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JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 20 stycznia 2005 r.!

I — Wprowadzenie

1. W niniejszym postgpowaniu po raz
kolejny zwrécono si¢ do Trybunalu
o wypowiedZ w sprawie przepiséw dotyczg-
cych odréiniajacego charakteru znakéw
towarowych. Tym razem spér dotyczy tego,
czy .slogan” ,HAVE A BREAK” mégt
uzyska¢ charakter odrézniajgcy w nastep-
stwie uzywania go jako czesci zarejestrowa-
nego znaku towarowego ,HAVE A BREAK
... HAVE A KIT KAT". Istote sprawy stanowi
pytanie, czy ten rodzaj uzywania oznaczenia
moze prowadzi¢ do uzyskania istotnego pod
wzgledem prawa o znakach towarowych
charakteru odrézniajacego, czy tez stoi na
przeszkodzie uznaniu go za znak towarowy.

II — Ramy prawne

2. Artykut 2 pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.

1 — Jezyk oryginalw: niemiccki.

majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych? definiuje znaki towa-
rowe:

»Znak towarowy moze skladaé sie z jakiego-
kolwiek oznaczenia, ktére mozna przedsta-
wi¢ w formie graficznej, w szczegélnoéci
z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkéw,
liter, cyfi, ksztaltu towaréw lub ich opako-
wan, pod warunkiem Ze oznaczenia takie
umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsigbiorstw”.

3. Podstawy odmowy rejestracji znakéw
towarowych uregulowane s3 w art. 3 dyrek-
tywy. W niniejszej sprawie na szczegélng na
uwage zasluguje art. 3 ust. 1 lit. b):

»Nie 53 rejestrowane, a za niewazne uznaje
sig juz zarejestrowane:

[...]

2 — Dz.U. 1989, L 40, str. 1, w brzmieniu zmicnionym decyzjq
Rady 92/10/EWG = dnia 19 grudnia 1991 ¢, Dz.U. 1992, L. 6,
str. 35.
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b) znaki towarowe, kiére pozbawione s3
jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
terw; :

L]

4. Artykut 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrek-
tywy przewiduje jednak odstepstwo od tego
zakazu rejestracji:

,Nie mozna odmdéwié¢ rejestracji znaku
towarowego ani stwierdzi¢ jego niewaznosci
zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed
data zlozenia wniosku o rejestracje
i w nastgpstwie jego uzywania znak ten
uzyskat charakter odrézniajacy”.

5. Trénspozycji tych przepiséw dokonano
w Wielkiej Brytanii w sekcji 3 Trade Mark
Act 1994,

6. Artykut 5 dyrektywy 89/104 okresla prawa
przyznane przez znak towarowy:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje
wlagcicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wlhasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom trzecim, ktére nie posia-
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daja jego zgody, uzywania w obrocie handlo-
wym:

a) oznaczenia identycznego ze zna-
kiem towarowym dla towaréw lub
ustug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejes-
trowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego
z powodu jego identycznobci lub
podobiefistwa do znaku towaro-
wego oraz identycznoéci lub pod-
obiefistwa towaréw lub ustug,
ktérych dotyczy znak towarowy
i to oznaczenie, istnieje prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad
[odbiorcéw], ktdre obejmuje praw-
dopodobieristwo skojarzenia ozna-
czenia ze znakiem towarowym.

7. Artykut 10 ust. 2 lit. a) precyzuje pojecie
uzywania znaku towarowego w zwigzku
z jego uzywaniem zachowujacym charakter
znaku towarowego:

»2. W rozumieniu ust. 1 za »uiywanie«
uwaza sie réwniez:

a) uzywanie znaku towarowego w
postaci rézniacej si¢ w elementach,
ktére nie zmieniaja odrézniajacego
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charakteru znaku w postaci, w jakiej
ten znak zostal zarejestrowany;

.1

8. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspél-
notowego znaku towarowego ® zawiera prze-
pisy o bardzo zblizonym brzmieniu.

I — Wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym

9. Przed Court of Appeal toczy sig spér o to,
czy slogan ,HAVE A BREAK” moze zostaé
zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako znak
towarowy dla czekolady, wyrobéw czekola-
dowych, cukierkéw, stodyczy i ciastek. Zgta-
szajacy jest Société des produits Nestlé SA,
ktéra jest jednoczesnie whascicielem zarejes-
trowanych dla tych samych grup towaréw
znakéw towarowych ,HAVE A BREAK ...
HAVE A KIT KAT” i ,KIT KAT". Rejestracji
znaku towarowego ,HAVE A BREAK” sprze-
ciwia sie Mars UK Ltd.

10. Obie strony prowadza spér o to, czy
slogan ,HAVE A BREAK"” posiada samoistny
(inherentny) czy tez uzyskany w nastepstwie
uzywania jako elementu znaku towarowego
»HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”

3 — Dz.U. 1994, L 1], str. 1, w brzinieniu zmienionym rozporzy-
dzeniem Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 paidziernika
2003 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 40/94
w sprawie wspélnolowego znaku towarowego w celu nadania
skulecznosci praystgpieniu Wspélnoty Europejskiej do Proto-
kolu odnoszjcego sig do porozumienia madryckiego dotycza-
cego migdzynarodowej rejestracji znakéw przyjetego
w Madrycie dnia 27 czerwea 1989 r, Dz.U. L 296, str. 1.

rzeczywisty charakter odrdzniajgcy w takim
znaczeniu, ze reklamowany za jego pomoca
towar zostalby przypisany producentom
batonu czekoladowego Kit Kat.

11. Decyzja wurzednika brytyjskiego urzedu
patentowego (Hearing Oficer) i na mocy
wyroku sadu pierwszej instancji odméwiono
rejestracji znaku towarowego uznajac, ie
+HAVE A BREAK” ani nie mial samoistnego
charakteru odrézniajacego, ani tez nie uzys-
kal niezbednego charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania oznaczenia ,HAVE
A BREAK ... HAVE A KIT KAT".

12, Court of Appeal zgadza si¢ na podstawie
orzecznictwa Trybunatu z nizszymi instan-
cjami co do tego, ze ,HAVE A BREAK” nie
posiada samoistnego charakteru odrézniaja-
cego w rozumieniu art, 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 89/104.

13. Court of Appeal nie wyklucza jednak, ze
+HAVE A BREAK” uzyskal charakter odré-
zniajacy w nastgpstwie uzywania go jako
elementu sloganu ,HAVE A BREAK .

HAVE A KIT KAT", chronionego jako znak
towarowy. Nizsze instancje stwierdzity
wprawdzie, ze uzywanie jako czeéci znaku
towarowego nie ma jakiejkolwiek mocy
dowodowej w odniesieniu do samoistnego
charakteru odrézniajacego, jednak zdaniem
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Court of Appeal rowniez taka cze$é moglaby
uzyskaé¢ wlasny charakter odrdzniajacy, na
przyklad wskazujac konsumentowi w sposéb
jednoznaczny chroniony znak towarowy.

14. Court of Appeal przediozyl wobec tego
Trybunalowi nastepujace pytanie w celu
wydania orzeczenia prejudycjalnego:

»Czy znak towarowy moze uzyskaé charakter
odréziniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 3
dyrektywy Rady 89/104/EWG i art. 7 ust. 3
rozporzadzenia Rady nr 40/94 w wyniku lub
w nastepstwie uzywania tego znaku jako
czeéci innego znaku towarowego lub
w polaczeniu z innym znakiem towaro-

wym?”,

IV — Ocena

A — Wprowadzenie

15, Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym dotyczy pytania, czy wyraze-
nie ,HAVE A BREAK” moze zostaé zarejes-
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trowane jako znak towarowy. Z zastrzeze-
niem okreglonych, nieistotnych tutaj przy-
padkéw szczegélnych® oznaczenie — tzn.
réwniez wyrazenie — zgodnie z dyrektywa
89/104° moze zostaé zarejestrowane jako
znak towarowy, jezeli ma charakter odré-
zniajacy. Wynika to z brzmienia i systematyki
réznych przepiséw dyrektywy dotyczacych
podstaw odmowy rejestracji oraz motywéw
tej dyrektywy®.

16. Charakter odrézniajacy oznacza, Ze
oznaczenie jest zdolne do identyfikowania
towaru lub ustugi jako pochodzgcych
z okre§lonego przedsigbiorstwa, a tym
samym do odrdznienia ich od towaréw lub
ustug innych przedsigbiorstw”. Trybunat
opiera si¢ na uniwersalnym pojeciu charak-
teru odrézniajacego, ktére nie moze zostaé
zastapione przez szczeg6lne kryteria dla
szczegblnych znakéw towarowych ®,

17. Badajac, czy znak towarowy ma charak-
ter odrézniajacy, nalezy wzia¢ pod uwage
towary lub usltugi, dia ktérych wniesiono
o rejestracje, i sposéb postrzegania znaku
towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw,

4 — S nimi ,wstepne” powody odmowy rejestracji, np. art. 3 ust, 1
lit. e) dyrektywy 89/104. Zob. wyroki: z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. 1-5475, pkt 74 i nast,,
i z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach polaczonych od
C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 43 i nast.

5 — W niniejszym przypadku wymienione przez Court of Appeal
rozpotzadzenie nr 40/94 nie znajduje zastosowania, dlatego
tez nie bedzie ono wigcej wspomninane. Niemniej jednak
wskazane jest orzecznictwo dotyczace odpowiednich przepi-
séw i poje¢ tego rozporzadzenia, o ile jest ono wlasciwe
w danym przypadka.

6 — Wyzej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips,
pkt 29 § nast.

7 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. sir, 1-2779,
pkt 46, ww, w przypisie 4 wyrok w sprawie Linde, pkt 40 i 47
i wyrok z dnia 21 paidziernika 2004 r, w sprawie C-64/02 P
OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk, Zb.Orz, str. 1-10031,
pkt 33,

8 — Wyzej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie OHIM
przeciwko Erpo Mabelwerk, pkt 36.
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ktéry sklada sie z whasciwie poinformowa-
nych oraz dostatecznie uwaznych i rozsad-
nych przecigtnych konsumentéw tych towa-
réw lub odbiorcéw tych ustug®, Ten cha-
rakter odréiniajacg musi byé przedmiotem
konkretnej oceny '°.

18. W praktyce rozréznia sie samoistny
i nabyty charakter odrézniajgcy. Oceny
samoistnego charakteru odrézniajacego
dokonuje si¢ w $wietle podstawy odmowy
rejestracji w postaci braku charakteru odré-
zniajacego, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy 89/104. Ocena ta jest
zasadniczo niezalezna od uzywania oznacze-
nia. Odnosi si¢ ona wylacznie do tego, czy
oznaczenie samo w sobie ma charakter
odrézniajgcy.

19. Cowtt of Appeal stwierdzil juz w niniej-
szym przypadku, ze wlaciwy krag odbiorcéw
postrzega grupe skladniowa ,HAVE A
BREAK” jako wyrazenie neutralne z punktu
widzenia pochodzenia (towaruw) i ze wskutek
tego nie posiada ono samoistnego charakteru
odrézniajacego.

B — W przedmiocie pojecia uzywania

20. Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104
oznaczenie moze w nastepstwie jego uzywa-

9 — Wyie] wymicnione w przypisie 4 wyroki: w sprawie Philips,
pkt 59 { 63 i w sprawie Ling , pkt 41, wyroki z dnia 12 lutego
2004 r.: w sprawie
C-218/01 Henkel, Rec, str. 1-1725, pkt 50 i w sprawie C-363/99
Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. 1-1619, pkt 34, wyroki
z dnia 29 kwietnia 2004 r.: w sprawach polaczonych
C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec.
str. 1-5089, pkt 35, w sprawach polyczonych od C-468/01 P do

C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM,
Rec. str. [-5141, pkt 33 { w sprawach polgczonych C-473/01 P
i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec.
str. 1-5173, pkt 33,

10 — Wyrok z dnia 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-104/02
Nichols, Zb.Orz. str. 1-8499, pkt 27.

nia uzyskaé charakter odrézniajacy, ktérego
pierwotnie nie posiadalo, i w konsekwencji
zostal zarejestrowanym w charakterze znaku
towarowego. Tak wigc to z tytulu uzywania
oznaczenie uzyskuje charakter odrézniajacy,
stanowigcy przestanke rejestracji. Przepis ten
znacznie osfabia zasade zawarta w art. 3
ust. 1 lit. b), ze znaki towarowe pozbawione
charakteru odrézniajacego nie s3 rejestro-
wane !,

21. Pytanie Court of Appeal ma wigc na celu
wyjadnienie, czy takze czeéé znaku towaro-
wego moze w sposéb samodzielny
i niezalezny od gléwnego znaku towarowego
uzyska¢ charakter odrézniajgcy w nastep-
stwie uzywania gléwnego znaku towarowego.
Nestlé stara si¢ w istocie wykazaé, ze
w nastgpstwie uzywania gléwnego znaku
towarowego ,HAVE A BREAK ... HAVE
A KIT KAT” réwniez sporny element
+HAVE A BREAK" uzyskal charakter odré-
zniajacy. Mars odrzuca natomiast wszelka
oceng dowodéw odnoszgcych sie do uzywa-
nia gtéwnego znaku towarowego, uznajac za
istotne jedynie uzywanie elementu niezalez-
nie od gléwnego znaku towarowego.

22. Wobec powyiszego nalezy najpierw
wyjasni¢, ze Trybunal nie moze ustalié
w ramach postgpowania o wydanie orzecze-
nia w trybie prejudycjalnym, czy okreslony
znak towarowy uzyskal charakter odréznia-

11 — Wyiej wymieniony w praypisie 7 wyrok w sprawic Wind-
surfing Chiemsce, pkt 44 i nast.
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jacy. Zadaniem Trybunalu jest natomiast
dokonanie takiej wykladni prawa wspélno-
towego, aby sad krajowy mdégt je prawidlowo
zastosowad w toczacej sie przed nim sprawie.
Wobec tego Trybunal moze wypowiedzieé
si¢ jedynie w przedmiocie wykladni art. 3
ust. 3 dyrektywy 89/104, a nie w kwestii, czy
+HAVE A BREAK” uzyskal w Wielkiej Bry-
tanii charakter odrézniajacy.

23. Artykul 3 wust. 3 dyrektywy 89/104
dopuszcza rejestracje znaku towarowego,
jezeli znak ten uzyskal charakter odréznia-
jacy w nastepstwie jego uzywania. Mars
i Komisja wywodza z tego sformulowania,
ze w celu wykazania uzyskania charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 3 ust. 3
dyrektywy 89/104 nie mozna powolywaé sie

na uzywanie oznaczenia jako elementu

innego znaku towarowego. Poglad ten nie
przekonuje, gdyz — jak przytacza réwniez
rzad irlandzki — uzywanie znaku towaro-
wego w dostownym rozumieniu tego stowa
obejmuje zaréwno jego niezalezne uzywanie,
jak tez uzywanie go jako elementu innego
zlozonego znaku towarowego.

24. Whrew stanowisku rzadu Zjednoczo-
nego Krolestwa lektura art, 10 dyrektywy
89/104 nie prowadzi do innych wnioskéw.
Artykut 10 i nast. dotycza utraty ochrony
przyznanej przez znak towarowy w nastep-
stwie nieuzywania. Wiadciciel znaku towaro-
wego moze zarezerwowaé w zakresie prawa
o znakach towarowych okre§lone oznaczenia
do swojego wylacznego uzytku tylko wtedy,
gdy ich rzeczywidcie uzywa. Pod wzgledem
systemowym 2z pewnosciag niewlasciwe
byloby, gdyby uzywanie uznawano za wystar-
czajgce dla uzyskania charakteru odrézniaja-
cego, a jednoczeénie za niewystarczajace dla
zapobiezenia utraty ochrony pizez prawo
o znakach towarowych. Niemniej jednak nie
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jest wykluczone, ze uzywanie znaku towaro-
wego jako czesci innego znaku towarowego
moze zosta¢ uznane za wystarczajace réw-
niez w ramach art. 10 tej dyrektywy. Zgodnie
z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 za
uzywanie uwaza si¢ réwniez uZywanie znaku
towarowego w postaci rozniacej sie w
elementach, ktére nie zmieniajg odrézniaja-
cego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten
znak zostal zarejestrowany. W zakres tej
definicji wchodzi réwniez uzywanie oznacze-
nia jako czedci gtéwnego znaku towarowego.
Wprawdzie element ten podlegalby rejestra-
cji nie tylko jako cze$¢ gléwnego znaku
towarowego, lecz réwniez samodzielnie, bez
pozostalych elementéw gléwnego znaku
towarowego, jednak uzywanie gléwnego
znaku towarowego réznitoby si¢ réwniez od
uzywania zarejestrowanego znaku czeécio-
wego jedynie w czgéciach. Nie miatoby to
wplywu na charakter odrézniajacy znaka
czeéciowego, poniewaz juz przed rejestracja
uzyskat on charakter odrézniajacy przez sam
fakt uzywania,

25. Pojecie uzywania znaku towarowego
zostalo uzyte obok art. 3 ust. 3 i art. 10
dyrektywy 89/104 réwniez w art. 5, gdzie
zdefiniowane s prawa przyznane przez znak
towarowy. Whasciciel jest uprawniony do
zakazania osobom trzecim uzywania jego
znaku towarowego lub innych oznaczen,
jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowa-
dzenia w blad. W tym kontekécie Trybunat
ograniczy! pojecie uzywania do przypadkéw,
w ktdrych uzywanie oznaczenia przez osobe
trzecia narusza lub mogloby naruszy¢ funk-
cje znaku towarowego, a w szczegélnosci
jego podstawowsa funkcje — zagwarantowa-
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nie konsumentom okreélenia pochodzenia
towaréw ', Rozgraniczenie to wynika z tego,
ze cele ochrony prawnej w zakresie znakdw
towarowych nie uzasadniaja zakazania uzy-
wania, a przez to ograniczenia swobody
uzytkownikéw, jezeli dana forma uzywania
jest dla funkcji znaku towarowego nieis-
totna '3,

26. Pojecie uzywania w ramach art, 3 ust. 3
dyrektywy 89/104 jest jednak szersze niz
w art. 5 ust. 1, poniewaz przypada mu
w udziale zupelnie inna funkcja. W art. 3
ust. 3 nie ma ono definiowaé zasiegu
ochrony przyznanej przez znak towarowy,
lecz jedynie opisywaé, w jaki sposéb ozna-
czenie, ktére samo w sobie nie ma charak-
teru odrézniajacego, moze go uzyskaé, czyli
poprzez uzywanie. Decydujace jest zatem
réwniez w przypadku czesci znaku towaro-
wego, czy uzywanie prowadzi do uzyskania
charakteru odrézniajacego.

27. Zdaniem spétki Mars takiej wykladni
sprzeciwia si¢ wyrok w sprawie Philips %,
W tej sprawie Trybunal dla uzyskania
charakteru odrézniajacego wymagal wyraz-
nie ,uZzywania znaku towarowego w charak-
terze znaku towarowego”.

12 — Zob. wyroki: z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00
Halterhoff, Rec, str. 1-4187, pkt 16, z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie C-206/01 Arscna{ Footbalt Club, Rec. str, [-10273,
pkt 51 i 54 § z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02
Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. -10989, pkt 59,

13 — Wyicj wymieniony w przypisic 12 wyrok w sprawie Arsenal,
pkt 51 i nast.

14 — Wyzej wymieniony w przypisic 4.

28. Trybunal badal w wyroku w sprawie
Philips migdzy innymi, czy oznaczenie skla-
dajace si¢ z ksztaltu towaru moze uzyskaé
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzy-
wania, Chodzilo przy tym o ksztalt gérnej
powierzchni elektrycznej maszynki do gole-
nia z trzema obrotowymi glowicami, skiada-
jacej sie z trzech okraglych glowic
z obrotowymi ostrzami umieszczonych
w formie tréjkata réwnobocznego. Philips
przez dluzszy czas jako jedyny oferowat
maszynki do golenia tego ksztaltu i stal na
stanowisku, ze ksztalt ten zgloszony jako
znak towarowy uzyskal charakter odréznia-
jacy w nastepstwie dlugotrwalej wylgcznej
sprzedazy.

29. Trybunal wyszedl z zalozenia, ze przy
ocenie charakteru odrézniajacego oznacze-
nia skladajacego si¢ z ksztaltu towaru —
réwniez charakteru odrézniajacego uzyska-
nego w nastgpstwie uiywania — nalezy
oprze¢ sie na tym, jak przypuszczalnie
postrzegaé bedzie dana kategorie towaréw
lub ustug przecigtny konsument, wiasciwie
poinformowany oraz dostatecznie uwazny
i rozsadny 15,

30. Jednak dalej Trybunal uéciglit to stwier-
dzenie w spos6b nastepujacy:

»Aby whasciwy krag odbiorcéw rozpoznawal
towar jako pochodzacy z okreslonego przed-
sigbiorstwa, musi to wynikaé z wugywania
znaku towarowego w charakterze znaku
towarowego, a tym samym z jego natury

15 — Wyiej wymieniony w przypisic 4 wyrok w sprawie Philips,
pkt 63.
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i oddzialywania, ktére sprawiaja, ze dzigki
niemu mozna odréini¢ dany towar od

towardw innych przedsiebiorstw” 16,

31, Mars wyciaga z tego wniosek, ze uzywa-
nie oznaczenia jako elementu znaku towaro-
wego nie moze stuzyé do wykazania uzyska-
nia charakteru odrézniajacego. Wniosek taki
nie przekonuje jednak juz chocby dlatego, ze
wyrok w sprawie Philips nie zawiera zadnej
wskazowki co do tego, ze uzywanie wyraze-
nia jako elementu znaku towarowego nie
stanowi uzywania znaku towarowego
w charakterze znaku towarowego.

32. Ponadto cytowany powyzej fragment
moze zostaé wpisany w ogdlny kontekst
orzecznictwa dotyczacego prawa o znakach
towarowych jedynie, jezeli uzywanie znaku
towarowego w charakterze znaku towaro-
wego znaku towarowego obejmuje kazdy
rodzaj uzywania, ktéry prowadzi do uzyska-
nia charakteru odrdzniajacego. W przeciw-
nym wypadku oznaczenia moglyby nie by¢
chronione jako znaki towarowe, chociaz
mialyby charakter odrézniajacy, tylko dla-
tego, ze uzywanie znaku towarowego, ktore
prowadzitoby do uzyskania tego charaktera
odrézniajacego, nie stanowiloby ,uzywania
w charakterze znaku towarowego”. Co do
zasady Trybunal opiera sie bowiem jedynie
na charakterze odrézniajacym i odrzuca
szczegdlne kryteria dla okreslonych rodzajéw
znakéw towarowych 7. Oznaczenia posiada-
jace charakter odrézniajacy nie moga zostaé
uznane za znaki towarowe tylko wtedy, gdy
wystepuje jedna z podstaw odmowy rejestra-

16 — Wyzej wymieniony w przypisic 4 wyrok w sprawie Philips,
pkt 64.

17 — Zob. wyzej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie
OHIM przeciwko Erpo Mabelwerk, pkt 33 f nast.
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cji zakwalifikowanych zgodnie z art. 3 ust. 1
i 3 dyrektywy 89/104 jako bezwzgledne —
wjezyku wyroku w sprawie Linde
Jwstepne” .

33. Pojecie uzywania w art. 3 ust. 3 dyrek-
tywy 89/104 nalezy zatem rozumieé
w zaleznoéci od skutku. Kaide uzywanie,
ktére nadaje oznaczeniu charakter odréznia-
jacy niezbedny -dla zarejestrowania jako
znaku towarowego, nalezy postrzegaé jako
wzywanie znaku towarowego w charakterze
znaku towarowego i spelnia ono wymogi
art. 3 ust. 3 dyrektywy. Wykladnie te
potwierdza cytowany powyzej fragment
wyroku w sprawie Philips w tej czedci,
w ktérej Trybunal réwniez odnosi si¢ do
,,naturg i oddzialywania” znaku towaro-
wego ™. Natura i oddzialywanie znaku towa-
rowego stanowi jednak wlasnie funkcje
odrézniajacy. Uzywanie prowadzace do uzys-
kania charakteru odrézniajgcego musi zatem
zosta¢ uwzglednione w ramach art. 3 ust. 3

dyrektywy.

34, Za stosowaniem surowszych kryteriéw
przy ocenie charakteru odrézniajacego czgsci
znaku towarowego zdaniem rzadu Zjedno-
czonego Krélestwa i Marsa przemawia jed-

18 — Wskazana wypowied? Trybunalu w ww. w przypisie 4
wyroku w sprawie Philips, pkt 64, znajduje uzasadnienie na
tle wstepnej podstawy odmowy rejestracji, o ktérej mowa
wart. 3 ust, 1 lit. e} dyrektywy 89/104 — ksztaltu towaru
niezbednego do uzyskania efektu technicznego. Potencjalny
charakter odrézniajacy oznaczenia nie wynikal bowiem z tego
oznaczenia lub jego uzywania, lecz przypuszczalnie
z okolicznogci, ze konsumenci przypisywali wszystkie urzg-
dzenia danego typu dotychczasowemu monopolicie
i w wyniku tego postrzegali réwnies ksztait takich urzadzet
jako wskazanie tego przedsichiorstwa. Niemniej jednak
wystarczyloby, gdyby Trybunat ograniczyl si¢ do swoich
przemyslen na temat tej wstepnej podstawy odmowy
rejestracji, nie podejmujac préby wiaczenia jej w ramach
wykladni art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104.

19 — Odniesienie to jest wyraZniejsze we francuskiej wersji ww.
w przypisie 4 .
wyroku w sprawie Philips, pkt 64, ni% w wersji niemieckiej
i angielskiej, poniewaz w jezyku francuskim ,l'usage” jest
rodzaju mgskiego, a ,la marque” Zeniskiego.
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nakze niebezpieczeristwo> nieuzasadnionego
rozszerzenia ochrony gléwnego znaku towa-
rowego. Obawa ta opiera si¢ na przemysle-
niu, ze czeéci znaku towarowego nie uzys-
kuja wlasnego charakteru odrézniajacego,
lecz jedynie wywodza go z charakteru odré-
Zniajacego gldwnego znaku towarowego.
Gdyby uznaé ten pochodny charakter odré-
zniajacy, nalezaloby réwniez uznaé dalsze
znaki pochodne drugiego stopnia, ktére ze
swej strony nie uzyskatyby wlasnego charak-
teru odrézniajacego, lecz wywiodlyby go ze
znakéw pochodnych pierwszego stopnia.
Ten proces rozszerzania moina by konty-
nuowa¢ ad infinitum.

35. W pierwszym momencie wydaje sie, ze
nie moina zaprzeczyé¢ istnieniu takiego
ryzyka, Przy dokladniejszym rozpatrzeniu
okazuje si¢ jednak ono by¢ iluzja. Ewen-
tualne wywodzenie charakteru odrézniaja-
cego zalezy bowiem od charakteru odréznia-
jacego danego gltéwnego znaku towarowego,
ktéry to charakter jest dlari samoistny lub
stal si¢ jego udzialem w nastepstwie uzywa-
nia. Giéwne znaki towarowe z charakterem
wysoce odrézniajgcym mogg mieé tendencje
do przenoszenia na ich elementy stosunkowo
duzo charakteru odrézniajacego. Jednoczed-
nie przy silnych znakach towarowych istnieje
stosunkowo duzo elementéw i wariantéw
gléwnego znaku towarowego, ktére juz ze
wzgledu na uzywanie gtéwnego znaku towa-
rowego majg samodzielnie charakter odré-
zniajacy pozwalajacy wiasciwemu kregowi
odbiorcéw wyciggnaé¢ wnioski co do gléw-
nego znaku towarowego, a tym samym
pochodzenia towaru, réwniez jezeli znajduja
zastosowanie jako znak towarowy niezalez-
nie od gléwnego znaku towarowego. Gléwny
znak towarowy posiadajacy charakter odré-
zniajgcy przenosi tym samym charakter
odrézniajacy na znaki pochodne. Rozszerze-
nie ochrony znaku towarowego jest wtedy
niezbednym skutkiem tego przeniesionego
charakteru odrézniajacego.

36. Znaki pochodne nie moga jednak regu-
larnie w takim samym stopniu przenosi¢
charakteru odrézniajacego na kolejne, pod-
porzadkowane znaki pochodne. Sa one duzo
mniej znane niz gléwny znak towarowy.
Jezeli juz znak pochodny pierwszego stopnia
nie posiada wystarczajacego samodzielnego
charakteru odrézniajacego, lecz uzyskuje
charakter odrézniajgcy jedynie w powiazaniu
z gléwnym znakiem towarowym, to nie jest
prawdopodobne, by znak pochodny drugiego
stopnia mégl uzyskaé charakter odrézniajacy
wylacznie na podstawie jego powigzania
z pierwszym znakiem pochodnym. Wobec
powyzszego trudno obawiaé si¢ rozszerzenia
ochrony przyznanej przez znak towarowy.

37. Rzad Zjednoczonego Krélestwa przy-
jmuje ponadto argumentacje urzednika
wrzgdu patentowego (Hearing Oficer), odma-
wiajac rejestracji znakéw towarowych, ktére
do zarejestrowanego znaku s3 jedynie pod-
obne i dlatego mogg by¢ z nim pomylone.
Rejestracja jest mozliwa tylko wtedy, gdy
oznaczenia sg faktycznie uzywane i dlatego
postrzegane sg przez wlaéciwych konsumen-
téw same z siebie jako oznaczenie pocho-
dzenia towaru,

38. Poglad ten jest stuszny, o ile wylacza on
z rejestracji oznaczenia, ktére ani nie dys-
ponuja samoistnym charakterem odrézniaja-
cym, ani same nie byly uzywane. Zgodnie
z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 oznaczenia
pozbawione samoistnego charakteru odré-
iniajacego mogq uzyskaé taki charakter
wylacznie w nastgpstwie uzywania. Dlatego
tez konieczno$¢ uzywania stoi na przeszko-
dzie rejestracji jako znakéw oznaczeri, ktd-
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rych charakter odrézniajacy wywodzi sig
jedynie z ich podobienstwa z silnym gléw-
nym znakiem towarowym, ale ktére nie byly
uzywane z tym silnym gléwnym znakiem
towarowym. Niemniej jednak nie wyklucza
to, ze uzywanie czeéci znaku towarowego
jako cze$ci gléwnego znaku towarowego
powoduje rowniez uzyskanie charakteru
odrézniajacego przez te cz¢sci.

39. Réwniez przytoczone przeciwstawienie
charakteru odrézniajacego stanowigcego
warunek konstytutywny dla znaku towaro-
wego i prawdopodobiensiwa wprowadzenia
w biad bedacego podstawa odmowy rejestra-
¢ji znaku towarowego, jest jednak ostatecznie
pozbawione znaczenia. Zaréwno prawdopo-
dobiefistwo wprowadzenia w blad, jak
i charakter odrdzniajacy polegaja na tym, ze
konsument na podstawie oznaczenia uizywa-
nego w charakterze znaku towarowego
wnioskuje, Ze oznaczony towar pochodzi od
whadciciela znaka towarowego. Stad istnieje
zbi6r wspolny pomigdzy zbiorem oznacze,
ktére wlasciwy krag odbiorcéw moze pomy-
li¢ z silnym gléwnym znakiem towarowym,
a zbiorem czesci tego gléwnego znaku
towarowego, na podstawie ktérych ci kon-
sumenci wyciagaja taki sam wniosek co do
pochodzenia oznaczonego towaru jak na
podstawie samego znaku towarowego., To
nakladanie sie zbioréw nie zmienia jednak
tego, ze czedci te nalezy uznaé za znaki
towarowe, jezeli uzyskaly charakter odré-
zniajacy.

40. Poza tym w praktyce wladciwe instytucje
wspdlnotowe nie odmawialy dotychczas
zasadniczo uznania za znak towarowy czesci
znaku towarowego, ktére uzyskaly (wydaja
sie uzyskac¢) charakter odrézniajacy w
nastepstwie uzywania gléwnego znaku towa-
rowego. Oznaczeniem, ktérego dotyczyl
wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee,
byl wyraz ,Chiemsee”, ktéry mogl uzyskaé
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charakter odrézniajgcy w nastepstwie jego
uzywania w ogolnym kontekécie graficznego
znaku handlowego *°. Sad Pierwszej Instancji
zajmowal si¢ w wyroku w sprawie Alcon
przeciwko OHIM — Dr Robert Winzer
Pharma (BBS)?! elementem zlozonych stow-
nych znakéw towarowych, a w wyroku
w sprawie Eurocermex przeciwko OHIM 2
znakiem graficznym, ktéry uzywany byt
najczedciej wspdlnie ze znakami stownymi,
przy czym kwestia wspélnego uzywania wraz
z gléwnym znakiem towarowym nie budzita -
tutaj zadnych zastrzezen.. Réwniez Izba
Odwotawcza OHIM we wspomnianym przez
uczestnikéw postepowaniu w sprawie sprze-
ciwu Ringling Bros. —Barnum & Bailey
Combined shows, Inc. (THE GREATEST
SHOW ON EARTH) nie przyjela uzywania
znaku stownego jako elementu zloZonego
znaku sfowno-graficznego jako podstawy do
wykluczenia mozliwodci uzyskania charak-
teru odrézniajacego *®. Wreszcie réwniez
uwagi praktyczne wydzialu rozpatrywania
zgloszen OHIM z dnia 1 marca 1999 r.
dopuszczaja do celéw wykazania uzywania
dowdd uzywania jako elementu oznaczenia
zlozonego %,

41. Wobec powyzszego uzywanie wyrazenia
jako elementu slownego znaku towarowego
moze zasadniczo prowadzi¢ do tego, by
wyrazenie to uzyskalo niezbedny charakter
odrézniajdey, pozwalajacy na jego rejestracje
jako znaku towarowego.

20 — Wyzej wymieniony w przypisie 7, pkt 10.

21 - Wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01
Alcon przeciwko OHIM — Dr Robert Winzer Pharma (BSS),
Rec. str. 11-411, pkt 59.

22 — Wyrok Sadu z dnia 29 kwietnia 2004 1. w sprawie T-399/02
Eurocermex SA, Rec. str. 11-1391, pkt 50 i nast.

23 — Decyzja Drugiej Izby Odwolawezej z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie R 111/2000-2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey
combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON
EARTHL]

24 — Hittp://www.ohmi.ewint/en/mark/marque/practice_note.
htm, ostatnie wejécie na strong w dniu 16 grudnia 2004 r.
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C — W przedmiocie wykazania uzyskania
charakteru odrézniajgeego

42. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym wskazuje na to, ze stwier-
dzenie charakteru odrézniajacego elementéw
uzywanych znakdéw towarowych niesie z soba
szczegblne trudnoéci. Mimo powszechnego
obowigzywania kryterium charakteru odré-
zniajacego mozna takie trudnodci uwzgled-
ni¢. Trybunal orzekt bowiem, Ze kryteria
oceny charakteru odrézniajacego sa wpraw-
dzie takie same dla wszystkich kategorii
znakéw towarowych, ale w zwigzku ze
stosowaniem tych kryteriéw moze si¢ oka-
za¢, iz nie kaida z tych kategorii bedzie
postizegana przez wlaéciwy krag odbiorcéw
w taki sam sposéb i dlatego wykazanie
charakteru odrézniajacego znakéw towaro-
wych okreélonych kategorii moze byé trud-
niejsze 2%,

43. Jak stusznie podkresla Komisja, wlasciwy
krag odbiorcéw postrzega zlozone znaki

towarowe zwykle jako calo$¢ i nie dokonuje |

analizy ich poszczegdlnych szczegéléw, a
zwhaszcza elementéw tego znaku towaro-
wego %%, Juz choéby z tego powodu Trybunat
odméwil, aby przy ocenie zlozonych znakéw
towarowych analizowaé elementy jedynie
w sposéb odrebny. Przeciwnie, nalezy sig
opiera¢ na wywigranym przez nie calocio-
wym wrazeniu®’. Dlatego dla wykazania

25 — Wyzej wymiceniony w przypisie 8 wyrok w sprawie OHIM
przeciwko Erpo Mﬁbcl\verﬁ, pkt 34,

26 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. 1-6191, pkt 23 i z dnia 22 czerwca 1999 r.
w_sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str,
1-3819, pkt 25.

27 — Wyicj wymieniony w przypisie 26 wyrok w sprawic SABEL,
pkt 23 oraz dotyczgey stownego znaku towarowego wyrok
z dnia 19 wrzeSnia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV
plr\zeci\vko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str, 1-7561,
pkt 24,

charakteru odrézniajacego uzyskanego
w nastepstwie uzywania jako elementu zlo-
zonego znaku towarowego nie wystarczy
udokumentowaé uzywania zlozonego znaku
towarowego. Nalezy wykazaé réwniez, ze
wiadciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegal
dany element w przypadku odrebnego uzy-
wania w taki sposéb, ze identyfikuje on towar
jako pochodzacy z okreslonego przedsiebior-
stwa i tym samym odrdznia go od towaréw
innych przedsigbiorstw.

44, Uzyskanie charakteru odrézniajacego
musi wigc mie¢ miejsce, gdy dany element
wydaje sie by¢ podstawowym elementem
zlozonego znaku towarowego, jak mialo to
miejsce na przyktad w przypadku znaku
towarowego, ktéry byt przedmiotem wyroku
w sprawie Windsurfing Chiemsee %8, Nato-
miast wydaje si¢ nieprawdopodobne, aby
w nastgpstwie odrebnego uzywania elementy
nieistotne uzyskiwaly niezbedny charakter
odrézniajacy. Zainteresowani konsumenci
z reguly nie beda przypisywaé towardw
i ustug oznaczonych nieistotnym elementem
znaku towarowego whaicicielowi zlozonego
znaku towarowego.

45. W niniejszej sprawie nie mozna jednak
przyjaé, ze mamy do czynienia z elementem
nieistotnym, juz choéby dlatego, ze slogan
+HAVE A BREAK" uizywany odrebnie
u wielu wlasciwych konsumentéw odru-
chowo prowadzi do uzupelnienia przez
»HAVE A KIT KAT". Niemniej jednak
réwniez i sam ten odruch nie wystarczy,
aby wykaza¢ charakter odrézniajgcy. Nalezy
wykaza¢ natomiast, Ze whasciwi konsumenci

28 — Wyiej wymieniony w przypisie 7, pkt 10.
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przypisza producentom Kit Kat towar lub
ustuge oznaczona znakiem towarowym
JHAVE A BREAK”, a wigc na przyklad
w formie oznaczenia wytwdrcy czekolady
czy tez napisu na opakowaniu ciastek. Rzad
Zjednoczonego Krélestwa slusznie przytacza

V — Whnioski

w zwigzku z tym, ze nie wystarczy, aby owi
konsumenci zastanawiali sie jedynie, czy
towar lub ustuga pochodza od tego produ-
centa, gdyz takie podejécie prowadziloby
jedynie do stworzenia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad.

46, Wobec powyzszego proponuj¢ Trybunalowi, aby na wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym udzielit nastepujacej odpowiedzi:

Uzywanie wyrazenia jako elementu sfownego znaku towarowego moze co do zasady

prowadzi¢ do tego, ze, wyrazenie to uzyska charakter odrézniajacy niezbedny do

rejestracji jako znaku towarowego. Wykazanie charakteru odrézniajacego uzyska-

nego w nastepstwie uzywania jako elementu zlozonego znaku towarowego zakiada,
ze wlasc1wy krag odbiorcéw bedzie postrzegal dany element przy odrebnym

uzywaniu w taki sposéb, ze identyfikuje on towar jako pochodzacy z okreslonego

przedsiebiorstwa i tym samym odréznia go od towaréw innych przedsigbiorstw.
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