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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA BORDONY
przedstawiona w dniu 25 stycznia 2017 r.'

Sprawa C-437/15 P

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)
przeciwko
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Graficzny znak towarowy zawierajacy element
sfowny ,deluxe” — Odmdwienie rejestracji przez eksperta

1. Spétka Deluxe Entertainment Service Group Inc. (zwana dalej ,spétka Deluxe Inc.”)? zglosita do
rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego® wpisane w obraz graficzny stowo ,deluxe”,
ktéry to znak mial obja¢ znaczna liczbe (ponad dziewieldziesigt) towaréw i uslug. Jej zgloszenie
zostalo odrzucone przez eksperta oraz Izbe Odwolawcza Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO) z uwagi na brak charakteru odrézniajacego znaku towarowego w stosunku do
wszystkich rozpatrywanych towardéw i ustug.

2. Sad, przed ktérym spétka Deluxe Inc. zaskarzyla decyzje Izby Odwolawczej, stwierdzil niewaznos¢
tej decyzji wyrokiem z dnia 4 czerwca 2015 r. (zwanym dalej ,zaskarzonym wyrokiem”)* z uwagi na
btad w uzasadnieniu, gdyz wedlug Sadu Izba Odwotawcza nie przeprowadzila wymaganego badania
charakteru odrézniajacego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw i uslug ani nawet
w odniesieniu do kategorii, ktére rzeczone towary i ustugi moglyby tworzy¢.

3. EUIPO odwotluje si¢ od wyroku Sadu, twierdzac, ze w istocie uzasadnienie decyzji, ktérej niewaznos¢
stwierdzono, bylo poprawne.

Jezyk oryginalu: hiszpanski.

2 — Nastepca prawny spolki Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Okreslenie ,unijny znak towarowy” jest zgodne z art. 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia
16 grudnia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz uchylajace
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). Bede zamiennie stosowal okreslenia ,znak towarowy Unii Europejskiej” oraz ,unijny znak towarowy”.

4 — Wyrok z dnia 4 czerwca 2015 r., Deluxe Laboratories/OHIM (deluxe) (T-222/14, niepublikowany, EU:T.2015:364).
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4. W odwolaniu poruszono rézne kwestie dotyczace zaréwno odrdzniajacego charakteru oznaczenia
»deluxe”, majacego pewien wydzwiek reklamowy® lub zachwalajacy® w odniesieniu do — przynajmniej
niektérych — towaréw i uslug, ktére oznaczenie to mialoby obja¢ ochrong, jak i mozliwosci, by
w przypadku wystepowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji EUIPO nie bylo zobowigzane
do przeprowadzenia szczegélowej analizy zwigzku miedzy znakiem towarowym objetym zgloszeniem
o rejestracje a owymi towarami lub uslugami.

5. W odwotaniu EUIPO podnosi jedynie naruszenie art. 75 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009’
w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b) tego aktu prawnego. Nie porusza ono jednakze problemdw, jakie moga
pojawi¢ sie w kontekscie bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji unijnych znakéw towarowych
okre$lonej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia, do ktdrej to sprawy odniose sie
pdzniej.

I. Ramy prawne

Rozporzagdzenie nr 207/2009
6. Artykut 4 stanowi:

»[Unijny] znak towarowy moze sklada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen, ktére mozna przedstawié
w formie graficznej [...], pod warunkiem Zze oznaczenia takie umozliwiaja odrdéznianie towaréw lub
ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

7. Zgodnie z art. 7, zatytulowanym ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji”:

»1. Nie sa rejestrowane:

a) znaki towarowe, ktére nie spelniaja wymagan art. 4;

b) znaki towarowe, ktére pozbawione s jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

c) znaki towarowe, ktdre sktadaja sie wylacznie 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 wtasciwosci towaréw lub ustug;

[...]

2. Ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci
Wspdlnoty.

[...]"

5 — Istnieje obszerne orzecznictwo Trybunalu w sprawie znakéw towarowych zawierajacych slogany reklamowe. Zobacz w szczegélnosci wyroki:
z dnia 21 pazdziernika 2004 r., OHIM/Erpo Mobelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, pkt 35); z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM
(C-398/08 P, EU:C:2010:29, pkt 45).

6 — Co sie tyczy orzecznictwa dotyczacego oznaczenn o charakterze zachwalajgcym zob. wyrok z dnia 13 stycznia 2011 .,
Media-Saturn-Holding/OHIM (C-92/10 P, niepublikowany, EU:C:2011:15, pkt 51); postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r., FTI
Touristik/OHIM (C-253/14 P, niepublikowane, zwane dalej ,BigXtra”, EU:C:2014:2445, pkt 35).

7 — Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Nie ma tu zastosowania,
ratione temporis, rozporzadzenie 2015/2424.
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8. Artykul 75, zatytulowany ,Uzasadnienie decyzji”, przewiduje:
»Decyzje Urzedu zawieraja okre$lenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje opieraja sie¢ wylacznie na

przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwos¢
przedstawiania swoich uwag”.

I1. Okolicznosci powstania sporu

1. Okolicznosci lezgce u podstaw sporu
9. W dniu 10 pazdziernika 2012 r. spétka Deluxe Inc. dokonala, zgodnie z rozporzadzeniem

nr 207/2009, zgloszenia ponizszego oznaczenia graficznego do rejestracji w charakterze
wspoélnotowego znaku towarowego:
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10. W zgloszeniu® wskazano nastepujace towary i uslugi nalezace do klas 9, 35, 37, 39-42 i 45
w rozumieniu porozumienia nicejskiego’":

— klasa 9: ,filmy kinematograficzne i telewizyjne filmy muzyczne, kino akcji/filmy przygodowe,
komedie, dramaty, horrory, kino familijne, filmy dla dzieci, filmy animowane, sportowe,
dokumentalne, reklamowe, science fiction, historyczne, edukacyjne, filmy akcji na zywo,
zrealizowane za pomoca techniki komputerowej, animacji cyfrowej, w wersji 2D, 3D, zwiastuny
filmoéw, ogloszenia dotyczace ustug publicznych, filmy fabularne, dokumentalne i thrillery; cyfrowe
no$niki danych, a mianowicie ptyty DVD i HD DVD, dyski optyczne filméw muzycznych, kina akcji
i filméw przygodowych, komedii, dramatéw, horroréw, kina familijnego, filméw dla dzieci, filméw
animowanych, sportowych, dokumentalnych, reklam, science fiction, filméw historycznych,
edukacyjnych, filméw akcji na zywo, zrealizowanych za pomoca techniki komputerowej, animacji

8 — Opublikowanym w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 2009/044 z dnia 16 listopada 2009 r.

9 — Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze
zmianami.

10 — W pisemnej wersji wyroku zredagowanej w jezyku postepowania (tj. w jezyku hiszpanskim), jak réwniez w zlozonej do Sadu skardze towary
i ustugi opisane zostaly w jezyku angielskim. Zamieszczone tutaj tlumaczenie nie jest zatem ttumaczeniem oficjalnym.
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cyfrowej, w wersji 2D, 3D, zwiastunéw filméw, ogloszenn dotyczacych ustug publicznych, filméw
fabularnych, dokumentalnych i thrilleréw; zapisy audio i wideo filméw kinematograficznych,
programoéw telewizyjnych i programéw wideo”;

klasa 35: ,kontrola, monitorowanie oraz komputerowe sledzenie przesylek w tranzycie; reklama
i marketing filméw kinowych, programéw telewizyjnych i reklam; przygotowanie prezentacji
audiowizualnych do muzyki, filméw kinematograficznych, programéw telewizyjnych i reklam;
przygotowanie prezentacji audiowizualnych do uzytku w reklamie; postprodukcyjne ustugi
montazowe reklam audiowizualnych i dzwiekowych; komercjalizacja towaréw; zarzadzanie
ustugami, a dokladnie podwykonawstwem tlumaczenn na rzecz przekazywania informacji
dotyczacych napiséw konicowych i napiséw dialogowych wyswietlanych na utworach
audiowizualnych; zarzadzanie komercyjne aktywami programéw telewizyjnych, filméw
kinematograficznych i reklamowych oraz tresciami mediéw audiowizualnych sektora handlowego,
przemystowego i sektora przedsiebiorstw; organizowanie i prowadzenie targéw, wystaw w celach
handlowych lub reklamowych w zakresie rozrywki, telewizji, oprogramowania i gier wideo; ustugi
organizacyjne, a mianowicie indeksowanie cyfrowych archiwéw o tresci filmowej, audiowizualnej,
dzwigkowej, grafiki i dokumentéw na potrzeby przemystu postprodukcyjnego; zarzadzanie
cyfrowymi archiwami o tresciach filmowych, audiowizualnych i dzwiekowych, fotograficznych
i dokumentalnych na potrzeby przemystu postprodukcyjnego; zarzadzanie inwentarzem,
a dokladnie lokalizacja archiwéw cyfrowych o tresciach filmowych, audiowizualnych
i dzwiekowych, fotograficznych i dokumentalnych na potrzeby przemyslu postprodukcyjnego;
zarzadzanie w dzialalnosci handlowej, a dokladnie zarzadzanie archiwami cyfrowymi oraz
wlasnoscia intelektualna”;

klasa 37: ,Uslugi remasteringu tasm filmowych, kaset, plyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych
i innych zapisanych no$nikéw informacji, w formie cyfrowej, dostepnych do pobrania i w wersji
online, a dokladnie czyszczenie tasm filmowych, kaset, plyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych
i innych zapisanych no$nikéw informacji, w formie cyfrowej, dostepnych do pobrania i w wersji
online”;

klasa 39: ,skladowanie i przewéz kamer, tasm filmowych, materiatéw wideo, nosnikéw cyfrowych,
no$nikéw przetwarzania danych i zwiazanych z nimi akcesoriéw; magazynowanie i skladowanie
tasm filmowych, cyfrowych i wideo, materialéw promocyjnych zwiazanych z produkcja filméw
kinowych, programéw telewizyjnych i reklam, a w szczegdlnosci kostiuméw, plakatéw, filméw
sylwetkowych, programéw telewizyjnych i reklam; elektroniczne magazynowanie obrazéw
cyfrowych i wideo, cyfrowych nagran kinematograficznych i dzwiekowych; przechowywanie tasm
filmowych, programéw telewizyjnych, reklam, filméw cyfrowych, ptyt DVD i HD DVD, dyskéw
optycznych i innych no$nikéw informacji zapisanych w wersji cyfrowej i online; magazynowanie
mistrzowskich wideodyskéw, tasm audio i oryginalnych CD-ROM-6w zawierajacych muzyke
i obrazy;, zarzadzanie no$nikami, a zwlaszcza przenoszeniem, przechowywaniem i przewozem
cyfrowych nosnikéw o tresci kinematograficznej, audiowizualnej, dzwiekowej, fotograficznej
i dokumentalnej na potrzeby przemystu postprodukcyjnego; pakowanie towaréw do przewozu;
dostarczanie towaréw samochodami ciezarowymi; skladowanie towaréw i magazynowanie;
przygotowanie towaréw na rzecz osob trzecich, a dokladnie nagrain muzycznych, audiowizualnych,
plyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych i innych zapisanych no$nikéw informacji, w wersji
cyfrowej, dostepnych do pobrania i w wersji online; przygotowanie na miare nagrann dzwiekowych,
wideo i no$nikéw danych, zgodnie ze specyfikacjami i zaméwieniami oséb trzecich”;

klasa 40: ,kopiowanie i powielanie filméw kinematograficznych, programéw telewizyjnych, reklam
i materialéw wideo na tasmy filmowe, tasmy wideo, plyty DVD i HD DVD, dyski optyczne i inne
zapisane no$niki informacji, w formie cyfrowej, dostepne do pobrania i w wersji online; mastering
i powielanie pozytywdéw i negatywdédw tasm filmowych na tasmy wideo, ptyty DVD i HD DVD,
dyski optyczne i inne zapisane nosniki informacji, w formie cyfrowej, dostepne do pobrania
i w wersji online; ciecie negatywéw; wypozyczanie maszyn i urzadzen drukarskich do wywolywania
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i drukowania materialu fotograficznego, filmowego i telewizyjnego; uwydatnianie koloru
czarno-bialych tasm filmowych; opracowanie napiséw dialogowych do filméw kinowych i filméw
wideo; korekta cyfrowa filméw wideo i przenoszenie wideo cyfrowego, a doktadnie korekta koloru
i konwersja taSm filmowych, telewizyjnych i reklamowych na tasmy wideo; wykonywanie kopii
tasm filmowych i innych tasm wideo, a dokladnie zmiana formatu tasm filmowych; produkcja plyt
cyfrowych na zlecenie; powielanie taSm wideo, ptyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych i innych
zapisanych nos$nikéw, w wersji cyfrowej, dostepnych do pobrania i w wersji online we wszystkich
mozliwych formatach; uslugi wideo, a dokladnie mastering i kopiowanie profesjonalnych tasm
wideo, ptyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych i innych zapisanych no$nikéw cyfrowych,
dostepnych do pobrania i w wersji online; wywolywanie filméw; przegrywanie tasm filmowych na
tasmy wideo, plyty DVD i HD DVD, dyski optyczne i inne zapisane no$niki cyfrowe, dostepne do
pobrania i w wersji online, a w szczegdlnosci przegrywanie tasm filmowych, telewizyjnych
i reklamowych na tasmy wideo, plyty DVD i HD DVD, dyski optyczne i inne zapisane no$niki
cyfrowe, dostepne do pobrania i w wersji online; konserwacja i zabezpieczenie tasm filmowych
i innych no$nikéw wideo, np. konserwacja cyfrowa i odnawianie cyfrowe zasobéw filmowych;
zapisywanie nagran dzwigkowych, wideo i danych; przetwarzanie i zapisywanie tasm filmowych,
telewizyjnych i reklamowych; cyfrowe przegrywanie tasm filmowych, telewizyjnych i reklamowych
z formatu 2D na 3D; prowadzenie laboratoriéw do obrébki tasm filmowych, telewizyjnych
i reklamowych; formatowanie i konwersja cyfrowych no$nikéw informacji i danych; cyfrowa
konwersja tasm filmowych, telewizyjnych i reklamowych na ta§my wideo, ptyty DVD i HD DVD,
dyski optyczne i inne zapisane no$niki informacji, dostepne w wersji cyfrowej i w wersji online;
cyfrowe przegrywanie tasm filmowych na tasmy wideo, a doktadnie przegrywanie tasm filmowych
na plyty DVD i HD DVD, dyski optyczne i inne zapisane no$niki informacji, nosniki cyfrowe,
dostepne do pobrania i w wersji online”;

— klasa 41: ,ustugi laboratoryjne i postprodukcja filméw kinowych, telewizyjnych i reklamowych,
wideo cyfrowego i tasm wideo, a dokladnie skanowanie o duzej zdolnosci rozdzielczej filméw,
ustawianie koloru cyfrowego, zapisywanie filméw za pomoca lasera o duzej zdolnosci rozdzielczej
oraz cyfrowych no$nikéw wideo na tasmy; mastering cyfrowy i wideo filméw kinowych,
telewizyjnych i reklamowych; ustugi w zakresie obrazu cyfrowego; obstuga cyfrowa i elektroniczna
obrazéw do filméw kinowych, telewizyjnych i reklamowych; zapisywanie obrazéw cyfrowych na
tasmach filmowych; produkcja nosnikéw audio i wideo, a w szczegélnosci produkcja kaset wideo,
plyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych i innych zapisanych no$nikéw informacji, nosnikéw
cyfrowych, dostepnych do pobrania i w wersji online dla oséb trzecich; produkcja wizualnych,
optycznych i cyfrowych efektéw specjalnych dla oséb trzecich, programéw telewizyjnych, filméw
kinematograficznych, reklam, ptyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych i zapisanych nos$nikéw
informacji, no$nikéw cyfrowych, dostepnych do pobrania i w wersji online, a w szczegdlnosci
cyfrowego przekazu filmowego; ustugi w zakresie nagrywania i produkcji dzwieku; montaz filméw;
elektroniczna produkcja filméw kinowych, telewizyjnych i reklamowych z tasm wideo, plyt DVD
i HD DVD, dyskéw optycznych i innych zapisanych nosnikéw informacji, nosnikéw cyfrowych,
dostepnych do pobrania i w wersji online; produkcja wizualnych efektéw specjalnych na tasmy
wideo, plyty DVD i HD DVD, dyski optyczne i zapisane no$niki informacji, nosniki cyfrowe,
dostepne do pobrania i w wersji online; produkcja i dystrybucja filméw kinowych, telewizyjnych
i reklamowych; nagrywanie wersji lektorskich (voice-over) na tasmy wideo, dyski, plyty DVD i HD
DVD, dyski optyczne inne zapisane no$niki informacji, nosniki cyfrowe, dostepne do pobrania
i w wersji online; wsparcie przy produkcji i dystrybucji filméw kinowych; produkcja plyt wideo,
kaset audio i oryginalnych CD-ROM-6w o treéci audiowizualnej; organizowanie dystrybucji
i rozpowszechniania filméw kinowych, telewizyjnych i reklamowych; dystrybucja filméw, tasm, plyt
DVD i HD DVD, dyskéw optycznych oraz zapisanych no$nikéw danych, nosnikéw cyfrowych,
dostepnych do pobrania i w wersji online; dubbing i edycja filméw; wideo i $ciezka filmowa
materiatu kinowego, telewizyjnego i reklamowego”;
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— klasa 42: ,projektowanie i rozwdj oprogramowania komputerowego; prace badawczo-rozwojowe
nad produktami; hosting stron internetowych dla oséb trzecich; ustugi w zakresie projektowania
stron internetowych dla oséb trzecich; cyfrowe znaki wodne; ustugi graficzne dla reklamy prasowej
zwigzanej z dzialalnoscia rekreacyjna; projektowanie menu plyt DVD dla oséb trzecich;
projektowanie opakowan plyt muzycznych, tasm wideo, ptyt DVD i no$nikéw cyfrowych dla oséb
trzecich; kontrola jakosci kopii i duplikatéw oraz dystrybucja filméw i cyfrowych tasm wideo dla
os6b trzecich; tworzenie tresci, a w szczegélnosci projektowanie i ulepszanie oprogramowania
interaktywnego i innych tre$ci multimedialnych; projektowanie i ulepszanie produktéw
multimedialnych, a w szczegdélnosci projektowanie menu plyt DVD dla oséb trzecich; odzyskiwanie
plikéw cyfrowych z materialem filmowym, wideo, audio, fotograficznym i dokumentalnym dla
przemystu postprodukcyjnego; konwersja danych lub dokumentéw z nos$nikéw fizycznych na
nosniki elektroniczne; tworzenie plyt DVD i HD DVD, dyskéw optycznych i innych zapisanych
no$nikéw informacji, no$nikéw cyfrowych, dostepnych do pobrania i w wersji online; kompresja
cyfrowa danych; kompresja cyfrowa danych audio i wideo; kompresja cyfrowa filméw i nagran
wideo; kompresja no$nikéw danych, w tym no$nikéw cyfrowych”;

— klasa 45: ,doradztwo w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa produktéw przemystu filmowego,
telewizyjnego i reklamowego, a w szczegélnosci potwierdzanie oryginalnosci produktu
i wykrywanie praktyk pirackich dokonywanych na produkcie oraz rejestrowanie i $ledzenie danych
cyfrowych; drukowanie zabezpieczajace, a dokladnie kodowanie cyfrowych nosnikéw danych do
uzytku podczas $ledzenia pochodzenia nieautoryzowanych kopii oraz zapewnianie kodowania
i transkodowania cyfrowych nos$nikéw danych; kodowanie filméw kinowych, telewizyjnych
i reklamowych do uzytku podczas sledzenia pochodzenia ich nieautoryzowanych kopii; ustugi
w zakresie ochrony zarejestrowanych tresci; zarzadzanie prawami antypirackimi, a doktadnie
zapewnianie bezpieczenistwa produktom branzy filmowej, telewizyjnej i reklamowej; technologia
i ustugi zwigzane z bezpieczenistwem, a dokladnie monitorowanie i $§ledzenie w celu zabezpieczenia
i wykrywania filméw kodowanych mogacych pochodzi¢ z oszustwa, piractwa, czy tez falszerstwa;
ustugi w zakresie ochrony tresci elektronicznych; prace badawczo-rozwojowe zwigzane
z nielegalnym pobieraniem i przechowywaniem nieautoryzowanych plikéw cyfrowych o tresci
kinematograficznej, telewizyjnej i reklamowej”.

11. Decyzja z dnia 13 czerwca 2013 r. ekspert odrzucil zgloszenie w stosunku do wszystkich towaréw
i uslug w nim wskazanych, uznajac, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009
znak towarowy ,deluxe” nie posiada charakteru odrézniajacego oraz zawiera wskazanie odnoszace sie
do jakosci spornych towaréw i ustug.

12. W wyniku odwotania wniesionego od decyzji eksperta Druga Izba Odwotawcza EUIPO utrzymata
w mocy owa decyzje decyzja z dnia 22 stycznia 2014 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) oparta na
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, potwierdzajac réwnocze$nie argumentacje eksperta
w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia.

13. Izba Odwotawcza uznala miedzy innymi, ze w czesci Unii Europejskiej, gdzie jezyk angielski jest
rozumiany, element stowny ,deluxe” nie pozwala samoistnie na odréznienie towaréw i uslug
zglaszajacej od tych nalezacych do konkurencji, poniewaz termin ten stanowi powszechnie stosowany
rodzaj etykiety promocyjnej, polegajacej zaledwie na ,wskazaniu wysokiej jakosci”. Izba Odwotawcza
dodala, ze termin ,deluxe” nalezy do kategorii tych stéw, ktére nie powinny zosta¢ objete monopolem
przez zaden znak towarowy, a towarzyszacy temu znakowi element graficzny nie jest wystarczajacy, aby
nada¢ zgloszonemu znakowi charakter odrézniajacy. Z tych samych wzgledéw Izba Odwotawcza
potwierdzila decyzje eksperta w zakresie stwierdzenia, ze rzeczony znak towarowy informuje
konsumentéw o jakosci rozpatrywanych towaréw i uslug. Wreszcie Izba Odwotawcza uznata, Ze znak
ten nie uzyskal charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania w Unii.
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2. Zaskarzony wyrok

14. Nie zgadzajac si¢ z decyzja Izby Odwotawczej, spétka Deluxe Inc. zaskarzyla przed Sadem w dniu
10 kwietnia 2014 r.

15. W skardze spétka Deluxe Inc. wskazata na dopuszczenie sie przez Izbe Odwotawcza w zaskarzonej
decyzji pieciu naruszen, stanowiacych podstawe pieciu podnoszonych zarzutéw niewaznosci. Zdaniem
spolki Deluxe Inc. Izba Odwolawcza naruszyla nastepujace przepisy rozporzadzenia nr 207/2009: 1)
art. 75, ktory naklada na EUIPO obowiazek uzasadnienia jego decyzji; 2) art. 7 ust. 1 lit. b)
w odniesieniu do odrézniajacego charakteru oznaczenia; 3) art. 7 ust. 1 lit. ¢) w odniesieniu do
opisowego charakteru oznaczenia; 4) art. 7 ust. 3 w zwiazku z mozliwym uzyskaniem charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania; oraz 5) zasady uzasadnionych oczekiwan, ochrony praw
nabytych i legalnosci aktéw wspdlnotowych.

16. Sad przeanalizowal jedynie dwa pierwsze zarzuty skargi rozpatrywane lacznie'’, w nastepstwie
czego stwierdzil niewazno$¢ zaskarzonej decyzji i obciazyt kosztami postepowania EUIPO.

17. W zaskarzonym wyroku przypomniano orzecznictwo Trybunatu, zgodnie z ktérym w przypadku
gdy zgloszenia znaku towarowego do rejestracji dokonuje sie dla réznych towaréw lub uslug, Izba
Odwotawcza winna sprawdzi¢, czy w danym przypadku znak towarowy nie jest objety Zadna
z podstaw odmowy rejestracji, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009,
w odniesieniu do kazdego z tych towaréw lub ustug, i moze doj$¢ do réznych wnioskéw w zaleznosci
od rozpatrywanych towaréw lub ustug. W zwigzku z tym odmawiajac dokonania rejestracji znaku
towarowego, Izba Odwotawcza zobowiazana jest wskaza¢ w swej decyzji wnioski, do jakich doszla
w odniesieniu do kazdego z towaréw lub kazdej z uslug objetych zgloszeniem, niezaleznie od tego,
w jaki sposob zgloszenie to zostalo sformulowane. Jednakze w przypadku, gdy ta sama podstawa
odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towaréw lub uslug, wlasciwy organ
moze ograniczy¢ sie do ogélnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich rozpatrywanych towaréw lub
ustug .

18. Zdaniem Sadu Izba Odwolawcza zbadala charakter odrézniajacy znaku towarowego ,deluxe” bez
odniesienia si¢ do kazdego z towaréw i kazdej z ustug wskazanych w zgloszeniu w odniesieniu do klas
9, 35 37, 39-42 i 45. Izba przedstawila zatem ogdlne uzasadnienie dotyczace wszystkich
rozpatrywanych towaréw i uslug bez wskazania, Ze miedzy tymi towarami i ustugami istnial na tyle
bezposredni i konkretny zwiazek, aby mogly one tworzy¢ jednorodna kategorie, co jest sprzeczne
z orzecznictwem.

II1. Postepowanie przed Trybunalem oraz zadania stron

19. Odwotanie EUIPO wplynelo do sekretariatu Trybunatu w dniu 10 sierpnia 2015 r., a odpowiedz na
pozew spotki Deluxe Inc. — w dniu 25 kwietnia 2016 r.

20. EUIPO domaga sie od Trybunalu uchylenia zaskarzonego wyroku i obciazenia spé6iki Deluxe Inc.
kosztami postepowania.

21. Deluxe Inc. wzywa Trybunal do oddalenia odwotania i obcigzenia EUIPO kosztami postgpowania
Deluxe Inc. w obu instancjach.

11 — Zobacz pkt 22-24 zaskarzonego wyroku.

12 — Sad przywotat m.in. postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 37, 38); analogicznie wyrok
z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 32, 34, 38).
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22. W dniu 9 listopada 2016 r., na wniosek Deluxe Inc. i zgodnie z art. 76 § 1 regulaminu
postepowania, odbyta sie rozprawa, w ktdrej udzial wziety obie strony.

IV. Argumenty stron

23. Odwolanie oparte jest wylacznie na jednym zarzucie, podzielonym na dwie czesci. W pierwszej
czesci EUIPO zarzuca Sadowi naruszenie prawa z powodu ograniczenia Urzedowi mozliwosci
przedstawienia ogélnego uzasadnienia swoich decyzji, redukujac ja do przypadku, w ktérym towary
i ustugi tworza jednorodne kategorie. Wedlug EUIPO ogdlne uzasadnienie jest wystarczajace
w sytuacji, w ktorej takie oznaczenie jak ,deluxe” zawiera bezposredni przekaz o charakterze
zachwalajacym, majacy zastosowanie do wszystkich sektoréw przemyslu i ustlug. Rzeczone
uzasadnienie pozwala zaréwno adresatowi decyzji na zakwestionowanie przytoczonych argumentéw,
jak i Sadowi na skontrolowanie zgodnos$ci z prawem tej decyzji.

24. Wedlug EUIPO jednorodno$¢ towarédw i ustug nie jest tez warunkiem koniecznym, wystarczy, by
mialy one wspdlna ceche, aby mozna bylo przyja¢ ogélne uzasadnienie dla wszystkich tych towaréw
i ustug. W niniejszej sprawie owa wspdlna cecha sprowadza si¢ do tego, ze kazdy z rozpatrywanych
towaréw i kazda z rozpatrywanych ustug — bez wyjatku — moga odznaczaé si¢ wysoka jakoscia
w wigkszym lub mniejszym stopniu, a zatem wskazanie na wysoka jako$¢, wlasciwe stowu ,deluxe”,
bedzie postrzegane w odniesieniu do wszystkich tych towaréw i ustug jako zwykly element strategii
sprzedazy.

25. Na poparcie swego stanowiska EUIPO powoluje si¢ na argumentacje Trybunalu w sprawie
BigXtra', w ktorej uznat on istnienie dostatecznie bezposredniego i konkretnego zwigzku miedzy
wskazanymi towarami i ustugami' (polegajacego na tym, ze wszystkie te towary i ustugi mogty by¢
objete znizkami lub oferowac specjalne korzysci), co z kolei pozwolilo na zastosowanie ogélnego
uzasadnienia. Z uwagi na wspomniana wspdlna ceche oznaczenie ,BigXtra” mozna by postrzega¢ jako
wskazanie pozytywnej cechy tych towaréw i ustug, a tym samym rozumie¢ je jako obietnice
reklamowa.

26. Wedlug EUIPO Sad, uznawszy, ze zaskarzona decyzja dotknieta jest brakiem uzasadnienia',
odszed! od orzecznictwa Trybunalu. Zatem poprzez odmdwienie uznania znaczenia zachwalajacego
i promocyjnego charakteru oznaczenia ,deluxe” w odniesieniu do wszystkich spornych towaréw
i ustug naruszyt on prawo.

27. Zdaniem EUIPO Izba Odwolawcza dostatecznie wyjasnita powody, dla ktérych oznaczenie ,deluxe”
pozbawione jest zdolnosci odrézniajacej wzgledem kazdego towaru i kazdej ustugi. Powody te
pozwolily'® spétce Deluxe Inc. zakwestionowaé ustalenie, ze zgloszone oznaczenie nalezy koniecznie
postrzegac jako zwykle wskazanie doskonalosci danych towaréw i ustug lub promocyjna pochwale ich
wysokiej jakosci.

28. EUIPO uwaza, ze domaganie sie od Izby Odwolawczej przeprowadzenia szczegélowej analizy
kazdego towaru i kazdej ustugi (a nawet kategorii) doprowadziloby do systematycznego i formalnego
powtarzania podstawowego zalozenia odrzucenia, a mianowicie tego, ze oznaczenie jest pozbawione
charakteru odrdzniajacego wobec kazdego towaru czy kazdej ustugi. Takie powtdrzenie nie wniostoby
niczego nowego do argumentacji lezacej u podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego (tj. braku
charakteru odrézniajacego).

13 — Postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r. (C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445, pkt 48, 49).

14 — We wspomnianej sprawie towary i ustugi, dla ktérych domagano si¢ ochrony znaku towarowego, nalezaly do klas 16, 35, 39, 41, 42 i 43
porozumienia nicejskiego.

15 — Zobacz w szczegdlnosci pkt 23 i 24 wyroku.
16 — Obowiazek uzasadnienia zostal zatem spetniony.
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29. Wreszcie EUIPO twierdzi, ze w szeregu orzeczenn Sad uznal brak charakteru odrézniajacego
niektérych sloganéw w odniesieniu do pewnego zakresu towaréw lub uslug, w przypadku gdy
postrzeganie oznaczenia jako zwyklego przekazu reklamowego bylo natychmiastowe i mialo
niezmienne zastosowanie do wszystkich towaréw i ustug’.

30. W drugiej czesci jedynego zarzutu odwolania EUIPO opowiada sie za szerokim pojeciem
jednorodnosci dla celéw ogdlnego uzasadnienia. Wystarczy, ze bedace przedmiotem zainteresowania
towary i ustugi beda posiada¢ wspdlna ceche, ktéra moglaby by¢ wlasciwa dla towaréw i uslug
nalezacych do zupelnie réznych sektoréw i niekoniecznie wynika¢ z podobienistwa towaréw i uslug
sklasyfikowanych wedle ich charakteru i przeznaczenia. EUIPO odrzuca — podobnie jak Sad
w zaskarzonym wyroku'® — ustanowienie wspétzaleznosci pomiedzy istnieniem ,jednorodnej kategorii”
a opisem towardéw i ustug.

31. Wedlug EUIPO o ile orzecznictwo" wymaga istnienia dostatecznie bezposredniego i konkretnego
zwiazku pomiedzy towarami i uslugami dla celéw stworzenia kategorii o wystarczajacej jednorodnosci
(umozliwiajacego przedstawienie ogdlnego uzasadnienia), o tyle nie okresla ono, jaki powinien by¢
charakter tego zwiazku, ograniczajac sie zaledwie do wskazania samego wymogu jego istnienia. EUIPO
podkres$la w tym kontekscie, ze z orzecznictwa® nie wynika réwniez, by kryteria odnoszace si¢ do
ustalenia jednorodnosci byly z géry okreslone w sposéb wyczerpujacy lub sie kumulowaly.

32. Ustanowiwszy w zaskarzonym wyroku wymédg, by kryterium jednorodnosci wynikalo z opisu
towaréow i uslug, dla ktérych spétka Deluxe Inc. domagala sie¢ ochrony znaku towarowego, Sad
dokonatl blednej wykladni stosowanego w orzecznictwie pojecia ,wystarczajaco jednorodnej” kategorii
towaréw lub ustug, a w konsekwencji pojecia ,dostatecznie bezposredniego i konkretnego zwiazku”
niezbednego do stworzenia takiej kategorii.

33. Natomiast wspélna cecha stwierdzona w niniejszej sprawie przez Izbe Odwolawcza (a mianowicie
to, ze ,wszystkie produkty moga by¢ reklamowane jako produkty majace »wysoka« jakos¢, a wszystkie
ustugi moga by¢ reklamowane jako ustugi gwarantujace »wysoka jako$¢«”)*, nawet jesli nie wynika
bezposrednio z opisu jednych i drugich w znaczeniu bycia unikalng, definiujaca je cecha, stanowi
wystarczajace kryterium do uznania, ze wszystkie te towary i ustugi tworza jednorodna kategorie
umozliwiajaca przedstawienie ogdélnego uzasadnienia. Sad nie wyjawil powoddéw, dla ktérych ta
wspoélna cecha nie jest przejawem dostatecznie bezposredniego i konkretnego zwiazku.

34. Spétka Deluxe Inc. kwestionuje argumenty EUIPO. Zaprzecza zwlaszcza, jakoby z punktu widzenia
wlasciwego kregu odbiorcéw jej znak towarowy mial mie¢ charakter zachwalajacy w odniesieniu do
rozpatrywanych towardéw i ustug.

35. W odniesieniu do pierwszej cze$ci zarzutu odwolania spétka Deluxe Inc. twierdzi, ze EUIPO
niestusznie powotuje sie na postanowienie BigXtra®, ktérej to sprawy nie mozna poréwnywad
z niniejsza, poniewaz w tamtej sprawie stwierdzono, iz oznaczenie zachwalalo srodki sprzedazy
towaréw. Spétka Deluxe Inc. kwestionuje jednoczesnie mozliwo$¢ zastosowania przytaczanych przez
EUIPO wyrokéw dotyczacych sloganéw* ze wzgledu na zupelnie inny kontekst.

17 — Wyroki Sadu: z dnia 12 marca 2008 r., Suez/OHIM (Delivering the essentials of life) (T-128/07, niepublikowany EU:T:2008:72, pkt 33);
z dnia 25 marca 2014 r., Deutsche Bank/OHIM (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, niepublikowany EU:T:2014:154, pkt 16); z dnia
12 grudnia 2014 r., Wilo/OHIM (Pioneering for You) (T-601/13, niepublikowany EU:T:2014:1067, pkt 37).

18 — W pkt 20 i 21 zaskarzonego wyroku.

19 — Punkt 17 zaskarzonego wyroku, ktéry odsyla do postanowienia z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153,
pkt 40) oraz do wyrokéw: z dnia 2 kwietnia 2009 r., Zuffa/OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100,
pkt 28); z dnia 23 wrze$nia 2009 r., France Télécom/OHIM (T-396/07, niepublikowanego EU:T:2009:353, pkt 28).

20 — EUIPO powoluje sie na postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 46).
21 — Punkt 23 zaskarzonej decyzji.

22 — Postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r. (C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445).

23 — Zobacz pkt 29 niniejszej opinii oraz przypis do niego.
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36. Co sie tyczy drugiej czesci zarzutu odwotania, Deluxe Inc. twierdzi, ze towary i ustugi, dla ktérych
zglosila oznaczenie, nie sa jednorodne, a w kazdym razie EUIPO w zadnym momencie nie uzasadnilo,
dlaczego je za takie uwaza. Uznajac, ze prawdziwa istota niniejszego sporu jest zachwalajacy charakter
spornego oznaczenia, Deluxe Inc. podaje przyklady towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych stowo
»deluxe” nie ma charakteru zachwalajacego.

37. Na rozprawie spétka Deluxe Inc. zarzucita EUIPO rozciggniecie na wszystkie zgloszone towary
i uslugi zbyt ogélnego zalozenia, zgodnie z ktérym stowo ,deluxe” nie ma charakteru odrézniajacego.

38. W celu uzasadnienia, ze w niniejszej sprawie zabraklo przeprowadzenia szczegélowej analizy
znaczenia stlowa ,deluxe” w odniesieniu do — co najmniej — kilku towaréw i ustug, spétka Deluxe Inc.
podkreslita, ze: a) z jednej strony w przypadku niektérych z rozpatrywanych towaréw i uslug nie
istnieje wystarczajaca gama jakosci, ktéra pozwolifaby na uznanie, ze w przypadku towaréw lub uslug
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym slowo ,deluxe” mogloby wskazywaé¢ na ich wysoka
jako$¢ lub luksusowy charakter®; oraz b) z drugiej strony odbiorcy, ktérzy mogliby naby¢ rzeczone
towary i uslugi, naleza do grona wyspecjalizowanych profesjonalistow, cechujacych sie wysokim
poziomem uwagi, ktérzy nie dostrzegliby w stowie ,deluxe” aluzji do wysokiej jakosci tych towaréow
i ustug. W tej sytuacji nie mozna bylo calosciowo wykluczy¢ charakteru odrézniajacego znaku
towarowego bez rozpatrzenia go w kontekscie rozpatrywanych towaréw i ustug.

V. Analiza prawna

39. Uwazam, ze nalezy lacznie omoéwi¢ oba naruszenia prawa podniesione w jedynym zarzucie
odwotania. Zastosowany podzial wydaje sie zbyt sztuczny, poniewaz tak naprawde mamy do czynienia
z tg sama krytyka prawna, a spér dotyczy bardzo konkretnego problemu, a mianowicie stosownosci
lub niestosowno$ci przedstawienia w niniejszej sprawie przez EUIPO ogdlnego uzasadnienia decyzji.
Wyktadnia pojecia ,wystarczajaco jednorodnej kategorii [towaréw lub ustug]”, do ktérej mogloby sie
odnosi¢ rzeczone uzasadnienie, stanowi zaledwie jeden (dodatkowy) aspekt tej debaty.

40. Zawarte w orzecznictwie zasady wypracowane przez Trybunal w omawianej tu dziedzinie zostaly
wyjasnione — i sadze, ze prawidlowo — w zaskarzonym wyroku®”. Uznam je zatem - po
przedstawieniu syntezy ich zasadniczych cech — za wskazéwki, ktére postuza mi jako podstawa dla
analizy odwotania.

41. W przypadku gdy do celéw art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 EUIPO bada
odroézniajacy charakter oznaczenia, o ktérego rejestracje wystapiono dla réznych towaréw lub uslug: a)
bada ono, czy oznaczenie pozwala zidentyfikowac te towary lub ustugi jako pochodzace od okreslonego
przedsiebiorstwa i odr6zni¢ je od towaréw i ustug innych przedsiebiorstw?; b) w przypadku uznania
charakteru odrézniajacego EUIPO winno przeprowadzi¢ analize dotyczaca wskazanych towaréw lub
ustug, co z kolei moze doprowadzi¢ do odmiennych wnioskéw w odniesieniu do kazdego towaru lub
kazdej ustugi®’; oraz c) w przypadku odmowy rejestracji decyzja winna by¢ uzasadniona, co do zasady,
w odniesieniu do kazdego z rozpatrywanych towaréw lub kazdej z rozpatrywanych ustug®.

24 — Jako przyklady spétka Deluxe Inc. podata: zarzadzanie archiwami cyfrowymi oraz wlasnoscia intelektualna (klasa 35); skladowanie i przewéz
kamer (klasa 39); prowadzenie laboratoriéw do obrébki tasm filmowych, telewizyjnych i reklamowych (klasa 40); odzyskiwanie plikéw
cyfrowych z materialem filmowym (klasa 42); prace badawczo-rozwojowe zwigzane z nielegalnym pobieraniem i przechowywaniem
nieautoryzowanych plikéw cyfrowych o tresci kinematograficznej, telewizyjnej i reklamowej (klasa 45).

25 — W szczegdlnosci w pkt 15-18.

26 — Wyrok z dnia 8 maja 2008 r., Eurohypo/OHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, pkt 59).

27 — Wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 32 i przytoczone tam
orzecznictwo).

28 — Postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
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42. Zasady te dopuszczaja jednak jeden wazny wyjatek: je$li EUIPO uzna, Ze te sama podstawe
odmowy rejestracji mozna zastosowa¢ do kategorii lub grupy towaréw lub ustug, istnieje mozliwos¢
poprzestania na ogélnym uzasadnieniu dla wszystkich tych towaréw lub ustug?.

43. Z orzecznictwa tego wyplywa oczywiscie konieczno$¢ oceny charakteru odrdzniajacego
z uwzglednieniem sposobu postrzegania charakterystycznego dla wlasciwego kregu odbiorcow ™, co —
nawet jesli jest mniej wazne — moze rzutowa¢ na niniejszy spor.

44. EUIPO uwaza, ze Sad naruszyl prawo, wymagajac od niego uzasadnienia odrzucenia znaku
towarowego ,deluxe” w odniesieniu do kazdego zgloszonego towaru lub zgloszonej uslugi, poniewaz
zachwalajacy charakter stowa usprawiedliwial zastosowanie ogélnej oceny. W tym konteks$cie EUIPO
krytykuje stosowanie w zaskarzonym wyroku pojecia ,wystarczajaco jednorodnej” kategorii towaréw
i uslug, ktdre to dzialanie uwaza za sprzeczne z orzecznictwem.

45. Sformulowany w ten sposéb problem stanie sie lepiej zrozumialy, je$li umiescimy go — zgodnie
z chronologia postepowania — w momencie, w ktérym EUIPO dokonuje badania oznaczenia objetego
zgloszeniem do rejestracji.

46. W pierwszej kolejnosci zatem, tak jak wskazalem wczesniej, EUIPO winno sprawdzi¢, czy
w rozpatrywanym przez nie przypadku oznaczenie jest objete ktérakolwiek z podstaw odmowy
rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w odniesieniu do rozpatrywanych
towaréw i ustug. Kontrola odrézniajacego charakteru oznaczenia winna by¢ $cista i kompletne
catkowita, a nie ogranicza¢ siec do mozliwego minimum®. W przeciwnym wypadku bylaby ona
sprzeczna z zasadami pewnosci prawa i dobrej administracji, ktére to zasady zapobiegaja
nienaleznemu rejestrowaniu znakéw towarowych niespetniajacych wymogéw prawnych .

47. Szczegblnym przypadkiem sg zgloszone znaki towarowe sktadajace sie z ,,0znaczen lub wskazowek,
ktére sa ponadto uzywane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczace jakosci lub wyrazenia
zachecajace do zakupu towaréw lub uslug oznaczonych tym znakiem”. Trybunal nie zabrania
kategorycznie ich rejestracji®.

48. Wedlug Trybunatu ,zachwalajaca konotacja stownego znaku towarowego nie wyklucza, by nadawat
sie on mimo to do zagwarantowania konsumentom pochodzenia towaréw lub ustug nim oznaczonych.
W ten sposob taki znak towarowy moze by¢ postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw réwnoczesnie
jako sformulowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towaréw lub ustug. Wynika
z tego, ze o ile odbiorcy ci postrzegaja znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okolicznos¢, iz jest
on jednocze$nie, czy tez nawet w pierwszej kolejnosci, odbierany jako sformulowanie reklamowe, nie

ma wplywu na kwestie jego charakteru odrézniajacego” .

49. Powyzszy cytat pochodzi z orzecznictwa dotyczacego zgloszonych stownych znakéw towarowych,
ktore skladaja sie ze wskazéwek lub oznaczen uzywanych jako slogany lub oznaczenia dotyczace
jakosci. Trybunal, mimo Ze dostrzegl ,zaslugujace na uwzglednienie trudnosci, jakie mozna napotkaé
przy ustalaniu charakteru odrézniajacego tych znakéw”, nie dopatrzytl sie powoddéw, ktére by
uzasadnialy przeprowadzenie ich analizy za pomoca ,szczegélnych kryteriéw uzupetniajacych lub
zastepujacych” te ogélne *.

29 — Postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
30 — Sad stusznie uwzglednia te aspekty w pkt 18 zaskarzonego wyroku.

31 — Trybunal wykluczyt w sposéb domyslny przeprowadzanie przez wlasciwy organ kontroli charakteru odrdzniajagcego w jego podstawowej
formie, co pozwoliloby mu na zarejestrowanie dowolnego oznaczenia z chwila uznania jego nawet najbardziej ograniczonej zdolnosci do
odréznienia go od oznaczen konkurencji. Zobacz wyrok z dnia 19 wrze$nia 2002 r., DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, pkt 13, 20).

32 — Wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo).
33 — Wyrok z dnia 21 pazdziernika 2004 r., OHIM/Erpo Mdébelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, pkt 41).

34 — Wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, pkt 45).

35 — Wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, pkt 38).
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50. W takim wypadku tym bardziej nalezy zastosowaé ogdlne kryteria do oceny charakteru
odrézniajacego znakéw, ktére oprocz elementéw stownych zawieraja réwniez elementy graficzne,
a zatem stanowia graficzne znaki towarowe. Tak wlasnie jest w niniejszej sprawie, w ktdérej wnosi sie
o rejestracje znaku towarowego zawierajacego element fonetyczny lub stowny (slowo ,deluxe”)
i element graficzny (okrag o czerwonym tle i zacierajacych sie brzegach, w ktérego srodek wpisane jest
stowo).

51. Oczywiscie moga rdéwniez istnie¢ oznaczenia zupelnie pozbawione charakteru odrézniajacego.
Wsrédd nich znajduja sie¢ prawdopodobnie niektére slogany, a co jeszcze bardziej prawdopodobne,
niektére wskazoéwki o charakterze zachwalajacym. Logiczne jest zatem, Zze jesli zar6wno jedne, jak
i drugie w sposdb oczywisty sa pozbawione charakteru odrézniajacego lub nie maja zdolnosci do
wywierania skutkéw odrézniajacych, to wlasciwe organy odrzuca je bez dalszych — i niepotrzebnych —
analiz towaréw i uslug, ktére mialy zosta¢ objete ochrona.

52. Sadze, ze EUIPO stusznie broni, w sposéb abstrakcyjny, waznosci takiego sposobu dziatania, gdyz
raz stwierdzony calkowity brak zdolno$ci odrdzniajacej oznaczenia, rzutujacy na wszystkie mozliwe
towary i uslugi, nie pozostawia nadziei na znalezienie innych powodéw, dla ktérych nalezatoby
przeprowadzi¢ dalsza ocene owej (nie)zdolnosci, tym razem w odniesieniu do poszczegdlnych towaréw
i ustug. Z tej perspektywy odrzucenie nowego znaku towarowego mozna by uzna¢ za dostatecznie
usprawiedliwione, a decyzje stwierdzajaca oczywista i petna (,0g6lna”) niezdolno$¢ zgloszonego znaku
towarowego nalezaloby postrzegac¢ jako uzasadniong.

53. Orzecznictwo cytowane w zaskarzonym wyroku powinno zosta¢ zatem zosta¢ poddane
doprecyzowaniu, w przypadku gdy niezdolno$¢ danego oznaczenia do odrdznienia towaréw i uslug
jednego przedsiebiorstwa od towardéw i ustug innego przedsigbiorstwa osiagnie taki stopienn pewnosci,
ktéry bedzie mozna uzna¢ — i to bez ryzyka popelnienia bledu — za oczywista niezdolno$¢, niezaleznie
od towaréw i ustug, do ktérych sie odnosi.

54. Warunki te nie zostaly jednak spelnione w przypadku znaku towarowego ,deluxe” z dwdch
powoddéw. Pierwszym z nich (cho¢ by¢ moze w mniejszym stopniu) jest fakt, ze w tym przypadku
odbiorcy mogliby uzna¢ za wskazanie wysokiej jakosci oznaczenie mieszane lub graficzne, ktére ze
wzgledu na swoj charakter wymaga dodatkowego wysitku sensorycznego czy tez intelektualnego, a nie
tylko zwyklego odebrania przekazu o charakterze zachwalajacym. Wysitek ten obejmuje zatem pewien
aspekt przechylajacy szale na korzy$¢ potencjalnego istnienia charakteru odrézniajacego znaku
towarowego ,deluxe”, przynajmniej w odniesieniu do niektérych towaréw lub ustug, ktére mialy
zosta¢ objete ochrona.

55. Drugi powdd odnosi sie do znaczenia znaku slownego ,deluxe”, ktére nawigzuje wiasnie (i tylko
w niektérych panstwach) do luksusu i przepychu, ktére to skojarzenia moga odnosi¢ sie do pewnych
towaréw lub ustug®, a jednoczesnie nie stanowi¢ wlasciwych konotacji w stosunku do innych
towaréw czy ustug, ktére ze wzgledu na swa nature owych skojarzeri nie budza®. Stad logiczne jest
zalozenie, ze znak towarowy objety zgloszeniem do rejestracji moze posiada¢ charakter odrézniajacy,
przynajmniej w odniesieniu do niektérych wspomnianych towaréw lub ustug.

36 — EUIPO prébowato przyréwnac luksus do wysokiej jakosci, jednak to skojarzenie semantyczne nie jest ani tak oczywiste, ani najstosowniejsze.
Moga bowiem istnie¢ towary — nawet powszechnej konsumpcji — ktére maja wysoka jako$¢ (np. woda), lecz niekoniecznie sa luksusowe.
I przeciwnie, istnieja réwniez luksusowe towary lub ustugi (w zaleznoéci przede wszystkim od ich rzadkoséci i wyjatkowosci), ktére nie
zawsze ciesza sie wysoka jakoscia.

37 — Przykladowo trudno nazwac system cyfrowej kompresji danych ,luksusowym” lub ustuge sledzenia pirackich tresci cyfrowych ,luksusows”,
a wymieniam jedynie dwie z usltug, ktére sporny znak towarowy miat chronic¢.
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56. Ponadto do takiego samego wniosku doszly krajowe urzedy panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej (i innych panistw)® oraz samo EUIPO w kontekscie tego samego znaku towarowego
»deluxe”® i innych podobnych znakéw w odniesieniu do réznych towaréw lub ustug. Oczywiscie
prawda jest, ze te wczesniejsze rejestracje nie sa wiazace, jednak moga stuzy¢ za przestanke, ze
zgloszone oznaczenie nie zaslugiwalo na calkowite odrzucenie przez EUIPO juz na wstepie (tzn.
w oderwaniu od jego zwiazku z poszczegélnymi towarami i ustugami), oparte na calkowitym braku

charakteru odrézniajacego ®.

57. W rzeczywisto$ci w orzecznictwie uznano, ze praktyka panstw czlonkowskich w zakresie majacym
istotne znaczenie dla oceny na szczeblu Unii moze stuzy¢ za uzyteczna wskazéwke, ktéra EUIPO moze

uwzgledni¢ w ramach oceny charakteru odrézniajacego oznaczenia®.

58. W szczegdlnosci Trybunal uznal, Ze w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu ,nie jest tez |[...]
mozliwe stwierdzenie — w odniesieniu do oznaczenia identycznego z krajowym znakiem towarowym
chronionym w panstwie czlonkowskim — bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, takiej jak [...]
brak charakteru odrézniajacego przewidziany w art. 7 ust. 1 lit. b) [...] rozporzadzenia nr 40/94, jak
réwniez w art. 3 ust. 1 lit. b) [...] [dyrektyw® majacych na celu zblizenie ustawodawstw paristw

cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych]”*,

59. Sadze, ze przytoczone przeze mnie argumenty sa wystarczajace, by nie zgodzi¢ sie
z przypuszczeniem, na ktérym bazuje pdzniejsza cze$¢ zarzutu odwotania. Opiera sie ona bowiem na
zalozeniu (calkowitego braku charakteru odrdzniajacego oznaczenia ,deluxe” wobec kazdego towaru
lub ustugi®), ktére zwyczajnie nie zostalo udowodnione. Ze wzgledu na mankament zwigzany z tym
podstawowym zalozeniem odwolanie z natury skazane jest na oddalenie, poniewaz w przypadku
oznaczenia mogacego ostatecznie stuzy¢ do identyfikacji towaréw lub wuslug kontrola EUIPO
poprzedzajaca rejestracje znaku towarowego powinna (w sposéb umotywowany) wykazaé istnienie
charakteru odrézniajacego w odniesieniu do tych towaréw i ustug rozpatrywanych pojedynczo lub
pogrupowanych w kategorie.

60. Rozpatrze zatem, tytutem positkowym®, krytyke EUIPO wobec zaskarzonego wyroku
w odniesieniu konkretnie do uzasadnienia decyzji przyjetej przez Izbe Odwolawcza oraz do pojecia
sjednorodnej kategorii”. Pragne jednak podkresli¢, ze dostrzegam pewna niespéjnos¢ w jego
stanowisku, bowiem powinna tu zaj$¢ jedna z dwéch ewentualnosci: albo termin ,deluxe” pozbawiony
jest cho¢by minimalnego charakteru odrézniajacego, a zatem bez znaczenia jest fakt, czy wskazane

38 — Podczas rozprawy spotka Deluxe Inc. potwierdzila to, co juz dowodzita przed Izba Odwotawcza EUIPO i co nie zostalo zakwestionowane,
a mianowicie ze to samo oznaczenie bedace przedmiotem niniejszego sporu zostalo zarejestrowane w Hiszpanii, we Wloszech, w Australii,
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Krélestwie, co dowodzi ,samoistnego charakteru odrézniajacego” tego oznaczenia.

39 — Chodzi tu o graficzny znak towarowy ,deluxe” nr 006891949, skladajacy sie ze elementu slownego wpisanego w czerwony okrag. EUIPO
zezwolilo na rejestracje tego znaku na wniosek Deluxe Entertainment Services Group Inc. dla towaréw nalezacych do klas 35, 39, 40, 41, 42
i 45, ktore sa analogiczne do towaréw oznaczanych spornym oznaczeniem.

40 — Rozwazania te nie wykluczaja mozliwosci, ze znak towarowy ,deluxe” stosowany w odniesieniu do pewnych pojedynczych towaréw moze by¢
pozbawiony charakteru odrézniajacego. Tak orzekl Sad w wyroku poprzedzajacym zaskarzany obecnie wyrok, wydanym w dniu 17 grudnia
2014 r. w sprawie Lidl Stiftung/OHIM (Deluxe) (T-344/14, niepublikowanym, EU:T:2014:1097, pkt 28).

41 — Punkt 91 opinii rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), ktéry zostal odtworzony
w spos6b niemal dostowny w pkt 39 wyroku z dnia 19 wrze$nia 2002 r. (EU:C:2002:506).

42 — Dyrektywy: Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

43 — Wyroki: z dnia 24 maja 2012 r., Formula One Licensing/OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314), pkt 41; z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO
(C-43/15 P, EU:C:2016:837), pkt 66. W pierwszej z tych spraw omawiano kwesti¢ braku charakteru odrézniajacego oznaczenia ,F1”
stwierdzonego przez Sad pomimo wcze$niejszej rejestracji jako krajowego znaku towarowego. Chociaz okolicznosci tamtej skargi réznig sie
od niniejszej sprawy, stwierdzenia zawarte w wyroku z dnia 24 maja 2012 r. maja zastosowanie do obecnej sprawy.

44 — W czasie rozprawy EUIPO zapewnilo, ze wedle jego uznania termin ,deluxe” jest catkowicie niezdolny do odrézniania jakiegokolwiek towaru
czy ustugi.
45 — W czasie rozprawy EUIPO, odnoszjc si¢ do pytan Trybunalu, przyznalo réwniez, ze jego gléwna teza opierala si¢ na catkowitej niezdolnosci

oznaczenia ,deluxe” do identyfikowania towaréw lub uslug, jak réwniez na twierdzeniu uzupelniajagcym, wedle ktérego w odniesieniu do tych
ostatnich nalezaloby wykaza¢, czy posiadaja one cechy wspdlne, ktére pozwolityby zgrupowa¢ je w jednej kategorii czy kilku kategoriach.
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przez rzeczone oznaczenie towary i ustugi grupuja sie, badz tez nie, w jedna czy tez wiecej grup lub
kategorii, jak réwniez jaki byt element okreslajacy tych kategorii; albo odwrotnie, jesli rzeczony termin
w pewnych przypadkach moze mie¢ charakter odrdzniajacy, nalezaloby zbada¢ (pojedynczo lub wedlug
kategorii) poszczegdlne towary lub ustugi, czego EUIPO nie zrobilo.

61. W ocenie Sadu zachwalajacy i promocyjny charakter stowa ,deluxe” (,zakladajac, ze fakt ten
zostalby udowodniony”*) nie usprawiedliwial ogdlnego uzasadnienia przedstawionego przez Izbe
Odwotawcza®. Nie dostrzegam w tej opinii zadnego naruszenia prawa, gdyz z jednej strony zgodnie ze
wspomnianym wyzej orzecznictwem nie nalezy zaklada¢ braku charakteru odrézniajacego per se
oznaczenia o charakterze zachwalajacym lub reklamowym, z drugiej za$ strony Sad nie odmawia
EUIPO mozliwosci opracowania ogdlnego uzasadnienia, a tylko nakazuje, ze aby to zrobi¢, winno ono
wykluczy¢ charakter odrdzniajacy oznaczenia z powoddédw innych niz sama przynalezno$¢ do obszaru
reklamy i przekazéw o tresci zachwalajacej.

62. Ponadto, analizujac towary i ustugi zawarte we wniosku spotki Deluxe Inc®., Sad wskazuje na
mozliwo$¢ pogrupowania ich w co najmniej siedem kategorii, gdyz opis rzeczonych towaréw i ustug
prezentowal znaczne rozbieznosci ich charakteru, wlasciwosci, przeznaczenia i sposobéw ich
sprzedazy®. W dalszej kolejnosci® Sad twierdzi, ze badanie nie zostato przeprowadzone w odniesieniu
do kazdego z towardw i kazdej z uslug (lub ich ewentualnych grup) oraz ze Izba Odwolawcza nie
uznala, iz miedzy tymi towarami i uslugami istnial dostatecznie bezposredni i konkretny zwigzek
pozwalajacy na ich przynalezno$¢ do jednorodnej kategorii.

63. Trybunal ustalit kryteria majace znaczenie dla stwierdzenia jednorodnosci towaréw i uslug
w pkt 46 postanowienia w sprawie CFCMCEE/OHIM® po przeanalizowaniu i potwierdzeniu
zasadno$ci i waznosci czynnikéw, ktére uwzglednit Sad, a mianowicie wlasciwosci, podstawowych cech
wspoélnych oraz funkcji wspomnianych towaréw i ustug.

64. Tymczasem w zaskarzonym wyroku Sad jedynie wykorzystuje kryteria zatwierdzone przez Trybunal
w postanowieniu CFCMCEE/OHIM %, a doktadnie uwzglednia wlasciwosci, podstawowe cechy wspdlne
oraz funkcje wspomnianych towaréw i uslug, tak by uwydatni¢ wystepujace miedzy nimi
rozbiezno$ci”. Orzeczenie to zatem jest zgodne z wytycznymi podanymi w orzecznictwie i w zaden
sposob nie narusza prawa w tym zakresie.

65. Oczywiscie dla Izby Odwotawczej brak charakteru odrézniajacego oznaczenia w odniesieniu do
towaréw i ustug spowodowany byl tym, ze wszystkie te towary i ustugi, ,bez wyjatku”*, mogty by¢
reklamowane jako towary i ustugi o wysokiej jakosci. Wedlug EUIPO nie jest bezwzglednie konieczne,
by cecha wspdlna dla wszystkich towaréw i ustug wynikala z ich opisu: wystarczy zaledwie pewien
zwigzek — wystarczajacy i bezposredni — ktéry sprawi, ze rézne towary i ustugi bedzie mozna umiesci¢
w ,wystarczajaco jednorodnej” kategorii.

46 — Punkt 27 (in fine) zaskarzonego wyroku.

47 — Chociaz argument ten przytoczony jest pod koniec zaskarzonego wyroku, stosowne wydaje mi si¢ przywolanie go w tym miejscu, gdyz
uwazam, ze W jasniejszy sposéb wyjasnia ratio decidendi tego wyroku.

48 — W pkt 20 i 21 zaskarzonego wyroku.

49 — Zdaniem Sadu ,zgloszony znak towarowy obejmuje ponad dziewiecdziesiat towaréw i ustug, ktére naleza do o$miu réznych klas i odnosza
sie do tak réznych obszaréw jak film, reklama, magazynowanie i transport towaréw, badania nad produktami i ich ulepszanie,
bezpieczeristwo, rozrywka lub informatyka” (pkt 20 zaskarzonego wyroku).

50 — Ibidem, pkt 22.
51 — Postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. (C-282/09 P, EU:C:2010:153).
52 — Postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — ,lIstnienie takiego zwigzku miedzy np. filmami kinematograficznymi, uslugami dostawy towaréw samochodami dostawczymi, skfadowaniem
towaréw, badaniami nad rozwojem produktéw, a takze hostingiem i projektowaniem stron internetowych na rzecz oséb trzecich nie jest
oczywiste, a w kazdym razie nie wynika z tresci zaskarzonej decyzji” (pkt 27 zaskarzonego wyroku).

54 — Punkt 22 zaskarzonej decyzji.
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66. W rzeczywisto$ci zatem odwolanie ma na celu rozszerzenie tego orzecznictwa, tak by mozna bylo
przyja¢ jako kryterium takze wspdlna ceche, do ktérej nawigzuje EUIPO, a mianowicie mozliwos¢
reklamowania wszystkich towaréw i ustug jako towaréw i ustug ,wysokiej jakosci”.

67. Nie popieram tej propozycji EUIPO, gdyz moim zdaniem myli ona dwa etapy procesu analizy
charakteru odrézniajacego. Badanie odczu¢ odbiorcéw ma na celu ustalenie, czy w charakterze
zachwalajacym beda oni mogli dopatrze¢ sie wskazania pochodzenia handlowego towaréw i ustug, czy
tez po prostu odbiora je jako zwykle wskazanie jakosci. Natomiast dla celéw ustalenia kategorii
towaréw, w odniesieniu do ktérych oznaczenie posiada charakter odrézniajacy, istotne jest, by zwiazek
wynikal z nich samych, czyli z ich wspélnych cech, wtasciwosci lub funkcji.

68. Innymi stowy — nalezy w pierwszej kolejnosci poszukac¢ elementéw i nieodlacznych powiazan i,
w odpowiednim wypadku, uporzadkowaé owe elementy i powigzania w sposéb umozliwiajacy
zaklasyfikowanie réznych towaréw i ustug do kategorii; a nastepnie zestawic je z oznaczeniem, ktérego
charakter odrézniajacy jest przedmiotem badania. Tylko w przypadku wykrycia wspdlnego elementu
dla tych towardéw i ustug, pozwalajacego na uznanie ich za towary i uslugi o pewnej jednorodnosci,
bedzie mozna przeprowadzi¢ ogélna ocene charakteru odrézniajacego znaku towarowego dla tak
zdefiniowanej jednorodnej kategorii rzeczonych towaréw i ustug ™.

69. Domniemana wspdlna cecha towardw i ustug, ktére znak towarowy ,,deluxe” miatby obja¢ ochrona,
pochodzita w opinii EUIPO z samego zachwalajacego wydzwieku przekazu. Takie rozumowanie —
powtdrze jednak — nie wynika z analizy towaréw i ustug, lecz z analizy oznaczenia w odniesieniu do
wlasciwego kregu odbiorcéw. W celu stworzenia jednorodnych kategorii towaréw i ustlug nalezy
koniecznie uwzgledni¢ wlasciwosci débr i §wiadczen, ktére zamierza si¢ obja¢ ochrong, gdyz tylko te
wlasciwosci kryja w sobie integralne elementy pozwalajace na zidentyfikowanie wystepujacych miedzy
nimi podobienstw i rozbieznosci. Takie podejcie jest wreszcie bardziej obiektywne, a tym samym
zapewnia wigksza pewno$¢ prawna dla podmiotéw gospodarczych.

70. Nie podzielam zatem toku rozumowania EUIPO, zmierzajacego do rozszerzenia w powyzszym
sensie sposobu odnajdywania bezposrednich i konkretnych powigzan, ktére pozwolilyby ustali¢
jednolity charakter réznych towaréw i ustug, umozliwiajac w ten sposéb przeprowadzenie ogoélnej
oceny dla celéw badania charakteru odrézniajacego. Zwazywszy zatem, ze taka mozliwo$¢ jest
wykluczona, Sad, zastosowawszy kryteria zatwierdzone w postanowieniu CFCMCEE/OHIM®
(a mianowicie uwzglednienie wlasciwosci, podstawowych cech wspdlnych oraz funkcji towaréw
i ustug) w celu uwydatnienia wystepujacych miedzy nimi rozbieznosci, postapil w tym wzgledzie
zgodnie z przywolanym powyzej orzecznictwem, w zaden spos6b nie naruszajac prawa.

71. Na poparcie swego odwotania EUIPO przywolalo réwniez postanowienie Trybunalu wydane
w sprawie dotyczacej znaku towarowego ,BigXtra””’. Jednak pkt 48 i 49 tego postanowienia nie
nawiazuja do zasadnosci istnienia dostatecznie bezposredniego i konkretnego zwiazku miedzy towarami
i ustugami bedacymi przedmiotem zainteresowania, lecz do krytyki podnoszonej wobec Sadu, ktéry
wedlug éwczesnej strony wnoszacej odwolanie mial przenie$¢ cigzar dowodu dotyczacy wykazania
braku bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji.

72. W wyroku zaskarzonym w tamtej sprawie®® Sad poprzestal na oparciu argumentu strony skarzacej,
wedlug ktérej Izba Odwolawcza nie zbadala charakteru odrézniajacego oznaczenia w odniesieniu do
zgloszonych towaréw i ustug. W odwotaniu od wskazanego wyroku nie podnoszono przed
Trybunalem kwestii ewentualnego uznania duzych obnizek cen, znacznych korzysci lub specjalnych

55 — Uznanie ,przekazu” znaku towarowego za wspdlng wlasciwo$¢ oznaczaloby odwrdcenie procesu logicznej dedukcji, ktéry ma na celu
szukanie wystarczajaco bezposredniego i konkretnego zwiazku miedzy towarami i ustugami.

56 — Postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. (C-282/09 P, EU:C:2010:153).
57 — Postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r., BigXtra, (C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445). Zobacz pkt 25 niniejszej opinii.
58 — Wyrok Sadu z dnia 21 marca 2014 r., FTT Touristik/OHIM (BigXtra) (T-81/13, niepublikowany EU:T:2014:140, pkt 43—47).
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odszkodowan za wystarczajacy zwiazek miedzy towarami i uslugami, lecz zaledwie zarzut dotyczacy
przeniesienia ciezaru dowodu, ktérego to zarzutu Trybunal nie uwzglednil, potwierdzajac tym samym
zaskarzony wyrok. W konsekwencji w niniejszej sprawie nie mozna powolywac si¢ na postanowienie
Trybunalu w sprawie BigXtra™.

73. Nie podzielam réwniez argumentéw sugerujacych, jakoby nieprzyjecie proponowanego rozszerzenia
orzecznictwa na warunkach wysunietych przez EUIPO mialo prowadzi¢ do niepotrzebnego
powtarzania w wyrokach podstawowej przyczyny odmowy rejestracji dla kazdego towaru lub kazdej
ustugi. Nie jest to skutek ani oczywisty, ani nieodwracalny, zwazywszy, ze ani nie wymaga tego
zaskarzony wyrok, ani nie mozna wykluczy¢, ze ta sama podstawa odmowy rejestracji bedzie miala
zastosowanie do roznych kategorii towaréw i uslug, co umozliwi w takim wypadku przedstawienie
wspdlnych wyjasnienn w odniesieniu do jej zaistnienia.

74. Na koniec chciatbym pokrétce powrdcic, jak juz zapowiedzialem na poczatku niniejszej opinii®, do
art. 7, ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. To wlasnie w tym przepisie, a nie w art. 7 ust. 1 lit. b)
tego aktu — jedynym przytoczconym w odwolaniu — przedstawiono bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracjii w odniesieniu do oznaczen opisowych, czyli gdy znaki towarowe ,skladaja sie¢ wylacznie
z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania [...] jakosci [...] lub innych
wlasciwosci towaréw lub ustug”.

75. Jak juz zwrécitem uwage, Sad skorzystal z przystugujacego mu uprawnienia odstapienia od
rozpatrzenia dalszych zarzutéw niewaznosci, uwzgledniwszy juz uprzednio jeden z nich [w tym
przypadku chodzi o zarzut dotyczacy art. 7 ust. 1 lit. b)], w nastepstwie czego nie rozpoznal zarzutu
dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢). Trybunal rzeczywiscie przyznal, ze zakresy stosowania tych
dwodch przepiséw czesciowo na siebie zachodza, przy czym wskazal na rozbieznosci miedzy nimi,
polegajace na tym, ze pierwszy z tych przepiséw obejmuje wszystkie przypadki, w ktérych oznaczenie
nie pozwala na odrdznienie towaréw i ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw i ustug innych
przedsiebiorstw *, co uzasadnialoby stanowisko przyjete przez Sad w zaskarzonym wyroku w kwestii
zbednosci badania zarzutu niewaznosci opartego na art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

76. Jednakze z mysla o prawidlowym zastosowaniu art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w tym
samym orzecznictwie zniuansowano to twierdzenie, wskazujac na potrzebe, by stosowanie podstawy
odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) ograniczyto sie do przypadkéw $cisle nig objetych ®.
U podstaw tego podejscia lezy poglad, ze w interesie ogdlnym jest, by znaki towarowe skladajace sie
wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ do oznaczania wlasciwosci towaru lub ustugi
w znaczeniu tego przepisu mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich i nie podlegaly
rejestracji®.

59 — Postanowienie z dnia 18 marca 2010 r. (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Zobacz pkt 5 niniejszej opinii.

61 — Wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 47).
62 — Wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 48).

63 — Wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in. (C-53/01, EU:C:2003:206, pkt 74). Cho¢ niewatpliwie oznaczenie ,deluxe” ma charakter
mieszany, to o ile zaréwno ekspert, jak i Izba Odwotawcza podkreslili ,banalny” charakter elementu graficznego, pozbawiajac go tym samym
jakiegokolwiek znaczenia w ramach badania charakteru odrdzniajacego, o tyle w trosce o zachowanie spojnosci powinni oni byli poréwnaé
wspomniane oznaczenie z takim, ktére sklada sie wylgcznie z ewentualnego wskazania jako$ci towaréw.
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77. Uwazam jednak, ze jesli podstawa zaskarzenia decyzji sa dwie podstawy odmowy rejestracji
okreslone w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, to zachodzenie na siebie ich zakreséw
stosowania winno by¢ wskazéwka do tego, by Sad rozpatrzyt obie podstawy, nawet jesli uwzgledni tylko
jeden zarzut ich dotyczacy. Zgodnie z opinig innych rzecznikéw generalnych proponowalbym nawet, by
rozpocza¢ analize od art. 7 ust. 1 lit. ¢)*, pamietajac réwnoczeénie, ze w kontekscie prawnym
rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej lepiej jest nie zréwnywac tych dwu

kryteriéw ani nie uznawac ich za kryteria z natury wspétzalezne ®.

78. Z tego wzgledu, chociaz do odrzucenia zgloszenia do rejestracji wystarczy zaistnienie jednej
z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji®, analiza i wydanie decyzji w sprawie pozostatych
podnoszonych podstaw odmowy rejestracji moga zapobiec — w przypadku stwierdzenia niewaznosci —
koniecznos$ci ponownego uruchomienia procesowej $ciezki zaskarzenia.

79. Niemniej jednak z uwagi na to, ze argumenty EUIPO w kwestii braku charakteru odrézniajacego
spornego oznaczenia opieraly sie na tym, ze znak ten stanowil wskazanie wysokiej jakosci,
przedstawione powyzej rozwazania moga dotyczy¢ zaréwno art. 7 ust. 1 lit. b), jak i art. 7 ust. 1 lit. ¢)
(»wskazanie jakos$ci”) rozporzadzenia nr 207/20009.

80. Podsumowujac: uwazam, ze poniewaz Sad nie dopuscit sie w zaskarzonym wyroku naruszen prawa
podnoszonych przez EUIPO, nie mozna uwzgledni¢ jedynego zarzutu odwotania, a zatem odwotanie
nalezy oddalic.

VI. Wnioski
81. Wobec powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunak:

1) oddalit odwotanie od wyroku Sadu z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie T-222/14, Deluxe
Laboratories/OHIM (deluxe) wniesione przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnoséci Intelektualnej
(EUIPO);

2) obciazyl EUIPO kosztami postepowania poniesionymi przez spotke Deluxe Entertainment Services
Group Inc.

64 — Zobacz opini¢ rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:151, pkt 20).
65 — Opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie OHIM/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, pkt 51, 53).

66 — Postanowienie z dnia 13 lutego 2008 r., Indorata-Servigos e Gestao/OHIM (C-212/07 P, niepublikowane, EU:C:2008:83, pkt 27 i przytoczone
tam orzecznictwo).
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