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PRZEDMIOT

Rejestracja znaku towarowego; obecnie miedzy innymi wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Trybunal Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej

ZASKARZONE POSTANOWIENIE

Postanowienie  Patent- och  marknadsdomstolen (sadu  patentowego
I gospodarczego, Szwecja) z dnia 29 marca 2018 . [...].

[Or. 2] POSTANOWIENIE (z dnia 14 czerwca 2019r.)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen (apelacyjny | sad patentowyy, i
gospodarczy, Szwecja) niniejszym postanawia zwroeic sie¢ do Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalaymi na podstawie
art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i, kieruje “dosTrybunatu
Sprawiedliwo$ci wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie
z zalacznikiem A do niniejszego protokotu.

[]

[Or. 3] Wniosek o wydanie orzegzenia w trybie,prejudycjalnym na podstawie
art. 267 Traktatu o funkcjonowaniunUnii Eurepejskiej

Stan faktyczny

Spotka OstgotatrafikenVABy (zvana, dalejy ,,Ostgotatrafiken™) posiada wylgczne
prawa do okreslenych'graficznych “znakéw towarowych w zwiazku z ich
rejestracja w krajowym “rejestrzed znakow towarowych, migdzy innymi do
nastepujacyeh graficznychyznakéw towarowych o numerach 363521-363523 dla
pojazdéw 1 ushug tramspertu w Klasie 39 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
mig¢dzynasodowejklasyfikacji towarow i ustug dla celow rejestracji znakow.

Nr 363521

Nr 363522
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Nr 363523

[Or. 4] Postepowanie przed Patent-. och registreringsverket (urzedem
patentowym, Szwecja)

W dniu 23 listopada 2016 r.& Ostgotatrafiken, zglosita do Patent- och
registreringsverket (urzedu patentowego, Szwecja, zwanego dalej ,,PRV”), ktory
jest krajowym organem odpowiedzialnym za rejestracje znakow towarowych w
Szwecji, do rejestracjitrzy “znaki “\towarewe, opisane Ww zgloszeniach jako
,malowanie pojazdowy wakolorach: ¢zerwonym, bialym 1 pomaranczowym w
przedstawiony sposob™, \Ostgotatrafiken zauwazyla, Ze spotka nie dochodzi
wylacznosci w_odniesieniu ‘do ksztattu' samych pojazdéw lub czarnych/szarych
powierzchni pojazdow. Zgloszenia dotyczyty roznych pojazdéw i ustug transportu
z klasy 39¢Porozumienia, niegjskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towarowyi ustugdla celow tejestracji znakow.

Decyzjami, z- dnia 2%sierpnia 2017 r. PRV odrzucil zgloszenia do rejestracji
ogolnie rzecz bierac'ma tej podstawie, ze zgloszone znaki maja charakter jedynie
dekoracyjny, nie “sa postrzegane jako oznaczajace ushugi, ktérych dotyczy
zgloszenieni,nie majg odrozniajgcego charakteru.

Postepowanie przed Patent- och marknadsdomstolen (sadem patentowym
I gospodarczym, Szwecja)

Ostgotatrafiken odwolala sie od decyzji PRV, wnoszac skarge do Patent- och
marknadsdomstolen (sgdu patentowego i gospodarczego), ktorg argumentowata w
sposob nastepujacy: znaki zglaszane znane sg jako ,,pozycyjne znaki towarowe” i
sktadajg si¢ z pasow o ksztalcie eliptycznym w réznych rozmiarach, w kolorach:
czerwonym, biatym i pomaranczowym, umieszczonych w okreslonej pozycji,
posiadajacych okreslong wielko$¢ i usytuowanych w okreslonym potozeniu
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wzgledem siebie na autobusach i pociggach wykorzystywanych do $wiadczenia
ustug.

5. Ostgotatrafiken przedtozyta w odniesieniu do zgtaszanych znakéw przedstawione
ponizej grafiki, na ktorych — jak pokazuja ilustracje — zarys pojazdéw odtworzono
linig przerywana, aby w sposob jasny wskazaé, ze ksztalt pojazdu nie ma by¢
objety ochrong wynikajaca ze znaku towarowego.

[Or. 5]
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Widok z przodu i z tylu

[Or. 6] Podsumowujac, Ostgotatrafikenatgumentowala Wwnastepujacy sposob:
zgloszone znaki nawigzujg stylem de grafieznych, znakow towarowych
zarejestrowanych juz pod numefami 363520%- 363623. Fakt, iz elementy
zglaszanych obecnie znakow @3 umieszczane, na“pojazdach, maja okreslony
rozmiar i szerokos$¢ oraz znajduja'sic wikonkretnych miejscach na pojazdach nie
powinien prowadzi¢ do odmiennej, oeeny odrozniajacego charakteru zgtaszanych
obecnie znakow. Przedsigbiorstwa, ptzéwozowe malujg swoje pojazdy w rézny
sposob 1 mozna uznac'Zza powszechnie przyjete, ze osoby, ktore maja kontakt z
transportem publieznym,[pojazdami transportu publicznego] w duzej mierze
rozumiejg rowniez,s ze, malowanie lub grafika na transporcie publicznym
[pojazdach. “transpertud, publicznego] $wiadczy o konkretnym pochodzeniu
handlowym:

Podsumowujge, PR Vaargumentowal w nastepujacy sposob: o ochrong elementéw
graficznychyzglaszanych znakéw nie wnioskowano w wymiarze abstrakcyjnym,
alenw odniesieniundo [elementéw graficznych] umieszczonych na pojazdach w
sposobywskazany w zgloszeniu lub w kazdym razie, skoro jest to znak pozycyjny,
W sposobyodpowiadajacy. Ocena odrézniajacego charakteru musi zatem opierac
si¢ na, znakach jako catosci, a nie jedynie na odtworzonych na pojazdach
graficznych elementach postrzeganych w odosobnieniu. Powszechnie wiadomo,
ze pojazdy transportu komercyjnego, takie jak pociggi i autobusy, czgsto sg
zdobione 1 malowane na rdézne sposoby. Konsumenci zatem nie mogg bez
uprzedniego przyzwyczajenia si¢ do znakow natychmiast postrzegaé ich jako
oznaczenia pochodzenia handlowego, lecz raczej beda postrzegaé je jako
elementy o charakterze dekoracyjnym. Majac na uwadze r6znorodno$¢ malowania
1 zdobienia pojazdow transportowych w omawianej branzy, znakow skarzacego
nie mozna postrzega¢ jako odbiegajacych w dostatecznym stopniu od norm lub
zwyczajow danego sektora gospodarki.
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Patent- och marknadsdomstolen (sad patentowy i1 gospodarczy) oddalit skarge
Ostgotatrafiken. W ocenie Patent- och marknadsdomstolen (sadu patentowego
I gospodarczego) zgltaszane znaki ze wzgledu na ich umieszczenie odpowiednio
na pociggach lub autobusach byty tak silnie zwigzane z uslugami transportu
w klasie 39, w odniesieniu do ktdrej wnoszono o ochrone, ze nalezy postrzegac je
jako zbiezne z wygladem towarow lub uciele$niajagce dane ustugi. Patent- och
marknadsdomstolen (sad patentowy i gospodarczy) orzekl, ze poniewaz w tych
okolicznosciach nie uwaza si¢, iz konsumenci s3 przyzwyczajeni do
przyjmowania zatozen co do pochodzenia handlowego towarow, dla stwierdzenia
istnienia odrdzniajacego charakteru konieczne jest, by [Or. 7] znakijodbiegaly
znaczgco od norm lub zwyczajow danego sektora gospodarki.

W ocenie Patent- och marknadsdomstolen (sadu patentoweégo i gospodarczego)
ani przedstawiony material dowodowy, ani inne pisma przedtozone w sprawie nie
dostarczyty wystarczajacego dowodu na to, ze kolor i ksztaltyznakoéw roznifsie od
sposobu, w jaki inne przedsigbiorstwa zdecydowaty. sigyozdobic swoje pojazdy,
aby odpowiedni krag odbiorcow mogt zakladac,y, zey, znaki, wskazuja na
pochodzenie handlowe. Wrecz przeciwnie, Ratént- och marknadsdomstolen (sad
patentowy i gospodarczy) orzekl, ze w ogdlnym ujeciu 0znaczenia te powinny by¢
postrzegane jako dekoracyjne.

Postepowanie przed Patent- och marknadsdemstolén (apelacyjnym sadem
patentowym i gospodarczym, Szwecja)

Ostgotatrafiken odwotlal sig od erzeezeniaWPatent- och marknadsdomstolen (sadu
patentowego i  gospodarczege), ", Wwnoszac apelacjc do Patent- och
marknadsdomstolen (apelacyjnégo sgdu patentowego i gospodarczego), w ktorej
utrzymywal, ze sad apelacyjny powinien uchyli¢ orzeczenie sadu pierwszej
instancji oraz skierowag zgloszenia ztozone do PRV do ponownego rozpatrzenia.

Strony poWwolywatySsichprzed Patent- och marknadsdomstolen (apelacyjnym
sadem patentowym 19%gospodarczym) zasadniczo na te same okolicznosci
faktyezne, jakic przedstawity przed Patent- och marknadsdomstolen (sadem
patentowym. i gospedarczym).

Prawe
Prawo Unii

Zgodnie 'z art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (zwanej dalej ,,dyrektywa
w sprawie znakow towarowych”) znak towarowy moze sktada¢ si¢
z jakichkolwiek oznaczen, w szczegolnosci z wyrazow, tacznie z nazwiskami, lub
rysunkéw, liter, cyfr, kolorow, ksztattu towarow lub ich opakowan lub dzwigkow,
pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja:
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a)  odrdoznianie towarow lub ustug jednego przedsi¢biorstwa od towardéw lub
ushug innych przedsigbiorstw; oraz

[Or .8] b)  przedstawienie ich w rejestrze w sposob pozwalajacy wlasciwym
organom 1 odbiorcom na ustalenie jednoznacznego 1 doktadnego przedmiotu
ochrony udzielonej wlascicielowi tego znaku towarowego.

Stosownie do art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znakow towarowych nie sg
rejestrowane znaki towarowe, ktore sg pozbawione charakteru odrézniajacego.

Prawo szwedzkie

Zgodnie z rozdziatem 1, ust. 4 akapit pierwszy varumarkeslagen (2010:18%7)
[ustawy o znakach towarowych (2010:1877); zwanej dalejsVML”], poprzezktora
wdrozono przepisy Ww. dyrektywy, znak towarowy moze skladaC si¢
z jakiegokolwiek oznaczenia o charakterze odf6zniajgeym, ktoréwimoze by¢
wyraznie odtworzone w rejestrze znakow towarowyeh PRV, Zgodnie z akapitem
drugim powyzszego przepisu oznaczenia Qbejmuja w szczegdlnosci wyrazy,
facznie z nazwiskami, rysunki, litery, cyfry, kolory,ndzwicki oraz ksztalty lub
uktad towarow lub ich opakowan,

Zgodnie z rozdziatem 2, ust. 5 VML, aby mezliwe bylo zarejestrowanie znaku
towarowego, musi on mie¢ charakterhodrozniajgcy w odniesieniu do towardw
I ustug, ktore obejmuje ten znakytowarowys

Zgodnie z rozdzialenml, “ust. 5 akapitepierwszy VML, przyjmuje si¢, ze znak
towarowy posiada charaktervodrozniajacy, jezeli pozwala odrézni¢ towary lub
ustugi dostarczan& wyjednej branzy od dostarczanych w innej.

Koniecznoséwydania orzeezenia w trybie prejudycjalnym

Z art. 3 dyrektywyawynika, ze podstawowym wymogiem decydujagcym o uznaniu
oznaczenia zawznakwest mozliwos¢ odroznienia towarow lub ustug jednego
przedsigbiotstwa, od, towarow lub ustug innych przedsigbiorstw. Zgodnie
Z otzecznictwem ‘Lrybunatlu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej odrdzniajacy
charakter znaku towarowego nalezy ocenia¢ w odniesieniu do towarow lub ustug,
dlanktoryeh wnosi si¢ o rejestracje, jak rowniez w $wietle tego, jak postrzegaja
dany “znak towarowy odpowiedni odbiorcy, do ktéorych naleza przecigtni
konsumenci [Or. 9] tych towaréw lub ushug, wiasciwie poinformowani,
dostatecznie uwazni i1 rozsadni (zob. przyktadowo wyrok w sprawach potaczonych
C-53/01 do C-55/01, Linde i in., EU:C:2003:206, pkt41, wyrok C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, pkt 34).

Jednakze z orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci wynika réwniez, ze przy
stosowaniu powyzszych kryteriow nalezy wzia¢ pod uwage, ze sposob
postrzegania znaku towarowego przez przecigtnego konsumenta niekoniecznie
bedzie taki sam w przypadku trojwymiarowego znaku towarowego, ktory stanowi
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wyglad zewnetrzny towaru, jak w przypadku znaku stlownego lub graficznego,
ktorym jest oznaczenie niemajace zwigzku z wygladem zewng¢trznym towardow,
dla ktorych jest przeznaczone. W rzeczywistosci przecigtni konsumenci nie maja
zwyczaju domyslania si¢ pochodzenia towaru w oparciu o jego ksztalt lub ksztatt
jego opakowania przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementéw graficznych
czy stownych i stad wykazanie charakteru odrozniajgcego tréjwymiarowego
znaku towarowego moze okazac si¢ trudniejsze niz w przypadku znaku stownego
czy graficznego (zob. przyktadowo wyrok C-456/01 P i C-457/01 P,
Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, pkt38, oraz wyrok C-136/02 P, Mag
Instrument/OHIM, EU:C:2004:592, pkt 30.)

W tym kontekScie Trybunat Sprawiedliwosci orzekt, ze W odniesieniu do
trojwymiarowych znakow towarowych znak towarowy mus$i w wyrazny spesob
odbiega¢ od norm lub zwyczajow panujacych w danym_sektotze, aby mozna byto
uznaé, ze ma odrdzniajacy charakter (zob. przyktadowo wyrok,C-456/01#P"i C-
457/01 P, Henkel/lOHIM, EU:C:2004:258, pkt 39; C-136/02 /P, Mag
Instrument/OHIM, EU:C:2004:592, pkt 31; wyrok C:473/01 Pyi C-474/01 P,
Procter & Gamble/OHIM, EU:C:2004:260, pkt 37).

Trybunat Sprawiedliwosci zastosowal 4Zasady, wypracowane w orzecznictwie,
o ktorym mowa w pkt18 i 19 powyzej, nie tylko w odniesieniu do
trojwymiarowych znakéw towarewych, ale’ fowniezgdo znakow graficznych
w formie dwuwymiarowego przedstawienia danege, towaru (zob. wyroki: C-
144/06 P, Henkel/OHIM, EU:C:2007:577, pkt87; C-25/05 P, Storck/OHIM,
EU:C:2006:422, pkt 29 i C*417/16 P Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, pkt 36-43),
jak rowniez do znakdw “sktadajacych sie z*wygladu powierzchni opakowania
pltynnego towaru (zob. wyrok €-344/10 P i [Or. 10] C-345/10 P,
Freixenet/OHIM, ¢EU:C:2011:680, pkt48), a takze w odniesieniu do znaku w
formie wzoru Stosowanege ha pewierzchni towaru (zob. wyrok C-445/02 P,
Glaverbel/OHIM, EU:C:2004:398, pkt 23-24).

Zasady te, stosowal rownicz Sad w wielu sprawach dotyczacych tzw. znakow
pozygeyjnychy(zob. migdzy innymi wyroki: T-547/08, X Technology Swiss/OHIM,
EU:T:2010:235; “pkt 25-27; T-331/12, Sartorius Lab Instruments/OHIM,
EU:T:2014:87 pkt,20-22; T-85/13 i K-Swiss/OHIM, EU:T:2014:509, pkt 16-20).

Zasady te Trybunal Sprawiedliwosci stosowat réwniez analogicznie w odniesieniu
do znaku towarowego sktadajacego si¢ z odzwierciedlenia wystroju 1 uktadu
sklepu “detalicznego dla ustug polegajacych na $wiadczeniach zwigzanych
Zz owymi towarami, jednak niestanowigcych integralnej czesci ich wprowadzenia
do obrotu (zob. wyrok C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Trybunat orzekt, ze
tego rodzaju znak moze umozliwia¢ odréznianie towarow lub ushug
przedsiebiorstwa od towarow lub uslug innych przedsigbiorstw, gdy obrazowane
zagospodarowanie w sposob znaczacy odbiega od norm lub zwyczajow
panujacych w danym sektorze gospodarki (zob. pkt 20).
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Z wyjatkiem wyroku C-421/13 (Apple) Trybunat Sprawiedliwo$ci stosowat
zasady wypracowane w odniesieniu do trojwymiarowych znakéw towarowych
wylacznie w odniesieniu do znakéw towarowych okreslajacych towary.
W wyroku C-421/13 (Apple) nie okreslono, w jakich warunkach nalezy stosowac
wymaog istotnego odejécia od norm lub zwyczajow panujacych w danym sektorze
gospodarki w odniesieniu do znaku towarowego okreslajacego ustugg.

Czynnikiem decydujagcym dla mozliwos$ci zastosowania orzecznictwa, o ktorym
mowa w pkt 18-21, jest to, czy oznaczenie nie jest niezalezne od wygladu
towaréw, na Kktorych si¢ znajduje. W przedmiocie znakow tewarowych
okreslajacych wustugi Patent- och marknadséverdomstolen (apelacyjny sad
patentowy 1 gospodarczy) stwierdzil, ze ustugi te z natury nie maja formy ani
opakowania. Z przytoczonego wyroku Apple nie wynika, czy [Or. 11] Trybunat
Sprawiedliwosci rozwazat, czy przedmiotowy znak koliduje 2 wygladem lub czy
jest niezalezny od wygladu konkretnych przedmiotéw fizyeznych istotnych dla
ustug objetych znakiem.

Zdaniem Ostgotatrafiken zglaszane znaki to gznaki ‘pozyeyjhe” i opisano je jako
elipsy w roznych rozmiarach, w kolorach: czerwonym, biatym 1 pomaranczowym,
umieszczone w okreslonej pozycji, posiddajacejokreslongwielkos¢ 1 usytuowane
w okreslonym potozeniu wzgledem®, siebie, na ‘autobusach i pociggach
wykorzystywanych do $wiadczenia ustughd Ostgotatrafiken nie roscila sobie
wyltacznych praw do formy pojazdéw jakowtakieh. Jak wynika z ilustracji
zglaszanych znakow (zob. pkt S\powyzej), zglaszane znaki pokrywaja duza
powierzchni¢ pojazdow.

Powstaje pytanie, czy, art. 45 ustyl it b) dyrektywy w sprawie znakow
towarowych nalezy interpretowac w tem sposob, ze w okoliczno$ciach niniejsze;j
sprawy znaki towarowe muszg,odbiegac¢ w sposob istotny od norm lub zwyczajow
danego sektora ‘gospedacki, ‘aby mozliwe bylo postrzeganie znaku jako
posiadajacego eharakter odrozniajacy.

AbyarRatent-\ och% marknadsdverdomstolen (apelacyjny sad patentowy i
gospodarczy) mogh wydac rozstrzygnigcie w sprawie, musi uzyska¢ odpowiedzi
napytania przedstawione ponizej.

Winiosek 0'wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Pytaniaygprejudycjalne dotycza stosowania art. 4 wust. 1 lit. b) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych 1 brzmig nastgpujaco:

I.  Czy art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znakow towarowych nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze w przypadku zglaszania do rejestracji znaku
towarowego okreslajacego ustugi, gdy zgtoszenie odnosi si¢ do oznaczenia
umieszczonego w okreslonym polozeniu, obejmujacego duze czgsci
powierzchni przedmiotow wykorzystywanych do $wiadczenia ushug,
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wymaga on dokonania oceny, czy znak nie jest niezalezny od wygladu tych
przedmiotoéw?

[Or. 12] w razie udzielenia odpowiedzi twierdzgcej na pytanie pierwsze, czy
dla uznania, ze znak towarowy ma odrozniajacy charakter konieczne jest, by
odbiegal znaczaco od normy lub zwyczajow panujacych w danym sektorze

A
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