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Kontakty z Mediami Wyrok w sprawie T-501/13
i Informacja Karl-May-Verlag GmbH / OHIM

Sad uwzglednit skarge wydawnictwa Karl-May na decyzje urzedu ds. znakow
towarowych, w ktérej uniewazniono prawo do wspolnotowego znaku
towarowego WINNETOU

Urzad nie powinien byt uwzglednic ztozonego przez Constantin Film wniosku o uniewaznienie
prawa do znaku bez dokonania niezaleznej oceny, czy oznaczenie Winnetou ma charakter
opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarow i ustug

Od 2003 r. niemieckie wydawnictwo Karl-May jest wtascicielem stownego wspdlnotowego znaku
towarowego WINNETOU, odnoszacego sie w szczegolnosci do filméw, materiatdw drukowanych,
bizuterii, perfum, kosmetykdéw, wyrobow ze skéry, artykutdw gospodarstwa domowego, odziezy,
gier, artykutdw spozywczych, przedstawien i obozéw wakacyjnych, a takze do transportu osob,
zakwaterowania i ustug gastronomicznych.

W nastepstwie ztozenia przez niemieckg spotke Constantin Film Produktion GmbH wniosku o
uniewaznienie prawa do znaku, w 2013 r. Urzgd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) uniewaznit prawo do tego znaku towarowego, z wyjgtkiem
»czcionek drukarskich” i ,matryc do druku recznego”. W odniesieniu do pozostatych towaréow i
ustug OHIM stwierdzit — odnoszgc sie do Winnetou jako indianskiego, fikcyjnego, szlachetnego,
dobrego wodza, ktoéry jest gidwng postacig serii powiesci niemieckiego autora Karola Maya, a
takze bohaterem filmoéw, przedstawien teatralnych lub radiowych — Zze to oznaczenie jest zaréwno
opisowe, jak i pozbawione charakteru odrdzniajgcego, w zwigzku z czym nie moze by¢ chronione
jako znak towarowy ani, w konsekwencji, nie mozna zastrzec jego wytgcznosci.

Dzisiejszym wyrokiem Sad uwzglednit wniesiong przez wydawnictwo Karl-May skarge na
decyzje OHIM i stwierdzit niewaznos¢ tej decyzji.

Zdaniem Sadu OHIM naruszyt zasady autonomii i niezaleznosci wspodlnotowego znaku
towarowego.

Zamiast bowiem dokona¢ niezaleznej oceny tego, czy oznaczenie Winnetou ma w odniesieniu do
rozpatrywanych towardw i ustug charakter opisowy, OHIM przyznat wigzgcg moc orzeczeniom
sgdow niemieckich, zgodnie z ktorymi termin ten jest opisowy i nie moze zatem byc¢ chroniony jako
znak towarowy. OHIM ponownie dopuscit sie tego btedu stwierdzajgc brak charakteru
odrdzniajgcego na podstawie ocen dotyczgcych charakteru opisowego.

Ponadto Sad wskazat, ze OHIM nie uzasadnit wystarczajagco wydanej decyzji.

W szczegdlnosci OHIM nie wyjasnit wystarczajgco powodow, z jakich oznaczenie Winnetou jest
postrzegane — poza swoim konkretnym znaczeniem jako przywotaniem fikcyjnej postaci — jako
odnoszace sie ogolniej do pojec ,indianski” i ,wodz indianski”.

Co wiecej, uzasadnienie charakteru opisowego w odniesieniu do towaréw, ktére OHIM zgrupowat
w kategorii towaréw ,merchandisingowych”, jest nadmiernie ogoélne i abstrakcyjne. Towary te nie
mogg zosta¢ uznane za stanowigce jednorodng kategorie; ponadto OHIM ograniczyt sie do
stwierdzenia, ze w odniesieniu do tych towaréw oznaczenie Winnetou opisuje, iz chodzi o towary
zwigzane z filmami lub z postacig powiesci, co do ktérych konsument zaktada, ze sg to po prostu
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towary reklamowe ,Winnetou”, nie wnioskujgc w przedmiocie pochodzenia towaréw. Brak zatem
szczegotowej analizy dotyczacej charakteru i cech rozpatrywanych towaréw.

Z uwagi na to, ze dzisiejszym wyrokiem Sad stwierdzit niewaznos$¢é decyzji, OHIM powinien
obecnie ponownie orzec w przedmiocie ztozonego przez Constantin Film wniosku o
uniewaznienie prawa do znaku, uwzgledniajac uzasadnienie wyroku Sadu.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sagdu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zostaé wniesione do
Trybunatu w terminie dwoch miesiecy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktéw
instytucji Unii, ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa czionkowskie, instytucje wspdlnotowe oraz
jednostki mogg, pod pewnymi warunkami, wnie$¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sadu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos¢ aktu. Instytucja, ktérej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.

UWAGA: Wspdlnotowy znak towarowy jest skuteczny na catym obszarze Unii Europejskiej i wspétistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do OHIM. Odwotanie od jego decyzji moze
zostaé wniesione do Sadu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediow, ktéry nie wigze Sadu.
Petiny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @ (+352) 4303 2793
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