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Kontakty z Mediami i Informacja
KOMUNIKAT PRASOWY nr 57/07
12 wrzesénia 2007 r.
Wyrok Sadu Pierwszej Instancji w sprawie T-291/03
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano / OHIM

NAZWA ,,GRANA” JEST CHRONIONA NA POZIOMIE WSPOLNOTOWYM I NIE
JEST NAZWA RODZAJOWA

Sad stwierdzit niewaznos¢ decyzji izby odwotawczej OHIM orzekajqc, ze nazwa ,, GRANA” nie
jest nazwq rodzajowq i Ze nazwa pochodzenia ,, GRANA PADANQO” stoi na przeszkodzie
rejestracji znaku towarowego GRANA BIRAGHI

W 1999 r. na wniosek Biraghi Spa, wtoskiego producenta serow, Urzad Harmonizacji w ramach
Rynku Wewngtrznego (OHIM) zarejestrowat w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego
stowny znak towarowy GRANA BIRAGHI dla réznych rodzajéow sera. W tym samym roku
Wydziatl Sprzeciwow OHIM uwzglednil ztozony przez Consorzio per la tutela del formaggio
Grana Padano wniosek o uniewaznienie tego znaku towarowego ze wzgledu na wczesniejsze
rejestracje krajowych i migdzynarodowych znakow towarowych GRANA i GRANA PADANO i
naruszenie nazwy pochodzenia ,,grana padano”. Na skutek odwotania wniesionego przez Biraghi
Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM orzekla, ze stowo ,,grana” ma charakter rodzajowy 1 opisowy
w stosunku do istotnej cechy towarow i ze w konsekwencji istnienie chronionej nazwy
pochodzenia (PDO) ,grana padano” nie stanowi zadnej przeszkody dla rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego GRANA BIRAGHI. Consorzio per la tutela del formaggio
Grana Padano zlozylo wigc do Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot Europejskich wniosek o
stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

Na wstepie Sad przypomnial, Ze rozporzadzenie w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego nie ma wplywu na przepisy rozporzadzenia w sprawie ochrony oznaczen
geograficznych i nazw pochodzenia produktéw rolnych i $rodkéw spozywezych’. Zgodnie z
tym ostatnim rozporzadzeniem wniosek o rejestracj¢ znaku towarowego, ktory przejmuje
zarejestrowana nazwe, dla towaroOw nie objetych ta sama rejestracja, lub ktory zawtaszcza lub
imituje chroniona nazwe badz zawiera do niej aluzje, musi by¢ odrzucony przez OHIM. W
przypadku, gdy taki znak towarowy zostal juz zarejestrowany, OHIM winien stwierdzi¢ jego
niewaznos¢.

' Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1993, L 11, str. 19).
? Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. (Dz.U. L 208, str. 1).



Izba Odwotawcza OHIM musi ustali¢, czy nazwa, o ktdrej rejestracje wniesiono rzeczywiscie
stanowi nazwe rodzajowa, lub tez ewentualnie zbadaé, jaka ochrong nalezy przyznaé
poszczegolnym sktadnikom nazwy. Badanie to musi by¢ dokonane w oparciu o szczegoélowa
analize wszystkich czynnikow mogacych przesadza¢ o rodzajowym charakterze nazwy.
Zgodnie z wytycznymi, jakich dostarczylo juz orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci,
wymagana szczegdtowa analiza musi by¢ dokonana na podstawie wskazowek o charakterze
prawnym, ekonomicznym, technicznym, historycznym, kulturalnym i spolecznym, na
podstawie wlasciwych przepisow krajowych i wspélnotowych i ich rozwoju historycznego
oraz na podstawie sposobu postrzegania nazwy przez przecigtnego konsumenta
(wynikajacego na przyktad z sondazy), jak rowniez w oparciu o dane dotyczace wprowadzania
do obrotu zarowno w panstwie cztonkowskim pochodzenia produktu, jak i w innych panstwach
cztonkowskich.

Sad stwierdzil nastgpnie, ze Izba Odwotawcza nie zastosowata kryteriow wynikajacych z
orzecznictwa wspolnotowego w dziedzinie PDO i1 nie wzigla pod uwagg zadnego z czynnikow
pozwalajacych na przeprowadzenie analizy mozliwego rodzajowego charakteru nazwy lub
jednego z tworzacych ja elementow. Nie odwolala si¢ w tym celu do badan opinii konsumentéw
ani do opinii ekspertow wykwalifikowanych w tej dziedzinie, a ponadto nie zwracala si¢ o
odpowiednie informacje, mimo zZe rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
daje jej taka mozliwo$¢. Natomiast wyciagi ze stownikéw i1 badanie Internetu — na ktorych Izba
Odwotawcza oparta swoja decyzjg — nie sa w stanie wykazac rodzajowego charakteru nazwy.

Sad dodal, ze rozwdj przepisow wioskich oraz praktyka administracyjna polegajaca na
dokonywaniu zaje¢ serow noszacych jedynie oznaczenie ,,grana” wskazuja, ze nazwa ta nie jest
nazwa rodzajowa.

Na podstawie wszystkich powyzszych rozwazan Sad orzekt, iz Izba Odwotawcza btednie uznata,
ze nazwa ,grana” jest nazwa rodzajowa i ze istnienie PDO ,grana padano” nie stanowi
przeszkody dla rejestracji znaku towarowego GRANA BIRAGHI.

Zatem znak towarowy GRANA BIRAGHI nie moze zosta¢ zarejestrowany.

UWAGA: Odwolanie od orzeczenia Sadu Pierwszej Instancji, ograniczone do kwestii
prawnych, moze zosta¢ wniesione do Trybunalu Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich w
terminie dwoch miesigcy od doreczenia orzeczenia.

Dokument nieoficjalny, sporzqdzony na uzytek mediow, ktory nie wiqze w Zaden sposob Sqdu
Pierwszej Instanciji.

Dostepne wersje jezyvkowe : FR DE EN EL ES IT PT

Petny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej Trybunatu
http.//curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl? lang=PL & Submit=rechercher&numaff=T-291/03
Tekst jest z reguly dostepny od godz. 12.00 CET w dniu ogloszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosze skontaktowac sie z
Ireneuszem Kolowcq
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