PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMARKTE

WYROK TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 7 lipca 2005 r.”

W sprawie C-418/02

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Bundespatentgericht (Niemcy) postanowie-
niem z dnia 15 pazdziernika 2002 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
20 listopada 2002 r., w postepowaniu:

Praktiker Bau- und Heimwerkermiirkte AG

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: CW.A, Timmermans, prezes izby, C. Gulmann (sprawozdawca),
R. Schintgen, N. Colneric i J.N. Cunha Rodrigues, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Léger,
sekretarz: M. Migica Arzamendi, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedurg pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 lipca
2004 r.

* Jezyk postgpowania: niemiecki,

I - 5905



WYROK Z DNIA 7.7.2005 r. — SPRAWA C-418/02

rozwazywszy uwagi na piémie przedlozone:

— w imieniu Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte AG przez M. Schaeffera,
Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Berguesa i A. Bodard-Hermant,
_dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu austriackiego przez E. Riedla, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, '

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez K. Manjia, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika, oraz przez M. Tappina, barrister,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez N.B. Rasmussena i S. Fries,
dziatajacych w charakterze petnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 stycznia
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 2,
art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1;
zwanej dalej ,dyrektywy”).
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Wniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu pomigdzy Praktiker Bau- und
Heimwerkermérkte AG (zwanym dalej ,,Praktiker Mirkte”) a Deutsches Patent- und
Markenamt (niemiecki urzad ds. patentéw i znakéw towarowych) w przedmiocie
rejestracji znaku towarowego, ktérym oznaczone s3 ustugi $wiadczone w ramach
handlu detalicznego.

Ramy prawne

Artykut 2 dyrektywy stanowi:

»Znak towarowy moze skladaé¢ si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnoéci z wyrazéw, tacznie z nazwiskami,
rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze
oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebior-
stwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw”,

Artykut 4 ust. 1 dyrektywy stanowi:

»Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje sig juz zarejestrowany
znal, jezeli:

a) jest on identyczny z wczeéniejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi,
dla ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje, sa identyczne z towarami lub ustugami,
dla ktérych wezeéniejszy znak towarowy jest chroniony;
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z powodu swej identycznodci z wczeéniejszym znakiem towarowym lub
podobienistwa do niego oraz identycznodci z towarami lub ustugami objetymi
znakiem towarowym lub podobieristwa do nich istnieje prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw], ktdre obejmuje prawdo-
podobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

Artykut 5 ust. 1 dyrektywy stanowi:

,Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wiascicielowi wytaczne prawa do tego
znaku. Wiladciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom]
trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

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

oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobien-
stwa do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub
ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad wéréd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére
obejmuje prawdopodobiefistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towaro-

”
wym”.

Motyw dwunasty tej dyrektywy stanowi, ze niezbedne jest, aby przepisy tej
dyrektywy byly w pelni zgodne z przepisami Konwencji paryskiej o ochronie
whasnosci przemystowej podpisanej w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio
zrewidowanej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 wrzes$nia
1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, str. 305; zwanej
dalej ,konwencja paryska”), ktéra wiaze wszystkie panstwa cztonkowskie Wspdlnoty.
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Porozumienie nicejskie dotyczace migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celéw rejestracji znakdéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione (zwane
dalej ,,porozumieniem nicejskim”), zostato zawarte na podstawie art. 19 konwencji
paryskiej, ktéry zastrzega na rzecz paristw bedacych czlonkami zwiazku prawo do
zawierania oddzielnie migdzy nimi porozumien szczegélnych w sprawach ochrony
whasnosci przemystowej.

W ustanowionej w nim klasyfikacji (zwanej dalej ,klasyfikacja nicejska”) klasa 35,
dotyczaca uslug, jest zatytulowana w nastepujacy sposéb:

sRelklama;

zarzadzanie w dziatalnosci handlowej;

administrowanie dzialalnodci handlowej;

prace biurowe”.

Zgodnie z uwaga wyjasniajaca do tej klasy:

n ["']

Klasa ta obejmuje gléwnie:

— wyselekcjonowanie, z mysla o osobach trzecich, réznych produktéw (bez
uwzglednienia transportu), tak by umozliwi¢ konsumentom ich obejrzenie
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach;

[...]
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Klasa ta nie obejmuje w szczeg6lnosci:

— dziatalnoéci przedsigbiorstw, ktorych gléwna funkeja jest sprzedaz towardw, np.
przedsigbiorstw handlowych;

10 Artykut 2 porozumienia nicejskiego stanowi:

»1) Z zastrzezeniem wymogéw przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki
klasyfikacji sa takie, jakie zostaly jej przyznane przez kazdy kraj zwigzku
szczegblnego. W szczegdlnosci klasyfikacja nie wigze krajéw zwiazku szczegol-
nego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi
badZ uznania znakéw ustugowych.

2) Kazdy kraj zwigzku szczegdlnego zastrzega sobie prawo stosowania klasyfikacji
badz jako systemu gléwnego, badZ jako systemu pomocniczego.

3) Kompetentne urzedy krajéw zwigzku szczegdlnego beda zamieszczad
w urzedowych dokumentach i publikacjach dotyczacych rejestracji znakow .
numery klas klasyfikacji, do ktérych nalezg towary lub ustugi, dla jakich znak
jest zarejestrowany.
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Postgpowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Praktiker Mairkte zlozyl przed Deutsches Patent- und Markenamt wniosek
o rejestracj¢ znaku towarowego Praktiker miedzy innymi w odniesieniu do ustug
shandlu detalicznego materiatami budowlanymi, artykulami do prac wykoriczenio-
wych i artykulami ogrodniczymi oraz innymi artykulami konsumpcyjnymi
w sektorze »zréb to sam«”.

Deutsches Patent- und Markenamt odrzucit ten wniosek. Stwierdzit on, ze wskazane
pojecie ,handlu detalicznego” nie obejmuje uslug o niezaleznym charakterze,
majacych autonomiczne znaczenie gospodarcze. Dotyczy ono wylacznie dystrybucji
towaréw jako takiej. Czynnosci gospodarcze stanowigce istote dystrybucji towaréw,
w tym ich sprzedaz i zakup, nie stanowia uslug mogacych byé¢ przedmiotem
rejestracji znaku towarowego. Ochrona znakéw towarowych w tym zakresie moze
zosta¢ uzyskana wylacznie poprzez wniosek o rejestracje znaku towarowego dla
réznych towaréw bedacych przedmiotem sprzedazy.

Praktiker Mirkte wniést do Bundespatentgericht skarge przeciwko tej decyzji.
Wskazal w szczegblnosci, ze zmiany gospodarcze w kierunku spoleczenstwa
opartego na ustugach wymagaja nowej oceny zaréwno handlu detalicznego, jak
i uslug. Na podejmowang przez konsumenta decyzje o zakupie w coraz wigkszym
stopniu wplywa nie tylko dostepnoé¢ i cena towaru, lecz réwniez inne aspekty, takie
jak wybér i wyselekcjonowanie towardw, ich prezentacja, ushugi §wiadczone przez
personel, reklama, wizerunek i lokalizacja sklepu itp. Uslugi takie, éwiadczone
w ramach handlu detalicznego, pozwalaja sprzedawcom detalicznym wyréznié sie
spo$réd konkurencji. Swiadczenie takich ustug powinno méc korzystaé z ochrony za
pomoca znaku ustugowego. Ochrona znakdw towarowych w tym zakresie powinna
by¢ przyznawana uslugom $wiadczonym przez sprzedawcéw detalicznych nie tylko
przez Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetiznego (znaki towarowe
i wzory) (zwany dalej ,OHIM"), lecz réwniez przez wigkszoéé panstw czlonkow-
skich. Niezbgdne jest jednolite podejscie do tego zagadnienia wewnatrz Wspélnoty.
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W tym kontekécie Bundespatentgericht postanowil zawiesi¢ postgpowanie i zwrécic
si¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

,»1) Czy handel detaliczny towarami stanowi usluge w rozumieniu art. 2 dyrektywy?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzacej:

2) W jakim stopniu musi zosta¢ wskazany zakres takich ustug $éwiadczonych przez
sprzedawce detalicznego w celu zapewnienia, by przedmiot ochrony za pomoca
znaku towarowego zostal okre§lony, jak wymaga tego:

a) zdefiniowana w art. 2 dyrektywy funkcja znaku towarowego polegajaca na
odréznianiu towaréw lub ustug przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug
innych przedsigbiorstw,

b) konieczno$¢ wyznaczenia zakresu ochrony takiego znaku towarowego
w razie konfliktu?

3) W jaki sposéb nalezy wyznaczy¢ granice podobienistwa [art. 4 ust. 1 lit. b) oraz
art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy] miedzy takimi ustugami $wiadczonymi przez
sprzedawce detalicznego a:

a) innymi ustugami $wiadczonymi w ramach dystrybucji towaréw
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lub

b) towarami sprzedawanymi przez tego sprzedawce detalicznego?”.

Sad krajowy wskazuje, ze art. 2 dyrektywy nie zawiera definicji pojeé¢ ,towary”
i yustugi”, ktérymi sie postuguje.

Zdaniem tego sadu niezalezna dzialalno$é sprzedawcy detalicznego, w zakresie
ktérej konkuruje on bezpoérednio z innymi dystrybutorami towaréw i w odniesieniu
do kt6rej moglaby byé¢ konieczna autonomiczna ochrona znaku ustugowego,
ogranicza si¢ do szczegblnych dziatai w zakresie sprzedazy, ktére umozliwiaja
dystrybucje¢ towaréw, nie polegajac wylacznie na dokonaniu sprzedazy. Chodzi
w tym przypadku o wyselekcjonowanie towaréw pochodzacych z réznych
przedsigbiorstw w celu przedstawienia ich oferty przez przedsigbiorstwo dokonujace
dystrybucji czy to poprzez handel tradycyjny, sprzedaz korespondencyjna, czy tez
handel elektroniczny. Cho¢ ustugi te nie sa odrebnie fakturowane, mozna uznaé, ze
sg one $wiadczone za wynagrodzeniem w postaci marzy handlowej.

Jednakze w opinii Bundespatentgericht, by spelniona zostata funkcja pochodzenia
znaku towarowego, przedmiot przyznanej ochrony musi zostaé okreslony w sposéb
wystarczajaco dokladny. Pojecia ogdlne, takie jak ,ustugi w zakresie handlu
detalicznego”, nie czynia zado§¢ wymogowi precyzyjnego charakteru praw
wylacznych, Ograniczenia dotyczace wylacznie podlegajacych dystrybucji towaréw
nie eliminuja nieprecyzyjnego charakteru pojecia ,handel detaliczny” w omawianej
dziedzinie. Pozostawiaja one otwarty kwestie w zakresie tego, jakie ustugi, poza
zwykla sprzedaza tych towardéw, sa objete ochronga. Podobne zastrzezenia mozna
sformutowa¢ w odniesieniu do okresleri dotyczacych charakteru punktéw sprzedazy,
np. ,dom towarowy” lub ,supermarket”.
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Koniecznoéé ograniczenia przy rejestracji znakow zakresu pojecia ,ustugi $wiad-
czone przez sprzedawce detalicznego” ma jeszcze wigksza wage przy dokonywaniu
wykladni pojecia ,prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad”, o ktérym mowa
w art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Nawet odpowiednie
sprecyzowanie, podczas postepowania rejestracyjnego, zakresu pojecia sustugi

$wiadczone przez sprzedawce detalicznego” byloby zdecydowanie niewystarczajace,
jedli zarejestrowany znak ustugowy przyznawalby niepodlegajacy kontroli zakres
ochrony w éwietle szerokiej wyktadni pojecia ,podobiefistwo towaréw lub ustug”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie dwdch pierwszych pytan

W dwéch pierwszych pytaniach, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, sad krajowy
zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykladni pojecia ,ustugi’, wystepujacego
w dyrektywie miedzy innymi w art. 2, nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze obejmuje
ono ustugi éwiadczone w ramach handlu detalicznego towarami, a jesli tak, to czy
rejestracja znaku uslugowego w odniesieniu do takich ustug jest uzalezniona od
pewnych udcislen.

Uwagi przedstawione Trybunalowi

Praktiker Mirkte twierdzi, ze handel detaliczny towarami stanowi ustuge
w rozumieniu dyrektywy. Chroniacy go jako ustuge znak towarowy moze spelniac
funkcje pochodzenia znaku. Wskazanie zakresu éwiadczonych ustug nie jest
konieczne dla celéw okreslenia przedmiotu ochrony.
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Rzad francuski wskazal w toku procedury ustnej, ze zgadza sie, iz niektdre
szczegllne $wiadczenia towarzyszace sprzedazy detalicznej, ktérych zakres powinien
zosta¢ okreslony, moga stanowi¢ autonomiczne ustugi w stosunku do sprzedazy
i wobec tego moga korzysta¢ z ochrony za pomoca znaku towarowego.

Rzad austriacki twierdzi, ze rdzed dzialalnoéci w zakresie handlu detalicznego,
ktérym jest sprzedaz towaréw, nie stanowi uslugi mogacej jako taka byé
przedmiotem ochrony za pomoca znaku towarowego, co zdaniem tego rzadu
potwierdza uwaga wyjasniajaca do Kklasy 35 klasyfikacji nicejskiej. Wylacznie
$wiadczenia wykraczajace poza ten rdzen moga prowadzié do rejestracji znaku
ustugowego, o ile wskazany zostanie ich zakres.

Rzad Zjednoczonego Krélestwa podnosi, ze znak towarowy dotyczacy uslug moze
zosta¢ zgodnie z prawem zarejestrowany, jezeli pod tym znakiem oferowana jest
konsumentom mozliwa do identyfikacji usluga, ktéra wykracza poza zwykla
dystrybucje towaréw. Uwaga wyjasniajagca do klasy 35 Klasyfikacji nicejskie]
potwierdza, ze zwykta dystrybucja towaréw nie stanowi ustugi, ktérej zakres mozna
okresli¢, lecz ze aspekty dzialalnoéci w zakresie handlu detalicznego dotyczace
wyselekcjonowania, z mysla o osobach trzecich, réznych towaréw, pozwalajacego
konsumentom na ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, moga
stanowi¢ ustuge podlegajaca ochronie za pomocy znaku towarowego. W celu jego
rejestracji musza zosta¢ wskazane aspekty dzialalnosci stanowiace usluge, jak
réwniez dziedzina lub dziedziny dziatalnosci handlowej objgtej ochrong, tak aby
zagwarantowac pewnos¢ przedmiotu ochrony.

Komisja twierdzi, ze handel detaliczny towarami stanowi usluge w rozumieniu
dyrektywy, jezeli spelnione sg przestanki wskazane w art. 50 WE. Ochrona znaku
ustugowego moze by¢ rozciagnigta na wszystkie czynnosci, ktére nie s zwyklymi
czynnoéciami sprzedazy. Nie mozna dokonaé wyczerpujacego wyliczenia wszystkich
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takich ustug. Moga one obejmowaé rozmieszczenie towaréw, lokalizacjg, ogélne
udogodnienia, postawe i zaangazowanie personelu, obstuge klienta.

Zdaniem Komisji kwestia okreslenia zakresu ustug, z formalnoprawnego punktu
widzenia, powstaje w chwili rejestracji znaku towarowego. Zagadnienie to nalezy do
kompetencji panstw czlonkowskich, jak to wynika z piatego motywu dyrektywy,
zgodnie z ktérym panistwom czlonkowskim pozostawia si¢ swobode ustalania
przepiséw proceduralnych dotyczacych rejestracji, na przyklad co do formy
postepowan rejestracyjnych dotyczacych znaku towarowego. W tym zakresie na
potrzeby rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do handlu detalicznego pod
uwage moze by¢ brana wylacznie klasa 35 klasyfikacji nicejskiej. Porozumienie
nicejskie nie przewiduje wymogéw w zakresie opisu ustug.

OdpowiedZ Trybunatu

Z motywu pierwszego dyrektywy wynika, Ze jej celem jest zblizanie ustawodawstw
panistw czlonkowskich w celu usunigcia réznic, ktére moga przeszkadzaé
w swobodnym przeplywie towaréw i swobodzie $wiadczenia ustug oraz moga
zaklécaé konkurencje w ramach wspélnego rynku.

Zgodnie z art. 1 dyrektywa ma zastosowanie do ,kazdego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw” i ,ustug”.

I-5916



28

29

30

31

32

PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMARKTE

Nie zawiera ona definicji pojecia ,ustugi”, ktére art. 50 WE opisuje jako ,éwiadczenia
wykonywane zwykle za wynagrodzeniem”.

Nie wskazuje ona ponadto przestanek, od spelnienia ktérych uzalezniona jest
rejestracja znaku towarowego w odniesieniu do uslug, jezeli rejestracja taka
przewidziana jest w ustawodawstwie krajowym.

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z motywem pigtym dyrektywy panstwa
czlonkowskie zachowuja swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych
rejestracji znakéw towarowych, na przyktad w zakresie okreslania formy postepowait
rejestracyjnych dotyczacych znaku towarowego. W motywie siédmym podkreslono
jednak, ze osiagnigcie celéw zamierzonych przez zblizanie ustawodawstw wymaga,
aby warunki uzyskania prawa z zarejestrowanego znaku towarowego byly co do
zasady jednakowe we wszystkich panistwach czlonkowskich.

Okreslenie charakteru i zakresu ustug, ktére moga byé chronione zarejestrowanym
znakiem towarowym, nie wynika z przepiséw dotyczacych procedury rejestracji, lecz
z materialnych przestanek uzyskania prawa przyznanego pizez znak towarowy.

Jezeli ustalenie definicji pojecia ,ustug” nalezaloby do kompetencji parstw
czlonkowskich, mogloby to doprowadzi¢ do wystepowania zréznicowanych
przestanek rejestracji znakéw ustugowych, w zaleznosci od prawa krajowego
znajdujacego zastosowanie w danym przypadku. Cel w postaci uzyskania ,na
jednakowych warunkach” we wszystkich panstwach czlonkowskich praw ze znaku
towarowego nie zostalby osiagniety.
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To do Trybunalu nalezy zatem dokonanie jednolitej w ramach wspolnotowego
porzadku prawnego wykladni pojecia ,ustug” w rozumieniu dyrektywy (zob.
analogicznie wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach polaczonych od
C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. str. I-8691, pkt 42 i 43).

W tym zakresie nalezy wskazaé, ze celem handlu detalicznego jest sprzedaz towaréw
konsumentom. Handel ten obejmuje, poza czynnoscia prawna w postaci sprzedazy,
wszelkie dziatania podejmowane przez przedsigbiorce w celu zachgcenia do zakupu.
Dzialania te polegaja w szczegélnosci na wyselekcjonowaniu asortymentu towar6w
oferowanych do sprzedazy oraz zaproponowaniu réznych $wiadczen, majacych na
celu skionienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedazy z zainteresowanym
kupcem, a nie z jego konkurentem.

Ani w dyrektywie, ani w ogélnych zasadach prawa wspdlnotowego nie wystepuje
zaden bezwzgledny wymég, ktéry statby na przeszkodzie temu, by $wiadczenia te
zostaly objete pojeciem ,ustugi” w rozumieniu dyrektywy, a w konsekwencji by dany
kupiec uzyskat, poprzez rejestracje znaku towarowego, prawo do ich ochrony jako
wskazéwki pochodzenia $wiadczonych przez niego ustug.

Kwestia ta jest przedstawiona w uwadze wyjaéniajacej do Kklasy 35 klasyfikacji
nicejskiej, zgodnie z ktéra klasa ta obejmuje ,wyselekcjonowanie, z mysla o osobach’
trzecich, [...] tak by umozliwi¢ konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach” (,the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods [...] enabling consumers to conveniently view and purchase those goods” —
w angielskiej wersji uwagi).

Nalezy zauwazyé, ze w ramach stosowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
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L 11, str. 1) OHIM dopuszcza obecnie, ze uslugi $wiadczone przez przedsiebiorstwa
handlu detalicznego posiadaja jako takie zdolnoé¢ do bycia zarejestrowanymi
w charakterze wspélnotowych znakéw towarowych oraz ze naleza one do klasy 35
klasyfikacji nicejskiej (zob. obwieszczenie Prezesa OHIM nr 3/01 z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych w odniesieniu do
ustug detalicznych).

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze z jednej strony wszyscy uczestnicy, ktérzy przedstawili
swoje uwagi Trybunalowi, przyznali, ze przynajmniej niektére ustugi $wiadczone
w ramach handlu detalicznego moga stanowi¢ ustugi w rozumieniu dyrektywy oraz
ze z drugiej strony zgodnie z informacjami, ktérymi dysponuje Trybunal, analiza ta
odzwierciedla praktyke w znacznym stopniu przyjeta w panstwach czlonkowskich.

Tak wigc nalezy stwierdzi¢, ze pojecie ,ustug” w rozumieniu dyrektywy obejmuje
ustugi §wiadczone w ramach handlu detalicznego towarami.

Nasuwa si¢ jednak pytanie, czy w szczegélnym przypadku handlu detalicznego
pojecie ,ustug” w rozumieniu dyrektywy musi zosta¢ bardziej szczegélowo
zdefiniowane.

W tym zakresie w uwagach przedstawionych Trybunatowi podniesiono, ze ustugi,
ktére moga podlega¢ ochronie jako ustugi handlu detalicznego, nalezy okreslié
w taki sposéb, by odréznié je od ustug, ktére bedac $ciéle zwigzane ze sprzedaza
towaréw, nie moga uzasadniad rejestracji znaku towarowego. Podkreslono ponadito,
ze wniosek o rejestracj¢ znaku towarowego powinien szczegélowo wskazywad
usluge lub ustugi, w odniesieniu do ktérych wnioskodawca wystepuje o ochrone.
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Stwierdzono, ze takie uéciélenia sa niezbedne w szczegélnoéci dla zapewnienia
podstawowej funkcji znakéw towarowych, jaka jest zagwarantowanie okreslenia
pochodzenia towaréw lub ustug oznaczonych znakiem towarowym, oraz w celu
unikniecia przyznania znakom uslugowym w handlu detalicznym zbyt szerokiej
i nieokreslonej ochrony.

Stopiei trudnosci poruszonych w ten sposéb zagadnien ilustruja zréznicowane
odpoiwiedzi zaproponowane przez uczestnikéw, ktérzy przedstawili swe uwagi, jak
réwniez posiadane przez Trybunat informacje w zakresie praktyk stosowanych
w panstwach czlonkowskich.

Ze wzgledéw wskazanych ponizej nie ma potrzeby oparcia si¢ na pojeciu ,ustugi
handlu detalicznego” w rozumieniu dyrektywy, ktére jest wezsze od pojecia
wynikajacego z opisu zawartego w pkt 34 niniejszego wyroku.

Nalezy na wstepie stwierdzi¢, ze rozréznienie pomiedzy odmiennymi kategoriami
ustug $wiadczonych przy sprzedazy towaréw, zakladajace wezsza definicj¢ pojecia
sustugi handlu detalicznego”, jest sztuczne w $wietle realiéw waznego sektora
gospodarki, jakim jest ten handel. Doprowadzitoby ono do nieuniknionych trudnoéci
zaréwno w zakresie ogélnego zdefiniowania stosowanych kryteriéw, jak i ich
praktycznego stosowania.

Nalezy wprawdzie przyznaé, ze wezsze zdefiniowanie pojecia ,ustugi handlu
detalicznego” ograniczyloby ochrone przyznawang wlascicielowi znaku towarowego,
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a w konsekwencji zmniejszyloby liczbe przypadkéw, w ktérych powstawalyby
pytania dotyczace stosowania art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy.

Wzglad taki nie jest jednak wystarczajacy dla uzasadnienia wykladni zawezajacej.

Nic bowiem nie wskazuje, ze ewentualne problemy wynikajace z rejestracji znakéw
towarowych w odniesieniu do ustug handlu detalicznego nie moga zostaé
rozwigzane w oparciu o dwa omawiane przepisy dyrektywy, w $wietle ich wykladni
dokonanej przez Trybunal. W tym zakresie nalezy przypomnieé, ze zgodnie
z orzecznictwem Trybunalu prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad musi byé
oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepu-
jacych w danym przypadku (zob. wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22, oraz z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 16). W ramach tej calo§ciowej oceny mozliwe
jest uwzglednienie, w razie takiej potrzeby, szczeg6lnych cech pojecia ,ustug handlu
detalicznego” zwigzanych z jego szerokim zakresem zastosowania, przy nalezytym
uwzglednieniu zgodnych z prawem intereséw wszystkich uczestnikéw.

W tych okolicznoéciach w celu rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do ustug
$wiadczonych w ramach handlu detalicznego nie jest konieczne szczegélowe
wskazanie ustugi lub uslug, dla ktérych wnioskowana jest rejestracja, Do ich
identyfikacji wystarczajace jest uzycie ogdlnych sformutowas, takich jak ,wyselek-
cjonowanie réznych produktéw [...], tak by umozliwi¢ konsumentom ich obejizenie
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach”.
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'Nalezy natomiast wymaga¢ od wnioskodawcy, by okreslif towary lub typy towaréw,

ktérych dotycza te uslugi, na przykiad za pomoca oznaczeni takich jak zawarte we
wniosku o rejestracie w postgpowaniu przed sadem krajowym (zob. pkt 11
niniejszego wyroku).

Takie szczegdly ulatwia zastosowanie art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy, nie
ograniczajac przy tym w znacznym stopniu ochrony przyznanej znakowi
towarowemu. Ulatwia one réwniez stosowanie art. 12 ust. 1 dyrektywy, zgodnie
z ktérym ,[u]prawnienie do znaku towarowego podlega wygaénigciu, jezeli
w nieprzerwanym okresie pigciu lat znak ten nie zostal wprowadzony do
rzeczywistego uzywania w panstwie czlonkowskim w powiazaniu z [...] ustugami,
dla ktérych jest zarejestrowany, i nie istnieja zadne uzasadnione powody jego
nieuzywania”.

W przedmiocie dwéch pierwszych pytan prejudycjalnych nalezy zatem odpowie-
dzieé, ze wystepujace w dyrektywie, w szczegélnosci w jej art. 2, pojecie ,ustug’
obejmuje ustugi $wiadczone w ramach handlu detalicznego towarami.

Dla celéw rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do takich ustug nie jest
konieczne doktadne okreslenie danej ustugi lub danych ustug. Jest ono natomiast
niezbedne w odniesieniu do towaréw lub rodzajéw towaréw, ktérych dotycza te
ustugi.

W przedmiocie pytania trzeciego

Sad krajowy w trzecim pytaniu zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w odniesieniu
do znakéw ustugowych, ktére chronia ustugi $wiadczone w ramach detalicznego
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handlu towarami, wykladni pojecia ,podobieristwo”, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1
lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy i ktére we wskazanych wypadkach rodzi
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w rozumieniu tych przepiséw, nalezy
dokonywa¢ w oparciu o szczegélne i ograniczajace kryteria.

Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze
w postepowaniu przed sadem krajowym wniosek o rejestracje znaku towarowego
Praktiker dla ustug w zakresie handlu detalicznego zostat oddalony z tego wzgledu,
ze wskazane we wniosku pojecie ,handel detaliczny” nie odnosito si¢ do ustug
mogacych by¢ przedmiotem rejestracji znaku towarowego.

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera zadnych
informacji wskazujacych, ze sad krajowy moglby stangé przed koniecznoscia
wypowiedzenia si¢ w przedmiocie pojecia ,podobiefistwo”, o ktérym mowa
w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, w zwiazku
z prawdopodobiefistwem wprowadzenia w blad w rozumieniu tych przepiséw.

Przepisy te, choc istotne dla celéw odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, nie maja
znaczenia dla pytania tizeciego.

Trybunaf nie jest wlasciwy udzieli¢ odpowiedzi na pytania prejudycjalne, jezeli jest
oczywiste, Ze wniosek o dokonanie wykladni prawa wspélnotowego nie pozostaje
w zadnym zwigzku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postepowaniu
przed sadem krajowym, jezeli problem ma charakter hipotetyczny Iub jezeli
Trybunat nie dysponuje informacjami w zakresie stanu faktycznego lub prawnego,
koniecznymi do przedstawienia uzytecznej odpowiedzi na przediozone mu pytania
(zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 16 paZdziernika 2003 r. w sprawie C-421/01
Traunfellner, Rec. str. 1-11941, pkt 37).
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W tych okolicznoéciach w kontekécie sporu przed sadem krajowym trzecie pytanie
prejudycjalne nalezy uzna¢ za hipotetyczne i wobec tego stwierdzi¢ jego
niedopuszczalnosé.

W przedmiocie kosztow

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

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) orzeka, co nastgpuje:

1) Pojecie ,ustug”, o ktérym mowa w pierwszej dyrektywie Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw pafistw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych, a w szczegélnodci
w jej art, 2, obejmuje ustugi $wiadczone w ramach handlu detalicznego
towarami.

2) Dla celéw rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do takich uslug nie
jest konieczne dokladne okreglenie danej ustugi lub danych uslug. Jest ono
natomiast niezbedne w odniesieniu do towaréw lub rodzajéw towaréw,
ktorych dotycza te ustugi.

Podpisy
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