NICHOLS

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 15 stycznia 2004 r.

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze pytanie prejudycjalne dotyczy
kwestii odrdézniajacego charakteru popular-
nych nazwisk w dziedzinie wlasnosci inte-
lektualne;j.

United Kingdom Trade Marks Registry
(urzad ds. rejestracji znakéw towarowych
w Zjednoczonym Kroélestwie) przyjat prak-
tyke polegajaca na odmowie rejestracji zwyk-
tych nazwisk, ktére czesto wystepuja
w ksigice telefonicznej Londynu, wéwczas
gdy istnieje konkurencja na rynku pomiedzy
licznymi przedsigbiorstwami w odniesieniu
do oznaczonych towaréw lub ustug.

Juz na poczatku nalezy zauwazyé, ze ani
pierwsza dyrektywa 89/104/EWG? ani tez
jakakolwiek podstawowa zasada nie nakazuje
traktowania nazwisk w sposéb odmienny od
innych rodzajéw znakéw towarowych. Odré-
zniajacy charakter nazwiska powinien byé
oceniany w zwigzku z towarami, do ktorych

1 — Jezyk oryginatu: hiszpanski.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Paristw
Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U.
1989, L 40, str. 1).

sie ono odnosi, oraz jego odbiorem przez
danego konsumenta. Niemniej jednak nalezy
przyznaé, ze 6w konsument przywykl do
tego, ze zwlaszcza w przypadku ustug
wykonywanych przez okreélone osoby
w ramach ich zawodowej dzialalnosci,
w celu wskazania pochodzenia §wiadczenia
stosowane jest nazwisko rodowe. Nazwisko,
ktére wystepuje bardzo czesto w danym
sektorze, moze straci¢ zdolno$¢ do bycia
znakiem towarowym, jako pozbawione
koniecznego odrédzniajacego charakteru.

II — Ramy prawne

1. Prawo wspdlnotowe: pierwsza dyrektywa
Rady 89/104/EWG

2. Zgodnie z art. 2 dyrektywy ,znak towa-
rowy moze sklada¢ si¢ z jakiekolwiek ozna-
czenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegélnosci z wyrazéw, facz-
nie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr,
ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod
warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja
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odréznienie towaréw lub ustug jednego
przedsigbiorstwa od towaréw lub uslug
innych przedsigbiorstw”.

3. Artykut 3 ust. 1 stanowi nastepnie, iz:

»1. Nie sa rejestrowane, a za niewazne
uznaje si¢ juz zarejestrowane:

a) oznaczenia, ktére nie moga stanowié
znaku towarowego;

b) znaki towarowe, ktére pozbawione s3
jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
teru;

c) znaki towarowe, ktére skladaja sie
wylacznie z oznaczenn lub wskazéwek
mogacych stuzyé w obrocie do ozna-
czania rodzaju, jako$ci, ilo$ci, przezna-
czenia, warto$ci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji
towaru lub $wiadczenia ustugi, lub
innych wladciwosci towaréw lub ustug;
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d) znaki towarowe, ktére skladajg sie
wylacznie z oznaczefi lub wskazéwek,
ktére weszly do jezyka potocznego lub
s3 zwyczajowo uzywane w uczciwych
lub utrwalonych praktykach handlo-

wych;

L]

g) znaki towarowe, ktére ze wzgledu na
swdj charakter moga wprowadzié
w blad opini¢ publiczng, na przyklad
co do charakteru, jakoéci lub pochodze-
nia geograficznego towaréw lub uslugi.

L.

4. Dyrektywa zezwala na rejestracj¢ ozna-
czenia, ktére odpowiada jednej z hipotez
przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b), ¢) lub d),
jezeli w rzeczywisto$ci umozliwia ono ziden-
tyfikowanie pochodzenia towaréw lub ustug.
Artykul 3 ust. 3 stanowi:

»Nie mozna odméwié rejestracji znaku
towarowego ani stwierdzi¢ jego niewazno$ci
zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jezeli przed
data zlozenia wniosku o rejestracje
i w nastepstwie jego uzywania znak ten
uzyskal charakter odrézniajacy [...]".
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5. Artykut 6 ust. 1, zatytulowany ,Ograni-
czenie skutkéw znaku towarowego”, brzmi
nastepujaco:

»Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela
{uprawnionego] do zakazania stronie trzeciej
uzywania w obrocie handlowym:

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

b) wskazéwek dotyczacych rodzaju,
jakos$ci, iloci, zamierzonego przezna-
czenia, warto$ci, pochodzenia geogra-
ficznego, daty produkcji towaréw lub
$wiadczenia ustug, lub innych cech
charakterystycznych towar6éw lub ustug;

c) znaku towarowego, jezeli jest to nie-
zbedne dla wskazania zamierzonego
przeznaczenia towaru lub uslugi, zwla-
szcza akcesoriow lub cze$ci zamien-
nych;

pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich
zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle”.

6. Przytoczone przepisy dyrektywy prawie
w calo$ci zbiegaja si¢ z art. 4, art. 7 ust. 1i 3
i art. 12 rozporzadzenia w sprawie wsp6lno-
towego znaku towarowego ~.

2. Uregulowanie krajowe

7. Dyrektywa w sprawie znakéw towarowych
zostala transponowana do prawa krajowego
w drodze Trade Marks Act 1994 (ustawy
o znakach towarowych), ktéra zastqplla
ustawe obowigzujgca od 1938 r.

8. W maju 2000 r. dyrektor urzedu ds.
rejestracji znakéw towarowych (Registrar of
Trade Marks) opublikowal okélnik (Practice
Amendment Circular n° 6/00; zwany dalej
~PAC 6/00"), w ktérym oglosil zmiang
praktyki w zakresie rejestracji imion
i nazwisk.

3 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r,
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), zmienione rozporzgdzeniem Rady (WE})
nr 3288/94 w celu wprowadzenia w zycie porozumier
zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349,
str. 83) (zwane dalej ,rozporzadzeniem”).
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9. Z tego okdlnika na uwage zastuguja
nastepujace ustepy:

»5. Oceniajac zdolno§¢ danego nazwiska do
odrézniania towaréw lub uslug danego
przedsigbiorstwa nalezy wziaé¢ pod uwage:

a. popularnoé¢ nazwiska;

b. liczbe przedsiebiorstw dzialajacych
w sektorze, ktérym mozna by przypisaé
pochodzenie towaréw lub ustug okres-
lonych we wniosku”.

»10. W tym celu do przedsi¢biorstw tych
zaliczani beda producenci, projektanci
i drobni wytwércy towaréw oraz osoby
$wiadczace ustugi.

11. W dalszym ciagu urzad bedzie brat pod
uwaga londyriska ksiazke telefoniczng przy
ocenie popularno$ci nazwiska. Niemniej
jednak, uwzgledniajac ciagly przyrost uzyt-
kownikéw telefonéw, moze sie¢ zdarzyé, ze
nazwisko, ktére w znacznej czestotliwoéci
pojawiaé¢ si¢ bedzie w londynskiej ksiazce
telefonicznej, nie bedzie popularne.
W zwigzku z powyzszym urzad uzna dane
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nazwisko za »powszechne« jedynie wtedy,
gdy pojawia si¢ w londynskiej lub innej
stosownej ksigzce telefonicznej co najmniej
200 razy”.

10. Sposéb myslenia, ktéry stoi za dwoma
kryteriami oceny ujetymi w okélniku, bazuje
na zalozeniu, iz im mniej podmiotéw gos-
podarczych dziata na okre§lonym rynku, tym
bardziej prawdopodobne jest, ze przecietny
konsument postrzega¢ bedzie dane nazwi-
sko, chociazby popularne, jako oznaczenie
zdolne do odrézniania towaréw lub usiug
okre$lonego przedsigbiorstwa. PAC 6/00
podaje jako przyklady producentéw che-
micznych produktéw pochodzenia rolni-
czego lub ustugi lotnicze *,

11. Z kolei w przypadku wigkszej liczby
podmiotéw na rynku odbiorcy mieliby wigk-
sz3 trudno$é w zidentyfikowaniu za pomoca
popularnego nazwiska pochodzenia towaru.
Tytutem przykladu okélnik wskazuje na
producentéw wyrobéw widékienniczych,
$rodkéw spozywczych lub napojéw, jak
réwniez na kancelarie adwokackie °.

4 — PAC 6/00, § 8.
S — Ibidem, § 9.
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III — Okolicznosci faktyczne sprawy
przed sadem krajowym

12. Nichols plc (zwana dalej ,Nichols”) jest
spétka prawa handlowego z siedziba
w Zjednoczonym Kroélestwie. W dniu 8 sierp-
nia 2000 r. zlozyla ona do urzedu ds.
rejestracji znakéw towarowych
w Zjednoczonym Krélestwie wniosek
o rejestracje oznaczenia w postaci nazwiska
»Nichols” dla oznaczenia towaréw nalezg-
cych do klas 29, 30 i 32 Porozumienia
nicejskiego ®. Chodzi o automaty sprzedajace,
jak réwniez najczeéciej sprzedawane w ten
sposéb towary, gléwnie $rodki spozywcze
i napoje. Spétka nie powotala sig¢ na uzyska-
nie odrdzniajacego charakteru przez ten znak
poprzez jego uzywanie.

13. Decyzja z dnia 11 maja 2001 r. urzad ds.
rejestracji znakéw towarowych uznal wnio-
sek w odniesieniu do automatéw sprzedaja-
cych, lecz oddalit go w pozostalym zakresie.

6 — Porozumienie nicejskie dotyczace migdzynarodowej klasyfika-
cji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw, podpisane
w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane oraz zmienione.
Klasa 9
Kasy rejestrujace; automaty sprzedajace $rodki spozywcze
i napoje, uruchamiane elektronicznie lub przez wrzucenie
monety, i mechanizmy do tych urzadzen.

Klasa 29

Mleko oraz mleko w proszku; wyroby mleczne; preparaty
mleczne, tluszczowe, skrobiowe oraz cukry do produkeji
napojéw, preparaty na bazie mleka, jogurt i napoje na bazie
jogurtu, desery, koncentraty aromatyczne na bazie sokéw
owocowych i warzywnych.

Klasa 30

Kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, ekstrakt z kawy,
mieszanki kawy i cykorii; wszystkie te produkty do uzywania
jako namiastki kawy; cukier, stodycze, lody, wyroby cukierni-
cze, mrozonki; produkty do deseréw i do wyrobu deseréw
i napojéw.

Klasa 32

Napoje bezalkoholowe i produkty stuzace do wyrobu tych
napojéw, napoje o smaku owocowym, napoje mrozone.
Klasa 42

Ustugi restauracji, kawiarni i zaopatrzenia w zZywnosé.

W uzasadnieniu powolal si¢ na dwa kryteria
oceny zawarte w PAC 6/00 7, stwierdzajac:

Po pierwsze, ze nazwisko ,Nichols” facznie
z innymi fonetycznie podobnymi nazwis-
kami, takimi jak ,Nicholls” lub w liczbie
pojedynczej ,Nichol”, sa popularnymi
nazwiskami rodowymi w Zjednoczonym
Krélestwie, poniewaz zostaly wymienione
483 razy w londynskiej ksigzce telefonicznej.

Po drugie, rynek $rodkéw spozywczych
i napojéw, do ktérego odwoluja si¢ klasy
29, 30 i 32 i ktdre zostaly objete zadaniem
rejestracji, sklada si¢ z duzej liczby podmio-
téw gospodarczych, co z kolei powoduje, ze
konsument napotyka trudnojci
w dostrzezenin w danym nazwisku okreéle-
nia pochodzenia od okre§lonego przedsie-
biorstwa.

W odniesieniu do automatéw sprzedajacych
(nalezacych do klasy 9), urzad uznal, ze jest
to o wiele bardziej wyspecjalizowany sektor,
w ktérym dziala mniejsza liczba przedsie-
biorcéw.

14. Nichols odwolata si¢ od tej decyzji
pismem z dnia 14 lutego 2002 r. wniesionym,
zgodnie z art. 76 ust. 3 Trade Marks Act, do
High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (sadu pierwszej instancji

7 - Zob. pkt 6 i nast. powyiej.
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wila$ciwego miedzy innymi w sprawach
z dziedziny wlasno$ci przemystowe;j).

15. Sad krajowy, po wyjasnieniu praktyki
stosowanej przez urzad ds. rejestracji znakéw
towarowych Zjednoczonego Krélestwa
w zakresie rejestracji w charakterze znakdéw
towarowych popularnych nazwisk, dodaje
w postanowieniu odsytajacym, ze rzeczywisty
problem dotyczy tego, czy nalezy przyjaé, ze
stosunkowo popularne nazwisko pozbawione
jest ,odrézniajacego charakteru”, o ile nie
uzyskalo ono takiego charakteru
w nastepstwie jego uzywania.

Zdaniem tego sadu problem zwiazany
z czgsto wystepujacym nazwiskiem wynika
z tego, ze do czasu uzyskania przezen
wiadciwosci identyfikujacej za sprawa jego
uzywania, w rzeczywisto$ci nie wskazuje ono
pochodzenia danych towaréw od okreslo-
nego przedsigbiorstwa. Taki wniosek nabiera
wigkszego znaczenia w odniesieniu do ustug.

W tym zakresie, znak towarowy, ktéry
uksztaltowal sie¢ w wyniku uzywania, cechuje
si¢ tym, iz wykluczyl on z danego sektora
pozostale znaki zawierajace takie samo lub
podobne nazwisko.

Przypomina on réwniez, ze'rejestracja polega
na przyznaniu monopolu nie tylko
w odniesieniu do uzywania zarejestrowanego
wyrazu, ale réwniez wobec innych podob-
nych wyrazéw, wéwczas gdy istnieje praw-
dopodobieristwo wprowadzenia w blad.
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16. W postanowieniu odsylajacym przyjety
przez urzad ds. rejestracji znakéw towaro-
wych Zjednoczonego Krélestwa sposéb
dokonywania oceny zostal uzasadniony daze-
niem do unikania przyznawania monopolu
na okreslone popularne nazwiska i ich
warianty, ktére moga wprowadzi¢ w blad.

17. Popularne nazwiska, poniewaz nie zos-
taly usankcjonowane w wyniku uzywania,
per se nie maja zdolnos$ci do wskazywania
okreélonego pochodzenia handlowego. Ich
uzywanie przez wystarczajaco dlugi czas
pozwala zalozy¢, iz wykluczyly one inne
znaki skladajace sie z tego samego nazwiska
lub nazwiska podobnego.

18. Sad odsylajacy zamiast zajaé stanowisko
czysto teoretyczne, woli przyja¢ postawe
realistyczng wobec funkcjonowania systemu
zarejestrowanych znakéw. Wychodzac z tego
zalozenia, bierze pod-uwage ryzyko zmono-
polizowania popularnego nazwiska zarejes-
trowanego dla szerokiego zakresu towaréw
i ustug. Nie wydaje si¢ skuteczna wobec
takiego zagrozenia kosztowna i dlugotrwala
zarazem mozliwo$¢ zaskarzania niektérych
z tych oznaczen z powodu ich nieuzywania
po uplywie pieciu lat od ich zarejestrowania.

Z tych samych powodéw w trakcie dokony-
wania oceny odrdzniajacego charakteru
danego znaku nie ma potrzeby brania pod
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uwage rozwazan dotyczacych ograniczenia
jego skutkéw, co jednak wydaje si¢ uczynil
Trybunal w pkt 37 wyroku w sprawie Baby-
dry®. W praktyce bowiem korzystniej trak-
tuje sie posiadacza udokumentowanego
prawa.

19. W oparciu o takie rozwazania sad
zastanawia sie nad wplywem, jaki moze mieé¢
art. 6 ust. 1 dyrektywy na ocene odrézniajg-
cego charakteru danego nazwiska.

IV — Pytania prejudycjalne

20. W trakcie rozstrzygania w przedmiocie
odwolania High Court postanowil zawiesi¢
postepowanie i skierowa¢ do Trybunalu
Sprawiedliwo$ci nastepujace pytania preju-
dycjalne:

»1) Pod jakimi warunkami moze nastapié
odmowa rejestracji znaku towarowego
(tj. oznaczenia spelniajacego wymogi
przewidziane w art. 2 dyrektywy
89/104/EWG) skladajacego sie wylacz-
nie z nazwiska z powodu braku »cha-
rakteru odrézniajacego« w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b} dyrektywy?

8 — Wyrok z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. 1-6251.

2)

3)

4)

W szczegdlnoéci, czy wobec takiego
oznaczenia, zanim nabedzie ono cha-
rakter odrézniajacy w nastepstwie uzy-
wania,

a) nalezy, czy tez

b) mozna

odméwié rejestracji w przypadkach,
w ktdrych chodzi o nazwisko popularne
w Panstwie Czlonkowskim, w ktérym
zglasza si¢ znak do rejestracji, lub
w przypadkach, w ktérych chodzi
o nazwisko popularne w jednym lub
wiekszej liczbie Panstw Czlonkowskich?

W razie odpowiedzi twierdzacej na
pytanie drugie lit. a) lub b), czy wiasci-
wym jest podejmowanie przez wladze
krajowe decyzji w powyzszej sprawie na
podstawie przypuszczalnych oczekiwan
przecietnego konsumenta co do danych
towaréw lub uslug w Paristwie Czlon-
kowskim, uwzgledniajac popularnos$é
nazwiska, rodzaj danych towaréw lub
ustug oraz fakt powszechnego uzywania
(badz tez nie) nazwisk na danym rynku?

Czy dla celéw ustalenia, czy dane
nazwisko jest »pozbawione charakteru
odrézniajacego« w rozumieniu art. 3
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ust. 1 lit. b) dyrektywy, istotne jest, ze
skutki rejestracji znaku towarowego sa
ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a)?

5) Jedli tak, to

a) czy slowo »nazwisko« pojawiajace
si¢ w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy
nalezy rozumie¢ jako odnoszace sig¢
rowniez do spoiki lub przedsiebior-
stwa i

b) co nalezy rozumieé¢ poprzez »ucz-
ciwe praktyki w handlu i prze-
mysle«, a w szczegdlnosci, czy
powyzszy zwrot znajduje zastoso-
wanie, gdy

i) pozwany, uzywajac swojego
wlasnego nazwiska, w rzeczywis-
toéci nie wprowadza w blad
konsument6éw lub

ii) czynigc to, pozwany powoduje
jedynie niezamierzone nieporo-
zZumienie?”.
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V — Postepowanie przed Trybunalem

21. Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym zostal zlozony do Trybunatu
Sprawiedliwoéci w dniu 12 listopada 2002 r.

22. Obok strony odwolujacej sieg
w postepowaniu przed sadem krajowym
uwagi przedstawili réwniez rzad Zjednoczo-
nego Krélestwa, rzad grecki, rzad francuski
oraz Komisja.

23. Na rozprawie, ktéra odbyla sie¢ w dniu
27 listopada 2003 r., stawili si¢ przedstawi-
ciele ww. rzgdéw oraz Komisji.

VI — Uwagi stron

W przedmiocie trzech pierwszych pytan

24. Zdaniem Nichols, odwolujacej sig
w postepowaniu przed sadem krajowym,
praktyka urzedu rejestracji znakéw towaro-
wych Zjednoczonego Krélestwa nie jest
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zgodna z art. 3 ust. 1 dyrektywy. Jej zdaniem
nie powinno si¢ odmawiaé rejestracji zad-
nego znaku towarowego wylacznie na tej
podstawie, iz skiada sie z popularnego nazwi-
ska, stosujgc kryterium oceny przeprowadza-
nej jest w oparciu o ksigzke telefoniczng,
ktére w kazdym przypadku prowadzi do
arbitralnego rezultatu.

25. Rzady grecki i francuski sa zgodne co do
tego, iz popularny charakter nazwiska nie
uniemozliwia mu bycia znakiem towarowym.
Jego konkretna zdolno$é do identyfikowania
okreslonych towaréw lub uslug w kazdym
przypadku powinna byé oceniana z punktu
widzenia wlasciwego przecietnego konsu-
menta.

26. Komisja zarzuca urzedowi ds. rejestracji
znakéw towarowych Zjednoczonego Kréle-
stwa, iz przyjal nieznajdujaca jakiegokolwiek
uzasadnienia metode diametralnie sprzeczna
z metodg, ktdra jest powszechnie stosowana
w ocenie zdolnoéci odrézniajacej danego
znaku.

27. Ze swojej strony rzad Zjednoczonego
Krélestwa utrzymuje, ze popularne nazwisko
nie posiada odrézniajacego charakteru
wymaganego w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy.
Przestanka ta nie zostaje zaspokojona fak-
tem, iz oznaczenie jest rozpoznawalne.
Wyrainie postanowiono, ze znak powinien
by¢ rzeczywicie i konkretnie identyfikowany
przez przecigtnego konsumenta z towarami

i uslugami danego przedsigbiorstwa. Prak-
tyka urzedu ds. rejestracji znakéw towaro-
wych Zjednoczonego Krélestwa zmierza do
zagwarantowania, iz spo$rod popularnych
nazwisk rejestrowane beda tylko nazwiska
zdolne do wskazywania pochodzenia hand-
lowego.

W przedmiocie pytania czwartego i pigtego

28. Zdaniem Nichols przy dokonywaniu
oceny odrdzniajgcego charakteru oznaczenia
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) nalezy wzig¢ pod
uwage art. 6 ust. 1 lit. a). Ponadto brak jest
powodu, aby ograniczyé¢ jego obowiazywanie
jedynie na rzecz oséb fizycznych. Przez
suczciwe praktyki” nalezy rozumieé ,poste-
powanie w dobrej wierze”.

29. Wedlug rzadu greckiego art. 6 ust. 1
lit. a) dyrektywy obejmuje nazwe spétki
réwniez wowczas gdy sklada si¢ ona
z nazwiska osoby. Ponadto nalezy odwotaé
sie do zasady dobrej wiary oraz oprze¢ si¢ na
pogladach etycznych osoby nalezycie poin-
formowanej, aby okreéli¢, czy w konkretnym
przypadku mamy do czynienia z wlaciwym
uzywaniem.
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30. Pozostali uczestnicy postepowania sa
zgodni co do tego, iz nalezy oddzieli¢ ocene
odrézniajacego charakteru danego znaku od
oceny ograniczenia jego skutkéw. Przeczaca
odpowiedZ na czwarte pytanie zwalnialaby
z odpowiedzi na pigte pytanie.

VII — Ocena prawna

W przedmiocie trzech pierwszych pytan
prejudycjalnych

31. Podobnie jak wigkszoé¢ uczestnikéw
postepowania przed Trybunalem, tak i ja
uwazam, Ze trzy pierwsze pytania sadu
odsylajacego powinny zosta¢ rozpatrzone
jednoczeénie. W istocie chodzi
o rozstrzygniecie, czy oznaczenia skladajace
si¢ z popularnego nazwiska podlegaja szcze-
gélnym warunkom w trakcie oceny ich
zdolnoéci do oznaczania towaréw lub ustug,
zwlaszcza ich konkretnej zdolnoéci odré-
Zniajacej na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b)

dyrektywy.

32. Nalezy rozpoczaé od wskazania, iz
nazwisko spelnia minimalne cechy, aby
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stanowi¢ oznaczenie na podstawie art. 2
dyrektywy, o ile posiada zdolno$¢ do odré-
zniania towaréw lub uslug danego przedsie-
biorstwa od towaréw i uslug innych przed-
sicbiorstw.

Sam art. 2 gosluguje si¢ w niewyczerpujacym
wyliczeniu” terminem ,nazwiska oséb”.

Ponadto nazwiska, nawet jezeli s3 nazwis-
kami popularnymi, stanowig kategori¢ zna-
kéw towarowych, ktéra jest najczeéciej
uzywana przez podmioty gospodarcze.

Wreszcie tre$¢ art. 6 ust. 1 pozwala przyjac,
iz prawodawca wspolnotowy byt $wiadomy,
iz nazwiska posiadaja zdolno§¢ do bycia
zarejestrowanymi jako znaki towarowe.

Takie twierdzenie zasadniczo jest bezsporne.

33. Nalezy przypomnie¢ réwniez, iz nazwi-
ska nie zostaly zawarte na liScie oznaczeni

9 — Tak jak to wynika z‘i'ego literalnego brzmienia, jak réwniez
z siédmego motywu dyrektywy.
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znajdujacej si¢ w art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy.
W zwigzku z powyzszym nie s3 one na
pierwszy rzut oka oznaczeniami rodzajo-
wymi lub opisowymi okres$lonych towaréw
lub ustug. Jak to wyjasnie¢ w dalszej czesci,
z okolicznodci tej wynika, iz nie moga zostaé
podniesione w zwigzku ze zdolnoscia odré-
zniajgcg danego nazwiska rozwazania doty-
czace ogolnego interesu w zachowaniu jego
dostepnosci dla wszystkich podmiotéw gos-
podarczych.

34. Komisja podkresla w pisemnych uwa-
gach, iz praktyka urzedu rejestracji znakéw
towarowych Zjednoczonego Krélestwa
w zakresie okre§lania zdolnosci danego
nazwiska do bycia znakiem towarowym rézni
sie od procedury przewidzianej w dyrektywie
w $wietle wykladni Trybunalu Sprawiedli-
wosci.

Brytyjski urzad bada, czy nazwisko, odno$nie
do ktérego zlozono wniosek o rejestracje, jest
nazwiskiem popularnym. W tym celu zwykle
posltuguje si¢ londyniska ksiazka telefoniczna.
W sytuacji gdy takie badanie przyniesie
pozytywny wynik, urzad oblicza liczbe pod-
miotéw gospodarczych obecnych na okres-
lonych rynkach; na podstawie otrzymanej
liczby uwzglednia lub oddala wniosek
o rejestracje.

Zarzucono nieadekwatno$é tej metody ze
wzgledu na to, iz postuguje si¢ ona arbitral-
nie ustalonym progiem, po osiagnigciu kté-
rego dane nazwisko uznawane jest za
powszechne. Do Trybunatu Sprawiedliwosci
nie nalezy wydawanie sagdu w przedmiocie
oceny uregulowania krajowego, lecz orzeka-
nie w kwestii jego zgodnosci z regulacjami
wsp6lnotowymi. Osobiécie uwazam, iz jaka-
kolwiek metoda zmierzajgca do ustalenia
odrézniajacego charakteru oznaczenia
w sposéb nieunikniony zawiera pewna doze
subiektywizmu.

35. W niniejszym przypadku bezspornym
wydaje sig, iz metoda stosowana przez urzad
ds. rejestracji znakéw towarowych Zjedno-
czonego Krélestwa rdzni sie od podejscia
w ocenie odrézniajacego charakteru ozna-
czenia, za ktérym dotychczas opowiadat sie
Trybunat Sprawiedliwoéci. Niemniej jednak
nie przedstawiono wystarczajacych powo-
déw przemawiajacych za wyborem innego
sposobu interpretacji.

36. Zgadzam sie z wiekszoscig uczestnikow
postepowania, iz mozliwo$¢, aby dane nazwi-
sko, bedace nawet nazwiskiem popularnym,
wyrazato pochodzenie handlowe danych
towaréw lub uslug, powinna byé oceniana
w zwiazku z konkretnym, odno$nym ryn-
kiem. Okoliczno$¢, iz w danym sektorze
handlowym popularne nazwiska handlowe
zwykle sa uzywane w celach identyfikacyj-
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nych '°, tacznie z ewentualnymi konsekwen-
cjami, jakie okoliczno§é ta moze mieé
w ocenie ich odrézniajacego charakteru, nie
moze by¢ transponowana na inny sektor. Co
najwyzej mozna by méwi¢ o cechach szcze-
gélnych zwigzanych ze szczegélnymi
cechami okre$lonych towaréw lub ustug,
nie za$ o szczegdlnej charakterystyce wlasci-
wej danej kategorii oznaczen .

37. Ponadto brak jest w dyrektywie upowaz-
nienia do traktowania nazwisk w odmienny
sposéb, poniewaz art. 6 ust. 1 lit. a), jedyny
szczegllny przepis im pos$wigcony, ma za
przedmiot ograniczenie skutkéw ochronnych
znaku towarowego, co stanowi odmienng
kwestie od badania bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, co bede mial okazje
wyjasni¢ ponizej.

38. W tych okolicznosciach ocena odréznia-
jacego charakteru nazwiska powinna prze-
biega¢ wedtug tych samych kryteriéw, ktére
s3 stosowane wobec pozostatych typow
znakéw stownych.

39. Zdaniem Trybunalu, aby dany znak
towarowy spelnial swoje gléwne zadanie,
wystarcza aby umozliwial on odbiorcom

10 — W trakcie rozprawy rzad brytyjski podniésl, iz taka sytuacja
gida{'le si¢ mie¢ miejsce w przypadku $wiadczenia ustug
ich jak ustugi adwokatéw.
11 — Taka sytuacja ma miejsce w przypadku tréjwymiarowych
ksztattow towaréw.
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odréinienie oznaczonego towaru lub uslugi
od towaréw i uslug o innym pochodzeniu
handlowym oraz powodowal prze$wiadcze-
nie, iz owe towary lub ustugi byly wytwo-
rzone, sprzedane lub $wiadczone pod
kontrolg osoby uprawnionej ze znaku, odpo-
wiedzialnej za ich jako$¢. Pod tym wzgledem
art. 2 dyrektywy nie wprowadza rozréznienia
pomiedzy réznymi typami znakdéw, co ozna-
cza, ze w odniesieniu do wszystkich rodzajéw
znakéw powinny byé stosowane te same
kryteria oceny odrézniajacego charakteru 2.

40. Charakter ten powinien by¢ oceniany
z perspektywy przecigtnego konsumenta
tych samych towaréw lub ustug?, co do
ktérego zaklada sig, iz jest on ,wlasciwie
poinformowany, dostatecznie uwazny
i rozsadny” %,

41. W ramach tego spostrzezenia nalezy
wzig¢ pod uwage na przyklad okoliczno$é,
iz w pewnych sektorach czestokro¢ uzywa sie
popularnych imion i nazwisk dla oznaczenia
pochodzenia handlowego, niejednokrotnie
jako znaku towarowego. W takim przypadku
nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ

12 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips,
Rec. str. 1-5475, pkt 47 i 48,

13 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach potaczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. p. 1-2779,
pkt 29.

14 — Zob. wyroki z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 Gut
Springenheide i Tusky , Rec. str. 1-4657, pkt 30-32, z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 26.
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rejestrowy stwierdzil brak odrézniajacego
charakteru danego oznaczenia. Taka ocena
powinna mie¢ konkretny charakter i nie
powinna byé dokonywana w sposéb og6lny
lub abstrakcyjny.

42. Niemniej jednak nie mozna w ramach
art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy powolywaé sie
na powszechny interes w zachowaniu okres-
lonych czesto wystepujacych nazwisk do
dyspozycji wszystkich obecnych na rynku
i potencjalnych podmiotéw gospodarczych.

43. Jak juz wskazywalem powyzej'?, celem
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji
zawartej w tym przepisie jest niedopuszcze-
nie do rejestracji oznaczen, ktérych prze-
cigtny konsument, wlaciwie poinformo-
wany, dostatecznie uwazny i rozsadny, nie
bedzie moégl utozsami¢ z wiarygodnymi
informacjami o pochodzeniu handlowym
danego towaru. Tym samym istnieje
powszechny interes w unikaniu tego, aby
pewne podmioty gospodarcze zawlaszczaly
pewne tréjwymiarowe formy, uzyteczne ze
wzgledéw estetycznych lub technicznych, jak
réwniez, aby monopolizowaly pewne ozna-
czenia wlasciwe dla opisywania towaru jako
takiego, jego rzeczywistych lub prawdopo-
dobnych cech oraz innych wlaéciwosci,

15 — Opinia faczna z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawach
polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko
OHIM, wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. [-5089, str.
1-5092; sprawach pofaczonych od C-468/01 P do C-472/01 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, wyrok z dnia 29
kwietnia 2004 r., Rec. str. I-5141, oraz sprawach polaczonych
C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko
OHIM, wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. [-5173, str.
,1-5092, pkt 78 i nast.

takich jak miejsce pochodzenia. Kwestii tych
dotyczg art. 3 ust. 1 lit. ) i e) dyrektywy.

Mozna méwi¢ o analogicznym powszech-
nym interesie w zachowaniu dla uzytku
wszystkich oznaczent zwyczajowych uzywa-
nych w jezyku potocznym lub zwyczajach
prawnych i utrwalonych zwyczajach handlo-
wych, ktérych wpis do rejestru jest zakazany
przez art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy.

44. Nie wydaje si¢ jednak, aby zakres
ochrony powinien zosta¢ rozciggniety na
oznaczenia, ktére nie bedac oznaczeniami
opisowymi, z innych powodéw nie posiadajg
szczeg6lnego odrdzniajacego charakteru. Nie
sadze, aby istnial jakikolwiek interes ogdlny
w zachowaniu do powszechnego uzytku
oznaczen, ktére nie umozliwiajg rozpoznania
pochodzenia handlowego oznaczonych nimi
towardéw lub ustug.

45. W dyrektywie brak jest réwniez jakiego-
kolwiek przepisu, ktéry zapobiegalby przy-
znaniu odpowiedniej korzysci pierwszemu
podmiotowi gospodarczemu, ktéry wniesie
o rejestracje danego nazwiska.
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46. A zatem zdolno$¢ odrézniajaca danego
nazwiska zalezy od tego, czy odno$ny kon-
sument jest w stanie przyjaé, iz w zwiazku
z towarami lub ustugami, dla ktérych wnie-
siono o dokonanie rejestracji, dane oznacze-
nie identyfikuje towary lub ustugi jako
pochodzace od danego przedsigbiorstwa,
a nie innych przedsiebiorstw. Powszechny
charakter nazwiska jest jednym z czynnikéw,
ale nie decydujacym, ktéry mozna wzigé pod
uwage zawsze w zwiazku z okre§lonymi
towarami lub ustugami.

W przedmiocie czwartego pytania preju-
dycjalnego

47. Poprzez czwarte pytanie sad odsytajacy
poszukuje odpowiedzi, czy w celu ustalenia
na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, iz
znak skladajacy sie z nazwiska pozbawiony
jest odrézniajacego charakteru, nalezy
uwzgledni¢ okolicznosé, iz skutki rejestra-
cji znaku towarowego zostang ograniczo-
ne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a).

48. Na pytanie to nalezy udzieli¢ odpowiedzi
przeczacej.

49. Otéz w dyrektywie brak jest przepisu,
ktory przemawialby za bardziej lagodna
oceng z uwagi na istnienie przepiséw ograni-
czajacych skutki rejestracji znakéw towaro-
wych.
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50. Pomimo iz, na co wskazano w postano-
wieniu odsylajgcym '¢, Trybunal powotat
jako podstawe prawna swoich rozwazan
nad kwestia odrézniajacego charakteru ozna-
czenia w postaci nazwy art. 12 rozporzgdze-
nia, majacy identyczne brzmienie jak art. 6
dyrektywy, to jednak w wyroku zaniechat
wyciagniecia jakiejkolwiek konsekwencji
praktycznej z tego powolania.

51. Mialem juz wczeéniej okazje zaznaczyé,
iz brak jest w art. 12 jakiegokolwiek
elementu, ktéry pozwalatby w chwili rejes-
tracji na przeniesienie oceny opisowego
charakteru danego znaku z urzedu na sady,
ktérych zdanie polega przeciez na zagwaran-
towaniu faktycznego wykonywania praw
przyznanych przez znak towarowy. Wrecz
przeciwnie, szczegblowe wyliczenie prze-
szkdd ujete w art. 4 i 7, podobnie jak
i bogaty system dostepnych odwolafn na
wypadek odmowy rejestracji, pozwalaja przy-
jaé, iz ocena poprzedzajaca rejestracje nie
powinna by¢ ocena powierzchowna. Nie
byloby to adekwatne réwniez z punktu
widzenia polityki sadownictwa, poniewaz
w sprawach opartych na art. 12, uprawniony
ze znaku towarowego znajduje si¢ zawsze
w korzystnej sytuacji, tak z uwagi na bezsil-
no$¢ wobec zaufania dotyczacego mocy
obowigzujacej udokumentowanych czyn-
nosci, jak i z uwagi na trudno$é¢ tkwiaca
w odgraniczeniu tego, co ma opisowy

16 — Zob. pkt 16 powyzej.
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charakter, od tego, co jest takiego charakteru
pozbawione "7,

52. Potwierdzil to wyraZnie réwniez Trybu-
nal w wyroku z 6 maja 2003 r. w sprawie
Libertel '®, stwierdzajac, iz art. 6 dyrektywy
dotyczy ograniczenia skutkéw zarejestrowa-
nych juz znakéw. Stwierdzil ponadto, iz
minimalna kontrola powodéw odmowy
rejestracji przewidzianych w art. 3 dyrektywy
w trakcie badania wniosku o rejestracje,
w oparciu o to, ze mozliwo$é, iz niektére
podmioty gospodarcze moglyby przywla-
szczyé okreslone oznaczenia, ktére powinny
pozosta¢ powszechnie dostepne, zostaje
zneutralizowana przez wspomniane ograni-
czenie, prowadzi do odebrania uprawnio-
nemu organowi kompetencji do oceny pod-
staw odmowy w momencie rejestracji znaku
towarowego, celem przeniesienia jej na sady,
do ktdérych nalezy rzeczywiste zagwaranto-
wanie praw przyznanych przez znak. Takie
podejécie nie jest zgodne z systematyka
dyrektywy, opartej na ocenie poprzedzajacej
rejestracje, nie za na kontroli a posteriori.
Zaden z elementéw dyrektywy nie pozwala
na wyciagniecie takiego wniosku z jej art. 6.
Wrecz przeciwnie, liczba i szczegétowy cha-
rakter przeszkéd w rejestracji, wymienionych
w art. 2 i 3, jak réwniez szeroki wachlarz
$rodkéw odwotawczych przewidzianych na
wypadek odmowy rejestracji, pozwalaja przy-
jaé, iz ocena dokonywana przy okazji wnio-
sku rejestracyjnego nie powinna byé zwigzla,

17 — Zob. pkt 85 i 86 mojej opinii z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie
C-104/00 P DKV przeciwko OHIM (,Companyline”) (wyrok
z dnia 19 wrzeénia 2002 r., Rec. str. [-7561).

18 — Sprawa C-104/01, Rec. str. [-3793.

lecz dokladna i kompletna, aby uniknaé
niestusznej rejestracji znakéw '°.

53. Rozwazania dotyczgce art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy (lub art. 12 lit. b) rozporzadzenia)
mozna catkowicie odnie$¢ do lit. a). Pod-
stawowym zalozeniem jest to, iz przepisy
dotyczace ograniczenia skutkéw rejestracji
znakéw towarowych nie majg zastosowania
do rodzaju kontroli dokonywanej w trakcie
badania, czy znaki te nie podlegaja bez-
wzglednym podstawom odmowy rejestracji.

54. W zwigzku z powyzszym okoliczno$¢, iz
skutki znaku towarowego skladajacego sie
z nazwiska zostajg ograniczone przez art. 6
ust. 1 lit. a) dyrektywy, nie ma zadnego
wplywu na ocene odrézniajacego charakteru
oznaczenia samego oznaczenia przeprowa-
dzana na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b).

W przedmiocie piatego pytania prejudy-
cjalnego

55. Z postanowienia odsylajgcego wynika, ze
pytanie to zostalo postawione, jedynie na
wypadek odpowiedzi twierdzacej na pytanie
poprzedzajgce. Poniewaz tak nie jest, nie ma
potrzeby udzielania na nie odpowiedzi.

19 — Pkt 58 i 59.
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VIII — Whnioski

56. Biorac pod uwage powyisze, sugeruje, aby Trybunal Sprawiedliwosci odpowie-
dzial na pytania skierowane przez High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, w nastgpujacy sposéb:

»1) W $wietle art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw Parnstw Czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych, odrézniajacy charakter oznaczenia
sktadajgcego si¢ z popularnego nazwiska zalezy od tego, czy w zwiazku
z towarami lub ustugami, dla ktérych wniesiono o rejestracje, wlasciwy
konsument jest w stanie zidentyfikowa¢ towary lub ustugi jako pochodzace od
danego przedsigbiorstwa, a nie innych przedsigbiorstw. Czeste wystepowanie
danego nazwiska jest jednym z czynnikéw, ktére mozna wziag¢ pod uwage
zawsze w odniesieniu do okres$lonych towar6éw lub uslug, przy czym nie jest to
czynnik decydujacy.

2) Okoliczno$¢, iz skutki znaku towarowego skladajacego si¢ z nazwiska sa

ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie ma wplywu na oceng jego
odrézniajacego charakteru na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b)”.

I- 8516



