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Prawo znakéw towarowych

Wprowadzenie

Znak towarowy jest oznaczeniem uzywanymw obrocie do celéw okreslania pochodzenia
towaréw lub ustug. Rozporzadzenie (WE) nr 40/94" w sprawie wspoélnotowego znaku
towarowego ustanowito wspdlnotowy system znakéw towarowych umozliwiajacy
wszystkim zainteresowanym uzyskanie, zgodnie z jednolitg procedura, znaku
towarowego korzystajgcego z jednolitej ochrony i wywotujgcego skutki na catym
terytorium Unii Europejskiej. Obecnie systemten reguluje rozporzadzenie (UE)
2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej2. Ponadto ochrona znakéw
towarowych na poziomie krajowymw panstwach cztonkowskich Unii zostata
zharmonizowana dyrektywa (UE) 2015/2436 majgcg na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych3, dzieki czemu
rejestracja i zarzgdzanie znakami towarowymi staty sie w catej Unii tatwiejsze.

Prawo znakow towarowych stanowi obecnie i od wielu latZzrédto wielu sporéw sgdowych
przed sgdami Unii Europejskiej. Przyktadowo w 2024 r. Trybunati Sagd wydaty ponad 360
orzeczen w tej dziedzinie, cowynikaw szczegd6lnosci z faktu, ze z jednej strony Sad jest
witasciwy do rozpoznawania skarg wnoszonych na decyzje wydawane przez izby
odwotawcze Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO), a z drugiej
strony Trybunat rozpoznaje odwotania od orzeczen Sagdu w tej dziedzinie, a takze udziela
odpowiedzi na pytania prejudycjalne dotyczgce wyktadni dyrektywy (UE) 2015/2436.
Bardzo duza liczba tych sporow w petni uzasadnia zatem udostepnienie nie tylko
Trybunatowii Sgdowi, ale rowniez wszystkim osobom zainteresowanym, narzedzi, ktore
pozwalajg uzyskad catoSciowy obraz najbardziej istotnego orzecznictwa w tej dziedzinie.
Taki jest wkasnie cel niniejszej broszury tematyczne;.

W tym celu niniejsza broszura zawiera streszczenia 50 wyrokow Trybunatu i Sgdu
dotyczgcych prawa znakéw towarowych, wydanych do korica 2025 r. Tego wyboru
orzecznictwa dokonano w ramach Scistej wspoétpracy miedzy Trybunatem
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej a Swiatowg Organizacjg Wtasnosci Intelektualnej
(WIPO)w 2023 r. W tym kontekscie Dyrekcja Badan i Dokumentacji zostata poproszona
o wskazanie najwazniejszych orzeczen Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu z zakresu
wtasnosci intelektualnej w celu zasilenia bazy danych WIPO i w ten sposéb
udostepnienia opinii publicznej na stronie internetowej tej organizacji orzecznictwa
kluczowego w prawie Unii z tej dziedziny. Dokonany w tym zakresie wybdr uzupetniono
nastepnie najwazniejszymiwyrokami wydanymi w tej dziedzinie w latach 2024 i 2025.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,s.1).
Rozporzadzenie (UE)2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz.U.2017,L 154,s. 1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw pafstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).
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Wykaz relewantnych aktéw prawnych

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow
przemystowych Unii Europejskiej (Dz.U. 2002, L 3,s. 1), w brzmieniu sprzed wejscia
w zycie rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2822 z dnia

23 pazdziernika 2024 r. (Dz.U. L 2024/2822).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja
2012 r. w sprawie udostepniania narynku i stosowania produktéw biobdjczych
(Dz.U.2012,L 167,s.1).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia
2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace
rozporzgdzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego oraz
uchylajgce rozporzadzenie Komisji (WE) nr2869/95 w sprawie optatna rzecz Urzedu
Harmonizacjiw ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015,

L 341,s. 21).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.2017,L 154, s. 1).

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 .
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajgce rozporzadzenie
delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1).

DYREKTYWY

Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrzeSnia 1984 r. dotyczgca reklamy
wprowadzajgcej w btad i reklamy poréwnawczej (Dz.U. 1984, L 250, s. 17), zmieniona
dyrektywg 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 pazdziernika 1997 r.
(Dz.U. 1997, L 290, s. 18).

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40,s. 1).
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Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie niektérych aspektéw prawnych ustug spoteczenstwa informacyjnego,

w szczegoélnosci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa
o handlu elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s. 1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie
do znakow towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie
do znakoéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

UMOWY MIEDZYNARODOWE

Porozumienie nicejskie dotyczgce miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustugdla
celdéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej, podpisanaw Paryzuw dniu
20 marca 1883r., zrewidowana ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.

i zmieniona w dniu 28 wrzesnia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828,
nr 11851, s. 305).
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Prawo znakéw towarowych

I. Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji

1. Przedstawienie graficzne oznaczenia

Wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641)

Znaki towarowe - Zblizanie ustawodawstw - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykut 2 - Oznaczenia,
Z ktérych moze sktadac sie znak towarowy - Oznaczenia, ktore mozna przedstawic w formie
graficznej - Oznaczenia dZwiekowe - Zapis muzyczny - Opis pisemny - Onomatopeja

Shield Mark jest wtascicielem czternastu znakéw towarowych zarejestrowanych

w Urzedzie Znakéw Towarowych Beneluksu dla réznych towaréw?, z ktérych jedenascie
sktada sie z dziewieciu pierwszych nut kompozycji muzycznej,Dla Elizy” L. van
Beethovena, a trzy pozostate z onomatopei piania koguta.

W trakcie kampanii reklamowej, ktéra rozpoczeta sie w styczniu 1995r., J. Kist,
konsultant do spraw komunikacji, wykorzystat melodie ztozong z dziewieciu pierwszych
nut kompozycji ,DlaElizy” i sprzedawat program komputerowy, przy ktérego
uruchamianiu rozbrzmiewato pianie koguta. Shield Mark wniosta wobec tego przeciwko
J. Kistowi powddztwo o naruszenie praw do znaku towarowego i z tytutu czynu
nieuczciwej konkurencji. Powddztwo to zostato czeSciowo uwzglednione w pierwszej
instancji, w zakresie, w jakim opierato sie na prawie odpowiedzialnosci cywilnej. Zostato
ono natomiast oddalone w czesci, w jakiej opierato sie na prawie znakdéw towarowych,
poniewaz intencjg rzagddw panstw cztonkowskich Beneluksu byto odmowienie rejestragji
dzwiekdéw jako znakdw towarowych.

Sad odsytajgcy, do ktérego Shield Mark zaskarzyta to rozstrzygniecie, wystgpita
zwnioskiem owydanie orzeczeniaw trybie prejudycjalnym dotyczgcym wyktadniart. 2
dyrektywy 89/104 o znakach towarowych?®, a w szczegélnosci mozliwosci zarejestrowania
oznaczen dzwiekowych jako znakéw towarowych.

Trybunat orzekt w pierwszej kolejnosci, iz art. 2 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowacd
w ten sposoéb, ze oznaczenia dzwiekowe powinny moc by¢é uznawane za znaki towarowe,
o ile umozliwiajg one odréznianie towardéw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od
towarow lub ustuginnych przedsiebiorstw i oile moznaje przedstawi¢ w formie
graficzne;.

Nastepnie Trybunatuznat, izart. 2 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposob,
ze oznaczenie, ktére samo w sobie nie moze by¢ postrzegane wizualnie, moze stanowic
znak towarowy w rozumieniu tego przepisu, pod warunkiem ze da sie je przedstawic

4 Chodzito o towary i ustugi nalezace do klas 9, 16, 35, 41 1 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
Klasyfikacji towardw i ustug dla celéw rejestradji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

> Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
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w formie graficznej, w szczegdlnosci za pomoca figur, linii lub znakdw pisarskich, i ze
przedstawienie to bedzie jasne, precyzyjne, samo w sobie zupetne, tatwo dostepne,
zrozumiate, trwatei obiektywne.

Co sie tyczy oznaczenia dzwiekowego, wymogi te nie sg spetnione, gdy oznaczenie to jest
przedstawione w formie graficznej za pomocg opisu przy uzyciu jezyka pisanego, takiego
jak wskazanie, ze oznaczenie sktada sie z nut tworzgcych znany utwér muzyczny, lub
wskazanie, ze jest ono odgtosem zwierzecia, lub za pomocg zwyktej onomatopei bez
innych uscislen, lub za pomocg ciggu nut bezinnych uscislen. Oznaczenie to spetia
natomiast powyzsze wymogi, jezeli jest przedstawione za pomocg pieciolinii podzielonej
na takty, na ktorej znajdujg sie w szczegdlnosci klucz, nuty i pauzy, ktore okreslajg
wzgledngwartos¢, oraz, w danym wypadku, znaki chromatyczne.

Wyrok z dnia 27 pazdziernika 2005 r., Eden/OHIM (Zapach dojrzatej truskawki) (T-305/04,
EU:T:2005:380)

Wspdlnotowy znak towarowy - Zapachowy znak towarowy ,Zapach dojrzatej truskawki” -
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Oznaczenie, ktérego nie mozna przedstawic¢ w formie
graficznej - Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (WE) nr 40/94

W 1999 r. Laboratoires France Parfum SA dokonato w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (OHIM) zgtoszenia wspdlnotowego znaku towarowego celem
zarejestrowania oznaczenia zapachowego, niewidocznego dla oka, opisanego stowami
»Zapach dojrzatych truskawek” i opatrzonego kolorowym obrazkiem.

Ekspert odrzucitjednak to zgtoszenie, argumentujgc z jednej strony, ze oznaczenia
zapachowego, ktérego dotyczy zgtoszenie, nie mozna przedstawi¢ w formie graficznej,
zas$ z drugiej strony, ze jestono pozbawione charakteru odrdzniajgcego w odniesieniu
do niektérych z towardw objetych zgtoszeniem. Laboratoires France Parfum SA ztozyto
odwotanie do Pierwszej Izby Odwotawczej, ktéra je oddalita. Uznata ona, ze zgtoszonego
oznaczenia nie mozna przedstawi¢ w formie graficznej w rozumieniu art. 4
rozporzadzenia nr 40/94°i w zwigzku z tym podlega ono odmowie rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporzgdzenia.

Sad, do ktérego wptyneta skarga na decyzje Izby Odwotawczej OHIM, a ktérg ten oddalit,
wyjasnit, ze art. 4 dyrektywy 40/94 nalezy interpretowac w ten sposoéb, ze oznaczenie,
ktére samo w sobie nie moze by¢ postrzegane wizualnie, moze stanowic znak towarowy,
pod warunkiem ze da sie je przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosciza pomoca
figur, linii lub znakdw pisarskich, i ze przedstawienie to jest jasne, precyzyjne, samo

w sobie zupetne, tatwo dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne. Aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie systemu rejestracji znakow towarowych, sposéb
przedstawienia danego oznaczeniaw formie graficznej musi pozwalac najego doktadng

©  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,s.1).
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identyfikacje. W konsekwencji warunki uznania, iz sposdb przedstawienia graficznego
znaku jest dostateczny, nie mogg by¢ ani zmienione, ani ztagodzone, by utatwic
rejestracje oznaczen, ktérych natura czyni je trudniejszymi do przedstawienia w formie
graficznej.

Jesli chodzio oznaczenie zapachowe, Sad stwierdzit, ze nie mozna wykluczy¢, iz
oznaczenie takie moze by¢ przedstawione poprzez opis spetniajgcy wszystkie wymogi
okre$lone w art. 4 rozporzgdzenia nr 40/94.

Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Dyson (C-321/03, EU:C:2007:51)

Znaki towarowe - Zblizanie ustawodawstw - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykut 2 - Pojecie
oznaczenia, z ktérego moze sktadac sie znak towarowy - Przezroczysty pojemnik lub zbiornik
bedqcy czesciqg zewnetrznej powierzchni odkurzacza

Od roku 1993 Dyson LTD wytwarza i sprzedaje odkurzacze Dual Cyclone - odkurzacze
bez worka, w ktérych brud i kurz zbierane sgw przezroczystym plastykowym pojemniku
stanowigcym integralng czes¢ urzagdzenia. W 1996 r. spétka Notetry Ltd, nalezgcado
Jamesa Dysona, dokonata w Registrar of Trade Marks (organie wtasciwym w sprawach
rejestracji znakéw towarowych, Zjednoczone Krolestwo, zwanego dalej , Registrar”)
zgtoszenia do rejestracji sze$ciu znakéw towarowych dla ,,urzadzen do czyszczenia"’.
Whniosek zostat cofniety w odniesieniu do czterech znakéw towarowych, a utrzymany

w stosunku do dwéch znakdw, z ktorych kazdy zostat opisany nastepujgco: ,Znak
towarowy sktada sie z przezroczystego pojemnika lub zbiornika bedacego czescig
zewnetrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostato przedstawione na ilustragji”.

Registrar odrzucit jednak to zgtoszenie, a Hearing officer utrzymat te decyzje w mocy.
Dyson wniosta w zwigzku z tym apelacje do High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division [wysokiego trybunatu (Anglia i Walia), wydziatu kanclerskiego,
Zjednoczone Krélestwo], ktéry uznat, ze oba rozpatrywane znaki towarowe sg
pozbawione charakteru odrézniajgcego i ze stanowig opis wtasciwosci towarow objetych
zgtoszeniem. Sad ten zastanawiat sie natomiast nad kwestig, czy w dniu zgtoszenia
wspomniane znaki towarowe nie miaty charakteru odrozniajgcego uzyskanego

w nastepstwie uzywania. W tych okolicznosciach postanowit on zwréci¢ sie do Trybunatu
z odestaniem prejudycjalnym dotyczgcym wyktadni dyrektywy 89/104.

Trybunat stwierdzit, ze art. 2 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowacw ten sposaéb, ze
przedmiot zgtoszenia znakdéw towarowych, ktéry obejmuje wszystkie mozliwe do
wyobrazenia ksztatty przezroczystego pojemnika lub zbiornika bedgcego czescig
zewnetrznej powierzchni odkurzacza, nie stanowi, 0znaczenia” w rozumieniu tego
przepisuiw konsekwencji nie moze stanowi¢ znaku towarowego w jego rozumieniu.

/" Chodzito o towary nalezace do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
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W istocie przedmiot takiego zgtoszenia, ktory stanowi w rzeczywistosci zwyktg
wtasciwos¢ omawianego towaru, moze obejmowacd duzg ilos¢ roznych postaci

i wzwigzku z tym nie jest okreslony. Z uwagi na stanowigcg ceche wtasciwg prawu
znakdw towarowych wytgcznos¢ wiasciciel znaku towarowego obejmujgcego tak
nieokreslony przedmiot uzyskatby wbrew celowi, ktérego realizacji stuzy art. 2
dyrektywy, nienalezng przewage konkurencyjng, poniewaz bytby uprawniony do
uniemozliwienia swym konkurentom oferowania odkurzaczy z jakimkolwiek rodzajem
przezroczystej obudowy zbiorczej umieszczonejna ich zewnetrznej powierzchni,
niezaleznie od jej ksztattu.

Wyrok z dnia 24 pazdziernika 2018 r., Pirelli Tyre/EUIPO - Yokohama Rubber (Przedstawienie
ztobienia w ksztatcie, L") (T-447/16, EU:T:2018:709)8

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Graficzny unijny znak towarowy przedstawiajgcy ztobienie w ksztatcie ,L” - Bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji - Oznaczenie tworzone wytgcznie przez ksztaft towaru niezbedny do uzyskania
efektu technicznego - Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (WE) nr 40/94 - Artykut 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (i) rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzqdzenia
2017/1001] - Rozporzgdzenie (UE) 2015/2424 - Stosowanie prawa w czasie - Ksztaft towaru -
Charakter oznaczenia - Uwzglednienie elementow przydatnych dla ustalenia zasadniczych
wlasciwosci oznaczenia - Interes ogdlny lezqcy u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzqdzenia nr 40/94

Od 2002 r. skarzaca, Pirelli Tyre SpA, jest wiascicielem graficznego unijnego znaku
towarowego przedstawiajgcego ztobienie w ksztalcie ,L” dlaopon®. W 2012r.
interwenientka, The Yokohama Rubber Co. Ltd, ztozyta wniosek o uniewaznienie prawa
do znaku'®, ktéry zostat uwzgledniony przez Wydziat Uniewaznien Europejskiego Urzedu
ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) ze wzgledu na to, ze sporne oznaczenie sktadato sie
wytgcznie z ksztattu rozpatrywanych towarow niezbednego do uzyskania efektu
technicznego.

Decyzja Wydziatu Uniewaznien zostata jednak uchylona przez Izbe Odwotawczg EUIPO,
ktéra, uwzgledniajgc czesciowo odwotanie wniesione przez skarzgcg, uznata, ze Wydziat
Uniewaznien niestusznie uniewaznit sporny znak towarowy w odniesieniu do towaroéw,
ktére nie byty objete wnioskiem o uniewaznienie prawa do znaku, i ze w konsekwencji
dokonane przez ten wydziat uniewaznienie wykraczato poza zakres tego wniosku.

Rozpatrujgc z kolei skarge wniesiong przez skarzgcg na decyzje Izby Odwotawczej, Sad
stwierdzit czeSciowg niewaznos¢ decyzji Izby Odwotawczej i zbadat, czy sporne

®  Dwa odwotania od tego wyroku zostaty oddalone wyrokiem z dnia 3 czerwca 2021 r., Yokohama Rubber i EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P

iC-6/19 P, EU:C:2021:431).

Chodzito o towary nalezace do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

Whiosek ten byt oparty na art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b) lub art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) tego
rozporzadzenia.

9
10
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oznaczenie sktada sie wytgcznie z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu
technicznego™. W tym celu zbadat on charakter spornego oznaczenia, a w szczegolnosci
jego przedstawienie graficzne.

W tym wzgledzie Sad przypomniatz jednej strony, ze przedstawienie graficzne znaku
towarowego musi by¢ kompletne, tatwo dostepne i zrozumiate, aby oznaczenie mogto
by¢ postrzegane zawsze i z pewnoscig w ten sam sposéb, co zapewni spetnianie przez
ten znak funkcji wskazywania pochodzenia. Z drugiej strony funkcg wymogu
przedstawienia graficznego jest w szczegélnosci zdefiniowanie samego znaku
towarowego w celu okreslenia doktadnego przedmiotu ochrony przyznanej wtascicielowi
zarejestrowanego znaku towarowego.

2. Znaki towarowe pozbawione charakteru odrézniajgcego

Wyrok z dnia 6 maja 2003 r. (petit plenum), Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244)

Znaki towarowe - Zblizanie ustawodawstw - Dyrektywa 89/104/EWG - Oznaczenia, z ktérych
moze sktadac sie znak towarowy - Charakter odrézniajgcy - Kolor per se - Kolor pomarariczowy

Libertel jest spotkg majgca siedzibe w Niderlandach, ktérej podstawowg dziatalnos¢
stanowi Swiadczenie ustug w dziedzinie telefonii komédrkowej.

Benelux-Merkenbureau (Urzgd Znakéw Towarowych Beneluksu, zwany dalej,,UZTB") jest
organem witasciwym w zakresie znakéw towarowych w Krolestwie Belgii, Wielkim
Ksiestwie Luksemburga i Krélestwie Niderlandéw. Od dnia 1 stycznia 1996 r. UZTB
zajmuje sie rozpatrywaniem zgtoszen znakéw towarowych pod katem bezwzglednych
przestanek odmowy.

W dniu 27 sierpnia 1996 r. Libertel dokonata w UZTB zgtoszenia koloru pomaranczowego
jako znaku towarowego dla niektorych towardw i ustug telekomunikacyjnych. W czesci
formularza zgtoszeniowego przeznaczonejna umieszczenie przedstawienia graficznego
znaku towarowego zamiescita prostokatng powierzchnie w kolorze pomaranczowym,
natomiast w czesci przeznaczonej na opis znaku towarowego - okreslenie
~pomaranczowy”, ktéremu nie towarzyszyt zaden kod oznaczenia koloru.

Pismem z dnia 21 lutego 1997 r. UZTB poinformowat Libertel o tymczasowej odmowie
rejestracji oznaczeniaz powodu braku charakteru odrozniajgcego w rozumieniu art. 6
bis ust. 1 lit. a) loi uniforme Benelux sur les marques (jednolitej ustawy Beneluksu

W rozumieniuart. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94.
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w sprawie znakow towarowych), ze zmianami (zwanej dalej,,LBM")'2, W nastepstwie
whniesienia przez Libertel sprzeciwu wobec tej tymczasowej odmowy, UZTB, uznajac, ze
nie ma podstaw, by ponownie rozpoznac to zgtoszenie, poinformowat o ostatecznej
odmowie pismem z dnia 10 wrzes$nia 1997 .

Zgodnie z art. 6 LBM Libertel wniosta do Gerechtshof te 's-Gravenhage (sqdu
apelacyjnegow Hadze, Niderlandy) odwotanie od odmowy rejestradji, ktére sad ten
oddalit orzeczeniem z dnia 4 czerwca 1998 .

W dniu 3 sierpnia 1998 . Libertel wniosta skarge kasacyjng do Hoge Raad der
Nederlanden (sgdu najwyzszego Niderlandow), ktory zwrécit sie do Trybunatu z kilkoma
pytaniami prejudycjalnymi, dotyczgcymi w szczegdlnosci wyktadni art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 89/104.

Trybunat przypomniat przede wszystkim, ze kolor per se moze stanowic znak towarowy
w rozumieniu art. 2 dyrektywy 89/104, pod warunkiem ze stanowi on oznaczenie, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficzneji ktére umozliwia odrdznianie towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug innych przedsiebiorstw. W ocenie
Trybunatu liczba i szczegdtowos¢ przeszkdd uniemozliwiajgcych rejestracje okreslonych
w art. 2i 3 dyrektywy, jak rowniez szerokie mozliwosci odwotania w przypadku odmowy
wskazujg na to, iz badanie przeprowadzane przez wtasciwy organ podczas
rozpatrywania zgtoszenia do rejestracji nie moze byc¢ ograniczone do minimum. Badanie
to powinno by¢ doktadne i kompletne w celu unikniecia nieprawidtowego rejestrowania
znakdw towarowych. Ze wzgleddéw pewnosci prawa i dobrej administracji konieczne
nalezy bowiem upewnic sie, ze nie bedg rejestrowane znaki towarowe, ktérych uzywanie
mogtoby zostad skutecznie zakwestionowane na drodze sagdowe;.

Nastepnie Trybunatzauwazyt, ze dla dokonania oceny charakteru odrozniajgcego,

w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, jaki okreslony kolor moze
miec jako znak towarowy, konieczne jest uwzglednienie interesu ogélnego polegajgcego
na tym, by nie ogranicza¢w sposob nieuzasadniony dostepnosci kolorow dla innych
przedsiebiorcow oferujgcych towary lub ustugi tego samego rodzaju co te, dla ktérych
dokonano zgtoszenia. W przypadku koloru per se istnienie charakteru odrézniajgcego
przed jakimkolwiek rozpoczeciem uzywania w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
89/104 mozna sobie wyobrazi¢jedynie w wyjgtkowych okolicznosciach. Jednakze nawet
jesli kolor per se nie posiada poczgtkowo charakteru odrdzniajgcego w tym znaczeniu,
moze taki charakter uzyska¢w odniesieniu do okreslonych towaréw lub ustug

W nastepstwie uzywania go zgodnie z art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. Taki charakter
odrdézniajgcy moze zostac uzyskany w szczegdlnosci w wyniku zwyktego procesu
zaznajomienia sie danego kregu odbiorcéw z oznaczeniem. Co sie tyczy koloru perse
bez wyodrebnienia przestrzennego, Trybunatuznat, ze moze on mie¢ w odniesieniu do

Kroélestwo Belgii, Wielkie Ksiestwo Luksemburga i Krélestwo Niderlandéw umiescity swoje prawo znakdw towarowych we wspdlnej ustawie loi
uniforme Benelux sur les marques (jednolita ustawa Beneluksu w sprawie znakéw towarowych Beneluksu) (Trb. 1962.58). Ustawa ta zostata
zmieniona, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1996 r., przez protokét z dnia 2 grudnia 1992 r. przewidujgcy zmiang wspomnianej ustawy

(Trb. 1993, 12) w celu dokonania transpozydcji dyrektywy do porzadku prawnego tych trzech panstw cztonkowskich.
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niektérych towaréw i ustug charakter odrézniajgcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b)

i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, pod warunkiem ze mozna go przedstawi¢ w formie
graficznej i ze przedstawienie to bedzie jasne, precyzyjne, samo w sobie zupetne, tatwo
dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne. Zwyczajne odtworzenie na papierze danego
koloru nie spetnia ostatniego z wymienionych warunkow, ktéry moze natomiastzostac
spetniony przez okres$lenie tego koloru przy pomocy kodu identyfikacji uznanego na
poziomie miedzynarodowym.

Trybunat uscislitdodatkowo, ze kolor per se mozna uznac za majgcy charakter
odrdzniajgcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, pod
warunkiem ze z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcéw znak towarowy pozwala
na identyfikacje towaru lub ustugi, o ktérych rejestracje wystgpiono, jako pochodzgcych
z okreslonego przedsiebiorstwa i w efekcie na odrédznienie tego towaru lub tej ustugi od
towarow lub ustuginnych przedsiebiorstw. Zdaniem Trybunatu fakt, iz wystgpiono

o rejestracje koloru per se jako znaku towarowego dla duzej liczby towardw lub ustug
albo dla okreslonego towaru lub okreslonej ustugi czy tez okreslonej grupy towardw lub
ustug, ma znaczenie, w powigzaniu z innymi okolicznosciami konkretnego przypadku,
zarowno dla dokonania oceny charakteru odrozniajgcego, w rozumieniu art. 3 ust. 1

lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, koloru, o ktérego rejestracje wystgpiono, jak i dla
stwierdzenia, czy jego rejestracja nie bytaby sprzeczna z interesem og6lnym polegajagcym
na tym, by nie ogranicza¢ w sposob nieuzasadniony dostepnosci koloréw dla innych
przedsiebiorcow oferujgcych towary lub ustugi tego samego rodzaju co te, dla ktérych
dokonano zgtoszenia. Wreszcie Trybunat wskazat, ze aby oceni¢, czy znak towarowy
posiada charakter odrézniajgcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy
89/104, organ wtasciwy w sprawach rejestracji znakow towarowych powinien
przeprowadzi¢ konkretne badanie, uwzgledniajgc wszystkie okolicznosci danego
przypadku, a w szczegblnosci dotychczasowe uzywanie znaku towarowego.

Wyrok z dnia 3 lipca 2003 r., Best Buy Concepts/OHIM (BEST BUY) (T-122/01, EU:T:2003:183)

Wspdlnotowy znak towarowy - Graficzny znak towarowy zawierajqcy oznaczenie stowne BEST BUY
- Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odrézniajgcy - Artykut 7 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia (WE) nr 40/94

W dniu 7 maja 1999 r. skarzaca dokonata w OHIM zgtoszenia graficznego
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 40/94. Znak
towarowy, o ktérego rejestracje wystgpiono, sktadat sie z ksztattu etykiety w kolorach
z6ttym (tto) i czarnym (litery, kontur, okrag), zawierajgcej oznaczenie stowne BEST BUY

i element,®". Ustugi, dla ktorych wystgpiono o rejestracje znaku, nalezaty do klas 35, 37
i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczgcego miedzynarodowej klasyfikacji
towarow i ustug dla celdw rejestracji znakéw.
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Decyzjg z dnia 19 listopada 1999 r. ekspert odrzucit zgtoszenie na podstawie art. 38
rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu nato, ze zgtoszony znak towarowy podlegat art. 7
ust. 1 lit. b)-d) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 22 grudnia 1999 r. skarzgca odwotata sie od decyzji eksperta do OHIM na
podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94.

Mocg decyzjiz dnia 21 marca 2001 r. Izba Odwotawcza oddalita odwotanie. Stwierdzita
ona w istocie, ze rozpatrywane oznaczenie jest pozbawione charakteru odrdzniajgcego,
ze ma charakter opisowy, a w rezultacie jest objete przepisamiart. 7 ust. 1 lit.b) i ¢)
rozporzgdzenia nr 40/94.

Rozpoznajgc skarge wniesiong na wspomniang decyzje Izby Odwotawczej, ktorg
ostatecznie oddalit, Sad uznat, ze tworzony przez ksztat kolorowej etykiety w r6znych
kolorach, zawierajgcej oznaczenie stowne BESTBUY i element ,,® " graficzny znak
towarowy, o ktérego rejestracje wystgpiono dla ustug doradztwa w zakresie zarzgdzania
przedsiebiorstwem (klasa 35 porozumienia nicejskiego), instalacji i konserwacji sprzetu
(klasa 37) oraz doradztwai pomocy technicznej w zakresie zaktadania sklepéw
specjalistycznych (klasa 42), jest pozbawiony charakteru odrézniajgcego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94. Wspomniane oznaczenie stowne, sktadajgce
sie ze stéw powszechnie uzywanych w jezyku angielskim, ktére w oczywisty sposob
wskazujg na korzystny stosunek ceny ustug objetych zgtoszeniem do ich wartosci
rynkowej, jest natychmiast postrzegany przez wtasciwy kragg odbiorcéw jako zwykte
sformutowanie reklamowe lub slogan, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego
ustug. Podobnie etykiety cenowe w kolorach sg powszechnie uzywane w obrocie
handlowym dla kazdego rodzaju towardw i ustug, a obecnos¢ elementéw typu ,®” obok
innych elementéw nie moze wystarczy¢, aby nadac charakter odrézniajgcy znakowi
towarowemu rozpatrywanemu jako catos¢. W rezultacie zgtoszony znak towarowy jako
catos¢ sktada sie wytgcznie z elementoéw, ktére rozpatrywane oddzielnie okazujg sie nie
miec¢ charakteru odrézniajgcego w kontekscie obrotu danymi ustugami, a miedzy tymi
réoznymi elementaminie wystepuje zadna interakcja, ktéra mogtaby nadac tej catosci
charakter odrézniajgcy.

Wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29)

Odwotanie - Wspdlnotowy znak towarowy - Rozporzqdzenie (WE) nr 40/94 - Artykut 7 ust. 1 lit. b)
i art. 63 - Sfowny znak towarowy Vorsprung durch Technik - Znaki towarowe tworzone przez
slogany reklomowe - Charakter odrézniajgcy - Zgtoszenie znaku towarowego dla bardzo duzej
liczby towardw i ustug - Whasciwy krqg odbiorcéw - Ocena i uzasadnienie o charakterze
catosciowym - Nowe dokumenty

W dniu 30 stycznia 2003 r. Audi wystgpita do OHIM o rejestracje stownego znaku
towarowego Vorsprung durch Technik jako wspdlnotowego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia nr40/94. Towary i ustugi, dla ktérych wystgpiono o rejestracje
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znaku towarowego, nalezaty doklas 9,12, 14,16, 18, 25, 28,35-43 i 45 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego.

W dniu 7 stycznia 2004 r. ekspert uznat w zawiadomieniu o podstawach odmowy, ze
wyrazenie ,Vorsprung durch Technik” (,postep dzieki technice”) stanowito dla niektérych
towarow i ustug nalezgcych doklas9, 12,14, 25, 28, 37-40i 42 i zwigzanych z technika
obiektywng informacje, ktéra odbierana jest przez zainteresowanego konsumenta jako
opis o charakterze reklamowym. W konsekwencji, jesli chodzi o rzeczone towary i ustugi,
zgtoszony znak towarowy pozbawiony byt charakteru odrézniajgcego. Ekspert uznat
jednak, ze rzeczony znak towarowy moze zosta¢ dopuszczonydo rejestracji dla towardw
nalezgcych do klasy 12 z powodu charakteru odrézniajgcego, ktory znak ten uzyskat

w odniesieniu do pojazdéw samochodowych i ich czesci. W tym wzgledzie wskazat on
stowny wspolnotowy znak towarowy Vorsprung durch Technik, ktéry w dniu 27 kwietnia
2001 r. zostat zarejestrowany dla rzeczonych towaréw nalezgcych do klasy 12 pod
numerem 621086.

Pismem z dnia 24 lutego 2004 r. Audi zakwestionowata podstawy przedstawione przez
eksperta w rzeczonym zawiadomieniu, podnoszgcw szczegdlnosci, ze wspdlnotowy znak
towarowy nr 621086 zostat zarejestrowany nie z uwagi na to, iz uzyskat charakter
odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania, lecz ze wzgledu na to, ze ma on samoistny
charakter odrézniajgcy. W drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy z dnia

30 czerwca 2004 r. ekspert wyjasnit, ze w chwili rozpatrywania zgtoszenia rzeczonego
znaku towarowego przez przeoczenie nie powiadomiono Audi o tym, ze znak ten zostat
zarejestrowany wytgcznie ze wzgledu na uzyskany przezen charakter odrézniajgcy.

Z uwagi na tojednak, ze owo zgtoszenie miato miejsce w 1997 r., zachodzita koniecznos¢
ponownego przedstawienia przez Audi dowoddw na uzyskanie przez zgtaszany znak
towarowy charakteru odrézniajgcego dla wszystkich towardw i ustug objetych
zgtoszeniem, w tym dla towardw nalezgcych do klasy 12.

Decyzjg z dnia 12 stycznia 2005 r. ekspert czesciowo odrzucit zgtoszenie wspomnianego
znaku towarowego dla niektorych towardw i ustug nalezgcych doklas 9,12, 14, 25, 28,
37-40i 42, powtarzajac podstawy odmowy rejestracji przedstawione w zawiadomieniu

z dnia 7 stycznia 2004 r. W tej nowej decyzji odmownej stwierdzit on réwniez, ze nie
przedstawiono zadnego dowodu uzyskania charakteru odrézniajgcego w odniesieniu do
towarow nalezgcych do klasy 12.

W drodze spornejdecyzji Druga Izba Odwotawcza uwzglednita odwotanie wniesione
przez Audiw odniesieniu do towardw nalezacych do klasy 12, uznajgc, ze wczesniejsza
decyzja dotyczaca rejestracji znaku towarowego nr 621086 dostarczata dowodoéw
wskazujgcych nato, iz zgtoszony znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy dla
pojazddw i urzadzen do poruszaniasie nalgdzie. W pozostatym zakresie,

w szczegdlnosci jesli chodzioinne towary i ustugi budzgce zastrzezenia eksperta,
odwotanie zostato oddalone.
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Izba Odwotawcza uznataw tym wzgledzie, ze dokonany przez eksperta podziat na
towary i ustugi zwigzane z technika jest watpliwy. Izba Odwotawcza wyjasnitaw tym
zakresie, ze ,[plrawie wszystkie towary i ustugi sgw mniejszym lub wiekszym stopniu
zwigzanez technika. Technika odgrywa istotng role rowniez w sektorze odziezowym.
Wytworca takich zaawansowanych technicznie towarow posiada znaczng przewage nad
swymi konkurentami. Hasto »Vorsprung durch Technik« przekazuje obiektywng
informacje, ze wyzszos¢ techniczna umozliwia wytwarzanie i dostawe lepszych towarow
i ustug. Zestawienie stow ograniczajgce sie do przekazu zwyktej obiektywnej informacji
jest codo zasady pozbawione charakteru odrézniajgcego. Zwazywszy na to, ze

z wyjatkiem towaréw nalezacych do klasy 12 wnoszgca odwotanie nie przedstawita
zadnego dowodu nato, iz hasto »Vorsprung durch Technik« uzyskato w oczach
odbiorcow charakter znaku towarowego, zgtoszenie nalezy odrzuci¢ w zakresie, w jakim
dotyczy ono towardw i ustug nalezgcych doinnych klas”.

Zaskarzonym wyrokiem Sgd oddalit skarge wniesiong przez Audi nasporng decyzje.

Trybunat, rozpoznajac sprawe w nastepstwie odwotania wniesionego przez Audi
odwotanie od zaskarzonego wyroku, uwzglednitto odwotanie.

W tym wzgledzie Trybunat uznat, iz sama okoliczno$¢, ze znak towarowy postrzegany jest
przez dany kragg odbiorcéw jako sformutowanie reklamowe i ze z uwagi najego
zachwalajgcy charakter mégtby zasadniczo zostac przejety przezinne przedsiebiorstwa,
nie wystarcza samaw sobie, aby uzna¢, ze znak ten jest pozbawiony charakteru
odrdzniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr40/94 w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego. Taka zachwalajgca konotacja stownego znaku
towarowego nie wyklucza bowiem, ze nadaje sie on mimo to do zagwarantowania
konsumentom, iz towary lub ustugi nim oznaczone pochodzg z danego
przedsiebiorstwa. W ten sposéb taki znak towarowy moze by¢ postrzegany przez dany
kragg odbiorcow rownoczesnie jako sformutowanie reklamowe i jako wskazanie
pochodzenia handlowego towarow lub ustug. Wynika z tego, ze o ile odbiorcy ci
postrzegajg znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okolicznos¢, iz jest on
jednoczesnie, czy tez nawet w pierwszej kolejnosci, odbierany jako sformutowanie
reklamowe, nie ma wptywu na kwestie jego charakteru odrézniajgcego.

W drugiej kolejnosci Trybunatuznat, ze nie mozna wymagag, by slogan reklamowy miat
.fantazyjny charakter” czy nawet ukazywat ,wktad wysitku twérczego, ktéry
spowodowatby efekt zaskoczenia, dzieki czemu tatwo by go byto zapamietac”, aby nie byt
on pozbawiony minimum charakteru odrézniajgcego wymaganego przez art. 7 ust. 1

lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94.

Jesli chodzi o znak towarowy, ktory moze miec rézne znaczenia, stanowic gre stéw lub
by¢ postrzegany jako fantazyjny, zaskakujacy i nieoczekiwany, a w konsekwencji by¢
stosunkowo tatwy do zapamietania, to wprawdzie wystepowanie takich cech nie stanowi
warunku niezbednego dla ustalenia charakteru odrézniajgcego sloganu reklamowego,
niemniej ich wystepowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru.
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W trzeciej kolejnosci Trybunatzauwazyt, ze znaki towarowe sktadajgce sie z oznaczen lub
wskazdwek, ktére sg ponadto uzywane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczgce
jakosci lub wyrazenia zachecajgce do zakupu towardéw lub ustug objetych tym znakiem,
z definicji przekazujg w mniejszym lub wiekszym stopniu obiektywne informacje. Sam
ten fakt nie oznacza, iz takie znaki sg pozbawione charakteru odrdzniajgcego

w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94.

Tak wiec, pod warunkiem ze takie znaki towarowe nie sg znakami opisowymi

w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94, mogg one wyrazac¢ obiektywne,
nawet proste, informacje i mimo to nadawac sie do wskazywania konsumentom
pochodzenia handlowego rozpatrywanych towardow lub ustug. Taka sytuacja moze

w szczegdlnosci mie¢ miejsce, gdy znaki towarowe nie ograniczajg sie do zwyktego
przekazu reklamowego, lecz charakteryzujg sie pewng oryginalnoscig czy tez sitg
wywotywania skojarzen, wymagajg minimalnego wysitku interpretacyjnego lub prowadza
dorozpoczecia procesu poznawczego u danego kregu odbiorcow.

Wreszcie w czwartej kolejnosci Trybunat podkreslit, ze nie jest pozbawiony charakteru
odrdzniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr40/94 w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego slogan , Vorsprung durch Technik”, o ktérego
rejestracje wystgpiono dla,pojazdow; urzadzen stuzgcych do poruszania sie na lgdzie,
w powietrzu lub w wodzie” nalezgcych do klasy 12 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, jak réwniez dla towardw i ustug nalezagcych doklas 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-
43 45.

Nawet jesli przyjg¢, ze slogan ,Vorsprung durch Technik” przekazuje obiektywna
informacje, iz wyzszos¢ techniczna umozliwia wytwarzanie i dostawe lepszych towarow

i ustug, to okolicznos$c ta nie pozwala na wyciggniecie wniosku, ze zgtoszony znak
towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek samoistnego charakteru odrézniajgcego.
Niezaleznie bowiem od tego, jak prosta jest taka informacja, nie moze ona zostac
zakwalifikowana jako zwyczajna w takim stopniu, aby méc natychmiast i bez
jakiejkolwiek dalszej analizy wykluczy¢, ze ten znak towarowy nadaje sie do wskazywania
konsumentowi pochodzenia handlowego danych towaréw lub ustug.

Rzeczona informacja nie wynika z rozpatrywanego sloganu w sposéb oczywisty. Cigg
stow ,Vorsprung durch Technik”, ktéry oznacza , postep przez technike”, w pierwszej
chwili wskazuje wytgcznie na zwigzek przyczynowy i wymaga z tego wzgledu od
odbiorcow pewnego wysitku interpretacyjnego. Ponadto slogan ten Swiadczy o pewnej
oryginalnosci i sile wywotywania skojarzen, ktére powoduja, iz jest on tatwy do
zapamietania. Wreszcie z uwagi na to, ze chodzi o slogan cieszgcy sierenomai uzywany
przez zgtaszajgcego, nie mozna wykluczy¢, ze okolicznos¢, iz dany kragg odbiorcow jest
przyzwyczajony do kojarzenia tego sloganu z samochodami produkowanymi przez
zgtaszajgcego, utatwia réwniez identyfikowanie przez tych odbiorcéw pochodzenia
handlowego towaréw i ustug nim oznaczonych.
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Wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., Brasserie St Avold/EUIPO (Ksztatt ciemnej butelki) (T-862/19,
EU:T:2020:561)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie Europejskqg -
Oznaczenie tréjwymiarowe - Ksztaft ciemnej butelki - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji -
Brak charakteru odrézniajgcego - Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001

W ramach rejestracji miedzynarodowej swojego tréjwymiarowego oznaczenia Brasserie
St Avold wskazata Unie Europejska. Oznaczenie to sktadato sie z tréjwymiarowego
przedstawienia ciemnej butelki, zamykanej kapslem. Biata etykieta otaczataw sposob
nieregularny dolng czes¢ korpusu butelki, z wyjgtkiem szczytu skierowanego ku gorze,
ktory nie przylegat do butelki w tej czesci. Zgodnie ze zgtoszeniem ochrona dla znaku
towarowego miata zosta¢ udzielonaw odniesieniu do napojéw. EUIPO odmdéwito
udzielenia ochrony rejestracji miedzynarodowej ze wzgledu nato, ze oznaczenie byto
pozbawione charakteru odrézniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
2017/1001 .

Rozpatrujac skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO, Sad oddalit te skarge. Sad
uscislitdefinicje normy i zwyczajéw panujgcych w branzyw ramach oceny charakteru
odrdzniajgcego tréjwymiarowych znakéw towarowych tworzonych przez ksztatt towaru.

Przede wszystkim Sgd przypomniat, ze ze wzgledu na to, iz opakowanie ptynnego towaru
stanowi nieodzowny warunek wprowadzenia go do obrotu, przecietny konsument
przypisze mu w pierwszym rzedzie te prostg funkcje. Tylko znak, ktéry w sposob znaczny
odbiega od normy lub zwyczajéw branzowych, nie jest pozbawiony charakteru
odrdzniajgcego. A zatem w sytuacji gdy tréjwymiarowy znak towarowy jest tworzony
przez ksztatt towaru, dla ktérego wystgpiono o rejestracje, lub przez ksztatt jego
opakowania, sam fakt, iz ksztatt ten jest wariantem ksztattéw typowych dla tego rodzaju
towarow lub opakowan tego rodzaju towaréw, nie wystarcza do wykazania, ze
wspomniany znak towarowy nie jest pozbawiony charakteru odro6zniajgcego.

Nastepnie Sad stwierdzit, ze EUIPO wykazato, iz normai zwyczaje panujgce w branzy
napojow charakteryzujg sie duzg réznorodnoscig ksztattow i sposobdw umiejscowienia
etykiet na butelkach. Sad uscislit zatem, iz nawet przy zatozeniu, ze najczesciej spotykany
ksztatt etykiety rozpatrywanych towardéw jest prostokatny i etykieta jest w catosci
przytwierdzona do cylindrycznej czesci korpusu butelki, normy i zwyczajow panujacych
w branzy nie mozna sprowadzic¢ wytgcznie do statystycznie najbardziej
rozpowszechnionego ksztattu, lecz obejmujg one wszystkie ksztatty, z jakimi konsument
zazwyczaj spotyka sie na rynku.

Wreszcie Sad podkreslit, ze rozpatrywana etykieta stanowi jedynie mozliwy wariant
istniejgcych juz ksztattéw. Nie odbiega ona zatem w znaczny sposéb od normy lub

B Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskie]
(Dz.U.2017,L 154,s. 1).
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zwyczajéw panujgcych w branzy. W konsekwencji Sgd orzekt, ze sporne oznaczenie nie
moze wskazywac pochodzenia rozpatrywanych towaréw. W konsekwengdji nie posiada
ono wymaganego minimum charakteru odrozniajgcego.

Wyrok z dnia 7 lipca 2021 r., Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombinacja dZzwiekéw
towarzyszgcych otwieraniu puszki napoju gazowanego) (T-668/19, EU:T:2021:420)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgtoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez
kombinacje dZwiekdéw towarzyszqcych otwieraniu puszki napoju gazowanego - Bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odrézniajgcego - Artykut 7 ust. 1lit. b)
rozporzqdzenia (UE) 2017/1001 - Artykut 95 ust. 1 rozporzgdzenia 2017/1001

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH Co. KG dokonata w EUIPO zgtoszenia oznaczenia
dzwiekowego jako unijnego znaku towarowego. Oznaczenie to, przedstawione za
pomocg pliku dZzwiekowego, przypomina dzwiek powstajgcy przy otwieraniu puszki
napoju wraz z nastepujgcymi po nim okoto jednosekundowsg ciszg i okoto
dziewieciosekundowym musowaniem. Zgtoszenia dokonano dla réznych napojow oraz
dla pojemnikdéw z metalu do transportui sktadowania.

EUIPO odrzucito zgtoszenie do rejestracji na tej podstawie, ze zgtoszony znak towarowy
jest pozbawiony charakteru odrozniajgcego.

W swoim wyroku Sgd oddalit skarge wniesiong przez Ardagh Metal Beverage Holdings

i poraz pierwszyrozstrzygnat w przedmiocie rejestracji dzwiekowego znaku towarowego
przedstawionego w formacie pliku dzwiekowego. Przedstawit on uscislenia dotyczgce
kryteriow oceny charakteru odroézniajgcego dzwiekowych znakéw towarowych oraz
sposobu postrzegania tych znakéw towarowych w ogdélnosci przez konsumentow.

Na wstepie Sgd przypomniat, ze kryteria oceny charakteru odrézniajgcego’
dzwiekowych znakéw towarowych nie réznig sie od kryteriow stosowanych do innych
kategorii znakéw towarowych i ze oznaczenie dzwiekowe musi posiada¢ pewng site
wywotywania skojarzen umozliwiajgcg danemu konsumentowi jego postrzezenie jako
znaku towarowego, a nie jako elementu o charakterze funkcjonalnym lub jako
wskazéwki pozbawionejwtasnej samoistnej wtasciwosci'>. Konsument danych towaréw
lub ustug powinien zatem by¢ w stanie, poprzez samo postrzeganie znaku towarowego,
bez taczenia go z innymi elementami, takimi jak w szczeg6lnosci elementy stowne lub
graficzne, a nawet inny znak towarowy, ustali¢ zwigzek z ich pochodzeniem handlowym.

Nastepnie w zakresie, w jakim EUIPO zastosowato przez analogie orzecznictwo'®,
zgodnie z ktorym tylko znak, ktory w sposob znaczgcy odbiega od normy lub zwyczajéw
panujgcych w danejbranzy, nie jest pozbawiony charakteru odrézniajgcego, Sad

W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.

> Wyrokzdnia 13 wrzesnia 2016 r., Globo Comunicacdo e Participacdes/EUIPO (Dzwiekowy znak towarowy) (T-408/15, EU:T:2016:468, pkt 41,
45).

16 Zobacz w szczegdélnoéci wyrok z dnia 7 pazdziernika 2004 ., Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, pkt 31).
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podkreslit, ze orzecznictwo to zostato wypracowane w odniesieniu do tréjwymiarowych
znakdw towarowych sktadajgcych sie z ksztattu samego towaru lub jego opakowania,
gdyw danej branzyistnieje norma lub panujg zwyczaje dotyczgce tego ksztattu. W takim
zas przypadku dany konsument, ktory jest przyzwyczajony do ogladania jednego lub
kilku ksztattéw odpowiadajgcych normie lub zwyczajom panujagcym w danej branzy, nie
bedzie postrzegac tréjwymiarowego znaku towarowego jako wskazowki pochodzenia
handlowego towarow, jeslijego ksztatt jest identyczny ze zwykle wystepujacym ksztattem
lub do niego podobny. Sagd dodat, ze orzecznictwo to nie ustanawia nowych kryteriow
oceny charakteru odrdzniajgcego znaku towarowego, lecz ogranicza sie do uscislenia, ze
w ramach stosowania tych kryteriéw sposéb postrzegania znaku towarowego przez
przecietnego konsumenta niekoniecznie bedzie taki sam w przypadku tréjwymiarowego
znaku towarowego jak w przypadku znaku stownego, graficznego lub dzwiekowego,
ktérym jest oznaczenie niemajgce zwigzku z wyglagdem zewnetrznym lub ksztattem
towarow. W konsekwencji Sgd orzekt, ze wspomniane orzecznictwo dotyczace
tréjwymiarowych znakéw towarowych nie moze co do zasady by¢ stosowane do
dzwiekowych znakéw towarowych. Jednak, chociaz EUIPO niestusznie zastosowato to
orzecznictwo, Sad stwierdzit, ze ten btagd nie moze podwazy¢ rozumowania
przedstawionego w zaskarzonej decyzji, ktéra opierasie réwniez na innej podstawie.

Co sie tyczy tej innej podstawy, odnoszgcej sie do sposobu postrzegania zgtoszonego
znaku towarowego przez wiasciwy krag odbiorcédw jako elementu funkcjonalnego
rozpatrywanych towaréw, Sgd zauwazyt, po pierwsze, ze dzwiek powstajacy przy
otwieraniu puszki bedzie faktycznie uwazany, przy uwzglednieniu rodzaju towaroéw, za
element czysto techniczny i funkcjonalny. Otwarcie puszki lub butelki jest bowiem
nieodtgcznym elementem rozwigzania technicznego zwigzanego z wykorzystywaniem
konsumpcyjnym napojéw, zatem taki dzwiek nie bedzie postrzegany jako wskazéwka
pochodzenia handlowego tych towardw. Po drugie, wtasciwy krag odbiorcéw kojarzy
natychmiast dzwiek musowania pecherzykdéw z napojami. Ponadto Sgd zauwazyt, ze
elementy dzwiekowe i okoto jednosekundowa cisza, rozpatrywane tgcznie, nie posiadajg
zadnej samoistnej wiasciwosci pozwalajgcejna ich postrzeganie przezten krag jako
wskazdéwki pochodzenia handlowego towarow. Elementy te nie majg dostateczne;j sity
wywotywania skojarzen, by odrézniacsie od porownywalnych dzwiekdédw w branzy
napojow. W rezultacie Sad potwierdzit wnioski EUIPO co do braku charakteru
odrézniajgcego zgtoszonego znaku towarowego.

Wreszcie Sqd zanegowat stwierdzenie EUIPO, zgodnie z ktérym na rynkach napojow i ich
opakowan sygnalizowanie pochodzenia handlowego towaru jedynie za pomocg
dzwiekdw jest niezwyczajne, na tej podstawie, ze towary te sg bezgtosne do chwili ich
konsumpcji. Trybunat zauwazyt bowiem, ze wiekszos¢ towardw jest samaw sobie
bezgtoSna i powoduje powstanie dzwieku dopiero w chwili ich konsumpcji. Zatem sama
okolicznos$¢, ze dZzwiek moze rozbrzmiewac jedynie podczas konsumpdji, nie oznacza, by
uzywanie dzwiekdéw do sygnalizowania pochodzenia handlowego towaru na okreslonym
rynku byto jeszcze niezwyczajne. Sad wyjasnit jednak, ze ewentualny btagd EUIPO w tym
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wzgledzie nie pocigga za sobg stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji, poniewaz
nie miatby on decydujgcego wptywu na zawarte w niej rozstrzygniecie.

Wyrok z dnia 13 listopada 2024 r., Administration of the State Border Guard Service of
Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF) (T-82/24, EU:T:2024:821)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgtoszenie graficznego unijnego znaku towarowego RUSSIAN
WARSHIP, GO F**K YOURSELF - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru
odrdzniajgcego - Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001 - Slogan polityczny -
Réwnos¢ traktowania - Zasada dobrej administracji - Artykut 71 ust. 1 rozporzqdzenia 2017/1001

W wyroku tym Sad poraz pierwszy odnidst sie do kwestii mozliwosci rejestracji ,sloganu
politycznego” jako znaku towarowego.

Ukrainski funkcjonariusz strazy granicznej bedacy poprzednikiem prawnym skarzgcej,
Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, dokonatw EUIPO
zgtoszenia do rejestracji oznaczenia graficznego ,,RUSSIAN WARSHIP, GO F**K yourself”
jako unijnego znaku towarowego dlaréznego rodzaju towaréw i ustug'’. Ekspert odrzucit
to zgtoszenie do rejestracji w catoscina podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzgdzenia
2017/1001, zgodnie z ktérym nie sg rejestrowane znaki towarowe, ktoére sg sprzeczne

z porzadkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Od decyzji eksperta skarzgca
wniosta odwotanie do EUIPO. W zaskarzonej decyzji'® Izba Odwotawcza oddalita
odwotanie ze wzgledu nato, ze zgtoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru
odrdzniajgcego w odniesieniu do rozpatrywanych towardw i ustug, a zatem nalezy
odmoéwic jego rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia 2017/1001.

Sad wskazat, ze skarzgca bezskutecznie podnosi, iz Izba Odwotawcza popetnita btad,
kwalifikujgc zgtoszony znak towarowy jako ,slogan polityczny”.

Odtworzona w zgtoszonym znaku towarowym fraza byta bowiem szeroko uzywana,
natychmiast po pierwszym uzyciu, w celu uzyskaniawsparcia dla Ukrainyi bardzo
szybko stata sie zatem symbolem walki Ukrainy z agresjg Federacji Rosyjskiej. W zwigzku
z tym fraza ta byta wielokrotnie wykorzystywana w kontekscie politycznym i tow celu
wyrazenia i promowania poparcia dla Ukrainy. Taka sytuacjaw petni odpowiada definicji
wyrazenia ,slogan polityczny”, przedstawionej przez samg skarzgcg w skardze, czyli
wyrazenia uzywanego w kontekscie politycznym lub spotecznym, powtarzajgcego idee
lub cel, aby przekonac¢ odbiorcéw lub grupe docelowg w ich kregu.

Odtworzona w zgtoszonym znaku towarowym fraza byta bardzo intensywnie
wykorzystywana w kontekscie niekomercyjnym i niewatpliwie bedzie bardzo Scisle
kojarzona przez wtasciwy krgg odbiorcow z tym kontekstem. Frazata stata sie bowiem

7 Dokladniej zgtoszony znak towarowy oznaczat produkty i ustugi nalezace do klas 9, 14, 16, 18, 25, 2841 w rozumieniu porozumienia

nicejskiego.

'8 Decyzja Pierwszej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 1 grudnia 2023 r. (sprawa R 438/2023-1).
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bardzo szybko jednym z symboli walki Ukrainy z rosyjskg agresjg, kojarzonym

z zotnierzem armii ukrainskiej, a tym samym z Ukraing. Zwazywszy na skale przekazu
medialnego zwigzanego z tym wydarzeniem, owa fraza bedzie kojarzona z tym
niedawnym momentem historycznym, ktory jest dobrze znany przecietnym
konsumentom w Unii.

W tym wzgledzie Sad stwierdzit, ze 1zba Odwotawcza nie naruszyta prawa, uznawszy, iz
ogdblna zasada, zgodnie z ktdrg wtasciwy krag odbiorcdw jest mato uwazny w przypadku
oznaczenia, ktére nie wskazuje mu od razu pochodzenia rozpatrywanych towaréw

i ustug, poniewaz nie bedzie go postrzegataninie zapamieta go jako znaku towarowego,
ma zastosowanie takze do oznaczen, ktérych gtéwny przekaz ma charakter polityczny.

Tymczasem, zwazywszy na podstawowg funkgje znaku towarowego, jaka jest
wskazywanie pochodzenia oznaczanego nimtowaru lub ustugi, oznaczenie nie jest
w stanie wypetniac tej funkgji, jezeli przecietny konsument nie dostrzega w nim
wskazania pochodzeniatowaru lub ustugi, a jedynie przekaz polityczny.

W odniesieniu do obowigzku uzasadnienia Sad przypomniat, ze w przypadku gdy ta
sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towaréw
lub ustug, wtasciwy organ moze ograniczyc¢ sie do ogdlnego uzasadnienia dotyczgcego
wszystkich rozpatrywanych towardw lub ustug. Prawdg jest, iz Trybunat sprecyzowat, ze
powyzsze uprawnienie rozcigga sie jedynie na towary i ustugi pozostajace

w wystarczajgco bezposrednim i konkretnym zwigzku, by tworzy¢ jedng dostatecznie
jednorodng kategorie lub grupe towardw lub ustug. Wskazaton jednak, ze w celu
dokonania oceny, czy towary i ustugi wykazujg wystarczajgco bezposrednii konkretny
zwigzek i mogg zostac przydzielone do dostatecznie jednorodnych kategorii lub grup,
nalezy mie¢ nauwadze cel tejanalizy, jakim jest umozliwienie oraz utatwienie dokonania
oceny in concreto tego, czy wskazany w zgtoszeniu do rejestracji znak towarowy jest
objety, bgdz tez nie, zakresem jednej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestragji.
Rowniez przydzielenie rozpatrywanych towarow i ustug do jednej czy tez wiekszej liczby
grup lub kategorii musi zosta¢ dokonane w szczegdlnosci na podstawie ich wtasciwosci,
ktore sg dla nich wspdlne oraz ktore sg istotne dla celéw analizy mozliwosci powotania
sie na okreslong bezwzgledng podstawe odmowy rejestracji wzgledem zgtoszonego
znaku towarowego w odniesieniu do rzeczonych towaroéw i ustug. Wynika z tego, ze taka
ocena musi zosta¢ dokonanain concreto przy badaniu kazdego zgtoszenia do rejestraciji
oraz - w stosownych przypadkach - dla kazdejz odrebnych bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, ktore ewentualnie miatyby znalez¢ zastosowanie.

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza stwierdzita w zaskarzonej decyzji, ze zgtoszony
znak towarowy nie bedzie postrzegany przez wtasciwy krgg odbiorcéw jako wskazanie
pochodzeniahandlowego. Ponadto uscislita, ze fraza odtworzona w zgtoszonym znaku
towarowym bedzie przede wszystkim interpretowana jako przekaz polityczny i ze ten
sposo6b postrzegania jest identyczny dla wszystkich oznaczanych tym znakiem towaréw
lub ustug. Wynika z tego, ze Izba Odwotawcza uznata, iz towary i ustugi oznaczane
zgtoszonym znakiem towarowym tworzg dostatecznie jednorodng grupe z punktu
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widzenia bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, ktéra jej zdaniem statana
przeszkodzie rejestracji wspomnianego znaku.

Zwazywszy, ze lzba Odwotawcza stusznie uznata, iz zgtoszony znak towarowy nie bedzie
postrzegany przez wiasciwy krag odbiorcéw jako wskazanie pochodzenia handlowego,
lecz jako przekaz polityczny promujgcy poparcie dlawalki Ukrainy z agresjg wojskowg ze
strony Federacji Rosyjskiej, mogta ona zgodnie z prawem zgrupowac wszystkie towary

i ustugi oznaczane zgtoszonym znakiem towarowym w jednej kategorii, mimo ze
wykazujg one rézne swoiste cechy.

W rezultacie, biorgc pod uwage specyfike zgtoszonego znaku towarowego i jego
identyczny sposob postrzegania przez wtasciwy krgg odbiorcéw w odniesieniu do
wszystkich towarow i ustug objetych zgtoszeniem do rejestracji, Sgd uznat, ze I1zba
Odwotawcza nie popetnita btedu w ocenie, gdy stwierdzita, ze wspomniane towary

i ustugi nalezg do jednej grupy, do ktérej w ten sam sposéb zastosowanie miata
wskazana przez nig podstawa odmowy rejestracji, oraz ze doszta ona do prawidtowego
whniosku, iz zgtoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrozniajgcego

w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzagdzenia 2017/1001.

Wyrok z dnia 10 wrzednia 2025 r., BVG/EUIPO (Dzwiek melodii) (T-288/24, EU:T:2025:847)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgtoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez
dZwiek melodii - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odrdzniajgcy - Artykut 7
ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001

W swoim wyroku Sad stwierdzit niewazno$¢ decyzji Izby Odwotawczej EUIPO™ ze
wzgledu nato, ze izba ta nie dokonata prawidtowej oceny charakteru odrdzniajgcego
unijnego znaku towarowego, o ktérego rejestracje wystgpiono dla oznaczenia
dzwiekowego tworzonego przez dzwiek melodii, w Swietle art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia 2017/1001.

Skarzaca, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), dokonata zgtoszenia znaku towarowego
tworzonego przez dzwiek melodii dla okreslonych ustug transportowych?.

W nastepstwie odrzucenia tego zgtoszenia przez ekspertke skarzgcawniosta odwotanie
do EUIPO.

Izba Odwotawcza stwierdzita brak charakteru odrozniajgcego zgtoszonego znaku
towarowego. Jako dwusekundowe oznaczenie dzwiekowe sktadajgce sie z prostej
sekwencji czterech réznych styszalnych dzwiekéw wspomniany znak towarowy byt jej
zdaniem tak krétki i banalny, ze nie posiadat zadnej sity wywotywania skojarzen ani
zdolnosci do bycia rozpoznawanym przez konsumentéw jako wskazanie pochodzenia

9" Decyzja Pigtej Izby Odwotawcze] EUIPO 7 dnia 2 kwietnia 2024 r. (sprawa R 2220/2023-5).
2 Ustugi te naleza do klasy 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,transport; przewdz pasazeréw;
pakowanie i ustugi w zakresie zapakowywania; skladowanie; organizacja transportu w ramach wycieczek turystycznych”.
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handlowego rozpatrywanych ustug. W jej ocenie miat by¢ on postrzegany jedynie jako
funkcjonalny element dzwiekowy majacy na celu przyciggniecie uwagi stuchacza.

Skarzaca wniosta do Sgdu skarge na te decyzje oddalajaca.

Sad stwierdzit, ze szereg elementdw pozwala uznac, ze cechy zgtoszonego znaku
towarowego, jesli chodzi o czas trwania i site wywotywania skojarzen, pozwalajg na
ustalenieraczejistnienia niz braku charakteru odrézniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzgdzenia 2017/1001 i zwigzanego z nim orzecznictwa.

Po pierwsze bowiem, co sie tyczy zwyczajow rozpatrywanego sektora gospodarczego,
jest powszechnie wiadome, ze podmioty gospodarcze dziatajgce w sektorze transportu
coraz czesciej wykorzystujg ,dzingle”, tj. krotkie motywy dzwiekowe, w celu
uksztattowania rozpoznawalnej przez odbiorcéw tozsamosci dzwiekowej, bedacej
dzwiekowym odpowiednikiem tozsamosci wizualnej znaku towarowego w odniesieniu
do zwigzanych z nim towaréw i ustug. Owe dzingle pozwalajg na przyciggniecie uwagi
stuchaczy w Srodowiskach niekiedy hatasliwych, czy to w halach lotniskowych, czy na
peronach na dworcach kolejowych i autobusowych, i wprowadzanie wiadomosci lub
towarzyszenie wiadomosciom skierowanym do docelowego kregu odbiorcéw w celach
przekazywania komunikatéw lub w zwigzku z ustugami towarzyszgcymi.

Po drugie, dZwiek melodii tworzgcy zgtoszony znak towarowy nie wykazuje
bezposredniego zwigzku z ustugami objetymi tym znakiem towarowymi nie wydaje sie
by¢ podyktowany wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi. Ponadto nie wykazano,
ze dzwiek ten jestjuz znany odbiorcom, co pozwala domniemywac, ze chodzi tu o utwor
oryginalny. W tym kontekscie mozna uznac, ze ma on stuzy¢raczejjako dzingiel, czyli
jako krétka, chwytliwa sekwencja dzwiekowa, i jako taka tatwa do zapamietania. Taka
ocena znajduje zresztg potwierdzenie w praktyce decyzyjneji w wytycznych dotyczacych
rozpatrywania spraw przed EUIPO w dziedzinie dzwiekowych znakéw towarowych, ktére
moga stanowic Zrédto odniesienia.

Z uwagi na cechy zgtoszonego znaku towarowego, jezeli chodzi o czas trwania, uzyta
melodie i styszalne dZwieki, a takze rézne wskazdwki udzielone w przesztosci przez
EUIPO co do roli, jakg odgrywaja te cechy przy ocenie charakteru odrézniajgcego
zgtoszonego dzwiekowego znaku towarowego, ocena Izby Odwotawczej jest btedna
zaréwno w Swietle zwyczajoéw panujgcych w rozpatrywanym sektorze, jak i elementow
charakteryzujgcych zgtoszony znak towarowy. Ani czas trwania zgtoszonego znaku
towarowego, ani jego domniemana prostota lub banalnos¢, ktéra sama w sobie nie
uniemozliwia rozpoznania odpowiadajgcej mu melodii, nie stanowig przeszkéd, ktére
same w sobie wystarczajg do uzasadnienia braku jakiegokolwiek charakteru
odrézniajgcego.

Po trzecie, Izba Odwotawcza popetnita btad, uznajac, ze zgtoszony znak towarowy petni
jedynie role funkcjonalngi ze standardowg praktykg jest nadawanie krotkiej sekwenc;ji
dzwiekéw przed komunikatamiinformujgcymiza posrednictwem gtosnika o Srodkach

transportu w celu zwrécenia uwagi podréznych. Nawet przy zatozeniu, iz nalezy
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rozwazyc jeden z potencjalnych sposobéw uzywania zgtoszonego znaku towarowego, to
znaczy przywotacjego uzywanie na stacji kolejowej w celu zakomunikowania powigzanej
z nim ustugitransportowej, takie uzywanie, nawet jesli odgrywa role funkcjonalng,

w zaden sposob nie uniemozliwiatoby zgtoszonemu znakowi towarowemu pemienia jego
funkcji wskazywania pochodzenia handlowego wspomnianej ustugi.

Po czwarte, co sie tyczy pozostatych ustug oznaczonych zgtoszonym znakiem
towarowym, ktére dotyczyty nie bezposrednio transportu, lecz zwigzanych z nimi
aspektow, Sad uznat, ze trudno jest zrozumieé na podstawie rozwazan lzby Odwotawczej
z jednej strony - z jakimi aspektami tych ustug mozna powigzac¢ dzwiek melodii tworzgcy
ten znak, a z drugiej strony - w jaki sposob okoliczno$¢, ze zgtoszone oznaczenie
dzwiekowe moze by¢ uzywane w reklamach tych ustug, miataby przemawiac przeciwko
jego rejestracji jako znaku towarowego.

W Swietle tych rozwazan Sad doszedt do wniosku, ze Izba Odwotawcza nie dokonata
prawidtowej oceny charakteru odrézniajgcego zgtoszonego znaku towarowego.

3. Znaki opisowe

Wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r. (Trybunatw petnym skiadzie), OHIM/Wrigley (C-191/01 P,
EU:C:2003:579)

Odwotanie - Wspdlnotowy znak towarowy - Rozporzqdzenie (WE) nr 40/94 - Bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji - Charakter odrézniajgcy - Znaki towarowe sktadajgce sie wytgcznie
z oznaczen lub wskazéwek opisowych - Grupa sktadniowa Doublemint

W 1996 r. Wm Wrigley Jr. Company (zwana dalej ,Wrigley”’) dokonataw OHIM zgtoszenia
dorejestracji grupy sktadniowej ,,Doublemint” jako wspolnotowego znaku towarowego
dla gum do zucia.

Poniewaz ekspert OHIM odrzucit to zgtoszenie, Wrigley wniosta odwotanie do Izby
Odwotawczej. Izba Odwotawcza oddalita jednak to odwotanie, uznajgc, ze wyraz
~Doublemint”-wynikajgcy z potgczenia dwoch stéw angielskich, bez dodania elementéw
fantazyjnych lub wymyslonych - ma charakter opisowy w stosunku do niektorych
wtasciwosci gumy do zucia, w tym wypadku gdy chodzi o ich sktad zawierajgcy miete i ich
mietowy smak, a w konsekwencji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia

nr 40/94 nie moze zostac zarejestrowany jako wspoélnotowy znak towarowy.

Skarga wniesiona przez Wrigley nate ostatnig decyzje do Sadu zostata uwzgledniona.
Sad doszedt do wniosku, ze wyraz ,,Doublemint” ma w odniesieniu do gumy do zucia
niejednoznaczne i sugestywne znaczenie, ktére mozna interpretowac na rézne sposoby,
i nie pozwala danemu kregowi odbiorcéw natychmiasti bez gtebszego zastanowienia
dostrzec opisu wtasciwosci rozpatrywanych towardéw. Poniewaz wyraz ten nie ma
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charakteru wytgcznie opisowego, nie moze on, zdaniem Sadu, uzasadnia¢ odmowy
rejestracji.

W swym wyroku Trybunat uwzglednit odwotanie wniesione przez OHIM od wyroku Sadu
i uchylit wyrok Sadu.

Przede wszystkim Trybunat przypomniat, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego nie sg rejestrowane ,,znaki
towarowe, ktére sktadajg sie wytgcznie z oznaczen lub wskazéwek moggcych stuzyé

w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub Swiadczenia ustugi, lub innych
wtasciwosci towarow lub ustug”.

Nastepnie Trybunatuznat, ze dla odmowy przez OHIM rejestracji znaku na podstawie
tego artykutu nie byto konieczne, by oznaczenia lub wskazoéwki, z ktérych sktada sie znak
towarowy i o ktérych tu mowa, byty w chwili zgtoszenia rzeczywiscie uzywane do celéw
opisowych w odniesieniu do towaroéw lub ustug takich jak te, dla ktorych zgtoszono znak
towarowy, czy tez ich cech. Jak wskazuje sama tresc tego przepisu, wystarczy, aby
oznaczenia i wskazéwki mogty zosta¢ uzyte do takich celéw. Na podstawie
wspomnianego powyzej przepisu nalezy zatem odmowic rejestracji oznaczenia
stownego, gdy przynajmniejjedno z jego mozliwych znaczen stanowi opis wtasciwosci
oznaczonych nim towaréw lub ustug.

Wreszcie Trybunat wyjasnit, ze interpretowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢) w ten sposoéb, ze stoion
na przeszkodzie rejestracji znakdéw towarowych , wytgcznie opisowych” w stosunku do
towarow lub ustug, dla ktorych wystgpiono o rejestracje, lub w stosunku doich
wiasciwosci, oznacza zastosowanie kryterium, ktore nie jest kryterium ustanowionym

w tym przepisiei ktére nie uwzglednia jego zakresu.

Wyrok z dnia 12 stycznia 2005 r., Deutsche Post EURO EXPRESS/OHIM (EUROPREMIUM)
(T-334/03, EU:T:2005:4)21

Wspdlnotowy znak towarowy - Oznaczenie stowne EUROPREMIUM - Bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia (WE) nr 40/94

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH dokonata w OHIM zgtoszenia oznaczenia stownego
EUROPREMIUM jako wspdlnotowego znaku towarowego. Zgtoszenie to zostato
odrzucone, wobec czego Deutsche Post EURO EXPRESS wniosta odwotanie od decyzji
eksperta.

Izba Odwotawcza OHIM nie uwzglednita odwotania z uwagi na to, ze znak towarowy
EUROPREMIUM mégtby by¢ postrzegany przez konsumentow jako wskazéwka odnosnie

21 Odwotanie od tego wyroku zostato wykreélone postanowieniem prezesa Trybunatu z dnia 14 grudnia 2005 r., OHIl/Deutsche Post EURO

EXPRESS (C-121/05 P, EU:C:2005:767).
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do znakomitej jakoscii europejskiego pochodzenia towardw i ustug objetych
zgtoszeniem.

Sad, do ktérego Deutsche Post EURO EXPRESS wniosta nastepnie skarge na te ostatniag
decyzje, ktérej niewaznosc ostatecznie stwierdzit, musiat dokonac¢ oceny charakteru
opisowego zgtoszonego oznaczenia?2.

W pierwszej kolejnosci Sad uznat, ze rejestracja wspoélnotowego znaku towarowego
sktadajgcego sie z oznaczen lub wskazéwek, ktére sg ponadto wykorzystywane jako
slogany reklamowe, wskazowki odnosnie do jakoscilub wyrazenia zachecajgce do
nabycia towardw i ustug okreslonych tym znakiem towarowym, nie jest wykluczona jako
taka jedynie ze wzgledu na takie wykorzystanie, jesli ten znak towarowy moze by¢
postrzeganyjako wskazanie pochodzenia handlowego konkretnych towardw i ustug, aby
umozliwi¢ wiasciwemu kregowi odbiorcow, bez ryzyka pomytki, odréznienie towaréw

i ustug wtasciciela znaku towarowego od tych o innym pochodzeniu handlowym.

Taka zdolnos¢ tego typu znaku towarowego do bycia postrzeganym jako wskazanie
pochodzenia handlowego towardw i ustug musizosta¢ zbadana w Swietle art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Natomiast aby zosta¢ objetym zakresem obowigzywania art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzgdzenia nr 40/94, znak towarowy musi stuzy¢ do opisania w sposob konkretny,
jasny i obiektywny zasadniczych wtasciwosci danych towaroéw i ustug,

W drugiej kolejnosci Sad stwierdzit, iz nie zostato dowiedzione, ze oznaczenie stowne
EUROPREMIUM, o ktérego rejestracje w charakterze wspoélnotowego znaku towarowego
wystgpiono miedzy innymi dla towardéw z réznych materiatéw przeznaczonych do
pakowania, rozmieszczania lub transportu, ustug reklamowych, zarzgdzanialub
wspierania w sprawach gospodarczych oraz ustug transportowych i magazynowania,
nalezgcych doklas 16, 20,351 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, i ktére
mogtoby by¢ rozumiane przez przecietnego konsumenta anglojezycznego jako odestanie
do towarodw i ustug pochodzenia europejskiego wysokiej jakosci, moze stuzy¢ do
bezposredniego opisu tych towaréw i ustugw rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94.

W istocie z jednej strony rozpatrywane oznaczenie nie sktada sie z elementéw opisowych
dla zgtoszonych towardw i ustug, poniewaz prefiks ,euro” nie opisuje ich ani
bezposrednio, ani przez wspomnienie jednej z ich zasadniczych wtasciwosci, a stowo
~premium” jest jedynie terminem zachwalajgcym, majgcym na celu wskazanie
wiasciwosci, ktérg zgtaszajgcy pragnie przypisa¢ swoim towarom, nie dostarczajac
jednak konsumentom informacji o szczegdlnych i obiektywnych wtasciwosciach
oferowanych towaréw i ustug.

2 W rozumieniuart. 7 ust. 1 lit. ) rozporzgdzenia nr 40/94.
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Natomiast z drugiej strony nie zostato wykazane, by postrzegany jako cato$¢ termin
+~EUROPREMIUM" stanowit lub mogt stanowi¢ nazwe wtasng lub zwyczajowg stosowang
doidentyfikacji lub scharakteryzowania towardw lub ustug, ktérych dotyczy zgtoszenie.

Wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P,
EU:C:2011:139)

Odwotanie - Wspdlnotowy znak towarowy - Oznaczenie sktadajgce sie wytqcznie z cyfr -
Zgtoszenie oznaczenia ,1000" do rejestracji w charakterze znaku towarowego dla broszur,
magazyndw i czasopism - Zarzucany temu oznaczeniu charakter opisowy - Kryteria obowigzujgce
przy stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzqdzenia (WE) nr 40/94 - Obowiqzek uwzglednienia przez
OHIM swojej wczesniejszej praktyki decyzyjnej

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (zwana dalej ,agencjg Technopol”) dokonata
w OHIM zgtoszenia oznaczenia ,,1000” jako wspdlnotowego znaku towarowego dla
broszur, magazyndw i czasopism. Zgtoszenie to zostato jednak odrzucone na tej
podstawie, ze oznaczenie , 1000" nie ma charakteru odrozniajgcego i stanowi opisowg
wskazdwke co do tresci lub innych wtasciwosci rozpatrywanych towaréw.

Odwotanie wniesione przez agencje Technopol od decyzji eksperta zostato oddalone
przez Izbe Odwotawczg, ktéra stwierdzita, ze oznaczenie, 1000” mogto stuzy¢ do
okreslania publikacji agencji Technopol oraz ze tak czy inaczej nie jest ono odrozniajace,
poniewaz bedzie postrzegane przez konsumenta jako oznaczenie zachwalajgce
wspomniane publikacje, a nie jako wskazanie ich pochodzenia.

Nastepnie agencja Technopol wniosta skarge do Sadu, ktéra réwniez zostata oddalona.
Trybunat, rozpoznajgc odwotanie od wyroku Sgdu, ktére zostato przez niego ostatecznie
oddalone, miat okazje pochyli¢sie nizej nad kryteriami dotyczacymi stosowania
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji zwigzanej z charakterem opisowym
oznaczenia.

W pierwszej kolejnosci Trybunat uznat, ze poszczegdlne podstawy odmowy rejestragji
wymienione w art. 7 ust. 1 rozporzgdzenia nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego nalezy interpretowac w Swietle interesu ogélnego chronionego przez kazdg
znich. Interes ogdlny chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia polegana
zapewnieniu, by oznaczenia stanowigce opis co najmniej jednej z wtasciwosci towarow
lub ustug, dla ktérych wystgpiono o rejestracje w charakterze znaku towarowego, mogty
by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich przedsiebiorcéw oferujgcych dane towary lub
ustugi.

Aby zagwarantowac petng realizacje celu swobodnego uzywania, do odmowy dokonania
przez OHIM rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94 nie byto
konieczne, by w chwili zgtoszenia dane oznaczenie faktycznie byto uzywane do celéw
opisowych. Wystarczy, by mogto by¢ ono uzywane w ten sposob. Jednocze$nie
stosowanie tej podstawy odmowy rejestracji nie zalezy od istnienia jakiejkolwiek
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konkretnej, rzeczywistej lub powaznej koniecznosci pozostawienia do swobodnego
uzywania, a zatemnie ma sensu dociekac liczby konkurentow, ktorzy posiadajg lub
mogliby posiadac interes w uzywaniu danego oznaczenia. Nie ma tez znaczenia, czy
istniejg inne oznaczenia, ktére sg czesciej uzywane nizto omawiane do okreslania tych
samych wtasciwosci towardw lub ustug wskazanych w zgtoszeniu. Z powyzszego wynika,
ze stosowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢) omawianego rozporzadzenia nie wymaga, by oznaczenie
odpowiadato przyjetemu sposobowi okreslania danych towaréw lub ustug.

W drugiej kolejnosci Trybunat stwierdzit, ze oznaczenia opisowe, o ktérych mowa w art. 7
ust. 1 lit. ) rozporzgdzenia nr40/94, sg jednoczes$nie pozbawione charakteru
odrdzniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzgdzenia. Natomiast, jesli
spojrze¢ odwrotnie, oznaczenie moze by¢ pozbawione charakteru odrézniajgcego

w rozumieniu wspomnianego art. 7 ust. 1 lit. b) z innych przyczyn niz jego ewentualny
charakter opisowy. A zatem zakresy stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego
rozporzgdzenia w pewnym stopniu nasiebie zachodzg, mimo ze pierwszy z tych
przepiséw réznisie od drugiego tym, ze obejmuje catos$¢ okolicznosci, w ktérych
oznaczenie nie pozwala na odroznienie towardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od
towaréw lub ustuginnych przedsiebiorstw.

W tych okolicznosciach dla prawidtowego zastosowania art. 7 ust. 1 rozporzadzenia

nr 40/94 istotne jest dopilnowanie, by stosowanie podstawy odmowy rejestracji
okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. c) pozostato w petnizastrzezone dla przypadkdw, do ktérych
ta podstawa odmowy sie odnosi.

W trzeciej kolejnosci Trybunatwskazat, ze do przypadkéw, do ktoérych odnosisie
podstawa odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94,
nalezg sytuacje, w ktérych oznaczenie zgtoszone do rejestracji w charakterze znaku
towarowego moze okreslac jakgs ,wtasciwosc” towardw lub ustug, dla ktérych zostato
zgtoszone. Poprzez uzycie w art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzgdzenia wyrazen ,rodzaj,
jakos¢, ilos¢, przeznaczenie, wartos¢, pochodzenie geograficzne lub czas produkgji
towaru lub Swiadczenia ustugi, lub inne wasciwosci towardw lub ustug” legislator, po
pierwsze, wskazat, ze rodzaj, jakos¢, ilos¢, przeznaczenie, wartos¢, pochodzenie
geograficzne i czas produkcji towaru lub Swiadczenia ustugi nalezy uznac za wtasciwosci
towarow lub ustug, a po drugie, uscislit, ze lista ta nie jest wyczerpujgca, poniewaz
mozna bra¢ pod uwage takze inne wtasciwosci towardw lub ustug,.

Dokonany przez legislatora wybér stowa ,, wtasciwos¢” podkresla fakt, ze oznaczeniami
objetymi omawianym przepisem sg tylko te, ktére stuzg do okreslania z tatwoscig
rozpoznawanej przez zainteresowany krgg odbiorcéw cechy towardéw lub ustug, dla
ktérych wystgpiono o rejestracje. Oznaczenie moze zosta¢ zatem wykluczone

z rejestracji napodstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94 tylko wtedy, gdy
mozna zasadnie przyja¢, ze faktycznie zostanie ono rozpoznane przez zainteresowane
kregi jako opis jednej ze wspomnianych wtasciwosci.
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Powyzsze uscislenia majg szczegdlne znaczenie w wypadku oznaczen sktadajgcych sie
wytgcznie z cyfr. Wistocie, poniewaz takie oznaczenia sg ogélnie utozsamiane z liczbami,
mogg one stuzy¢ w obrocie w szczegdlnosci do okreslania ilosci. Niemniej aby
oznaczenie sktadajgcego sie wytgcznie z cyfr spotkato sie z odmowa rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) z tego wzgledu, ze okresla ono ilo$¢, musi istnie¢ mozliwosé
zasadnego przyjecia, ze w odczuciu zainteresowanych kregow ilos¢ wskazywana przez te
cyfry bedzie charakteryzowac towary lub ustugi, dla ktérych wystgpiono o rejestracje.

Wreszcie, w czwartej kolejnosci, Trybunat przypomniat, ze norma okreslona w art. 12
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie wptywa w sposob rozstrzygajgcy na norme zawartg
w art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzgdzenia. Artykut 12 tego rozporzgdzenia jest bowiem
zwigzany z ograniczeniem skutkéw wspdlnotowego znaku towarowego, podczas gdy
art. 7 tegorozporzgdzenia okresla podstawy odmowy rejestracji oznaczen jako znakéw
towarowych.

Okolicznos$¢, ze art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 ma na celu zapewnienie, ze
wszyscy przedsiebiorcy bedg mogli swobodnie uzywac wskazéwek odnoszgcych sie do
wiasciwosci towarow i ustug, w zaden sposob nie ogranicza zakresu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
tegorozporzadzenia. Przeciwnie, taka okoliczno$¢ wysuwa na pierwszy planinteres

w tym, by podstawa, i to bezwzgledna, odmowy rejestracji okreslonaw art. 7 ust. 1 lit. ¢)
faktycznie znajdowata zastosowanie w przypadku kazdego oznaczenia moggcego
okreslac wtasciwosc towardw lub ustug, dla ktdrych oznaczenie to zgtoszono do
rejestracji w charakterze znaku towarowego.

Wyrok z dnia 25 pazdziernika 2018 r., Devin/EUIPO - Haskovo (DEVIN) (T-122/17,
EU:T:2018:719)23

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Stowny unijny znak towarowy DEVIN - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Charakter
opisowy - Nazwa geograficzna - Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie
art. 7ust. 1 lit. ¢) rozporzqdzenia (UE) 2017/1001]

W dniu 11 lipca 2014 r. Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, izba
przemystowo-handlowa w Haskowie, Butgaria) ztozyta wniosek o uniewaznienie prawa
do stownego unijnego znaku towarowego DEVIN, nalezgcego do Devin AD

i zarejestrowanego przez EUIPO w 2011 r. dla towardéw nalezgcych do klasy 32

w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadajgcych napojom bezalkoholowym,
w tym w szczegdlnosci wodzie mineralnej.

Wydziat Uniewaznien EUIPO uwzglednitwniosek o uniewaznienie prawa do znaku oparty
naart. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009%* i uniewaznit prawo do

2 Odwotanie od tego wyroku zostato czeéciowo odrzucone i w pozostatym zakresie oddalone postanowieniem z dnia 11 lipca 2019,
Haskovo/Devin (C-800/18 P, EU:C:2019:606).

% Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
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rozpatrywanego znaku towarowego w catosci, uznajac, ze znak towarowy sktada sie

z oznaczenia moggcego stuzy¢ do oznaczania pochodzenia geograficznego towaru .
Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie wniesione od tej decyzji przez Devin AD
ztegowzgledu, ze butgarskie miasto Dewin jest znane ogo6towi odbiorcow w Buitgarii

i stosunkowo duzej czesci konsumentdw z panstw sgsiednich, takich jak Grecja

i Rumunia, w szczegélnosci jako stawne uzdrowisko, a nazwa tego miasta jest kojarzona
przez zainteresowane kregi z kategorig towarow z klasy 32, w szczego6lnosciz wodg
mineralna.

W swoim wyroku Sad stwierdzit niewaznos¢ decyzji Izby Odwotawczej EUIPO

i przedstawitwyjasnienia dotyczace oceny charakteru opisowego oznaczenia
tworzonego przez nazwe geograficzng w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/20009.

Sad przypomniat, ze szczegdlnie w przypadku oznaczen lub wskazéwek moggcych stuzy¢
do oznaczania pochodzenia lub przeznaczenia geograficznego kategorii towaréw badz
miejsca Swiadczenia kategorii ustug, dla ktoérych wystgpiono o rejestracje unijnego znaku
towarowego, a doktadniej nazw geograficznych, istnieje interes og6lny w zachowaniu ich
dostepnosci, w szczegdlnosci ze wzgledu na ich zdolnos¢ nie tylko do ewentualnego
wskazywania jakosciiinnych wtasciwosci danych kategorii towaréw lub ustug, ale
rowniez z uwagina ich zdolno$¢ do wptywaniaw rézny sposéb na preferencje
konsumentoéw, przyktadowo poprzez powigzanie towardw lub ustug z miejscem, ktére
moze wzbudza¢ pozytywne odczucia.

W tym wzgledzie, po pierwsze, nie sg rejestrowane jako znaki towarowe nazwy
geograficzne, w przypadku gdy oznaczajg one okreslone obszary geograficzne, ktore
z powodu kategorii danych towaréw lub ustug cieszg sie juz uznaniem lub sg z nich
znane i ktore w konsekwencji w oczach zainteresowanych kregdw wykazujg z nimi
zwigzek, oraz podrugie, nie sg rejestrowane nazwy geograficzne, ktére mogg byc¢
uzywane przez przedsiebiorstwa i muszg pozostawac rowniez dla nich dostepnejako
wskazdéwki pochodzenia geograficznego danej kategorii towardow lub ustug.

Zasadniczo jednak art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr207/2009 nie stoi na przeszkodzie
rejestracji nazw geograficznych, ktére nie sg znane w zainteresowanych kregach lub
przynajmniej nie sg znane jako oznaczenie obszaru geograficznego, ani nazw, odnosnie
do ktorych - ze wzgledu na cechy wskazanego miejsca - nie jest prawdopodobne, aby
zainteresowane kregi mogty uznad, ze dana kategoria towaréw lub ustug pochodzi z tego
miejsca.

Ponadto w odniesieniu do oceny charakteru opisowego takiego oznaczenia Sad
stwierdzit, ze EUIPO jest zobowigzane ustali¢, czy nazwa geograficznajestznana
zainteresowanym kregom jako oznaczenie miejsca. Co wiecej, konieczne jest, by
w danym momencie omawiana nazwa geograficzna wykazywata w odczuciu

W rozumieniuart. 7 ust. 1 lit. ) rozporzgdzenia nr 207/20009.
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zainteresowanych kregéw zwigzek z kategorig rozpatrywanych towaréw lub ustug albo
tez by mozna byto zasadnie przypuszczaé, ze w odczuciu tych odbiorcow taka nazwa
mogtaby wskazywac pochodzenie geograficzne wspomnianej kategorii towarow lub
ustug. W ramach tego badania nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na mniejszg lub wiekszg
znajomosc¢ danej nazwy geograficznej w zainteresowanych kregach, jak réwniez na cechy
samego okre$lanego miejsca oraz kategorii danych towaréw i ustug,.

W tym wypadku Sad orzekt, ze stowny znak towarowy DEVIN nie stanowi opisu
pochodzenia geograficznego z punktu widzenia przecietnych konsumentéw z panstw
sgsiadujgcych z Butgarig, a mianowicie z Grecji i z Rumunii, a takze przecietnych
konsumentéw z innych panstw cztonkowskich Unii, z wyjgtkiem samej Butgarii.

Chociaz nazwa geograficzna Dewin jest znana zainteresowanym kregom w Butgarii, to
jednak co sie tyczy zainteresowanych kregdw z innych panstw cztonkowskich Unii, nazwa
geograficzna Dewin w znacznej mierze nie jestim znana, przynajmniej jako okreslenie
obszaru geograficznego.

Sam fakt, iz miasto Dewin pojawia sie w wynikach poszukiwan w wyszukiwarkach
internetowych, nie wystarczy do wykazania, ze chodzi tu o miejsce znane znaczacej
czesci wrasciwego kregu odbiorcow z Grecji i z Rumunii. Istnienie ,, profilu turystycznego
w Internecie” nie moze wystarczy¢ do ustalenia znajomosci matego miasta wsréd
witasciwego kregu odbiorcow za granicg. Przecietny konsument wody mineralne;j

i napojéw w Unii nie ma bowiem wysokiego stopnia specjalizacji w dziedzinie geografii
lub turystyki. Izba Odwotawcza, koncentrujac sie btednie na turystach zagranicznych,
w szczegoélnosci greckich lub rumunskich, ktérzy odwiedzajg Buigarie lub Dewin, nie
wzieta pod uwage catosci wtasciwego kregu odbiorcow, sktadajgcego sie z przecietnych
konsumentéw w Unii, zwtaszcza w Grecji i w Rumunii, lecz btednie ograniczyta sie do
znikomej lub bardzo matej czesci wtasciwego kregu odbiorcow, czyli do turystow
zagranicznych odwiedzajgcych Butgarie lub Dewin, ktora to czes¢ w kazdym wypadku
okazuje sie nieistotna i nie moze zosta¢ uznana za wystarczajgco reprezentatywng dla
tego kregu w Swietle orzecznictwa. Zatem lzba Odwotawcza postuzyta sie btednym
kryterium, ktore doprowadzito jg do btednej pod wzgledem faktycznym oceny
postrzegania okreslenia,devin” przez wtasciwy krgg odbiorcow.

W odniesieniu do pozostawienia do swobodnego uzywania nazwy geograficznej Dewin
nalezy uznac, ze opisowe uzywanie nazwy ,Dewin” jest dozwolone do celéw promoc;ji
miasta jako destynacji turystycznej. Rozporzgdzenie nr 207/2009 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej przewiduje, w samej definicji prawa wyigcznego
przyznawanego z tytutu znaku, zabezpieczenia stuzace ochronie intereséw oséb trzecich.
Nazwa miasta Dewin pozostaje do dyspozycji oséb trzecich nie tylko w celu opisowego
uzywania, takiego jak przy promocji turystyki w tym miescie, lecz réwniez na zasadach
oznaczenia odrdozniajgcego w przypadku wystagpienia,,uzasadnionego powodu” i braku
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, wykluczajgcych zastosowanie art. 819
rozporzadzenia nr 207/2009. Ogdlny interes w zachowaniu swobodnego uzywania
nazwy geograficznej takiej jak nazwa miejscowosci uzdrowiskowej Dewin moze zatem
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by¢ chroniony dzieki dopuszczeniu opisowych przypadkdéw uzywania takich nazw oraz
dzieki zabezpieczeniom ograniczajgcym prawo wytgczne wtasciciela spornego znaku
towarowego, bez koniecznosci uniewaznienia prawa do tego znaku.

Wyrok z dnia 7 maja 2019., Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, EU:T:2019:291)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgfoszenie sfownego unijnego znaku towarowego vita -
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odrézniajgcego - Charakter opisowy
- Pojecie wtasciwosci - Nazwa koloru - Artykut 7 ust. 1 lit. b)i c) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001

W wyroku Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), wydanym w dniu 7 maja 2019 r., Sad stwierdzit
niewaznos¢ decyzji EUIPO odmawiajgcej rejestracji stownego znaku towarowego vita
jako unijnego znaku towarowego dla towaroéw takich jak roboty kuchenne, garnki
elektryczne i przybory gospodarstwa domowego. W sprawie tej EUIPO odmowito
rejestracji wspomnianego znaku dlatowarow nalezgcych doklas7,11i 21

(w szczegolnosci elektrycznych robotéw kuchennych, szybkowaroéw elektrycznych

i przyboréw gospodarstwa domowego), uzasadniajgc to tym, ze znak ten ma charakter
opisowy i jest pozbawiony charakteru odrézniajgcego [art. 7 ust. 1 lit. ¢) i b)
rozporzadzenia 2017/1001]. Uznato ono w szczegdlnosci, ze z uwagi na to, iz zgtoszony
znak towarowy jest okresleniem w jezyku szwedzkim (vita jest formg okreslong liczby
mnogiej wyrazu ,vit’, ktéry oznacza , biaty” w jezyku szwedzkim), wtasciwym kregiem
odbiorcow sg szwedzkojezyczni odbiorcy Unii Europejskiej. EUIPO uzasadnito w istocie
opisowy charakter zgtoszonego znaku towarowego dwoma podstawami. W pierwszej
kolejnosci wskazane towary sg wedtug niego dos¢ powszechnie, choé nie najczesciej,
dostepne w kolorze biatym. W drugiej kolejnosci towary te sg czesto w jezyku szwedzkim
nazywane ,vitvaror” (,biatymi towarami”).

Co sie tyczy mniejlub bardziej powszechnego uzywania koloru biatego przy produkgji
wskazanych towaréw, Sad postanowit zbada¢, czy takie uzywanie moznauznacza
~wiasciwos¢” tych towardw w rozumieniu orzecznictwa. Sad przypomniat, iz oznaczenie
moze zosta¢ wykluczone z rejestracji ze wzgledu na charakter opisowy [na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001] tylko wtedy, gdy mozna zasadnie przyjac, ze
faktycznie zostanie ono rozpoznane przez zainteresowane kregijako opis jednejze
wspomnianych wtasciwosci. Ponadto o ile bez znaczeniajest to, czy taka wtasciwos¢

z handlowego punktu widzenia ma charakter zasadniczy, czy uboczny, to wtasciwos¢

W rozumieniu wspomnianego przepisu musi jednak byc¢ ,obiektywna i nierozerwalnie
zwigzanaz charakterem towaru” lub ustugi oraz ,samoistnai trwafa” w odniesieniu do
tego towaru lub ustugi.

W tej sprawie Sad stwierdzit, ze kolor biaty nie stanowi wtasciwosci,,samoistnej”

i ,nierozerwalnie zwigzanej z charakterem” wskazanych towaréw (takich jak roboty
kuchenne, garnki elektryczne i przybory gospodarstwa domowego), lecz stanowi czysto
przypadkowy i incydentalny aspekt, ktorym moze sie cechowac tylko czes¢z nich

w stosownym przypadku, a w kazdym razie nie ma on zadnego bezposredniego
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i natychmiastowego zwigzku z ich charakterem. Takie towary sg bowiem dostepne

w wielu kolorach, w tym w kolorze biatym, ktéry w tym wzgledzie nie wykazuje zadnej
przewagi. Sama okolicznos$¢, ze wskazane towary sg dostepne w kolorze biatym, mniej
czy bardziej powszechnie oraz obok innych koloréw, nie jest kwestionowana, ale okazuje
sie bez znaczenia, gdyz nie mozna ,zasadnie” w rozumieniu orzecznictwa przyjac, ze

z uwagi na sama te okolicznos¢ kolor biaty bedzie faktycznie rozpoznawany przez
wiasciwy krag odbiorcdw jako opis samoistnej wtasciwosci nierozerwalnie zwigzanej

z charakterem tych towardw. Okreslenie ,vita” nie jest zatem opisowe w odniesieniu do
wtasciwosci rozpatrywanych towaréw, a zatem nie jest objete podstawg odmowy
rejestracji wskazang w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001.

Ponadto Sad przypomniat, ze interes ogdlny lezgcy u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia 2017/1001, ktéry wyklucza rejestracje znaku towarowego pozbawionego
charakteru odrozniajgcego, dotyczy ochrony konsumenta poprzez umozliwienie mu
odréznienia - bez ryzyka pomytki - pochodzenia towardéw lub ustug oznaczonych
znakiem towarowym, zgodnie z jego podstawowg funkcjg wskazania pochodzenia,
podczas gdy interes ogdlny lezacy u podstaw przepisu zawartego w art. 7 ust. 1 lit. c),
ktdry stoi na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego majgcego charakter opisowy,
skupia sie na ochronie konkurentéw przed ryzykiem zmonopolizowania przez jeden
podmiot wskazéwek opisujgcych wiasciwosci takich towardéw lub ustug. | tak znak
niemajacy charakteru opisowego, jak w tym wypadku, nie jest z tego wzgledu
odrézniajacy.

Biorgc pod uwage, ze wtasciwy krgg odbiorcéw nie zrozumie zgtoszonego znaku
towarowego jako prostego obiektywnego przekazu, wedtug ktorego wspomniane towary
sg dostepne w kolorze biatym, ale raczej jako wskazéwke ich pochodzenia, Sad stwierdzit
w istocie, ze wspomniany znak towary jest odrozniajgcy.

W swietle wszystkich powyzszych uwag Sgd uwzglednit oba podniesione zarzuty
i stwierdzit niewaznos¢ decyzji EUIPO.

Wyrok z dnia 16 lipca 2025 r., Iceland Foods/EUIPO - islandsstofa (Promotelceland) i in.
(ICELAND) (T-105/23, EU:T:2025:729)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Stowny unijny znak towarowy ICELAND - Bezwzgledna podstawa uniewaznienia - Charakter
opisowy - Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzqdzenia (UE) 2017/1001]

W swoich wyrokach Sgd wypowiedziat sie w przedmiocie opisowego charakteru dwoch
oznaczen zawierajgcych nazwe panstwa europejskiego (ICELAND) i oddalit skargi
wniesione nadecyzje Wielkiej Izby Odwotawczej EUIPO ze wzgledu na to, ze oznaczenia
te opisujg pochodzenie geograficzne oznaczonych nimitowaréw i ustuglubich
wiasciwosci.
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Iceland Foods Ltd, skarzaca, dokonata w EUIPO zgtoszen oznaczenia stownego ICELAND

i oznaczenia graficznego Iceland dla szeregu towarow i ustug w dniach, odpowiednio,

19 kwietnia 2002 r.i 12 lutego 2013 r. Nastepnie do Wydziatu Uniewaznieh EUIPO zostaty
ztozone dwa wnioski o uniewaznienie prawa do rozpatrywanych znakéw towarowych

w odniesieniu do niektérych towardéw i ustug oznaczonych tymi znakami towarowymi?®,
Wydziat Uniewaznien uwzglednit wspomniane wnioski o uniewaznienie prawa do znaku
w odniesieniu do wszystkich odnosnych towaréw i ustug.

Skarzgca wniosta wéwczas dwa odwotania od kazdej z decyzji Wydziatu Uniewaznien.
Decyzjami z dnia 15 grudnia 2022 r. (zwanymi dalej ,zaskarzonymi decyzjami”) Wielka
Izba Odwotawcza oddalita te odwotania. Wielka Izba Odwotawcza stwierdzita, ze
sporne znaki towarowe sg postrzegane przez wtasciwy krgg odbiorcéw, a mianowicie
ogot anglojezycznych odbiorcow w Unii Europejskiej, jako wskazanie, iz oznaczone
nimi towary i ustugi pochodzg z Islandii, i ze nalezy je uznac¢ za opisowe?’.
Stwierdziwszy, ze do odmowy rejestracji oznaczenia jako unijnego znaku towarowego
wystarczy, aby zastosowanie znalazta chocby jednaz bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, Wielka I1zba Odwotawcza stwierdzita, ze, w kazdym wypadku,
gdyby sporne znaki towarowe nalezato rowniez zbadac pod katem ich charakteru
odrdzniajgcego?®, w sposéb nieunikniony zostatyby one uznane za pozbawione
takiego charakteru?.

Skarzgca wniosta zatem do Sgdu skarge na kazdg z zaskarzonych decyzji*°.

Sad przypomniat przede wszystkim, ze wykluczone sg dwa rodzaje rejestracji nazw
geograficznych. Pierwszy z nich dotyczy rejestracji nazw geograficznych jako znakéw
towarowych, gdy oznaczajg one okreslone miejsca geograficzne, ktore ze wzgledu na
kategorie danych towardéw lub ustug cieszg sie juz uznaniem lub sg z nich znanei ktére
w konsekwencji w odczuciu zainteresowanych kregéw wykazujg z nig zwigzek. Drugi
odnosi sie do rejestracji nazw geograficznych, ktére mogg by¢ uzywane przez
przedsiebiorstwa i ktére muszg pozostawac rowniez dla nich dostepne jako wskazowki
pochodzenia geograficznego kategorii danych towardw lub ustug,.

Ponadto Sad stwierdzit, ze ocena opisowego charakteru spornych znakdéw towarowych
wymaga uwzglednienia wszystkich istotnych czynnikéw, takich jak znajomos¢islandiii jej

26
27

Towary i ustugi nalezg doklas 7, 11, 16, 29-32i 35 oraz do klas 29, 30 i 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)rozporzgdzenia nr 40/94, nastepnie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009, a obecnie art. 7 ust. 1

lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001.

% Wrozumieniuart. 7 ust. 1 lit. b)rozporzadzenia nr 40/94, nastepnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, a obecnie art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.

Twierdzenie wnoszacych o uniewaznienie prawa do znakéw, zgodnie z ktérym rozpatrywane znaki towar owe sg sprzeczne z por zgdkiem
publicznym w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [nastepnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, a obecnie
art. 59 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 40/94 [nastepnie art. 7 ust. 1 lit. f)
rozporzadzenia nr 207/2009, a obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzgdzenia 2017/1001], zostato odrzucone przez Wielka Izbe Odwotawczg jako
niedopuszczalne ze wzgledu na jego spdznione przedstawienie. W konsekwendji kwestia ta nie zostata zbadana ani przez izbe odwotawcza,
ani nastepnie przez Sad.

Sprawa Iceland Foods/EUIPO - {slandsstofa (Promote Iceland) i in. (ICELAND) (T-105/23), dotyczaca stownego znaku towarowego ICELAND,
oraz sprawa Iceland Foods/EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) dotyczaca graficznego znaku towarowego Iceland.

29

30
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cech charakterystycznych oraz zwigzek miedzy kategoriami towardw i ustug a spornymi
znakami towarowymi.

W tym wzgledzie Sad zauwazyt, ze sporne znaki towarowe oznaczajg nazwe panstwa
potozonego w Europie, obejmujgcego wprawdzie stosunkowo stabo zaludnione
terytorium, ale posiadajgcego powierzchnie wiekszg niz powierzchnia niektérych panstw
cztonkowskich Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Sad stwierdzit zatem, ze stowo , Iceland” jest znane znaczgcej czesci wtasciwego kregu
odbiorcow, sktadajgcego sie z ogbtu angielskojezycznych odbiorcéw w Unii.

Ponadto Sad potwierdzit, ze dowody, na ktorych oparta sie Wielka 1zba Odwotawcza,
wskazujg, po pierwsze, ze Islandia jest krajem dbajgcym o srodowisko, w szczegdlnosci
ze wzgledu na liczne elektrownie geotermalne i wodne, po drugie, ze Islandia jest
popularnym celem podrézy turystycznych, i po trzecie, ze Islandia oferuje szerokg game
towarow i ustug, utrzymujgc jednoczesnie w ich kontekscie rozwiniete stosunki
handlowe z panstwami EOG.

Sad zauwazyt réwniez, ze nalezy wzigc pod uwage catoksztatt okolicznosci istniejgcych
w dniu dokonania zgtoszenia rozpatrywanego znaku towarowego, w tym poprzez
uwzglednienie podejscia prospektywnego, i nie ograniczac sie jedynie do kwestii
~renomy”, jakg Islandia cieszy sie wsrdd wiasciwego kregu odbiorcéw lub jakg moze sie
cieszy¢ w przysztosci w zwigzku z towarami i ustugami oznaczonymi spornymiznakami
towarowymi. Ponadto rozne cechy charakterystyczne Islandii sg istotne w celu ustalenia,
w jakim zakresie pochodzenie geograficzne rozpatrywanych towaréw lub ustug moze

w oczach zainteresowanych kregdéw miec znaczenie dla oceny jakosci lub innych
wiasciwosci danych towaréw lub ustug. Z tych samych wzgleddw Sad orzekt, ze Wielka
lzba Odwotawcza stusznie uwzglednita dobrobyt gospodarczy, w tym ocene produktu
krajowego brutto, wykwalifikowang site roboczg lub obecnos¢ réznych gatezi przemystu,
poniewaz kryteria te mogty pozwoli¢ na ustalenie, czy Islandia moze stacsie znana lub
uznana jako miejsce pochodzenia geograficznego rozpatrywanych towardw i ustug.

Nastepnie, co sie tyczy towardw obejmujgcych zywnos¢ pochodzenia roslinnego

i zwierzecego oraz ptyny przeznaczone do spozycia przez ludzi, Sgd uznat, ze sporne
znaki towarowe majg charakter opisowy w odniesieniu do tych towaroéw. | tak w dniu
rejestracji spornych znakéw towarowych Islandia wytwarzata i eksportowata takie towary
oraz mogta wytwarzaciinne towary, w zwigzku z czym gdy ktérys z tych towardw jest
sprzedawany pod jednym ze spornych znakéw towarowych, to moze by¢ postrzegany
jako pochodzacy z tego kraju. Ponadto Sad uznat, ze nawet przy zatozeniu, ze aktualny
wywoéz zywnosci przez Islandie nie stanowi wzglednie duzej czesci jej eksportu

w ogolnosci, twierdzenie to nie pozwala na podwazenie zwigzku opisowego miedzy
znakami towarowymi a objetyminimi towarami, poniewaz nie uwzglednia ono
prospektywnego spojrzenia na zwigzek, jaki moznaw sposob rozsgdny ustali¢ miedzy
spornymi znakami towarowymi a objetymi nimi towarami.
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Wreszcie Sad stwierdzit, ze Wielka 1zba Odwotawcza przeprowadzita szczegdtowg analize
opisowego charakteru spornych znakéw towarowych w odniesieniu do wszystkich
rozpatrywanych towaréw i ustug. Ponadto, co sie tyczy graficznego znaku towarowego
Iceland®', Sad dodat, ze anitypografia, ani kolor spornego znaku towarowego nie nadaja
mu nietypowego lub uderzajgcego aspektu. Element stowny tego znaku towarowego jest
bowiem przedstawiony za pomocg standardowej biatej czcionki, bez zadnej szczegdlne;j
cechy typograficznej. Wprawdzie jest on umieszczony na prostokgtnym czerwonym,
pomaranczowym i z6ttym tle, ktérego zétto-pomaranczowe cieniowanie sprawia
wrazenie nieco wyblaktego, jednak kolorowe tto, w szczegdlnosci w kolorze
pomaranczowym i zottym, jest zasadniczo powszechne stosowane w reklamie lub na
opakowaniach, w zwigzku z czym konsument uzna je za element dekoracyjny. W tych
okolicznosciach elementy graficzne spornego znaku towarowego stuzg wytgcznie
uwydatnieniu elementu stownego wspomnianego znaku towarowego i w zaden sposéb
nie zmieniajg opisowej tresci przekazu tego elementu.

Co sie tyczy art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/943, dotyczgcego ograniczenia
skutkoéw znaku towarowego, ktéry miatyby pozwala¢ na uzywanie nazwy ,lceland”
podmiotom islandzkim, Sad przypomniat, ze przepis ten ma w szczegdlnosci na celu
rozwigzanie problemoéw pojawiajgcych sie w przypadku rejestracji znaku towarowego
sktadajgcego sie w catosci lub w czesci z nazwy geograficznej i nie nadaje osobom
trzecim prawa do uzywania takiej nazwy jako znaku towarowego, lecz ogranicza sie do
zapewnienia, ze bedg one mogty uzywac tej nazwy w sposéb opisowy, to znaczy jako
oznaczenia pochodzenia geograficznego, pod warunkiem ze uzywanie go odbywa sie
zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Ponadto okolicznos$¢, ze art. 12
lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94 ma na celu zapewnienie, by wszyscy przedsiebiorcy
mogli swobodnie uzywac oznaczen odnoszgcych sie do wtasciwosci towardéw i ustug,
nie pozwala na zapewnienie ochrony interesu ogdlnego lezgcego u podstaw art. 7
ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia. Przeciwnie, okolicznos$¢ ta wysuwa na pierwszy plan
interes w tym, by podstawa, i to bezwzgledna, uniewaznienia okreslona w art. 51

ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzgdzenia nr 40/94
faktycznie znajdowata zastosowanie w przypadku kazdego oznaczenia moggcego
wskazywad wtasciwos¢ towardw lub ustug, dla ktoérych znak towarowy zostat
zarejestrowany.

3 Wyrokz dnia 16 lipca 2025 r., Iceland Foods/EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, EU:T:2025:730).
* Nastepnie art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, a obecnie art. 14 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.
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4. Znaki towarowe sktadajgce sie wytgcznie z oznaczen lub wskazéwek,
ktoére staty sie zwyczajowe

Wyrok z dnia 16 marca 2006 r., Telefon & Buch/OHIM - Herold Business Data (WEISSE SEITEN)
(T-322/03, EU:T:2006:87)

Wspdlnotowy znak towarowy - Dopuszczalnosc skargi - Nieprzewidywalne okolicznosci - Wniosek
0 uniewaznienie prawa do znaku - Artykut 51 ust. 1 lit. a) rozporzqdzenia nr 40/94 - Stowny znak
towarowy WEISSE SEITEN - Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji - Artykut 7 ust. 1 lit. b)-d)
rozporzqdzenia nr 40/94

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH dokonata w OHIM zgtoszenia grupy sktadniowej
WEISSE SEITEN dlaréznych towaréw3. Herold Business Data GmbH & Co. KG wniosta

0 uniewaznienie tej rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)-d) i g) rozporzgdzenia

nr 40/94. Wniosek ten zostat czesciowo uwzgledniony przez Wydziat Uniewaznien. Izba
Odwotawcza uniewaznita natomiast prawo do znaku towarowego na tej podstawie, ze

w odniesieniu do towardw nalezgcych do klas 9i 16 sktada sie on wytgcznie z oznaczen
lub wskazowek, ktére weszty do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane

w uczciwychi utrwalonych praktykach handlowych. Ponadto uznata ona, ze rowniez

art. 7ust. 1lit. b)i ¢) rozporzadzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie do wszystkich
wskazanych towardw i ustug.

Sad, rozpoznajac skarge nate ostatnig decyzje, ktérg ostatecznie oddalit, podkreslit na
wstepie, ze zwyczajowy charakter znaku towarowego mozna oceniac wytgcznie, po
pierwsze, w stosunku do towardw lub ustug oznaczanych znakiem towarowym - nawet
jesli omawiany przepis nie odnosi sie do nich wyraznie - a po drugie, z uwzglednieniem
sposobu postrzegania go przez docelowy kragg odbiorcédw. Nastepnie w odniesieniu do
tej ostatniej kwestii Sad uscislit, ze trzeba bra¢ pod uwage przypuszczalne oczekiwania
przecietnego konsumenta danego rodzaju towaru, ktory jest wtasciwie poinformowany
oraz dostatecznie uwazny i rozsgdny. Wreszcie Sad wskazat, ze sktadajgce sie naznak
towarowy oznaczenia lub wskazowki, ktére weszty do jezyka potocznego lub sg
zwyczajowo uzywane w uczciwych lub utrwalonych praktykach handlowych dla
oznaczania towaréw lub ustug oznaczanych tym znakiem, nie sg wtasciwe dla
odrézniania towaréw lub ustug danego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustuginnych
przedsiebiorstw, a tym samym nie spetniajg podstawowej funkcji takiego znaku.

W Swietle powyzszych rozwazan Sad stwierdzit, ze w tym przypadku grupa sktadniowa
WEISSE SEITEN nie powinna byta zostac¢ zarejestrowana jako wspdlnotowy znak
towarowy dla towaréw nalezgcych doklas 9i 16 w rozumieniu porozumienia nicejskiego
ze wzgledu na istnienie bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji okreslonej w art. 7
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr40/94, poniewaz zostato wykazane, ze dla przecietnego

* Chodzito o towary nalezace do klas 9, 16, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
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konsumenta niemieckojezycznego grupa sktadniowa ,weil3e Seiten” stata sie przed
dniem dokonania zgtoszenia znaku towarowego potoczng nazwg rodzajowg ksigzek
telefonicznych zawierajgcych numery abonentéw indywidualnych nie tylko w formie
drukowanej, ale rowniez w postaci elektroniczne;.

Wyrok z dnia 18 maja 2018 r., Mendes/EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17,
EU:T:2018:282)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku - Stowny unijny znak towarowy VSL#3 - Znak towarowy, ktory stat sie nazwgq zwyczajowo
uzywangq w obrocie dla towaru lub ustugi, w odniesieniu do ktdrych jest zarejestrowany - Znak
towarowy mogqcy wprowadzic odbiorcow w btgd - Artykut 51 ust. 1 lit. b)i ¢) rozporzqdzenia (WE)
nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b)i ¢) rozporzqdzenia (UE) 2017/1001]

Actial Farmaceutica Srl byta wtascicielem stownego unijnego znaku towarowego , VSL#3"
dla preparatéw farmaceutycznych. Mendes s.u.r.l. ztozyta wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do tego znaku towarowego, podnoszac, po pierwsze, ze znak ten stat
sie w obrocie, w wyniku dziatania lub braku dziatania interwenienta, nazwa zwyczajowo
uzywang w odniesieniu do rozpatrywanych towardw, oraz po drugie, ze wspomniany
znak towarowy wprowadza odbiorcéw w btgd ze wzgledu na jego uzywanie. Wniosek ten
zostat oddalony przez Wydziat Uniewaznien EUIPO. Odwotanie od tej decyzji zostato
rowniez oddalone przezlzbe Odwotawcza.

Sad, rozpoznajac skarge nate ostatnig decyzje, ktérg ostatecznie oddalit, zauwazyt

w pierwszej kolejnosci, ze z orzecznictwa Trybunatu majgcego zastosowanie przez
analogie doart. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, iz przepis ten odnosi
sie do sytuacji, w ktorej znak towarowy nie jest juz w stanie spetniac¢ swojej funkgji
wskazywania pochodzenia. Posrdéd réznych funkcji znaku towarowego funkcja wskazania
pochodzeniaodgrywa role zasadniczg, poniewaz pozwala ona zidentyfikowac towar lub
ustuge oznaczane znakiem towarowym jako pochodzgce z okre$lonego
przedsiebiorstwa, a tym samym odrézni¢ ten towar lub te ustuge od towardéw lub ustug
pochodzacych z innych przedsiebiorstw. Wspomnianym przedsiebiorstwem jest to, pod
ktérego kontrolg odbywa sie obrét towarem lub ustuga. Prawodawca Unii Europejskiej
potwierdzit petniong przez znak towarowy funkcje wskazywania pochodzenia, wskazujgc
w art. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, ze oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, moga stanowi¢ znak towarowy jedynie pod warunkiem, ze umozliwiajg one
odréznienietowardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ustug innych
przedsiebiorstw.

Azatemoilewart. 7 rozporzgdzenia nr 207/2009 wymieniono sytuacje, w ktérych znak
towarowy ab initio nie moze spetniac funkcji wskazywania pochodzenia, o tyle art. 51
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia dotyczy sytuacji, w ktorej uzywanie znaku towarowego
stato sie powszechne do tego stopnia, ze oznaczenie stanowigce 6w znak oznacza
kategorie, rodzaj lub charakter towardw lub ustug wskazanych w zgtoszeniu, a nie
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szczegolne towary lub ustugi pochodzgace z okreslonego przedsiebiorstwa. Znak
towarowy, ktory stat sie nazwg zwyczajowo uzywang w odniesieniu do towaru, utracit
zatem charakter odrézniajgcy, w zwigzku z czym nie spetnia juz tej funkcji. Wiasciciela
znaku towarowego mozna wiec pozbawic praw przyznanych mu namocy art. 9
rozporzadzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim, po pierwsze, dw znak towarowy statsie
nazwa zwyczajowo uzywang w obrocie dla towaru lub ustugi, w odniesieniu do ktérych
jest zarejestrowany, oraz po drugie, to przeksztatcenie jest wynikiem dziatania lub braku
dziatania wspomnianego wtasciciela. Powyzsze przestanki sg kumulatywne.

W drugiej kolejnosci Sgd przypomniat orzecznictwo, zgodnie z ktérym w sytuacji gdy
posrednicy uczestniczg w dystrybucji towaru oznaczanego zarejestrowanym znakiem
towarowym konsumentom lub odbiorcom koncowym, zainteresowane kregi - ktorych
stanowisko nalezy uwzgledni¢, aby oceni¢, czy wspomniany znak towarowy stat sie

w obrocie nazwg zwykle uzywang w odniesieniu do danego towaru - sktadajg sie ze
wszystkich konsumentéw lub uzytkownikow koricowych oraz, w zaleznos$ci od cech
rynku danego towaru, ze wszystkich profesjonalistow uczestniczacych w obrocie tym
towarem. Znak towarowy stanowi bowiem cze$¢ sktadowg procesu komunikacji miedzy
sprzedawcami a nabywcami. Ten proces komunikacji tylko wtedy prowadzi do
pozadanego sukcesu, a znak towarowy tylko wowczas spetnia funkcje uzasadniajgcg jego
istnienie, gdy obie strony biorgce udziat w tym procesie rozumiejg ten znak towarowy
jako taki, to jest gdy majg Swiadomos¢ jego funkcji wskazywania pochodzenia. Gdy jedna
z tych dwéch grup traktuje znak towarowy jako nazwe rodzajowg, przekaz informac;ji
komunikowanej poprzez znak towarowy nie jestskuteczny. Jednakze nawet jesli
nabywca nie wie, ze ma do czynienia ze znakiem towarowym, ten ostatni moze nadal
spetniacfunkcje wskazywania pochodzenia, gdy posrednik wywiera decydujgcy wptyw
na decyzje nabywcy o dokonaniu zakupu, skutkiem czego wykazywana przez posrednika
znajomosc petnionej przez znak funkcji wskazywania pochodzenia umozliwia skuteczny
proces komunikacji. Sytuacja taka ma miejsce, gdy na okreslonym rynku zwyczajem jest
udzielanie przez posrednika porad wptywajgcych w istotny sposéb na decyzje

o dokonaniu zakupu lub gdy posrednik wrecz sam podejmuje decyzje o dokonaniu
zakupu za konsumenta, tak jak ma to miejsce w przypadku farmaceutéw i lekarzy

w odniesieniu do lekarstw dostepnych narecepte.

A zatem oile zainteresowane kregi obejmujg przede wszystkim konsumentow

i uzytkownikéw koncowych, o tyle nalezy takze uwzgledni¢ posrednikéw odgrywajgcych
role w ramach oceny zwyczajowego charakteru znaku towarowego. Z powyzszego
orzecznictwa wynika, ze zainteresowany krag - ktérego stanowisko nalezy uwzglednic,
aby oceni¢, czy sporny znak towarowy stat sie nazwg zwyczajowo uzywang w obrocie dla
towaru sprzedawanego pod tym znakiem - nalezy definiowac przy uwzglednieniu cech
rynku wspomnianego towaru.
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5. Oznaczenia tworzone wytgcznie przez ksztatt towaru

Wyrok z dnia 14 wrzednia 2010 r. (wielka izba), Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516)

Odwotanie - Rozporzqdzenie (WE) nr 40/94 - Wspdlnotowy znak towarowy - Zdolnosc¢ ksztaftu
towaru do bycia zarejestrowanym jako znak towarowy - Rejestracja oznaczenia tréjwymiarowego
tworzonego przez gérnq powierzchnie i dwa boki klocka Lego - Uniewaznienie wspomnianej
rejestracji na wniosek przedsiebiorstwa zajmujgcego sie obrotem klockami, ktére majg takie same
ksztaft i wymiary - Artykut 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporzqdzenia - Oznaczenie
tworzone wytqcznie przez ksztaft towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego

Kirkbi A/S, spotka, w ktorej prawa wstgpita Lego Juris A/S, zarejestrowata jako unijny znak
towarowy oznaczenie trojwymiarowe tworzone przez czerwony klocek Lego. Mega
Brands Inc. ztozyta wniosek o uniewaznienie tej rejestracji oparty na art. 7 ust. 1 lit. a),

lit. e) ppkt (ii) i (iii) oraz art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 40/94, ktory zostat
uwzgledniony przez Wydziat Uniewazniert OHIM. Decyzja ta zostata utrzymana w mocy
najpierw przez Wielkg Izbe Odwotawczg OHIM, a nastepnie przez Sqd>* ze wzgledu na to,
ze sporny znak towarowy byttworzony wytgcznie przez ksztatt towaru niezbedny do
uzyskania efektu technicznego.

Trybunat, rozpoznajac odwotanie, ktore ostatecznie oddalit, uscislit zakres i kryteria
oceny bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji odnoszgcejsie do oznaczen
tworzonych wytgcznie przez ksztatt towaru®>.

W pierwszej kolejnosci Trybunat wskazat, ze przestanka, zgodnie z ktorg rozpatrywana
podstawa odmowy rejestracji obejmuje wszystkie oznaczenia tworzone ,wytgcznie”
przez ksztatt towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego, jest spetniona, jezeli
wszystkie zasadnicze wtasciwosci danego ksztattu spetniajg funkcje techniczng, przy
czym obecnos¢ wtasciwosci, ktore nie sg zasadnicze i nie spetniajg funkcji technicznej,
nie ma w tym wzgledzie zadnego znaczenia. Taka wyktadnia stanowi odzwierciedlenie
idei, ze obecnos¢ nawet kilku drugorzednych elementéw bedacych przejawem inwencji
tworczej w oznaczeniu tréjwymiarowym, w ktérym wszystkie zasadnicze elementy
wynikajg z rozwigzania technicznego, ktérego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podwaza
stwierdzenia, ze wspomniane oznaczenie jest tworzone wytgcznie przez ksztatt towaru
niezbedny do uzyskania efektu technicznego. Ponadto w zakresie, w jakim wyktadnia ta
zaktada, ze podstawa odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzgdzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie wytgcznie wéwczas, gdy wszystkie
zasadnicze wtasciwosci oznaczenia majg charakter funkcjonalny, zapewnia ona, ze
rejestracji takiego oznaczenia jako znaku towarowego nie mozna odmowic na podstawie
tego przepisuy, jezeli dany ksztatt towaru zawiera niebagatelny element, ktéry nie ma

* Wyrok zdnia 12 listopada 2008 r., Lego Juris/OHIM - Mega Brands (Czerwony klocek Lego), T-270/06, EU:T:2008:483.
% Wrozumieniuart. 7 ust. 1 e) ppkt (i) rozporzgdzenia nr 40/94.
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takiego charakteru, jak na przyktad element ozdobny czy fantazyjny, ktéry odgrywa
istotng role we wspomnianym ksztatcie.

W drugiej kolejnosci Trybunat uscislit, ze przestanka, zgodnie z ktdrg rejestracji ksztattu
towaru jako znaku towarowego mozna odmowic na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzgdzenia nr 40/94 jedynie wéwczas, gdy jest on ,niezbedny” do uzyskania
zamierzonego efektu technicznego, nie oznacza, iz dany ksztatt musi by¢ jedynym
zapewniajgcym uzyskanie tego efektu. Prawda jest, ze w niektorych wypadkach ten sam
efekt techniczny moze zostac osiggniety przez zastosowanie réoznych rozwigzan. A zatem
moggq istniec ksztatty zamienne, majace inne wymiary czy inny wzér, ktére pozwolg
uzyskac ten sam efekt techniczny. Natomiast sama ta okolicznos¢ nie oznacza, ze
rejestracja rozpatrywanego ksztattu jako znaku towarowego nie wptynie na dostepnos¢
rozwigzania technicznego, ktérego ksztatt ten jest wyrazem, dla innych przedsiebiorcéw.
W tym wzgledzie na podstawie art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 rejestracja ksztattu
towaru, ktéry ma wytgcznie funkcjonalny charakter, moze umozliwi¢ wtascicielowi
takiego znaku towarowego zakazanie uzywania przez inne przedsiebiorstwa nie tylko
tego ksztattu, ale tez ksztattéw podobnych. W takim wypadku mogtoby sie okaza¢, ze
rowniez duzaliczba ksztattbw zamiennych stataby sie niedostepna dla konkurentow
wspomnianego witasciciela. Statoby sie tak szczegdlnie w przypadku kumuladji rejestragji
roznych, wytgcznie funkcjonalnych ksztattdw jednego produktu, ktéra to kumulacja
mogtaby catkowicie uniemozliwi¢ innym przedsiebiorstwom wytwarzanie i dokonywanie
obrotu niektérymi towarami, ktére spetniajg okreslong funkcje techniczna.

W trzeciej kolejnosci Trybunatwskazat, ze pozycja przedsiebiorstwa, ktére opracowato
dane rozwigzanie techniczne, nie moze byc¢ chroniona przed konkurencjg
wprowadzajgcg na rynek wierne kopie ksztattu towaru, ktory wynika z zastosowania
doktadnie tego samego rozwigzania, poprzez przyznanie temu przedsiebiorstwu
monopolu w wyniku rejestracji tréjwymiarowego oznaczenia tworzonego przez ten
ksztatt jako znaku towarowego, natomiast moze ona - jesliwymagajg tego okolicznosci -
by¢ oceniana w Swietle zasad obowigzujgcych w dziedzinie nieuczciwej konkurengji.

W czwartej kolejnosci Trybunat podkredlit, ze prawidtowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzgdzenia nr 40/94 wymaga, by organ rozpoznajacy zgtoszenie danego
oznaczenia trojwymiarowego do rejestracji w charakterze znaku towarowego wtasciwie
ustalit zasadnicze wtasciwosci tego oznaczenia. Zatem okreslenie ,zasadnicze
wiasciwosci” musi by¢ rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych elementéw
oznaczenia. Okreslenia wspomnianych zasadniczych wtasciwosci nalezy dokonywac
odrebnie dlakazdego przypadku. Nie istnieje bowiem zadna ustalona hierarchia
poszczegdlnych rodzajéw elementow, ktére moze zawiera¢ oznaczenie. Co wiecej, przy
ustalaniu zasadniczych wtasciwosci oznaczenia wtasciwy organ moze bezposrednio
oprzec sie na wywieranym przez to oznaczenie catosciowym wrazeniu albo w pierwszym
rzedzie przystgpi¢ do analizy kolejno kazdego z elementdw, z ktérych dane oznaczenie
sie sktada. Ponadto ustalenia zasadniczych wtasciwosci oznaczenia tréjwymiarowego,

z ktorym wigze sie w perspektywie ewentualne zastosowanie podstawy odmowy
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rejestracji okreslonejw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) omawianego rozporzgdzenia mozna -
w zaleznosciod przypadku, zwtaszcza stosownie do stopnia jego trudnosci - dokonywac
w drodze zwyktej analizy wzrokowej tego oznaczenia lub tez, przeciwnie, w drodze
pogtebionego badania, w ramach ktérego pod uwage mogg byc¢ brane elementy
przydatnew ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy tezinne dane dotyczgce
wczesniej przyznanych w zwigzku z danym produktem praw wtasnosci intelektualne;.
Ustaliwszy zasadnicze wiasciwosci oznaczenia, wtasciwy organ musi jeszcze ocenic, czy
wszystkie te wtasciwosci petnig w przypadku rozpatrywanego towaru funkcje techniczna.
Artykut 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)) omawianego rozporzadzenia nie moze bowiem znajdowac
zastosowania, jezeli zgtoszenie znaku towarowego dotyczy ksztattu towaru, w ktérym
element niemajgcy charakteru funkcjonalnego, na przyktad element ozdobnylub
fantazyjny, odgrywa istotngrole. W takimwypadku konkurencyjne przedsiebiorstwa
moga z tatwoscig skorzystac z ksztattow zamiennych zapewniajgcych jednakowa
funkcjonalnos$¢, a w rezultacie nie istnieje ryzyko ograniczenia dostepnosci danego
rozwigzania technicznego. Rzeczone rozwigzanie techniczne mogtoby wiec bez trudu
zostac zastosowane przez konkurentow witasciciela znaku w ksztatcie towaru, ktéry nie
bedzie posiadat pozbawionego funkcjonalnosci elementu identycznego z elementem,
jaki zawiera ksztaft towaru wtasciciela, i ktory w zwigzku z tym nie bedzie ani identyczny
z tym ksztattem, ani do niego podobny.

Wreszcie w pigtej kolejnosci Trybunat uznat, ze zaktadany sposéb postrzegania
oznaczenia przez przecietnego konsumenta nie jest elementem decydujgcym w ramach
rozpatrywania podstawy odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzgdzenia nr 40/94 i moze co najwyzej stanowi¢ element oceny, ktora bedzie
pomocna dla wtasciwego organu w ustaleniu zasadniczych wtasciwosci tego oznaczenia.

Wyrok z dnia 6 pazdziernika 2011 r., Bang & Olufsen/OHIM (Przedstawienie gtosnika)
(T-508/08, EU:T:2011:575)

Wspdlnotowy znak towarowy - Zgtoszenie tréjwymiarowego wspdlnotowego znaku towarowego -
Przedstawienie gtosnika - Zastosowanie sie przez OHIM do wyroku stwierdzajgcego niewaznosc
decyzji jednej z jego izb odwotawczych - Artykut 63 ust. 6 rozporzgdzenia (WE) nr 40/94 [obecnie
art. 65 ust. 6 rozporzqdzenia (WE) nr 207/2009] - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji -
Oznaczenie tworzone wytgcznie przez ksztatt zwiekszajgcy znacznie wartosc¢ towaru - Artykut 7
ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzgdzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzgdzenia
nr207/2009]

Bang & Olufsen A/S dokonata w OHIM zgtoszenia oznaczenia tréjwymiarowego
tworzonego przez ksztatt gto$nika jako wspdlnotowego znaku towarowego. Ekspert
odrzucit to zgtoszenie na tej podstawie, ze znak towarowy byt pozbawiony charakteru
odrézniajgcego i nie uzyskat tez go w nastepstwie uzywania®. Decyzja ta zostata

% Wrozumieniuart. 7 ust. 1 lit. b)i ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.
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najpierw potwierdzona przez Izbe Odwotawczg, a nastepnie Sad stwierdzit jej
niewaznos$¢3’. Wyciggajac konsekwencje z tego wyroku Sadu, Izba Odwotawcza z jednej
strony uchylifa decyzje eksperta w zakresie dotyczgcym charakteru odrézniajgcego,

a zdrugiej strony odrzucita zgtoszenie do rejestracji z tego wzgledu, ze rozpatrywane
oznaczenie byto tworzone wytacznie przez ksztatt zwiekszajgcy znacznie wartos¢ towaru.

Sad, rozpoznajac skarge nate ostatnig decyzje, ktérg ostatecznie oddalit, Sgd potwierdzit
decyzje Izby Odwotawczeji przedstawit wyjasnienia dotyczgce zwigzku miedzy
bezwzgledng podstawg odmowy rejestracji oznaczen tworzonych wytgcznie przez ksztatt
zwiekszajacy znacznie wartos¢ towaruw rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
rozporzgdzenia nr 40/94 a uzyskaniem charakteru odrézniajgcego w nastepstwie
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia.

W tym wzgledzie Sad podkreslit, ze oznaczenie objete art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzgdzenia
nr 40/94 w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego nie moze nigdy uzyskac
charakteru odrézniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporzgdzenia w nastepstwie
jego uzywania, podczas gdy ta mozliwoscistnieje zgodnie z tym ostatnim przepisem

w odniesieniu do oznaczen objetych podstawami odmowy rejestracji przewidzianymi

w art. 7 ust. 1 lit. b)-d) rozporzgdzenia nr 40/94.

W konsekwencji jezeli badanie oznaczenia w Swietle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia

nr 40/94 prowadzi do stwierdzenia, ze spetnione jest jedno z kryteriéw wymienionych

w tym przepisie, to zwalnia ono z badania tego samego oznaczeniaw Swietle art. 7 ust. 3
tego rozporzgdzenia, poniewaz w takim przypadku rejestracjatego oznaczenia jest
wyraznie niemozliwa. Zwolnienie to wyjasnia interes w przystapieniu - gdy mozliwe jest
zastosowanie kilku podstaw odmowy rejestracji przewidzianychw art. 7 ust. 1 - do
wczesniejszego zbadania oznaczenia w Swietleart. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia

nr 40/94, chociaz tego typu zwolnienia nie mozna interpretowac jako oznaczajgcego
obowigzek wczesniejszego zbadania tego oznaczenia w Swietle art. 7 ust. 1 lit. e)
rozporzadzenia nr 40/94.

6. Znaki towarowe sprzeczne z porzgdkiem publicznym lub z dobrymi

obyczajami

Wyrok z dnia 15 marca 2018 r., La Mafia Franchises/EUIPO - Italie (La Mafia SE SIENTA A LA
MESA) (T-1/17, EU:T:2018:146)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Graficzny unijny znak towarowy La Mafia SE SIENTAA LA MESA - Bezwzgledna podstawa odmowy

3 Wyrok z dnia 10 pazdziernika 2007 r., Bang & Olufsen/OHMI (Ksztatt gtosnika) (T-460/05, EU:T:2007:304).
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rejestracji - Sprzecznoscz porzqgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajomi - Artykut 7 ust. 1 lit. f)
rozporzqdzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzqdzenia (UE) 2017/1001]

Honorable Hermandad, SL, ktérej nastepcg prawnym jest sp6tka La Mafia Franchises, SL,
byta wtascicielem graficznego unijnego znaku towarowego La Mafia SE SIENTA A LA
MESA. Republika Wtoska ztozyta wniosek o uniewaznienie prawa do tego znaku
towarowego, uwazajac, ze jeston sprzeczny z porzgdkiem publicznym i dobrymi
obyczajami. Wniosek ten zostat uwzgledniony przez Wydziat Uniewaznien EUIPO, a jego
decyzja zostata potwierdzona przez I1zbe Odwotawczg.

Sad, rozpoznajac skarge nate ostatnig decyzje, ktérg ostatecznie oddalit, przedstawit
wyjasnienia dotyczgce oceny bezwzglednej podstawy dotyczacej naruszenia porzgdku
publicznego lub dobrych obyczajéw w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia

nr 207/2009.

Sad wskazat przede wszystkim, ze lezgcy u zrédfa bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji, o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzgdzenia nr 207/2009, interes ogdélny
polega na unikaniu rejestracji oznaczen, ktérych uzywanie na terytorium Unii
naruszatoby panujgcy tam porzadek publiczny lub dobre obyczaje. Rejestracji znaku jako
unijnego znaku towarowego stoi na przeszkodzie ta bezwzgledna podstawa odmowy
rejestracji, w szczegolnoscijesli jest on gteboko obrazliwy.

Nastepnie Sad stwierdzit, ze ocena istnienia tej podstawy odmowy rejestracji nie moze
by¢ oparta na sposobie postrzegania charakterystycznymdla czesci wtasciwego kregu
odbiorcow, ktorej nic nie szokuje, ani tezna sposobie postrzegania charakterystycznym
dla czesciwtasciwego kregu odbiorcdw, ktérg mozna tatwo urazi¢, lecz powinna opierad
sie na kryterium rozsgdnej osoby, cechujgcej sie przecietnym progiem wrazliwosci

i tolerancji. Ponadto dla celéw badania rzeczonej podstawy odmowy rejestracji wtasciwy
krag odbiorcow nie moze zosta¢ ograniczony do kregu, dla ktérego bezposrednio sg
przeznaczone towary i ustugi objete zgtoszeniem do rejestracji. Nalezy bowiemwzigc
pod uwage okoliczno$¢, ze oznaczenia, do ktorych odnosi sie ta podstawa odmowy
rejestracji, bedg szokujace nie tylko dla odbiorcéw, dla ktérych sg przeznaczone towary
i ustugi oznaczone danym oznaczeniem, ale réwniez dlainnych oséb, ktére choc nie sg
zainteresowane wspomnianymi towaramii ustugami, bedg natrafia¢ nato oznaczenie
w sposoOb incydentalny w zyciu codziennym.

Ponadto Sad zauwazyt, ze wtasciwy krag odbiorcéw znajdujacy sie na terytorium Unii
znajduje sie z definicji naterytorium jednego z panstw cztonkowskich i ze oznaczenia,
ktére mogg by¢ postrzegane jako sprzeczne z porzadkiem publicznym lub z dobrymi
obyczajami, niekoniecznie sg takie same we wszystkich panstwach cztonkowskich,
przede wszystkim ze wzgleddw jezykowych, historycznych, spotecznych czy kulturowych.
Wynika stad, ze do celéw stosowania omawianej bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji nalezy brac¢ pod uwage zaréwno okolicznosci wspdlne wszystkim panstwom
cztonkowskim Unii, jak i szczegdlne uwarunkowania kazdego z panstw cztonkowskich
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rozpatrywanych odrebnie, ktore mogg wptyngé na sposob postrzegania przez wtasciwy
krag odbiorcow znajdujacy sie na terytorium tych panstw.

Wreszcie Sad uscislit, ze gdy dane oznaczenie cechuje sie szczegblnie szokujgcym lub
obrazliwym charakterem, trzeba je uznac za sprzeczne z porzgdkiem publicznymlub
dobrymi obyczajami, bez wzgledu na towary i ustugi, dla ktérych zostato ono
zarejestrowane. Ponadto z tgcznej lektury réznych akapitdéw art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 wynika, ze odnoszg sie one do samoistnych cech rozpatrywanego znaku
towarowego, a nie do okolicznos$ci zwigzanych z dziataniem osoby zgtaszajgcej znak
towarowy.

Wyrok z dnia 27 lutego 2020 r., Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2020:118)

Odwotanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009 - Artykut 7
ust. 1 lit. f) - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Znak towarowy sprzeczny z dobrymi
obyczajami - Oznaczenie stowne ,Fack Ju Géhte” - Odmowa rejestracji zgtoszonego znaku
towarowego

Constantin Film Produktion dokonataw EUIPO zgtoszenia do rejestracji w charakterze
unijnego znaku towarowego dla réznych towaréw i ustug®® oznaczenia stownego ,Fack Ju
GoOhte”, ktore jest ponadto tytutem niemieckiej komedii filmowej wyprodukowanej przez
skarzgcg. Zgtoszenie do rejestracji zostato jednak odrzucone przez eksperta ze wzgledu
na jego sprzecznos¢ z porzadkiem publicznym i dobrymi obyczajami®®. Oddalenie to
zostato utrzymane w mocy najpierw przez Izbe Odwotawczg EUIPO, a nastepnie przez
Sqd“0,

Trybunat, rozpoznajgc odwotanie wniesione przez Constantin Film Produktion, uchylit
wyrok Sgdu i stwierdzit niewaznos¢ decyzji lzby Odwotawczej EUIPO, a takze
wypowiedziat sie na temat pojecia,dobrych obyczajow” oraz kryteriow oceny podstawy
odmowy rejestracji przewidzianejw art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzgdzenia nr 207/2009.

Na wstepie Trybunat uscislit, ze poniewaz pojecie ,,dobrych obyczajow" nie zostato
zdefiniowanew rozporzgdzeniu nr 207/2009, nalezy je interpretowad, majgc na uwadze
zwykle nadawane mu znaczenie oraz kontekst, w ktérym jest ono zazwyczaj uzywane.
Pojecie to odnosi sie w zwykle nadawanym mu znaczeniu do podstawowych wartosci

i norm moralnych, ktore spoteczenstwo kultywuje w danym momencie, ktére moga
ewoluowac z biegiem czasu i rozni¢ sie w przestrzeni, a zatem powinny byc¢ okreslane
w zaleznosci od konsensusu spotecznego panujgcego w tym spoteczenstwie w chwili
dokonywania oceny w sposéb uwzgledniajgcy kontekst spoteczny, w tym

w odpowiednim przypadku charakteryzujgcg go roznorodnosé kulturowg, religijng lub
filozoficzna.

38
39

Ustugi te nalezg doklas 3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 381 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f)rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 7 ust. 2 tego rozporzadzenia.
“ Wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r., Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, EU:T:2018:27).
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Ponadto Trybunat zauwazyt, ze kwestia, czy oznaczenie, o ktérego rejestracje

w charakterze unijnego znaku towarowego wystgpiono, jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami, wymaga analizy wszystkich elementéw wtasciwych danej sprawie w celu
okreslenia sposobu, w jaki wtasciwy krgg odbiorcow postrzegatby takie oznaczenie

w przypadku jego uzywania jako znaku towarowego dla wskazanych w zgtoszeniu
towarow lub ustug. W tym wzgledzie Trybunat uscislit, ze nie wystarczy, by dane
oznaczenie zostato uznane za cechujgce sie ztym gustem, lecz musi ono by¢ postrzegane
przez wtasciwy krgg odbiorcéw jako sprzeczne z podstawowymi wartosciamii normami
moralnymi spoteczenstwa takimi, jakie obowigzujg w tym momencie. W celu ustalenia,
czy ma to miejsce, nalezy oprzec sie na sposobie postrzegania przez rozsgdng osobe,
cechujaca sie srednim progiemwrazliwosci i tolerancji, przy uwzglednieniu kontekstu,

w jakim mozna napotkac dany znak towarowy, oraz w odpowiednim przypadku
szczegolnych okoliczno$ci wtasciwych dla danej czesci Unii. W tym celu istotne sg
elementy takie jak akty ustawodawcze i praktyki administracyjne, opinia publiczna

i ewentualnie sposéb, w jaki wtasciwy krag odbiorcow reagowatw przesztosci nato
oznaczenie lub podobne oznaczenia, a takze wszelkie inne elementy moggce pozwoli¢
na ocene sposobu postrzegania przez tych odbiorcédw. W zwigzku z tym takie badanie
nie moze ograniczacsie do abstrakcyjnej oceny zgtoszonego znaku towarowego czy tez
niektorych jego sktadnikow, lecz konieczne jest wykazanie, ze uzywanie tego znaku

w konkretnym i aktualnym kontekscie spotecznym bytoby faktycznie postrzegane przez
tych odbiorcow jako sprzeczne z podstawowymi wartosciami i normami moralnymi
spoteczenstwa. Ponadto nalezy takze mie¢ na uwadze wolnos¢ wypowiedzi ustanowiong
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, co znajduje potwierdzenie
zaréwno w motywie 21 rozporzgdzenia 2015/24244, ktérym zmieniono rozporzadzenie
nr 207/2009, jak i w motywie 21 rozporzgdzenia 2017/1001, jako ze wyraznie podkreslaja
one koniecznos¢ stosowania tych rozporzgdzen w sposdb zapewniajacy petne
poszanowanie podstawowych prawi wolnosci, w szczegdlnosci wolnosci wypowiedzi.

Co sie tyczy, doktadniej rzecz ujmujac, badanego oznaczenia, Trybunatuznat, ze
absolutnienie jest konieczne, by tytutfilmu byt opisowy w stosunku do jego tresci, aby
stanowi¢ element kontekstu istotny dla oceny kwestii, czy wtasciwy kragg odbiorcéw
postrzega ten tytut i rownobrzmigce oznaczenie stowne jako sprzeczne z dobrymi
obyczajami.Ponadtooile jestprawdg, ze sukces filmu nie dowodzi automatycznie
spotecznejakceptadji jego tytutu i rbwnobrzmigcego oznaczenia stownego, o tyle jednak
chodzi tu przynajmniej o wskazéwke sSwiadczacg o takiej akceptadji, ktérg nalezy ocenié
w Swietle wszystkich elementow istotnych dla danej sprawy, aby w konkretny sposéb
ustali¢ sposdb postrzeganiatego oznaczenia w przypadku jego uzywania jako znaku
towarowego. W tych okolicznosciach, biorgc pod uwage fakt, ze nie przedstawiono
zadnego konkretnego dowodu w celu wiarygodnego wyjasnienia, dlaczego szeroki krag

41 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE)
nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujgce rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

Styczen 2026 47 curia.europa.eu



Prawo znakéw towarowych

odbiorcow niemieckojezycznych miatby postrzegac rozpatrywane oznaczenie stowne
jako sprzeczne z podstawowymi wartosciami i normami moralnymi spoteczenstwa, gdy
jestono uzywane w charakterze znaku towarowego, mimo ze okazuje sie, izten sam
krag odbiorcow nie uwazat tytutu komedii o tym samym brzmieniu za sprzeczny

z dobrymi obyczajami, Trybunat orzekt, ze zaréwno Izba Odwotawcza EUIPO, jak i Sad
dokonaty btednejinterpretacji i btednego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia
nr 207/2009.

7. Znaki towarowe wprowadzajgce w biad

Wyrok z dnia 13 maja 2020 r., SolNova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19,
EU:T:2020:199)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Stowny unijny znak towarowy BIO-INSECT Shocker - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji -
Znak towarowy mogqcy zwiesc¢ odbiorcow - Artykut 7 ust. 1 lit. g) rozporzqdzenia (WE)
nr207/2009

Na mocy wyroku SolNova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19),
wydanego w dniu 30 kwietnia 2020 r., Sqd stwierdzit czeSciowg niewaznos¢ decyzji
EUIPO, poniewaz urzad ten dopuscit sie btedu w ocenie, uznajac, ze stowny znak
towarowy BIO-INSECT Shocker nie wprowadzat celowo w btgd w odniesieniu do
produktéw biobdjczych.

SolNova AG, skarzaca, wystapita z wnioskiem o uniewaznienie prawa do stownego znaku
towarowego BIO-INSECT Shocker w odniesieniu do wszystkich towardéw oznaczanych
tym znakiem, w tym produktow biobojczych, miedzy innymi ze wzgledu na to, ze moze
on celowo wprowadzac¢ btgd odbiorcéw co do charakteru lub jakosci towaréw. EUIPO
oddalito ten wniosek, uznajac, ze sporny znak towarowy nie moze zwies¢ odbiorcéw,
poniewaz skarzgca nie dowiodta, by ten znak mégt zosta¢ uznany za wprowadzajgcy

w btad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzgdzenia nr 207/2009, oraz ze mozliwe jest
uzywanie tego znaku w sposob, ktory nie bedzie wprowadzat odbiorcéow w btad.

W skardze do Sgdu skarzgca podnositaw szczegdlnosci, ze sporny znak towarowy jest
postrzegany przez wiasciwy krag odbiorcéw jako odnoszgcy sie do produktéw
naturalnych lub majgcych zwigzek z poszanowaniem Srodowiska.

Sad przypomniat na wstepie swoje utrwalone orzecznictwo, zgodnie z ktérym przypadki
odmowy rejestracji, do ktérych odnosi sie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009,
zaktadaja, ze mozna ustali¢ istnienie skutecznego celowego wprowadzenia w bigd lub
wystarczajgco powaznego ryzyka celowego wprowadzenia konsumenta w btad.
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Nastepnie, przywotawszy przepisy rozporzadzenia nr 528/201242 definiujgce pojecie
produktu biobdjczego i ustanawiajgce wymogi obowigzujgce w zakresie etykietowania

i reklamy tych produktéw, Sad stwierdzit, ze z owych przepiséw wynika, iz zamieszczenie
na produktach biobdjczych takich jak te, dla ktérych sporny znak towarowy zostat
zarejestrowany, wzmianki sugerujgcej, ze produkt ten jest naturalny, nieszkodliwy lub
przyjazny dla Srodowiska, moze wprowadzi¢ w btad i zwies¢ konsumenta. W rezultacie
obecnosc¢ tego rodzaju wzmianki na produkcie biob6jczym wystarczy do wykazania
wystarczajgco powaznego ryzyka celowego wprowadzenia konsumenta w btgd.

W tym wzgledzie w odniesieniu do elementu stownego ,bio” Sad przypomniat, ze
element ten zyskatjuz bardzo sugestywne znaczenie, ktore odwotuje sie ogélniedoidei
poszanowania Srodowiska, wykorzystania materiatéw naturalnych tudziez ekologicznych
procesoéw produkcyjnych.

Sad uznat zatem, ze umieszczenie okreslenia , bio” na produktach biobdjczych wystarczy,
by wykazac wystarczajgco powazne ryzyko celowego wprowadzenia konsumenta w btad.

Na koniec Sad stwierdzit, ze mozliwos¢ uzywania znaku towarowego w sposoéb, ktéry nie
bedzie wprowadzat odbiorcéw w btad, nawet gdyby zostata dowiedziona, nie pozwala
wykluczy¢ naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009.

Wyrok z dnia 29 czerwca 2022 r., Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez/EUIPO - Irlandia i Ornua
(La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404)43

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Graficzny unijny znak towarowy La Irlandesa 1943 - Bezwzgledne podstawy uniewaznienia -
Uniewaznienie prawa do znaku przez Wielkg 1zbe Odwotawczg EUIPO - Dowody przedstawione po
raz pierwszy przed Sqdem - Data wiasciwa dla dokonania oceny bezwzglednej podstawy
uniewaznienia - Znak towarowy mogqcy wprowadzi¢ w btgd odbiorcow - Artykut 7 ust. 1 lit. g)
rozporzqdzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001] - Zta
wiara - Artykut 52 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia 2017/1001]

Skarzaca, spoétka Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA, przez kilkadziesiat lat
kupowata od spétki Ornua Co-operative Ltd irlandzkie masto, ktére sprzedawata na
Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) pod znakami towarowymizawierajgcymi element ,la
irlandesa”. Mimo zakonczenia tych stosunkéw handlowychw 2011 r. skarzgca
kontynuowata sprzedaz tych towaréw pod tymi znakami towarowymi. W 2014 r.
skarzgca uzyskataw EUIPO rejestracje graficznego unijnego znaku towarowego La
Irlandesa 1943 dlaréznych artykutéw spozywczych*, Irlandia i Ornua Co-operative

42 Artykut 3 ust. 1it. @), art. 69 ust. 2 i art. 72 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 .
w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych (Dz.U. 2012, L 167,s. 1).

Odwotanie od tego wyroku nie zostato przyjete do rozpoznania (postanowienie z dnia 8 marca 2023 r., Hijos de Moisés Rodriguez
Gonzalez/EUIPO (C-605/22 P, EU:C:2023:199).

Chodzito o towary takie jak mieso lub produkty nabiatowe, nalezace do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

43
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ztozyty w EUIPO wniosek o uniewaznienie prawa do tego znaku towarowego ze wzgledu
na jego wprowadzajacy w btad charakter oraz ze wzgledu na ztozenie wniosku o jego
rejestracje w ztej wierze*. Wniosek o uniewaznienie prawa do znaku zostat oddalony
przez Wydziat Uniewaznien EUIPO. Decyzja Wydziatu Uniewaznienh zostata jednak
uchylona przez Wielkg Izbe Odwotawczg EUIPO, ktéra uniewaznita prawo do spornego
znaku towarowego. Wielka Izba Odwotawcza EUIPO uznata, ze w dacie dokonania
zgtoszenia do rejestracji znak ten wprowadzat w btgd odbiorcéw co do pochodzenia
geograficznego opatrzonych nim towardéw oraz ze wniosek o jego rejestracje zostat
ztozony w ztej wierze.

Skarzaca zaskarzyta decyzje Wielkiej 1zby Odwotawczej do Sgdu, domagajac stwierdzenia
jej niewaznosci. Sad oddalit te skarge, uznajac, ze w momencie dokonania zgtoszenia do
rejestracji sporny znak towarowy nie wprowadzat w btad, niemniejjednak zgtoszenie
zostato dokonane przez skarzgcg w ztej wierze. Przy tej okazji Sgd wyjasnit warunki,

w jakich nalezy stosowac pojecia ,znaku towarowego wprowadzajgcego w btad”i , ztej
wiary zgtaszajgcego” w kontekscie znakdéw towarowych wskazujgcych pochodzenie
geograficzne towardw.

Sad stwierdzit najpierw, ze widzgc sporny znak towarowy umieszczony na
przedmiotowych towarach, hiszpanskojezyczni konsumenci mieliby przekonanie, ze
pochodzg one z Irlandii.

Nastepnie, odnoszac sie do wprowadzajgcego w btgd charakteru spornego znaku
towarowego, Sad podkreslit, ze w odréznieniu od badaniawniosku o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku“®, ktére wymaga uwzglednienia okoliczno$ci zaistniatych po
dokonaniu zgtoszenia znaku, takich jak sposéb jego uzywania, przy badaniu wniosku

0 uniewaznienie prawa do znaku opartego na wprowadzajgcym w btgd charakterze
znaku#’ nalezy wykaza¢, ze oznaczenie zgtoszone do rejestracji w charakterze znaku
towarowego wprowadzato konsumentéw w btgd juz w chwili dokonania zgtoszenia, przy
czym poézniejszy sposob zarzgdzania tym oznaczeniem nie ma znaczenia. W kontekscie
postepowaniaw sprawie uniewaznienia prawa do znaku nalezy bowiem ustali¢, czy jest
tak, ze znak towarowy nie powinien byt zostac zarejestrowany ab initio ze wzgledu na
podstawy istniejgce juz w chwili dokonania jego zgtoszenia, poniewaz uwzglednienie
okolicznosci p6zniejszych moze stuzyc¢ jedynie wyjasnieniu okolicznosciistniejgcych w tej
dacie.

W niniejszym przypadku Wielka I1zba Odwotawcza powinna byta sprawdzi¢, czy w dniu
dokonania zgtoszenia nie istniata sprzecznos¢ miedzy informacjg, ktérg komunikuje
sporny znak towarowy, a cechami towaréw wskazanych w tym zgtoszeniu. Tymczasem
skoro wykaz towardw nie zawierat zadnego doprecyzowania odnoszgcego sie doich
pochodzenia geograficznego, w zwigzku z czym mégt obejmowad towary pochodzace

4 W rozumieniuart. 7 ust. 1 lit. g)orazart. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009.
% W rozumieniuart. 51 ust. 1 lit. ¢)rozporzadzenia nr 207/2009.
4" Ztozonego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009.

Styczen 2026 50 curia.europa.eu



Prawo znakéw towarowych

z Irlandii, wspomniana sprzecznos$¢ nie istniata w dacie zgtoszenia, co sprawia, ze nie
mozna byto stwierdzi¢, iz sporny znak towarowy miatw tej dacie charakter
wprowadzajgcyw btad. Z tego powodu Wielka Izba Odwotawcza niestusznie zarzucita
skarzgcej, ze nie ograniczyta ona wykazu tych towaréw do towardéw pochodzgcych

z Irlandii. Ponadto ze wzgledu na to, ze w dacie dokonania zgtoszenia do rejestracji nie
mozna byto uznac, iz sporny znak towarowy wprowadza w bigd, pdzniejsze dowody, nie
odnoszgce sie do sytuacji w tej dacie, nie mogty potwierdzac takiego wprowadzajgcego
w btad charakteru. W rezultacie Wielka Izba Odwotawcza popetnita btgd w tym
wzgledzie.

Wreszcie, w odniesieniu do ustalenia, czy w chwili dokonania zgtoszenia spornego znaku
towarowego“® skarzgca dziatata w ztej wierze, Sad stwierdzit, ze w celu rozstrzygniecia tej
kwestii Wielka Izba Odwotawcza mogta skutecznie oprzec sie na dowodach
pochodzacych z okresu po dacie zgtoszenia spornego znaku towarowego, poniewaz
dowody te stanowity wskazowki dotyczgce sytuacji we wiasciwej dacie.

W niniejszej sprawie, po pierwsze, znaczna czes¢ towaroéw sprzedawanych przez
skarzgcg pod spornym znakiem towarowym nie pochodzita z Irlandii, a zatem nie
odpowiadata wyobrazeniom witasciwego kregu odbiorcéw. O ile okoliczno$¢ ta nie ma
znaczenia dla analizy wprowadzajgcego w btgd charakteru znaku towarowego, o tyle
inaczej jest przy analizie ztej wiary skarzacej. Ot6z wraz z rozszerzeniem przez skarzaca
uzywania spornego znaku towarowego na towaryinne niz masto pochodzgce z Irlandii
konsumenci hiszpanskojezyczni mogli zosta¢ wprowadzeni w btad co do pochodzenia
geograficznego tych towardw, poniewaz przez dziesieciolecia byli przyzwyczajeni do
tego, ze sporny znak towarowy jestumieszczany na masle pochodzgcym z Irlandii.

Po drugie, sprawy, w ktorych znaki towarowe podobne do znaku rozpatrywanego

w niniejszej sprawie zostaty uniewaznione lub odrzucone przez EUIPO oraz organy
hiszpanskie, potwierdzajg, ze sporny znak towarowy mégt by¢ postrzegany jako
wskazujgcy irlandzkie pochodzenie towaréw. Swiadczg tez o tym, ze uzywanie znaku
towarowego w odniesieniu do towardéw niepochodzgcych z Irlandii byto przedmiotem
kontrowersji co do jego potencjalnie wprowadzajgcego w btad charakteru, o czym
skarzgca musiata wiedzie¢ w chwili dokonania zgtoszeniai co w zwigzku z tym
potwierdza, ze dziatata w tym momencie w ztej wierze.

Po trzecie, przyjeta przez skarzacg strategia handlowa polegajgca na kojarzeniu znakéw
towarowych zawierajgcych element , la irlandesa”, ktore byty zwigzane z wczesniejszymi
stosunkami handlowymiz Ornua Co-operative, oznaczata, ze skarzgca kontynuowata
czerpanie korzysci z tego zakornczonego juz stosunku i znakow towarowych, ktére byty
znim zwigzane.

W zwigzku z tym Sad stwierdzit, ze rejestracja spornego znaku towarowego byta
sprzeczna z uczciwymi praktykami przemystowo-handlowymi, za$ Wielka Izba

W rozumieniuart. 52 ust. 1 lit. a)rozporzadzenia nr 207/2009.
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Odwotawcza stusznie stwierdzita, ze skarzgca dziatata w ztej wierze. Poniewaz juz sam
ten wniosek pozwalat na uzasadnienie sentengji decyzji Wielkiej Izby Odwotawczej, Sad
oddalit skarge.

8. Zta wiarazgtaszajgcego

Wyrok z dnia 12 wrzednia 2019 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO
(C-104/18 P, EU:C:2019:724)

Odwotanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009 - Bezwzgledne
podstawy uniewaznienia - Artykut 52 ust. 1 lit. b) - Zta wiara w chwili dokonania zgtoszenia znaku
towarowego

W wyroku Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), wydanym
w dniu 12 wrzeénia 2019 r., Trybunat uchylitwyrok Sgdu“® i uscislit pojecie , ztej wiary”
w chwili dokonania zgtoszenia unijnego znaku towarowego.

Nadal Esteban i Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, przedsiebiorstwo bedgce
wtascicielem graficznych znakéw towarowych KOTON, utrzymywali stosunki handlowe
do 2004 r. W dniu 25 kwietnia 2011 r. N. Esteban dokonat zgtoszenia oznaczenia
graficznego STYLO & KOTON jako unijnego znaku towarowego dla towardw i ustug
nalezgcych doklas 25,351 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Po czesciowym
uwzglednieniu sprzeciwu ztozonego przez Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret,
opartego na jej znakach towarowych KOTON zarejestrowanych dla towaréw i ustug
nalezgcych doklas 18, 251 35, znak towarowy STYLO & KOTON zostat zarejestrowany dla
ustug nalezgcych do klasy 39. Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret ztozyta
wowczas wniosek o uniewaznienie prawa do znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 207/2009, zgodnie z ktérym istnienie ztej wiary zgtaszajgcego w chwili
dokonania zgtoszenia znaku towarowego stanowi bezwzgledng podstawe
uniewaznienia.

Sad, utrzymujac w mocy decyzje o oddaleniu wniosku o uniewaznienie prawa do znaku
przyjetg przez EUIPO, stwierdzit, ze nie dziatano w ztejwierze, poniewaz nie ma ani
identycznosci, ani podobienstwa miedzy towarami lub ustugami, dla ktérych
zarejestrowano znak towarowy. Rozpatrujgc odwotanie, Trybunat wyjasnit pojecie , ztej
wiary”.

Przede wszystkim Trybunat uscislit, ze podczas gdy, zgodnie z jego zwyktym
rozumieniem w jezyku ogdélnym, pojecie ,ztej wiary’ zaktada istnienie nieuczciwego stanu
duchowego lub zamiaru, pojecie to nalezy ponadto rozumie¢ w kontekscie prawa

4 Wyrok Sadu z dnia 30 listopada 2017 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON)(T-687/16,
EUT:2017:853).
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znakdw towarowych, jakim jest obrét handlowy. Reguty dotyczgce unijnego znaku
towarowego majg zas w szczegdlnosci na celu przyczynienie sie do ustanowienia
systemu niezaktéconej konkurencji w Unii, w ktérego ramach kazde z przedsiebiorstw,
aby moc przywigzac do siebie klientow dzieki wysokiej jakosci swych towardw lub ustug,
powinno mie¢ mozliwos¢ rejestrowania w charakterze znakéw towarowych oznaczen
umozliwiajgcych konsumentowi - bez ryzyka pomytki - odroznienie tych towarow lub
ustug od towarow lub ustug pochodzgcych z innych przedsiebiorstw. W konsekwengji
Trybunat stwierdzit, ze nalezy uniewazni¢ prawo do znaku ze wzgledu naistnienie ztej
wiary, gdy z istotnych i spdjnych poszlak wynika, ze wiasciciel unijnego znaku
towarowego dokonat zgtoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania

w sposob uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposéb niezgodny z uczciwymi
obyczajami, intereséw osoéb trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia
sie do konkretnej osoby trzeciej, wytgcznego prawaw celach innych niz cele zwigzane
z funkcjami znaku towarowego, w szczegdlnosci z podstawowa funkcjg wskazywania
pochodzenia.

Nastepnie Trybunatwskazat, ze z wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken
Lindt & Sprungli (C-529/07, EU:C:2009:361) nie wynika, ze istnienie ztej wiary mozna
stwierdzi¢ jedynie w sytuadji, w ktérej miato miejsce uzywanie na rynku wewnetrznym
oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaréw identycznych lub podobnych,
ktore to oznaczenie mozna pomyli¢ z oznaczeniem, dla ktérego dokonano zgtoszenia.
Mogg bowiem zaistnie¢ wypadki, w ktorych zgtoszenie znaku towarowego mozna uznac
za dokonane w ztej wierze niezaleznie od nieistnienia, w chwili dokonania tego
zgtoszenia, uzywania przez osobe trzecig na rynku wewnetrznym oznaczenia
identycznego lub podobnego dla towardw identycznych lub podobnych. W wypadku
zadania uniewaznienia prawa do znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 nie wymaga sie, by podmiot zgdajacy tego uniewaznienia byt wtascicielem
wczesniejszego znaku towarowego oznaczajgcego identyczne lub podobne towary lub
ustugi. Ponadto w wypadkach, gdy okazuje sie, ze w chwili dokonania zgtoszenia
spornego znaku towarowego osoba trzecia uzywata, przynajmniejw jednym panstwie
cztonkowskim, oznaczenia identycznego ze spornym znakiem towarowym lub
podobnego do tego znaku, istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd

w odczuciu odbiorcow nie musi koniecznie zosta¢ wykazane. W braku istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzeniaw btgd w wypadku oznaczenia uzywanego przez
osobe trzecig i spornego znaku towarowego lub tezw braku uzywania przez osobe
trzecig oznaczenia identycznego ze spornym znakiem towarowym lub podobnego do
niego inne okolicznosci faktyczne mogg w danym wypadku stanowic istotne i spojne
poszlaki wykazujgce istnienie ztej wiary zgtaszajgcego.

Wreszcie Trybunat stwierdzit, ze Sgd w ramach catosciowej oceny nie uwzglednit
wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych istniejgcych w momencie dokonania
zgtoszenia, chociaz to ten moment byt rozstrzygajacy. Ze wzgledu na to bowiem, ze
zazgdano uniewaznienia prawa do znaku towarowego w catosci, zgdanie uniewaznienia
nalezato rozpatrzy¢ z uwzglednieniem zamiaru N. Estebana w chwili, w ktorej dokonat on
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zgtoszenia wspomnianego znaku towarowego. W konsekwencji Trybunat uchylit
zaskarzony wyrok.

Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r., Zdut/EUIPO - Nehera i in. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Graficzny unijny znak towarowy NEHERA - Bezwzgledna podstawa uniewaznienia - Brak ztej wiary
- Artykut 52 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1lit. b)
rozporzqdzenia (UE) 2017/1001]

W 2014 r. Ladislav Zdut, skarzgcy, uzyskat w EUIPO rejestracje graficznego unijnego
znaku towarowego NEHERA w odniesieniu do towardow nalezacych do sektora
wtdkienniczego.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera i Natacha Sehnal ztozyli w 2019 r. wniosek

0 uniewaznienie prawa do wspomnianego znaku towarowego, oparty na ztej wierze
skarzgcego w momencie dokonywania zgtoszenia do rejestracji®®. Twierdzili oni, ze ich
dziadek, Jan Nehera, zatozyt w latach 30. XX wieku w Czechostowadji przedsiebiorstwo
zajmujace sie handlem odziezg i dodatkami odziezowymi oraz zgtosit do rejestracji -

i uzywat go - cieszgcy sie renomga krajowy znak towarowy identyczny ze spornym
znakiem towarowym. Wniosek ten zostat uwzgledniony przez Drugg Izbe Odwotawczg
EUIPO. Izba ta doszta do wniosku, ze zamiarem skarzgcego byto czerpanie nienaleznej
korzysci z renomy Jana Nehery i zdawnego czechostowackiego znaku towarowego oraz
ze w zwigzku z tym skarzgcy dziatat w ztej wierze w momencie dokonywania zgtoszenia
dorejestracji spornego znaku towarowego. Skarzgcy wniodst skarge do Sgdu majacg na
celu stwierdzenie niewaznosci tej decyzji Izby Odwotawczej EUIPO.

Sad stwierdzit niewaznosc¢ zaskarzonej decyzjii wyjasnit pojecie ztej wiary, w sytuadji gdy
jest ona oparta na zamiarze czerpania nienaleznej korzysci z renomy dawnego znaku
towarowego lub cieszgcego sie stawg nazwiska danej osoby.

Przede wszystkim Sgd zauwazyt, ze w celu dokonania oceny ztej wiary zgtaszajgcego
mozna wzig¢ pod uwage stopien powszechnejznajomosci, jaka cieszy sie rozpatrywane
oznaczenie w momencie dokonywania jego zgtoszenia do rejestracji, w szczegolnosci gdy
oznaczenie to zostato wczesniej zarejestrowane lub byto uzywane przez osobe trzecig
jako znak towarowy. Okoliczno$¢ bowiem, ze uzywanie oznaczenia, o ktérego rejestracje
whniesiono, umozliwitoby zgtaszajgcemu czerpanie nienaleznej korzysci z renomy
wczesniejszego znaku lub oznaczenia albo nazwiska stawnej osoby moze stanowic
dowdd ztej wiary zgtaszajgcego. Whasciwym kregiem odbiorcéw dla celéw oceny istnienia
renomy i korzysci nienaleznie czerpanej z tejrenomy jest przecietny konsument
towardw, dla ktorych sporny znak towarowy zostat zarejestrowany.

% W rozumieniuart. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.
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Nastepnie Sgd uznat, ze zachowanie pasozytnicze w odniesieniu do renomy oznaczenia
lub nazwy czy nazwiska jest co do zasady mozliwe tylko wtedy, gdy to oznaczenie lub
nazwa czy nazwisko cieszg sie rzeczywiscie i aktualnie okreslong renomg lub okreslong
stawg. Tymczasemw dacie dokonywania zgtoszenia do rejestracji spornego znaku
towarowego dawny czechostowacki znak towarowy i nazwisko Jana Nehery nie byly juz
ani zarejestrowane lub chronione, ani uzywane przez osobe trzecig do sprzedazy
odziezy, ani nawet nie cieszyty sie renomg wsrod wiasciwego kregu odbiorcow. W tym
kontekscie Sad wyjasnit, ze sama okolicznos¢, iz zgtaszajgcy znak towarowy wiedziat lub
powinien bytwiedzie¢, ze osobatrzecia uzywataw przesztosci znaku towarowego
identycznego lub podobnego do zgtoszonego znaku towarowego, nie wystarczado
wykazania istnienia ztej wiary po stronie tego zgtaszajgcego.

Ponadto Sad przypomniat, ze istnienie w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcow
powigzania miedzy spornym znakiem towarowym a wczesniejszym oznaczeniem nie
moze samo w sobie wystarczy¢ do stwierdzenia, ze doszto do czerpania nienaleznej
korzysci z renomy takiego wczesniejszego oznaczenia lub takiej wczesniejszej nazwy czy
takiego wczesniejszego nazwiska. W tym wzgledzie podkreslit on, ze skarzgcy podjat
wtasne wysitki handlowe w celu ozywienia wizerunku dawnego czechostowackiego znaku
towarowego i sam fakt odwotania sie do tego znaku i do historycznego wizerunku jego
tworcy w celach promocyjnych nie wydaje sie sprzeczny z uczciwymi praktykami

w sprawach przemystowych lub handlowych.

Dodatkowo Sad uznat, ze nie mozna wykluczy¢, iz w pewnych szczeg6lnych
okolicznosciach ponowne uzywanie przez osobe trzecig dawnego cieszgcego sie niegdys
renomg znaku towarowego lub nazwiska niegdys stawnej osoby moze wywotac fatszywe
wrazenie ciggtosci lub stosunku dziedziczenia z tym dawnym znakiem towarowym lub
ztg osobga. Moze to mie¢ miejsce w szczegdlnosciw przypadku, gdy zgtaszajgcy znak
towarowy przedstawia sie wtasciwemu kregowi odbiorcéw jako nastepca prawny lub
gospodarczy wtasciciela dawnego znaku towarowego, podczas gdy miedzy nim

a wiascicielem dawnego znaku towarowego nie istnieje zaden zwigzek ciggtosci lub
dziedziczenia. Taka okolicznos¢ mogtaby zosta¢ uwzgledniona w celu wykazania,

w stosownym wypadku, ztej wiary po stronie tego zgtaszajgcego. W niniejszej zas
sprawie niewydaje sie zdaniem Sadu, by skarzacy celowo dazyt do stworzenia
fatszywego wrazenia ciggtosci lub stosunku dziedziczenia miedzy jego
przedsiebiorstwem a przedsiebiorstwem Jana Nehery.

Wreszcie Sgd wypowiedziat sie w przedmiocie zarzucanego skarzagcemu zamiaru
oszukania zstepnychi spadkobiercéow Jana Nehery oraz przywtaszczenia sobie ich praw.
W tym wzgledzie wskazat on, ze w momencie dokonywania zgtoszenia do rejestragji
spornego znaku towarowego dawny czechostowacki znak towarowy i nazwisko Jana
Nehery nie podlegaty juz zadnej ochronie prawnej. W zwigzku z tym zstepni

i spadkobiercy Jana Nehery nie byli wtascicielami zadnego prawa, ktére mogtoby stac sie
przedmiotem oszustwa lub przywtaszczenia przez skarzgcego.
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W konsekwencji Sgd doszedtdo wniosku, ze skarzgcy nie dziatatw ztejwierze i stwierdzit
niewaznos¢ decyzji Drugiej 1zby Odwotawczej EUIPO.

9. Uzyskanie charakteruodrézniajagcego w nastepstwie uzywania

Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., eCopy/OHIM (ECOPY) (T-247/01, EU:T:2002:319)

Wspdlnotowy znak towarowy - Wyraz ECOPY - Naduzycie wtadzy - Charakter odrézniajgcy
uzyskany w nastepstwie uzywania po dacie zgtoszenia - Artykut 7 ust. 3 rozporzgdzenia (WE)
nr40/94

Spotka eCopy Inc, zwana wczesniej Simplify Development Corporation, dokonata

w OHIM zgtoszenia stownego znaku towarowego ECOPY dla towardw odpowiadajacych
»,oprogramowaniu i urzgdzeniom do skanowania i elektronicznego rozpowszechniania
dokumentéw”. Zgtoszenie to zostato jednak odrzucone przez eksperta ze wzgledu nato,
ze zgtoszony znak towarowy miat charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych
towarow i byt pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odrézniajgcego. Takze odwotanie
od tej decyzji zostato oddalone przez Izbe Odwotawczg.

Sad, rozpoznajac odwotanie od decyzji tej ostatniej, ktére ostatecznie oddalit,
doprecyzowat kryteria oceny charakteru odrézniajgcego uzyskanego w nastepstwie
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, a takze zakres badania
przeprowadzanego przez OHIM.

W ocenie Sadu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w ten sposob,
ze charakter odrézniajgcy znaku towarowego musi zostac¢ uzyskany w nastepstwie
uzywania przed dokonaniem zgtoszenia. W konsekwencji pozbawiona znaczenia jest
okolicznos$¢, ze znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania
po dniu dokonania zgtoszenia znaku towarowego, jednak zanim OHIM - czyli ekspert
lub, w stosownym przypadku, izba odwotawcza - rozstrzygnat, czy bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji stojg na przeszkodzie zarejestrowaniu tego znaku
towarowego. Wynika z tego, ze wszelkie dowody dotyczgce uzywania po dniu dokonania
zgtoszenia nie mogty zostac¢ uwzglednione przez OHIM.

Co sie tyczy badania przeprowadzanego przez OHIM, Sgd wskazat, ze przy ocenie
uzyskania przez wspoélnotowy znak towarowy charakteru odrédzniajgcego w nastepstwie
uzywania OHIM byt zobowigzany do zbadania okolicznos$ci faktycznych moggcych nadac
zgtoszonemu znakowi towarowemu taki charakter tylko wtedy, gdy zgtaszajgcy sie na nie
powotat. O ile bowiem prawda jest, ze w odniesieniu do art. 7 ust. 3 rozporzadzenia

nr 40/94 nie istniato unormowanie nakazujace, by badanie przez OHIM (czyli przez
eksperta lub ewentualnie przezizbe odwotawczg) ograniczato sie do stanu faktycznego,
na ktory powotujg sie strony, inaczej niz przewiduje to art. 74 ust. 1 in finetego
rozporzgdzenia dotyczgcy wzglednych podstaw odmowy rejestragji, o tyle jezeli
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zgtaszajgcy znak towarowy nie przedstawit twierdzenia dotyczacego jego charakteru
odrdzniajgcego uzyskanego w nastepstwie uzywania, OHIM nie miat faktycznej
mozliwosci uwzglednienia okolicznosci, ze zgtoszony znak towarowy taki charakter
uzyskat. Podobnie OHIM byt zobowigzany do uwzglednienia dowodu majgcego na celu
wykazanie, ze zgtoszony znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie
uzywania tylko wtedy, gdy zgtaszajgcy znak towarowy przedstawit go w toku
postepowania administracyjnego przed OHIM, poniewaz nie ma istotnej réznicy miedzy
zjednej strony powotaniemsie na okolicznos¢, ze zgtoszony znak towarowy uzyskat
charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania, a z drugiej strony przedstawieniem
dowoddw na poparcie takiego twierdzenia.

Wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbankii in. (C-217/13i C-218/13, EU:C:2014:2012)

Odestanie prejudycjalne - Znaki towarowe - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykut 3 ust. 1 i3 - Znak
towarowy w postaci bezkonturowego koloru czerwonego, zarejestrowany dla ustug bankowych -
Whniosek o uniewaznienie prawa do znaku - Charakter odrézniajgcy uzyskany w nastepstwie
uzywania - Dowdd - Badanie opinii - Moment, w ktérym musi by¢ uzyskany charakter
odrézniajgcy w nastepstwie uzywania - Ciezar dowodu

DSGV byta wtascicielem krajowego znaku towarowego sktadajgcego sie z koloru
czerwonego bez konturow, ktéry zostat zarejestrowany w Deutsches Patent- und
Markenamt (niemieckim urzedzie ds. patentow i znakéw towarowych, zwanym dalej
,DPMA") dla ustug bankowych. Oberbank wystgpit z wnioskiem o uniewaznienie prawa
do spornego znaku towarowego, twierdzgc w szczegdInosci, ze nie uzyskat on charakteru
odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania. Wniosek ten zostatoddalony przez DPMA.
Ponadto Banco Santander i Santander Consumer Bank réwniez ztozyty wniosek

0 uniewaznienie spornego znaku towarowego z powodu nieuzyskania przez niego
charakteru odrozniajgcego w nastepstwie uzywania, ktéry to wniosek réwniez zostat
oddalony.

Rozpoznajgc dwie skargi wniesione przez Oberbank z jednej strony oraz Banco
Santanderi Santander Consumer Bank z drugiej strony, Bundespatentgericht (federalny
sad patentowy, Niemcy) zwrécit sie do Trybunatu o wyjasnienie stopnia
rozpoznawalnosci wymaganego do uznania, ze znak towarowy uzyskat charakter
odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania, a takze daty wtasciwej dla dokonania takiego
badania.

W pierwszej kolejnosci Trybunat zauwazyt, ze art. 3 ust. 1i 3 dyrektywy 2008/95

w sprawie znakéw towarowych>' nalezy interpretowac w ten sposoéb, iz stoi on na
przeszkodzie wyktadni prawa krajowego, zgodnie z ktérg w postepowaniach, w ktérych
podnoszona jestkwestia, czy znak towarowy w postaci bezkonturowego koloru uzyskat

' Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw pafstw

cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

Styczen 2026 57 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=c-217/13

Prawo znakéw towarowych

charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania, konieczne jest we wszystkich
przypadkach, aby przeprowadzone wsroéd konsumentéw badanie opinii wykazato
poziom rozpoznawalnosci tego znaku towarowego wynoszgcy co najmniej 70 %.

W drugiej kolejnosci Trybunat stwierdzit, ze art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy
2008/95 w sprawie znakdéw towarowych nalezy interpretowac w ten sposéb, ze

w sytuacji gdy panstwo cztonkowskie nie skorzystato z uprawnienia przewidzianego

w art. 3 ust. 3zdanie drugie tej dyrektywy, w toku postepowania w przedmiocie
uniewaznienia prawa do znaku towarowego dotyczgcego znaku towarowego
pozbawionego samoistnego charakteru odrdzniajgcego, w celu dokonania oceny, czy ten
znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania, nalezy zbadac,
czy uzyskat on taki charakter przed datg zgtoszenia tego znaku do rejestracji. W tym
wzgledzie jest bez znaczenia, ze wtasciciel kwestionowanego znaku towarowego
podnosi, iz znak ten i tak uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania po
dacie dokonania zgtoszenia, aczkolwiek jeszcze przed datg jego rejestragji.

Wreszcie w trzeciej kolejnosci Trybunat wysnut wniosek, ze art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze
dyrektywy 2008/95 w sprawie znakdw towarowych nalezy interpretowac w ten sposéb,
ze w sytuacji gdy panstwo cztonkowskie nie skorzystato z uprawnienia przewidzianego
w art. 3 ust. 3zdanie drugie tej dyrektywy, przepis ten nie stoi na przeszkodzie temu, aby
w toku postepowaniaw przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego prawo
do kwestionowanego znaku towarowego zostato uniewaznione, gdy znak ten jest
pozbawiony samoistnego charakteru odrézniajgcego i gdy jego wtascicielowinie udaje
sie wykazac, ze znak ten uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania przed
datg dokonania zgtoszenia do rejestragji.

Wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r., Louis Vuitton Malletier/OHIM- Nanu-Nana (Przedstawienie
wzoru w brgzowo-bezowg szachownice) (T-359/12, EU:T:2015:215)52

Wspdlnotowy znak towarowy - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku -
Graficzny wspdlnotowy znak towarowy przedstawiajgcy wzor w brqzowo-bezowq szachownice -
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odrézniajgcego - Brak charakteru
odrdzniajgcego uzyskanego w nastepstwie uzywania - Artykut 7 ust. 11it. b) iart. 7 ust. 3
rozporzqdzenia (WE) nr 207/2009 - Artykut 52 ust. 1i 2 rozporzqdzenia nr 207/2009

Louis Vuitton Malletier byt wiascicielem wspodlnotowego znaku towarowego
przedstawiajgcego wzor w brgzowo-bezowg szachownice. Nanu-Nana
Handelsgesellschaft mbH fur Geschenkartikel & Co. KG ztozyta wniosek o uniewaznienie
prawa do znaku, ktéry zostat uwzgledniony przez Wydziat Uniewazniert OHIM na tej
podstawie, ze znak towarowy byt pozbawiony charakteru odrézniajgcego i nie uzyskat

2 Odwotanie od tego wyroku zostato wykreélone postanowieniem prezesa Trybunatu z dnia 21 lipca 2016 r., Louis Vuitton Malletier/EUIPO,

(C-363/15Pi C-364/15 P, EU:C:2016:595).
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tego charakteru w nastepstwie uzywania. lzba Odwotawcza OHIM potwierdzita te
decyzje.

Sad, rozpoznajac skarge na decyzje Izby Odwotawczej, ktérg to skarge ostatecznie
oddalit, orzekt, ze bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji dotyczgca braku
charakteru odroézniajgcego oznaczenia®® nie stoi na przeszkodzie rejestracji znaku
towarowego, jezeli znak ten uzyskat charakter odr6zniajgcy w nastepstwie uzywania dla
towarow, dla ktérych wystgpiono o rejestracje. Dowdd uzyskania charakteru
odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania nalezy przedstawi¢ wytgcznie w odniesieniu do
panstw, ktére byty cztonkami Unii w dniu dokonania zgtoszenia spornego znaku
towarowego do rejestracji. Oznaczenie pozbawione samoistnego charakteru
odrdzniajgcego, ktére w nastepstwie uzywania go przed dokonaniem zgtoszenia
majgcego na celurejestracje w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego uzyskato
taki charakter dlatowaroéw i ustug objetych zgtoszeniem, dopuszcza sie do rejestracji,
poniewaz nie chodzi tu o znak towarowy ,zarejestrowany z naruszeniem przepis[u]

art. 7". Artykut 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 jest zatem w takiej sytuadji
catkowicie pozbawiony znaczenia, poniewaz dotyczy znakéw towarowych, ktérych
rejestracja byta sprzeczna z podstawami odmowy rejestracji okreslonymiw art. 7 ust. 1
lit. b)-d) rozporzgdzenia nr 207/2009 i do ktérych prawo, w braku takiego przepisu,
nalezatoby uniewaznié. Artykut 52 ust. 2 rozporzadzenianr 207/2009 ma bowiem
doktadnie na celu utrzymanie rejestracji tych sposrdéd owych znakéw, ktére

w nastepstwie uzywania uzyskaty w miedzyczasie - to jest po dokonaniu ich rejestracji -
charakter odrézniajgcy dlatowardw i ustug, dla ktorych zostaty zarejestrowane, mimo ze
rejestracja ta w chwili jej dokonania byfa sprzecznaz art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009.

Wspolnotowy znak towarowy ma ,charakter jednolity”, co skutkuje tym, iz ,wywotuje on
ten sam skutek w catej Wspdlnocie”. Wynika z tego, ze aby oznaczenie mogto zostac
dopuszczone do rejestracji, musi ono posiadac charakter odrdzniajgcy w catej Unii.

A zatem nalezy odméwic rejestracji znaku towarowego, gdy znak ten jest pozbawiony
charakteru odrozniajgcego w czesci Unii. Artykut 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009
nalezy interpretowacw Swietle tych wymogdw. W konsekwencji uzyskanie charakteru
odrézniajgcego w nastepstwie uzywania tego znaku musizosta¢ wykazane w odniesieniu
do catego terytorium, na ktérym ab initio byt on pozbawiony tego charakteru.

Z powyzszych rozwazan bezsprzecznie wynika, ze gdy sporny znak towarowy jest
pozbawiony charakteru odrézniajgcego w catej Unii, dowod uzyskania charakteru
odrézniajgcego przez wspomniany znak towarowy nalezy przedstawi¢ w odniesieniu do
kazdego z panstw cztonkowskich. Prawdg jest, iz Trybunat uznat, ze nawet jezel
uzyskanie przez znak towarowy charakteru odrozniajgcego w nastepstwie uzywania
musi zosta¢ wykazane dla czesci Unii, w ktorej nie miat on poczatkowo takiego
charakteru, to wymaganie dowodu takiego uzyskania dla kazdego z panstw
cztonkowskich osobno bytoby zbyt wygorowane. Niemniej jednak nalezy wskazaé, ze

% Wrozumieniuart. 7 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

Styczen 2026 59 curia.europa.eu



Prawo znakéw towarowych

przypominajgc orzecznictwo, zgodnie z ktérym znak towarowy moze zostac
zarejestrowany tylko woéwczas, gdy zostanie wykazane, iz w nastepstwie uzywania
uzyskat on charakter odrozniajgcy w tej czesci Unii, w ktdrej poczgtkowo nie miattakiego
charakteru, i ze musi to by¢ cate terytorium Unii, Trybunat nie odstgpit od swojego
orzecznictwa.

Wyrok z dnia 25 lipca 2018 ., Société des produits Nestlé i in./Mondelez UK Holdings
& Services(C-84/17P,C-85/17 P i C-95/17 P, EU:C:2018:596)

Odwotanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Tréjwymiarowy znak towarowy przedstawiajgcy
ksztatt tabliczki czekolady ztoZzonej z czterech batondéw - Odwotanie od uzasadnienia -
Niedopuszczalnos¢ - Rozporzqdzenie (WE) nr 207/2009 - Artykut 7 ust. 3 - Dowdd uzyskania
charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania

Société des produits Nestlé SA dokonataw EUIPO zgtoszenia do rejestracji jako unijnego
znaku towarowego oznaczenia trojwymiarowego przedstawiajgcego ksztatt tabliczki
czekolady ztozonej z czterech batonikow, dla towardw z sektora stodyczy i wyrobdéw
piekarniczych>4. Cadbury Schweppes plc (nastepnie Cadbury Holdings, a nastepnie
Mondelez) wystgpita z wnioskiem o uniewaznienie rejestracji oparte na braku charakteru
odroézniajgcego tego oznaczenia®®. Wydziat Uniewazniern EUIPO uwzglednit ten wniosek.
Izba Odwotawcza EUIPO uchylita jednak decyzje Wydziatu Uniewaznier ze wzgledu na to,
ze sporne oznaczenie uzyskato charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania 6.

Sad>’, rozpoznajgc skarge na te ostatnig decyzje, stwierdzit jej niewaznos¢ w catosdi,
poniewaz uznat, ze Izba Odwotawcza nie wypowiedziata sie w przedmiocie postrzegania
spornego znaku towarowego przez wtasciwy krgg odbiorcéw w kilku panstwach
cztonkowskich.

Trybunat - w nastepstwie odwotan wniesionych przez Nestlé i EUIPO, ktére to odwotania
ostatecznie oddalit, doprecyzowat terytorialny zakres uzywania oznaczenia niezbedny do
uznania, ze oznaczenie uzyskato charakter odrézniajgcy w rozumieniu art. 7 ust. 3
rozporzgdzenia nr 207/2009.

W pierwszej kolejnosci Trybunat uscislit zakres wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253). W tym wzgledzie Trybunat podkreslit, ze
niewatpliwie orzekt juz, iz wymogi obowigzujgce w odniesieniu do weryfikacji
rzeczywistego uzywania znaku towarowego®® sg analogiczne do wymogoéw dotyczacych
uzyskania przez oznaczenie charakteru odr6zniajgcego w nastepstwie uzywania do

Chodzito o towary nalezace do klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

W rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2016 r., Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO - Société des produits Nestlé (Ksztatt tabliczki czekolady)
(T-112/13, EU:T:2016:735).

W rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.
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celéw jego rejestracji>® oraz ze oceny istnienia ,rzeczywistego uzywania we Wspdlnocie”
nalezy dokonywa¢ w oderwaniu od granic terytoriow panstw cztonkowskich. Niemniej
wyrok Colloseum Holding dotyczy nie zakresu geograficznego wtasciwego do oceny
istnienia rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia

nr 207/2009, lecz mozliwosci uznania, ze wymaog rzeczywistego uzywania znaku
towarowego jest spetniony, gdy zarejestrowany znak towarowy, ktory uzyskat swoj
charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywaniainnego ztozonego znaku towarowego,
ktérego element stanowi, jest uzywany wytgcznie za posrednictwem tego innego
ztozonego znaku towarowego lub gdy jest on uzywany wytgcznie w potgczeniu z innym
znakiem, a potgczenie tych dwdch znakow jest ponadto takze zarejestrowane jako znak
towarowy. Punktu 34 wyroku Colloseum Holding nie nalezy zatem odczytywac w ten
sposoéb, ze wymogi obowigzujgce w odniesieniu do oceny terytorialnego zakresu
umozliwiajgce rejestracje znaku towarowego w nastepstwie uzywania sg analogiczne

z tymi, ktére umozliwiajg utrzymanie praw przystugujgcych wtascicielowi
zarejestrowanego znaku towarowego.

Trybunat zauwazyt rowniez, ze w zakresie rzeczywistego uzywania zarejestrowanego juz
unijnego znaku towarowego nie istnieje przepis analogiczny do przepisu art. 7 ust. 2
rozporzgdzenia nr 207/2009, wobec czego nie mozna od razu uznac - jedynie natej
podstawie, ze dany znak towarowy nie byt uzywany w czesci Unii - iz takiego uzywania
nie byto. W rezultacie o ile uzasadnione jest oczekiwanie, izaby mozna byto uznac, ze
unijny znak towarowy jest ,rzeczywiscie uzywany”, powinien on by¢ uzywany na
obszarze wiekszym niz jedno panstwo cztonkowskie, o tyle nie mozna wykluczy¢, ze

w niektdérych okolicznosciach rynek towaréw lub ustug, dla ktérych unijny znak towarowy
zostat zarejestrowany, bedzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego panstwa
cztonkowskiego, z takim skutkiem, ze uzywanie takiego znaku towarowego na tym
obszarze spetniatoby warunek rzeczywistego uzywania unijnego znaku towarowego.

W drugiej kolejnosci, jezeli chodzi o uzyskanie przez znak towarowy charakteru
odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania, Trybunat przypomniat swoje orzecznictwo,
zgodnie z ktérym oznaczenie moze byc¢ zarejestrowane jako unijny znak towarowy na
podstawie art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009 tylko wéwczas, gdy wykazane
zostanie, iz oznaczenie to uzyskato w nastepstwie uzywania charakter odrézniajgcy w tej
czesci Unii, w ktérej poczatkowo nie miato ono takiego charakteru. Te czes¢ Unii moze
stanowi¢, w zaleznosci od przypadku, pojedyncze panstwo cztonkowskie. W rezultacie
znak towarowy pozbawiony ab initio charakteru odrézniajgcego we wszystkich
panstwach cztonkowskich moze zostac zarejestrowany zgodnie z tym przepisem jedynie
wowczas, gdy zostato wykazane, iz uzyskat on charakter odrézniajgcy w nastepstwie
uzywania na catymobszarze Unii. Ponadto Trybunat podkreslit, ze z wyroku z dnia

24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprungli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307,
pkt 62) nie wynika, ze w przypadku gdy znak towarowy jest pozbawiony samoistnego

¥ Wyrokzdnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C2012:816).
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charakteru odrozniajgcego w catej Unii, do dokonania jego rejestracji w charakterze
unijnego znaku towarowego wystarczy wykazad, ze uzyskat on charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywaniaw znaczacej czesci Unii, nawet jesli dowdd ten nie zostat
przedstawiony w odniesieniu do kazdego z panstw cztonkowskich.

Wreszcie w trzeciej kolejnosci, co sie tyczy dowodu uzyskania charakteru odrézniajgcego
w nastepstwie uzywania, Trybunat stwierdzit, ze poniewaz zaden przepis rozporzgdzenia
nr 207/2009 nie wymaga wykazania w drodze odmiennych dowodoéw uzyskania
charakteru odrozniajgcego w nastepstwie uzywaniaw kazdym z panstw cztonkowskich
osobno, nie mozna w rezultacie wykluczy¢, ze dowody uzyskania przez okreslone
oznaczenie charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania majg znaczenie

w odniesieniu do kilku panstw cztonkowskich, a wrecz do catej Unii. W szczegdlnosdi,
moze sie zdarzy¢, ze podmioty gospodarcze zgrupujg, w odniesieniu do niektérych
towarow lub ustug, kilka panstw cztonkowskich w tej samej sieci dystrybucji i potraktujg
te panstwa cztonkowskie, zwtaszcza z punktu widzenia ich strategii marketingowych,
jako stanowigce jedeni ten sam rynek krajowy. W tym przypadku dowody uzywania
danego oznaczenia natym transgranicznym rynku mogg posiadac¢ znaczenie dla
wszystkich odnosnych panstw cztonkowskich. Tak samo jest wéwczas, gdy z powodu
bliskosci geograficznej, kulturowej lub jezykowej miedzy dwoma panstwami
cztonkowskimi wtasciwy krgg odbiorcéw w pierwszym z tych panstw posiada
wystarczajgcg znajomosc towarow lub ustug obecnych na rynku krajowym drugiego.

Z rozwazan tych wynika, ze chociaz nie jest konieczne, by do celéw rejestracjina
podstawie art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009 znaku towarowego pozbawionego ab
initio charakteru odroézniajgcego we wszystkich panstwach cztonkowskich Unii
przedstawiono dowody uzyskania przez ten znak charakteru odrézniajgcego

w nastepstwie uzywaniaw odniesieniu do kazdego z panstw cztonkowskich osobno, to
jednak przedstawione dowody powinny umozliwi¢ wykazanie uzyskania takiego
charakteru we wszystkich panstwach cztonkowskich Unii. Kwestia, czy przedstawione
dowody sg wystarczajgce do tego, aby udowodni¢ uzyskanie przez okreslone oznaczenie
charakteru odrozniajgcego w nastepstwie uzywania na czesci terytorium Unii, na ktorym
oznaczenie to nie miato poczatkowo takiego charakteru, objeta jest zakresem oceny
dowododw, ktéra spoczywa w pierwszej kolejnosci na instancjach EUIPO. Ocena ta
podlega kontroli Sgdu, ktéry w sytuacji gdy wniesiono do niego skarge na decyzje izby
odwotawczej, jestjedynym wtasciwym do dokonywania ustalen faktycznych

i w konsekwencji dokonywaniaich oceny. Natomiast ocena okolicznosci faktycznych nie
stanowi - z wyjatkiem przypadkéw przeinaczenia przez Sad przedstawionych mu
dowoddw - kwestii prawnej, podlegajacejjako taka kontroli Trybunatu w ramach
odwotania. Nie zmienia to faktu, ze jesliinstancje EUIPO lub Sad, po dokonaniu oceny
catosci dowoddw, ktére zostaty im przedtozone, orzekng, ze niektore z tych dowodow
wystarczajg do tego, aby wykazac uzyskanie przez okres$lone oznaczenie charakteru
odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania w czesci Unii, w ktérej byto ono pozbawione ab
initio takiego charakteru, i aby uzasadni¢ tym samym rejestracje tego oznaczenia jako
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unijnego znaku towarowego, muszg one wyraznie stwierdzi¢, ze tak w istocie jest,
w swoich wtasnych rozstrzygnieciach.

Wzgledne podstawy odmowy rejestracji

1. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd

Wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS) (T-162/01, EU:T:2003:199)

Wspdlnotowy znak towarowy - Postepowanie w sprawie sprzeciwu - Wczesniejsze znaki graficzne
i sfowne zawierajgce stowo GIORGI - Zgfoszenie sfownego wspdlnotowego znaku towarowego

GIORGIO BEVERLY HILLS - Wzgledna podstawa odmowy rejestracji - Artykut 8 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia (WE) nr 40/94

Giorgio Beverly Hills, Inc. dokonata w OHIM zgtoszenia oznaczenia stownego GIORGIO
BEVERLY HILLS jako wspolnotowego znaku towarowego dla towardéw nalezgcych do
réznych klas w rozumieniu porozumienia nicejskiego®.

Laboratorios RTB wniosta sprzeciw wobec rejestracji tego wspdlnotowego znaku
towarowego ze wzgledu naistnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd
w przypadku zgtoszonego znaku towarowego i wczesniejszych graficznych znakow
towarowych zawierajgcych oznaczenia stowne | GIORGI, GIORGILINE i MISS GIORG],
ktorych wtascicielem byta skarzgca.

Wydziat Sprzeciwow OHIM oddalit sprzeciw na tej podstawie, ze réznice miedzy
kolidujgcymi ze sobg oznaczeniami nie stwarzaty prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad odbiorcéw na terytorium hiszparnskim, na ktérym wczesniejsze znaki towarowe
sg chronione.

Skarzaca wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwdw, ktére zostato
oddalone przez Izbe Odwotawcza. Izba ta uznata w istocie, ze pomimo identycznosci
rozpatrywanych towaréw miedzy zgtoszonym znakiem towarowym GIORGIO BEVERLY
HILLS a wczesniejszymi graficznymi znakami towarowymi zawierajgcymi oznaczenia
stowne ] GIORGI, GIORGI LINE i MISS GIORGI istniejg wystarczajgce roznice, aby
wykluczy¢ wszelkie prawdopodobierstwo wprowadzenia w btad.

Skarzgca wniosta skarge na decyzje I1zby Odwotawczej, ktora zostata oddalona przez Sad.

0 Chodzito o towary nalezace do klas 3, 14, 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
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W tym wzgledzie Sgd uznat, ze nie istniato prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd
odbiorcéw hiszpanskich w odniesieniu do stownego znaku towarowego ,GIORGIO
BEVERLY HILLS", o ktérego rejestracje w charakterze wspdélnotowego znaku towarowego
whniesiono dla mydet toaletowych, perfumitp., nalezgcych do klasy 3 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, oraz graficznych znakdéw towarowych zawierajgcych
oznaczenia stowne ] GIORGI", ,,GIORGI LINE" i ,,MISS GIORGI", zarejestrowanych
wczesniejw Hiszpanii dla produktow perfumeryjnych i kosmetycznych nalezgcych do tej
samej klasy. Nawet jesli towary oznaczone kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi sg
identyczne lub podobne, réznice wizualne, fonetyczne i konceptualne miedzy
oznaczeniamistanowig wystarczajgce podstawy, aby wykluczy¢ istnienie wspomnianego
prawdopodobienstwa, w zwigzku z czym jedna z przestanek zastosowania art. 8 ust. 1

lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94 w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego nie jest
spetniona.

Wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel)
(T-316/07, EU:T:2009:14)

Wspdlnotowy znak towarowy - Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku - Stowny
wspdlnotowy znak towarowy easyHotel - Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy EASYHOTEL
- Wzgledna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieristwa towardw i ustug - Artykut 8 ust. 1
lit. b)iart. 52 ust. 1lit. a) rozporzqdzenia (WE) nr 40/94 - Pomoc w zakresie kosztow
postepowania - Wniosek ztozony przez syndyka spotki handlowej - Artykut 94 8 2 regulaminu
postepowania

EasyGroup IP Licensing Ltd dokonata w OHIM zgtoszenia oznaczenia stownego easyHotel
jako wspolnotowego znaku towarowego dla réznych towaroéw i ustug®'.Commercy AG
ztozyta wniosek o uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego oparty na
wczesniejszym stownym krajowym znaku towarowym EASYHOTEL, zarejestrowanym

w Niemczech dlaroéznych towardw i ustug. EasyGroup IP Licensing zrzekta sie spornego
znaku towarowego w odniesieniu do niektorych towarow i ustug.

Wydziat Uniewaznien oddalitwniosek o uniewaznienie, stwierdzajac, ze nie zostata
spetniona jedna z przestanek koniecznych do stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94, a mianowicie przestanka dotyczgca identycznosci lub
podobienstwa towarow lub ustug objetych rejestracjg kolidujgcych ze sobg znakow
towarowych. W swojej decyzjilzba Odwotawcza oddalita odwotanie skarzgcej i utrzymata
w mocy decyzje Wydziatu Uniewaznien. Izba Odwotawcza uznata zasadniczo, ze
rozpatrywanetowary i ustugi nie sg ani identyczne, ani podobne, oraz ze w zwigzku
ztym art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie znajdowat zastosowania.

' Towaryiustugi, dia keérych wystapiono o rejestracje znaku towarowego, nalezaty doklas 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41142

w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
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Sad oddalit skarge wniesiong na decyzje Izby Odwotawczej, stwierdziwszy, po pierwsze,
ze wniosek o uniewaznienie oparty na art. 8 ust. 1 tego rozporzadzenia mogg sktadac
wytgcznie wiasciciele wczesniejszych znakdéw towarowych, na ktére powotano sie na
poparcie tego wniosku, lub upowaznieni przez nich licencjobiorcy®. Tymczasem funkcja
syndyka w postepowaniu w sprawie ogtoszenia upadtosci spotki handlowej, ktéra jest
wtascicielem spornych znakdw towarowych, nie odpowiada zadnej z tych dwdch
kategorii podmiotow. A zatem wniosek o uniewaznienie ztozony przez takiego syndyka
we wtasnym imieniu nalezy uznac za niedopuszczalny.

Jezeli bowiem zainteresowana spo6tka ztozyta wniosek o uniewaznienie prawa do
wspolnotowego znaku towarowego, powotujac sie na wczesniejsze znaki towarowe,
ktérych jest wiascicielem, to ta wtasnie spétka - w danym przypadku reprezentowana
przez syndyka w postepowaniu upadtosciowym - jest upowazniona do zaskarzenia
decyzji Wydziatu Uniewaznieni Izby Odwotawczej. Natomiast odwotanie do izby
odwotawczej czy skarga do Sadu wniesione przez syndyka w postepowaniu
upadtosciowym tejze spétki we wtasnym imieniu winny by¢ odrzucone z uwagi nato, ze
zostaty one wniesione® przez osobe, ktéra nie jestuprawniona do zaskarzenia decyzji,
ktérych te Srodki dotyczyty.

Po drugie, Sad uznat, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd® ogdtu
spoteczenstwa nie istnieje w przypadku oznaczenia stownego easyHotel, o ktérego
rejestracje jako wspdélnotowego znaku towarowego wystgpiono dla ustug nalezgcych do
klas 3942 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz towardw i ustug nalezgcych do
klas 16, 25, 32,33, 35, 36i 41, i stownego znaku towarowego EASYHOTEL,
zarejestrowanego wczesniej w Niemczech dla oprogramowania nalezgcego,
odpowiednio, do klas 942 w rozumieniu wspomnianego porozumienia.

Towary i ustugi, o ktérych mowa, réznig sie pod wzgledem charakteru, przeznaczenia

i sposobu uzywania, a takze nie konkurujg ze sobg anisie nie uzupemiajg. Towary

i ustugi oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym stanowig bowiem produkty
informatyczne, natomiast ustugi informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone
zgtoszonym znakiem towarowym majg inny charakter i wykorzystujg informatyke
jedynie jako nos$nik do przekazywania informacji lub umozliwienia dokonania rezerwagji
pokoju hotelowego czy wycieczki.

Towary i ustugi objete rejestracjg wczesniejszego znaku towarowego sg bowiem
specyficznie kierowane do przedsiebiorstw z sektora hotelarskiego i turystycznego,
natomiast ustugi informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone zgtoszonym znakiem
towarowym sg przeznaczone dla ogétu odbiorcéw. Ponadto towary i ustugi oznaczone
wczesniejszym znakiem towarowym sg wykorzystywane w celu umozliwienia
funkcjonowania systemu informatycznego, a doktadniej sklepu internetowego, podczas

€ Artykut 55 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego w zwigzku z art. 42 ust. 1iart. 52 ust. 1 tego

rozporzadzenia.
Wbrew temu, co przewidujg, odpowiednio, art. 58 i art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
W rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

63
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gdy ustugi informacyjne, zamawiania i rezerwacji objete rejestracjg zgtoszonego znaku
towarowego sg wykorzystywane do dokonania rezerwacji pokoju hotelowego lub
wycieczki. Sama okolicznos¢, ze ustugi informacyjne, zamawianiai rezerwacji oznaczone
zgtoszonym znakiem towarowym sg Swiadczone wytgcznie w Internecie i wymagaja
zatem nosnika informatycznego, takiego jak dostarczany przez towary i ustugi oznaczone
wczesniejszym znakiem towarowym, nie wystarczy, aby zatrze¢ podstawowe roznice
wystepujgce miedzy rozpatrywanymi towaramii ustugami pod wzgledemich charakteru,
przeznaczenia i sposobu uzywania.

Po trzecie i ostatnie, towary lub ustugi komplementarne to takie, miedzy ktorymi istnieje
Scisty zwigzek polegajgcy na tym, ze jedne sg niezbedne lub istotne dla uzywania
drugich, w zwigzku z czym konsumenci mogg mysle¢, iz za wytworzenie tych towarow
lub za Swiadczenie tych ustug odpowiedzialne jest to samo przedsiebiorstwo.

Ta wypracowana przez orzecznictwo definicja zaktada, ze towary lub ustugi
komplementarne mogg by¢ uzywanerazem, co z kolei wymaga, aby byty kierowane do
tego samego kregu odbiorcow. Wynika z tego, ze wiez komplementarnosci nie moze
istnie¢ miedzy towaramilub ustugami niezbednymi do funkcjonowania przedsiebiorstwa
handlowego z jednej strony a towarami i ustugami, ktére to przedsiebiorstwo wytwarza
lub Swiadczy, z drugiej strony. Te dwie kategorie towardw lub ustug nie mogga by¢
uzywane wspodlnie, poniewaz towary lub ustugi nalezgce do pierwszej kategorii sg
wykorzystywane przez samo przedsiebiorstwo, podczas gdy towary lub ustugi z drugiej
kategorii sq wykorzystywane przez klientow tego przedsiebiorstwa.

Wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378)

Dyrektywa 89/104/EWG - Znaki towarowe - Artykut 5 ust. 1i2 - Uzywanie znaku towarowego

w reklamie poréwnawczej - Prawo do zakazania tego uzywania - Czerpanie nienaleznej korzysci
Z renomy znaku towarowego - Negatywny wptyw na funkcje znaku towarowego - Dyrektywa
84/450/EWG - Reklama poréwnawcza - Artykut 3a ust. 1 lit. g) i h)- Warunki dozwolonej reklamy
poréwnawczej - Czerpanie nienaleznej korzysci z powszechnej znajomosci znaku towarowego -
Przedstawienie towaru jako imitacji lub repliki

Przedsiebiorstwa L'Oréal SA, Lancome parfums et beautéi Laboratoire Garnier naleza
do grupy L'Oréal, ktéra wytwarza luksusowe perfumy i prowadzi nimiobroét. Sg one
wtascicielami renomowanych znakéw towarowych Trésor, Miracle, Anais-Anais i Noa.

Malaika i Starion dokonujg w Zjednoczonym Krolestwie sprzedazy imitacji tych perfum,
wytwarzanych przez Bellure. Flakony i opakowania uzywane w sprzedazy tych imitagji
wykazujg ogdlne podobienstwo do flakondéw i opakowan wykorzystywanych przez
L'Oréal, ktore sg chronione stownymi i graficznymi znakami towarowymi. Spétki te
postugujg sie rozpowszechnianymiwsrod sprzedawcdw detalicznych zestawieniami
poréwnawczymi, wskazujgcymi stowny znak towarowy luksusowych perfum, ktérych
imitacje stanowi sprzedawany perfum.
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L'Oréal wniosta do High Court of Justice (England & Wales) [wysokiego trybunatu (Anglia
i Walia), wydziat kanclerski, Zjednoczone Krélestwo] powodztwo o naruszenie prawa do
znakow przeciwko spétkom Bellure, Malaika i Starion.

Sad krajowy zwrocitsie do Trybunatu z prosbg o dokonanie wyktadni niektorych
przepisow dyrektywy o znakach towarowych oraz dyrektywy dotyczgcej reklamy
wprowadzajgcej w btad i reklamy poréwnawczej®.

W zakresie dotyczagcym uzywania opakowan i flakonéw podobnych do opakowan

i flakonow prawdziwych perfum sprzedawanych przez L'Oréal Trybunatowi zostato
przedtozone pytanie, czy uzywanie przez osobe trzecig oznaczenia podobnego do
renomowanego znaku towarowego moze zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej
korzys$ci z tego znaku, jezeli uzywanie to jest korzystne dla prowadzonej przez nig
sprzedazy jejtowardw, nie stwarzajgc zarazem prawdopodobienistwa wprowadzenia
w btad odbiorcéw i nie stanowigc dziatania na szkode wtasciciela znaku towarowego.

Na to pytanie Trybunat odpowiada twierdzgco. Stangton na stanowisku, ze czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrozniajgcego lub renomy znaku towarowego nie
zalezy od istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd ani od
niebezpieczenstwa dziatania na szkode witasciciela tego znaku. Trybunat stwierdzit, ze do
ustalenia, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci

z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego, konieczne jest
przeprowadzenie catosciowej oceny, ktéra bedzie uwzglednia¢ miedzy innymi
intensywnos¢ renomy i stopien charakteru odrézniajgcego znaku towarowego, stopien
podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami oraz charakter danych towarow lub
ustug i istniejgcy miedzy nimi stopien pokrewnosci. W rozpatrywanym przypadku
Malaika i Starion odnoszg korzysci handlowe z faktu uzywania przy sprzedazy swych
imitacji niskiej klasy opakowan i flakonéw podobnych do opakowan i flakonow
wykorzystywanych przez L'Oréal dlajej luksusowych perfum. Ponadto podobieristwo to
zostato wypracowane celowo, tak aby wywotac u odbiorcéw skojarzenie z czystymi
perfumami, z zamiarem ufatwienia sprzedazy imitagji. Trybunatuznat, ze w tych
okolicznosciach nauwadze nalezy mie¢ w szczegdlnosci fakt, ze uzywanie opakowan

i flakonéw podobnych do opakowan i flakondw imitowanych perfum stuzy skorzystaniu
do celéw reklamowych z charakteru odrézniajgcego i renomy znakéw towarowych, pod
ktérymi perfumy te sg sprzedawane. Trybunat stwierdzit, ze kiedy osoba trzecia probuije,
poprzez uzywanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego,
dziata¢ w jego cieniuw celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacjii prestizu oraz
wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego
wysitku w tym kierunku, wysitek handlowy wtozony przez wtasciciela znaku towarowego
w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania

©  Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrzeénia 1984 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w btad i reklamy poréwnawczej (Dz.U. 1984,

L 250, s. 17), zmieniona dyrektywg 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 pazdziernika 1997 r. (Dz.U. 1997, L 290, s. 18).
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nalezy uznac za czerpanie nienaleznej korzysciz charakteru odrézniajgcego lub renomy
wspomnianego znaku.

Jezeli chodzi o zestawienia poréwnawcze perfum wymieniajgce nazwy luksusowych
perfum spotki L'Oréal, ktére sg chronione stownymi znakami towarowymi, Trybunat
uznat przede wszystkim, ze mogg one zostac zakwalifikowane jako reklama
poréwnawcza. Przypomniat on nastepnie, ze wykorzystanie przez reklamujgcego

w reklamie poréwnawczej oznaczeniaidentycznego ze znakiem towarowym konkurenta
lub dort podobnego moze w stosownych przypadkach zosta¢ zakazane na podstawie
dyrektywy o znakach towarowych, chyba ze reklama ta spetnia wszystkie warunki
dopuszczalnosci okreslone w dyrektywie dotyczgcej reklamy wprowadzajgcejw btad

i reklamy poréwnawczej. Trybunat stwierdzit w tym kontekscie, ze wtasciciel
zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania uzywania przez
osobe trzecig oznaczenia identycznego z tym znakiem, nawet jesli uzywanie to nie moze
negatywnie wptywac na podstawowa funkcje znaku towarowego, jakg jest wskazywanie
pochodzeniatowardéw lub ustug, pod warunkiem ze wptywa ono lub moze negatywnie
wptywac na jedng z pozostatych funkcji tego znaku. W odniesieniu do kwestii, czy
zestawienia poréwnawcze perfum spetniajg wszystkie warunki dopuszczalnosci
okreslone w dyrektywie dotyczgcej reklamy wprowadzajgcejw btadi reklamy
porownawczej, Trybunat orzekt, ze dyrektywa ta zakazuje reklamujgcemu podawania

w reklamie poréwnawczej informacji, ze sprzedawany przezen produkt lub ustuga
stanowi imitacje lub replike produktu markowego czy markowej ustugi. Tymczasem
zestawienia poréwnawcze majg za celi za skutek wskazanie danemu kregowi odbiorcéw
oryginalnych perfum, ktérych imitacje majg stanowic¢ perfumy sprzedawane przez spotki
Malaika i Starion. W opinii Trybunatu zestawienia te potwierdzajg zatem, ze te ostatnie
perfumy stanowig imitacje perfum sprzedawanych przez L'Oréal i w konsekwencji
przedstawiajg towary sprzedawane przez reklamujgcego jako imitacje towaréw
noszacych chroniony znak towarowy. Trybunat uscislitwreszcie, ze odnoszenie przez
reklamujgcego korzysci dzieki takiej niedozwolonej reklamie poréwnawczej nalezy uznaé
za ,czerpanie nienaleznej korzysci” z powszechnej znajomosci znaku towarowego, co jest
zarazem sprzeczne z warunkami ustanowionymi przez dyrektywe dotyczgcg reklamy
wprowadzajgcej w btad i reklamy poréwnawcze;.

Wyrok z dnia 22 wrzednia 2016 r., combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719)

Odestanie prejudycjalne - Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej -
Jednolity charakter - Stwierdzenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w bigd wytgcznie na
czesci terytorium Unii - Zakres terytorialny zakazu, o ktérym mowa w art. 102 wspomnianego
rozporzqdzenia

Combit Software, spotka prawa niemieckiego, jest wtascicielem stownych - niemieckiego
i unijnego - znakow towarowych combit odnoszgcych sie do towardéw i ustug
w dziedzinie informatyki.
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Commit Business Solutions, spétka prawa izraelskiego, sprzedawataw obrocie
miedzynarodowym, za posrednictwem sklepu witryny internetowe;
www.commitcrm.com, oprogramowanie opatrzone oznaczeniem stownym ,,Commit”.

Combit Software wniosta do Landgericht Dusseldorf(sgdu krajowego w Dusseldorfie,
Niemcy) przeciwko Commit Business Solutions powddztwo, domagajac sie, tytutem
zadania gtbwnego, nakazania Commit Business Solutions zaprzestania uzywaniaw Unii
oznaczenia stownego ,,Commit” w odniesieniu do sprzedawanego przeznig
oprogramowania oraz, tytutem zgdania ewentualnego, nakazania tej spotce zaprzestania
uzywania tego samego oznaczeniaw Niemczech.

Landgericht Dusseldorf(sgd krajowy w Dusseldorfie) oddalit podniesione przez combit
Software zgdanie gtdwne, jednak uwzglednit zgdanie wniesione tytutem ewentualnym.

Oberlandesgericht Dusseldorf(wyzszy sad krajowy w Dusseldorfie, Niemcy),
rozpatrujacy apelacje wniesiong przez combit Software, zwrocit sie do Trybunatu
0 orzeczeniew przedmiocie uzywania unijnego oznaczenia stwarzajgcego
prawdopodobieristwo wprowadzenia w btgd w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego na czesci terytorium Unii, nie stwarzajgc jednoczesnie takiego
prawdopodobieristwaw innej czesci tego terytorium.

W pierwszej kolejnosci Trybunat zauwazyt, ze miatjuz okazje orzec, w sprawie dotyczgcej
prawa wiasciciela unijnego znaku towarowego do sprzeciwienia sie rejestragji
podobnego unijnego znaku towarowego, ktory stwarzat prawdopodobienstwo
wprowadzenia w bigd, ze taki sprzeciw mozna uwzgledni¢, jezeli istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzeniaw btgd zostato ustalone dla czesci Unii, przy czym
takg cze$¢ moze stanowic terytorium jednego panstwa cztonkowskiego. Trybunat
wywiodt z tego, ze analogiczne rozwigzanie narzuca sie w sprawach dotyczacych prawa
witasciciela unijnego znaku towarowego do zakazania uzywania oznaczenia, ktére
stwarza prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, poniewaz wtasciciel unijnego
znaku towarowego jest chroniony przed wszelkim uzywaniem, ktére wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petniong przez ten znak funkcje wskazywania pochodzenia.

A zatem wiasciciel ma prawo zakazac takiego uzywania, nawet jezeli wigze sie ono

z naruszeniem wspomnianej funkcji jedynie w czesci Unii.

W drugiej kolejnosci Trybunat stwierdzit, ze w celu zagwarantowania jednolitej ochrony,
jaka unijny znak towarowy cieszy sie na catym terytorium Unii, zakaz dalszego
dopuszczania sie dziatah stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia
praw do znaku powinien co do zasady rozciggac sie na catos¢ tego obszaru.

Jednakze w przypadku gdy sad orzekajgcy w sprawach unijnych znakéw towarowych
stwierdzi, ze uzywanie podobnego oznaczenia dla towardéw identycznych z tymi, dla
ktérych jest zarejestrowany dany unijny znak towarowy, nie stwarza, zwtaszcza ze
wzgledow jezykowych, zadnego prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd

w okreslonej czesci Unii i nie moze zatem negatywnie wptywac na petniong przez ten
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znak funkcje wskazywania pochodzenia, sad ten powinien ograniczyc terytorialny zakres
wspomnianego zakazu.

Jezeli bowiem sad orzekajgcy w sprawach unijnych znakéw towarowych na podstawie
dowodow, ktére co do zasady powinny mu zostac przedtozone przez pozwanego, ustali,
ze w okreslonej czesci Unii prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd nieistnieje, to
prowadzenie zgodnej z prawem dziatalnosci handlowej wynikajgcej z uzywania danego
oznaczenia w tej czesci Unii nie moze zosta¢ zakazane. Taki zakaz wykraczatby poza
prawa wytgczne przystugujgce z tytutu unijnego znaku towarowego, poniewaz prawa te
majg jedynie umozliwi¢ wiascicielowi unijnego znaku towarowego ochrone jego
szczegolnych intereséw jako wtasciciela, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, by znak
ten mogt petnié wiasciwe mu funkcje.

Ustalenie braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd w czesci Unii moze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu by¢ oparte wytgcznie na zbadaniu wszystkich
istotnych w danym przypadku czynnikéw. Ocena powinna obejmowac poréwnanie
wizualne, fonetyczne lub konceptualne kolidujgcych ze sobg oznaczen, ze szczegblnym
uwzglednieniem ich elementow odrdzniajgcych i dominujgcych.

Istotne jest ponadto, by cze$¢ Unii, w stosunku do ktérej dany sad orzekajgcy w sprawie
unijnych znakéw towarowych ustali brak negatywnego wptywu lub mozliwosci
wywierania negatywnego wptywu na funkcje znaku towarowego, zostata okreslona przez
ten sgd z precyzjg, w taki sposéb, by z postanowienia orzeczonego na podstawie art. 102
rozporzgdzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
jednoznacznie wynikato, ktérej czesciterytorium Unii nie dotyczy zakaz uzywania danego
oznaczenia. Jezeli sagd ten pragnie wykluczy¢ z zakazu uzywania okreslone obszary
lingwistyczne Unii, takie jak te zakwalifikowane jako ,,anglojezyczne”, to powinien on

w petni sprecyzowad, jakie obszary nalezy rozumiec pod tym pojeciem.

Wyktadnia, zgodnie z ktérg zakaz uzywania oznaczenia powodujgcego powstanie
prawdopodobieristwa wprowadzeniaw btgd w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego znajduje zastosowanie do catosci terytorium Unii, z wyjgtkiem czesci tego
obszaru, dla ktérego ustalone zostato niewystepowanie takiego prawdopodobienstwa,
nie narusza jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 1
ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009, o ile zachowane zostaje prawo wtasciciela tego znaku
do zakazania jakiegokolwiek uzywania negatywnie wptywajgcego na petnienie przezten
znak wtasciwych mu funkgji.

Wreszcie Trybunat stwierdzit, ze art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b)i art. 102 ust. 1
rozporzgdzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac w ten sposéb, iz w przypadku gdy sad
orzekajgcy w sprawach unijnych znakoéw towarowych ustali, ze uzywanie oznaczenia
stwarza prawdopodobieristwo wprowadzeniaw btgd w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego w czesci Unii, ale ze takie prawdopodobienstwo nie istnieje w innej czesci
tego terytorium, sad ten jest zobowigzany stwierdzi¢ naruszenie praw wytgcznych
przystugujacych z tytutu danego znaku i orzec zakaz uzywania wspomnianego
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oznaczenia w stosunku do catosci terytorium Unii, z wyjgtkiem tej czeSci tego obszaru,
dla ktorej zostato ustalone niewystepowanie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w biad.

Wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
(C-129/17, EU:C:2018:594)

Odestanie prejudycjalne - Znak towarowy Unii Europejskiej — Dyrektywa 2008/95/WE - Artykut 5 -
Rozporzqdzenie (WE) nr 207/2009 - Artykut 9 - Prawo wiasciciela znaku towarowego do
sprzeciwienia sie usunieciu przez osobe trzecig z towardw identycznych z tymi, dla ktérych znak
ten zostat zarejestrowany, wszystkich oznaczeri identycznych z owym znakiem i do umieszczenia
na nich nowych oznaczen w celu dokonania przywozu tych towardéw i wprowadzenia ich do
obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

MitsubishiShoji Kaisha Ltd (zwana dalej ,,Mitsubishi”), z siedzibg w Japonii, byta
wiascicielem stownego unijnego znaku towarowego MITSUBISHI®®, graficznego unijnego
znaku towarowego MITSUBISHI®, stownego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI®®
i graficznego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI®® (zwanych dalej ,znakami
towarowymi Mitsubishi”).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (zwana dalej,,MCFE"), majgca siedzibe
w Niderlandach, jest wytgcznie uprawniona do produkcji wozkéw widtowych marki
Mitsubishii prowadzenia nimi obrotu w EOG.

Gtowna dziatalnoscig spotki Duma Forklifts NV, z siedzibg w Belgii, jest zakup i sprzedaz
na catym swiecie wozkdéw widtowych, zarowno nowych, jak i uzywanych. Ponadto oferuje
ona do sprzedazy wtasne wézki widtowe pod nazwami, GSI”, ,GS" czy ,Duma”. Swego
czasu nalezata ona do sieci oficjalnych dystrybutoréw wézkéw widtowych Mitsubishi

w Belgii.

G.S. International BVBA (zwana dalej , GSI”), rbwniez majaca siedzibe w Belgii, jest
powigzana z Dumag- jest kierowana przez te same osoby i ma te samgsiedzibe. Jej
dziatalnos¢ obejmuje produkcje i naprawe wozkow widtowych, ktére na skale Swiatowg
hurtowo importujei eksportuje wraz z czeSciamizamiennymi. Zajmuje sie ona takze
przystosowywaniem wdézkdw widtowych do obowigzujgcych w Europie norm, opatruje je
witasnymi numerami seriii dostarcza je Dumie wraz z wystawionymi certyfikatami
zgodnosci UE.

€ Zarejestrowanego w dniu 24 wrzeénia 2007 r. pod numerem 118042 i oznaczajgcego miedzy innymi towary nalezace do klasy 12

porozumienia nicejskiego, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napedzane energig elektryczng i wézki widtowe.

Zarejestrowanego w dniu 3 marca 2000 r. pod numerem 117713 i oznaczajgcego miedzy innymi towary nalezgce do klasy 12 porozumienia
nicejskiego, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napedzane energig elektryczng i wozki widtowe.

Zarejestrowanegowdniu 1 czerwca 1974 r. pod numerem 93812 i oznaczajgcego miedzy innymi towary nalezgce do klasy 12, w tym pojazdy
i lgdowe $rodki transportu, oraz do klasy 16, w tym ksigzki i druki;

Zarejestrowanegowdniu 1 czerwca 1974 r. pod numerem 92755 i oznaczajacego towary nalezace do klasy 12, w tym pojazdy i lgdowe
Srodki transportu, oraz do klasy 16, w tym ksigzki i druki, ktory to znakjest identyczny z graficznym unijnym znakiem towarowym.
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Hof van beroep te Brussel (sgd apelacyjnyw Brukseli, Belgia), do ktérego zwrécono sie
w szczegolnosci o rozstrzygniecie kwestii, czy przywoz rownolegty do EOG wézkow
widtowych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi stanowi naruszenie prawa
znakdw towarowych, postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu
zwnioskiem owydanie orzeczeniaw trybie prejudycjalnym.

W pierwszej kolejnosci Trybunat stwierdzit, ze art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95i art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, ktérych tresé jest identyczna, nalezy interpretowac
w ten sam sposob.

W drugiej kolejnosci Trybunatuznat, ze w celu zapewnienia ochrony praw przyznanych
przez znak towarowy istotne jest, aby wtasciciel znaku towarowego zarejestrowanego

w jednym lub w kilku z panstw cztonkowskich mégt kontrolowac pierwsze wprowadzenie
do obrotu w EOG towardw opatrzonych tym znakiem. Z orzecznictwa Trybunatu wynika
ponadto, ze to prawo wtasciciela znaku towarowego odnosi sie do kazdego egzemplarza
tego towaru.

W trzeciej kolejnosci, zdaniem Trybunatu, funkcja reklamowa polega z kolei na
wykorzystaniu znaku w celach reklamowych, aby dostarczy¢ konsumentowi informacji
na temat towardw lub ustugi przekonac¢ go doich zakupu. W zwigzku z powyzszym
witasciciel znaku towarowego jest w szczegélnosci uprawniony do zakazania osobie
trzeciej uzywania bezjego zgody oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towardéw
lub ustugidentycznych z tymi, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, jezeli uzywanie
to negatywnie wptywa na mozliwos¢ wykorzystania znaku przez witasciciela jako
elementu promocji sprzedazy lub instrumentu strategii handlowe;.

W czwartej kolejnosci Trybunat przypomniat, ze co sie tyczy pojecia ,uzywaniaw obrocie
handlowym?”, wyliczenie rodzajow uzywania, ktérego wtasciciel znaku towarowego moze
zakaza¢, zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia

nr 207/2009, nie jest wyczerpujgce.

Wreszcie w pigtej kolejnosci Trybunat stwierdzit, ze art. 5 dyrektywy 2008/95i art. 9
rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze wtasciciel znaku towarowego moze sprzeciwi¢ sie temu,
by osoba trzecia bezjego zgody usuwata z towardw objetych, jak w okolicznosciach
sprawy w postepowaniu gtownym, procedurg sktadu celnego wszystkie oznaczenia
identyczne z tym znakiem i umieszczata na nich inne oznaczenia w celu dokonania
przywozu tych towaréw lub wprowadzeniaich do obrotu w EOG, gdzie nie byty dotad
jeszcze sprzedawane.

Nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze usuniecie oznaczen identycznych zeznakiem
towarowym uniemozliwia to, by towary, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, byty
przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem,

aw rezultacie pozbawia jego wtasciciela skorzystania z podstawowego prawa, ktére
zostato mu przyznane przez orzecznictwo przypomnianew pkt 31 tego wyroku, do
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kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotuw EOG towaréw opatrzonych jego
znakiem.

Po drugie, usuniecie oznaczen identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na
towarach nowych oznaczen w celu pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG narusza
funkcje znaku towarowego.

Po trzecie, poprzez naruszenie prawa wiasciciela znaku towarowego do kontrolowania
pierwszego wprowadzenia narynek w EOG towardw opatrzonych tym znakiem, a takze
funkcji znaku towarowego, dokonywane przez osobe trzecig bez zgody tego wtasciciela
usuwanie z danych towaréw oznaczen identycznych z owym znakiem i umieszczanie na
nich nowych oznaczen w celu dokonania przywozu tych towaréw i wprowadzenia ich do
obrotu w EOG, a takze w celu obej$cia prawa wiasciciela do zakazania przywozu tych
towarow opatrzonych jego znakiem, sg sprzeczne z celem zapewnienia niezaktoconej
konkurencji.

Wreszcie Trybunat uznatw odniesieniu do pojecia ,,uzywania w obrocie handlowym”, ze
dziatanie polegajgce na usuwaniu przez osobe trzecig oznaczen identycznych ze znakiem
towarowym w celu umieszczenia wtasnych oznaczen stanowi czynne zachowanie ze
strony tej osoby trzeciej, ktdre - poniewaz ma na celu dokonanie przywozu

i prowadzenie obrotu danymi towaramiw EOG, a zatem wystepuje w kontekscie
dziatalnosci handlowej stuzgcej uzyskaniu korzysci gospodarczej - moze zosta¢ uznane
za uzywanie znaku w obrocie handlowym. W tym kontekscie Trybunat zauwazyt réwniez,
ze art. 9 ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej’®, ktéry
znajdowat zastosowanie do stanu faktycznego w postepowaniu gtéwnym poczawszy od
dnia 23 marca 2016 r., upowaznia obecnie wtasciciela do uniemozliwienia wszystkim
osobom trzecim wprowadzania towarow - w ramach obrotu handlowego - na
terytorium Unii, bez dopuszczaniaich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy
towary te, w tym opakowania, pochodzg z panstw trzecich i opatrzone sg - bez
zezwolenia - znakiem towarowym, ktéry jest identyczny z unijnym znakiem towarowym
zarejestrowanymw odniesieniu do takich towardow lub ktérego nie mozna odréznic -
pod wzgledem jego istotnych cech - od tego znaku towarowego. To prawo wiasciciela
wygasa jedynie woéwczas, gdy w toku postepowania stuzgcego ustaleniu, czy doszto do
naruszenia prawa do znaku towarowego, zgtaszajacy lub posiadacz towaréw udowodnig,
ze wiascicielowi nie przystuguje prawo do zakazania wprowadzania towardw na rynek

w panstwie korncowego przeznaczenia.

70 Rozporzadzenie nr 207/2009, zmienione rozporzadzeniem 2015/2424.
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2. Niezarejestrowany znak towarowy uzywany w obrocie handlowym

Wyrok z dnia 11 listopada 2020 r., EUIPO/John Mills (C-809/18 P, EU:C:2020:902)

Odwotanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009 - Postepowanie
w sprawie sprzeciwu - Wzgledna podstawa odmowy rejestracji - Artykut 8 ust. 3 - Zakres
stosowania - Identycznosc lub podobieristwo zgtoszonego znaku towarowego wzgledem
wczesniejszego znaku towarowego - Stowny unijny znak towarowy MINERAL MAGIC - Zgfoszenie
do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela wtasciciela wczesniejszego znaku towarowego -
Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Spoétka Jerome Alexander Consulting Corp. jest wtascicielem amerykarnskiego stownego
znaku towarowego ,,MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER” oznaczajgcego towary:
~puder do twarzy zawierajgcy mineraty”. Spétka John Mills Ltd jest odpowiedzialna, na
podstawie umowy dystrybucji, za dystrybucje towardow spoétki Jerome Alexander
Consulting w Unii Europejskieji na Swiecie.

W dniu 18 wrzesnia 2013 r. spo6tka John Mills zgtosita oznaczenie stowne,, MINERAL
MAGIC” do rejestracji na swojg rzecz jako unijny znak towarowy dla produktéw
kosmetycznych. W nastepstwie tego spotka Jerome Alexander Consulting wniosta
sprzeciw, powotujac sie na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr207/2009, zgodnie z ktérym
~[W] wyniku sprzeciwu wiasciciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje
sie, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel wtasciciela znaku towarowego wystepuje
o rejestracje naswojg rzecz bez zgody wtasciciela”.

Sprzeciwten zostat oddalony. Natomiast Izba Odwotawcza EUIPO uchylita decyzje
Wydziatu Sprzeciwdw i odmowita rejestracji znaku towarowego MINERAL MAGIC. W tym
wzgledzie Izba Odwotawcza stwierdzifa, ze znak ten zostat zgtoszony przez spétke John
Mills jako ,,agenta”i bez zgody wtasciciela. Wskazata ona takze, ze towary oznaczane
kolidujgcymi ze sobgznakami sgidentyczne lub podobne, a oznaczenia sg do siebie
podobne.

Rozpoznawszy skarge spoétki John Mills, Sgd stwierdzit niewaznos¢ decyzji Izby
Odwotawczejz uwagi nato, ze w ocenie Sgdu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr207/2009
znajduje zastosowanie wytgcznie w przypadku wystepowania identycznych znakéw
towarowych.

Trybunat, rozpatrzywszy odwotanie wniesione przez EUIPO, uchylitwyrok Sgdu i orzekt,
ze stosowanie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ogranicza sie wytgcznie do
sytuacji identycznosci wczesniejszego znaku towarowego i znaku zgtoszonego do
rejestracji przez agenta lub przedstawiciela wtasciciela wczeSniejszego znaku
towarowego.

W pierwszej kolejnosci Trybunat stwierdzit, ze przepis art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nie wyjasnia wyraznie, czy znajduje on
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zastosowanie tylko wtedy, gdy znak towarowy zgtoszony przez agenta lub
przedstawiciela jest identyczny z wczesniejszym znakiem towarowym. Przeprowadzona
przez Trybunat analiza prac przygotowawczych ukazata bowiem, ze z prac tych nie
mozna wysnuc¢ wniosku, iz zakres stosowania tego przepisu jest ograniczony wytgcznie
do przypadkdw identycznosci kolidujacych ze sobg znakdw. Z prac przygotowawczych
wynika natomiast, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 odzwierciedla wybor
prawodawcy Unii, by zasadniczo powieli¢ art. 6 septies pkt 1 konwencji paryskiej’".
Trybunat uznat zas, ze Sad powinien bytuwzglednic prace przygotowawcze dotyczgce tej
konwencji’?, z ktérych wynika, ze postanowieniami konwencji paryskiej mozna objg¢
takze znak towarowy zgtoszony przez agenta lub przedstawiciela wtasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, gdy znak ten jest podobny do tego wczesniejszego
znaku.

W drugiej kolejnosci Trybunatwskazat, ze odmienna wyktadnia skutkowataby
podwazeniem ogolnej systematyki rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz
uniemozliwiataby ona wtascicielowi znaku sprzeciwienie sie wobec rejestracji podobnego
znaku towarowego przez jego agenta lub przedstawiciela, mimo ze ten ostatni

w nastepstwie takiej rejestracji bytby uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec
pOZniejszego zgtoszenia przez tego wiasciciela pierwotnego znaku towarowego ze
wzgledu na podobienstwo tego pierwotnego znaku do znaku zarejestrowanego przez
agenta lub przedstawiciela tego wtasciciela.

W trzeciej kolejnosci Trybunatzauwazyt, ze art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009 ma
na celu zapobiezenie przywtaszczeniu sobie wczesniejszego znaku towarowego przez
agenta lub przedstawiciela wtasciciela tego znaku, zwazywszy, ze ci ostatni mogg czerpac
nienalezngkorzys¢ z poczynionych przez tego ostatniego wysitkow i naktadéw. Do
takiego przywtaszczenia moze dojs¢ takze wowczas, gdy kolidujgce ze sobg znaki
towarowe sg podobne.

Wreszcie Trybunat uznat, ze stan postepowania pozwala narozpoznanie skargi spotki
John Mills i wydanie ostatecznego orzeczeniaw jej przedmiocie.

Spétka John Mills podwazata stwierdzenie przez Izbe Odwotawczg, ze jest ona ,,agentem”
spo6tki Jerome Alexander Consulting. Zdaniem Trybunatu pojecia ,,agenta”

i ,przedstawiciela” nalezy interpretowac szeroko, tak aby obejmowaty wszystkie formy
stosunkoéw opartych na porozumieniu umownym, ktére ustanawia miedzy stronami
porozumienie o wspo6tpracy handlowej o takim charakterze, ze tworzy ono stosunek
zaufania poprzez natozenie na zgtaszajgcego, w sposob wyrazny lub dorozumiany,
ogoblnego obowigzku w zakresie zaufaniai lojalnosci wzgledem intereséw wtasciciela
wczesniejszego znaku towarowego.

T Konwendja paryska o ochronie wiasno$ci przemystowe] podpisana w Paryzuw dniu 20 marca 1883 r., zrewidowana ostatnio w Sztokholmie

w dniu 14 lipca 1967 r.izmieniona w dniu 28 wrzesnia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305).
Akty konferendji lizbonskiej, ktéra odbyta sie w dniach 6-31 pazdziernika 1958 r. w celu dokonania rewizji konwendji paryskiej, a podczas
ktérej zostat wprowadzony art. 6 septies.
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W tym wzgledzie Trybunat stwierdzit, ze spétka John Mills byta uprzywilejowanym
dystrybutoremtowarow Jerome Alexander Consulting, ze miedzy stronamiistniata
klauzula o zakazie konkurencji oraz obowigzywaty postanowienia dotyczgce praw
wtasnosci intelektualnej w odniesieniu do tych towaréw. W konsekwendji lzba
Odwotawcza stusznie uznata spétke John Mills za ,,agenta” sp6tki Jerome Alexander
Consulting.

W odniesieniu do oceny podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami Trybunat
podkreslit, ze do celéw stosowania art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009
podobienstwa nie oceniasie na podstawie istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w bigd. Co sie tyczy towardw, Trybunat przypomniat, ze podstawowg
funkcjg znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim
towarow lub ustug. Wobec tego nie mozna wykluczy¢ zastosowania art. 8 ust. 3
rozporzgdzenia nr 207/2009, jezeli towary lub ustugi oznaczane zgtoszonym znakiem
towarowym i towary lub ustugi, do ktérych odnosi sie wczesniejszy znak towarowy, sg
podobne.

W tym wypadku Trybunat stwierdzit, ze rozpatrywane oznaczenia sg podobne, a same
towary sg w czesci identycznei w czesci podobne.

W rezultacie skarga spoétki John Mills zostata oddalonaw catosci.

3. Znaktowarowy cieszgcy sie renomga

Wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, EU:T:2007:93)

Wspdlnotowy znak towarowy - Postepowanie w sprawie sprzeciwu - Zgtoszenie stownego
wspdlnotowego znaku towarowego VIPS - Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy VIPS -
Artykut 8 ust. 5 rozporzqdzenia (WE) nr 40/94 - Artykut 74 rozporzqdzenia (CE) nr 40/94 - Zasada
dyspozycyjnosci - Prawo do obrony

W dniu 7 lutego 1997 r. Elleni Holding BV dokonata w OHIM zgtoszenia wspdlnotowego
znaku towarowego. Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wystgpiono (zwanym
dalej ,zgtoszonym znakiem towarowym”), byto stowne oznaczenie VIPS’3. W dniu

14 wrzesnia 1999 r. Sigla SA wniosfa sprzeciw’# wobec rejestracji zgtoszonego znaku
towarowego.

7 Towaryiustugi, dia keérych wystapiono o rejestradje, to komputery i programy komputerowe zapisane na taémach i dyskach” (kiasa 9),
Jporady w sprawach gospodarczych; ustugi w zakresie przetwarzania danych zarejestrowanych przez komputer” (Klasa 35) oraz
programowanie komputeroéw; ustugi hotelarskie, ustugi restauracyjne (positki), prowadzenie kawiarni” (klasa 42) w rozumieniu porozumienia
nicejskiego.

" Na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
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Wydziat Sprzeciwdéw OHIM 7> uwzglednit sprzeciw w odniesieniu do ustug z klasy 42,
a odrzucit gow odniesieniu do towardéw i ustug z klas 9 35. Izba Odwotawcza 7
uwzglednita jednak odwotanie spétki Elleni Holding i uchylita decyzje Wydziatu
Sprzeciwow. Zdaniem Izby Odwotawczej skarzgca wykazata, iz jej wczeSniejszy znak
towarowy cieszyt sie w Hiszpanii renomg, lecz nie wyjasnita, w jaki sposéb zgtoszony
znak towarowy miatby czerpac nienalezne korzysciz odrézniajgcego charakteru
wczesniejszego znaku towarowego lub jego renomy bgdz w jaki sposéb miatby im
szkodzic.

Sad, do ktérego spotka Sigla SA wniosta skarge, stwierdzit niewaznos¢ decyzji Izby
Odwotawczej.

W tym wzgledzie Sad wskazat na wstepie, ze art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia nr 40/94

w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ktéry przewiduje ochrone cieszacego sie
renoma wczesniejszego znaku towarowego rozszerzong natowary lub ustugi, ktore nie
sg podobne do tych, dla ktérych zostat on zarejestrowany, nalezy interpretowac w ten
sposdb, ze mozna sie na niego powotac w sprzeciwie zarowno wtedy, gdy sprzeciw ten
dotyczy zgtoszenia wspolnotowego znaku towarowego obejmujgcego towary lub ustugi
niebedace identycznymiz towarami lub ustugami oznaczanymi znakiem wczesniejszym
i niebedgce do nich podobnymi, jak i wéwczas gdy sprzeciw dotyczy zgtoszenia
wspolnotowego znaku towarowego obejmujgcego towary identyczne z towarami
oznaczanymiznakiemwczesniejszym lub towary do nich podobne. W istocie nie mozna
nadad temu przepisowi wyktadni, ktéra skutkowataby mniejszg ochrong renomowanych
znakoéw towarowych w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw lub ustug
identycznych lub podobnych niz w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw lub
ustug niebedgcych podobnymi. Sgd uscislit, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94

w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ktéry przewiduje ochrone cieszacego sie
renoma wczesniejszego znaku towarowego rozszerzong na towary lub ustugi, ktére nie
sg podobne do tych, dla ktérych zostat on zarejestrowany, pozwalat wtascicielowi
renomowanego wczesniejszego znaku towarowego miedzy innymina wniesienie
sprzeciwu wobec rejestracji znakow towarowych, ktére mogg by¢ szkodliwe dla
odrdzniajgcego charakteru znaku wczesniejszego. Szkodliwosc ta istnieje, jezeli
wczesniejszy znak towarowy nie wzbudza juz natychmiastowego skojarzenia z towarami,
dla ktorych jest on zarejestrowany i uzywany. Niebezpieczenstwo to dotyczy ,rozmycia”
lub ,stopniowego zanikania” wczesniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie
jegojednosci i wptywu na odbiorcéw. Jednak niebezpieczenstwo rozmycia znaku wydaje
sie codo zasady mniejsze, jesli znak wczesniejszy sktada sie z wyrazu, ktéry z racji
wtasciwego mu znaczenia jest bardzo rozpowszechniony i czesto uzywany, niezaleznie
od wczesniejszego znaku utworzonego z tego wyrazu. W takim przypadku jest mniej
prawdopodobne, ze umieszczenie tego wyrazu w znaku zgtoszonym doprowadzi do
rozmycia znaku wczesniejszego. Szkodliwos¢, o ktérej mowa w art. 8 ust. 5

> Decyzja nr 2221/2000 z dnia 28 wrzesnia 2000 .
" Decyzja zdnia 1 kwietnia 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzj"), doreczona skarzacej w dniu 3 kwietnia 2003 r.
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rozporzgdzenia nr 40/94, wystepuje rowniez, gdy towary lub ustugi, dla ktérych uzywa
sie zgtoszonego znaku towarowego, mogg by¢ odbierane przez odbiorcow w sposob,
ktéry zmniejsza site przyciggania wczesniejszego znaku towarowego. Niebezpieczenstwo
to moze wystapi¢ w szczegdlnosci, jesliwspomniane towary lub ustugi posiadajg ceche
lub wtasciwos¢ mogace wywierac negatywny wptyw na wyobrazenie o cieszagcym sie
renoma znaku wczesniejszym z uwagi na identycznos¢ ze znakiem zgtoszonym lub
podobienstwo do tego znaku.

Nastepnie Sad podkreslit, ze pojecie nienaleznej , korzysci” czerpanejz charakteru
odrdzniajgcego lub renomy znaku wczesniejszego w wyniku uzywania bez uzasadnionej
przyczyny znaku zgtoszonego obejmuje przypadki oczywistego wykorzystywania
znanego znaku towarowego i oczywistego pasozytowania na takim znaku lub tez préby
czerpania korzysci z jego reputacji. Innymi stowy, chodzi o niebezpieczenstwo polegajace
na tym, ze wyobrazenie o cieszgcym sie renomg znaku lub wtasciwosciach, ktére on
reprezentuje, przypisane bedzie towarom oznaczanym znakiem zgtoszonym, w wyniku
ktérego to skojarzenia z wczesniejszym cieszgcym sie renomg znakiem towarowym
sprzedaztych towardw bedzie tatwiejsza. Ten ostatni rodzaj niebezpieczenstwa nalezy
odrézni¢ od prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W przypadkach, do ktérych zastosowanie znajduje art. 8
ust. 5rozporzadzenia nr 40/94, dany krag odbiorcéow dokonuje pewnego zestawienia, to
jest dostrzega zwigzek miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami, nie mylgc ich jednak ze
sobga. A zatem istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad nie jest przestankg
stosowania tego przepisu.

W ocenie Sgdu celem art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia 40/94 nie jest uniemozliwienie
rejestracji kazdego znaku towarowego, ktory bytby identyczny ze znakiem
renomowanym lub do niego podobnym. A zatem wtasciciel wczesniejszego znaku
towarowego nie ma obowigzku wykazywac zaistnienia faktycznego i trwajgcego
naruszeniajego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawic okolicznosci
umozliwiajgce stwierdzenie primafacie, iz istnieje w przysztosci niebezpieczenstwo
czerpania nienaleznych korzysci lub wystgpienia szkody, przy czym niebezpieczenstwo to
nie moze by¢ jedynie hipotetyczne. W tym konteks$cie mozliwe jest, zwtaszcza

w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszgcym sie szczegdlnie wysokg renomg, ze
prawdopodobienistwo zaistnienia w przysztosci majgcego charakter nie tylko
hipotetyczny niebezpieczerstwa wystgpienia szkody lub czerpania przez zgtoszony znak
nienaleznej korzysci ze znaku wskazanego w sprzeciwie moze by¢ natyle oczywiste, iz
wnoszgcy sprzeciw nie bedzie musiat wskazywac zadnych innych okolicznosci
faktycznych ani tez przedstawia¢ w tym zakresie stosownych dowoddw. Niemniej jednak
nie mozna domniemywac, ze bedzie tak w kazdym przypadku.

Wreszcie Sad uscislit, ze istnienie zwigzku pomiedzy zgtoszonym znakiem towarowym

a wczesniejszym znakiem towarowym jest niezbedng przestankg zastosowania art. 8
ust. 5rozporzadzenia nr 40/94. W omawianej sprawie istnienie zwigzku miedzy ustugami
oznaczonymi oznaczeniem stownym VIPS, o ktérego rejestracje w charakterze
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wspolnotowego znaku towarowego wniesiono dla oprogramowania komputerowego

i ustug nalezgcychdoklas 9,351 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a ustugami
oznaczonymi stownym znakiem towarowym VIPS zarejestrowanym wczesniej

w Hiszpaniidla ustug nalezgcych do klasy 42 wspomnianego porozumienia, nie
wystarcza, w braku innych istotnych okolicznosci, do stwierdzenia prima facie
przysztego, niehipotetycznego niebezpieczenstwa, iz uzywanie tego oznaczenia bedzie
szkodliwe dla charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego
lub bedzie przynosito z tego tytutu nienalezng korzys$¢, w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzgdzenia nr 40/94. Po pierwsze bowiem, z uwagi na to, ze wyraz , VIPS” stanowi

w jezyku angielskim liczbe mnogg skrétu VIP, powszechniei czesto uzywanego zaréwno
na ptaszczyznie miedzynarodowej, jak i krajowej, dla okreslenia znanych oséb,
niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgtoszonego znaku towarowego bedzie szkodliwe dla
odrdzniajgcego charakteru wczesniejszego znaku towarowego, jest ograniczone.
Wystgpienie niebezpieczenstwa jest tym mniej prawdopodobne, ze zgtoszony znak
towarowy stuzy do oznaczania ustug skierowanych do szczegdlnego kregu odbiorcow,
ktdry jest w oczywisty sposéb kregiem bardziej ograniczonym. Po drugie, ustugi, do
oznaczania ktdérych stuzy zgtoszony znak towarowy, nie wykazujg zadnej cechy lub
wiasciwosci, ktéra uzasadniataby wniosek o istnieniu tego rodzaju prawdopodobienstwa
zaszkodzenia renomie wczesniejszego znaku towarowego. W tym zakresie samo
istnienie zwigzku miedzy ustugami oznaczanymi kolidujgcymi ze sobg znakami
towarowymi nie jest wystarczajgce ani tez nie ma charakteru determinujgcego. Prawdg
jest, ze istnienie takiego zwigzku wzmacnia prawdopodobienstwo, iz odbiorcy
skonfrontowani ze zgtoszonym znakiem towarowym pomyslg réwniez o wczesniejszym
znaku towarowym. Okolicznos¢ ta nie jest jednak sama w sobie wystarczajgca, aby
ostabic site przyciggania starszego znaku towarowego. Taki skutek wystgpi tylko
wowczas, gdy zostanie wykazane, ze ustugi, do oznaczania ktérych stuzy zgtoszony znak
towarowy, wykazujg cechy lub wtasciwosci moggce ewentualnie zaszkodzi¢ renomie
wczesniejszego znaku towarowego. Po trzecie, niebezpieczenstwo czerpania nienaleznej
korzysci z odrdzniajgcego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego
wystapi jedynie wtedy, gdy wtasciwy krgg odbiorcow, nie mylac sie co do pochodzenia
ustug oznaczanych kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi, wykaze szczegdine
zainteresowanie oprogramowaniem zgtaszajgcego wytgcznie dlatego, ze oznaczone jest
ono znakiem towarowym identycznym z wczesniejszym renomowanym znakiem
towarowym. Z uwagi na to, ze wtasciciel tego ostatniego znaku nie wskazat szczegélnych
cech, jakie miatby wykazywac jego wczesniejszy znak towarowy, ani sposobu, w jaki
miatyby one utatwic sprzedaz ustug oznaczanych zgtoszonym znakiem towarowym,
nalezy stwierdzi¢, ze wtasciwosci, z ktorymi zwykle kojarzy sie renomowany znak
towarowy nalezgcy do siecirestauracji typu fast food, nie mozna samych w sobie uzna¢
za nadajgce sie do przysporzenia korzysci ustugom oprogramowania komputeréw,
nawet jesli przeznaczone sg dla hotelilub restauragji.
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Wyrok z dnia 22 wrzednia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604)

Znaki towarowe - Reklama kontekstowa w Internecie (,,keyword advertising") - Wybdr przez
reklamodawce stowa kluczowego odpowiadajgcego cieszqcemu sie renomg znakowi towarowemu
konkurenta - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykut 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 2 - Rozporzqdzenie (WE)
nr40/94 - Artykut 9 ust. 1 lit. a) i ¢) - Przestanki negatywnego wptywu na funkcje znaku
towarowego - Szkoda wyrzgdzona w zakresie charakteru odrézniajgcego znaku towarowego
cieszqcego sie renomq (,rozmycie”) - Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego
lub z renomy tego znaku towarowego (,pasozytowanie”)

Spoétka Interflora British Unit jest posiadaczem licencji udzielonej przez Interflora Inc.,
amerykanska spotke prowadzgcg sSwiatowg sie¢ dostaw kwiatéw. Sie¢ Interflora sktada
sie z kwiaciarni, w ktérych klienci mogg sktada¢ zamowienia osobiscie, telefonicznie lub
przez Internet, a zamowieniate sg realizowane przez cztonka sieci znajdujgcego sie
najblizej miejsca dostawy kwiatéw.

INTERFLORA stanowi krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym
Krélestwie, jak rowniez wspodlnotowy znak towarowy. Znaki te cieszg sie znaczng renomg
w Zjednoczonym Krolestwie, a takze w pozostatych panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

Marks & Spencer plc (zwanadalej,M & S”) jest spbtkg prawa angielskiego bedacg
jednym z najwiekszych brytyjskich sprzedawcéw detalicznych. Jedng z tych ustug jest
sprzedazi dostawa kwiatow, co stanowi dziatalnos¢ konkurencyjng w stosunku do
dziatalnosciInterflory.

Tymczasem w ramach Swiadczonej przez Google ustugi odsytania ,AdWords" M &S
wybrata termin ,Interflora” i jego warianty (mianowicie , Interflora Flowers”, ,Interflora
Delivery”, ,Interflora.com”,, Interflora co uk” itp.) jako stowa kluczowe. W nastepstwie
tego, gdy internauta wpisywat do wyszukiwarki Google stowo , Interflora” lub jeden z tych

wariantéw, wyswietlata sie reklama M &S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysoki trybunat (Anglia

i Walia), wydziatkanclerski, Zjednoczone Krélestwo], do ktérego spotka Interflora
pozwata M &S o naruszeniejej praw do znaku towarowego, zwrocit sie do Trybunatu

z pytaniami dotyczgcymi szeregu aspektdédw uzywania przez konkurenta w ramach ustugi
odsytania w Internecie stéw kluczowych identycznych ze znakiem towarowym?”’.

Trybunat przypomniat na wstepie, ze w sytuacji, w ktorej osoba trzecia uzywa oznaczenia
identycznego z danym znakiem towarowym dla towaréw lub ustugidentycznych z tymi,
dla ktorych wspomniany znak zostat zarejestrowany, wtasciciel tego znaku jest
uprawniony do zakazania tego uzywania, jezeli moze ono negatywnie wptywac na jedng
z petnionych przez ten znak funkcji. Jego podstawowg funkcjg jest zagwarantowanie
konsumentom, ze towar lub ustuga oznaczone danym znakiem towarowym pochodzg

7 Dyrektywa 89/104 i rozporzadzenie nr 40/94.

Styczen 2026 80 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=c-323/09

Prawo znakéw towarowych

z okreslonego przedsiebiorstwa (funkcja wskazywania pochodzenia), natomiast inne
funkcje tow szczegdlnosci funkcja reklamowa i inwestycyjna. Trybunat podkreslit w tym
wzgledzie, ze funkcja znaku towarowego polegajgca na wskazywaniu pochodzenia nie
jest jedyng jego funkcjg zastugujgcg na ochrone przed naruszeniami ze strony oséb
trzecich. Znak towarowy stanowi bowiem czesto - poza wskazaniem pochodzenia
towarow czy ustug - instrument strategii handlowej stosowanej w szczegolnosci do
celéw reklamowych lub w celu uzyskania reputacji majgcej za zadanie przywigzac
konsumenta.

Odwotujac sie do swojego orzecznictwa Google’®, Trybunat przypomniat, ze negatywny
wptyw na petniong przez znak towarowy funkcje wskazywania pochodzenia wystepuje
woéwczas, gdy ogtoszenie wyswietlone na podstawie stowa kluczowego odpowiadajgcego
znakowi towarowemu nie pozwala lub z trudnoscig pozwala wtasciwie
poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy
towary lub ustugi, ktérych dotyczy reklama, pochodzg od wtasciciela znaku lub

z przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez, przeciwnie, od osoby
trzeciej. Natomiast uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
nalezgcym do innej osoby w ramach ustugi odsytania, takiej jak ,AdWords"”, nie wptywa
negatywnie na petniong przez znak funkcje reklamowsa.

Ponadto Trybunat po raz pierwszy rozpatrzyt kwestie ochrony funkcji inwestycyjne;
znaku towarowego. A zatem uzywanie przez konkurenta oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym w odniesieniu do identycznych towardw lub ustug narusza te
funkcje, jezeli uzywanie to istotnie utrudnia wykorzystanie przez witasciciela jego znaku
towarowego do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalajgcej na pozyskanie

i przywigzanie do siebie konsumentéw. W sytuacji gdy znak towarowy cieszy sie juz taka
reputacjg, do naruszenia funkcji inwestycyjnej dochodzi, gdy uzywanie to oddziatuje na
te reputacje i wystawia w ten sposob na niebezpieczenstwo zachowanie tej reputacji.

Natomiast nie mozna uznac, ze wtasciciel znaku towarowego maogtby sie sprzeciwic
takiemu uzywaniu przez konkurenta, gdy jedynym skutkiem tego uzywania jest
zmuszenie wiasciciela tego znaku towarowego do dostosowania podejmowanych
wysitkow w celu zdobycia lub utrzymania reputacji moggacej przyciggac lub przywigzac
konsumentéw. W ten sam sposéb wiasciciel znaku towarowego nie moze skutecznie
powotywac sie na okolicznos¢, ze owo uzywanie skutkuje tym, iz niektérzy konsumenci
odwracajg sie od towardw i ustug opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym.

W tym wypadku do sgdu krajowego nalezato sprawdzenie, czy uzywanie przezM &S
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA wystawiato na
niebezpieczenstwo utrzymanie przez Interflore reputacji mogacej przyciggngc lub
przywigzac do niej konsumentéw.

8 Wyrok z dnia 23 marca 2010 ., Google France i Google (sprawy potgczone od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159).
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Zapytany rowniez o zwiekszong ochrone znakéw towarowych cieszgcych sie renomg,
aw szczegolnosci o zakres pojec ,rozmycia” (szkody dla charakteru odrozniajgcego
renomowanego znaku towarowego) i ,pasozytnictwa” (czerpania nienaleznej korzysci

z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego), Trybunat stwierdzit miedzy
innymi, ze wybér bez,,uzasadnionej przyczyny” w ramach ustugi odsytania oznaczen
identycznych z renomowanym znakiem towarowym nalezgcym do innej osoby lub do
nich podobnych mozna uznac za dziatanie pasozytnicze. Taki wniosek moze sie

w szczegoblnosci narzucac¢w przypadkach, gdy osoby reklamujgce w Internecie oferujg do
sprzedazy za posrednictwem wyboru stéw kluczowych odpowiadajgcych znakom
towarowym cieszgcym sie renomga towary, ktore stanowig imitacje towaréw witasciciela
wspomnianych znakéw.

Natomiast w przypadku gdy reklama wyswietlana w Internecie na podstawie stowa
kluczowego odpowiadajgcego renomowanemu znakowi towarowemu proponuje
alternatywe w stosunku do towarow lub ustug wtasciciela renomowanego znaku
towarowego, nie oferujgc zwyktej imitacji towardéw lub ustug wtasciciela tego znaku
towarowego, nie powodujgc rozmycia tego ostatniego lub nie szkodzac jego renomie
(przy¢mienie) i nie naruszajgc ponadto funkcji wspomnianego znaku towarowego, takie
uzywanie stanowi co do zasady zdrowg i uczciwg konkurencje w sektorze danych
towaréw lub ustug.

l1l.  Inne kwestie prawa materialnego

1. Skutkiznakutowarowego

Wyrok zdnia 12 lipca 2011 r. (wielka izba), L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474)

Znaki towarowe - Internet - Oferowanie do sprzedazy na internetowej platformie handlowej
przeznaczonej dla konsumentéw w Unii produktéw markowych przeznaczonych przez wtasciciela
do sprzedazy w paristwach trzecich - Usuniecie opakowania ze wspomnianych towaréw -
Dyrektywa 89/104/EWG - Rozporzqdzenie (WE) nr 40/94 - Odpowiedzialnosc operatora
internetowej platformy handlowej - Dyrektywa 2000/31 (dyrektywa o handlu elektronicznym) -
Nakazy sqdowe kierowane przeciwko temu operatorowi - Dyrektywa 2004/48 (dyrektywa

w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej)

Spotka eBay jest operatorem internetowej platformy handlowej, na ktorej osoby fizyczne
i przedsiebiorstwa mogg kupowac i sprzedawac réznorodne towary i ustugi.

L'Oréal jest wtascicielkg szerokiej gamy znakoéw towarowych cieszacych sie renoma.
Dystrybucjatowarow L'Oréal (przede wszystkim kosmetykow i perfum) odbywa sie za
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posrednictwem zamknietej sieci dystrybucji, w ramach ktorej autoryzowani
dystrybutorzy nie sg uprawnieni do dostarczania produktéw innym dystrybutorom.

L'Oréal zarzucata spoétce eBay udziatw naruszeniach prawa znakéw towarowych
popetnianych przez uzytkownikoéw jego witryny. Ponadto twierdzita ona, ze dokonujgc
zakupu w ramach ptatnych ustug odsytaniaw Internecie, takich jak ,AdWords” Google,
stow kluczowych odpowiadajgcych nazwom znakéw towarowych L'Oréal, spétka eBay
kieruje swoich uzytkownikéw do towaréw naruszajgcych prawo znakdw towarowych,
oferowanych do sprzedazy w jej witrynie internetowej. Zdaniem L'Oréal wysitki
podejmowane przez spotke eBay w celu zapobiezenia sprzedazy podrabianych towarow
w jej witrynie byty nieodpowiednie. L'Oréal wskazata rézne formy naruszen, w tym
sprzedazi oferowanie do sprzedazy konsumentom w Unii produktéw markowych
L'Oréal przeznaczonych przez te spotke do sprzedazy w panstwach trzecich (import
rownolegty).

Rozpatrujacy sprawe High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sgd
wyzszej instancji (Anglia i Walia), wydziat kanclerski, Zjednoczone Krélestwo] skierowat
do Trybunatu szereg pytan dotyczacych obowigzkow, jakie mogg cigzyé na spoétce
prowadzgcej internetowg platforme handlowg w celu uniemozliwienia jej uzytkownikom
popetniania naruszen prawa znakéw towarowych.

Trybunat podkreslit na wstepie, ze wtasciciel znaku towarowego moze powotac sie na
swoje prawo wytgczne wobec osoby fizycznej sprzedajgcej w Internecie produkty
markowe tylko wtedy, gdy sprzedaz ta odbywa sie w kontekscie prowadzonej przez nig
dziatalnosci handlowej. Ma to miejsce w szczegdlnosci wtedy, gdy sprzedaz ta, ze
wzgledu na swoj wolumen i czestotliwos¢, wykracza poza sfere dziatalnosci prywatne;.

Trybunat wypowiedziat sie w pierwszej kolejnosci w przedmiocie dziatarn handlowych
nakierowanych na Unie dokonywanych za posrednictwem internetowych platform
handlowych takich jak eBay. Stwierdzit on, ze przepisy Unii dotyczgce znakéw
towarowych majg zastosowanie do ofert sprzedazy i reklam dotyczgcych produktéw
markowych znajdujgcych sie w panstwach trzecich, oile oferty te i reklamy sg
skierowane do konsumentéw w Unii.

Do sgdow krajowych nalezy dokonanie, indywidualnie dla kazdego przypadku, oceny, czy
istniejg przestanki pozwalajgce na stwierdzenie, ze oferta sprzedazylub reklama
wysSwietlona nainternetowej platformie handlowej jest skierowana do konsumentow
Unii. W ten sposéb sady krajowe bedg mogty brac¢ pod uwage obszary geograficzne, do
ktérych sprzedawca jest gotowy wystac towar.

Nastepnie Trybunatorzekt, ze operator internetowej platformy handlowej nie korzysta
sam z znakéw towarowych w rozumieniu przepiséw Unii, jezeli Swiadczy ustuge
polegajacajedynie na umozliwieniu swoim klientom wyswietlenia na swojej stronie
internetowej oznaczen odpowiadajgcych znakom towarowym w ramach prowadzonej
przez tych klientow dziatalnosci handlowej.
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Ponadto Trybunat doprecyzowat niektére aspekty dotyczace odpowiedzialnosci
operatora internetowej platformy handlowej. Zaznaczajac, ze ocenata nalezy do sagdow
krajowych, Trybunat wskazat, ze operator odgrywa aktywng role, ktéra pozwala mu
uzyskac¢ wiedze lub kontrole nad danymi dotyczacymi tych ofert, w sytuagji gdy Swiadczy
pomoc polegajgcgw szczegdlnosci na optymalizacji przedstawiania ofert sprzedazy
online lub na promowaniu tych ofert.

W przypadku gdy operator odgrywa takg aktywng role, nie moze on powotywacsiena
zwolnienie z odpowiedzialnosci, ktére prawo Unii przyznaje, pod pewnymi warunkami,
dostawcom ustug internetowych, takim jak operatorzy internetowych platform
handlowych.

Ponadto nawet w przypadkach, gdy wspomniany operator nie odegrat tak aktywnej roli,
nie moze on powotywac sie nawspomniane zwolnienie z odpowiedzialnosci, jezeli miat
wiedze o faktach lub okolicznosciach, na podstawie ktérych przedsiebiorca wykazujgcy
nalezytg starannos¢ powinien stwierdzi¢ bezprawnos¢ ofert sprzedazy online, i majac
taka wiedze, nie podjat niezwtocznie dziatanh w celu usuniecia danych ze swojej strony
internetowejlub uniemozliwienia dostepu do tych danych.

Trybunat wypowiedziat sie wreszcie w kwestii nakazéw sgdowych, ktére mogg zostac
wydane wobec operatora internetowej platformy handlowej, jezeli nie zdecyduje on

z wtasnej inicjatywy decyzji o doprowadzeniu do zaprzestania naruszania praw wtasnosci
intelektualnej i o zapobiezeniu ponownemu wystgpieniu takich naruszen.

A zatem temu operatorowi mozna nakazac¢ podjecie dziatari pozwalajgcych na utatwienie
identyfikacjijego klientow bedacych sprzedawcami. W tym wzgledzie chociaz
respektowanie ochrony danych osobowych jest konieczne, to w przypadku gdy autor
naruszeniadziataw obrocie handlowym, a nie w sferze zycia prywatnego, wcigz musi by¢
on wyraznie rozpoznawalny.

W konsekwencji Trybunatuznat, ze prawo Unii wymaga od panstw cztonkowskich
zapewnienia, by sgdy krajowe wtasciwe w zakresie ochrony praw wiasnosci
intelektualnej mogty nakazac operatorowi podjecie dziatan, ktore przyczynigsie nie tylko
do zaprzestania naruszen tych praw przez uzytkownikow, ale takze do zapobiezenia
nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszg by¢ skuteczne, proporcjonalne

i odstraszajace, a ponadto nie mogg tworzy¢ ograniczen w handlu prowadzonym
zgodnie z prawem.

Wyrok z dnia 23 marca 2010 r. (wielka izba), Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08,
EU:C:2010:159)

Znaki towarowe - Internet - Wyszukiwarka - Rekloma kontekstowa (,keyword advertising”) -

Wyswietlanie wedtug stéw kluczowych odpowiadajgcych zarejestrowanym znakom towarowym
linkéw do stron konkurentow wiascicieli tych znakdéw lub do stron, na ktérych oferowane sq
podrabiane towary - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykut 5 - Rozporzgdzenie (WE) nr 40/94 -
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Artykut 9 - Odpowiedzialnosc operatora wyszukiwarki internetowej - Dyrektywa 2000/31/WE
(dyrektywa o handlu elektronicznym)

Wspdlnotowe prawo znakéw towarowych’® uprawnia, pod pewnymi warunkami,
witascicieli znakow towarowych do zakazania osobom trzecim uzywania oznaczen
identycznych z ich znakamilub do nich podobnych dla towaréw lub ustug identycznych
z towarami lub ustugami, dla ktérych znaki te zostaty zarejestrowane, lub do nich
podobnych.

Google jest wtascicielem wyszukiwarki internetowej. Gdy internauta dokonuje
wyszukiwania wedtug przynajmniej jednego stowa kluczowego, wyszukiwarka wyswietla
strony, ktére wydajg sie najlepiej odpowiadac tym stowom kluczowym, w kolejnosci
malejgcej pod wzgledem trafnosci. Sg to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.

Ponadto Google oferuje odptatng ustuge odsytania zwang,,AdWords". Ustuga ta
umozliwia wszystkim przedsiebiorcom sprawienie, poprzez wybor kilku stéw kluczowych,
ze wrazie zbieznosci miedzy tymi stowami a stowami wpisanymi przez internaute do
wyszukiwarki ukazesie link reklamowy do ich strony, ktéremu towarzyszy¢ bedzie takze
przekaz reklamowy. Taka reklama ukazuje sie w rubryce ,linki sponsorowane”,
wyswietlanej po prawej stronie ekranu, obok rezultatéw naturalnych, albo w goérne;
czesci ekranu, powyzej tych rezultatow.

Spoétka Louis Vuitton Malletier SA (zwana dalgj ,Vuitton”), wtasciciel wspdlnotowego
znaku towarowego , Vuitton” oraz zarejestrowanych we Francji krajowych znakéw
towarowych , Louis Vuitton” i, LV”, Viaticum, wtasciciel francuskich znakéw towarowych
.Bourse des Vols”, ,Bourse des Voyages” i ,BDV”, oraz P.A. Thonet, wtasciciel
francuskiego znaku towarowego ,Eurochallenges”, stwierdzili, ze w przypadku
wprowadzenia przez internaute do wyszukiwarki Google wyrazéw stanowigcych
wskazane powyzej znaki towarowe, w rubryce linkédw sponsorowanych wyswietlaty sie
linki do, odpowiednio, stron oferujgcych imitacje wyrobdw Vuitton i stron konkurentéw
Viaticum i Centre national de recherche enrelations humaines. Spétki te pozwaty wiec
Google, domagajac sie stwierdzenia, ze dopuscit sie on naruszenia praw do ich znakéw.

Cour de cassation, orzekajgcy w ostatniejinstancjiw sprawach z powdédztwa witascicieli
znakdw towarowych przeciwko Google, zwrdcit sie do Trybunatu z pytaniami
dotyczgcymi zgodnosci z prawem wykorzystania jako stéw kluczowych w ramach ustugi
odsytania w Internecie oznaczen, ktére odpowiadajg znakom towarowym, bez zgody ich
wiascicieli.

W tym wzgledzie Trybunat zauwazyt, ze reklamodawca, nabywajac ustuge odsytania

i wybierajgcjako stowo kluczowe oznaczenie odpowiadajgce znakowi towarowemu inne;j
osoby w celu zaoferowania internautom towaru lub ustugi alternatywnych wzgledem
towarow lub ustug rzeczonego wtasciciela, uzywa tego oznaczenia dla swych towarow

7 Dyrektywa 89/104.
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lub ustug. Niejesttak jednak w przypadku podmiotu Swiadczgcego ustuge odsytania,
ktory umozliwia reklamodawcom wybér oznaczen identycznych ze znakami towarowymi
jako stow kluczowych, przechowuje te oznaczenia i wyswietla na ich podstawie reklamy
swych klientow.

Trybunat uscisla, ze uzywanie przez osobe trzecig oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub dor podobnego wymaga co najmniej, by byto ono wykorzystywane
przez te osobe trzecigw ramach jej wtasnej dziatalnosci handlowej. Natomiast podmiot
Swiadczacy ustuge odsytania wprawdzie umozliwia swym klientom, a mianowicie
reklamodawcom, uzywanie oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich
podobnych, jednak sam nie uzywa tych oznaczen.

W rezultacie jezeli dany znak towarowy zostat uzyty jako stowo kluczowe, jego witasciciel
nie moze powotywac sie wzgledem Google na przystugujgce mu z tytutu jego znaku
prawo wytgczne. Moze on natomiast powotac sie na to prawo wzgledem
reklamodawcoéw, ktérzy za pomocg stowa kluczowego odpowiadajgcego jego znakowi
zlecajg Google wyswietlanie reklam niepozwalajgcych lub z trudnoscig pozwalajgcych
przecietnemu internaucie na zorientowanie sie, z jakiego przedsiebiorstwa pochodzg
reklamowane towary lub ustugi.

W istocie w takiej sytuacji - charakteryzujacej sie ponadto tym, ze taka reklama ukazuje
sie natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internaute danego znaku
towarowego jako wyszukiwanego okresleniai jest wyswietlanaw momencie, w ktérym
znakten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane okres$lenie - internauta moze
pomyli¢ sie co do pochodzenia danych towaréw lub ustug. W zwigzku z tym w takim
przypadku mamy do czynienia z negatywnym wptywem na petniong przez znak funkcje
polegajacg na zagwarantowaniu konsumentom, ze towar lub ustuga oznaczone danym
znakiem towarowym pochodzg z okreslonego przedsiebiorstwa (funkcje wskazywania
pochodzenia).

Do sgdu krajowego nalezy ocena, w kazdym konkretnym przypadku, czy okolicznosci
stanu faktycznego zawistego przed nim sporu charakteryzujg sie wystepowaniem lub
mozliwoscig wystgpienia negatywnego wptywu na petniong przez znak funkcje
wskazywania pochodzenia.

Co sie tyczy uzywania przez reklamodawcow w Internecie oznaczenia odpowiadajgcego
znakowi towarowemu innej osoby jako stowa kluczowego do celow wySwietlania
przekazow reklamowych, Trybunat stwierdzit ponadto, ze uzywanie to moze miec pewne
nastepstwaw zakresie mozliwosci reklamowego wykorzystania znaku przez jego
witasciciela oraz strategii handlowej tego ostatniego. Owe nastepstwa uzywania przez
osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wptywaja
jednak same w sobie negatywnie na petniong przez znak ,funkcje reklamowg”.

Co sie tyczy odpowiedzialnosci operatora wyszukiwarki takiego jak Google za dane
klientéw, ktére przechowuje na swoim serwerze, Trybunat przypomniat najpierw, ze
kwestie odpowiedzialnosci sg regulowane przez prawo krajowe. Niemniej prawo Unii
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przewiduje ograniczenia odpowiedzialnosci, z ktérych mogg skorzysta¢ podmioty
Swiadczace ustugi spoteczenstwa informacyjnego bedgce posrednikami®.

W odniesieniu do kwestii, czy ustuga odsytania w Internecie taka jak ,AdWords” stanowi
ustuge spoteczenstwa informacyjnego polegajgcg na przechowywaniu informacji
dostarczonych przez reklamodawce i czy w konsekwencji podmiot Swiadczgcy ustuge
odsytania moze skorzysta¢z ograniczenia odpowiedzialnosci, Trybunatzauwazyt, ze to
do sgdu krajowego nalezy dokonanie oceny, czy rola tego ustugodawcy jest neutralna, co
wynika z czysto technicznego, automatycznego i biernego charakteru jego dziatan, i czy
nie posiada on wiedzy o przechowywanych informacjach ani nie ma nad nimi kontroli.

Wyrok z dnia 22 grudnia 2022 r. (wielka izba), Louboutin (Uzywanie na internetowej platformie
handlowej oznaczenia naruszajgcego prawo) (C-148/21 i C-184/21, EU:C:2022:1016)

Odestanie prejudycjalne - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporzqdzenie (UE)2017/1001 -
Artykut 9 ust. 2 lit. a) - Prawa wynikajgce z unijnego znaku towarowego - Pojecie ,uzywania” -
Operator witryny sprzedazy internetowej ze zintegrowangq internetowq platformg handlowg -
Ogfoszenia zamieszczane na tej platformie przez sprzedawcow zewnetrznych uzywajgcych w tych
ogfoszeniach oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym nalezgcym do innego podmiotu
w odniesieniu do towardw, ktére sq identyczne z tymi, dla ktorych ten znak zostat zarejestrowany
- Postrzeganie tego oznaczenia jako integralnej czesci komunikacji handlowej tego operatora -
Sposob prezentacji ogfoszeri niepozwalajgcy na wyrazne odréznienie ofert wspomnianego
operatora od ofert sprzedawcdw zewnetrznych

Amazon jest zaréwno renomowanym dystrybutorem, jak i operatorem internetowe;
platformy handlowej. Amazon publikuje w swojej witrynie sprzedazy online zarbwno
ogtoszenia dotyczgce wtasnych towarow, ktore sprzedaje i wysyta w swoim imieniui na
wiasny rachunek, jak i ogtoszenia pochodzgace od sprzedawcéw zewnetrznych. Amazon
oferuje réwniez sprzedawcom zewnetrznym dodatkowe ustugi sktadowania i wysytki
towarow oferowanych na jego internetowej platformie handlowej, o czym informuje
potencjalnych nabywcéw, gdy realizuje te dziatania.

Na swojej witrynie Amazon zamieszcza regularnie ogtoszenia sprzedawcow
zewnetrznych dotyczgce butéow o czerwonych podeszwach. Christian Louboutin,
francuski projektant damskich butéw nawysokich obcasach, znanych z czerwonych
podeszew, twierdzi, ze nie wyrazitzgody na wprowadzenie tych towaréw do obrotu.
Pozwat on Amazon przed Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (sad okregowy

w Luksemburgu, Luksemburg), bedgcy sgdem odsytajgcym w sprawie C-148/21, oraz
przed Tribunal de I'entreprise francophone de Bruxelles (francuskojezyczny sad ds.
gospodarczych w Brukseli, Belgia), bedgcy sagdem odsytajgcymw sprawie C-184/21.
Christian Louboutin twierdzi, ze Amazon bezprawnie uzywat oznaczenia identycznego ze

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektérych aspektéw prawnych ustug

spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu
elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s.1).
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znakiem towarowym, ktérego Christian Louboutin jest wtascicielem, w odniesieniu do
towarow identycznych z tymi, dla ktérych rozpatrywany znak towarowy jest
zarejestrowany. Christian Louboutin podkreslaw szczegolnosci, ze sporne ogtoszenia
w catosci stanowig cze$¢ komunikacji handlowej Amazona.

Oba sady krajowe zastanawiajg sie w szczeg6lnosci nad kwestig, czy operator
internetowej platformy handlowej taki jak Amazon moze zostac pociggniety do
bezposredniej odpowiedzialnosci za naruszenie praw wtasciciela znaku towarowego
wynikajgce z ogtoszenia zewnetrznego sprzedawcy. Kwestia ta, w przeciwienstwie do
kwestii odpowiedzialnosci posredniej, jest przedmiotem systemu zharmonizowanego
w prawie Unii®".,

W swoim wyroku Trybunat, orzekajgc w sktadzie wielkiej izby, odpowiedziat dwom
sgdom krajowym, ze mozna rzeczywiscie uznac, iz taki operator sam uzywa oznaczenia
identycznego z unijnym znakiem towarowym, wystepujgcego w ogtoszeniu sprzedawcy
zewnetrznego na jego internetowej platformie handlowej, jezeli wtasciwie
poinformowany i dostatecznie uwazny uzytkownik jego witrynyinternetowej ma
wrazenie, ze to ten operator prowadzi we wtasnym imieniu i na wtasny rachunek obrot
podrabianymi towarami, o ktérych mowa.

Trybunat przypomniat na wstepie, ze uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym przez osobe trzecig oznacza co najmniej, ze oznaczenie to jest przez nig
wykorzystywane w ramach jej wtasnej komunikacji handlowej oraz ze sam fakt
stworzenia technicznych warunkdéw niezbednych do uzywania oznaczenia i pobierania za
te ustuge wynagrodzenia nie przesadza o tym, ze podmiot Swiadczacy te ustuge sam
uzywa wspomnianego oznaczenia, nawet jesli dziata we wtasnym interesie
ekonomicznym. W ten sposéb Trybunatuznat, odnoszacsie do operatora internetowej
platformy handlowej takiego jak eBay, ze uzywanie oznaczen identycznych ze znakami
towarowymi lub do nich podobnych w ofertach sprzedazy wyswietlanych na tej
platformie jest dokonywane wytgcznie przez sprzedawcéw bedgacych klientami
operatora owej platformy, a nie przez niego samego, poniewaz ten ostatni nie uzywa
tego oznaczenia we wtasnej komunikacji handlowe;j.

Trybunat zauwazyt jednak, ze w sprawach stanowigcych podstawe tego wczesniejszego
orzecznictwa nie zwrécono sie do niego z pytaniami dotyczgcymi okolicznosci, iz dana
witryna sprzedazy internetowej zawiera, oprécz internetowej platformy handlowej,
oferty sprzedazy samego operatora, podczas gdy okolicznos¢ ta stanowi centralng
kwestie omawianych tu spraw.

Trybunat stwierdzit, ze wspomniana okoliczno$¢ moze w danym wypadku skutkowac
tym, iz uzytkownicy internetowej platformy handlowej bedg mieli wrazenie, ze
ogtoszenia dotyczgce rozpatrywanych towaréw pochodzg nie od sprzedawcow

& Rozporzadzenie 2017/1001.
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zewnetrznych, lecz od operatora tej platformy, a zatem ze to ten ostatni uzywa danego
oznaczenia w ramach swojej wtasnej komunikacji handlowej.

Ostatecznie kwestia, czy jest tak w rzeczywistosci, podlega ocenie sgdoéw odsytajgcych.
Trybunat wyjasnit jednak, ze dla tej oceny istotne sg okolicznosci faktyczne, na ktére
sktada sie fakt, ze Amazon stosuje jednolity spos6b prezentowania ofert sprzedazy
publikowanych w jego witrynie internetowej, to jest wySwietla jednocze$nie swoje
wtasne ogtoszeniai ogtoszenia sprzedawcdw zewnetrznych, a na wszystkich tych
ogtoszeniach umieszcza swoje wtasne renomowane logo dystrybutora, a takze ze oferuje
tym sprzedawcom zewnetrznym w ramach sprzedazy ich towaréw dodatkowe ustugi,
polegajgce w szczegdlnosci na sktadowaniu i wysytce ich towarow.

Okolicznoscite mogg bowiem utrudnia¢ wyrazne rozrdznieniei stwarzac na przecietnie
poinformowanym i dostatecznie uwaznym uzytkowniku wrazenie, ze to Amazon
prowadzi, we wtasnym imieniu i na wtasny rachunek, obrot towarami Louboutin
oferowanymi do sprzedazy przez sprzedawcdéw zewnetrznych.

Wyrok z dnia 25 stycznia 2024 r., Audi (Mocowanie do emblematu na ostonie chtodnicy)
(C-334/22, EU:C:2024:76)

Odestanie prejudycjalne - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporzqdzenie (UE) 2017/1001 -
Artykut 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)-c) - Prawa wynikajgce z unijnego znaku towarowego - Pojecie
L~uzywania w obrocie handlowym oznaczenia” - Artykut 14 ust. 1 lit. ¢) - Ograniczenia skutkéw
unijnego znaku towarowego - Prawo witasciciela znaku towarowego do sprzeciwienia sie uzywaniu
przez osobe trzeciq identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do samochodowych
czesci zamiennych - Element ostony chfodnicy przeznaczony do zamocowania emblematu
odzwierciedlajgcego znak towarowy producenta pojazdéw samochodowych

Rozpatrujac wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Trybunat wyjasnit
pojecie ,,uzywania oznaczeniaw obrocie handlowym”, gdy osoba trzecia dokonuje
przywozu i oferuje do sprzedazy czesci zamienne do pojazdow samochodowych bez
zgody producenta pojazdow samochodowych bedgcego witascicielem unijnego znaku
towarowego. Ponadto Trybunatuscislit zakres wytgcznego prawa tego producenta do
zakazania tej osobie trzeciej uzywania oznaczenia identycznego z tym znakiem
towarowym lub do niego podobnego dla takich czesci zamiennych.

GQ jest osobg fizyczng prowadzgcg za posrednictwem strony internetowej dziatalnos¢
polegajaca na sprzedazy czesci zamiennych do pojazddw samochodowych. W ramach tej
dziatalnosci GQ reklamowat ostony chtodnicy dostosowane i przeznaczone do starych
modeli pojazdéw samochodowych Audi i oferowat te ostony do sprzedazy. Ostony te
zawieraty element przeznaczony do zamocowania emblematu znaku towarowego
producenta pojazdow samochodowych Audi.

Audi, bedgce wtascicielem unijnego znaku towarowego przedstawiajgcego nachodzgce
na siebie cztery kota (zwanego dalej znakiem towarowym, Audi”), wniosto do Sgdu
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Okregowego w Warszawie (Polska), bedgcego sgdem odsyfajacym, o zakazanie GQ
reklamowania, importowania, oferowania do sprzedazy lub wprowadzania do obrotu
nieoryginalnych oston chtodnicy opatrzonych oznaczeniemidentycznym ze znakiem
towarowym AUDI lub do niego podobnym.

Sad odsytajgcy postanowitzwréci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie
rozporzgdzenia 2017/1001, wnoszgac o sprecyzowanie pojecia ,uzywania oznaczenia

w obrocie handlowym” oraz zakresu prawa producenta pojazdéw samochodowych
bedgcego wtascicielem unijnego znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej
uzywania oznaczeniaidentycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego
w odniesieniu do czeSci zamiennych.

Po pierwsze, Trybunatzauwazyt, ze klauzula,,naprawy”, taka jak klauzula istniejgca

w prawie wzoréw?? nie zostata przewidziana przez prawodawce Unii w rozporzadzeniu
2017/1001, i przypomniat, ze klauzula ta znajduje zastosowanie z zastrzezeniem
przepiséw prawa Unii dotyczgcych znakéw towarowych.

W zwigzku z tym klauzula ,naprawy” nie moze by¢ stosowanaw drodze analogii, aby
realizowac cel polegajgcy na zachowaniu niezaktéconej konkurencji miedzy
producentami pojazdéw samochodowych a sprzedawcami nieoryginalnych czesci
zamiennych, poniewaz cel ten zostat uwzgledniony przez prawodawce Uniiw ramach
rozporzgdzenia 2017/100183, a prawo przyznane wiascicielowi unijnego znaku
towarowego nie moze by¢ ograniczone na podstawie tej klauzuli®.

Po drugie, Trybunat zauwazyt, ze sagd odsytajgcy uznat, iz ksztatt elementu oston
chtodnicy przeznaczonego do umocowania emblematu odzwierciedlajgcego znak
towarowy AUDI jest identyczny z tym znakiem towarowym lub do niego podobny. Ksztatt
ten stanowi zatem oznaczenie w rozumieniu rozporzadzenia 2017/100185. Ponadto
umieszczenie tego oznaczenia na tych ostonach chtodniclub zespolenie go z nimicelem
ich sprzedazy stanowi uzywanie w rozumieniu tego rozporzadzenia®® i w zakresie,

w jakim GQ przywozi i oferuje do sprzedazy ostony chtodnicy zawierajgce wspomniane
oznaczenie, mozna uznad, ze jego dziatania obejmujg rodzaje uzywania wchodzace

w zakres tego rozporzgdzenia. Okolicznos¢, ze element ten jest umieszczony na czesci
zamiennej, a mianowicie na ostonie chtodnicy, w taki sposdb, ze oznaczenie identyczne
ze znakiem towarowym producenta pojazdéw lub do niego podobne jest widoczne dla
wtasciwego kregu odbiorcéw, gdy widzi on te czes¢, moze konkretyzowac istnienie
materialnego zwigzku miedzytg czescig, ktérg osoba trzeciaimportuje, reklamuje

i oferuje do sprzedazy, a wtascicielem znaku towarowego AUDI.

& Artykut 110 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw przemystowych Unii Europejskiej (Dz.U. 2002,
L 3,s. 1), w brzmieniu sprzed wejécia w zycie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2822 z dnia 23 pazdziernika
2024 1. (Dz.U. L 2024/2822). W Swietle tego przepisu ,ochrona z tytutu wzoru wspdlnotowego nie przystuguje wzorowi, ktéry stanowi czes¢
sktadowg produktu ztozonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy tego produktu ztozonego, aby przywréci¢
mu jego pierwotng postac”.

& Artykut 14 rozporzadzenia 2017/1001.

Artykut 9 wspomnianego rozporzadzenia.

Artykut 9 ust. 2 tego rozporzadzenia.

8 Artykut 9 ust. 3 lit. a)-c) rozporzadzenia 2017/1001.
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W zwigzku z tym Trybunat stwierdzit, ze osoba trzecia, ktéra bez zgody producenta
pojazdéw samochodowych bedgcego wtascicielem unijnego znaku towarowego przywozi
i oferuje do sprzedazy cze$ci zamienne, a mianowicie ostony chtodnicy do tych pojazdow
samochodowych, zawierajgce element przeznaczony do zamocowania emblematu
odzwierciedlajgcego ten znak towarowy, ktorego ksztatt jest identyczny ze
wspomnianym znakiem lub do niego podobny, uzywa oznaczenia w obrocie handlowym
w sposOb moggacy naruszac co najmniej jedng z funkcji tego znaku towarowego, czego
ustalenie nalezy do sgdu krajowego.

Po trzecie, Trybunat podkreslit, ze brak mozliwosci zakazania przez wtasciciela znaku
towarowego osobie trzeciej uzywania tego znaku, jezeli uzywanie to jest niezbedne do
wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub ustugi, w szczegolnosci akcesoriow
lub czescizamiennych, i odbywa sie zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle

i handlu, stanowi jedng z sytuacji, w ktorych nie mozna powotywac sie wobec osoby
trzeciej na prawo wytgczne wynikajgce ze znaku towarowego.

Celem ograniczenia, o ktorym mowa w tym przypadku, jest bowiem zezwolenie
dostawcom towarow lub ustug, ktore sg komplementarne wzgledem towardw lub ustug
oferowanych przez wtasciciela danego znaku, na uzywanie tego znaku w celu
poinformowania odbiorcéw, w sposéb zrozumiaty i wyczerpujacy, o przeznaczeniu
towaru, ktéry sprzedajg, lub ustugi, ktérg oferuja, badz, innymi stowy, o zwigzku
uzytkowym istniejgcym miedzy ich towaramilub ustugamia towarami lub ustugami
rzeczonego wiasciciela znaku towarowego.

Niemniejw sytuadji gdy oznaczenie - identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do
niego podobne - stanowi elementczescizamiennej do pojazdéw samochodowych, ktory
zostat przeznaczony do zamocowania emblematu producenta tych pojazdéw na tej
czesci zamienneji nie jestuzywanydo wskazania lub odniesienia sie do towardéw lub
ustug jako towaréw lub ustug wiasciciela tego znaku towarowego, lecz do odtworzenia

w sposOb mozliwie najbardziej wierny towaru tego wtasciciela, takie uzywanie
wspomnianego znaku towarowego nie jest objete zakresem wspomnianego przypadku.

Trybunat uznat w konsekwengdji, ze producent pojazdéw samochodowych bedgacy
wiascicielem unijnego znaku towarowego ma prawo zakazania osobie trzeciej®’
uzywania oznaczeniaidentycznego z tym znakiem towarowym |lub do niego podobnego
w odniesieniu do czesci zamiennych jego pojazdéw samochodowych, mianowicie oston
chtodnicy, jezeli oznaczenie to sktada sie z ksztattu elementu ostony chtodnicy
przeznaczonego do zamocowania nanim emblematu odzwierciedlajgcego wspomniany
znak towarowy, przy czym nie ma w tym wzgledzie znaczenia, czy istnieje techniczna
mozliwos¢ zamocowania tego emblematu na wspomnianej ostonie chtodnicy bez
umieszczenia naniejrzeczonego oznaczenia.

8  Na podstawie art. 14 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001.
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2. Rzeczywisteuzywanie

Wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., Sunrider/OHIM - Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02,
EU:T:2004:2258%8)

Wspdlnotowy znak towarowy - Postepowanie w sprawie sprzeciwu - Wczesniejszy stowny znak
towarowy VITAFRUT - Zgfoszenie stownego wspdlnotowego znaku towarowego VITAFRUIT -
Rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku towarowego - Podobieristwo towardw - Artykut 8
ust. 1 1it. b), art. 15 i art. 43 ust. 2 i 3 rozporzqdzenia (WE) nr 40/94

W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarzgca dokonata w OHIM zgtoszenia wspdlnotowego znaku
towarowego. Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wystgpiono, byto oznaczenie
stowne VITAFRUIT dla szeregu réznych towarow?®.

Druga strona postepowania przed Izbg Odwotawczg wniosta sprzeciw?® wobec rejestradji
zgtoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw objetych
zgtoszeniem. Sprzeciw zostat oparty na istnieniu znaku towarowego zarejestrowanego
w Hiszpaniiz datg pierwszenstwa 19 pazdziernika 1960 r. i tworzonego przez oznaczenie
stowne VITAFRUT?'.

Skarzaca zazadata, by druga strona postepowania przed Izbg Odwotawczg przedstawita
dowd6d?? na okoliczno$¢, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgtoszenia
wspolnotowego znaku towarowego wczesniejszy znak towarowy byt rzeczywiscie
uzywany w panstwie cztonkowskim, w ktérym jest on chroniony.

W drodze decyzji Wydziat Sprzeciwdw odrzucit zgtoszenie znaku towarowego®? dla
towarow okreslanych jako ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne preparaty do
produkcji napojéw; napoje na bazie ziét i witamin”%4,

W drodze decyzji Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie. Zasadniczo przychylita sie
ona do stanowiska przyjetego w decyzji Wydziatu Sprzeciwéw, podkreslajgc jednak, ze
fakt uzywania wczesniejszego znaku wykazany zostat jedynie w odniesieniu do towaréw
okreslanych jako ,koncentraty sokdéw” (,juice concentrate”).

8 Odwotanie od tego wyroku zostato oddalone wyrokiem z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM (C-416/04 P, EU:C:2006:310).

& Towary, dia ktérych wystgpiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 5, 29 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i stanowig
w szczegdlnosci koncentraty zywnosci lub suplementy zywnosci na bazie ziét lub herbat ziotowych do celéw zwigzanych z ochrong zdrowia”
(klasa 5), ,niebedace lekami koncentraty zywnosci lub suplementy na bazie ziét, Srodki spozywcze na bazie zidt (takze w postaci batondw)’
(klasa 29) oraz ,napoje owocowe i warzywne, soki owocowe” (klasa 32).

Na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Wspomniany znak zostat zarejestrowany dla towardw nalezgcych do klas 30 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadajgcych
nastepujacemu opisowi: ,bezalkoholowe i niemajgce wasciwosci terapeutycznych napoje gazowane, niemajgce wiasciwosci terapeutycznych
napoje zimne wszelkiego rodzaju, gazowane, granulowane preparaty rozpuszczalne, niefermentowane soki owocowe i warzywne

(z wyjatkiem moszczu), lemoniady, oranzady, napoje zimne (z wyjatkiem roszady), wody gazowane, woda Seidlitz i sztuczny 16d".

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 40/94.

Na podstawie art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94.

Na podstawie art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94.
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Sad oddalit skarge wniesiong nate decyzje przez skarzgcg, stwierdzajgc w pierwszej
kolejnosci, ze w ramach odwotan wnoszonych do izb odwotawczych OHIM zakres
badania, ktére zobowigzana jest przeprowadzic¢ izba odwotawcza w odniesieniu do
decyzji, od ktorej sie odwotano, nie zalezy od tego, czy strona wnoszgca odwotanie
podniosta wobec tej decyzji okreslony zarzut, w ktérym poddata krytyce dokonang przez
wydziat OHIM rozstrzygajgcy w pierwszej instangji interpretacje danego przepisu, jego
zastosowanie lub ocene dowodéw. Dlatego tez nawet jesli strona wnoszgca odwotanie
nie podniosta okreslonego zarzutu, izba odwotawcza jest jednak zobowigzana do
zbadania, czy w kontekscie wszystkich istotnych okolicznos$ci faktycznych i prawnych
w chwili rozpatrywania odwotania moze by¢ zgodnie z prawem wydana nowa decyzja
zawierajgca to samo rozstrzygniecie co decyzja bedgca przedmiotem odwotania.

Jesli chodzi o postepowanie w sprawie sprzeciwu wniesionego przez wtasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, w ramach takiego badania nalezy réwniez ustali¢,
czy w Swietle okolicznosci faktycznych i dowodéw przedstawionych przez drugg strone
postepowania przed izbg odwotawczg mozna uzna¢, iz wykazata ona fakt rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku czy to przez jego witasciciela, czy to przez upowazniong
osobe trzecig®. Z kolei na pytanie, czy stwierdzenie OHIM, zgodnie z ktérym ani

w postepowaniu przed Wydziatem Sprzeciwdw, ani w postepowaniu przed Izbg
Odwotawczg skarzaca nie zakwestionowata istnienia zgody udzielonej przez wtasciciela
wczesniejszego znaku, ma znaczenie dlarozstrzygniecia niniejszej sprawy, odpowiedzi
nalezato udzieli¢ w ramach badania meritum sprawy.

W drugiej kolejnosci Sgd zauwazyt, ze przy dokonywaniu wyktadni pojecia ,rzeczywistego
uzywania wspoélnotowego znaku towarowego” w rozumieniu art. 43 ust.2i 3
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy wzig¢ pod uwage okolicznos¢, ze ratio legis wymogu

w postaci uprzedniego rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego, aby
na znak ten mozna byto powotaésie w sprzeciwie, jestto, by ograniczy¢ kolizje miedzy
dwoma znakami w sytuacji, w ktérej nieistnieje ku temu zadne gospodarcze
uzasadnienie wynikajgce z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku. Natomiast celem
wspomnianego przepisu nie jestani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii
gospodarczejdanego przedsiebiorstwa, ani tez zastrzezenie ochrony znakow
towarowych wytgcznie dla sytuacji, w ktérych dochodzi do handlowego wykorzystania
tych znakéw na duzgskale.

W trzeciej kolejnosci Sad wskazat, ze wspolnotowy znak towarowy jest rzeczywiscie
uzywany?® woéwczas, gdy korzysta sie z niego zgodnie z jego podstawowa funkcjg, jaka
jest zagwarantowanie, ze towary i ustugi, dla ktérych zostat on zarejestrowany, pochodzg
z okreslonego przedsiebiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla
tych towaréw i ustug, z wytgczeniem przypadkdéw uzywania o charakterze symbolicznym,
majgcym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. W tym wzgledzie

95
9%

W rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 orazart. 15 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.
W rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 40/94.
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wymaog rzeczywistego uzywania oznacza, ze znak towarowy powinien by¢ uzywany -
w postaci, w jakiej jeston chroniony na odnosnym terytorium - publiczniei w sposob
skierowany na zewnatrz.

Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego powinna by¢ oparta na
wszystkich faktach i okoliczno$ciach pozwalajgcych na ustalenie, czy znak byt faktycznie
wykorzystywany handlowo, w szczegd6lnosci zas powinna ona uwzglednia¢ sposoby
korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione

z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziatéw w rynku dla towaréw lub ustug
chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towaréw lub ustug, cechy
danego rynku oraz zasieg i czestotliwos¢ uzywania znaku.

Jesli chodzio zakres uzywania wczesniejszego znaku, nalezy mie¢ na uwadze

w szczegdblnosci z jednej strony handlowy wymiar ogétu czynno$ci stanowigcych
uzywanie, a z drugiej strony dtugos¢ okresu, w ktérym czynnosci te miaty miejsce, jak
rowniez czestotliwos¢ tych czynnosci.

W czwartej kolejnosci Sgd uznat, ze aby méc w konkretnym przypadku dokonac oceny,
czy mamy do czynienia z rzeczywistym uzywaniemwczesniejszego znaku towarowego,
nalezy dokonac cato$ciowej oceny przy uwzglednieniu wszystkich istotnych w danej
sprawie czynnikow. Ocena taka zaktada pewng wspétzaleznos¢ branych pod uwage
czynnikéw. | tak niewielka ilos¢ towardéw sprzedanych pod danym znakiem moze zostac
zrekompensowana duzg intensywnoscig bgdz regularnoscig wykorzystania znaku,

i odwrotnie. Ponadto zaréwno osiggane obroty, jak i wielko$¢ sprzedazy towardw
opatrzonych wczesniejszym znakiem towarowym nalezy ocenia¢ nie w oderwaniu od
kontekstu, lecz przy uwzglednieniu innych istotnych czynnikéw, takich jak rozmiar
prowadzonejdziatalnosci handlowej, mozliwosci produkcyjne lub mozliwosci w zakresie
sprzedazy, stopien dywersyfikacji przedsiebiorstwa wykorzystujgcego znak czy
witasciwosci towardw lub ustug na odnosnym rynku. Dlatego tez aby uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego mogto zostaé uznane za rzeczywiste, nie zawsze musi
ono by¢ uzywaniem naduzg skale.

W piatej i ostatniej kolejnosci, zdaniem Sadu, aby oceni¢ podobienstwo rozpatrywanych
towarow lub ustug®, nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki
charakteryzujgce wzajemny stosunek tych towarow lub ustug, a w szczegdlnosci ich
charakter, przeznaczenie, sposdb uzywania, jak rowniez to, czy konkurujg one ze sobg
lub tez sie uzupetniaja.

W tym znaczeniu za towary podobne nalezy uzna¢ skoncentrowane soki owocowe
oznaczane chronionymznakiem wczesniejszym oraz napoje na bazie ziét i witamin
objete zgtoszeniem. Te towary majg bowiem takie samo przeznaczenie, polegajgce na
gaszeniu pragnienia, i w duzym stopniu konkurujg one miedzy sobg.]Jesli zas chodzi

o nature tych towardw i sposéb ich wykorzystania, w obydwu przypadkach mamy do

9 W rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94.
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czynienia z napojami bezalkoholowymi, spozywanymi zwykle w postaci schtodzonej,
ktorych sktadniki rzeczywiscie roznig sie miedzy sobg w wiekszosci przypadkow. Rozny
sktad tych produktéw nie zmienia jednak faktu, iz sg to substytuty z uwagina to, ze stuzg
zaspokajaniu tych samych potrzeb.

Wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gozze Frottierweberei i G6zze (C-689/15, EU:C:2017:434)

Odestanie prejudycjalne - Wtasnosc intelektualna - Znak towarowy Unii Europejskiej -
Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuty 9i 15 - Zgtoszenie oznaczenia ,kwiat bawetny” przez
stowarzyszenie - Rejestracja w charakterze indywidualnego znaku towarowego - Udzielanie
licencji na uzywanie tego znaku towarowego przynalezqcym do owego stowarzyszenia wytwdrcom
bawetnianych wyrobdw widkienniczych - Wniosek o uniewaznienie lub o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku - Pojecie rzeczywistego uzywania - Podstawowa funkcja wskazywania
pochodzenia

Verein Bremer Baumwollbodrse (zwane dalej,VBB") jest stowarzyszeniem prowadzgcym
réoznorodng dziatalnos¢ majgcg zwigzek z bawetng. Jest ono wtascicielem graficznego
unijnego znaku towarowego przedstawiajgcego kwiat bawetny, ktéry zostat
zarejestrowany w dniu 22 maja 2008 r. dla towardéw obejmujgcych w szczegdlnosci
wyroby wtékiennicze (zwanego dalej,,znakiem towarowym »kwiat bawetny«”).

W ciggu kilkudziesieciu lat poprzedzajacych te rejestracje to samo oznaczenie graficzne
(zwane dalej,,0znaczeniem »kwiat bawetny«") byto uzywane przez wytworcow wyrobéw
wiokienniczych wykonanych z wtékien bawetny do celdw certyfikowania sktadu i jakosci
ich produktow. Z chwilg dokonania wspomnianej rejestracji VBB zaczeto zawierac
umowy licencyjne dotyczgce nalezgcego do tego stowarzyszenia znaku towarowego
~kwiat bawetny’ z przynalezgcymido tego stowarzyszenia przedsiebiorstwami.
Przedsiebiorstwa te zobowigzujg sie uzywac tego znaku wytgcznie dlatowarow
wykonanych z wtdkien bawetny dobrejjakosci. VBB moze kontrolowac przestrzeganie
tego zobowigzania.

Spoétka Gozze, ktérej cztonkiem zarzadu jest W. Gozze, niezrzeszonaw VBB i niezwigzana
umowa licencyjng z tym stowarzyszeniem, wytwarza wyroby wtdkiennicze wykonane
z wtdkien bawetnyi od kilkudziesieciu lat umieszcza na nich oznaczenie ,kwiat bawetny”.

VBB wytoczyto przeciwko spoétce Gozze i W. Gozzemu przed wtasciwym sgdem
orzekajgcym w sprawach unijnych znakéw towarowych - Landgericht DUsseldorf (sgdem
krajowym w Dusseldorfie, Niemcy) - powddztwo o naruszenie z powodu wprowadzenia
do sprzedazy przez spétke Gézze recznikdw opatrzonych doklejanymi etykietami.

W ramach tego postepowania spétka Gozze wystgpita z roszczeniem wzajemnym
majgcym na celu uniewaznienie prawa do znaku towarowego ,kwiat baweny” ze
skutkiem od dnia 22 maja 2008 r. lub, positkowo, stwierdzenie wygasniecia prawa do
tego znaku ze skutkiem od dnia 23 maja 2013 .
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Orzeczeniem z dnia 19 listopada 2014 r. Landgericht Dusseldorf (sqd krajowy
w Dusseldorfie) uwzglednit powddztwo VBB i oddalit roszczenie wzajemne spotki Gozze.

Spotka Gozze odwotata sie od tego wyroku do Oberlandesgericht Dusseldorf (wyzszego
sadu krajowego w DUsseldorfie, Niemcy), ktéry postanowit zawiesi¢ postepowanie
i zwrocic sie do Trybunatu z pytaniem prejudycjalnym.

W swoim wyroku Trybunatwyjasnit w pierwszej kolejnosci, izart. 15 ust. 1
rozporzgdzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze umieszczanie przez
wtascicielalub za jego zgodg indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach
w charakterze znaku jakosci nie stanowi uzywania w charakterze znaku towarowego
mieszczgcego sie w pojeciu ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu tego przepisu.
Umieszczanie wspomnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste
uzywanie, jezelizarazem gwarantuje konsumentom, ze te towary pochodzg z jednego
okreslonego przedsiebiorstwa, pod ktérego kontrolg zostaly one wytworzone i ktéremu
mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za ich jakos¢. W tym ostatnim przypadku wtasciciel
tego znaku towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego
rozporzgdzenia, do zakazania umieszczania przez osobe trzecig podobnego oznaczenia
na identycznych towarach, jezeli umieszczanie to stwarza prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcéw w btad.

W drugiej kolejnosci Trybunatzauwazyt, iz art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g)
rozporzgdzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze na podstawie tgcznego zastosowania tych przepisow
prawo do indywidualnego znaku towarowego nie moze zosta¢ uniewaznione z tego
wzgledu, ze wtasciciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania
u swoich licencjobiorcéw regularnych kontrolijakosci, spetnienia wigzanych przez
odbiorcéw z tym znakiem oczekiwan co do jakosci.

Wreszcie w trzeciej kolejnosci Trybunat podkreslit, ze zakres stosowania art. 66-74
rozporzgdzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej,
odnoszgcych sie do unijnych znakéw wspdlnych, zostat wyraznie ograniczony na
podstawie art. 66 ust. 1 tego rozporzadzenia do znakéw okreslonych jako wspéine
w momencie dokonywania zgtoszenia. Takiego wyznaczenia zakresu stosowania
powyzszych artykutow nalezy Scisle przestrzegac¢, zwtaszcza ze ustanowione w nich
zasady, takie jak te okreslonew art. 67 wspomnianego rozporzgdzenia, a dotyczace
regulaminu uzywania znaku towarowego, sg powigzane, od momentu dokonania
zgtoszenia do rejestracji, z owym wyraznym okresleniem zgtoszonego znaku
towarowego jako znaku wspdlnego. Analogiczne stosowanie tych zasad do
indywidualnych unijnych znakéw towarowych nie jest zatem mozliwe.

W konsekwencji Trybunat stwierdzit, iz rozporzgdzenie nr 207/2009 nalezy interpretowac
w ten sposdb, ze jego przepisy dotyczgce unijnych znakéw wspoéinych nie mogg by¢
stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych znakéw towarowych.
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Wyrok z dnia 7 maja 2025 r., RTL Group Markenverwaltung/EUIPO - Ortl (RTL) (T-1088/23,
EU:T:2025:446)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku - Graficzny unijny znak towarowy RTL - Brak rzeczywistego uzywania znaku towarowego -
Artykut 58 ust. 1lit. b) rozporzqdzenia (UE) 2017/1001 - Przedstawienie okolicznosci faktycznych
i dowoddw po raz pierwszy przed izbq odwotawczq - Artykut 95 ust. 2 rozporzqdzenia 2017/1001
- Artykut 27 ust. 4 rozporzqdzenia delegowanego (UE) 2018/625 - Naduzycie prawa

W wydanym wyroku Sgd zmienit decyzje Izby Odwotawczej EUIPO. Wyjasnit on w nim
nastepujace kwestie dotyczgce tego, czy wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku miat znamiona naduzycia wykonywania przez Izbe Odwotawczg EUIPO uprawnien
dyskrecjonalnych przystugujacych jejw odniesieniu do odmowy uwzglednienia
dowodow przedstawionych po raz pierwszy przed nig z tego powodu, ze nie zostaty one
przedstawionew pismach procesowych przewidzianych w rozporzgdzeniu delegowanym
2018/625%, rzeczywistego uzywania znaku towarowego w odniesieniu do ustug
reklamowych, promocyjnych i marketingowych przez przedsiebiorstwo nalezgce do
grupy swiadczgcej w szczegélnosci ustugi nadawania reklam, a takze wptywu, jakima
renoma, jakg cieszy sie dany znak towarowy, na ocene jego rzeczywistego uzywania

w odniesieniu do innych towaréw i ustug.

Poczawszy od 2016 r. skarzgca, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, jest wtascicielem
graficznego unijnego znaku dla szeregu towardw i ustug?. W 2021 r. interwenientka

w sprawie, Marcella Ortl, ztozyta wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
towarowego'® ze wzgledu na to, ze przez nieprzerwany okres pieciu lat ten znak
towarowy nie byt rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
zostat on zarejestrowany. Wydziat Uniewaznien EUIPO czesciowo uwzglednitten wniosek
w odniesieniu do niektérych towaréw i ustug.

Rozpatrujgc odwotanie wniesione przez skarzgcg, Izba Odwotawcza EUIPO, po pierwsze,
uznata wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku za dopuszczalny, i po drugie,
uchylita czeSciowo decyzje Wydziatu Uniewaznien, w zakresie, w jakim stwierdzit on

W niej wygasniecie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w szczegolnosci

w odniesieniu do podkategorii ustug , reklamowych, marketingowych i promocyjnych”,

a mianowicie ustug ,nadawania reklam w telewizji, radiu i mediach elektronicznych”",

i oddalita odwotanie w pozostatym zakresie. W skardze wniesionej do Sgdu skarzgca
whniosta o stwierdzenie niewaznosci lub zmiane tej decyziji.

% Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupetniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzgdzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018,
L104,s.1).
% Chodzito o towary i ustugi nalezace doklas 3,6, 8,9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 431 45w rozumieniu
porozumienia nicejskiego.
Na podstawie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001.
Pozostate towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych uchylono decyzje Wydziatu Uniewaznien, to nalezace do klasy 9 ,optyczne karty pamieci”
i nalezace do klasy 45 ,ustugi serwiséw spotecznosciowych online; ustugi dotyczace kontaktéw spotecznych online”.
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W pierwszej kolejnosci Sgd zauwazyt, ze podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku majg na celu ochrone lezgcego u ich podstaw interesu ogdlnego, co wyjasnia,
dlaczego niewymaga sie od wnioskodawcy wykazaniaistnienia po jego stronie interesu
prawnego. Za przyjeciem takiej analizy przemawia motyw 24 rozporzadzenia 2017/1001
i cel art. 63 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia, ktéry polega na zaoferowaniu jak
najszerszemu kregowi osob mozliwosci zakwestionowania unijnego znaku towarowego,
ktory nie byt rzeczywiscie uzywany przez okreslony czas, bez koniecznosci wykazywania
istnienia poich stronie interesu prawnego. Poniewaz wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku moze zostac ztozony przez ,kazda osobe fizyczng lub
prawng” z powodu braku lub niewystarczajgcego uzywania znaku towarowego, kwestia
mozliwosci zaistnienia naduzycia prawa pozostaje bez znaczenia dla analizy
dopuszczalnosci takiego wniosku. Podobnie ani dopuszczalnos¢, ani zasadnos$¢ wniosku
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku nie sg uzaleznione od dobrej wiary
wnioskodawcy, poniewaz wygasniecie z powodu nieuzywania znaku towarowego

w okresie pieciu lat jest skutkiem prawnym, ktory zostat przewidziany w rozporzgdzeniu
2017/1001192,

Chot¢ skarzgca powotata sie w tym wzgledzie na sprawe Sandra Pabst'%, to Sad
zauwazyt, ze tamta sprawa charakteryzowata sie wyjgtkowymi okolicznosciami, ktére nie
wystepowaty w niniejszej sprawie. W odroznieniu od sprawy Sandra Pabst
interwenientka w tej sprawie nie byta sp6tkg specjalnie utworzong wytacznie w celu
sktadania licznych wnioskdw o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Ponadto
skarzgca nie wykazata, ze wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku

W niniejszej sprawie byt skazany na niepowodzenie, a zatem miat stuzy¢ wytgcznie jej
nadmiernemu obcigzeniu czy tez wywarciu na nigjakiejs presji. Przeciwnie, okolicznos¢
polegajgcana tym, ze interwenientka ma zamiar uzywania znaku towarowego moggcego
spowodowac wprowadzenie w btgd odnosnie do zakwestionowanego znaku, Swiadczy

o istnieniu pojejstronie rzeczywistego interesu w tym, by rejestr znakéw towarowych
zostat zaktualizowany w odniesieniu do zakresu monopolu, jaki ma skarzgca

w odniesieniu do zakwestionowanego znaku towarowego.

W konsekwencji Sgd oddalit twierdzenie skarzgcej dotyczace niedopuszczalnosci
whniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku ze wzgledu nato, ze miat on miec
znamiona naduzycia.

W drugiej kolejnosci Sad przypomniat orzecznictwo dotyczgce uprawnien
dyskrecjonalnych przystugujacych EUIPO w zakresie uwzgledniania okolicznosci
faktycznych i dowodéw powotanych lub przedstawionych z opdznieniem'%* i podkreslit,
ze uwzglednienie to powinno stanowic rezultat obiektywnego i uzasadnionego
skorzystania z uprawnien dyskrecjonalnych, czego kontrola nalezy do Sadu.

102 7obaczart. 58 ust. 1lit. a)i art. 64 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

% Sprawa, w ktérej Wielka Izba Odwotawcza wydata decyzje z dnia 1 lutego 2020 r. (sprawa R 2445-2017-G, zwana dalej ,sprawa Sandra
Pabst”).

Przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1007 i ograniczone w art. 27 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2018/625.
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Sad stwierdzit, ze w niniejszym przypadku skarzgca przedstawita uwagi i dowody

z opOznieniem, w zwigzku z czym Izba Odwotawcza powinna byta przy wydawaniu
decyzji, ktérg miata wyda¢, zadecydowa, czy skorzystac z przystugujgcego jej zakresu
uznania. Takie obiektywne i uzasadnione skorzystanie z uprawnien dyskrecjonalnych nie
ma zas miejscaw niniejszym przypadku ze wzgledu na to, ze Izba Odwotawcza nie
uwzglednita tych dowodow z tego tylko powodu, ze nie zostaty one przedstawione wraz
zjednym z pism procesowych, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu delegowanym
2018/625'%, nie badajac przy tym, czy zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa

w art. 27 ust. 4 tego rozporzadzenia. Badanie dopuszczalnosci uwag i dowoddw
przedstawionych po raz pierwszy przed Izbg Odwotawczg nie moze bowiem ograniczac
sie do okolicznosci faktycznych i dowodow przedstawionych wraz z pismami
procesowymi, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu delegowanym 2018/625, poniewaz
takie ograniczenie nie wynika aniz art. 95 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, ani z art. 27
ust. 4 rozporzgdzenia delegowanego 2018/625.

W konsekwencji Izba Odwotawcza dopuscita sie btedu, nie uwzgledniajac przy badaniu
uwag i dowodow przedstawionych przez skarzgcg z opdznieniem bez skorzystania przy
tym z przystugujacych jej uprawnien dyskrecjonalnych.

W trzeciej kolejnosci Sgd zbadat, czy przedstawione przez skarzgcg dowody dotyczgce
dziatalnoscispodtek z jej grupy umozliwiajg wykazanie uzywania zakwestionowanego
znaku towarowego nie tylko dla podkategorii ustug nadawania reklam, jak wskazata I1zba
Odwotawcza, aleréwniez, wychodzgc poza te podkategorie, dla catej kategorii ustug
~reklamowych, marketingowych i promocyjnych”.

Przede wszystkim podnidston, ze skarzgca wykazata, iz spotki nalezgce do jej grupy
Swiadczyty na rzecz reklamodawcow ustugi dotyczace tworzeniai realizacji reklam,

w szczegoblnosci telewizyjnych. Przedstawita ona bowiem dowody dotyczgce ustug
wigzgcych sie z twérczym wktadem tych spotek w projektowanie reklam, ktére to ustugi
nie ograniczaty sie do samego tylko nadawania tresci reklamowych stworzonych przez
osobe trzecia.

Nastepnie Sad uznat, ze z dowoddw przedstawionych przez skarzacg wynika, iz
oferowata ona reklamodawcom swoje ustugi w dziedzinie opracowywania strategii
reklamowych w nalezgcych do niej sSrodkach masowego przekazu, oferujgcim mozliwos¢
udziatu w tworzonych przezjej grupe akcjach promocyjnych.

Wreszcie Sad orzekt, ze w Swietle przedstawionych dowodéw spétki grupy, do ktorej
nalezy skarzgca, Swiadczyty ustugi doradcze dotyczgce sprzedazy reklamy telewizyjnej,
nalezgce do wyspecjalizowanych ustug doradczych i wsparcia, na rzecz przedsiebiorstw,
ktére zamierzajg promowac swe produkty i ustugi oraz rozwija¢ swoje strategie
reklamowe.

1% Artykuty 22, 24 i 26 rozporzadzenia delegowanego 2018/625.
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W tych okolicznosciach Sgd uznat, ze przedstawione przez skarzgcg dowody Swiadczg
o tym, iz jej grupa Swiadczyta osobom trzecim, odnoszac sie do zakwestionowanego
znaku towarowego i w rozpatrywanym okresie, ustugi reklamowe, promocyjne

i marketingowe, ktore nie ograniczaty sie do nadawania reklam, lecz miaty aktywnie
przyczynic sie do rozwoju strategii reklamowej tych oséb trzecich. W rezultacie Sagd
zmienit zaskarzong decyzje, oddalajgc wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do
zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do nalezgcych do klasy 35 ustug
reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

W ostatniej kolejnosci Sad uscislit, ze zgodnie z brzmieniem i celem art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzgdzenia 2017/1001 utrzymanie praw zwigzanych ze znakiem towarowym Unii
Europejskiejjest uzaleznione od spetnienia warunku, by znak ten byt rzeczywiscie
uzywany. Nie jestbowiem uzasadnione, aby znak towarowy, ktory nie jest uzywany,
utrudniat konkurencje i ograniczat swobodny przeptyw towaréw i swobode Swiadczenia
ustug. Ponadto sady Uniiorzekty juz, ze przepisy dotyczgce rozszerzonej ochrony
przyznanej unijnemu znakowi towarowemu cieszgcemu sie renomg w Unii stuzg innemu
celowi niz te, w ktérych ustanowiony zostat wymog przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania, efektem czego te dwa rodzaje przepiséw nalezy interpretowac
w sposOb autonomiczny. W rezultacie nawet przy zatozeniu, ze rozpatrywany

W niniejszej sprawie znak towarowy cieszy sie renomg w sektorze mediéw, okoliczno$¢
ta sama w sobie nie pozwala na wykazanie istnienia rzeczywistego uzywania tego znaku
w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw i ustug. Co wiecej, skarzgca nie moze w celu
dokonania wyktadni materialnoprawnych przepiséw rozporzgdzenia 2017/1001
powotywac sie skutecznie ani najednolity charakter unijnego znaku towarowego, ani na
motyw 7 rozporzgdzenia delegowanego 2018/625, ktéry dotyczy wytgcznie przepisow
proceduralnych.

Wyrok z dnia 2 lipca 2025r., Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23,
EU:T:2025:659)"06

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku - Rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie Europejskq - Stowny znak towarowy
TESTAROSSA - Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego - Artykut 51 ust. 1 lit. a) rozporzqdzenia
(WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001] - Uzywanie przez
osoby trzecie - Charakter uzywania - Dorozumiana zgoda wtasciciela znaku towarowego - Dowdd
rzeczywistego uzywania - Samochody uzywane - Czesci zamienne i akcesoria

Sad, orzekajgc w sktadzie powiekszonym, stwierdzit niewaznos¢ decyzji lzby
Odwotawczej EUIPO ' i wypowiedziat sie w przedmiocie pojecia rzeczywistego uzywania
w kontekscie odprzedazy przez osoby trzecie towardw uzywanych oznaczonych spornym

1% Odwotanie w toku (sprawa C-597/25 P).
7" Decyzja Pigtej Izby Odwolawcze] EUIPO z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawy potaczone R 334/2017-5 i R 343/2017-5), sprostowana w dniu
28 wrzesnia 2023 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja").
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znakiem towarowym za dorozumiang zgodg wtasciciela znaku towarowego. Objasniton
w ten sposéb orzecznictwo, ktérego zrédtem jest wyrok Ferrari'©,

Ferrari SpA, skarzaca, jest uprawniona z rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie
Europejska stownego znaku towarowego TESTAROSSA dla, miedzy innymi, pojazdéw 1%,
W dniu 7 wrzes$nia 2015 r. Kurt Hesse, interwenient, wystgpit z wnioskiem

o uniewaznienie skutkéw tej rejestracji miedzynarodowej'"%. Wydziat Uniewaznien
uwzglednit czeSciowo wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, jednak
oddalit gow odniesieniudo,,samochodéw”.

Zaréwno interwenient, jak i skarzgca wniesli odwotanie, domagajgc sie czeSciowego
uchylenia tej decyzji. Izba Odwotawcza EUIPO uwzglednita odwotanie interwenienta
i oddalita odwotanie skarzgcej, ktéra w rezultacie utracita swoje prawa do spornego
znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarow. Skarzgca wniosta do Sgdu
skarge o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

W pierwszej kolejnosci Sgd wypowiedziat sie w przedmiocie rzeczywistego uzywania
spornego znaku towarowego w odniesieniu do samochoddw. Przede wszystkim ustalit
on, ze w rozpatrywanym okresie nie wyprodukowano ani nie wprowadzono na rynek
zadnego nowego samochodu pod spornym znakiem towarowym, a takze ze obrot
uzywanymi samochodamiopatrzonymispornym znakiem towarowym byt prowadzony
przez autoryzowanych dealeréw lub dystrybutoréw. W tym wzgledzie Sad przypomniat,
ze o ile sama odprzedaz uzywanego towaru opatrzonego znakiem towarowym
niekoniecznie stanowi rzeczywiste uzywanie'"" tego znaku, o tyle jezeli wtasciciel
spornego znaku towarowego uzywa go przy odprzedazy zgodnie z jego podstawowg
funkcja, to takie wykorzystanie mozna uznac za , rzeczywiste uzywanie” owego znaku.
Taka wyktadnia znajduje potwierdzeniew art. 13 ust. 1 rozporzgdzenianr 207/2009,

z ktérego wynika, ze znak towarowy moze by¢ uzywany w odniesieniu do towardw juz
wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem, skutkiem czego jego wtasciciel nie moze
zakazac takiego uzywania osobom trzecim. Natomiast nie oznaczato, ze sam wtasciciel
nie moze go uzywac w odniesieniu do takich towardw. Powyzsze ma zastosowanie
rowniez do uzywania znaku towarowego przez osoby trzecie za zgodg wtasciciela, wobec
czego wiasciciel znaku towarowego moze wykaza¢, ze znak ten byt rzeczywiscie uzywany
w odniesieniu do towardw uzywanych sprzedawanych za jego zgodg pod tym znakiem
towarowym przez osoby trzecie.

Nastepnie Sad, potwierdziwszy, ze skarzaca nie przedstawita dowoddw wykazujgcych jej
wyrazng zgode na uzywanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie

w rozpatrywanym okresie, wskazat, ze taka zgoda moze réwniez wynika¢ w sposéb
dorozumiany z okolicznoscii dowodéw wczesniejszych, rownoczesnych lub pézniejszych
wzgledem uzywania znaku towarowego przez osobe trzecig. Niemniej w szczegolnych

"% Wyrokz dnia 22 pazdziernika 2020, Ferrari (C-720/181 C-721/18, EU:C:2020:854).

% Towary nalezace do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

Na podstawie art. 158 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.
W rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.
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ramach uzywania znaku towarowego dla towardw uzywanych takiej dorozumianej zgody
nie mozna wywies¢ z samego faktu, ze wiasciciel wiedziat o uzywaniu znaku towarowego
przez osobe trzecig, lecz koniecznejest jeszcze, aby witasciciel byt zaangazowany w to
uzywanie przez osoby trzecie. Ponadto istotne okolicznos$ci i dowody moggce wskazywac
na istnienie takiej dorozumianej zgody nalezy rozpatrywac w Swietle sposobéw
korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione

i cech danego rynku.

A zatem, po pierwsze, Sgd uznat, ze sprzedaz uzywanego samochodu opatrzonego
spornym znakiem towarowym przez autoryzowanego dealeralub dystrybutora
wtascicielatego znaku, a nie przez jakgkolwiek osobe trzecig, niemajgcg zadnych
powigzan z tym ostatnim, stanowi wskazéwke, ze jest ona dokonywana za dorozumiang
zgoda tego wtasciciela. W tym wzgledzie przypomniaton, ze uzywanie znaku
towarowego spotki produkcyjnej przez spétke dystrybucyjng autoryzowang przez
wtascicielatego znaku mozna uznacza uzywanie tego znaku towarowego za zgoda
witasciciela, poniewaz taka autoryzacja ustanawia miedzy tymi dwiema spétkami zwigzek,
ktéry pozwala zatozy¢, ze wiasciciel znaku towarowego zezwolit owemu
autoryzowanemu dealerowi lub dystrybutorowi na uzywanie swoich znakéw
towarowych. Ocene te potwierdzajg sposoby korzystania ze znaku uznawane za
uzasadnione narynku samochodowym, na ktérym uznaje sig, ze autoryzowany przez
producenta dystrybutor lub dealer jest uprawniony do prowadzenia obrotu wszystkimi
modelami samochodow tego producenta. To samo odnosi sie do rynku samochodéw
uzywanych, na ktérym odroznia sie ogdlnie sprzedaz samochoddw uzywanych
prowadzong przez niezalezne osoby trzecie od sprzedazy prowadzonej przez
autoryzowanego dealera lub dystrybutora.

Po drugie, co sie tyczy Swiadczonej przez skarzacg ustugi certyfikagji, ktéra ma na celu
poswiadczenie, za wynagrodzeniem, autentycznosci samochoddw uzywanych
opatrzonych spornym znakiem towarowym, Sgd przypomniat, ze faktyczne
wykorzystywanie przez wiasciciela znaku towarowego zarejestrowanego dla niektorych
towarow w odniesieniu do ustug, ktére odnoszg sie bezposrednio do towarow
wprowadzonych juz do obrotu i stuzg zaspokajaniu potrzeb klientéw tych towarow,
moze stanowic ,rzeczywiste uzywanie” tego znaku. W niniejszym wypadku ustuga
certyfikacji jest bezposrednio zwigzana ze sprzedazg uzywanych samochodéw
oznaczonych spornym znakiem towarowym przez autoryzowanych dealeréw i ma na
celu zaspokojenie potrzeb klientow tych samochoddw, w zwigzku z czym takie uzywanie
moze stanowic ,rzeczywiste uzywanie” tego znaku towarowego. Jednoczesne uzywanie
znaku towarowego Ferrari i spornego znaku towarowego na fakturach wystawianych za
te ustuge jest zgodne ze zwyczajami rynkowymi, poniewaz samochody sg powszechnie
sprzedawane zaréwno pod znakiem towarowym oznaczajgcym ich producenta, jak i pod
innym znakiem towarowym okreslajgcym ich model.
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Ostatecznie Sad stwierdzit, ze skarzgca wykazata, iz w odniesieniu do ,samochod ow”
wyrazita dorozumiang zgode na uzywanie spornego znaku towarowego przez osoby
trzecie.

W drugiej kolejnosci Sad przeanalizowat rzeczywiste uzywanie spornego znaku
towarowego dla czesci zamiennych i akcesoriow, ktére w przewazajgcej mierze sg
czesSciamiuzywanymi. Zauwazyt on z jednej strony, ze w rozpatrywanym okresie
uzywania tego dokonywali autoryzowani dealerzy lub dystrybutorzy, a z drugiej strony,
ze skarzgca oferuje ustuge certyfikacji, ktora obejmuje sprawdzenie pochodzenia
handlowego czeSci samochoddéw opatrzonych spornym znakiem towarowym.

W rezultacie skarzgca wykazata, iz w sposdb dorozumiany wyrazita zgode na uzywanie
przez osoby trzecie spornego znaku towarowego dla czeSci zamiennych i akcesoriow.
Ponadto Sad stwierdzit, ze Izba Odwotawcza nie uwzglednita w wystarczajgcym stopniu
faktu, iz sprzedaz czesci zamiennych i akcesoriow dokonywana przez autoryzowanych
dealeréw dotyczy takze oryginalnych czesci oznaczonych konkretnie spornym znakiem
towarowym. Z tych powoddéw uznaton, ze ocena Izby Odwotawczej jest dotknieta
btedami.

Wreszcie Sgd wskazat, ze uzywanie spornego znaku towarowego dla czesci zamiennych
i akcesoriow moze réwniez stanowi¢ uzywanie tego znaku dla ,samochodow”. Znak
towarowy zarejestrowany dla okreslonej kategorii towardw i sktadajgcych sie na nie
czesci zamiennych nalezy uznac bowiem za rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do
wszystkich towardéw nalezacych do tej kategoriii sktadajacych sie nanie czesci
zamiennych, jezeliznak ten bytuzywany w ten sposob jedynie dla niektorych z tych
towarow lub wytgcznie w odniesieniu do sktadajacych sie na niektére z owych towaréw
czesci zamiennych lub akcesoridéw, chyba ze okaze sie, iz konsumenci postrzegaja je jako
niezalezng podkategorie w ramach kategorii towarow, dla ktérej dany znak zostat
zarejestrowany. W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza nie przeprowadzita jednak
takiego badania i nie ustalita, ze te czesci zamienne i akcesoria stanowig niezalezng
podkategorie w stosunku do samochoddw, skutkiem czego dowdd uzywania tych
pierwszych bytby pozbawiony znaczenia dla tych drugich. Z jednej strony Izba
Odwotawcza ograniczyta sie do wskazania, ze istnieje dysproporcja w wartosci
ekonomicznej miedzy czeSciami zamiennymi i akcesoriami a samochodami, jednak nie
wzieta pod uwage orzecznictwa, zgodnie z ktérym kryterium celu i przeznaczeniajest
zasadnicze dla celéw zdefiniowania takiej niezaleznej podkategorii towarow lub ustug.

Z drugiej strony uznata ona, ze wtasciwy krag odbiorcéw nie bedzie sadzit, iz producenci
czesci zamiennych i akcesoriéw majg zdolnos¢ techniczng do budowy samochodéw.
Tymczasem Sad zauwazyt, ze taka ogdlna zasada, zgodnie z ktérg wtasciwy krgg
odbiorcoéw nieuchronnie uzna, ze samochody oraz czesci zamiennei akcesoria pochodzg
od dwoch réznych producentdw, nie zostata dowiedziona, zwazywszy, ze - jak
doprecyzowano - wiele czeSci zamiennych i akcesoriow jest produkowanych przez
samych producentéw samochodow. W rezultacie zaskarzona decyzja jest obarczona
btedami takze w tym zakresie.
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Wyrok z dnia 2 lipca 2025 r., Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, EU:T:2025:660)

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku - Rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie Europejskq - Stowny znak towarowy
TESTAROSSA - Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego - Artykut 51 ust. 1 lit. a) rozporzqdzenia
(WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia (UE) 2017/1001] - Uzywanie przez
osoby trzecie - Charakter uzywania - Dorozumiana zgoda wtasciciela znaku towarowego - Dowdd
rzeczywistego uzywania - Modele redukcyjne lgdowych pojazddw silnikowych (zabawki)

Sad, orzekajgc w sktadzie powiekszonym, stwierdzit czesciowg niewaznos¢ decyzji 1zby
Odwotawczej EUIPO'? i wypowiedziat sie w przedmiocie pojecia rzeczywistego uzywania
w kontekscie uzywania znaku towarowego przez osoby trzecie za dorozumiang zgodg
witascicielatego znaku. Wyjasniton w szczegdlnosci orzecznictwo, ktérego zrodtem jest
wyrok Opel '3, i doprecyzowat warunki, na jakich rzeczywiste uzywanie znaku
towarowego moze zosta¢ wykazane, gdy zwyczaje panujgce w danejbranzyi na danym
rynku pozwalajg w pewnych okolicznosciach na uzywanie zarejestrowanego znaku
towarowego przez niektore podmioty w celu opisania danych towaréw.

Ferrari SpA, skarzaca, jest uprawniona z rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie
Europejskg stownego znaku towarowego TESTAROSSA dla, miedzy innymi, modeli
redukcyjnych pojazdéw i zabawek'*. W dniu 14 listopada 2014 r. Kurt Hesse,
interwenient, wystapit z wnioskiem o uniewaznienie skutkéw tej rejestragji
miedzynarodowej''*. Wydziat Uniewaznier uwzglednit czesciowo wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku, jednak oddalit go w odniesieniu do,,modeli redukcyjnych
lgdowych pojazdéw silnikowych (zabawki)”.

Zaréwno interwenient, jak i skarzgca wniesli odwotanie, domagajgc sie czeSciowego
uchylenia tej decyzji. Izba Odwotawcza EUIPO uwzglednita odwotanie interwenienta
i oddalita odwotanie skarzacej, ktora w rezultacie utracita swoje prawa do spornego
znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarow. Skarzgca wniosta do Sgdu
skarge o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

Na wstepie Sgd podkreslit, ze umieszczanie przez osobe trzecig na modelach
redukcyjnych pojazdéw oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
zarejestrowanym dla zabawek moze by¢ zakazane tylko wtedy, gdy wptywa ono lub
moze wptywac negatywnie na funkcje tego znaku towarowego, co nalezy oceniac
wedtug cech rynku modeli redukcyjnych pojazdéw. Rynek ten charakteryzuje sie
wspotistnieniem z jednej strony zabawek niezaleznych producentéw - ktorzy uzywajg
znakdw towarowych zarejestrowanych dlasamochodow jako zwyktych wskazowek, ze
model redukcyjny jest wierng replikg rzeczywistego modelu samochodu - oraz

z drugiej strony modeli redukcyjnych pojazdow wytwarzanych i sprzedawanych

"2 Decyzja Pigtej Izby Odwolawcze] EUIPO z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawa R 887/2016-5).
"3 Wyrokz dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
"4 Towary nalezace do kKlasy 28 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

5 Na podstawie art. 158 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.
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bezposrednio przezwtascicieli znakéw towarowych zarejestrowanych dla samochodéw
lub przez przedsiebiorstwa, ktore sg z nimi powigzane gospodarczow drodze licencji.
Wiasciwy krgg odbiorcéw jest zatem przyzwyczajony do stykania sie z modelami
redukcyjnymi pojazdow, objetymi lub nieobjetymilicencjg producenta samochodéw,

i do odrozniania ich w zaleznosci od informacji znajdujgcych sie na ich opakowaniach.
Sad wskazat zatem, ze osoba trzecia moze uzywac takiego znaku towarowego bez
zgody jego wtasciciela, pod warunkiem ze uzywanie go na modelu redukcyjnym
pojazdu ograniczasie dowskazania wtasciwemu kregowi odbiorcéw, ze dw model
stanowi wierng replike prawdziwego modelu samochodu. Natomiast w przypadku gdy
uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecigjest na przyktad oparte na umowie
licencyjnej zawartejz wtascicielem tego znaku towarowego, bedzie ono postrzegane
jako wskazanie, ze towary te pochodzg od producenta samochodéw lub od
przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo. W takim przypadku wtasciciel
znaku towarowego ma prawo sprzeciwicsie takiemu uzywaniu, jezeli miato ono
miejsce bez jego zgody.

Co sie tyczy niniejszej sprawy, w pierwszej kolejnosci Sad zbadat, czy uzywanie znaku
towarowego przez osoby trzecie jest zgodne z podstawowg funkcjg tego znaku. Wskazat
on, ze przedstawione przez skarzgcg dowody obejmujgw szczegdlnosci szereg
katalogow i fotografii modeli redukcyjnych, na ktérych wystepowat sporny znak
towarowy, znaki towarowe oséb trzecich, ale takze wzmianka , oficjalny produkt objety
licencjg Ferrari”. W tym wzgledzie stwierdzit on, ze wskazowki te pozwalajg wtasciwemu
kregowi odbiorcéw zrozumie¢, ze owe modele redukcyjne sg produkowane przez osobe
trzecig na podstawie licencji udzielonej przez skarzacg, chociaz sporny znak towarowy
jest umieszczany obok znakéw towarowych oséb trzecich. W rezultacie takie uzywanie
spornego znaku towarowego jest zgodne z jego podstawowg funkcjg, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom pochodzenia handlowego towarow. Okolicznos¢, ze
obrét modelami redukcyjnymi pojazddw opatrzonymi spornym znakiem towarowym
prowadzg rézne przedsiebiorstwa i ze modele te r6znig sie jakoscig i ceng, nie pozwala
na podwazenie tego wniosku. Podobnie nie ma znaczenia, ze wzmianki , oficjalny
produkt objety licencjg Ferrari” nie nawigzujg do spornego znaku towarowego, poniewaz
zwigzek miedzy uzywaniem znaku towarowego Ferrarii spornego znaku towarowego na
opakowaniach i w katalogach jest zgodny ze zwyczajami danego rynku. Sad zauwazyt
bowiem, ze na rynku samochodéw samochody sg sprzedawane jednoczesnie pod
znakiem towarowym oznaczajgcym ich producenta i pod innym znakiem towarowym
oznaczajgcym ich model oraz ze rozwazania te odnoszgsie réwniez do rynku modeli
redukcyjnych pojazdéw. Ponadto nieumieszczanie symboli ,®" lub, TM" obok spornego
znaku towarowego nie wptywa na zdolnosc¢ tego znaku towarowego do petnienia jego
podstawowej funkcji. W Swietle powyzszego Sad stwierdzit, ze w rozpatrywanym okresie
sporny znak towarowy byt uzywany dla modeli redukcyjnych pojazdéw zgodnie z jego
podstawowa funkdja.

W drugiej kolejnosci Sad zbadat, czy sporny znak towarowy byt uzywany przez osoby
trzecie za zgodg wtasciciela. Zauwazyton, ze przedstawione przez skarzgcg wyciagi
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zumoéw licencyjnych nie zawierajg wykazu znakéw towarowych bedgcych przedmiotem
tych umow, wobec czego wyciggi te nie pozwalajg wykazad, iz skarzgca wyraznie wyrazita
zgode na uzywanie swojego znaku towarowego przez te osoby trzecie. Sgd podkreslit
niemniej jednak, ze zgoda wtasciciela na uzywanie znaku towarowego przez osoby
trzecie moze rowniez wynikac¢ w sposdb dorozumiany z okolicznosci i dowoddéw
wczesniejszych, rownoczesnych lub pdzniejszych wzgledem tego uzywania, ktére nalezy
rozpatrywac w Swietle sposobow korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze
gospodarczym za uzasadnione.

| tak, po pierwsze, Sqd wskazat, ze w szczegdlnych ramach rozpatrywanego rynku
dorozumiana zgoda wtasciciela spornego znaku towarowego wynika z faktu, ze wiedziat
on o0 uzywaniu jego znaku towarowego przez osoby trzecie i nie sprzeciwit sie temu,

a nastepnie uznat, ze jest tak w niniejszym wypadku. Po drugie, uscislit on, ze uzywanie
znaku towarowego spotki produkcyjnej przez inng spotke prowadzacg obrot
rozpatrywanymitowarami jako , oficjalnymi” produktami objetymilicencjg pierwszej z tych
spotek mozna uznac za uzywanie za zgodg wiasciciela tego znaku w zakresie, w jakim takie
uzywanie ustanawia zwigzek miedzy tymi dwiema spétkami, ktéry pozwala zatozy¢, ze ten
wtasciciel zezwolit na uzywanie swoich znakéw towarowych przez dang spétke. Po trzecie,
Sad uznat, ze przedstawiajgc faktury i formularze zamdwienia wystawione przez osoby
trzecie w zwigzku ze sprzedazg modeli redukcyjnych pojazdéw opatrzonych spornym
znakiem towarowym w celu wykazania rzeczywistego uzywania, skarzaca twierdzi

w sposéb dorozumiany, ze uzywanie to miato miejsce za jej zgoda. W konsekwencji Sad
stwierdzit, ze skarzgca wyrazita dorozumiang zgode na uzywanie spornego znaku
towarowego przez osoby trzecie w odniesieniu do rozpatrywanych towarow.

W rezultacie w Swietle powyzszych rozwazan Sad stwierdzit niewaznos¢ decyzji 1zby
Odwotawczejw zakresie dotyczgcym stwierdzenia wygasniecia prawa do spornego
znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdow.

3. Znakwspoélny

Wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r., Der Griine Punkt/EUIPO (C-143/19 P, EU:C:2019:1076)

Odwotanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuty 15
i 66 - Rzeczywiste uzywanie unijnego znaku wspdlnego - Znak odnoszqcy sie do systemu zbiorki
i odzysku odpaddw opakowaniowych - Umieszczanie na opakowaniach towardw, dla ktorych
zZnak towarowy jest zarejestrowany
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W omawianym tu wyroku Trybunat uchylitwyrok Sgdu''® w zwigzku z naruszeniem
prawa przy stosowaniu pojecia ,rzeczywistego uzywania” w odniesieniu do unijnego
znaku wspolnego.

W rozpatrywanej sprawie wnoszgca odwotanie, Der Grine Punkt, uzyskata rejestracje
graficznego wspdlnego znaku towarowego przedstawiajgcego okragg z dwoma
strzatkami, odnoszgcego sie do systemu zbioérki i odzysku odpadéw opakowaniowych.
W nastepstwie wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku EUIPO cze$ciowo
uwzglednito ten wniosek z tym uzasadnieniem, ze wspomniany znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do wszystkich towaroéw, dla ktérych zostat
zarejestrowany, z wyjatkiem towaréw bedgcych opakowaniami.

Whiesiona przez wnoszgcg odwotanie skarga o stwierdzenie niewaznosci decyzji Izby
Odwotawczej EUIPO zostata oddalona przez Sad.

W uzasadnieniu odwotania wnoszgca je podniosta, ze Sgd btednie zinterpretowat pojecie
Lrfzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia nr 207/2009 i nie
uwzglednit nalezycie cech charakterystycznych znakéw wspdlnych, okreslonych w art. 66
tegorozporzadzenia.

Na wstepie Trybunat przypomniat, ze podstawowg funkcjg znaku wspolnego jest
odréznienie towaréw lub ustug cztonkoéw organizadji, ktéra jest jego wtascicielem, od
towardéw lub ustuginnych przedsiebiorstw. Tym samym, w odréznieniu od
indywidualnego znaku towarowego, funkcja wspdlnego znaku towarowego nie polega
na wskazaniu konsumentowi,pochodzenia z okreslonego przedsiebiorstwa” towarow
lub ustug, dla ktérych znak taki zostat zarejestrowany. W tym wzgledzie Trybunat
zauwazyt, ze art. 66 rozporzgdzenia nr 207/2009 nie wymaga w zadnym razie, aby
wytworcy, producenci, ustugodawcy lub handlowcy powigzaniz organizacjg bedaca
witascicielem znaku wspdlnego byli czescig tej samej grupy przedsiebiorstw, ktére
wytwarzajg lub dostarczajg towary lub ustugi pod wytgczng kontrolg. Ponadto Trybunat
stwierdzit, ze znaki wspdlne, podobnie jak indywidualne znaki towarowe, sg czescig
obrotu handlowego. Uzywanie ich musi zatem, aby mozna je byto zakwalifikowa¢ jako
.rzeczywiste”w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia nr 207/2009, faktycznie
wpisywac siew cel zainteresowanych przedsiebiorstw polegajgcy na wykreowaniu lub
zachowaniu rynku zbytu dla ich towardw lub ustug.

Nastepnie Trybunat stwierdzit, ze ze znaku wspdlnego korzysta sie zgodnie z jego
podstawowg funkcja, gdy umozliwia on konsumentowi zrozumienie, ze dane towary lub
dane ustugi pochodzg z przedsiebiorstw bedgcych cztonkami organizacji bedacej
witascicielem znaku towarowego, a tym samym umozliwia mu odréznienie tych towaréw
lub ustug od towardw lub ustug pochodzacych z przedsiebiorstw, ktére nie sg cztonkami
tej organizadji. W rozpatrywanej tu sprawie Trybunat stwierdzit, ze z ustalen

& Wyrokz dnia 12 grudnia 2018 r., Der Grine Punkt/EUIPO - Halston Properties (Przedstawienie okregu z dwoma strzatkami) (T-253/17,
EU:T:2018:909).
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poczynionych przez Sad wynika, izznak wspdlny byt uzywany zgodnie z jego
podstawowg funkcjg, w Swietle tego, ze producent lub dystrybutor spornych towarow
stanowit cze$¢ systemu umowy licencyjnej wnoszgcej odwotanie.

Wreszcie Trybunat wskazat, ze badanie rzeczywistego uzywania rozpatrywanego znaku
towarowego powinno zostac przeprowadzone poprzez dokonanie oceny w szczeg6lnosci
sposobow korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za
uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziatow w rynku dla
towarow lub ustug chronionych danym znakiem towarowym, charakteru tych towaréw
lub ustug, cech danego rynku oraz zasiegu i czestotliwosci uzywania znaku. W tym
wzgledzie Trybunat stwierdzit, ze Sad nie zastosowat tych kryteriow w niniejszym
przypadku. Trybunat stwierdzit w szczegdlnosci, ze do Sgdu nalezato zbadanie, czy
nalezycie wykazane w rozpatrywanej sprawie uzywanie, a mianowicie umieszczanie
danego znaku towarowego na opakowaniach towarow przedsiebiorstw nalezgcych do
lokalnego systemu zbidrki i przetwarzania ekologicznego odpadow opakowaniowych,
jestuznawane w danych sektorach gospodarki za uzasadnione w celu zachowania lub
wykreowania udziatéw w rynku dla towardéw. Zdaniem Trybunatu nie mozna wykluczy¢,
ze umieszczenie przez producenta lub dystrybutora na opakowaniu towaréw
konsumpcji biezgcej informacji o przynaleznosci do takiego systemu recyklingu moze
mie¢ wptyw na decyzje zakupowe konsumentow, a tym samym przyczynic¢ sie do
zachowanialub wykreowania udziatéw w rynku tych towaréw.

Stwierdzajac, ze Sad naruszyt prawo przy stosowaniu pojecia , rzeczywistego uzywania”,
Trybunat uchylit zaskarzony wyrok oraz stwierdzit niewaznos¢ decyzji Izby Odwotawczej
EUIPO.

4. Znakcertyfikujgcy

Wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r., OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317)

Odestanie prejudycjalne - Wtasnosc intelektualna - Znaki towarowe - Rozporzgdzenie (WE)
nr207/2009 - Artykut 9 ust. 1 - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykut 5 ust. 1 i 2 - Prawa wynikajgce ze
znaku towarowego - Indywidualny znak towarowy tworzony przez znak testowy

OKO-Test Verlag jest przedsiebiorstwem, ktore dokonuje ewaluacji towaréw poprzez
przeprowadzanie testow wydajnosci i zgodnosci, tak aby nastepnie informowac
odbiorcow o rezultatach tej ewaluacji. Wydaje ona czasopismo, ktére ukazuje sie

w Niemczech i zawiera, poza ogdlnymi informacjami przeznaczonymi dla konsumentow,
takze wspomniane rezultaty.

0d 2012 r. OKO-Test Verlagjest wtascicielem unijnego znaku towarowego tworzonego
przez oznaczenie ukazujgce certyfikat, ktére stanowi oznakowanie majgce przedstawiac
rezultat testéw, ktérym zostaly poddane dane towary (zwane dalej,,znakiem testowym”).
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Przedsiebiorstwo to jest takze witascicielem krajowego znaku towarowego tworzonego
przez ten sam znak testowy. Owe znaki towarowe (zwane dalej tgcznie ,znakami
towarowymi OKO-TEST”) zostaly zarejestrowane miedzy innymi dla drukéw i dla ustug
polegajacych na przeprowadzaniu badan i udzielaniu konsumentom informacji i porad.

OKO-Test Verlag dobiera towary, ktére pragnie poddac testom, i ocenia je na podstawie
parametréw naukowych, takze przez nig opracowanych, bez wystepowaniadoich
producentaozgode. Rezultaty tych testow publikuje nastepnie w swoim czasopismie.

Dr. Liebe jest przedsiebiorstwem, ktére produkuje pasty do zebow i prowadzi nimi
obrét. Jego towary obejmujgw szczegdlnosci game ,Aminomed”. Wsréd pastdo zebow
z tej gamy produkt ,Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” zostatw 2005 r. poddany
testom przez OKO-Test Verlag i uzyskat wynik ,sehr gut” (,bardzo dobry”). W tym samym
roku spétka Dr. Liebe zawarta z OKO-Test Verlag umowe licencyjna.

W 2014 r. OKO-Test Verlag dowiedziata sie, ze jeden z produktow spotki Dr. Liebe
funkcjonuje w obrocie w opakowaniu opatrzonym znakiem towarowym OKO-TEST.

OKO-Test Verlag wniosta przeciwko spéifce Dr. Liebe do Landgericht Diisseldorf (sgdu
krajowego w Dusseldorfie, Niemcy) powddztwo w sprawie naruszenia prawa do znaku
towarowego, podnoszac, ze w 2014 r. spotka Dr. Liebe nie byta uprawniona do uzywania
znakow towarowych OKO-TEST na podstawie umowy licencyjnej zawartejw 2005 r.,
poniewaz w 2008 r. zostaty opublikowane nowe testy past do zebéw, przeprowadzone
na podstawie nowych parametréw oceny, a ponadto produkt spotki Dr. Liebe nie
odpowiadat juz produktowi, ktéry zostat poddany testom przeprowadzonym w 2005r.,
poniewaz jego nazwa, opis i opakowanie zostaty zmienione.

Wspomniany sgd uznat powddztwo, nakazujgc spétce Dr. Liebe zaniechanie uzywania
omawianego znaku testowego dla produktéw z gamy ,Aminomed”, wycofanie tych
towardw z obrotu oraz ich zniszczenie. Zdaniem tego sgdu spétka Dr. Liebe naruszyta
prawa do znakoéw towarowych OKO-TEST, poniewaz uzywata znaku testowego dla ustug
~udzielania konsumentom informagjii porad”, ktére sg ustugami, dla ktérych znaki te
zostaty zarejestrowane.

Spotka Dr. Liebe odwotata sie od tego orzeczenia do sgdu odsyfajgcego,
Oberlandesgericht Dusseldorf(wyzszego sgdu krajowego w DUsseldorfie, Niemcy)
(zwanego dalej ,sagdem odsytajgcym”). Natomiast OKO-Test Verlag wniosta odwotanie
wzajemne, wWnoszgc 0 rozszerzenie orzeczeniawydanego w pierwszej instancji na
uzywanie przez spotke Dr. Liebe niektérych oznaczen stownychi graficznych, ktére nie
zostaty zarejestrowane jako znaki towarowe, ale sgidentyczne ze znakami towarowymi
OKO-TEST.

Sad odsytajgcy uznat, ze sad pierwszej instancji stusznie ustalit, iz umowa licencyjna w tej
sprawie przestata obowigzywac przed rokiem 2014. Sgd ten wywiddt z tego, ze sp6tka Dr.
Liebe uzywataw obrocie handlowymi bez zgody OKO-Test Verlag oznaczenia
identycznego ze znakami towarowymi OKO-TEST lub do nich podobnego. Nie byto
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natomiast pewne, czy OKO-Test Verlag moze powotywac sie wzgledem spotki Dr. Liebe
na swoje prawa wytgczne, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) lub b) rozporzadzenia
nr207/2009i w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Oznaczenie identyczne ze znakami
towarowymi OKO-TEST lub do nich podobne byto bowiem umieszczane przez spétke Dr.
Liebe na towarach, ktore nie byty ani identyczne z towarami, dla ktérych zostaty
zarejestrowane znaki towarowe OKO-TEST, ani do nich podobne. Mozna natomiast
stwierdzi¢, ze oznaczenie to nie byto uzywane ,w charakterze znaku towarowego”.

Sad odsytajgcy powzigtw konsekwencji watpliwosci co do podejscia przyjetego przez sad
pierwszejinstancji, ktore zréwnato sposdb, w jaki spoétka Dr. Liebe uzywata oznaczenia
identycznego ze znakami towarowymi OKO-TEST lub do nich podobnego, z uzywaniem
dla ustug, dlaktorych znakite zostaty zarejestrowane. Sgd ten zmierzat ponadto do
ustaleniazakresu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenianr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy
2008/95.

W tych okolicznosciach sgd odsytajgcy postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwrocic sie do
Trybunatu z szeregiem pytan prejudycjalnych.

W pierwszej kolejnosci Trybunat przypomniat, ze art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzgdzenia
nr207/2009i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowac w ten
sposOb, ze nie uprawniajg one wtasciciela indywidualnego znaku towarowego
tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia sie umieszczaniu przez osobe trzecig
oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, ktére nie
sg ani identyczne, ani podobne do towardw lub ustug, dla ktérych éw znak towarowy
zostat zarejestrowany.

W tym wzgledzie Trybunat zauwazyt, po pierwsze, ze art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 dotyczg sytuacji nazywanej, podwojng
tozsamoscig”, kiedy osobatrzecia uzywa oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towardw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest
zarejestrowany. Natomiastwyrazenie , dlatowardw lub ustug” nie obejmuje zwykle
towarow lub ustug wtasciciela znaku towarowego, do ktérych odnosisie zawarte w art. 9
ust. 1 lit. @) rozporzgdzenia nr207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95
okreslenie ,tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany”. Niemniej wyjgtkowo
mozliwe jest objecie tymi przepisamiuzywania przez osobe trzecig takiego oznaczenia
doidentyfikowania towarow wtasciciela znaku towarowego, a to wtedy, gdy towary te
stanowig sam przedmiot ustug Swiadczonych przez te osobe trzecig. W takich
okoliczno$ciach owo oznaczenie jestbowiem uzywane do wskazywania pochodzenia
towarow, ktore stanowig przedmiot tych ustug, i istnieje szczegdlnei nierozerwalne
powigzanie miedzy towarami oznaczonymi znakiem towarowym a wspomnianymi
ustugami.

Po drugie, Trybunat podkreslit, ze z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz
art. 5ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, ktore przyznajg wtascicielowi znaku towarowego
szczegblng ochrone przed uzywaniem przez osoby trzecie oznaczen identycznych ze
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znakiem towarowym lub do niego podobnych w sposéb prowadzacy do powstania

w odczuciu odbiorcéw prawdopodobienstwa wprowadzenia w bigd, wynika, iz
wspomniana ochrona przyznana wiascicielowi znaku towarowego jest zastrzezonadla
przypadkdw, gdy zachodziidentycznos¢ lub podobienstwo nie tylko miedzy
oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecig a znakiem towarowym, lecz réwniez miedzy
towarami lub ustugami, do ktérych odnosisie to oznaczenie z jednej strony a towarami
lub ustugamioznaczanymi danym znakiem towarowym z drugiej strony. Tak wiec
podobnie jak w przypadku wyrazenia , dla towardw lub ustug” zawartego w art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzadzenianr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, okreslenie
~towardéw lub ustug, ktorych dotyczy [...] to oznaczenie” widniejgcew art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 odnosi sie co do
zasady do towarow sprzedawanych przez osobe trzecig lub do Swiadczonych przez nig
ustug. Ochrona przyznana na mocy tych przepiséw nie ma stosowac sie w przypadku
braku podobienstwa miedzy towaramilub ustugami osoby trzeciej a towaramilub
ustugami, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany.

W drugiej kolejnosci Trybunatuscislit, ze art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009

i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowacw ten sposéb, ze uprawniajg one
witascicielarenomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak
testowy do sprzeciwienia sie umieszczaniu przez osobe trzecig oznaczenia identycznego
z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na towarach, ktére nie sg ani
identyczne, ani podobne do tych, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostat
zarejestrowany, o ile zostanie wykazane, ze poprzez takie umieszczanie osoba ta czerpie
nienalezng korzys¢ z charakteru odrozniajgcego lub z renomy owego znaku towarowego
lub ze takie umieszczanie jest szkodliwe dla tego charakteru lub tej renomy oraz ze nie
wykazata ona w tym przypadku istnienia ,uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczania
w rozumieniu przywotywanych przepisow. Wspomniane przepisy wyznaczajg bowiem
zakres ochrony przystugujgcej wtascicielom znakéw towarowych cieszgcych sie renoma.
Uprawniajg one tych wtascicielido zakazywania osobie trzeciej uzywania bez
uzasadnionejprzyczyny w obrocie handlowym i bez zgody tego wtasciciela oznaczen
identycznych z tymi znakamilub do nich podobnych - bezwzgledu na to, czy dotyczy to
towarow lub ustug podobnych, czy niepodobnych do tych, dla ktorych znaki te zostaty
zarejestrowane - ktére powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajgcego lub renomy tych znakdéw towarowych bgdz tez jest szkodliwe dla tego
charakteru odrdzniajgcego lub tej renomy. Wykonywanie tego prawa nie zaktada
istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd danego kregu odbiorcéw.
Tymczasem do sgdu odsytajgcego bedzie nalezato zbadanie, czy umieszczanie przez
spotke Dr. Liebe na jej towarach oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi
OKO-TEST lub do nich podobnego pozwala tej spétce czerpad nienalezng korzysc

z charakteru odrozniajgcego lub renomy tych znakéw lub tez czy jest szkodliwe dlatego
charakteru lub tejrenomy. Gdyby badanie to doprowadzito sgd odsytajacy do
stwierdzenia, ze tak jest, powinien on nastepnie ustali¢, czy spo6tka Dr. Liebe wykazata

w tym przypadku ,uzasadniong przyczyne” - w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢)
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rozporzgdzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 - umieszczania tego
oznaczenia na swoich towarach. W tym ostatnim przypadku nalezatoby bowiem
stwierdzi¢, ze OKO-Test Verlag nie ma prawa zakaza¢ tego uzywania na podstawie
wskazanych przepisow.
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