LEVI STRAUSS

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 17 stycznia 2006 r."

I — Wprowadzenie

1. Najwazniejsza réznica pomiedzy ochrona
przyznang przez prawo do znaku towaro-
wego a ta przyznang przez inne prawa
wlasnoséci intelektualnej i przemystowej
polega najprawdopodobniej na okresie trwa-
nia, jako Ze ta pierwsza przyznana jest na
czas nieokreslony, pod jedynym warunkiem
rzeczywistego uzywania i uiszczenia oplat
z tytulu odnowienia i zarejestrowania. Jed-
nakze ta cecha charakterystyczna nie zapew-
nia ochrony przed niestato$cia rynku, przed
silng konkurencja i innymi okoliczno$ciami
mogacymi pozbawi¢ prawo do znaku towa-
rowego racji bytu, jego zdolnosci do odré-
znienia towaréw lub ustug przedsiebiorstwa
bedacego wlascicielem znaku, na przykiad
zZ uwagi na zmiane jego postrzegania przez
dany krag odbiorcéw.

2. Okolicznosci faktyczne niniejszej sprawy
stanowig przyklad tych transformacji i prob-

1 — Jezyk oryginatu: hiszpariski.

leméw, ktére z nich wynikajag. Cour de
cassation (Belgia) pragnie wiedzie¢,
w ktérym momencie powinien dokona¢
oceny tego postrzegania przez konsumentéw
w celu okreélenia, czy istnieje prawdopo-
dobieAstwo wprowadzenia w btad
w odniesieniu do zarejestrowanego znaku
towarowego oraz symbolu wprowadzonego
na ten sam rynek przez inne przedsiebior-
stwo, ktére wyrzadza tym samym szkode
temu pierwszemu. Pytanie to nie jest pozba-
wione znaczenia, poniewaz w przypadku
oslabienia prawa do tego dobra niematerial-
nego odpowiedz przyniesie odmienne skutki
w zaleznoéci od momentu, ktéry zostanie
uznany za wlasciwy do dokonania przez sad
oceny tego prawdopodobienstwa.

3. Wystarczy zaobserwowa¢ na ulicy, ile
0s6b nosi codziennie spodnie dzinsowe, aby
zrozumieé znaczenie gospodarcze tego
rodzaju ubrania dla handlu®, a tym samym
tlo sporu rozstrzyganego przed belgijskimi

2 — Przez ponad 150 lat Levi Strauss sprzedal prawie 3,5 bln par
spodni. J. Adridn ,Levi’s abandona sus raices”, http://winred.
com.
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sadami. Watpie, by istnial stréj réwnie
charakterystyczny dla amerykanskiego spo-
sobu zycia, jak to od poczatku kontrower-
syjne ubranie®, o takim zakresie $wiatowej
ekspansji .

II — Okolicznos$ci faktyczne
w postepowaniu przed sadem krajowym
i pytania prejudycjalne

4. W 1980 r. Levi Strauss & Co. (zwana dalej
sLevi Strauss”), przedsiebiorstwo z siedziba
w stanie Delaware (Stany Zjednoczone),
uzyskata w Urzedzie Znakéw Towarowych
Beneluksu rejestracje graficznego znaku
towarowego o nazwie ,mewa”°, skladajacego
sie ze wzoru przedstawiajacego podwdjne
przeszycie zakrzywione po $rodku i umie-
szczone posrodku pieciokatnej kieszeni, dla
ubran odpowiadajacych klasie 25 porozu-

3 — Ogdlnie rzecz biorac byly uzywane jako stréj roboczy, a od lat
piec¢dziesiatych zaczely rozpowszechniad si¢ wéréd mlodziezy.
Ich historia wydaje si¢ by¢ jednak mniej znana. Powstaly
w Genui, kiedy to wloskie miasto bylo jeszcze niezalezna
republiky i potegg morska. Jej armia, potrzebujac wytrzyma-
Iych ubran dla swoich marynarzy, zaczela stosowad te tkanine,
ktéra moze byé uzywana takze wéwcezas, gdy jest mokra
(http://es.wikipedia.org).

4 — Wéréd licznych odesltari do tego ubrania we wspélczesnej
literaturze chcialbym podkreéli¢ to uczynione przez
K. Hosseiniego, pisarza urodzonego w Afganistanie
i zyjacego w Kalifornii, ktéry w swojej ksigzce ,Cometas en
el cielo”, tlum. Isabel Murillo Fort, wyd. Salamandra, wyd. 2,
Madryt 2003, przedstawia gléwnego bohatera w ,futrzanym
czarnym plaszczu, czerwonym szalu i wytartych dzinsach”
(str. 78) w zimowy dziefi 1975 r., ktéry zawazyl na jego zyciu,
poniewaz wygral wtedy konkurs latawcéw w Kabulu, za
czaséw prezydenta Daouda Kana, ktéry po zamachu stanu
w 1973 1. obalil swojego kuzyna szacha Zahira, kladgc kres
monarchii w tym kraju. Niedlugo potem Hosseini dodaje, ze
»jego spojrzenie z podziwem zatrzymalo si¢ na moim
futrzanym plaszczu i dzinsowych spodniach [...], ktére
nazywamy spodniami kowbojskimi W Afganistanie posiada-
nie czegoé pochodzacego z Ameryki Pélnocnej, szczegélnie
jesli nie byt to towar okazyjny, bylo oznaka bogactwa” (str. 81).

5 — Znane w Stanach Zjednoczonych pod nazwg ,arcuate”.
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mienia nicejskiego, ktérego rysunek przed-
stawiony jest ponizej:

5. Spétka Casucci Spa (zwana dalej
»Casucci”), ktérej siedziba znajduje sie
w Sant’Eligio Alla Vibrata (Termano, Wlo-
chy), rozpoczeta w 1997 r. wprowadzanie na
rynek spodni dzinsowych, ktére réwniez
posiadaly podwdéjne przeszycie, lekko zakrzy-
wione ku goérze, posrodku tylnych kieszeni,
wygladajace w nastepujacy sposdb:
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6. Uznajac, iz wykorzystywanie tego wzoru
naruszylo przystugujace jej prawa z rejestra-
¢ji znaku towarowego skarzgca pozwala
w postepowaniu przed sadem krajowym
wloskie przedsiebiorstwo do tribunal de
commerce de Bruxelles, domagajac sie, by
zaprzestalo ono uzywania oznaczenia umie-
szczonego na spodaniach Casucci oraz by
zasadzono od niego zaplate odszkodowania
wraz z odsetkami.

7. Poniewaz wspomniany sad nie uwzglednit
jej powddztwa, Levi Strauss wniosta apelacje
do urzedujacego w tym samym miescie cour
d’appel, ktéry w wyroku z dnia 7 czerwca
2002 r. utrzymal w mocy wyrok sadu
pierwszej instancji, stwierdzajac brak naru-
szenia prawa do znaku towarowego ,mewa’
przez wiloskie przedsiebiorstwo. Stwierdzil
on ponadto staby stopien podobienstwa
spornych oznacze i utrate charakteru
~wysoce” odrézniajacego przez znak towa-
rowy Levi Strauss ze wzgledu na stale
i powszechne uzycie skladajacych sie na
niego jego najbardziej charakterystycznych
elementéw. Wedlug niego podwdjne prze-
szycie wskazuje obecnie na przynalezno$¢
odziezy do kategorii spodni z pltétna dreli-

chowego (denim) %, z angielskiego ,jeans””.

8. Cour d’appel stwierdzil réwniez, ze odpo-
wiednie wzory na kieszeniach posiadaty

6 — Zrédlem tego slowa jest pochodzenie tkaniny, przypisywane
francuskiemu miastu Nimes [serge de Nimes (serza z Nimes),
denim]. Jest ona wykonana z bawelny, ale moze by¢ réwniez
zmieszana z nylonem; zwykle jest koloru niebieskiego. Byla
tradycyjnie uzywana do szycia odziezy roboczej na ranczach
i farmach (Encyclopedia Britannica, wyd. Helen Hemingway
Benton, wyd. 15, Chicago 1974, tom III, str. 466.

7 — Etymologia tego slowa siega dawnej Republiki Genui,
prawdopodobnie pochodzi od angielskiej wymowy tego
miasta, Génes, jeans (http//es.wikipedia.org).

odmienne znaczenie, poniewaz, zgodnie
z punktem 23 wyroku w sprawie SABEL®,
ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad powinna by¢ oparta na cato$ciowym
wrazeniu wywieranym przez znaki towarowe,
oraz ze szew Levi Strauss przywoluje na mys]
mewe z rozpostartymi skrzydtami, podczas
gdy naszycie Casucci przypomina raczej
ksztatt wulkanu. Opierajac si¢ na tym
wyroku?, jak réwniez na punkcie 29 wyroku
w sprawie Canon ', cour d’appel de Bruxel-
les wskazal, ze brak zbieznoéci koncepcyjnej
stoi na przeszkodzie temu, by odbiorcy
przypisywali takie samo pochodzenie hand-
lowe spodniom dzinsowym produkowanym
przez kazde z przedsiebiorstw pozostajacych
w konflikcie w niniejszej sprawie.

9. Poniewaz Levi Strauss nie byla zadowo-
lona z tego orzeczenia, skierowata sprawe do
Cour de cassation, przed ktérym sprawa
pozostaje w toku w oczekiwaniu na udziele-
nie odpowiedzi na niniejsze pytanie prejudy-
cjalne.

10. Zasadniczo Levi Strauss uwaza, ze sad
apelacyjny naruszyt art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 89/104/EWG ', oswiadczajac, ze
jej znak towarowy ,mewa” nie ma juz takiej
mocy jak dawniej. Przystugujace mu prawo
wlasnosci przemysfowej bylo w dalszym
ciagu wazne w roku 1997, kiedy wloska
spétka wprowadzita spodnie do sprzedazy
w Beneluksie, do ktérego to momentu

8 — Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, Rec.
str. 1-6191.

9 — Dokladnie na pkt 16-18.

10 — Wyrok z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97, Rec.
str. 1-5507.

11 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panistw czlonkowskich odno-
szacych sig do znakéw towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).
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powinien byl odnie$é¢ sie wspomniany sad
apelacyjny, dokonujac oceny prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad, zgodnie
z orzecznictwem Cour de justice du Benelux
w wyroku w sprawie Quick ',

11. Wreszcie amerykanskie przedsiebior-
stwo stwierdza, ze sad apelacyjny nie miat
podstawy prawnej do tego, aby stwierdzi¢, ze
nastgpilo oslabienie znaku towarowego
»mewa” z powodu utraty jego mocy odré-
zniajacej w nastepstwie rozpowszechnienia
jego najbardziej charakterystycznych ele-
mentéw skladowych, poniewaz nie dokonatl
on oceny, czy zaistnienie takiej okoliczno$ci
mozna przypisa¢ Levi Strauss, przynajmniej
w czeéci, z uwagi na jej bierno$¢ wykazana
w obliczu rosngcej konkurencji.

12. W tych okolicznosciach Cour de cassa-
tion zawiesil postepowanie i skierowal do
Trybunalu nastepujace pytania prejudy-
cjalne:

»1) Czy dla okredlenia przewidzianego
w art. 5 ust. 1 [dyrektywy 89/104]
zakresu ochrony znaku towarowego
uzyskanego zgodnie z prawem na po-
dstawie jego mocy odrézniajacej sad
powinien uwzgledni¢ sposéb postrzega-
nia go przez dany krag odbiorcéw
w chwili rozpoczecia uzywania po-
dobnego znaku towarowego lub ozna-
czenia, ktéremu zarzuca sie, Ze narusza
on prawo do znaku towarowego?

12 — Wyrok z dnia 13 grudnia 1994 r. (A 93/3).
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2) W przypadku udzielenia odpowiedzi
przeczacej — czy sad moze uwzglednic
sposéb postrzegania przez dany krag
odbiorcéw w jakimkolwiek momencie
w okresie, ktéry nastepuje po rozpocze-
ciu uzywania znaku lub oznaczenia,
ktéremu zarzuca sie naruszenie prawa
do znaku? W szczegdlnodci, czy moze
on uwzgledni¢ sposéb postrzegania
znaku przez dany krag odbiorcéw
w chwili orzekania?

3) Jezeli poprzez zastosowanie kryteriéw
okre§lonych w pkt 1 sad stwierdza
naruszenie prawa do znaku towarowego
— ¢zy jest uzasadnione, co do zasady,
nakazanie zaprzestania uzywania ozna-
czenia stanowigcego naruszenie?

4) Czy rozstrzygniecie byloby odmienne,
gdyby znak towarowy powoda utracit
moc odrézniajacg w calosci lub w czedci
po rozpoczeciu uzywania stanowigcego
naruszenie, ale jedynie w przypadku gdy
utrata ta wynika w calodci lub w czeéci
z dziatania lub =zaniechania
wladciciela tego znaku?”.

III — Postepowanie przed Trybunalem
Sprawiedliwo$ci

13. Postanowienie odsylajace wplyneto do
sekretariatu Trybunalu w dniu 31 marca
2005 r.
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14. Levi Strauss i Komisja Wspdlnot Euro-
pejskich przedstawily swoje uwagi na pismie
w terminie okre§lonym przez art. 20 statutu
Trybunalu Sprawiedliwosci. Casucci ze swej
strony wyraZnie zrzekla sig¢ skorzystania
z tego uprawnienia pismem swojego peino-
mocnika z dnia 1 czerwca 2005 r.

15. Na rozprawe, ktéra odbyta sie w dniu
17 listopada 2005 r., stawily sie strona
skarzaca w postepowaniu przed sadem kra-
jowym oraz Komisja, w celu przedstawienia
ustnie swoich twierdzen.

IV — Ramy prawne

16. Rozstrzygniecie sporu zalezy w istocie od
egzegezy dyrektywy 89/104, ktéra ma na celu
»zblizenie ustawodawstw panstw czlonkow-
skich dotyczacych znakéw towarowych, aby
zlikwidowa¢ istniejace rdznice, ktére moga
przeszkadza¢ w swobodnym przeplywie
towaréw i swobodzie §wiadczenia ustug oraz
zakl6ca¢ konkurencje w ramach wspélnego
rynku. Jednakze harmonizacja, do ktérej
zmierza dyrektywa, jest tylko cze$ciowa, tak
ze interwencja ustawodawcy wspélnotowego
ograniczona jest do okreslonych aspektéw
odnoszacych sie do zarejestrowanych zna-
kéw towarowych” ', W szczegblnosci nie
zawiera ona przepiséw o charakterze proce-
duralnym.

13 — Punkt 3 opinii, ktéra przedstawitem w dniu 6 listopada
2001 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, zakoficzonej
wyrokiem z dnia 12 grudnia 2002 r, Rec. str. 1-11737.
Réwniez trzeci i dziewiaty motyw dyrektywy 89/104.

17. Artykut 5 ust. 1 i 3 dyrektywy stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje
wiaécicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wihasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom)] trzecim, ktére
nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego
z powodu jego identycznoéci lub po-
dobienistwa do znaku towarowego oraz
identycznosci lub podobienstwa towa-
réw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btad wéréd opinii publicznej [odbior-
céw], ktére obejmuje prawdopo-
dobienstwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym.

1-3709
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3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢
zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach
lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich
do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem
lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod
tym oznaczeniem;

¢)  przywoz lub wywéz towaréw pod takim
oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach
handlowych i w reklamie”.

18. Zgodnie z art. 12 ust. 2 tej samej
dyrektywy:

»2. Uprawnienie do znaku towarowego po-
dlega réwniez wygasnieciu, jezeli po dacie
rejestracji:

1-3710

a) znak towarowy stal sie w handluy,
w wyniku dzialania lub zaniechania
wlasciciela, nazwa powszechnie uzy-
wana w odniesieniu do towaréw lub
ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany;

V — Analiza pytan prejudycjalnych

19. Przed przystapieniem do analizy pytan
przedlozonych Trybunalowi przez Cour de
cassation nalezy przypomnie¢ zasadniczy
przedmiot sporu przed sadem krajowym.
Okreélenie momentu, w ktérym sedzia kra-
jowy winien stwierdzi¢ istnienie prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad, jest wazne
w niniejszej sprawie, poniewaz jak sie wydaje
fakt, ze znak towarowy ,mewa” utracit
charakter odrézniajacy w okresie poprze-
dzajacym wniesienie skargi w Belgii, nie jest
kwestionowany. W konsekwencji w zalez-
nosci od momentu, w ktérym dokonywac¢ sie
bedzie oceny tego prawdopodobienstwa,
rezultat moze by¢ zupelnie odmienny, wply-
wajac na obliczanie okresu, ktéry nalezy
wzia¢ pod uwage przy oszacowaniu ewen-
tualnego odszkodowania.
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A — W przedmiocie pierwszego i drugiego
pytania prejudycjalnego

20. Zadajac te pytania sad krajowy zmierza
zasadniczo do ustalenia, kiedy nalezy doko-
na¢ oceny sposobu postrzegania znakéw
towarowych przez dany krag odbiorcéw,
w celu okre$lenia przewidzianego w art. 5
ust. 1 dyrektywy 89/104 zakresu ochrony
znaku towarowego uzyskanego zgodnie
z prawem na podstawie jego mocy odréznia-
jacej, 1 bierze pod uwage trzy sytuacje:
moment, w ktérym oznaczenie naruszajace
prawa z rozpatrywanego znaku towarowego
zaczelo by¢ uzywane, jakikolwiek moment
lub moment orzekania w danej sprawie.

21. Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utr-
walonym orzecznictwem podstawowg funk-
cja znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentowi lub uzytkownikowi konco-
wemu okre§lenia pochodzenia towaru lub
ustugi oznaczonej znakiem towarowym,
pozwalajace mu na ich odréznienie, bez
mozliwoéci pomytki'*. Tym samym mozna
stwierdzié¢, ze znak towarowy zdolny jest do
wypelnienia tej funkeji jedynie wtedy, gdy
posiada charakter odrézniajacy, gdyz
w przeciwnym razie nie mozna by go bylo

14 — Wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-
La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30; oraz
z dnia 15 wrzeénia 2005 r. w sprawie C-37/03 P BiolD/
OHIM, Zb.Orz. str. 1-7975, pkt 27. Réwniez dziesiaty motyw
dyrektywy 89/104.

zarejestrowaé, jak to wynika z art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy 89/104'5,

22. Po zarejestrowaniu w odpowiednim
urzedzie i opublikowaniu we wlasciwym
biuletynie, znak towarowy przyznaje jego
wlascicielowi prawa okreslone w art. 5 dyrek-
tywy 89/104. Mimo Zze nie istnieje Zaden
przepis w tym wzgledzie, logika prawna
wymaga, by wykonywanie takich praw bylo
mozliwe dopéty, dopdki wladcicielowi przy-
stuguja prawa do znaku towarowego.

23. Jak stusznie wskazuje Komisja, zgodnie
z wyrokiem w sprawie SABEL *© postrzeganie
znaku towarowego przez przecietnego kon-
sumenta odnoénie do typu danego towaru
lub ustugi ma decydujace znaczenie dla
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad, stajac sie szczegdlnie istotnym
kryterium dla oceny charakteru odrézniaja-
cego. Jednakze sposéb, w jaki odbiorcy
postrzegaja te oznaczenia, zmienia sie wraz
z uplywem czasu, w szczeg6lnoéci w zalez-
noéci od postawy innych dostawcéw towa-
réw lub $wiadczgcych ustugi na tym samym
rynku, wplywajac na mozno$¢ ich odréznie-
nia.

24. W konsekwencji prawa wynikajace
z art. 5 odnosza w pelni skutek dopiero

15 — Odnoénie do art. 7 ust 1 lit. b) rozporzgdzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), alter ego
przepisu dyrektywy 89/104 — wyroki z dnia 16 wrze$nia
2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1/OHIM, Zb.Orz.
str. 1-8317, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie BiolD/OHIM,
pkt 27.

16 — Wyzej wymieniony wyrok, pkt 23.
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wtedy, gdy ipso facto daja ochrone ich
wlascicielowi, co znaczy, ze staja sie wyko-
nalne od momentu ich naruszenia.
W przypadku towaréw pozbawionych ozna-
kowania naruszajacego prawo do znaku
towarowego poprzez wprowadzenie w blad
odbiorcéw, dla ktérych te towary sa prze-
znaczone, naruszenie praw wlasnosci prze-
mystowej ma miejsce od chwili wprowadze-
nia tych przedmiotéw do obrotu i trwa do
momentu zaradzenia sytuacji.

25. Sad krajowy nie powinien zatem dla
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad bra¢ pod uwage jako odniesienia
punktu czasowego chwili pézniejszej od
momentu popefnienia tego niezgodnego
z prawem czynu, jako ze moze to zmniejszyé
zakres ochrony przyznanej prawowitemu
wlascicielowi znaku towarowego. Jednakze
nie powinien on réwniez rozszerzal tej
ochrony poza date, w ktérej wlasciciel
zaprzestaje korzystania z tych praw.
W konsekwencji nie mozna w niniejszym
przypadku odnie$¢ sie do dnia orzekania
w przedmiocie skargi, bowiem nie umozliwia
to ani dokonania oceny wplywu prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad na cha-
rakter odrézniajacy znaku towarowego, ani
przyjecia stosownych érodkéw lub zastoso-
wania wlasciwych sankcji.

26. Jedli okaze sie, jak w niniejszym przy-
padku, gdzie dochodzi sie odszkodowania, ze
w momencie badania skargi przez sad zadne
prawo nie jest juz naruszane, poniewaz
z obojetnie jakich powodéw znikneta zdol-
noé¢ do odréznienia znaku towarowego,
z ktérego przyslugujace prawa zostaly
poczatkowo naruszone, nalezy réwniez
okresli¢, kiedy ustaly skutki prawne chronio-
nego oznaczenia, w celu obliczenia okresu, za
ktéry mozna domagaé sie tego odszkodowa-
nia,
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27. W konsekwencji kiedy uzywanie ozna-
czenia podobnego do znaku towarowego
narusza prawa z tego znaku, powodujac
zaistnienie prawdopodobienstwa ich pomy-
lenia, sad krajowy powinien dla okreglenia
zakresu przewidzianej przez art. 5 ust. 1
dyrektywy 89/104 ochrony znaku towaro-
wego zarejestrowanego zgodnie z prawem na
podstawie swojej mocy odrézniajacej doko-
na¢ oceny postrzegania go przez dany krag
odbiorcéw w chwili rozpoczecia uzywania
tego oznaczenia

B — Pytanie trzecie

28. Istota tego pytania spoczywa na precy-
zyjnym okre$leniu $rodka, to znaczy nakazu
zaprzestania uzywania oznaczenia stanowia-
cego naruszenie praw ze znaku jako wlasci-
wego $rodka zapobiegawczego w okoliczno$-
ciach przedstawionych w dwdéch poprzed-
nich pytaniach, w sytuacji gdy sad stwierdza,
Ze uzywanie tego oznaczenia stanowi takie
naruszenie.

29. Wskazatem juz, ze dyrektywa 89/104 nie
prowadzi do zblizenia ustawodawstw krajo-
wych w dziedzinie proceduralnej, gdzie
rzadzi zasada autonomii, na mocy ktérej
panstwa czlonkowskie korzystaja ze swobody
w wyborze drég wlasciwych do dostosowania
sie do przepiséw prawa materialnego usta-
nowionych przez prawodawce wspdlnoto-
wego.
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30. Jednakze po dokonaniu transpozycji
dyrektyw do prawa krajowego dziatanie
panstwa nadal podlega zasadzie lojalnej
wspolpracy ustanowionej w art. 10 WE. Jak
wskazuje Komisja, oprécz tej zasady nalezy
przestrzega¢ utrwalonego orzecznictwa
niniejszego Trybunatu'”, ktére zobowiazuje
sedziéw i sady krajowe do dokonywania
wykladni i stosowania ustaw transponujg-
cych dyrektywy zgodnie z wymogami prawa
europejskiego, w ten sposéb by podjete
decyzje gwarantowaly ochrone sadowa praw
wynikajacych z takich aktéw normatywnych.

31. Co sie tyczy harmonizacji uregulowan
w zakresie znakéw towarowych, to mimo ze
dyrektywa 89/104 nie porusza w sposéb
wyrazny aspektéw proceduralnych '®, to ma
jednak posredni wplyw na niektére kwestie.

32. Dyrektywa 89/104, definiujac w art. 5
ust. 3 ius prohibendi wladciciela znaku
towarowego, sugeruje najbardziej odpo-
wiedni wybdr dla osiagniecia opisanych
rezultatéw. W $wietle lit. a) i d) tego ustepu,
nakaz zaprzestania uzywania oznaczenia
stanowigcego naruszenie praw ze znaku jest

17 — Wyroki z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Von
Colson i Kamann, Rec. str. 1891, pkt 23, 26 i 28; oraz z dnia
20 marca 1997 r. w sprawie C-352/95 Phyteron International,
Rec. str. 1-1729, pkt 18.

18 — W miedzyczasie poczyniono kroki w kierunku unifikacji
proceduralnej prawa wlasnoéci intelektualnej i przemystowej,
zwlaszcza z przyjeciem dyrektywy Parlamentu i Rady
2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwo-
wania praw wilasnosci intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 45),
majacej zastosowanie do znakéw towarowych na mocy jej
art. 1.

odpowiednim $rodkiem; ponadto krajowe
systemy prawdopodobnie dysponuja poréw-
nywalnymi instrumentami prawnymi.

33. Jednakze do sadu krajowego nalezy
decyzja, czy érodek tego typu jest wlasciwy
— z uwagi na wszystkie okolicznosci istnie-
jace w momencie orzekania — dla zagwa-
rantowania ochrony praw przyznanych
dyrektywa 89/104.

C — Czwarte pytanie prejudycjalne

34. W pytaniu tym Cour de cassation
zastanawia sie nad zasadno$cia nakazania
zaprzestania uzywania oznaczenia naruszajg-
cego prawo ze znaku towarowego, jeli znak
ten utracit w catoéci lub w czeéci charakter
odrézniajacy, a utrata ta wynika z zaniecha-
nia po stronie wlasciciela znaku towarowego.
W istocie chodzi o jeden z wariantéw
poprzedniego pytania.

35. Levi Strauss proponuje, aby odpowie-
dzie¢ twierdzaco na to pytanie, poniewaz
w ten sposéb dokonano by sprawiedliwego
wywazenia intereséw wlasciciela prawa wlas-
no$ci przemystowej i praw jego konkuren-
tow.
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36. Zdaniem Komisji z uwagi na to, iz
okreélenie charakteru odrézniajacego ma
miejsce na podstawie obiektywnych kryte-
riéw, utrata takiego charakteru nie moze by¢
rezultatem postawy podmiotu korzystajacego
z ochrony udzielonej przez art. 5, poniewaz
jego zachowanie ma znaczenie w kontekscie
artykutéw wyraznie ja przewidujacych, to
znaczy art. 9 (ograniczenie powstale
w wyniku przyzwolenia) i 12 (wygas$niecie).
Ponadto sens art. 5 zostalby odwrécony,
gdyby przedsiebiorstwo, ktére wprowadzilo
do obrotu towary lub uslugi naruszajace
prawa przyznane chronionemu prawnie
dobru niematerialnemu, bedacemu wlasno$-
cig innego podmiotu gospodarczego, uzyski-
walo pewne korzyséci z tytulu popelnienia
niezgodnego z prawem czynu.

37. Nalezy przypomnie¢, ze charakter tytulu
wlasnoéci formalnie przyznanego przez akt
rejestracyjny obejmujacy znak towarowy,
ktérego moc prawna wynika z wpisu, na
czas nieokre§lony, uwarunkowanego uzytko-
waniem w obrocie handlowym i uiszczaniem
opfat, pocigga za sobg fakt, Ze rejestracja
moze by¢ uniewazniona tylko poprzez
o$wiadczenie wydane przez wlasciwy organ.
W tym samym duchu dyrektywa 89/104
pozwala konkurentom uzywajacym po-
dobnych oznaczen, domaga¢ sie w pewnych
przypadkach wydania takiego o$wiadczenia
o uniewaznieniu lub wygasnieciu praw ze
znaku. Rézne mozliwosci postrzegania
przedmiotéw wlasnoéci przemyslowej sa
warunkiem wstepnym do wykonywania
takich dziatan. Jednak nie wystarcza one
same w sobie dla zaprzestania ochrony
wynikajacej z rejestracji.
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38. Komisja stusznie zwraca uwage na prawa
konkurentéw stanowiace granice i kontra-
punkt praw wlasciciela znaku towarowego.
Jednakze nalezy usciéli¢ te rozwazania, po-
dkreélajac dwa przypadki, w ktérych utrata
charakteru odrézniajacego moze byé rezul-
tatem czynnikéw zwiazanych zaréwno
z uzywaniem znaku towarowego przez jego
whasciciela, jak i masowym plagiatem przez
przedsiebiorstwa trzecie, a nawet nastawie-
niem konsumentéw.

39. Bedacym najbardziej na czasie przykia-
dem pierwszej sytuacji jest znaczace roz-
powszechnienie znaku towarowego wéréd
konsumentéw uzywajacych go dla innych to-
waréw lub ustug °, powodujace jego popula-
ryzacje. Pewne zaniechania ze strony jego
wladciciela, ktéry nie wnosi powddztw
o uniewaznienie przeciwko podmiotom
naruszajacym jego prawa, maja jednak réw-
niez szkodliwe skutki>’. Wreszcie odbiorcy,
okreslajac bez rozréznienia wszystkie po-
dobne produkty tym samym znakiem towa-
rowym, przeksztalcaja go w ogdlny znak
towarowy, pozbawiajac go charakteru odré-
Zniajgcego.

40. W sytuacji gdy utrata mocy odrézniajg-
cej jest wynikiem dziatan konkurentéw na
rynku, pozbawienie sadu krajowego mozli-
wosci nakazania zaprzestania uzywania
oznaczen mogacego naruszy¢ prawa wlasci-
ciela znaku towarowego moze zacheci¢
naruszajace jego prawa przedsiebiorstwa do

19 — C. Fernandez-Névoa, ,Tratado sobre Derecho de marcas”,
Marcial Pons, Madryt 2004, str. 662, réwniez wskazuje, ze
renomowane znaki towarowe narazone sg na to ryzyko.

20 — Tamze.
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uzgodnionych dzialann zmierzajacych do
zalania rynku podobnymi oznaczeniami,
a nastepnie oznajmienia, Ze nastgpilo osta-
bienie podrobionego logotypu. W tych oko-
licznodciach podzielam zdanie Komisji,
zgodnie z ktérym usankcjonowano by tym
samym na rzecz tych przedsigbiorstw
korzy$¢ uzyskang w drodze niezgodnych
z prawem dziatan, za ktére sa one odpowie-
dzialne.

41. Z drugiej strony, jeéli z powodu nad-
uzycia swojego wlasnego oznakowania przez
wlasciciela lub jego oceny bez odwolania sie
do konsumenta zniknetaby funkcja gwaran-
cyjna pochodzenia, w czego wyniku znak
towarowy utracitby swéj charakter odréznia-
jacy, rywale przedsiebiorstwa bedacego wtas-
cicielem tego znaku towarowego dyspono-
waliby droga przewidziang w art. 12 dla
zlozenia wniosku o wygaéniecie albo w art. 3

VI — Whnioski

ust. 1 lit. b) o uniewaznienie, Formalne
o$wiadczenie w takich przypadkach powo-
dowatoby znikniecie uprawnienia i nie
mozna by bylo zakazywaé uzywania po-
dobnych oznaczen.

42. Podsumowujac: powstrzymanie sie sadu
krajowego od nakazania zaprzestania uzywa-
nia naruszajacego prawa ze znaku towaro-
wego, jest uzasadnione tylko wtedy, gdy inne
przedsiebiorstwa moglyby powola¢ sie na
rozpowszechnienie znaku towarowego
z innych powodéw niz uzywanie ich wlas-
nych znakéw towarowych, pod warunkiem
ze o wykreélenie znaku towarowego
z rejestru wnioskowano by w odpowiedni
sposob. Poza ta sytuacja brak takiej sadowej
interwencji bylby sprzeczny z idea ochrony
wiadciciela znaku towarowego w rozumieniu
art. 4 i 5 dyrektywy 89/104.

43. W $wietle powyzszych rozwaza proponuje Trybunalowi, aby na pytania
prejudycjalne postawione przez Cour de cassation odpowiedzial w nastepujacy

sposab:

1) W przypadku gdy uzywanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego
narusza prawa z tego znaku, powodujac zaistnienie prawdopodobienstwa
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wprowadzenia w blad, sad krajowy winien w celu okreslenia przewidzianego
wart. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych zakresu ochrony tego znaku towarowego zarejestrowa-
nego zgodnie z prawem na podstawie swojej mocy odrdzniajgcej oceni¢ sposéb
jego postrzegania przez dany krag odbiorcéw w chwili rozpoczecia uzywania
tego oznaczenia.

2) W przypadku gdy wlasciwy sad stwierdzi naruszenie praw z rejestracji danego
znaku towarowego, do niego nalezy réwniez ocena, czy sgdowy nakaz
zaprzestania uzywania oznaczenia stanowigcego naruszenie jest, w $wietle
wszystkich okolicznoéci danej sprawy wystepujacych w momencie orzekania,
wlasciwym $rodkiem zagwarantowania ochrony praw, przystugujacych wlasci-
cielowi znaku towarowego na mocy wspomnianej dyrektywy.

3) Jednakze sad krajowy moze odstapi¢ od zastosowania takiego $rodka, jezeli znak
towarowy utracil swéj odrézniajacy charakter z powodu dzialania lub
zaniechania wladciciela, pod warunkiem ze taka odpowiedzialno$¢ zostata
wyraznie stwierdzona w decyzji wlasciwego organu.
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