LEVI STRAUSS

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)
z dnia 27 kwietnia 2006 r.”

W sprawie C-145/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Cour de cassation (Belgia) postanowieniem
z dnia 17 marca 2005 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 31 marca 2005 r.,
w postepowaniu:

Levi Strauss & Co.

przeciwko

Casucci SpA,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: A. Rosas, prezes izby, ]. Malenovsky (sprawozdawca), J.P. Puissochet,
S. von Bahr i U, Lohmus, sedziowie,

* Jezyk postgpowania: francuski.
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rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: K. Sztranc, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
17 listopada 2005 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Levi Strauss & Co. przez adwokata T. van Innisa,

— w imieniu Komisji Wsp6lnot Europejskich przez N.B. Rasmussena i D. Maidani,
dzialtajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5
ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).
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Whiosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Levi Strauss & Co. (zwana dalej
»Levi Strauss”) a Casucci SpA (zwana dalej ,,Casucci”) dotyczacego sprzedazy przez
te ostatnia spodni dzinsowych opatrzonych oznaczeniem naruszajagcym zdaniem
Levi Strauss prawa ze znaku towarowego, ktérego jest ona wlascicielem.

Ramy prawne

Motyw dziesiaty dyrektywy 89/104 brzmi nastepujaco:

»[O]chrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra
w szczegdlnodci ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, jest catkowita
w przypadku identyczno$ci miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub
uslugami; ochrona ma zastosowanie réwniez do przypadkéw podobienstwa miedzy
znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub ustugami; pojecie podobienstwa nalezy
interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu
czynnikéw, w szczegblnoséci rozpoznawalnoéci znaku towarowego na rynku,
mogacego powstac skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobienstwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem, miedzy okreslonymi
towarami lub ustugami, stanowi szczegdlny warunek dla takiej ochrony; sposoby
ustalania prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, w szczegdlnosci ciezar
dowodu, sa regulowane przez krajowe zasady proceduralne, ktérych dyrektywa nie
narusza’.
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Artykul 5 tej dyrektywy stanowi:

»Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylgczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére
nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznoséci lub po-
dobiefistwa do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa
towaréw lub uslug, ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wéréd opinii publicznej [odbior-
c6w], ktére obejmuje prawdopodobiefistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogg by¢ zabronione miedzy innymi nastepujace
dzialania:

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;
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c) przywéz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 wspomnianej dyrektywy:

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

a) znak towarowy stal sie w handlu, w wyniku dzialania lub zaniechania
wladciciela, nazwa powszechnie uzywana w odniesieniu do towaréw lub uslug,
dla ktérych zostal zarejestrowany;
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

W 1980 r. Levi Strauss dokonala rejestracji w Beneluksie odtworzonego ponizej
graficznego znaku towarowego, nazwanego ,mewa’, skladajacego sie ze wzoru
przedstawiajacego podwdjne przeszycie zakrzywione po $rodku ku dotowi
i umieszczonego po $rodku wzoru utworzonego przez szew na piecioramiennej
kieszeni

dla towaréw i ustug nalezacych do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

Casucci wprowadzila na rynek w Beneluksie spodnie dzinsowe, na ktérych
umieszczono oznaczenie utworzone z podwdjnego przeszycia zakrzywionego po
érodku ku goérze, umieszczonego na tylnich kieszeniach, majacego nastepujacy
ksztalt:
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Stwierdzajac, ze Casucci naruszyla przyslugujace jej prawa z rejestracji znaku
towarowego ,mewa”, Levi Strauss pozwala te spétke, pozwem z dnia 11 marca
1998 1., do tribunal de commerce de Bruxelles (sadu handlowego w Brukseli) w celu
nakazania jej zaprzestania wszelkiego uzywania omawianego oznaczenia dla
sprzedawanych przez nig ubran. Ponadto wniosla o nakazanie zaptaty odszkodo-
wania wraz z odsetkami.

Poniewaz sad pierwszej instancji oddalil jej powédztwo wyrokiem z dnia 28 paz-
dziernika 1999 r., Levi Strauss wniosta apelacje do cour d’appel de Bruxelles (sadu
apelacyjnego w Brukseli). W postepowaniu przed tym sadem utrzymywala ona, iz
z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze po pierwsze prawdopodobienstwo wprowa-
dzenia w blad winno by¢ oceniane calo$ciowo, z uwzglednieniem stopnia
podobienistwa miedzy znakiem towarowym a danym oznaczeniem, jak réwniez
miedzy rozwazanymi towarami, a po drugie, ze prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy wczeéniejszego
znaku towarowego. Jej zdaniem w niniejszym przypadku, poza faktem, Ze jej znak
towarowy i omawiane oznaczenie wykazujg podobienistwa wizualne, a rozpatrywane
towary sa identyczne, istotne jest, ze znak towarowy ,mewa’ stanowi znak
o charakterze wysoce odrézniajacym z uwagi na jego fantazyjna tre$¢ i fakt
uzywania na duza skale od dziesiatek lat.

Cour d’appel de Bruxelles oddalil jednak apelacje Levi Strauss, uznajac, ze stopieti
podobieristwa miedzy omawianym oznaczeniem a znakiem towarowym ,mewa” jest
niewielki, a w szczeg6lnosci, ze ten znak towarowy nie moze zosta¢ réwniez uznany
za znak o charakterze wysoce odrézniajacym. W istocie znak ten sklada sie po czesci
z elementéw, ktére ze wzgledu na ich rozpowszechnione i stale uzycie stanowia
obecnie wlasciwosci wspdlne rozwazanym towarom, co bezwzglednie wplynelo na
istotne ostabienie mocy odrézniajacej wspomnianego znaku towarowego, gdyz nie
moze on czerpaé ze swych skladnikéw jakiejkolwiek samoistnej mocy odrézniajace;j.

Levi Strauss wniosla o kasacje do Cour de cassation (sadu kasacyjnego).
W postepowaniu przed tym sgdem podniosta ona, iz Casucci wydawala sie
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utrzymywaé, ze znak towarowy ,mewa” wcigz posiadal charakter wysoce
odrézniajacy w 1997 r. oraz ze utracit go w 1998 r., w ktérym dokonano zakupu
innych spodni dzinsowych, ktérych dystrybucja w Beneluksie doprowadzita do
~rozcieiczenia” wspomnianego znaku towarowego. W tym kontekscie, zdaniem Levi
Strauss, cour d’appel de Bruxelles uznal za stuszne przychyli¢ sie do stanowiska
wyrazonego przez Cour de justice Benelux w wyroku w sprawie ,,Quick” z dnia
13 grudnia 1994 r. (A 93/3), zgodnie z ktérym w celu dokonania oceny, czy znak
towarowy posiada charakter wysoce odrézniajacy, sad winien oprze¢ sie na
momencie, w ktérym oznaczenie zaczelo by¢ uzywane — czyli jej zdaniem
w 1997 r. — chyba ze dany znak towarowy utracil moc odrézniajaca w calosci lub
w czesci po wspomnianym momencie, ale jedynie w przypadku gdy utrata ta wynika
w calosci lub w cze$ci z dzialania lub zaniechania wilasciciela tego znaku.
W niniejszym przypadku w celu dokonania oceny prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad cour d’appel oparl si¢ na dacie ogloszenia swojego wyroku, a nie na
momencie, w ktérym omawiane oznaczenie zaczelo by¢ uzywane. Nawet jesli cour
d’appel de Bruxelles uznal, ze szeroko rozpowszechniony charakter czesci
sktadowych rozpatrywanego znaku towarowego wplynal na istotne ostabienie mocy
odrézniajacej tego znakuy, to nie powinien byt on stwierdzi¢, ze istotne oslabienie
mocy odrézniajacej po momencie, w ktérym omawiane oznaczenie zaczelo by¢
uzywane, wynika w catosci lub w czeéci z dzialania lub zaniechania Levi Strauss.
Wspomniany cour d’appel nie powinien byl w konsekwencji orzec, ze znak
towarowy ,mewa” nie jest juz znakiem o charakterze wysoce odrézniajacym.

W tych okoliczno$ciach Cour de cassation postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy dla okrelenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 [dyrektywy 89/104] zakresu
ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem na podstawie jego
mocy odrézniajacej, sad powinien uwzgledni¢ sposéb postrzegania go przez
dany krag odbiorcéw w chwili rozpoczecia uzywania podobnego znaku
towarowego lub oznaczenia, ktéremu zarzuca sie, ze narusza on prawo do
znaku towarowego?
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W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej, czy sad moze uwzglednié
sposéb postrzegania przez dany kragg odbiorcéw w jakimkolwiek momencie
w okresie, ktéry nastepuje po rozpoczeciu uzywania znaku lub oznaczenia,
ktéremu zarzuca sie naruszenie prawa do znaku? W szczegélnoséci, czy moze on
uwzgledni¢ sposéb postrzegania znaku przez dany krag odbiorcéw w chwili
orzekania?

Jezeli poprzez zastosowanie kryteriéw okres§lonych w pkt 1 sad stwierdza
naruszenie prawa do znaku towarowego, czy jest uzasadnione, co do zasady,
nakazanie zaprzestania uzywania oznaczenia stanowigcego naruszenie?

Czy rozstrzygniecie byloby odmienne, gdyby znak towarowy powoda utracil
moc odrézniajacg w calosci lub w czedci po rozpoczeciu uzywania stanowiacego
naruszenie, ale jedynie w przypadku gdy utrata ta wynika w calosci lub w czesci
z dzialania lub zaniechania wtasciciela tego znaku?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytan pierwszego i drugiego

W pytaniach tych, ktére nalezy rozpoznaé tacznie, sad krajowy zmierza zasadniczo
do ustalenia, czy w celu okreslenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104
zakresu ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem na podstawie

jego mocy odrézniajacej, sad powinien uwzgledni¢ sposéb postrzegania przez dany

krag odbiorcéw w chwili, w ktérej oznaczenie naruszajace prawa z rozpatrywanego
znaku towarowego zaczelo by¢ uzywane, czy w jakimkolwiek momencie okresu
nastepujacego po tej chwili, czy tez w dacie orzekania.
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Przede wszystkim poprzez przyznanie wlascicielowi znaku towarowego prawa do
zakazania osobom trzecim uzywania identycznego lub podobnego oznaczenia
w przypadku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad i poprzez wyliczenie form
uzywania, jakie moga zosta¢ zakazane, art. 5 dyrektywy 89/104 ma na celu ochrone
tego wlasciciela wobec uzywania oznaczenn mogacych narusza¢ prawa z tego znaku.

Réwniez Trybunal podkredlil, ze aby zapewni¢ podstawowa funkcje znaku
towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi lub uzytkownikowi kon-
cowemu okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem towaro-
wym, pozwalajac mu odréznié, bez mozliwosci pomylki, ten towar lub te ustuge od
towaréw lub uslug o innym pochodzeniu, wlasciciel znaku towarowego winien by¢
chroniony przed konkurentami, ktérzy chcieliby wykorzysta¢ pozycje i reputacje
znaku towarowego, sprzedajac towary bezpodstawnie opatrzone tym znakiem (zob.
wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot,
Rec. str. 1-6227, pkt 22, oraz z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club, Rec. str. [-10273, pkt 50). Winno to mie¢ réwniez miejsce,
gdy z uwagi na podobienistwo miedzy omawianym oznaczeniem a danym znakiem
towarowym zachodzi w odniesieniu do nich prawdopodobieristwo wprowadzenia

w blad.

W konsekwencji panstwa czlonkowskie sa zobowigzane do podjecia wszelkich
krokdw, ktére sa wystarczajaco skuteczne dla osiggniecia celu dyrektywy, i do
dokonania tego w taki sposéb, by zainteresowane osoby mogly sie skutecznie
powolywaé przed sadami krajowymi na prawa przyznane przez te dyrektywe (zob.
wyroki z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 von Colson i Kamann,
Rec. str. 1891, pkt 18, oraz z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie 222/84 Johnston,
Rec. str. 1651, pkt 17).

Prawo wlasciciela do ochrony jego znaku towarowego wobec naruszen prawa z tego
znaku nie byloby ani rzeczywiste, ani skuteczne, gdyby nie pozwalalo na
uwzglednienie sposobu postrzegania go przez dany krag odbiorcéw w chwili
rozpoczecia uzywania oznaczenia, ktére stanowi naruszenie praw ze wspomnianego
znaku towarowego.
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W istocie gdyby prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad bylo oceniane
w péZniejszym momencie niz chwila rozpoczecia uzywania rozpatrywanego
oznaczenia, osoba uzywajaca to oznaczenie mogtaby czerpa¢ bezpodstawne korzysci
ze swego bezprawnego dzialania, powodujac oslabienie powszechnej znajomosci
chronionego znaku towarowego, za ktére sama jest odpowiedzialna lub do ktérego
sama sie przyczynila.

Wreszcie z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 wynika, ze wlasciciel wczeéniejszego
znaku towarowego moze zosta¢ pozbawiony swych praw, jezeli po dacie rejestracji
znak towarowy stal sie w handlu, w wyniku dziatania lub zaniechania wlasciciela,
nazwa powszechnie uzywang w odniesieniu do towaru lub uslugi, dla ktérych zostal
zarejestrowany. Tak wiec dokonujac wywazenia intereséw wlasciciela znaku
towarowego i jego konkurentéw, ktére sa zwigzane z dyspozycyjnoscia oznaczen,
ustawodawca uznal, ustanawiajac ten przepis dyrektywy, ze utrata charakteru
odrézniajacego wspomnianego znaku towarowego moze zosta¢ podniesiona wobec
wlaiciciela jedynie, jesli jest ona wynikiem jego dzialania lub zaniechania.
W rezultacie dopdki nie ma to miejsca, a w szczegélnosci gdy utrata charakteru
odrézniajacego zwigzana jest z dzialaniem osoby trzeciej, ktéra uzywa oznaczenia
naruszajacego prawa ze znaku towarowego, znak ten winien dalej korzysta¢
z ochrony.

Majac powyzsze na uwadze, odpowiedZ na pytania pierwsze i drugie winna brzmie¢,
ze art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowaé w taki sposob, ze w celu
okreslenia zakresu ochrony znaku towarowego, ktéry zostal zarejestrowany zgodnie
z prawem na podstawie swojej mocy odrézniajacej, sad winien uwzglednic¢ sposéb
postrzegania przez dany krag odbiorcéw w chwili rozpoczecia wykorzystywania
oznaczenia, ktérego uzywanie stanowi naruszenie prawa ze wspomnianego znaku
towarowego.

W przedmiocie pytania trzeciego

W tym pytaniu sad krajowy pragnie ustalié, czy w przypadku stwierdzenia, ze
oznaczenie to naruszalo prawa z chronionego znaku towarowego w chwili
rozpoczecia jego uzywania, co do zasady nalezy nakazal zaprzestania uzywania
danego oznaczenia.
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W $wietle odpowiedzi udzielonej na przedlozone przez sad krajowy pytania pierwsze
i drugie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 wynika, Ze jesli prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego
i podobnego oznaczenia istnialo w chwili rozpoczecia uzywania spornego
oznaczenia, to wlasciciel tego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
wszystkim osobom trzecim uzywania tego oznaczenia w obrocie handlowym bez
jego zgody.

Poprzez niewyczerpujace wymienienie w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 okreslonych
dzialari majgcych na celu zagwarantowanie wladcicielowi takiego prawa, dyrektywa
ta nie zaklada, ze muszg one przybra¢ szczegdlng forme, tak wiec wlasciwe wladze
krajowe dysponujg w tym wzgledzie pewnym zakresem swobodnego uznania.

Niemniej jednak wymég rzeczywistej i skutecznej ochrony praw przyznanych
wlascicielowi na mocy dyrektywy 89/104, przypomniany w pkt 16 niniejszego
wyroku, zaklada, ze wlasciwy sad podejmuje takie $rodki, ktére w $wietle
okoliczno$ci danej sprawy okaza sie najbardziej odpowiednie dla zagwarantowania
praw wlasciciela znaku towarowego i zapobiezenia ich naruszeniu. W tym zakresie
nalezy w szczegdlnoéci stwierdzi¢, ze nakaz zaprzestania uzywania wspomnianego
oznaczenia okazuje sie by¢ $rodkiem, ktéry gwarantuje w sposéb rzeczywisty
i skuteczny takie prawa.

W konsekwencji na pytanie trzecie nalezy odpowiedzie¢ w ten sposdb, ze
w przypadku gdy wlasciwy sad stwierdzi, iz dane oznaczenie stanowilo naruszenie
prawa ze znaku towarowego w chwili rozpoczecia jego uzywania, to do tego sadu
nalezy podjecie $rodkéw, ktére w $wietle okolicznoéci danej sprawy okazg sie
najbardziej odpowiednie dla zagwarantowania prawa wlasciciela znaku towarowego
przystugujacego mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, przy czym srodki te
moga obejmowaé w szczegdlnosci nakaz zaprzestania uzywania wspomnianego
oznaczenia.
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W przedmiocie pytania czwartego

W pytaniu czwartym sgd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy nalezy
nakazal zaprzestanie uzywania danego oznaczenia, je$li znak towarowy utracit
w caloéci lub w czeéci moc odrézniajaca po momencie rozpoczecia uzywania tego
oznaczenia, a utrata ta wynika w calosci lub w czesci z dziatania lub zaniechania
wlasciciela znaku towarowego.

O ile art. 5 dyrektywy 89/104 przyznaje wlascicielowi znaku towarowego pewne
prawa, o tyle dyrektywa ta wyciaga konsekwencje z zachowania wlasciciela w celu
okreslenia zakresu ochrony tych praw.

Tak wiec art. 9 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, ze wlasciciel wspdlnotowego znaku
towarowego, ktéry po dokonaniu rejestracji w panstwie czlonkowskim dawat
przyzwolenie przez okres pieciu nastepujacych po sobie lat na uzywanie
pézniejszego wspdlnotowego znaku towarowego w tym panstwie i byt $wiadomy
tego uzywania, traci uprawnienie do zlozenia na podstawie wczesniejszego znaku
towarowego wniosku o stwierdzenie niewaznosci pdzniejszego znaku oraz do
sprzeciwiania sie uzywaniu pézniejszego znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktérych pédzniejszy znak jest uzywany. Jednocze$nie na mocy art. 10
wspomnianej dyrektywy, jezeli w okresie pieciu lat od daty zakonczenia
postepowania rejestrowego znak towarowy nie byl rzeczywiScie uzywany przez
wlasciciela w danym panstwie czlonkowskim w stosunku do towaréw lub ustug, dla
ktérych zostal zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pieciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym
w tej dyrektywie, chyba Ze istniejg usprawiedliwione powody jego nieuzywania.
Wreszcie zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 wlasciciel znaku towarowego
moze utraci¢ swoje prawa, jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat znak ten nie
zostal wprowadzony do rzeczywistego uzywania lub jezeli w wyniku zachowania
wladciciela stal sie on nazwa powszechnie uzywang w odniesieniu do towaréw lub
ustug.
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Z przepiséw tych wynika, ze dyrektywa 89/104 ma ogdlnie na celu wywazenie po
pierwsze intereséw wlasciciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej
funkcji znaku i po drugie intereséw innych uczestnikéw obrotu gospodarczego
w mozliwoéci dysponowania oznaczeniami mogacymi okresla¢ ich towary i ustugi
(zob. w odniesieniu do koniecznosci pozostawienia do swobodnego uzywania
koloréw w przypadku rejestracji koloru jako takiego w charakterze znaku
towarowego wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel,
Rec. str. 1-3793).

Wiynika z tego, ze przyznana na mocy wspomnianej dyrektywy ochrona praw
wlasciciela znaku towarowego nie jest bezwarunkowa, poniewaz w celu wywazenia
wspomnianych intereséw ochrona ta jest w szczegélnosci ograniczona do
przypadkéow, w ktérych wlasciciel okazuje sie by¢ wystarczajaco uwazny, sprzeci-
wiajac sie uzywaniu przez innych przedsiebiorcéw oznaczei mogacych naruszaé
jego prawa ze znaku towarowego.

Taki wymdg uwaznego zachowania wykracza ponadto poza kwestie ochrony znakéw
towarowych i moze stosowaé sie do innych zagadnienn prawa wspélnotowego,
w przypadku gdy podmiot prawa pragnie odnie$¢ korzy$¢ z prawa przyznanego
przez ten porzadek prawny.

W pkt 28 niniejszego wyroku zostalo przypomniane, ze wlasciciel znaku
towarowego moze utraci¢ swoje prawa, w przypadku gdy w wyniku jego dzialania
lub zaniechania znak towarowy stal sie w obrocie nazwa powszechnie uzywana
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany.

A zatem w momencie, w ktérym w wyniku dzialania lub zaniechania jego wtasciciela
znak towarowy utracil swoja moc odrézniajaca w taki sposéb, ze stal sie nazwg
powszechnie uzywana w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy 89/104, wlasciciel nie
moze sie dalej powolywaé na prawa przyznane mu na mocy art. 5 wspomnianej

dyrektywy.
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Takie zaniechanie moze réwniez obejmowal brak skorzystania przez wlasciciela
znaku towarowego we wlasciwym czasie z art. 5 dyrektywy w celu wniesienia do
wlasciwego organu o zakazanie danym osobom trzecim uzywania oznaczenia,
w odniesieniu do ktérego istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad co do
tego znaku towarowego, poniewaz taki wniosek ma konkretnie na celu utrzymanie
mocy odrézniajacej wspomnianego znaku towarowego.

W éwietle rozwazan przedstawionych w pkt 29 i 30 niniejszego wyroku to do
wlasciwego sadu nalezy stwierdzenie ewentualnej utraty praw, w szczegdlnosci
w wyniku nieskorzystania z art. 5 dyrektywy 89/104, wlaczajac w to nieskorzystanie
z procedury, ktéra ma na celu ochrone wylacznego prawa przyznanego przez ten
artykul, jak réwniez czy w danym przypadku wtasciciel znaku towarowego dopuscit
sie zwloki. Gdyby w postepowaniu o naruszenie praw ze znaku towarowego
uwzglednienie utraty praw w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy wynikalo wylacznie
z prawa krajowego panstw czlonkowskich, to mogloby to prowadzi¢ do tego, ze
ochrona praw wlascicieli znakéw towarowych bylaby rézna w zaleznoéci od danego
porzadku prawnego. Nie zostalby wtedy osiagniety cel ,takiej samej ochrony na
podstawie systeméw prawnych wszystkich panstw czlonkowskich”, przewidziany
w motywie dziewigtym dyrektywy, ktéry zostal przez nig okreslony jako ,po-
dstawowy” (zob. w odniesieniu do ciezaru dowodu w przypadku naruszenia
wylacznego prawa wlasciciela wyrok z dnia 18 paZzdziernika 2005 r. w sprawie
C-405/03 Class International, Zb.Orz. str. [-8735, pkt 73 i 74).

Tak wiec w przypadku stwierdzenia takiej utraty praw wlasciwy sad nie moze
nakazaé zaprzestania uzywania danego oznaczenia, nawet jesli prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do danego znaku towarowego i omawianego
oznaczenia istnialo w chwili rozpoczecia jego uzywania.

W konsekwencji na pytanie czwarte nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze nie
mozna nakaza¢ zaprzestania uzywania danego oznaczenia, jeéli zostalo stwierdzone,
ze w wyniku dzialania lub zaniechania jego wlasciciela wspomniany znak towarowy
utracit moc odrézniajaca w taki sposdb, ze stal sie on nazwa powszechnie uzywang
w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy 89/104, a co za tym idzie, jego wlasciciel
utracil swoje prawa.
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W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem;
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepo-
wania przed sagdem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

Artykul 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 znakow towarowych nalezy interpretowac w ten sposob,
7ze w celu okre§lenia zakresu ochrony znaku towarowego, ktory zostal
zarejestrowany zgodnie z prawem na podstawie swojej mocy odrdzniajacej,
sad winien uwzgledni¢ sposéb postrzegania przez dany krag odbiorcow
w chwili rozpoczecia wykorzystywania oznaczenia, ktérego uzywanie
stanowi naruszenie prawa ze wspomnianego znaku towarowego.

W przypadku gdy wlasciwy sad stwierdzi, iz dane oznaczenie stanowilo
naruszenie prawa ze znaku towarowego w chwili rozpoczecia jego
uzywania, to do tego sadu nalezy podjecie s$rodkéw, ktore w S$wietle
okolicznosci danej sprawy okaza sie najbardziej odpowiednie dla zagwa-
rantowania prawa wlasciciela znaku towarowego przyslugujacego mu na
mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, przy czym srodki te moga obejmowad
w szczegolnosci nakaz zaprzestania uzywania wspomnianego oznaczenia.

Nie mozna nakaza¢ zaprzestania uzywania danego oznaczenia, jesli zostalo
stwierdzone, ze w wyniku dzialania lub zaniechania jego wlasciciela
wspomniany znak towarowy utracil moc odroézniajaca w taki sposdb, ze
stal sie on nazwa powszechnie uzywana w rozumieniu art. 12 ust. 2
dyrektywy 89/104, a co za tym idzie, jego wlasciciel utracil swoje prawa.

Podpisy
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