Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 26/20
Luksemburg, 5 marca 2020 r.

Wyrok w sprawie C-766/18 P
Kontakty z Mediami Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprgs named
i Informacja Halloumi / EUIPO

Trybunat uchylit wyrok, na mocy ktérego Sad orzekt, ze unijny znak wspélny
HALLOUMI, zastrzezony dla cypryjskich producentéw sera, nie stanowi przeszkody
dla zarejestrowania oznaczenia ,,BBQLOUMI” jako unijnego znaku towarowego dla

seréw butgarskiego wytwoércy

Sprawa zostata przekazana do Sagdu, ktéry bedzie musiat rozpoznac, czy istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia konsumentow w bfgd co do pochodzenia towarow, do ktorych
odnosi sie oznaczenie ,BBQLOUMI”

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi jest
wiascicielem unijnego znaku wspodlnego HALLOUMI, ktéry zostat zarejestrowany dla serow.
Unijny znak wspdélny stanowi szczegdlny rodzaj unijnego znaku towarowego, Kktoéry
powinien zosta¢ okreslony jako taki w momencie zgltoszenia i pozwala odrézniaé¢ towary lub
ustugi cztonkéw organizacji bedacej wiascicielem tego znaku od towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw.

Opierajgc sie na tym znaku wspolnym jego wiasciciel wnidst sprzeciw wobec rejestracji jako
unijnego znaku towarowego oznaczenia graficznego zawierajgcego element stowny ,BBQLOUMI”,
zgtoszonego przez butgarskg, spotke miedzy innymi dla seréw. Urzad Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktérego zadaniem jest rozpatrywanie zgtoszen do rejestracji
unijnych znakow towarowych, oddalit ten sprzeciw, uzasadniajgc swojg decyzje tym, ze
w przypadku zgtoszonego znaku towarowego BBQLOUMI iwczesniejszego znaku wspodlnego
HALLOUMI nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia wbtgd co do pochodzenia
oznaczanych nimi towarow. Witasciciel omawianego znaku wspdlnego zaskarzyt te decyzje EUIPO
przed Sadem Unii Europejskiej, ktéry stwierdziwszy, ze 6w znak ma charakter stabo odrézniajacy,
poniewaz termin ,halloumi” oznacza rodzaj sera, takze stwierdzit brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btgd*.

W wyroku z dnia 5 marca 2020 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), Trybunat, rozpatrujgcy odwotanie od wyroku Sadu,
wypowiedziat sie na wstepie w kwestii mozliwosci stosowania w sprawach dotyczgcych
wczesniejszych  znakéw  wspodlnych  orzecznictwa ustanawiajgcego, w odniesieniu  do
indywidualnych unijnych znakéw towarowych, kryteria, na podstawie ktérych nalezy oceniaé
prawdopodobiehstwo wprowadzenia w btgd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej?.

W tym wzgledzie Trybunat orzekt, ze w przypadku gdy wczesniejszym znakiem towarowym
jest znak wspolny, ktérego podstawowa funkcja jest odrdéznianie towaréw lub ustug
czlonkéw organizacji bedacej wiascicielem 2znaku od towaréw Ilub ustug innych
przedsiebiorstw®, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd nalezy postrzega¢ jako
prawdopodobienstwo, ze odbiorcy moga uzna¢, iz towary lub ustugi oznaczane zaréwno

1 Wyrok Sadu z dnia 25 wrzesnia 2018 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO — M.J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17.

2 Rozporzagdzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastgpione 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)].

3 Zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporzgdzenia nr 207/2009.
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wczesniejszym znakiem towarowym, jak i zgloszonym znakiem towarowym pochodza od
cztonkéw organizacji, ktora jest wiascicielem znaku wczesniejszego lub ewentualnie
od przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo z tymi cztonkami lub z samg organizacja.
Jakkolwiek w przypadku sprzeciwu opartego na znaku wspolnym do celéw zdefiniowania pojecia
.prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd” nalezy mie¢ na uwadze podstawowg funkcje tego
rodzaju znaku towarowego, to jednak orzecznictwo ustanawiajagce - w odniesieniu do
indywidualnych unijnych znakéw towarowych — kryteria, na podstawie ktérych nalezy konkretnie
ocenia¢, czy takie prawdopodobienstwo istnieje, moze by¢ stosowane na gruncie spraw
dotyczacych wczesniejszego znaku wspoéinego. Zadna z cech unijnych znakéw wspélnych nie
uzasadnia bowiem odstgpienia, w przypadku sprzeciwu opartego na takim znaku, od
wynikajacych z tego orzecznictwa kryteriow oceny prawdopodobieinstwa wprowadzenia
w btad.

Wiasciciel znaku wspédlnego, ktérego dotyczyta ta sprawa, podnosit nastepnie, Zze charakter
odrdzniajgcy wczesniejszego znaku towarowego nalezy oceniac inaczej, jezeli znak ten jest
unijnym znakiem wspoélnym.

Trybunat odrzucit ten argument, zauwazajgc, ze wymdg posiadania charakteru odrézniajgcego?
znajduje zastosowanie takze do unijnych znakéw wspolnych. Przepisy art. 67—74 rozporzgdzenia
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, regulujgce unijne znaki wspolne, nie zawierajg
bowiem odmiennych postanowien. W konsekwencji tego rodzaju znaki powinny w kazdym
przypadku wykazywaé charakter odrdzniajgcy, czy to samoistnie, czy tez w nastepstwie uzywania.

Ponadto Trybunat uscislit, ze art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporzgdzenia nie ustanawia wyjatku
od tego wymogu dotyczgcego charakteru odrozniajgcego. Chociaz przepis ten zezwala, na
zasadzie odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) owego rozporzgdzenia®, na rejestracje jako unijnych
znakoéw wspolnych oznaczen, kiére mogg stuzyé do oznaczania pochodzenia geograficznego
towardw lub ustug, to jednak nie dopuszcza on, by zarejestrowane w ten sposdb oznaczenia byty
pozbawione charakteru odrézniajgcego. W przypadku, gdy organizacja zgtasza do rejestracji
w charakterze unijnego znaku wspoélnego oznaczenie mogace wskazywaé¢ pochodzenie
geograficzne, powinna ona upewni¢ sie, ze oznaczenie to zawiera elementy umozliwiajgce
konsumentowi odroznienie towaréw lub ustug jej cztonkéw od towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw.

Wreszcie, w odniesieniu do oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, Trybunat
przypomniat, ze istnienie takiego prawdopodobienstwa nalezy oceniaé catosciowo
z uwzglednieniem wszystkich czynnikdw majgcych znaczenie w danej sprawie.

Zaskarzony wyrok wskazuje za$, Ze Sad opart sie na zatozeniu, iz w przypadku stabo
odrdzniajgcego charakteru wczesniejszego znaku towarowego istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btgd nalezy wykluczyé zchwilg, gdy zostanie stwierdzone, ze samo
podobienstwo kolidujgcych ze sobg znakéw towarowych nie pozwala na ustalenie takiego
prawdopodobienstwa. Trybunat orzekt, ze takie zatozenie jest btedne, poniewaz okoliczno$¢, iz
wczesniejszy znak towarowy ma charakter stabo odrézniajgcy, nie wyklucza zaistnienia
prawdopodobiehstwa wprowadzenia w btgd. A zatem konieczne bylo zbadanie, czy niski
stopien podobienstwa kolidujgcych ze sobg znakéw jest kompensowany wyzszym
stopniem podobienstwa, czy wrecz identycznoscig towaréw oznaczanych tymi znakami.
Jako ze dokonana przez Sad analiza nie spetnia wymogu calosciowej oceny
uwzgledniajagcej wspoétzaleznos¢ istotnych czynnikéw, Sad niewtasciwie zastosowat prawo.

4 Wymdg posiadania charakteru odrézniajgcego zostat ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. b) i w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009, na podstawie ktérych znakdéw towarowych pozbawionych charakteru odrézniajgcego nie rejestruje sie,
chyba ze znak, w nastepstwie uzywania go, uzyskat charakter odrozniajgcy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktérych wystepuje sie o jego rejestracje.

5 Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze nie sg rejestrowane znaki towarowe, ktére sktadajg sie
wytacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢é w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych witasciwosci
towardw lub ustug.
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W konsekwencji Trybunat uchylit wyrok Sadu iprzekazat mu sprawe do ponownego

rozpoznania, tak by Sad mogt jeszcze raz zbadaé istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w biad.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na caltym obszarze Unii Europejskiej i wspodlistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do EUIPO. Odwotanie od jego decyzji
moze zosta¢ wniesione do Sadu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktow
instytucji Unii, ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa czionkowskie, instytucje wspolnotowe oraz
jednostki mogg, pod pewnymi warunkami, wnies¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sgdu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznosc¢ aktu. Instytucja, ktérej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu SprawiedliwoSci.
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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