos$ci, ze Unia sprzeciwila sie
wlaczeniu nazwy ,Emmentaler” jako takiej do nazw pochodzenia i oznaczen geograficznych
chronionych umowa miedzy Szwajcaria a Unig.

Zdaniem skarzacej Unia z pewnos$cia nie wyrazila zgody na wlaczenie tej nazwy do wykazu
oznaczen geograficznych objetych ochrona przez umowe miedzy Szwajcaria a Unia. Jednakze
sama ta okoliczno$¢ nie pozwala na stwierdzenie, ze zadna ochrona za pomoca unijnego znaku
wspoélnego nie jest mozliwa w odniesieniu do nazwy ,Emmentaler”, rozpatrywanej odrebnie.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze umowa miedzy Szwajcaria a Unia zawiera
w dodatku 1 wykaz nazw seréw, ktére sa przedmiotem wzajemnej ochrony umawiajacych sie

stron jako nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne.

Tymczasem nazwa ,Emmentaler” nie zostala wlaczona do tego wykazu.
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Po drugie, powody tego nieuwzglednienia zostaly opisane w komunikacie prasowym
szwajcarskiego urzedu federalnego ds. rolnictwa z dnia 17 grudnia 2009 r., do ktérego Izba
Odwotawcza odniosta si¢ w pkt 24 zaskarzonej decyzji.

W tym komunikacie prasowym urzad federalny ds. rolnictwa wskazal, ze negocjacje w sprawie
umowy miedzy Szwajcarig a Unig byly przez dlugi czas utrudnione przez ich rozbiezne stanowiska
w sprawie umieszczenia nazwy ,Emmentaler” w wykazie nazw pochodzenia i oznaczen
geograficznych w ramach tej umowy, poniewaz ,[Unia uznata] nazwe »Emmentaler« za nazwe
rodzajowa” oraz ,[wymagala], aby nazwa ta mogla by¢ uzywana we wszystkich panstwach
czlonkowskich”. Zgodnie ze wspomnianym komunikatem prasowym to wlasnie z powodu tych
rozbiezno$ci Szwajcaria i Unia postanowily nie wlacza¢ nazwy ,Emmentaler” do wspomnianego
wykazu.

Tymczasem jest prawdopodobne, Ze to stanowisko Unii ma swoje Zrédto w fakcie, iz — jak wynika
z pkt 48 powyzej — towary opatrzone nazwa ,Emmentaler”, rozpatrywana odrebnie, byly
wprowadzane do obrotu w co najmniej niektérych panstwach cztonkowskich, takich jak Niemcy,
w zwiazku z czym wspomniane stanowisko moze odzwierciedla¢ sposéb postrzegania przez
wlasciwy krag odbiorcéw w panstwach cztonkowskich, w tym odbiorcéw niemieckich.

W tych okolicznos$ciach nalezy oddali¢ zarzut szczegétowy skarzacej, zgodnie z ktérym Izba
Odwotlawcza nie mogla oprze¢ si¢ na tym stanowisku jako jednej ze wskazéwek, ze termin
semmentaler” bedzie postrzegany przez odbiorcéw niemieckich jako majacy charakter opisowy
w odniesieniu do rodzaju sera.

— W sprawie ogdlnej normy dotyczgcej emmentalera opracowanej przez Komisje Kodeksu
Zywnosciowego

Skarzagca zarzuca Izbie Odwotawczej, ze ta wziela pod uwage ogélna norme dotyczaca
emmentalera opracowana przez Komisje Kodeksu Zywnosciowego. Jej zdaniem norma ta nie
zawiera wigzacych przepiséw dotyczacych procedury dotyczacej znakéw towarowych w Unii
i nie moze w konsekwencji przewaza¢ nad umowa Szwajcaria—Niemcy, ktéra przyznata ochrone
nazwie ,Emmentaler”, jak opisano w pkt 38 powyzej.

W tym wzgledzie z orzecznictwa wynika przede wszystkim, ze okoliczno$¢, iz nazwa jest okreslona
w kodeksie zywno$ciowym jako rodzajowa, jest istotnym aspektem dla oceny, czy zgloszony znak
towarowy moze mie¢ charakter opisowy w odniesieniu do rodzaju sera [zob. podobnie
i analogicznie wyroki: z dnia 12 wrze$nia 2007 r., Consorzio per la tutela del formaggio Grana
Padano/OHIM - Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, pkt 67; z dnia
14 grudnia 2017 r., Consejo Regulador , Torta del Casar”/EUIPO — Consejo Regulador ,Queso de
La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA), T-828/16, niepublikowany, EU:T:2017:918,
pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nastepnie, zgodnie z ogdlna norma dotyczaca emmentalera (CXS 269-1967) opracowana przez
Komisje Kodeksu Zywnosciowego, termin ,emmentaler” oznacza ser dojrzewajacy twardy, ktéry
spelnia wymogi wymienione w tej normie. Zgodnie z art. 7.1 wspomnianej normy oznaczenie
EMMENTALER moze by¢ stosowane zgodnie z ogélna norma dotyczaca etykietowania
paczkowanych $rodkéw spozywczych, pod warunkiem ze produkt spelnia norme dotyczaca
emmentalera.

10 ECLL:EU:T:2023:278



73

74

75

76

77

78

79

80

81

WYROK Z DNIA 24.5.2023 r. — SprAWA T-2/21
EMMENTALER SwiTZERLAND/EUIPO (EMMENTALER)

Wynika z tego, ze oznaczenie EMMENTALER jest w ramach kodeksu zywnosciowego
postrzegane jako nazwa rodzaju sera posiadajacego wlasciwo$ci zawarte w tej normie.

Whniosku tego nie podwaza art. 7.2 tej samej normy dotyczacej emmentalera, zgodnie z ktéra na
etykiecie produktu nalezy poda¢ nazwe kraju pochodzenia. W protokole z 35. sesji Komitetu ds.
Znakowania Zywnoséci Komisji Kodeksu Zywnosciowego, za zgoda Komisji Europejskiej
i wszystkich panstw cztonkowskich Unii, wyjasniono bowiem, ze ta regula dotyczaca nazwy ma
na celu zachowanie rodzajowego charakteru nazwy sera.

Podobnie, z powodéw analogicznych do tych, ktére zostaly przedstawione w pkt 53 powyzej,
istotno$¢ wspomnianej ogdlnej normy dotyczacej emmentalera nie zostala podwazona przez
umowe Szwajcaria—Niemcy, na ktéra powoluje sie skarzaca.

W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza mogta oprze¢ si¢ na ogélnej normie dotyczacej
emmentalera opracowanej przez Komisje Kodeksu Zywnosciowego jako jednej ze wskazéwek, aby
stwierdzi¢, ze termin ,emmentaler” ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych
towarow.

— W przedmiocie wyroku z dnia 5 grudnia 2000 r., Guimont (C-448/98)

Skarzaca podnosi, ze rodzajowy charakter terminu ,emmentaler” nie wynika z wyroku z dnia
5 grudnia 2000 r., Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663). Prawda jest, ze Trybunal wskazal w nim,
iz bezsporne jest, ze emmentaler jest serem produkowanym i wprowadzanym do obrotu zgodnie
z prawem w panstwach cztonkowskich innych niz Francja. Jednakze okolicznos¢ ta jest tylko
jednym z kryteriéw, ktére nalezy uwzgledni¢ przy ocenie zdolnosci rejestracyjnej terminu
,emmentaler”.

W tej kwestii nalezy przypomnie¢, ze w pkt 32 wyroku z dnia 5 grudnia 2000 r., Guimont
(C-448/98, EU:C:2000:663) Trybunal potwierdzil, jak wynika z pkt 45-53 powyzej, ze ser
Emmentaler jest produkowany i wprowadzany do obrotu zgodnie z prawem w panstwach
czlonkowskich innych niz Francja.

Jak przyznaje sama skarzaca, okolicznosc ta jest jednym z kryteridw, ktdére nalezy uwzglednié przy
ocenie zdolnosci rejestracyjnej terminu ,emmentaler”. Wynika z tego, ze skarzaca nie
potwierdzita, a tym bardziej nie wykazala, ze okoliczno$¢ ta jest pozbawiona znaczenia
w niniejszej sprawie, chocby byta tylko jedna ze wskazdwek, ktére nalezy uwzgledni¢ przy ocenie
opisowego charakteru nazwy ,Emmentaler”.

W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ zarzut szczegélowy skarzacej, zgodnie z ktérym Izba
Odwotawcza nie mogla oprze¢ si¢ na wyroku z dnia 5 grudnia 2000 r., Guimont (C-448/98,
EU:C:2000:663) jako na jednej ze wskazoéwek $wiadczacych o charakterze opisowym zgloszonego
znaku towarowego.

— Whioski w przedmiocie charakteru opisowego
W $wietle wskazéwek zbadanych w pkt 31-80 powyzej Izba Odwotawcza mogta stwierdzié

w pkt 24 zaskarzonej decyzji, bez popelnienia bledu w ocenie, ze wlasciwy krag odbiorcow
niemieckich natychmiast odbiera oznaczenie EMMENTALER jako oznaczajace rodzaj sera.
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Biorac pod uwage orzecznictwo przypomniane w pkt 23 powyzej, Izba Odwolawcza slusznie
stwierdzila zatem, Ze oznaczenie to ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) i art. 7
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, zwazywszy, ze wystarczy, by ta podstawa odmowy rejestracji
istniala w czesci Unii, ktéra moze w stosownym wypadku stanowié jedno panstwo czlonkowskie.

Wreszcie ze wzgledu na fakt, ze wskazéwki zbadane w pkt 31-76 powyzej wykazuja w spos6b
wymagany prawem, iz oznaczenie EMMENTALER ma charakter opisowy w Niemczech, nie ma
potrzeby badania zasadnosci pozostalych zarzutéw szczegélowych podniesionych w ramach
zarzutu drugiego, dotyczacych pozostalych elementéw, na ktérych oparta si¢ Izba Odwotawcza
w pkt 24 zaskarzonej decyzji, poniewaz elementy te nie dotycza sposobu postrzegania przez
wlasciwy krag odbiorcéw niemieckich.

W $wietle powyzszego nalezy oddali¢ zarzut drugi.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgacego naruszenia art. 74 ust. 2 rozporzgdzenia
2017/1001

Skarzaca podnosi, ze nazwa ,Emmentaler”, rozpatrywana odrebnie, powinna korzysta¢ z ochrony
jako znak wspélny na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz odnosi si¢ ona
do pochodzenia geograficznego rozpatrywanych towaréw.

EUIPO, Republika Federalna Niemiec i Republika Francuska kwestionuja ten argument.

Jak wynika z pkt 10 i 11 powyzej, odstepstwo od art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001,
przewidziane w art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia, nalezy interpretowac $cisle. W szczegélnosci
jego zakres nie moze obejmowac oznaczen, ktére zostana uznane za wskazanie rodzaju, jakosci,
ilosci, przeznaczenia, wartosci, czasu produkgcji lub innej wlasciwosci rozpatrywanych towardéw,
lecz wylacznie oznaczenia, ktére zostana uznane za wskazanie pochodzenia geograficznego
wspomnianych towaréw.

W niniejszej sprawie z pkt 31-82 powyzej wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, iz
termin ,emmentaler” ma dla wlasciwego kregu odbiorcéw niemieckich charakter opisowy
w odniesieniu do rodzaju sera i nie jest postrzegane jako wskazanie pochodzenia geograficznego
wspomnianego sera.

Podobnie skarzaca nie przedstawila Sadowi innych konkretnych dowodéw majacych na celu
wykazanie, ze odbiorcy ci odbieraja to oznaczenie w ten sposdb.

W tych okoliczno$ciach nie moze ona twierdzi¢, ze zgloszony znak towarowy powinien by¢
chroniony na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

W rezultacie nalezy oddali¢ zarzut pierwszy i tym samym skarge w catosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

12 ECLL:EU:T:2023:278
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Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem EUIPO, Republiki Federalnej

Niemiec, Republiki Francuskiej i CNIEL — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.
Z powyzszych wzgledéw
SAD (dziesiagta izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Emmentaler Switzerland zostaje obciagzona kosztami postepowania.

Kornezov Kowalik-Banczyk

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 maja 2023 r.

Podpisy

ECLI:EU:T:2023:278

Petrlik
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