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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 19 stycznia 2006 r."

I — Wprowadzenie

1. Znaki towarowe stanowig zbidr syntetycz-
nych informacji mogacych przybra¢ kazda
forme, niemniej jednak musza spetnia¢ pod-
stawowe przestanki dotyczace zdolnosci
rejestrowej oraz zdolnosci pozwalajacej na
odréznienie towaréw produkowanych i ustug
$éwiadczonych przez wlhadciciela znaku towa-
rowego od towaréw i uslug oferowanych
przez konkurencje. Cechy te przyznaje sie
nazwom wlasnym, czego liczne przyklady
znajduja sie na rynku.

2. Jednakze w przypadkuy, gdy dochodzi do
zerwania zwigzku pomiedzy nazwiskiem
rodowym a przedsiebiorstwem $wiadczacym
ustugi lub produkujacym towary nim ozna-
czone, powstaje pytanie, czy osoba, ktéra
przeniosla swoja tozsamo$é, powolujac sie na
okoliczno$¢, ze informacja zawarta
w oznaczeniu jest nieprawdziwa, moze
zaskarzy¢ wazno$¢ znaku towarowego.

3. Pytanie to skierowane zostalo za posred-
nictwem High Court of Justice przez
Appointed Person — osobe wyznaczona na
podstawie art. 76 Trade Marks Act 1994

1 — Jezyk oryginatu: hiszpariski.
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[brytyjskiej ustawy z 1994 r. o znakach
towarowych] przez Lord Chancellor
w sprawie, ktérej poczatki kuriozalnie siegaja
czaséw powszechnie znanego wydarzenia:
wesela Ksiecia Walii Karola i Lady Diany
Spencer?,

4. Przepych i wytworno$¢ towarzyszace
za$lubinom zapadly na dlugo w pamieci
ludnoéci, za sprawa urody panny mlodej,
ktérej sukni¢ o imponujacych rozmiarach ®
zaprojektowata projektantka Elizabeth Flo-
rence Emanuel, ktéra dzieki temu zleceniu
zyskala prestiz zawodowy. Na tle swojej
popularnosci krawcowa sprzeciwia sie teraz
rejestracji przez przedsiebiorstwo, z ktérym
nie jest w zaden sposéb powigzana, zmiany
graficznego przedstawienia znaku towaro-
wego Elizabeth Emanuel, ktérego byta
autorky, oraz wnosi o stwierdzenie wygas-
niecia praw wlasnosci przemyslowej do tego
znaku towarowego, podnoszac, ze na skutek

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Ksiaze
Walii, zawarl w dniu 29 lipca 1981 r. w londynskiej katedrze
Sw. Pawla zwigzek malzeniski z Diang Frances Spencer;
ceremonii przewodniczy! biskup Canterbury.

3 — Sam tren sukni $lubnej mial osiem metréw diugosci. Do
uszycla tego niecodziennego stroju wykorzystano 25 m
jedwabiu i tafty, 91 m tiulu, do uszycia welonu — 137 m
koronki; uzyto 10 000 cekinéw z masy perlowej i peret (http://
noticias.ya.com).
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zerwania powiazania znaku z jej osoba znak
ten nie odzwierciedla juz rzeczywistosci
i wprowadza w blad.

II — Ramy prawne

5. Pomimo ze pytania przedfozone przez
osobe wyznaczong wyraznie dotycza dwdch
konkretnych postanowien dyrektywy 89/104/
EWG dotyczacych znakéw towarowych ?, to
jednak interesujace sa réwniez i inne posta-
nowienia prawa wspélnotowego i miedzyna-
rodowego, dlatego tez zostana one przyto-
czone ponizej.

A — Prawo wspdlnotowe

6. Ten rodzaj wlasnosci przemystowej regu-
lowany w prawie europejskim, po pierwsze,
przywolana dyrektywa, oraz po drugie, roz-
porzadzeniem (WE) nr 40/94 w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego °.

4 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw paristw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych.

5 — Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1 zmienione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 3288/94
z dnia 22 grudnia 1994 r. w celu wprowadzenia w Zycie
porozumien zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U.
L 349, str. 83) i rozporzadzeniem Rady (WE) nr 422/2004
z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, str. 1).

1. Dyrektywa

7. Artykut 3 ust. 1 lit. g) stanowi:

»Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaz-
nosci rejestracji

Nie s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢
juz zarejestrowane:

(]

g) znaki towarowe, ktére ze wzgledu na
swoj charakter moga wprowadzaé
w blad opinie publiczna [odbiorcéw],
na przyklad co do charakteru, jakosci
lub pochodzenia geograficznego towa-
réw lub ustugi;

[..]".

8. Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b):

JPodstawy wygaéniecia

Uprawnienie do znaku towarowego podlega
[moze podlegaé] réwniez wygasnieciu, jezeli
po dacie rejestracji:

a) [.]
I-3093
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b) w wyniku uzywania znaku towarowego
przez wladciciela lub za jego zgoda,
w odniesieniu do towaréw lub usltug,
dla ktérych zostal on zarejestrowany,
zachodzi mozliwoéé wprowadzenia
odbiorcéw w blad, w szczegdlnosci co
do natury, jakoéci lub geograficznego
pochodzenia towaréw lub ustug”.

2. Rozporzadzenie (WE) nr 40/94

9. Artykut 7 ust. 1 lit. g) stanowi:

»Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji

Nie sg rejestrowane:

g) znaki towarowe, ktére ze wzgledu na
swoj charakter moga wprowadzad
w blad opinie publiczna [odbiorcéw],
na przyklad co do charakteru, jakosci
lub pochodzenia geograficznego towaru
lub ustugi;

10. Artykut 50 ust. 1 lit. ¢) ma nastepujace
brzmienie:

JPodstawy wygasniecia

Wygaséniecie prawa wlasciciela wspdlnoto-
wego znaku towarowego stwierdza sie na
podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia
wzajemnego w postepowaniu w sprawie
naruszenia:

¢) w przypadku gdy w wyniku uzywania
przez wladciciela znaku towarowego lub
za jego zgoda w odniesieniu do towaréw
lub ustug, dla ktérych ten znak towa-
rowy jest zarejestrowany, znak towa-
rowy moze wprowadzi¢ w blad opinie
publiczna, w szczegdlnosci w zakresie
charakteru, jakosci lub pochodzenia
geograficznego tych towaréw lub usiug;

11. Rozporzadzenie nr 40/94 zawiera prze-
pis, ktéry co prawda nie zostal zawarty
w dyrektywie, ale nalezy go przytoczy¢,
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poniewaz odnosi sie do stanu faktycznego
postepowania przed sadem krajowym. Cho-
dzi o art. 17, ktéry ma nastepujaca tre$é:

LPrzeniesienie

1. Wspélnotowy znak towarowy moze by¢
przeniesiony, niezaleznie od przeniesienia
przedsiebiorstwa, w odniesieniu do niekté-
rych lub wszystkich towaréw lub usltug, dla
ktérych jest on zarejestrowany.

2. Przeniesienie caloéci przedsiebiorstwa
obejmuje przeniesienie wspdélnotowego
znaku towarowego z wyjatkiem przypadkuy,
gdy zgodnie z przepisami regulujacymi
przeniesienie istnieje umowa stanowigca
inaczej lub okolicznosci wyraznie stanowia
inaczej. Przepis ten stosuje sie do umownego
zobowiazania do przeniesienia przedsiebior-
stwa.

6. Do momentu wpisania przeniesienia do
rejestru, nastepca prawny nie moze powoly-
waé sie na prawa wynikajace z rejestracji
wspélnotowego znaku towarowego.

B — Prawo miedzynarodowe

12. W zwigzku z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym nalezy
réwniez przytoczyé art. 21 porozumienia
TRIPS °:

»Licencjonowanie i przekazywanie

Czlonkowie moga okresli¢ warunki udziela-
nia licencji na znaki towarowe oraz przeka-
zywania znakéw towarowych, co nalezy
rozumieé, ze licencje przymusowe na znaki
towarowe bede niedozwolone, a wihasciciel
zarejestrowanego znaku towarowego bedzie
miat prawo przekaza¢ swdj znak towarowy
wraz z przeniesieniem lub bez przeniesienia
przedsiebiorstwa, do ktdrego znak towarowy
nalezy”.

III — Stan faktyczny, przebieg postepo-
wania i pytania prejudycjalne

13. Z powodéw przedstawionych na wstepie
niniejszej opinii E.F. Emanuel zyskala
w Zjednoczonym Krdlestwie renome jako
projektantka mody przede wszystkich dzieki

6 — Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlas-
noéci intelektualnej (WTO) bedace wynikiem negocjacji
wielostronnych Rundy Urugwajskiej (1986—1994), Zalacznik
1, Zalacznik 1C (Dz.U. 1994, L 336, str. 214).

[-3095
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swoim sukniom $§lubnym. W 1990 r. rozpo-
czela dziatalnoé¢ pod szyldem ELIZABETH
EMANUEL w lokalu przy Brook Street.

14. W 1996 r. poszukiwala wsparcia finan-
sowego i zawarta umowe z Hamlet Interna-
tional Plc w celu utworzenia wspélnej spétki
pod nazwa Elizabeth Emanuel Plc; na ktéra
to spétke przeniosta obok innych débr
nalezace do niej przedsiebiorstwo zajmujace
sie projektowaniem i sprzedaza odziezy wraz
ze wszystkimi aktywami, facznie z wnioskiem
o rejestracje mieszanego stowno-graficznego
znaku towarowego, skladajacego sie z herbu
i stéw ELIZABETH EMANUEL, zarejestro-
wanego urzedowo w 1997 r. pod nastepujaca
postacig:

ok,

He

EuzapernEMaNnuEL :

15. We wrzesniu 1997 r. autorka znaku
towarowego znalazla sie w powaznych klo-
potach finansowych i zawarta nowa umowe
z Frostprint Ltd, na ktéra przeniosta swoje
przedsiebiorstwo, to znaczy klientele
i zarejestrowany znak towarowy. Wskutek
tego przeniesienia Frostprint Ltd zmienifa
nazwe na Elizabeth Emanuel International
Limited i zatrudnita E.F. Emanuel
w charakterze pracownika.

I-3096

16. Miesigc péiniej, po tym jak projektantka
przestala pracowa¢ na rzecz spolki, jej
zarzad polecit pozostalym pracownikom, by
zachowali ostrozno$¢ przy udzielaniu
odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczace
E.F. Emanuel.

17. W listopadzie 1997 r. zarejestrowany
znak towarowy przeniesiony zostal na spélke
Oakridge Trading Limited, ktéra wniosta
o rejestracje znaku w marcu 1998 r., przy
czym zmienita wczeéniejsze graficzne przed-
stawienie znaku, usuwajac z niego herb.

18. W styczniu 1999 r. E.F. Emanuel wniosta
sprzeciw wobec dokonanych zmian znaku
towarowego, a we wrzeéniu 1999 r. zlozyla
wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa
do zarejestrowanego znaku towarowego
o identycznym brzmieniu.

19, W kwietniu 2002 r. Hearing Officer
oddalil wniesione przez E.F. Emanuel sprze-
ciw oraz wniosek o stwierdzenie wygasniecia
praw do znaku towarowego, ustanawiajac na
rzecz Continental Shelf 128 Limited (zwanej
dalej ,CSL”) sporne prawo wlasnosci prze-
mystowej. W dwoéch oddzielnych decyzjach
orzekl, ze co prawda wprowadzono odbior-
c6w w blad, niemniej jednak sytuacja ta byla
zgodna z prawem i byla nieunikniona
konsekwencja sprzedazy przedsiebiorstwa
wraz z klientela, ktére to przedsiebiorstwo
bylo prowadzone pod nazwiskiem wlasci-
ciela.
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20. W dniu 16 grudnia 2002 r. E.F. Emanuel
wniosta odwolania od tych decyzji do wyzna-
czonej osoby, ktére to odwolania zostaly
polaczone.

21. Na poparcie swoich zadan strony przy-
wolaly art. 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2
lit. b) dyrektywy 89/104. Poniewaz wyzna-
czona osoba uznala, Ze wynik postepowania
przed sadem krajowym zalezy od wykladni
tychze dwdch artykuléw, postanowita zawie-
si¢ postepowanie i zwrécié sie do Trybunatu
z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy dany znak towarowy moze wpro-
wadzaé odbiorcéw w blad i nie nadawaé
sie w zwigzku z tym do rejestracji na
podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy
89/104 w nastepujacych okoliczno$-
ciach:

a) doszlo do przeniesienia klienteli
przywigzanej do tego znaku towa-
rowego wraz z calym przedsiebior-
stwem, ktérego dzialalnosé¢ polega
na wytwarzaniu towaréw oznacza-
nych tym znakiem;

b) przed dokonaniem przeniesienia dla
znaczacej czesci wladciwego kregu
odbiorcéw znak ten oznaczal, iz
okre§lona osoba brata udzial
w projektowaniu lub produkcji
towaréw, dla ktérych znak ten byt

uzywany;

3)

¢) po dokonaniu przeniesienia
nabywca znaku wnidst o zarejestro-
wanie tego znaku i

d) w chwili ztozenia wniosku znaczaca
cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw
byla w blednym przekonaniu, ze
korzystanie z tego znaku oznacza,
iz osoba, o ktérej mowa powyzej,
wcigz jeszcze uczestniczy w projek-
towaniu lub produkcji towaréw, dla
ktérych znak ten jest uzywany,
i przekonanie to mialo prawdopo-
dobnie wplyw na dokonywane przez
te cze$¢ odbiorcéw zakupy?

Jezeli na pytanie pierwsze nie da sie
udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi
twierdzacej — jakie inne czynniki nalezy
wzia¢ pod uwage, by oceni¢, czy dany
znak towarowy moze wprowadzi¢
odbiorcéw w blad i czy w zwigzku
z tym obejmuje go zakaz rejestracji
z przyczyny okreslonej w art. 3 ust. 1
lit. g), a w szczegélnodci czy mozna
wzigé¢ pod uwage okolicznoéé, ze wraz
z uplywem czasu ryzyko wprowadzenia
w blad bedzie sie prawdopodobnie
zmniejszac?

Czy zarejestrowany znak towarowy
moze wprowadza¢ odbiorcéw w blad
w wyniku jego uzywania przez wlasci-
ciela znaku lub za zgoda takiej osoby,
w zwiazku z czym prawa przystugujgce
wlascicielowi tego znaku moga podlegaé
wygasnieciu na podstawie art. 12 ust. 2

[ -3097
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lit. b) dyrektywy w nastepujacych oko-
licznosciach:

a) prawa do zarejestrowanego znaku
towarowego i przywigzana do niego
klientela zostaly przeniesione wraz
z calym przedsiebiorstwem, ktérego
dziatalno$¢ polega na wytwarzaniu
towaréw oznaczanych tym znakiem;

b) przed dokonaniem przeniesienia dla
znaczacej cze$ci wlasciwego kregu
odbiorcéw znak ten oznaczal, ze
okre§lona osoba brata udzial
w projektowaniu lub produkcji
towaréw, dla ktérych znak ten byt

uzywany;

¢) po dokonaniu przeniesienia na-
bywca wnidst o zarejestrowanie tego
znaku i

d) w chwili ztozenia wniosku znaczaca
cze$¢ whasciwego kregu odbiorcéw
byta w blednym przekonaniu, ze
korzystanie z tego znaku oznacza,
iz osoba, o ktérej mowa wyzej, wciaz
jeszcze uczestniczy w projektowaniu
lub produkcji towaréw, dla ktérych
znak ten jest uzywany, i przekonanie
to mialo prawdopodobnie wplyw na
dokonywane przez te czeéé odbior-
céw zakupy?

I-3098

4) Je$li na pytanie trzecie nie da sie udzieli¢
jednoznacznej odpowiedzi twierdzacej
— jakie inne czynniki nalezy wzia¢ pod
uwage, by oceni¢, czy dany znak towa-
rowy moze wprowadzi¢ odbiorcéw
w blad w wyniku jego uzywania przez
wladciciela tego znaku lub za zgoda
takiej osoby, w zwigzku z czym prawa
przystugujace wladcicielowi tego znaku
moga podlega¢ wygasnieciu na podsta-
wie art. 12 ust. 2 lit. b), a w szczeg6l-
noéci, czy mozna wzig¢ pod uwage
okoliczno$¢, ze wraz z uplywem czasu
ryzyko wprowadzenia w blad bedzie sie
prawdopodobnie zmniejszac?”.

IV — Postepowanie przed Trybunalem

22. Postanowienie o skierowaniu przedsta-
wionych powyzej pytan prejudycjalnych
wplyneto do Sekretariatu Trybunalu w dniu
16 czerwca 2004 r.

23. E.F. Emanuel, spélka CSL, Komisja oraz
rzad Zjednoczonego Krélestwa zlozyli
pisemne uwagi w terminie przewidzianym
w art. 20 statutu Trybunatu Sprawiedliwoéci.
E.F. Emanuel, spétka CSL, Komisja wyglosily
swoje argumenty na rozprawie w dniu
1 grudnia 2005 r.
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V — Ocena pytan prejudycjalnych

A — Kwestia wstepna: watpliwosci co do
dopuszczalnosci

24. W pierwszej kolejnoéci nalezy podkres-
li¢, ze zadna ze stron w pisemnych uwagach
nie wyrazita watpliwosci co do dopuszczal-
noéci pytan skierowanych przez wyznaczona
osobe. Poniewaz jednak organ ten’ po raz
pierwszy wystepuje do Trybunalu o udziele-
nie odpowiedzi na pytania prejudycjalne, to
nalezy sprawdzi¢ z urzedu, czy jest on
uprawniony do skorzystania z mozliwosci
przewidzianej w art. 234 WE.

25. We wczeéniejszych opiniach ® zwrécitem
uwage na brak dostatecznego zdefiniowania
pojecia ,sad” w rozumieniu art. 234 WE
w wyrokach Trybunalu i zaproponowatem
objecie ta definicja wszystkich organéw
wlaczonych do krajowego systemu sadow-
nictwa oraz organéw, ktére co prawda nie
nalezg do tego systemu, jednakze od ich
orzeczen nie przystuguje pdiniejszy sadowy
$rodek zaskarzenia ”.

7 — Istnieje co prawda jeden precedens. Otéz w wyroku z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie C-416/96 Eddline El-Yassini, Rec.
str. [-1209, Trybunal dopuscil pytania Immigration Adjudica-
tor, organu o charakterze zblizonym do osoby wyznaczonej.

8 — Opinia rzecznika generalnego z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie C-17/00 De Coster. Wyrok w tej sprawie zapadl
w dniu 29 listopada 2001 r., Rec. str. 1-9445.

9 — Punkt 83 i nast. opinii przywolanej w poprzednim przypisie.

26. W najnowszym orzecznictwie mozna
zauwazy¢ tendencje do bardziej rygorystycz-
nej oceny cech okredlajacych takie pod-
mioty "%, w szczegélnosci w odniesieniu do
kryterium niezawistosci'’, co jest bardziej
zgodne z moim stanowiskiem. Taka ewolucja
powinna nastapi¢ takze w odniesieniu do
pozostatych cech charakterystycznych.

27. Osoba wyznaczona przez Lord Chancel-
lor wydaje sie stanowi¢ cze$¢ brytyjskiego
systemu sagdownictwa. Poza tym posiada ona
podstawe ustawowg, jako ze jest o niej mowa
w art. 76 ustawy o znakach towarowych
Zjednoczonego Krélestwa (Trade Marks Act
1994), za$ jej funkcjonowanie reguluje
art, 77. Oba artykuly znajduja sie w rozdziale
zatytulowanym ,Postepowanie i odwotania”.

28. Staly charakter tego organu wynika
z brzmienia art. 76 ust. 2, zgodnie z ktérym
osoba, ktérej dotyczy decyzja wydana przez
Registrar of Trade Marks [rejestr znakéw
towarowych], moze wnie$¢ odwotanie do
sadu albo do osoby wyznaczonej, co zaklada
staloé¢ tego organu.

10 — Na tendencje te zwrécil uwage M. Mateo Cienfuegos ,La
nocién comunitaria de 6rgano jurisdiccional de un Estado
miembro ex artikulo 234 del Tratado CE y su necesaria
revisi6n”, Gaceta Juridica de la Unién Europea de la
Competencia, nr 238, lipiec-sierpieri 2005, str. 3 i nast,
opowiadajac si¢ za ponownym rozwazaniem tego pojecia
(str. 26).

11 — Wyroki z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie C-516/99 Schmid,
Rec. str. 1-4573 wraz z opinia rzecznika generalnego
A. Tizzana, oraz z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C-53/03
Syfait i in. Zb.Orz. str. 1-4609. W ostatnim z wymienionych
wyrokéw orzeczono o niedopuszczalnoéci postanowienia
odsylajacego greckiej komisji ds. konkurencji (Egitropi
Antagonismou), z powodu braku niezawistosci tego organu,
jako ze nadzér nad nim sprawuje greckie ministerstwo ds.
rozwoju. Z kolei rzecznik generalny doszed! do przekonania,
iz nalezy temu organowi przyznaé status sadu.

[ -3099
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29. Watpliwosci co do obligatoryjnego cha-
raktery postepowania przed osoba wyzna-
czony, wywolane mozliwoscia wyboru, zni-
kaja z chwila stwierdzenia, Ze postepowanie
to nie jest tylko ewentualnoscig, tak jak
w przypadku postepowania arbitrazowego 2,
lecz jedng z dwéch jedynych mozliwosci
prawnie dostepnych dla zaskarzenia decyzji
brytyjskiego rejestru znakéw towarowych.

30. Nie ma réwniez watpliwosci co do
niezawistosci osoby wyznaczonej, poniewaz
art. 77 ust. 3 w sposéb wyczerpujacy ustala
przyczyny jej odwolania. Chodzi przy tym
o przypadki wyjatkowe takie jak ogloszenie
upadlosci, uposledzenie fizyczne lub umy-
stfowe. Pomimo tego, ze ocena, czy
w przypadku osoby wyznaczonej zachodzi
przeszkoda w wykonywaniu przez nig zadan,
nalezy do Lord Chancellor, to jednak wyjat-
kowy charakter tego $rodka, ktéry nalezy
interpretowa¢ w sposéb $cisly, pozostaje
poza wszelka watpliwoscia .

31. Z art. 76 ust. 3 i 4 brytyjskiej ustawy
o znakach towarowych wynika jednoznacz-
nie, Ze sporny organ, po pierwsze, stosuje

12 — Wyrok z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 102/81 Nordsee,
Rec. str. 1095, pkt 7 i nast.

13 — Decyzja osoby wyznaczonej z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie DAAWAT ([2003] RP.C. 11, str. 197).
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normy prawne, i po drugie, kieruje postepo-
waniem spornym, gdyz w skierowanych do
niego sprawach powinien wystucha¢ stron %,

32. Wreszcie, jego orzeczenia maja charak-
ter orzeczer sadowych, w znaczeniu nadanym
temu pojeciu przez orzecznictwo Trybu-
nat'®, przy czym zgodnie z art. 76 ust. 4
brytyjskiej ustawy o znakach towarowych
organ ten pelni funkcje sadu ostatniej
instancji 16,

33. W zwigzku z powyzszym osoba wyzna-
czona spelnia przestanki, ktére stawia przed
sagdem krajowym orzecznictwo Trybunatu,
aby mégt on wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym na pod-
stawie art. 234 WE', i nic nie stoi na
przeszkodzie, aby Trybunat rozpatrzyt przed-
stawione mu pytania.

14 — Odnoénie do postgpowania przed osoba wyznaczong zob.
D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-
Stuart, & D. Keeling, ,Kerly’s Law of Trade Marks and Trade
Names”, wydanie 14., Sweet & Maxwell, Londyn 2005,
str. 88—90.

15 — Z zakresu tego pojecia zostaja wylaczone, w wyroku z dnia
19 paZdziernika 1995 r. w sprawie C-111/94 Job Centre, Rec.
str. 1-3361 pkt 9, postepowania przed sadami nieproceso-
wymi, w wyroku z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
C-182/00 Lutz i in., Rec. str. I-547, pkt 15 i 16 prowadzenie
rejestré6w handlowych przez krajowe sady niemieckie,
a w wyroku z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99
Salzmann, Rec. str. 1-4421, funkcje rejestru nieruchomosci
pelnione przez niektére sady austriackie.

16 — Nalezy zauwazy¢, Ze zgodnie z moja propozycja dotyczaca
stosowania art. 233 WE ten czynnik miatby podstawowe
znaczenie w sytuacji, gdyby uznano, ze wyznaczona osoba nie
nalezy do systemu sadownictwa Zjednoczonego Krélestwa,
poniewaz zgodnie z moimi wskazéwkami bylaby ona
wéwczas uprawniona do skierowania pytan prejudycjalnych
na podstawie tego przepisu.

17 — Wyrok z dnia 17 wrzeénia 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch
Consult Ingenieursgesellschaft, Rec. str. [-4961, pkt 23, jak
réwniez przywolane tam orzecznictwo oraz wyrok w sprawie
Schmid, przywolany w przypisie 11, pkt 34.
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B — Kwestie, ktére powinny byc rozpatry-
wane lgcznie

34. Podobienistwo brzmienia przepiséw,
o ktérych wykladnie wystapiono, z jednej
strony, oraz podobienstwo przedstawionych
pytan, z drugiej strony, sklaniaja do dokona-
nia kilku ogélnych uwag w tym wzgledzie,
ktére ulatwia odpowiedZ w kontekécie stanu
faktycznego postepowania przed sadem kra-

jowym.

1. Zarejestrowany znak towarowy jako
przedmiot obrotu

z . z :» 18
35. Jako ,szczegdlny rodzaj wlasnosci”

znaki towarowe wykazujg, pomimo swojego
niematerialnego charakteru, cechy konieczne
do tego, aby stanowi¢ przedmiot obrotu.
W systemie znakéw towarowych najwazniej-
sze znaczenie ma zasada autonmomii woli,
charakterystyczna dla dziedziny prawa cywil-
nego, wraz z niezbednymi ograniczeniami
wynikajacymi z zarzadzania ich rejestracja,
ktéra ma szczegblnie istotne znaczenie dla
pewnoéci co do prawa'’, a zwlaszcza dla
mozliwoéci powolania sie na znak towarowy
wobec 0s6b trzecich. Niemniej jednak ograni-
czenia te zazwyczaj nie stoja na przeszkodzie
w dokonywaniu réznorodnych czynnosci
prawnych dotyczacych zarejestrowanych
znakéw towarowych, czego dowodem jest
cala gama umdw dotyczacych tych znakéw.

18 — Termin ten zostal zaczerpniety z hiszpaniskiego kodeksu
cywilnego, gdzie tytul IV ksiegi II zostal nazwany ,De algunas
propiedades especiales” (Niektére szczegélne rodzaje wlas-
noéci), i zamieszczonzf w nim rozdzial III zostal po$wiecony
wlasnosci intelektualnej sensu stricte, oraz niewatpliwie
moze zostaé rozciagniety na wlasnoéé przemystowa,
a w kazdym razie na znaki towarowe.

19 — Dyrektywa milczy w tej kwestii. Niemniej jednak wynika ona
z art. 17 ust. 6 i art. 23 rozporzadzenia nr 40/94. W ten
sposéb P. Kapff, ,Rechtsiibergang — Artikel 17”, w F. Ekey
i D. Klipperl, Markenrecht, Heidelberg 2003, str. 967.

36. W obrocie handlowym rozwinely sie
rézne rodzaje porozumien, dotyczace jednej
z form uprawnien skladajacych sie na to
prawo, jak na przyklad przeniesienie prawa
do korzystania (np. licencja na znak towa-
rowy?® i franchising) lub tez w drodze
rozporzadzenia nim w drodze czynnosci
intern vivos lub mortis causa®!, w drodze
darowizny?* lub za wynagrodzenie. W tym
ostatnim przypadku szczegélnie kontrower-
syjny byl wymég istnienia zwigzku pomiedzy
wlasno$cia na dobrach niematerialnych
a przeniesieniem majatku przedsiebiorstwa,
w ktérego sklad wlasnoé¢ ta wchodzila,
poniewaz w niektérych porzadkach praw-
nych istnial taki wymdg i zakazana byla
oddzielna sprzedaz znaku towarowego
i przedsiebiorstwa, w ktérego sklad wchodzit
ten znak. Jednakze systemy prawne panstw
cztonkowskich przewiduja obecnie przenie-
sienie znaku towarowego bez pozostalych
sktadnikéw majatku przedsiebiorstwa >,

37. Dyrektywa 89/104 nie porusza aspektéw
prawa powszechnego, co nalezy postrzegaé
w zwiazku z przystugujaca panstwom czlon-
kowskim na podstawie art. 295 WE kompe-
tencja do uregulowania prawa wlasnosci oraz
w zwigzku z jej motywem szdstym, ktéry nie
wylacza mozliwosci zastosowania do znakéw
towarowych przepiséw z innych dziedzin
prawa. Przeciwnie, art. 17 rozporzadzenia
nr 40/94 w sposéb wyrainy przewiduje
niezaleznoéé wspdlnotowego znaku towaro-
wego od podmiotu gospodarczego, ktérego
towary zostaja nim oznaczone,

20 — Wymienia ja art. 8 dyrektywy, ktérego ust. 2 odnosi si¢ do
praw wlasciciela znaku towarowego wobec licencjobiorcy.

21 — Na przyklad dziedziczenie testamentowe, gdzie testament
stanowi jednostronng czynnos¢ prawna.

22 — W handlu jest to hipoteza teoretyczna, jednak niewyklu-
czona.

23 — Wedlug P. Kapffa, op. cit., str. 964.
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38. W celu uzupelnienia obrazu ogdlnego
prawa cywilnego, w ktéry wpisuja sie prawa
wlasnosci na dobrach niematerialnych, ele-
menty stanu faktycznego postepowania
przed sadem krajowym zobowiazuja do
odwolania sie do zasad ogdlnych obowigzu-
jacych w tej dziedzinie, poniewaz w braku
jakichkolwiek podstaw niewaznosci lub unie-
waznienia czynnosci przenoszacej wlasnosé
(oszustwo, przemoc lub naduzycie prawa)
obowigzuje zasada dobrej wiary, ktéra
wymaga wykonywania uméw (pacta sunt
servanda) oraz podjecia wszelkich krokéw
w celu zrealizowania celéw umowy.

39. W ten sposéb osoba, ktéra sprzedaje
przystugujace jej prawa, niezaleznie od tego,
jaki maja one charakter, a nastepnie dochodzi
ich od oséb trzecich, na jakiejkolwiek pod-
stawie, narusza zasade bona fides semper
praesumitur >, Takie zachowanie przywodzi
na my$l maksyme venire contra factum
proprium non valet, bedaca typowym
wyznacznikiem braku dobrej woli. Logika
nakazuje przyjecie skutkéw swobodnego
aktu rozporzadzenia, chyba ze istnieje
powdd, ktéry uzasadnia zwrot tego, co
zostalo przeniesione.

40. Podsumowujac, nie ma zadnych prze-
szkéd dla przenoszenia praw do znaku
towarowego. W rzeczywisto$ci bowiem do
rozporzadzenia nim dochodzi czesto
w ramach transakcji handlowych, ktéra to
okoliczno$¢ jest powszechnie znana i na tyle
rozpowszechniona w $wiecie handlowym, zZe
bez watpienia lezy u podstaw art. 17 roz-
porzadzenia 40/94 i art. 21 porozumienia
TRIPS.

24 — W prawie krajowym ta zasada zostala wymieniona wyraznie
w art. 434 hiszpariskiego Cédigo Civil i w art. 2268 francu-
skiego Code civil.
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2. Funkcje znaku towarowego

41. Artykut 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2
lit. b) dyrektywy 89/104 reguluja utrate
prawa do znaku towarowego w przypadku,
gdy z naruszeniem swojej podstawowej
funkeji wprowadza on w blad konsumenta.
W zwigzku z tym, przed rozwazeniem
pojecia odbiorcy znajdujacego sie w obydwu
przepisach, nalezy pokrétce oméwié te funk-
je.

42. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
pierwszorzednym celem znaku towarowego
jest dostarczenie odbiorcy koncowemu infor-
macji o pochodzeniu towaru Jub uslugi, tak
aby mégl on bezblednie odrézni¢ je od
towaréw lub ustug innego pochodzenia,
stanowigc gwarancje, zZe zostaly wytworzone
lub wykonane przez tylke jedno przedsie-
biorstwo, odpowiedzialne za ich jakosé >°.

43. Wielokrotnie juz miatem okazje powo-
tywac sie na wlaéciwy cel prawa do znaku
towarowego: ochrona prawidlowosci infor-
macji, ktére zarejestrowane oznaczenie

25 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club, Rec. str. -10273, pkt 48, wyrok z dnia
23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec.
str. 1139, pkt 7 oraz ok z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30.
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dostarcza na temat pochodzenia danych
towaréw ¢, bez uszczerbku dla pozostalych
funkcji znaku >,

44. Réwniez Trybunal zwracal uwage na
znaczenie drugoplanowych tego rodzaju
wlasnoéci na dobrach niematerialnych,
w szczegllnosci jako wyznacznika jakosci,
twierdzac, ze stuzy on pozyskaniu klienteli *®,

45. Trybunal podkreélit réwniez, ze znak
towarowy utrwala >’ renome towaréw ofero-
wanych przez wlasciciela znaku, przyznajac,
ze renoma znaku, a w konsekwencji takze
i jego wladciciela, moga dozna¢ uszczerbku
na skutek nieprawidlowego wytworzenia
oznaczonego nim towaru %0, Doktryna
zwraca takze uwage na znaczenie znaku jako
pomocy reklamowej oznaczonego nim
towaru =",

26 — Opinia w sprawie 23/01 Robelco, zakoficzonej wyrokiem
z dnia 21 listopaca 2002 r., Rec. str. 1-10913, pkt 26.

27 — Jako element wspierania sprzedazy lub instrument strategii
przedsigbiorstwa; C. Grynfogel, ,Le risque de confusion, une
notion & géométrie variable en droit communautaire des
marques”, w Revite de Jurisprudence de Droit des Affaires,
nr 6/2000, str. 454 i nast., w szczegblnosci str. 500. Zobacz
pkt 43, 46-49 mojej opinii z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie Arsenal Football Club, w ktérej zapad! wyrok
przywolany w przypisie 25.

28 — Wyrok z dnia 17 pazdziernika 1990 r. w sprawie C-10/89
HAG 11, Rec. str. I-3711, pkt 13.

29 — Trafne wyrazenie pi6ra C. Fernandez-N6voa, Tratado sobre
Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madryt, Wyd. 11, 2004,
str. 76.

30 — Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach polaczonych
C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in.,
Rec. str. [-3457, str. 75.

31 — C. Ferndndez-Névoa, op. cit,, str. 78 i 79.

46. Niemniej jednak, co wskazuje rzad
Zjednoczonego Krélestwa w pisemnych uwa-
gach, dyrektywa nie zmierza do uniewaznia-
nia znakéw wéwcezas, gdy towar nie spelnia
oczekiwan klienta, poniewaz okreélona osoba
zaprzestala uczestnictwa w jego tworzeniu
lub produkceji, lub tez z jakiegokolwiek
innego powodu. W rzeczywistoéci bowiem
odbiorcy sa $wiadomi tego, iz jakos¢ ulega
zmianom z réznych przyczyn. W zwiazku
z powyzszym analiza pojecia wprowadzenia
w blad, zawartego w rozpatrywanych prze-
pisach, powinna odnosi¢ sie wylacznie do
wyzej opisanej istotnej funkeji znaku towa-
rowego.

47. Ponadto, zgodnie z tym, co podniosta
Komisja, interes publiczny lezacy u podstaw
tych przepiséw ma na celu ochrone przed
rejestracja i uzywaniem jako znakéw towa-
rowych takich oznaczen, ktére moga wpro-
wadza¢ w blad przecietnego konsumenta,
wplywajac na jego decyzje o zakupie. Tym
samym nalezy przystagpi¢ do analizy cech
odbiorcy, biorac pod uwage w szczegdlnosci
uwagi przedstawione w tym zakresie
zaréwno przez CSL, jak i przez E.F. Emanuel.

3. Przecietny konsument

48. Pojecie ,przecietny konsument” stoso-
wane jest niezmiennie poczawszy od wyroku
z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie Gut
Springenheide i Tusky*?, w ktérym przyjeto
jednolite i powszechnie obowiazujace kryte-

32 — Sprawa C-210/96, Rec. str. I-4657.
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rium oceny tego, czy dana nazwa, znak lub
wzmianka reklamowa moga wprowadzi¢
w blad kupujacego, opierajac sie na zaklada-
nym odbiorze tego znaku przez przecietnego
konsumenta, wladciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego, bez
uciekania sie do opinii bieglych czy tez
sondazy opinii publicznej*®.

49. Zadanie polegajace na sprawdzeniu
zakresu tego domniemania w kazdym kon-
kretnym przypadku nalezy do organu spra-
wujacego kontrole lub sadu, przed ktérym
toczy sie postepowanie w sprawie znaku
towarowego. Przy innej okazji wskazatem *%,
ze organy te muszg wykonywa¢ swoja wlasna
kompetencje oceny, opierajac sie o ten
model, w sposéb w jaki zostal on okre§lony
w prawie wspdlnotowym, i od dokonania
takiej oceny nie zwalniaja ich dodatkowe
ewentualne dochodzenia, badania naukowe
opinie lub tez dane statystyczne.

50. W zwigzku z tym w odniesieniu do
odbiorcy nalezy zastosowa¢ kryterium, omé-
wione w poprzednich punktach, poniewaz po
pierwsze, nie zachodzi jakakolwiek koniecz-
noéé jego zmiany w ramach art. 3 i 12
dyrektywy 89/104, i po drugie, ze stanu
faktycznego nie wynika, ze dany krag
odbiorcéw tworza osoby zawodowo zajmu-
jace sie¢ moda lub damskimi sukniami
$lubnymi.

33 — Tamze, pkt 31.

34 — Opinia z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag
Instrument Inc przeciwko OHIM, pkt 48, w ktérej wyrok
zapadl w dniu 7 pazdziernika 2004 r., Zb.Orz. str. 1-9165,
pkt 48.
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4. Nazwy wlasne jako znaki towarowe

51. Wreszcie, w ramach analizy wspélnych
elementéw nalezy poruszy¢ problemy zwig-
zane z oznaczeniami handlowymi, na ktére
sktadaja sie nazwiska oséb, tak jak to ma
miejsce w postepowaniu przed sadem krajo-

wym.

52. W prawie wspolnotowym art. 2 dyrek-
tywy*®> zawiera przykladowa liste ozna-
czen®, ktére moga sta¢ sie znakami towa-
rowymi, o ile ich funkcja polega na prze-
kazywaniu informacji o pochodzeniu
z danego przedsigbiorstwa. Przepis ten
wyraznie wymienia nazwiska oséb.

53. Przy ocenie odrézniajacego charakteru
tego rodzaju znaku towarowego, orzecznic-
two Trybunalu nakazuje postuzenie sie
takimi samymi kryteriami oceny, jak kryteria
stosowane w przypadku pozostalych rodza-
jow znakéw towarowych */. Trybunat odrzu-
cit w szczegdlnoéci mozliwoé¢ stosowania
bardziej surowych kryteriéw w celu ustalenia
jego zdolno$ci do odrézniania sie od znakéw
konkurencji *®,

35 — Artykul 4 rozporzgdzenia 40/94 w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego ma identyczne brzmienie.

36 — Zgodnie z motywem siédmym dyrektywy 89/104.
37 — Wyrok z dnia 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-404/02
Nichols, ZbOrz. str. 1-8499, pkt 25.

38 — Tamze, pkt 26.
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54. Oczywidcie w niniejszej sprawie nie
kwestionuje sie zdolnosci odrézniajacej
znaku towarowego Elizabeth Emanuel, nie-
mniej jednak stosowne wydaje si¢ powtdrze-
nie stwierdzenia zawartego w opinii
w sprawie Nichols, zgodnie z ktérym
w dyrektywie 89/104 nie istnieje Zaden
przepis, ktéry upowaznialby do szczegdlnego
traktowania nazwisk oséb, poniewaz art. 6
ust. 1 lit. a) tejze dyrektywy, jedyny dotyczacy
ich przepis, poprzestaje na ograniczeniu
skutkéw ochronnych znaku towarowego >,
nie majac jednak zwigzku ani z podstawami
stwierdzenia niewaznodci rejestracji, ani
z podstawami wygaéniecia, ktére doprowa-
dzily do sporu przed osobag wyznaczong.

55. W zwigzku z tym opowiadam sie za
stosowaniem wobec imion i nazwisk tego
samego systemu, ktory stosowany jest wobec
pozostatych oznaczen, jako ze brak jest
jakiejkolwiek podstawy prawnej, ktéra uza-
sadniataby odmienne stanowisko.

C — Szczegbtowa charakterystyka spornych
przepisow

56. Po omoéwieniu wspdlnych kwestii przy
wykladni omawianych przepiséw, nalezy
zwrdcié uwage na ich szczegdlne cechy.

39 — Punkt 37 mojej opinii z 15 stycznia 2004 r. w sprawie
Nichols, powolanej w przypisie 37.

1. Pojecie ,wprowadzenie w blad” w art. 3
ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 (w zwiagzku
z pytaniem pierwszym i drugim)

57. Z samego brzmienia tego pojecia mozna
wywnioskowaé, ze podobnie jak i pozostale
pojecia zawarte w art. 3, odnosi sie ono do
cech charakterystycznych znaku towaro-
wego, na co wskazuje rzad Zjednoczonego
Krélestwa w pisemnych uwagach. A zatem ze
wzgledu na swoje wlasciwosci oznaczenie
musi wprowadza¢ odbiorcéw w blad, zawie-
rajac bledne informacje, ktére z obiektyw-
nego punktu widzenia sa mylace *°, to znaczy
w kazdym przypadku, ktéry mozna sobie
wyobrazi¢, uzywanie znaku wywoluje taki
btad*'. Tym samym wzmianka o sktadniku,
ktéry nie stanowi czeéci towaru oznaczonego
znakiem towarowym, bylaby informacja
wynikajaca bezpoérednio ze znaku towaro-
wego, ktéra wprowadzalaby odbiorcéw
w blad*2.

58. Doé¢ znany jest przypadek odmowy
w Zjednoczonym Kroélestwie zarejestrowania
jako znaku towarowego dla odziezy nazwy
fantazyjnej ,Orlwoola”, gdyz jego brzmienie
(identyczne z brzmieniem ,all wool”, co
oznacza ,tylko welna”) wywolywaloby
u odbiorcéw przekonanie, Ze odziez wypro-
dukowana jest wlasnie z tego wlékna, pod-
czas gdy w rzeczzwistos’ci zawierala ona
wylacznie bawelne *2,

40 — C. Ferndndez-Névoa, op. cit., str. 234.

41 — A. Bender, ,Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7”
w E. Ekey i D. Klippel, op. cit., str. 912; w odniesieniu do
art. 17 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 40/94.

42 — E. Gastinel, ,La marque communautaire”, L.G.D.J., Paryz
1998, str. 88 i 89; réwniez odnosénie do art. 7 ust. 1 lit. g)
rozporzadzenia nr 40/94, przy czym jego hipoteza znajduje
calkowicie zastosowanie w ramach tej dyrektywy.

43 — Przypadek ten, odnoszacy sie do roku 1909, relacjonuje

Isaacs, ,Law of Trade Marks”, Ed. CLT Professional
Publishing, Birmingham 1996, str. 39.
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59. W éwietle tych rozwazan pozostaje
zastanowi¢ sie nad tym, czy zmiana wlasci-
ciela znaku towarowego skladajacego sie
z nazwiska jego wladciciela, w kazdym przy-
padku bedzie skutkowala wprowadzeniem
w blad.

60. Za udzieleniem odpowiedzi negatywnej
na to pytanie przemawia wiele powoddéw.

61. Po pierwsze, przynajmniej w odniesieniu
do wspdlnotowego znaku towarowego pra-
wodawca wyraznie przewidzial mozliwoséé
przeniesienia praw do znaku towarowego
niezaleznie od przedsiebiorstwa, z ktérym
znak ten jest kojarzony, a ponadto
w dyrektywie zawarte sg takze przepisy
dotyczace licencji na znak, w przypadku
ktérej dochodzi do zerwania tozsamosci
pomiedzy nazwiskiem osoby a zarejestrowa-
nym znakiem towarowym.

62. Najprawdopodobniej taka mozliwoéé nie
bytaby dopuszczalna lub przewidziano by
wyjatki od jej dopuszczalnoéci, w przypadku
przypuszczenia, ze przecietny konsument,
ktérego definicja zamieszczona zostala
powyzej, jest catkowicie nie$wiadomy i nie
jest w stanie zrozumie¢ zmian, jakim ulegaja
przedsiebiorstwa, a w szczegdlnosci znaki
towarowe, podobnie jak kazdy inny przed-
miot obrotu handlowego. Przyjmuje sie
zatem, ze takie zmiany ani nie wplywaja
negatywnie, ani tez nie zmieniaja istotnej
funkcji tego rodzaju praw wlasnosci prze-
mystowej.
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63. Prawidlowa wykladnia art. 3 ust. 1 lit. g)
dyrektywy zaklada, ze odbiorca jest $wia-
domy mozliwej rozbieznosci miedzy nazwis-
kiem osoby uzywanym jako znak towarowy
a uczestnictwem tej osoby w produkeji
towaréw lub éwiadczeniu ustug oznaczonych
tym znakiem towarowym. Jak podkresla CSL
w uwagach, wszyscy odbiorcy, pomimo iz
niekoniecznie s3 powiadamiani o zbyciu
znaku towarowego, wiedzg o tym, ze projek-
tantce przystuguje prawo do przeniesienia
w kazdym momencie prowadzonej przez
siebie dziatalnosci.

64. Po drugie, nalezy przypomnie¢, ze Try-
bunal opowiedzial sie w swoich orzeczeniach
za stosowaniem wobec takich oznaczen tego
samego systemu, ktéry stosowany jest do
pozostatych znakéw towarowych. Brak jest
jakiegokolwiek powodu, aby przyzna¢ dodat-
kowa ochrone w sytuacji, gdy osoba, ktéra
utworzyla znak towarowy ze swojego nazwi-
ska, zrywa wszelkie wiezy z podmiotem
gospodarczym, ktéry wytwarza towary pod
tym oznaczeniem jako znakiem towarowym.

65. W $wietle powyzszych rozwazan na
pierwsze pytanie prejudycjalne nalezy odpo-
wiedzie¢ w ten sposdb, ze znak towarowy
sktadajacy sie przynajmniej czedciowo
z nazwiska osoby, ktéry zostal przeniesiony
wraz z przywiazang do niego klientels, nie
wprowadza odbiorcéw w blad w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104, pomimo
iz wywoluje bfedne przekonanie, iZ osoba ta
uczestniczy w projektowaniu i wytwarzaniu
towaréw.
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66. Z uwagi na zaproponowana odpowiedz
na pytanie pierwsze, nie ma koniecznoici
udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

2. Szczegbdlowa charakterystyka art. 12 ust. 2
lit. b) dyrektywy 89/104 (w zwiagzku
z pytaniem trzecim i czwartym)

67. Réznica pomiedzy niniejszym przepisem
a przepisem analizowanym w punktach
poprzedzajacych polega na tym, ze wprowa-
dzenie w blad odbiorcéw musi by¢ wynikaé
z uzywania znaku towarowego. Zgodnie
z tym, co slusznie podnosi rzad Zjednoczo-
nego Krélestwa, chodzi o takie uzycie znaku
towarowego przez wlasciciela lub ewentual-
nego licencjobiorce, ktére zmienia informa-
cje przekazywana przez znak towarowy
w taki sposéb, ze powoduje on wprowadze-
nie odbiorcéw w blad co do rzeczywistej
informacji **.

68. A zatem wlasciwoéci identyfikujace, cha-
rakterystyczne dla wlasnoéci przemystowe;,
umozliwiaja jedynie ustalenie rozmiaru
i zakresu zmian znaku towarowego, ponie-
waz Trybunal w wyroku z dnia 4 marca
1999 r, w sprawie Gorgonzola ** opowiedzial
sie za zawezajaca wykladnia pojecia ,wygas-

44 — W zwigzku z art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 zob.
A. Miihlendahl i D. Ohlgart, ,Die Gemeinschaftsmarke”,
Verlag C.H. Beck i Verlag Stampfli + Cie, Monachium 1998,
str. 173.

45 — Sprawa C-87/97 Consorzio per la tutela del Formaggio
Gongonzola, Rec. str. I-1301.

niecie”, wymagajac faktycznego zaistnienia
wprowadzenia konsumenta w blad lub
wystarczajaco duzego prawdopodobienstwa
jego zaistnienia ™.

69. W zwiazku z powyzszym samo uzywanie
znaku, bez istotnej zmiany sposobu jego
przedstawienia odbiorcom, nie ma wplywu
na wywolywane przez znak wrazenia®,
nawet wéwczas, gdy — jak to ma miejsce
w postepowaniu przed sadem krajowym —
osoba, ktéra uzyla swojego nazwiska jako
znaku towarowego, nie jest juz w Zaden
sposOb zwigzana z przedsiebiorstwem uzy-
wajacym znaku towarowego. Rozbiezno$é
w postrzeganiu znaku przez klienta, ktéry
nadal jest przekonany, ze dana osoba bierze
udzial w procesie produkcji, nieuchronnie
jest zwigzana ze zmiang wlasciciela znaku
towarowego, jednakze nie moze by¢ zakwa-
liflkowana jako wprowadzenie w bfad na
podstawie art. 12 dyrektywy, przy czym bez
znaczenia jest to, ze prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad maleje z czasem, na co
powolyje sie sad krajowy.

70. Nalezy wzia¢ pod uwage takze rozwaza-
nia dotyczace art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy
89/104 w odniesieniu do przecietnego kon-
sumenta *®, ktéremu przypisuje sie $wiado-
moéé mozliwoéci zaistnienia zmian po stro-
nie wlasciciela praw wlasnoéci przemystowej.

46 — Tamze, pkt 41.

47 — Podobnie rzecznik generalny Jacobs w opinii w sprawie
Gongonzola, w ktérej zapadl wyrok przywolany w przypisie
45, pkt 56.

48 — Punkty 60 i 61 niniejszej opinii.
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Réwniez i w tych okoliczno$ciach nie docho-
dzi do zmiany istotnej funkcji znaku towa-
rowego. Niemniej jednak w celu wydania
orzeczenia co do bledu, w ktéry mogli zosta¢
wprowadzeni odbiorcy, to do sadu krajowego
nalezy ocena szczegdlnych okolicznosci
sprawy, w celu oceny skutkéw uzywania
znaku towarowego.

71. Uwzgledniajac powyzsze rozwazania,
samo uzywanie zarejestrowanego znaku
towarowego skladajacego sie z nazwiska
osoby, ktéry ulegl przeniesieniu wraz

VI — Whnioski

z przywigzang do niego klientel, nie skut-
kuje wprowadzeniem w blad, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 2 lit. g). Do sadu
krajowego nalezy rozwazenie szczegdlnych
okolicznosci sprawy w celu oceny wplywu
uzywania tego znaku na wrazenie wywoly-
wane u odbiorcéw.

72. Z uwagi na odpowiedZ udzielona na
pytanie trzecie nie ma koniecznoéci rozpa-
trywania pytania czwartego.

73. Z uwagi na powyzsze rozwazania proponuje, aby Trybunal Sprawiedliwosci
odpowiedzial na pytania skierowane za posrednictwem High Cort of Justice
(England & Wales), Queen’s Bench Division, London przez osobe wyznaczong przez

Lord Chancellor w nastepujacy sposéb:

1. Artykut 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
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do znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze znak towarowy
sktadajacy sie przynajmniej czeéciowo z nazwiska osoby, ktéry zostal
przeniesiony wraz z przywigzana do niego klientela, nie wprowadza odbiorcéw
w blad, pomimo iz wywoluje bledne przekonanie, iz osoba ta uczestniczy
w projektowaniu i wytwarzaniu towaréw.

W tych samych okoliczno$ciach samo uzywanie zarejestrowanego znaku
towarowego nie skutkuje wprowadzeniem w blad odbiorcéw. Do sadu
krajowego nalezy rozwazenie szczegdlnych okolicznosci sprawy w celu oceny
wplywu uzywania tego znaku na wrazenie wywolywane przez ten znak
u odbiorcéw.
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