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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 27 lutego 2020 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykul 7 ust. 1
lit. f) — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy sprzeczny z dobrymi obyczajami —
Oznaczenie slowne ,Fack Ju Gohte” — Odrzucenie zgloszenia do rejestracji

W sprawie C-240/18 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 4 kwietnia 2018 r.,

Constantin Film Produktion GmbH, z siedzibg w Monachium (Niemcy), ktéra reprezentuja
E. Saarmann i P. Baronikians, Rechtsanwiilte,

strona wnoszaca odwolanie,
w ktoérej druga strong postepowania jest:

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentuje D. Hanf,
dzialajacy w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, 1. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) oraz C. Lycourgos,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Bobek,
sekretarz: C. Stromholm, administratorka,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 lutego 2019 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2019 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.

PL
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Wyrok

W swoim odwolaniu Constantin Film Produktion GmbH wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii
Europejskiej z dnia 24 stycznia 2018 r., Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17,
niepublikowanego, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”, EU:T:2018:27), w ktérym Sad oddalil jej
skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Piatej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 1 grudnia 2016 r. (sprawa R 2205/2015-5, zwanej dalej
»sporna decyzja”), dotyczacej rejestracji oznaczenia slownego ,Fack Ju Gohte” jako unijnego znaku
towarowego.

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) zostalo zmienione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), ktére weszlo w zycie
w dniu 23 marca 2016 r. Rozporzadzenie nr 207/2009, zmienione rozporzadzeniem 2015/2424, zostalo
uchylone i zastapione, ze skutkiem od dnia 1 pazdziernika 2017 r., 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). Ze wzgledu na date dokonania rozpatrywanego zgloszenia do
rejestracji, 21 kwietnia 2015 r., stan faktyczny sprawy reguluja materialne przepisy rozporzadzenia
nr 207/20009.

Artykul 7 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji”,
przewiduje w ust. 1-3:

»1. Nie s3 rejestrowane:
[...]
f) znaki towarowe, ktdre sa sprzeczne z porzadkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;

[...]

2. Ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci [Unii
Europejskiej].

3. Ustep 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal
charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje”.

Artykut 75 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,Uzasadnienie decyzji’, stanowi:
»Decyzje Urzedu zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte [...]".

Artykul 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Badanie przez Urzad stanu faktycznego
z urzedu”, stanowi:

»W trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu
faktycznego, dowodéw i argumentdw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zado$¢uczynienia”.
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W motywie 21 rozporzadzenia 2015/2424 wskazano:

»(21) [...] Ponadto niniejsze rozporzadzenie powinno by¢ stosowane w sposéb zapewniajacy pelne
poszanowanie podstawowych praw i wolnosci, w szczegé6lnosci wolnosci wypowiedzi”.

Motyw 21 rozporzadzenia 2017/1001 powiela dostownie brzmienie motywu 21 rozporzadzenia
nr 2015/2424 przytoczone w poprzednim punkcie.

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wnoszaca odwotanie, Constantin Film Produktion, dokonata w EUIPO
zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia nr 207/20009.

Znakiem towarowym, o ktdérego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie stowne ,Fack Ju Gohte”, bedace
ponadto tytulem wyprodukowanej przez wnoszaca odwolanie niemieckiej komedii filmowej, ktéra
odniosta jeden z najwiekszych sukceséw kinowych w 2013 r. w Niemczech. Wnoszaca odwolanie
wyprodukowata dwie kontynuacje, ktére wyprowadzono na ekrany pod tytutami ,Fack Ju Gohte 2”
i ,Fack Ju Gohte 3”7, odpowiednio, w 2015 r. i w 2017 r.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32,
33, 38 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej
z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 3: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; $rodki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i §cierania; mydta; $rodki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, plyny
do pielegnacji wloséw, $rodki do czyszczenia zebdw”;

— klasa 9: ,nagrane no$niki danych wszelkiego rodzaju; publikacje elektroniczne (do pobrania),
mianowicie dane audio, wideo, dane tekstowe, obrazowe i graficzne w formacie cyfrowym;
urzadzenia i przyrzady fotograficzne, kinematograficzne i do celéw dydaktycznych; urzadzenia do

”»
.

nagrywania, transmisji, reprodukcji dzwieku lub obrazu [...]”;

— klasa 14: ,wyroby jubilerskie; kamienie szlachetne [...]";

4

— Kklasa 16: ,druki; fotografie; artykuly piSmienne; artykuly biurowe [...]”;
— Kklasa 18: ,kufry i walizki; parasolki i parasole; laski; bagaz [...]”;
— klasa 21: ,,wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujete w innych klasach; swieczniki”;

— Kklasa 25: ,0dziez, obuwie, nakrycia glowy”;

— Kklasa 28: ,gry i zabawki; artykuly gimnastyczne i sportowe nieujete w innych klasach; ozdoby
choinkowe”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna; ryz; tapioka i sago; maka i produkty zbozowe,
chleb, wyroby cukiernicze i slodycze; lody jadalne; cukier, miéd, melasa; drozdze, proszek do

”,

pieczenia [...]";

— Kklasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe [...]”;

ECLILEU:C:2020:118 3
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— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”;

— klasa 38: ,ustugi telekomunikacyjne; zapewnianie dostepu do internetowych pokojéw rozmoéw
[chatrooméw] i foréw internetowych, przesylanie danych przez Internet [...]”

— klasa 41: ,nauczanie, ksztalcenie; rozrywka, w szczegélnosci telewizyjna i filmowa, montaz
programéw radiowych i telewizyjnych, produkcja radiowa, telewizyjna i filmowa, wypozyczanie
filméw kinowych, prezentacje filméw w kinach; dzialalno$¢ sportowa i kulturalna”.

Decyzja z dnia 25 wrze$nia 2015 r. ekspert odrzucil zgloszenie do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1

lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 2 tego rozporzadzenia w odniesieniu do

towarow i ustug wskazanych w poprzednim punkcie.

W dniu 5 listopada 2015 r. wnoszaca odwolanie wniosta do EUIPO, na podstawie art. 58—64
rozporzadzenia nr 207/2009, odwotlanie od decyzji eksperta.

Sporna decyzja Piata Izba Odwotawcza EUIPO oddalita to odwotanie.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 3 lutego 2017 r. wnoszaca odwolanie wniosta do Sadu
skarge o stwierdzenie niewazno$ci spornej decyzji.

Na poparcie skargi wnoszaca odwolanie podniosta dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009, a drugi — naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego

rozporzadzenia.

W zaskarzonym wyroku Sad oddalil oba te zarzuty, a w konsekwencji skarge w catosci.

Zadania stron przed Trybunalem
Wnoszaca odwotanie wnosi do Trybunatu o:
— uchylenie zaskarzonego wyroku oraz

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwolania oraz

— obcigzenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania
Na poparcie odwotania wnoszaca je podnosi trzy zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia art. 7
ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009, drugi — naruszenia zasady réwnego traktowania, a trzeci —

naruszenia zasad pewnos$ci prawa i dobrej administracji.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzy¢ zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. f)
rozporzadzenia nr 207/20009.
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Argumentacja stron

W zarzucie pierwszym wnoszaca odwolanie podnosi w istocie, ze w ramach badania kwestii, czy
zgloszony znak towarowy narusza dobre obyczaje, Sad dopuscil si¢ kilku bledéw w wykladni
i stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut ten sktada sie z czterech czesci.

W pierwszej kolejnosci wnoszaca odwotlanie twierdzi, ze Sad naruszyl zasade zindywidualizowanej
analizy, poniewaz zbadal nie zgloszony znak towarowy Fack Ju Gohte, lecz oznaczenie ,Fuck you,
Goethe”.

Ponadto wnoszaca odwotanie podnosi, ze zwroty ,fuck” i ,fuck you” utracily swoja wulgarnos¢ ze
wzgledu na postepujaca ewolucje jezyka w spoteczenstwie. Nie istnieje ogélna praktyka polegajaca na
odmawianiu rejestracji oznaczen wykorzystujacych te zwroty, o czym $wiadczy fakt rejestracji
oznaczen takich jak ,Fucking Hell” i ,MACAFUCKER?” jako unijnych znakéw towarowych.

W drugiej kolejnosci wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze Sad dopuscit sie zbyt szerokiego zastosowania
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji dotyczacej dobrych obyczajéw, o ktérej mowa w art. 7
ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009, stosujac oceny dotyczace wyrazéw ,fuck” i ,fuck you” do
zgloszonego znaku towarowego w calosci i uznajac, ze oznaczenie stowne ,Fack Ju Gohte” cechuje sie
nieodlaczna wulgarnoscia, ktérej element ,Gohte” nie jest w stanie zlagodzic.

Wnoszaca odwotanie uwaza w szczegdlnosci, ze Sad nie wykazal si¢ ostroznoscia i wrazliwoscia, jakich
wymaga zastosowanie tej podstawy odmowy rejestracji, ktéra jako ze dotyczy wartosci subiektywnych,
powinna by¢ stosowana w sposéb zawezajacy i mozliwie jak najbardziej obiektywny w celu unikniecia
ryzyka wylaczenia oznaczen z rejestracji jedynie z tego powodu, ze nie odpowiadaja one osobistemu
upodobaniu osoby przeprowadzajacej badanie. A zatem Sad powinien byl uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze
calo$ciowe wrazenie wywierane przez zgloszony znak towarowy z uwagi na zapis fonetyczny w jezyku
niemieckim wyrazenia ,fuck you” w polaczeniu z elementem ,Gohte”, rozumianym jako oznaczajacy
nielubiane zajecia szkolne, ma charakter nieszkodliwy, dziecinny i zabawny, wyrazajacy frustracje
wywolang szkota.

W trzeciej kolejnosci wnoszaca odwolanie uwaza, ze Sad blednie uznal, iz nie ustalono, ze
niemieckojezyczny krag odbiorcéw nie bedzie zszokowany zgloszonym znakiem towarowym
w odniesieniu do wskazanych w zgloszeniu towaréw i ustug. W tym kontekscie wnoszaca odwotanie
zarzuca Sadowi bledne zastosowanie zasad dotyczacych ciezaru dowodu. Ponadto Sad pominal jej
zdaniem okolicznos$¢, ze sposobu postrzegania zgloszonego znaku towarowego przez wlasciwy krag
odbiorc6w nie mozna okresla¢ abstrakcyjnie i w oderwaniu od podstaw empirycznych, jedynie
w oparciu o warto$ci subiektywne, lecz nalezy go ocenia¢ z uwzglednieniem elementéw zawierajacych
wskazéwki co do rzeczywistego postrzegania znaku przez ten krag odbiorcéw. W szczegélnosci duzy
sukces filmu pod tak samo brzmigcym tytulem oraz uzywanie tego filmu przez Instytut Goethego
(Niemcy) do celéw pedagogicznych wskazuja, ze szeroki krag odbiorcéw niemieckojezycznych, ktéry
jest wlasciwym w niniejszej sprawie kregiem odbiorcéw, rozumie humorystyczny charakter
zgloszonego znaku towarowego i w zaden sposéb nie uwaza tego znaku za szokujacy lub wulgarny.

W czwartej kolejnosci z uwagi na dokonane btedne oceny Sad naruszyl prawo przy wywazeniu z jednej
strony interesu, jaki wnoszaca odwolanie ma w rejestracji zgloszonego znaku towarowego, i z drugiej
strony interesu, jaki krag odbiorc6w ma w uniknieciu koniecznosci konfrontowania sie ze znakami
towarowymi sprzecznymi z dobrymi obyczajami, a zatem ze znakami towarowymi nieprzyjemnymi,
wulgarnymi, obrazliwymi lub zawierajacymi grozby.

EUIPO twierdzi, ze zarzut pierwszy nalezy oddali¢.

ECLILEU:C:2020:118 5
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Po pierwsze, EUIPO uwaza, ze argument wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérym Sad zbadat
oznaczenie ,Fuck you, Goethe”, a nie zgloszony znak towarowy, czyli Fack Ju Gohte, opiera si¢ na
btednym rozumieniu zaskarzonego wyroku. Punkty 17, 18 i 20 tego wyroku nalezy interpretowac
w $wietle przestanki omdwionej w pkt 16 wspomnianego wyroku, zgodnie z ktéra konsument
spostrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢”, co nie stoi na przeszkodzie okresleniu ,elementéw
stownych, ktére maja dla niego konkretne znaczenie lub sa podobne do znanych mu stéw”.

Po drugie, argument wnoszacej odwotlanie, zgodnie z ktérym wyrazenia ,fuck” i ,fuck you” utracily
pierwotne znaczenie seksualne, wobec czego nie sa juz postrzegane jako wulgarne i szokujace, jest
zdaniem EUIPO niedopuszczalny, poniewaz dotyczy ustalenia faktycznego. W kazdym razie argument
ten nie jest wedlug EUIPO zasadny, poniewaz Sad stwierdzil nieodlaczna wulgarnos¢ wyrazenia ,fuck
you” réwniez w przypadku, w ktérym wyrazenie to nie jest juz ze wzgledu na ewolucje jezyka wiazane
z jego konotacja seksualna.

Po trzecie, EUIPO podnosi, ze w pkt 18 zaskarzonego wyroku Sad wyraznie wzial pod uwage zmiane
znaczenia wyrazenia ,fuck you”, wyjasniajac, iz moze ono takze stuzy¢ do wyrazania ztosci, nieufnosci
lub lekcewazenia wobec danej osoby.

Po czwarte, EUIPO uwaza za bezzasadny argument wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérym Sad przyjat
bledna wykladnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009, stwierdzajac, ze duzy sukces filmu
»Fack Ju Gohte” nie oznacza, iz wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie zszokowany zgloszonym znakiem
towarowym. Wbrew temu, co twierdzi wnoszaca odwolanie, Sad nie zastosowal czysto subiektywnego
kryterium przy badaniu dobrych obyczajéw, lecz wyraznie przeanalizowal w pkt 28-30 zaskarzonego
wyroku mozliwos¢, ze zgloszony znak towarowy nie jest wulgarny, lecz moze by¢ rozumiany jako
pzart”.

EUIPO podnosi w tym kontekscie, ze celem prawa wylacznosci wynikajacego ze znaku towarowego jest
zapewnienie niezakldconej konkurencji, a nie wolnosci wypowiedzi, podczas gdy tytul filmu stuzy do
odrézniania jednego utworu artystycznego od innego i do oznaczania jego tresci, stanowiac wyraz
wolno$ci wypowiedzi i wolnosci artystycznej. Przecietny konsument jest zdaniem EUIPO $wiadomy tej
réznicy i zatem niekoniecznie postrzega znaki towarowe i tytuly filméw w ten sam sposéb. Tym samym
nawet w odniesieniu do konsumentéw znajacych rozpatrywany film nie mozna zaklada¢, ze zgloszony
znak towarowy jest postrzegany jako ,zart”. Ponadto wlasciwi konsumenci w niniejszej sprawie sa
znacznie liczniejsi niz konsumenci, ktérzy znaja omawiany film i sa zaznajomieni ze ,slangiem
mlodziezowym”.

Po piagte, EUIPO podnosi, ze Sad poprawnie stwierdzil, iz jesli zgloszony znak towarowy sklada sie
z okreslenia, ktére jest postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako nieodlacznie wulgarne,
a zatem jako szokujace, to chodzi tu o ,razaco nieobyczajny znak towarowy” sprzeczny z ,dobrymi
obyczajami”.

Po széste, EUIPO uwaza, ze wnoszaca odwotanie niestusznie zarzuca Sadowi, iz w pkt 30 zaskarzonego
wyroku w sposéb niezgodny z prawem dokonal odwrdcenia cigzaru dowodu, uznajac, ze nie wykazano,
by wlasciwy krag odbiorcéw rozpoznawal w zgloszonym znaku towarowym tytul rozpatrywanego filmu,
a zatem ,zart”. To ustalenie nalezy odczytywac¢ w jego kontekscie. O ile jest prawda, ze na mocy art. 75
ust. 1 i art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 EUIPO powinno bada¢ z urzedu bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji, a ich istnienie powinno by¢ uzasadnione w sposéb spdjny, o tyle
w przypadku gdy EUIPO lub Sad — do ktérego odnosza sie te same wymogi prawne, gdy ten ostatni
oddala skarge na odrzucenie zgloszenia znaku towarowego przez EUIPO - przedstawiaja
zglaszajacemu fakty notoryjne lub oceny oparte na braku zdolnosci rejestrowej zgloszonego znaku
towarowego, do zglaszajacego nalezy podwazenie ich za posrednictwem konkretnych
i umotywowanych informacji. W zaskarzonym wyroku Sad dochowal za$ zdaniem EUIPO
wspomnianych wymogéw prawnych.
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Wreszcie, po siodme, EUIPO uwaza, ze argument wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérym Sad nie
dokonat stusznego wywazenia intereséw zglaszajacego i kregu odbiorcéw, jest bezzasadny.

Ocena Trybunaiu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 nie sa rejestrowane znaki towarowe, ktdre sa
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Ponadto z art. 7 ust. 2 tego
rozporzadzenia wynika, ze bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 7 ust. 1
wspomnianego rozporzadzenia stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze istnieja one tylko w cze$ci Unii.

Jak stwierdzit Sad w pkt 24 zaskarzonego wyroku, czego wnoszaca odwotlanie nie zakwestionowala,
EUIPO odméwito na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 rejestracji oznaczenia
sfownego ,Fack Ju Gohte” nie ze wzgledu na ewentualng sprzeczno$¢ tego oznaczenia z porzadkiem
publicznym, lecz jedynie z tego powodu, ze jest ono sprzeczne z dobrymi obyczajami. Pierwszy zarzut
odwotlania nalezy zatem rozpatrzy¢ jedynie w $wietle tej ostatniej bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji.

Co sie tyczy wspomnianej podstawy odmowy rejestracji, trzeba zauwazy¢, ze poniewaz pojecie ,,dobrych
obyczajéw” nie zostalo zdefiniowane w rozporzadzeniu nr 207/2009, nalezy je interpretowa¢, majac na
uwadze zwykle nadawane mu znaczenie oraz kontekst, w ktérym jest ono zazwyczaj uzywane. Jak za$
zauwazyl w istocie rzecznik generalny w pkt 77 opinii, pojecie to odnosi si¢ w zwykle nadawanym mu
znaczeniu do podstawowych warto$ci i norm moralnych, ktére spoteczenstwo kultywuje w danym
momencie. Te wartosci i normy, ktére moga ewoluowaé z biegiem czasu i rézni¢ si¢ w przestrzeni,
nalezy okresli¢c w zalezno$ci od konsensusu spolecznego panujacego w tym spoteczenstwie w chwili
dokonywania oceny. Dla celéw tego okreslenia trzeba w nalezyty sposéb wzia¢ pod uwage kontekst
spoteczny, w tym w odpowiednim przypadku charakteryzujaca go réznorodno$¢ kulturowa, religijna
lub filozoficzna, aby oceni¢ w sposéb obiektywny, co wspomniane spoleczenstwo uwaza w danym
momencie za moralnie dopuszczalne.

Ponadto w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 badanie kwestii, czy
oznaczenie, o ktérego rejestracje w charakterze unijnego znaku towarowego wniesiono, jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami, wymaga analizy wszystkich elementéw wlasciwych danej sprawie w celu
okreslenia sposobu, w jaki wlasciwy krag odbiorcéow postrzegalby takie oznaczenie w przypadku jego
uzywania jako znaku towarowego dla wskazanych w zgloszeniu towaréw lub ustug.

W tym wzgledzie, aby dane oznaczenie bylo objete zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. f)
rozporzadzenia nr 207/2009, nie wystarczy, by zostalo uznane za cechujace si¢ zlym gustem. W chwili
dokonywania badania oznaczenie to musi by¢ postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéow jako
sprzeczne z podstawowymi warto$ciami i normami moralnymi spoleczenstwa takimi, jakie obowigzuja
w tym momencie.

W celu ustalenia, czy ma to miejsce, nalezy oprze¢ si¢ na sposobie postrzegania przez rozsadna osobe
cechujaca sie $rednim progiem wrazliwosci i tolerancji przy uwzglednieniu kontekstu, w jakim mozna
napotkac¢ dany znak towarowy, oraz w odpowiednim przypadku szczegdlnych okolicznosci wlasciwych
dla danej czesci Unii. W tym celu istotne sa elementy takie jak akty ustawodawcze i praktyki
administracyjne, opinia publiczna i ewentualnie sposéb, w jaki wlasciwy krag odbiorcéw reagowat
w przeszlosci na to oznaczenie lub podobne oznaczenia, a takze wszelkie inne elementy mogace
pozwoli¢ na ocene sposobu postrzegania przez tych odbiorcow.

Badanie, ktére trzeba zatem przeprowadzi¢, nie moze ogranicza¢ si¢ do abstrakcyjnej oceny
zgloszonego znaku towarowego czy tez niektérych jego skladnikéw, lecz nalezy wykaza¢ -
w szczegdlnosci gdy zglaszajacy powotal sie na okolicznosci, ktére moga poda¢ w watpliwosé fakt, ze
znak ten jest postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw jako sprzeczny z dobrymi obyczajami — iz
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uzywanie wspomnianego znaku towarowego w konkretnym i aktualnym kontekscie spotecznym byloby
faktycznie postrzegane przez tych odbiorcéw jako sprzeczne z podstawowymi warto$ciami i normami
moralnymi spoleczenstwa.

To w $wietle tych zasad nalezy zbada¢ zasadno$¢ zarzutu pierwszego, dotyczacego blednej wyktadni
i blednego stosowania przez Sad art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/20009.

W niniejszym przypadku jest bezsporne, jak stwierdzil Sad w pkt 14 i 17 zaskarzonego wyroku,
potwierdzajac w tym wzgledzie ocene dokonang przez Izbe Odwolawcza, ze wlasciwy krag odbiorcow
sklada si¢ z szerokiego kregu odbiorcéw niemieckojezycznych Unii, a mianowicie w szczegélnosci
z kregu odbiorcéw z Niemiec i Austrii.

Co sie tyczy sposobu postrzegania zgloszonego znaku towarowego przez tych odbiorcéw, Sad zauwazyt
w pkt 18 zaskarzonego wyroku, ze wspomniani odbiorcy beda przyréwnywac ten znak towarowy do
angielskiego wyrazenia ,fuck you” uzupetnionego o nazwisko Goethe — pisanych w caloéci zmieniona
ortografia wynikajaca z fonetycznego zapisania tych wyrazéw w jezyku niemieckim. O ile w swoim
pierwszym znaczeniu angielskie wyrazenie ,fuck you” mialo konotacje seksualna i cechowalo sie
wulgarnoscia, o tyle sluzy takze w innym kontekscie do wyrazania zlosci, nieufnosci lub lekcewazenia
wobec danej osoby. Jednakze nawet w takim przypadku wyrazenie to nadal cechuje si¢ samoistng
wulgarnoécia i dodanie elementu ,Gohte” na koncu rozpatrywanego oznaczenia — cho¢ pozwala
okresli¢, do kogo sa ,adresowane” wyrazy tworzace poczatek wspomnianego oznaczenia — nie jest
w stanie zlagodzi¢ jego wulgarnosci.

W pkt 19 zaskarzonego wyroku Sad dodal, ze wbrew temu, co sugerowala wnoszaca odwolanie,
okolicznos¢, iz film ,Fack Ju Gohte” obejrzalo od chwili wejscia na ekrany kilka milionéw oséb, nie
oznacza, ze wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie zszokowany zgloszonym znakiem towarowym.

Na tej podstawie stwierdzil on w pkt 20 zaskarzonego wyroku, ze w tych okolicznosciach nalezy uznac,
iz Izba Odwotawcza slusznie uznala, ze angielskie wyrazenie ,fuck you” i tym samym zgloszony znak
towarowy jako calo$¢ sa nieodlacznie wulgarne i Zze moga szokowaé wilasciwy krag odbiorcéw.
W rezultacie zdaniem Sadu Izba Odwotawcza slusznie wywiodla z tego, Ze nalezalo odmoéwic
rejestracji zgloszonego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze badanie przeprowadzone przez Sad nie spelnia standardéw
wymaganych przez art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009, przedstawionych w pkt 39-43
niniejszego wyroku.

Biorac bowiem pod uwage kontekst spoleczny i elementy przywolane w tym wzgledzie przez wnoszaca
odwotanie — a w szczegdlnosci fakt, ze oznaczenie stowne ,Fack Ju Gohte” odpowiada, jak zauwazyl
Sad w pkt 2 i 19 zaskarzonego wyroku, tytulowi wyprodukowanej przez wnoszaca odwotanie
niemieckiej komedii kinowej, ktéra odniosta jeden z najwiekszych sukceséw kinowych w 2013 r.
w Niemczech i ktéra od chwili wejscia na ekrany obejrzato kilka milionéw oséb — Sad w celu ustalenia
w spos6b wymagany prawem, ze zgloszony znak towarowy jest postrzegany przez szeroki krag
odbiorcéw niemieckojezycznych jako sprzeczny z dobrymi obyczajami, nie mdgt ograniczy¢ sie do
abstrakcyjnej oceny tego znaku i angielskiego wyrazenia, do ktérego jego pierwsza czes¢ jest
przyréwnywana przez ten krag odbiorcéw.

A zatem okoliczno$¢, ze to wlasnie ten znak towarowy nalezy zbadal, nie oznacza, by podczas tego
badania mozna bylo pomina¢ elementy kontekstu mogace stanowi¢ wyjasnienie sposobu, w jaki
wlasciwy krag odbiorcéw postrzega wspomniany znak towarowy.

Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 94 opinii, do takich elementéw naleza duzy sukces wspomnianej

komedii pod tak samo brzmigcym tytulem wsréd szerokiego kregu odbiorcéw niemieckojezycznych
i okoliczno$¢, ze wydaje sie, iz tytul ten nie wzbudzal kontrowersji, a takze fakt, ze zezwolono na
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prezentowanie tej komedii mtodym widzom oraz ze Instytut Goethego, bedacy instytutem kultury
Republiki Federalnej Niemiec dzialajacym na szczeblu $wiatowym, ktérego jednym z zadan jest
promowanie znajomosci jezyka niemieckiego, postuguje sie¢ nia w celach pedagogicznych.

Poniewaz elementy te moga a priori stanowi¢ wskazéwke, ze niezaleznie od przyréwnywania pierwszej
czesci zgloszonego znaku towarowego do angielskiego wyrazenia ,fuck you” szeroki krag odbiorcéw
niemieckojezycznych nie postrzega oznaczenia slownego ,Fack Ju Gohte” jako moralnie
niedopuszczalnego, dla celéw stwierdzenia niezgodnosci tego oznaczenia z dobrymi obyczajami Sad
nie mogt oprze¢ sie jedynie na nieodlacznie wulgarnym charakterze tego wyrazenia angielskiego, nie
badajac wspomnianych elementéw i nie przedstawiajac w sposéb rozstrzygajacy powoddw, dla ktérych
uwaza, ze pomimo wskazanych powyzej elementéw szeroki krag odbiorcéw niemieckojezycznych
postrzega wspomniane oznaczenie jako sprzeczne z podstawowymi warto$ciami i normami moralnymi
spoleczenistwa, gdy jest ono uzywane w charakterze znaku towarowego.

Nie wystarcza w szczegdlnosci do spetnienia tych wymogéw dotyczacych badania i uzasadnienia same
twierdzenia, takie jak to zawarte w pkt 19 zaskarzonego wyroku, przytoczone w pkt 47 niniejszego
wyroku czy tez to zawarte w pkt 30 zaskarzonego wyroku, zgodnie z ktérym nie wykazano, by przy
okazji czynnosci, podczas ktérych wilasciwy krag odbiorcow moze stykac sie ze zgloszonym znakiem
towarowym, krag ten rozpoznawal w tym znaku tytul kasowego filmu i postrzegal wspomniany znak
towarowy jako ,zart”.

Co sie tyczy w szczegélnosci tego ostatniego twierdzenia, nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze Sad byt
zobowiazany w zaskarzonym wyroku upewni¢ sig, ze EUIPO nie naruszylo art. 76 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, ktéry w ramach postepowania dotyczacego bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
naklada na nie obowiazek zbadania stanu faktycznego z urzedu i ustalenia istnienia takich podstaw
w sposob wymagany prawem. Po drugie, konieczno$¢ zbadania elementéw kontekstu takich jak
wskazane w pkt 52 niniejszego wyroku dla celéw konkretnej oceny sposobu, w jaki wilasciwy krag
odbiorcéw postrzega zgloszony znak towarowy, nie jest w zaden sposob uzalezniona od ustalenia, ze
6w krag odbiorcéw rozpoznaje w tym znaku tytul komedii o tym samym brzmieniu lub Ze postrzega
wspomniany znak towarowy jako ,zart”, przy czym brak tych dwéch okolicznosci nie pozwala zreszta
na wykazanie obrazy dobrych obyczajow.

Wreszcie nalezy jeszcze dodal, ze wbrew temu, co stwierdza Sad w pkt 29 zaskarzonego wyroku,
zgodnie z ktérym ,w obszarze sztuki, kultury i literatury nieustannie dazy si¢ do zachowania wolno$ci
wypowiedzi, ktéra to troska nie istnieje w dziedzinie znakéw towarowych”, wolno$¢ wypowiedzi,
wyrazong w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, nalezy uwzglednia¢ — jak przyznalo
EUIPO na rozprawie i jak wskazal rzecznik generalny w pkt 47-57 opinii — przy stosowaniu art. 7
ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009. Wniosek taki znajduje zreszta potwierdzenie zaréwno
w motywie 21 rozporzadzenia 2015/2424, ktérym zmieniono rozporzadzenie nr 207/2009, jak
i w motywie 21 rozporzadzenia 2017/1001, jako ze wyraznie podkreslaja one konieczno$¢ stosowania
tych rozporzadzen w sposéb zapewniajacy pelne poszanowanie podstawowych praw i wolnosci,
w szczeg6lnosci wolnosci wypowiedzi.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze wykladnia i stosowanie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia
nr 207/2009, ktére Sad przyjal w zaskarzonym wyroku, stanowia naruszenie prawa, ktére to
naruszenie wystarcza samo w sobie do uwzglednienia pierwszego zarzutu odwotania bez koniecznosci
badania pozostalych argumentéw podniesionych przez wnoszaca odwotanie na poparcie tego zarzutu.

W konsekwencji nalezy uchyli¢ zaskarzony wyrok bez konieczno$ci badania zarzutéw odwolania
drugiego i trzeciego.
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W przedmiocie skargi wniesionej do Sadu

Na mocy art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej, jesli odwotanie
jest zasadne, Trybunal moze wydaé orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan postepowania na to
pozwala.

Tak jest w niniejszej sprawie.

W ramach zarzutu pierwszego wnoszaca odwolanie podniosta przed Sadem, Zze zaskarzona decyzja
narusza art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/20009.

Nalezy stwierdzi¢ zas, ze decyzja ta, a w szczegélnosci badanie przeprowadzone w pkt 21-41 tej
decyzji, dotyczace postrzegania zgloszonego znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw,
w znacznej mierze zawiera takie same bledy, jakimi obarczony jest zaskarzony wyrok.

I tak, stwierdziwszy w istocie w pkt 21-23 zaskarzonej decyzji, ze wlasciwy krag odbiorcéw rozpoznaje
w pierwszej czesci zgloszonego znaku towarowego angielskie wyrazenie ,fuck you”, Izba Odwolawcza
wskazata w pkt 24-28 tej decyzji, ze wyrazenie to jest wulgarne i szokujace. Nastepnie uznata ona
w pkt 29-33 wspomnianej decyzji, ze dodanie elementu ,,GOhte” nie jest w stanie zmieni¢ w istotny
sposob sposobu postrzegania zniewagi ,Fack ju”, opierajac si¢ na w znacznej mierze abstrakcyjnej
ocenie angielskiego wyrazenia ,fuck you”, bez uwzglednienia elementéw kontekstu wymienionych
w pkt 52 niniejszego wyroku.

Co sie tyczy tych elementéw, Izba Odwotawcza przyznata w pkt 36 spornej decyzji, ze z dokumentéw
przedstawionych przez wnoszaca odwotanie mozna niezbicie wywnioskowal, iz komedia ,Fack Ju
Gohte”, ktéra obejrzalo prawie 7,4 mln widzéw w Niemczech, i komedia ,Fack Ju Gohte 2” zaliczaja
sie do najwiekszych sukceséw kina niemieckiego pod wzgledem liczby widzéw i osiagnely takze duzy
sukces w Austrii. Izba Odwolawcza stwierdzita, ze mozna zatem zalozy¢, iz wlasciwy szeroki krag
odbiorcéw niemieckojezycznych przynajmniej slyszal juz o tych komediach. Izba Odwotawcza uznata
jednak w pkt 37 tej decyzji, ze ze znaczacego sukcesu tych komedii wsréd wlasciwego kregu
odbiorcéw nie mozna wywies¢, iz ten krag nie jest zszokowany ich tytulem, poniewaz tytul ten nie ma
charakteru opisowego w odniesieniu do tresci tych komedii, a Goethe nie odgrywa w nim
w szczegllnosci zadnej roli. Przeciwnie, uzycie zniewagi ,Fack Ju” jako tytulu filmowego nic nie méwi
o jej akceptacji spolecznej.

Jednakze, po pierwsze, w zaden sposéb nie jest konieczne, by tytul filmu mial charakter opisowy
w stosunku do jego tresci, aby stanowi¢ element kontekstu istotny dla oceny kwestii, czy wtasciwy
krag odbiorcéw postrzega ten tytul i réwnobrzmiace oznaczenie slowne jako sprzeczne z dobrymi
obyczajami.

Po drugie, o ile jest prawda, ze sukces filmu nie dowodzi automatycznie spolecznej akceptacji jego
tytutu i réwnobrzmigcego oznaczenia slownego, o tyle jednak chodzi tu przynajmniej o wskazéwke
$wiadczaca o takiej akceptacji, ktéra nalezy oceni¢ w $wietle wszystkich elementéw istotnych dla danej
sprawy, aby w konkretny sposéb ustali¢ sposéb postrzegania tego oznaczenia w przypadku jego
uzywania jako znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze w niniejszej sprawie nie tylko komedie ,Fack Ju Gohte” i ,Fack
Ju Gohte 27, ktére doczekaly sie zreszta kontynuacji w 2017 r., osiagnely wilasnie wéréd wlasciwego
kregu odbiorcéw taki sukces, ze Izba Odwolawcza stwierdzila nawet, iz mozna zalozy¢, ze konsumenci
tworzacy ten krag odbiorcéw przynajmniej slyszeli juz o tych komediach, ale ponadto, i to mimo
znacznej widoczno$ci towarzyszacej temu sukcesowi, okazuje sie, ze tytul tych komedii nie wywotal
kontrowersji wérod tego kregu odbiorcéw. Poza tym zezwolono na prezentowanie tych noszacych 6w
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tytul komedii, osadzonych w $rodowisku szkolnym, mlodym widzom i otrzymaly one, jak wynika
z pkt 39 spornej decyzji, fundusze z réznych organizacji oraz byly uzywane przez Instytut Goethego
do celéw pedagogicznych.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze wszystkie te elementy kontekstu wskazuja w sposéb zgodny, ze pomimo
przyréwnywania okreslenia ,Fack Ju” do angielskiego wyrazenia ,fuck you”, tytul tych komedii nie byt
postrzegany przez szeroki krag odbiorcéw niemieckojezycznych jako moralnie niedopuszczalny. Nalezy
réwniez zauwazy¢ w tym wzgledzie, ze postrzeganie tego angielskiego wyrazenia przez krag odbiorcéw
niemieckojezycznych, nawet jesli jest ono powszechnie znane w tym kregu, a krag ten zna jego
znaczenie, niekoniecznie jest takie samo jak postrzeganie przez krag odbiorcéw angielskojezycznych,
poniewaz wrazliwo$¢ w jezyku ojczystym jest potencjalnie wieksza niz w jezyku obcym. Z tego samego
powodu krag odbiorcéw niemieckojezycznych réwniez niekoniecznie postrzega wspomniane wyrazenie
angielskie w ten sam sposéb, w jaki postrzegalby jego tlumaczenie niemieckie. Ponadto tytul
omawianych komedii i tym samym zgloszony znak towarowy obejmuja nie to angielskie wyrazenie jako
takie, lecz jego fonetyczny zapis w jezyku niemieckim, ktéremu towarzyszy element ,Gohte”.

W tych okoliczno$ciach, biorgc pod uwage fakt, ze nie przedstawiono zadnego konkretnego dowodu
w celu wiarygodnego wyjasnienia, dlaczego szeroki krag odbiorcéw niemieckojezycznych bedzie
postrzegal oznaczenie stowne ,Fack Ju Gohte” jako sprzeczne z podstawowymi warto$ciami i normami
moralnymi spoteczenistwa, gdy jest ono uzywane w charakterze znaku towarowego, mimo ze okazuje
sie, iz ten sam krag odbiorcéw nie uwazal tytulu komedii o tym samym brzmieniu za sprzeczny
z dobrymi obyczajami, nalezy stwierdzi¢, ze EUIPO nie wykazalo w sposéb wymagany prawem, ze
art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie rejestracji zgloszonego znaku
towarowego.

Nalezy ponadto doda¢é, ze wbrew temu, co sugeruje Izba Odwotawcza w pkt 38 spornej decyzji,
istotnego charakteru sukcesu komedii pod tak samo brzmiacym tytulem jako elementu kontekstu
w zaden sposob nie podwaza okoliczno$é¢, ze bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji okreslonej
w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 nie mozna usunaé poprzez przedstawienie dowodu
charakteru odroézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania — w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego
rozporzadzenia — zgloszonego znaku towarowego. Sukces komedii pod tak samo brzmigcym tytulem
wsréd wlasciwego kregu odbiorcéw, a w szczegdlnosci brak kontrowersji w odniesieniu do ich tytulu,
nalezy bowiem wzig¢ pod uwage w celu okreslenia, czy wtasciwy krag odbiorcéw postrzega zgloszony
znak towarowy jako sprzeczny z dobrymi obyczajami, a zatem w celu ustalenia, czy owa bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji stoi na przeszkodzie jego rejestracji, a nie w celu nieuwzglednienia
wspomnianej podstawy, gdy ustalono juz jej stosowanie sie¢ w omawianym przypadku.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza dokonata w niniejszym przypadku btednej wykladni
i blednego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 i ze w konsekwencji nalezy
stwierdzi¢ niewaznos$¢ spornej decyzji.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem jezeli odwotanie jest zasadne
i Trybunal wydaje orzeczenie konczace postepowanie w sprawie, rozstrzyga on réwniez o kosztach.

Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania odwolawczego na
podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony przeciwnej,
strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz wnoszaca odwolanie wniosta o obciazenie EUIPO kosztami postepowania, a urzad ten

przegral sprawe, nalezy obcigzy¢ go zaréwno kosztami postepowania w pierwszej instancji w sprawie
T-69/17, jak i kosztami postepowania odwotawczego.
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ConsTANTIN FiLm ProbukTioN/EUIPO

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

1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 24 stycznia 2018 r., Constantin Film Produktion/EUIPO
(Fack Ju Gohte) (T-69/17, niepublikowany, EU:T:2018:27), zostaje uchylony.

2) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Piatej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej z dnia 1 grudnia 2016 r. (sprawa R 2205/2015-5), dotyczacej
rejestracji oznaczenia slownego ,,Fack Ju Gohte” jako unijnego znaku towarowego.

3) Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej pokrywa, poza wlasnymi kosztami,
koszty poniesione przez Constantin Film Produktion GmbH w zwiazku zaréwno

z postepowaniem w pierwszej instancji w sprawie T-69/17, jak i z postepowaniem
odwolawczym.

Podpisy
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