GILLETTE COMPANY I GILLETTE GROUP FINLAND

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ANTONIA TIZZANA

przedstawiona w dniu 9 grudnia 2004 r.

I — Wprowadzenie

1. Przedmiotem niniejszej sprawy jest wnio-
sek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym ztozony przez Korkein oikeus (sad
najwyzszy) (Finlandia), ktéry dotyczy
wyktadni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grud-
nia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panistw czlonkowskich odno-
szacych sig do znakéw towarowych * (zwanej
dalej ,dyrektywa 89/104” lub po prostu
»dyrektywa”), W skrécie sad krajowy zwraca
sig do Trybunalu z pytaniem, w jakich
okolicznodciach uzywanie znaku towarowego
przez osobe trzeciq nalezy uznaé za zgodne
z prawem w $wietle dyrektywy.

1 — Jezyk oryginalu: wloski.
2 — Dz.U. 1989, 1. 40, str. 1.

1

II — Ramy prawne

Prawo wspélnotowe znajdujgce zastosowanie
W sprawie

2. Wspolnota objela swym dziataniem prze-
pisy prawne dotyczace znakéw towarowych,
przyjmujgc — w zakresie dotyczacym niniej-
szej sprawy — dyrektywe 89/104, na mocy
ktérej dokonuje si¢ zblizenia ustawodawstw
patistw czlonkowskich w pewnych kwestiach
dotyczacych tego zagadnienia, co nie prowa-
dzi jednakze do dokonania harmonizacji
w pelnym zakresie.

3. Przede wszystkim chcialbym tutaj przy-
pomnie¢ motyw dziesigty dyrektywy, ktéry
potwierdza, ze ochrona udzielana zarejestro-
wanemu znakowi towarowemu ,w szczegdl-
noéci ma mu zapewni¢ funkcje wskazania
pochodzenia”.
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4. Nastgpnie na potrzeby niniejszej sprawy
nalezy zacytowaé art. 5 ust. 1 dyrektywy, na
podstawie ktérego:

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

“a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego
z powodu jego identycznosci lub pod-
objeristwa do znaku towarowego oraz
identycznosci lub podobienstwa towa-
ré6w lub uslug, kiérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad wérdd opinii publicznej [odbior-
c6w], ktdre obejmuje prawdopodobien-
stwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym”.

5. Ponadto zasadnicze znaczenie w niniejszej
sprawie ma art, 6 ust. 1 dyrektywy, ktéry
stanowi:
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»Znak towarowy nie upowaznia wladciciela
do zakazania stronie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym:

c) znaku towarowego, jezeli jest to nie-
zbedne dla wskazania zamierzonego
przeznaczenia towaru lub ustugi, zwla-
szcza akcesoriéw lub czeéci zamien-
nych;

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

6. Wreszcie nalezy przypomnied, ze zgodnie
z art. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia
10 wrzeénia 1984 r. dotyczacej reklamy
wprowadzajacej w biad i reklamy poréwna-
wezej?, zmienionej dyrektywa 97/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 pazdziernika 1997 r. w celu wlaczenia do
niej reklamy poréwnawczej * (zwanymi dalej
odpowiednio ,zmieniong dyrektywg 84/450”
i ,dyrektywa 97/55"), jej celem jest ,ochrona
konsumentéw, osob prowadzgcych dziatal-

3 — Dz.U. L 250, str. 17,
4 — DzU. L 290, str, 18,
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noé¢ handlows, gospodarczg, rzemieélniczg
lub wykonujacych wolne zawody i interesu
og6lu spoleczenistwa przed reklama wprowa-
dzajaca w blad i jej nieuczciwymi konsek-
wencjami oraz ustalenie warunkdw,
w ktérych reklama poréwnawcza jest uwa-
zana za dozwolong”.

7. Zgodnie z art. 3a ust. 1 zmienionej
dyrektywy 84/450:

+W aspekcie danego poréwnania reklama
poréwnawcza jest dozwolona, o ile spelnione
s3 nastepujace warunki:

(-]

d) nie powoduje ona na rynku sytuacji
pomylenia reklamujgcego z jego kon-
kurentem lub tez mylenia znakéw
towarowych, nazw handlowych, innych
znakéw rozpoznawczych, towaréw lub
uslug reklamujacego i jego konkurenta;

e) nie dyskredytuje ona ani nie oczernia
znakdéw towarowych, nazw handlowych,

innych znakéw rozpoznawczych, towa-
row, ustug, dziatalnosci lub sytuacji
konkurenta;

g) nie korzysta ona w sposob bezprawny
z reputacji zwigzanej z danym znakiem
towarowym, nazwa handlowa lub
innymi znakami wyrézniajacymi konku-
renta lub z nazwa pochodzenia towaréw
konkurujacych;

h) nie przedstawia ona towaru lub uslugi
jako imitacji lub repliki towaru czy
uslugi noszacej zastrzezony znak towa-
rowy lub nazwe handlowsy”,

Prawo krajowe

8. W Finlandii prawo znakéw towarowych
jest uregulowane w tavaramerkkilaki (firiska
ustawa o znakach towarowych, zwana dalej
tavaramerkkilaki”) 5.

5 — Ustawa nr 1964/7 z dnia 10 stycznia 1964 r. o znakach
towarowych.
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9. Artykul 4 ust. 1 tavaramerkkilaki definiuje
wylaczne prawo whasciciela znaku towaro-
wego w nastepujacy sposdhb:

»Przewidziane przez przepisy art. 1-3 niniej-
szej ustawy prawo do uzywania oznaczenia
odrézniajacego na wlasnych towarach ozna-
cza, iz zadna osoba poza wlascicielem
oznaczenia nie ma prawa uzywania
w obrocie handlowym jako oznaczenia swo-
ich towaréw oznaczel mogacych wprowa-
dzaé¢ w blad, tak na towarach Iub ich
opakowaniach, jak i w reklamie lub doku-
mentacji handlowej czy tez w jakikolwiek
inny sposéb, co dotyczy réwniez uzywania
w mowie” [tlumaczenie nieoficjalne, podob-
nie jak wszystkie cytaty z tej ustawy ponizejl.

10. Artykul 4 ust. 2 tej ustawy precyzuje
nastepnie, Ze:

»Za uzywanie niedozwolone w rozumieniu
ust. 1 uznaje si¢ miedzy innymi wprowadza-
nie na rynek czeéci zamiennych, akcesoriéw
itp. pasujgcych do towaru wytwarzanego lub
sprzedawanego przez inna osobe, odwoluja-
cych sie do znaku towarowego oznaczajacego
ten towar w sposéb mogacy wywolaé wraze-
nie, ze wprowadzany na rynek towar pocho-
dzi od wlasciciela znaku towarowego albo ze
zezwolil on na uzywanie swojego znaku”.

11. Z postanowienia odsylajacego wynika, ze
ten ostatni przepis nalezy rozumieé jako
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odstepstwo od wylacznego prawa przystugu-
jacego wlascicielowi znaku towarowego
przewidujace, ze naruszenie praw tego ostat-
niego jest wylaczone w przypadku, gdy przy
sprzedazy wlasnych towaréw przedsiebiorca
odwoluje sie do znaku towarowego osoby
trzeciej w sposéb, ktéry nie prowadzi do
uznania, ze sprzedawany towar pochodzi od
wladciciela znaku towarowego Iub Ze ten
ostatni wyrazit zgode na jego uzywanie.

IIT — Stan faktyczny i przebieg postepo-
wania

12. Amerykariska spéika The Gillette Com-
pany jest wiadcicielem znakéw towarowych
»Gillette” i ,Sensor”, kidre zostaly zarejes-
trowane w Finlandii dla okre$lonej liczby
towar6w, a wérdd nich maszynek do golenia.
Zalezna od niej firiska spétka Gillette Group
Finland Oy (odwolujac si¢ do obu spélek
w dalszej czefci bede uzywal okreslenia
»Gillette”) ma wylaczne prawo uzywania tych
znakéw towarowych w Finlandii, gdzie
sprzedaje ona rozmaite przyrzgdy do golenia,
a wéréd nich maszynki do golenia skladajace
sie z uchwytu i wymiennego ostrza, jak
réwniez same ostrza sprzedawane oddziel-
nie.

13, Fifiska sp6tka LA-Laboratoires Ltd Oy
(zwana dalej ,LA”) réwniez sprzedasje
w Finlandii towary tego samego rodzaju,
a mianowicie maszynki do golenia skladajace
sie z uchwytu i wymiennego ostrza oraz
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same ostrza sprzedawane oddzielnie.
Wspomniana spélka sprzedawala ostrza
opatrzone znakiem towarowym ,Parason
Flexor”, umieszczajac na ich opakowaniach
czerwong etykiete z nastepujaca informacja:
»ostrza te pasuja do wszystkich maszynek
Parason Flexor i Gillette Sensor”.

14. Z postanowienia odsylajacego wynika, ze
LA nie byla uprawniona na podstawie
licencji na znak towarowy ani Zadnej innej
umowy do uzywania znakéw towarowych
Gillette.

15. Gillette pozwala zatem LA do Helsingin
kirdjioikeus (sadu pierwszej instancji
w Helsinkach), podnoszac, ze zachowanie
strony pozwanej naruszalo prawa
z zarejestrowanych znakéw towarowych
JGillette” i ,Sensor”. Zdaniem powddki
postepowanie LA stwarza falszywe wrazenie,
ze jej towary sg identyczne lub poréwny-
walne z towarami Gillette lub ze LA zostata
upowazniona na podstawie licencji lub na
innej podstawie prawnej do uzywania
wspomnianych znakdéw towarowych
w dozwolony sposéb.

16. Pozew ten zostal pozytywnie rozpa-
trzony przez Helsingin kérijioikeus, ktory
wyrokiem z dnia 30 marca 2000 r. orzekl, ze
uzywajac wspomnianych znakéw towaro-
wych na opakowaniach sprzedawanych przez
nig ostrzy do golenia ,Parason Flexor”, LA

naruszyla wylaczne prawo przystugujgce
Gillette na mocy art. 4 ust. 1 tavaramerkki-
laki.

17. Helsingin kirijioikeus wykluczyl mozli-
wo$¢ zastosowania w tym przypadku odstep-
stwa przewidzianego w art. 4 ust. 2 tavara-
merkkilaki. Takie odstepstwo, ktére w $wietle
dyrektywy 89/104, a w szczegdlnoici jej art. 6
ust. 1 lit. ¢), nalezy interpretowaé écisle, nie
obejmuje zasadniczych czeéci towarédw,
a jedynie cze$ci zamienne, akcesoria
i podobne im czgéci. Zdaniem Kirdjdoikeus
zaréwno uchwyt, jak i ostrze nalezy uznaé za
zasadniczg cze$¢ maszynki do golenia, tak
wiec nie sa one objete zakresem stosowania
tego odstepstwa.

18. Sad firiski zakazal zatem LA dalszego Iub
ponownego naruszania prawa Gillette oraz
nakazal jej ponadto usunigcie z opakowan
znakéw ,Gillette” i ,Sensor”, zniszczenie
etykiet uzywanych w Finlandii, na ktérych
widnieja wyzej wskazane znaki towarowe, jak
réwniez naprawienie szkody poniesionej
przez Gillette.

19. Od tego wyroku LA wniosla apelacje do
Helsingin hovioikeus (sadu apelacyjnego
w Helsinkach), ktéry w dniu 17 maja
2001 r. wydal wyrok o calkowicie odmien-
nym rozstrzygnieciu.
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20. Sad w drugiej instancji stwierdzil przede
wszystkim, ze ostrza stanowiag czeéci
zamienne w rozumieniu art. 4 ust, 2 tavara-
merkkilaki. W kazdym razie dzieki informa-
cji umieszczonej na etykiecie konsument
posiadajacy juz uchwyt ,Gillette Sensor”
moze si¢ dowiedzieé, Ze wspomnianego
uchwytu mozna uzywaé nie tylko
z ostrzami sprzedawanymi przez Gillette,
ale réwniez z ostrzami ,Parason Flexor”.
Ponadto uznat on, ze znaki towarowe
~Parason” i ,Flexor” zostaly umieszczone na
opakowaniach ostrzy sprzedawanych przez
LA w spos6b widoczny, co w niedwuznaczny
sposéb wskazywalo na pochodzenie towa-
réw, podczas gdy znaki towarowe ,Gillette”
i ,Sensor” byly zapisane malymi literami na
etykietach o stosunkowo nieduzym rozmia-
rze, umieszczonych na opakowaniach ostrzy.
Zdaniem sadu wylacza to mozliwo$é, ze
w tym przypadku doszlo do handlowego
wykorzystania znaku towarowego nalezacego
do innej osoby lub ze moglo sie to przyczynié
do powstania wrazenia, ze wlasciciele
poszczegdlnych znakéw stanowia jedna jed-
nostke handlowsa. Sad apelacyjny uznal
zatem, ze LA uzywala znakéw towarowych
Gillette w okolicznoéciach dopuszczonych
przez art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki.

21. Gillette wniosla zatem kasacje do Kor-
kein oikeus, u ktdérego zrodzily si¢ pewne
watpliwoéci dotyczace wykladni art. 6 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy 89/104.

22. Postanowieniem z dnia 23 maja 2003 r.
zawiesil on zatem postepowanie i zwrdcil sig
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do Trybunalu z nastepujagcymi pytaniami
prejudycjalnymi:

JDla celéw stosowania art. 6 ust. 1 lit. ¢)
dyrektywy 89/104,

1) Jakie kryteria

a) pozwalaja ustalié, czy towar naleiy
uznaé za cze$é zamienng lub akce-
sorium oraz

b) pozwalajg okredli¢, ktére towary,

' nieuznawane za cze$ci zamienne

lub akcesoria, moga réwniez miescié

sie w zakresie stosowania wymie-
nionego przepisu?

2) Czy zgodno$¢ z prawem uzycia znaku
towarowego, do ktdrego prawo przystu-
guje innej osobie, nalezy oceniaé
odmiennie w zaleznoéci od tego, czy
chodzi o towar, ktéry mozna uznaé za
cze$¢ zamienng lub akcesorium, czy
o towar mogacy z jakiegokolwiek innego
powodu mieéci¢ sie w zakresie stosowa-
nia wymienionego przepisu?




3)

4)

5)
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Jak nalezy interpretowaé¢ wymég, zgod-
nie z ktérym uzycie znaku musi by¢
»niezbedne« do wskazania przeznacze-
nia towaru? Czy kryterium niezbednosci
moze byé¢ spelnione mimo istnienia
mozliwosci wskazania tego przeznacze-
nia bez odwolywania sie wprost do
znaku towarowego innej osoby, na
przyklad przez wskazanie sposobu funk-
cjonowania towaru? Jakie znaczenie ma
tu okolicznosé, ze opis towaru moze byé
mniej zrozumialy dla konsumentéw bez
odwolania wprost do znaku towarowego
innej osoby?

Jakie kwestie nalezy wzia¢ pod uwage
przy ocenie zgodnosci sposobu uZycia
znaku towarowego z uczciwymi prakty-
kami w handlu i przemyéle? Czy odwo-
lanie sie¢ do znaku towarowego, do
ktérego prawo przystuguje innej osobie,
przy sprzedazy wlasnych towaréw sta-
nowi wskazdéwke, ze towary te doréw-
nuja zaréwno pod wzgledem jakoéci, jak
i wlasciwosci technicznych lub innych
cech towarom sprzedawanym pod zna-
kiem towarowym tej innej osoby?

Czy okolicznoéé, ze przedsiebiorca
postugujacy si¢ znakiem towarowym,
do ktérego prawo przysluguje innej
osobie, sprzedaje nie tylko czesci
zamienne lub akcesoria, ale takze sam
towat;, do ktérego te czedei lub akeesoria
sq przeznaczone, wplywa na prawidlo-

wos¢ uzycia znaku towarowego innej
osoby?”.

23. Uwagi na piémie zostaly przedstawione
w niniejszym postepowaniu przez powddke
w postepowaniu przed sadem krajowym,
rzad Zjednoczonego Krélestwa, rzad finiski
i Komisje.

24. Na rozprawie, ktéra odbyla sie w dniu
21 paidziernika 2004 r., wystapily strony
postepowania przed sadem krajowym, rzad
firiski i Komisja.

IV — Analiza prawna

Wprowadzenie

25. Wiadomo, ze podstawowa funkcja znaku
towarowego — jak to wynika z motywu
dziesigtego dyrektywy 89/104 oraz
z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu —
jest wskazanie pochodzenia towaréw °,

6 — Zobacz m.in. wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche, Ree. str. 1139, pkt 7, z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawic C-206/01 Arscna‘ Footbalf Club, Rec. str.
1-10273, pkt 51, z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01
Ansul, Rec. str, 1-2439, pkt 36 oraz z dnia 16 listopada 2004 1,
w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. 1-10989,
pkt 59.
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26. Aby funkcja ta mogla zostaé skutecznie
zapewniona, wladciciel znaku towarowego
musi mie¢ mozliwo$¢ zakazania osobom
trzecim uzywania znaku towarowego bez
jego zgody, gdyz mogloby to wprowadzi¢
odbiorcéw w blad, skfaniajac ich do mylnego
przekonania, ze dany towar zostal wyprodu-
kowany przez wiadciciela znaku towarowego.
Artykul 5 ust. 1 dyrektywy przyznaje wiec
whadcicielowi znaku towarowego wylaczne
prawo jego uZywania.

27. Prawo to nie ma jednakze charakteru
bezwzglednego. W istocie art. 6 dyrekiywy
przewiduje, ze w pewnych przypadkach znak
towarowy moze zgodnie z prawem zostaé
umieszczony na towarach, ktére nie pocho-
dza od jego wladciciela.

28. Zgodnie ze wspomnianym przepisem
uzywanie znaku towarowego nalezacego do
innej osoby jest dopuszczalne
w szezegblnosci, gdy sluzy do wskazania
przeznaczenia towaru, jest do tego nie-
zbedne, jest dokonywane zgodnie
z uczciwymi praktykami w handlu
i przemyéle (zwanymi dalej réwniez ,uczci-
wymi praktykami”).

29. Przyczyny uzasadniajgce takie ogranicze-
nie wylacznego uzywania znaku towarowego
zostaly doprecyzowane przez sam Trybunal.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
bowiem, ,ograniczajac skutki praw przystu-
gujacych wiaécicielowi na mocy art. 5 dyrek-
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tywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu
pogodzenie podstawowych intereséw
ochrony praw do znaku z interesem swo-
bodnego przeplywu towaréw i swobody
$wiadczenia ustug na wspélnym rynku
w sposéb umozliwiajacy pelnienie przez
znaki towarowe ich roli zasadniczego ele-
mentu systemu niezakléconej konkurencji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest

jednym z celéw traktatu””.

30. Mozna zatem stwierdzi¢, Zze ograniczajac
wylgczne prawo okre$lone w art. 5 dyrek-
tywy, art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 ma
na celu zapewnienie réwnowagi miedzy
interesem wlasciciela, w tym by znak towa-
rowy mégt w pelni pelni¢ swa funkcje
wskazania pochodzenia produkowanych
przez niego towardw, a interesem innych
przedsiebiorcéw w pelnym dostepie do
rynku, nie wykluczajac jednakie — jak to
wydaje sie potwierdzaé szerokie odestanie
w wyzej cytowanym fragmencie wyroku
Trybunatu do swobodnego przeplywu towa-
réw i — jak pdziniej zobaczymy — mozli-
woéci odgrywania roli przez inne interesy.

W przedmiocie pytar pierwszego i drugiego

31. Po tych wstepnych uwagach mozemy
przystapi¢ do analizy pytan przedlozonych
przez sad krajowy.

7 — Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02
Gerolsteiner Brunnen, Rec. str. [-691, pkt 16 oraz wskazane
w tym wyroku orzecznictwo,
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32, W dwéch pierwszych pytaniach, ktére
rozpairze lacznie, sad krajowy zmierza
zasadniczo do ustalenia, jakie sg kryteria
wyréznienia dla celéw stosowania art. 6
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 zasadniczych
czeSci towaréw i czedci zamiennych, jak
réwniez ustalenia, jakie inne towary, oprocz
czeéci zamiennych i akcesoriéw, moga zostaé
objete zakresem stosowania tego przepisu.
Celem jest zatem ustalenie, czy dla tych
innych towaréw dopuszczalnoéé umieszcze-
nia znaku towarowego nalezacego do innej
osoby winna byé oceniana odmiennie niz
w przypadku czeéci zamiennych
i akcesoriéw.

33. Jak wskazano powyzej, jednym
z wymogéw dozwolonego umieszczania
znaku towarowego nalezgcego do innej
osoby na towarze jest pelnienie przez ten
znak funkcji wskazania przeznaczenia
wspomnianego towaru, a nie jego pochodze-
nia.

34. Z tego punktu widzenia wydaje mi sie, ze
kwestia uzywania znaku towarowego naleza-
cego do innej osoby w celu wskazania
przeznaczenia, bez jakiejkolwiek wzmianki
0 jego pochodzeniu, ma zasadniczo podobny
charakter w odniesieniu do wszystkich towa-
réw lub ustug.

35. Oczywicie tego typu zagadnienie wyste-
puje czeéciej w przypadku akcesoridw

i czgéci zamiennych, ktére wymagaja uzywa-
nia ich wraz z samym towarem, ktéry
w wigkszosci przypadkéw moze zostaé opa-
trzony tylko wlasnym znakiem towarowym.
Jako przyklad moina by wskaza¢ chociazby
przedstawione przez rzad Zjednoczonego
Krélestwa rure wydechowa lub bagaznik na
rowery przeznaczone specyficznie do samo-
chodéw marki Volkswagen Polo. Podobna
sytuacja moze mieé¢ jednak miejsce
w przypadku dwéch towaréw, ktére moga
byé¢ uzywane jednocze$nie, nie stanowigc
niemniej wzgledem siebie akcesoriéw lub
cze$ci zamiennych. Odwolujac sie ponownie
do przykladéw przedstawionych przez rzad
Zjednoczonego Krélestwa, mozna tu wymie-
ni¢ kalkulator wyprodukowany przez przed-
sigbiorstwo Alfa i system operacyjny produ-
kowany przez przedsigbiorstwo Beta, ktére
sa ze soba kompatybilne. Nie chodzi tutaj
zatem o akcesoria ani o czeéci zamienne,
poniewaz kazdy z tych towaréw moze
funkcjonowaé niezaleznie. Moze wigc okazaé
sie uzasadnione, ze dane przedsigbiorstwo
poinformuje odbiorcéw, iz jego towary moga
by¢ przeznaczone do uzywania ich wraz
z towarem innego przedsiebiorstwa lub
odwrotnie,

36. W konsekwencji uwazam, Ze na pod-
stawie rozpatrywanego tu warunku z zakresu
stosowania art. 6 ust, 1 lit. ¢) dyrektywy nie
mozna co do zasady wykluczyé zadnego
towaru. Niezaleznie od tego, czy mamy do
czynienia z zasadnicza czgécig towaru, akce-
sorium lub czeécig zamienng, jezeli odwola-
nie si¢ do znaku towarowego nalezacego do
innej osoby jest niezbedne do wskazania
przeznaczenia, rozpatrywany tutaj warunek
nalezy uznaé za spelniony.
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37. Taka wykladnia wydaje mi sie réwniez
zgodna z innymi argwmentami. Juz sama
tre$¢ omawianego przepisu ukazuje, ze
odniesienie do akcesoriéw i czeéci zamien-
nych zostalo poprzedzone wyrazeniem
»Zwlaszcza”. W konsekwencji uzasadnia to
twierdzenie, Ze ograniczenie prawa wylacz-
nego moze réwniez dotyczyé towaréw, ktore
nie sa akcesoriami lub cze$ciami zamien-
nymi, tym bardziej Ze — jak przypomina
Komisja — przedstawiony przez nig wstepny
projekt dyrektywy wyraZznie wykluczal takg
mozliwoé¢ i wlasnie w tym zakresie zostat
zmieniony %,

38. Ponadto jak to zauwazyl rzad Zjedno-
czonego Krélestwa, omawiany przepis
odnosi si¢ nie tylko do towaréw, ale réwniez
do uslug, do ktérych trudno byloby sobie
wyobrazié¢ akcesoria lub czeéci zamienne,

39. Powyzsze rozwazania potwierdzaja
moim zdaniem, Ze dla celéw stosowania
ait, 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy zakwalifikowanie
na wstepie towaru jako zasadniczej czeéci,
akcesorium lub czeéci zamiennej nie jest
konieczne, poniewaz w kazdym przypadku
rozstrzygajace jest to, czy odwolanie si¢ do

8 — Artykut 5 projektu pierwszej dyrektywy Rady majacej na celu
zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych
si¢ do znakéw towarowych, przedstawionego przez Komisjg
w dniu 25 listopada 1980 r., przewidywal, ze ,[z|nak towarowy
nie upowainia wlasciciela do zakazania osobie trzeciej
uzywania w obrocie handlowym: [...} ¢} znaku towarowego
dla wskazania przeznaczenia akcesoriéw Iub czeéci zamien-
nych [...]” (Dz.U. 1980 C 351, str. 1).
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znaku towarowego nalezacego do innej
osoby jest niezbedne do wskazania przezna-
czenia towaru (lub ustugi) i czy nie wprowa-
dza ono w blad co do pochodzenia towaru.

40. Jesli ma to miejsce, to nie wydaje mi sie
konieczne, aby w niniejszej sprawie Trybunat
wypowiadal sie w zakresie kryteriéw wiasci-
wych do okre§lenia zasadniczych czedci
towaru i odréznienia od nich akcesoriéw
i czeSci zamiennych, o co poproszono go
w pytaniu pierwszym.

41. Wobec powyzszego na pytanie pierwsze
proponuje odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze dla
celéw stosowania art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrek-
tywy 89/104 nalezy ustalié wylacznie, czy
odwolanie si¢ do znaku towarowego naleza-
cego do innej osoby jest niezbedne do
wskazania przeznaczenia towaru (lub ustugi)
i czy nie wprowadza ono w blad co do
pochodzenia towardw, przy czym ocena
zgodnoéci z prawem uZycia znaka towaro-
wego nalezgcego do innej osoby nie jest
zalezna od tego, czy mamy do czynienia
z zasadnicza cze$cia towaru, akcesorium lub
cze$cia zamienna.

W przedmiocie pytania trzeciego

42. W pytaniu trzecim sad krajowy docieka
zasadniczo, jakie elementy nalezy wziaé pod



GILLETTE COMPANY I GILLETTE GROUP FINLAND

uwage przy dokonywaniu oceny, czy uzywa-
nie znaku towarowego nalezacego do osoby
trzeciej jest ,niezbedne” — w rozumieniu
art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy — do wskazania
przeznaczenia towaru.

43. W uwagach przedstawionych Trybuna-
fowi uczestnicy postepowania przedstawili
dwie bardzo rdzne interpretacje wyzej wska-
zanego warunku niezbednoéci uzycia znaku
towarowego osoby trzeciej.

44. Rzad Zjednoczonego Krélestwa sugero-
wal, ze warunek nalezy uznaé za spelniony,
gdy odwolanie si¢ do znaku towarowego
nalezacego do innej osoby stanowi ,sku-
teczny i wihaéciwy sposéb”® przekazania
potencjalnym nabywcom towaru informacji
dotyczacych jego przeznaczenia.

45, W tym celu 1zad Zjednoczonego Kréle-
stwa przypomina, Ze celem omawianego
przepisu jest umozliwienie rozwoju nieza-
kiéconej konkurencji i ze zbyt $cista wykiad-

9 — W oryginale uwag rzadu Zjednoczonego Krélestwa sporzg-
dzonych w jezyku angielskim L[..} an efficient and accurate
means”,

nia wyzej wskazanego przepisu prowadzilaby
do pozbawienia go praktycznej skutecznosci.

46, Zdaniem rzadu Zjednoczonego Kréle-
stwa bowiem, jesli warunek niezbednego
charakteru odwolania si¢ do znaku towaro-
wego nalezacego do innej osoby mozna by
uznaé za spelniony wylacznie w przypadku
braku mozliwoéci przekazania w inny sposéb
informacji, ktérych potencjalni nabywcy
potrzebujg, aby poznaé przeznaczenie
towaru, to zachodziloby niebezpieczeristwo,
7e w praktyce przepis ten nigdy nie znalaziby
zastosowania. W prawie kazdym przypadku
mozna sobie wyobrazi¢ inny sposéb wskaza-
nia przeznaczenia towaru niz poprzez odwo-
fanie si¢ do znaku towarowego nalezacego do
innej osoby, na przyklad przez przedstawie-
nie rysunku lub opisu technicznego rodzaju
towaréw, do ktdérych moze byé wykorzysty-
wany rozpatrywany towar.

47, Stanowisko to bylo podzielane przez
rzad fiski i Komisjg, dla ktérych réwnie
wazne bylo uwzglednienie cech potencjal-
nych nabywcéw towaru opatrzonego zna-
kiem towarowym nalezacym do innej osoby.
Definicja tego, co jest ,niezbedne” do prze-
kazania informacji, rézni si¢ w istocie
w zaleznosci od tego, czy towar jest prze-
znaczony dla konsumentéw koncowych, czy
dla innych przedsigbiorcéw. Jedynie w tym
drugim przypadku wskazéwki techniczne
mogg we wladciwy sposéb dostarczyé infor-
macji o przeznaczeniu towaru, tak aby
odwotanie sie do znaku towarowego naleza-
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cego do innej osoby nie bylo ,niezbedne”.
Natomiast w przypadku przecietnego kon-
sumenta wobec braku takiego odwolania
byloby mu trudniej poznaé przeznaczenie
towaruy, chyba ze istnieja powszechnie znane
standardy techniczne, umozliwiajace réwniez
i tym konsumentom w pelni poznaé pize-
znaczenie interesujacego ich towaru. Jak
wskazano podczas rozprawy, mogloby to
mie¢ miejsce w przypadku opon, dla ktérych
istnieja tatwo zrozumiale kody, ktére umoz-
liwiaja potencjalnemu nabywcy dowiedzenie
sig, jakie modele sa przeznaczone do jego
pojazdu,

48, Natomiast Gillette przedstawia $cista
i wylacznie ekonomiczng interpretacje oma-
wianego warunku. Jej zdaniem uzywanie
znaku towarowego nalezacego do innej
osoby moze w istocie zostaé uznane za
»niezbedne” jedynie wtedy, gdy stanowi ono
jedyna mozliwo$é sprzedazy przez uzywaja-
cego ten znak wlasnego towaru
w zrdwnowazonych warunkach ekonomicz-
nych,

49, Stosujac te teze w niniejszym przypadku,
Gillette wskazuje, ze ostrza sprzedawane
przez LA nie sg przeznaczone wylacznie do
uchwytéw Gillette, ale réwniez do uchwytéw
produkowanych przez samg LA i — jak to
zostalo stwierdzone podczas rozprawy — do
uchwytéw oznaczonych innymi znakami
towarowymi. Zdaniem Gillette wynika
z tego, ze ostrza sprzedawane przez LA
moglyby mieé¢ dostep do rynku i by¢ sprze-
dawane w mozliwych do zaakceptowania

I-2352

warunkach ekonomicznych réwniez wtedy,
gdyby informacja, Ze mozna ich uzywaé wraz
z uchwytami produkowanymi przez Gillette,
nie byla wskazywana na ich opakowaniach.

50. Byloby inaczej, gdyby wskazanie jakie-
gokolwiek zamierzonego przeznaczenia bez
odwolania sie do wyzej wymienionych zna-
kéw towarowych nie byto mozliwe, poniewaz
w takim przypadku brakowaloby popytu na
rozpatrywane ostrza, co wykluczaloby
wszelka mozliwoé¢ dzialania w mozliwych
do zaakceptowania warunkach ekonomicz-
nych. Jednakze jak podkresla Gillette, taka
sytuacja nie ma miejsca w rozpatrywanym
przypadku, poniewaz réwniez sama LA
produkuje uchwyty, tak wiec w przypadku
zakazania uZywania znakéw towarowych
Gillette na jej opakowaniach sprzedawane
przez niag ostrza nie bylyby pozbawione
wszelkiego dostepu do rynku.

51. Jesli chodzi o mnie, jestem sklonny
przyznaé, ze zaproponowana przez Gillette
teza wydaje sie byé bardziej zgodna
z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy,
ktéry nie méwi o ,skutecznodci”, ale
o ,niezbednoéci” uzywania znaku towaro-
wego nalezacego do innej osoby i nie ma
potrzeby wspominaé, ze te dwa pojecia nie sa
réwnoznaczne.

52. Ponadto zestawienie ostatecznego
brzmienia tego przepisu z brzmieniem pro-
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jektu przedstawionego przez Komisje 10
wydaje sie réwniez przemawiaé za takim
rozumowaniem. Wspomniany projekt prze-
widywal w istocie, ze osoby trzecie moga
uzywaé znaku towarowego nalezacego do
innej osoby ,do wskazania przeznaczenia
akcesoriéw lub czgséci zamiennych” '!, nato-
miast wersja ostateczna, jak mogli§my zau-
wazyé, zostala sformulowana bardziej res-
trykeyjnie, tj. Ze uzywanie znaku towarowego
jest dozwolone wrylacznie, ,jezeli jest to
niezbgdne dla wskazania zamierzonego prze-
znaczenia [...]"

53. Stwierdzajac to, mozna sie jednakze
zastanawiaé, czy kwestia ta moze ograniczaé
si¢ do filozoficznej analizy oderwanego
fragmentu omawianego przepisu, czy tez
przeciwnie, powinna sie ona rozciggaé ogol-
niej na znaczenie i zakres tego przepisu oraz
na cele, do ktérych osiagniecia zmierza.

54. W szczegdlnodci mozna sie zastanawiad,
czy ochrona znaku towarowego, ktéra nie-
zaprzeczalnie stanowi podstawowy cel dyrek-
tywy, winna byé postrzegana wylgcznie
w $wietle potrzeb wladciciela znaku
i w konsekwencji moze podlegaé, tak jak to
utrzymuje Gillette, jedynie ograniczeniom
z ekonomicznego punktu widzenia absolut-
nie nieodzownym do umozliwienia innym
przedsiebiorstwom bycia reprezentowanymi

10 — WyZej wymieniony w przypisie 8 art. 5 lit. ¢).
11 — Wyréinienie whasne,

na rynku czy tez wprowadzone przez art. 6
ust. 1 dyrektywy odstepstwo winno takze
uwzgledniaé znaczenie innych potrzeb.

55. Wydaje mi sig, ze przepis ten tworzy
miejsce réwniez dla wartoéci i interesdw,
ktére nie zostaly w nim wyraZnie wymie-
nione, ale ktérych trudno byloby nie dostrzec
z bardziej ogdlnej perspektywy. Jest tak tym
bardziej, Ze wskazane powyzej orzecznictwo
Trybunalu (zob. pkt 29 powyzej) odwoluje
sig¢. do nich, moéwiagc, ze art. 6 ust. 1
dyrektywy ,ma na celu pogodzenie podsta-
wowych intereséw ochrony praw do znaku
towarowego z interesem swobodnego prze-
plywu towaréw i swobody $wiadczenia ustug
na wspélnym rynku, w sposéb umozliwiajacy
pelnienie przez znaki towarowe ich roli
zasadniczego elementu systemu niezaki6co-
nej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celéw traktatu”.

56. A zatem chodzi tutaj, na co szczegdlng
uwage zwraca Trybunal, o pogodzenie
dwéch odmiennych intereséw, ktore jed-
nakze wspdlnie maja na celu zapewnienie
systemu niezakléconej konkurencji, a wiec
w ostatecznej analizie prawa konsumentéw
do dokonania wyboru pomiedzy kilkoma
zamiennymi towarami, Innymi slowy nalezy
stwierdzi¢, ze poza ochrong ekonomicznych
intereséw wlasciciela znaku towarowego
dyrektywa zmierza réwniez do zapewnienia
konsumentom mozliwosci wyboru, dajgc im
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nje tylko pewno$é co do pochodzenia
towary, ale réwniez mozliwoéé korzystania
w pelni z dobrodziejstw konkurencji miedzy
towarami mogacymi zaspokajaé te same
potrzeby.

57. Jednakze skoro przewidziane w art. 6 -

ust. 1 dyrektywy odstepstwo zmierza do
wywazenia tych réznych intereséw, to
wynika z tego, ze w ramach wspomnianej
powyzej caloiciowej analizy przepisu nie
mozna ogranicza¢ si¢ do wskazania argu-
mentéw opartych na fragmentarycznym
brzmieniu przepisu w celu wyniesienia jed-
nego 7z tych intereséw ponad inne, bowiem
przepis ten, zdaniem samego Trybunatu, ma
na celu ich pogodzenie.

58. Zreszta istotne $wiadectwo wymogu
uwzglednienia i pogodzenia — w mozliwie
szerokim zakresie — réznych omawianych
tutaj wymogdéw mozna znalezé, moim zda-
niem, raz jeszcze w orzecznictwie wspélno-
towym, a w szczeg6lnoéci w dobrze znanym
wyroku w sprawie BMW '2, w ktérym Try-
bunatowi faktycznie udalo sie pogodzié
wymog ochrony wlasciciela znaku towaro-
wego z wymogiem ochrony konsumenta
réwniez z punktu widzenia silnej konkuren-
¢ji i komplétnosci informacji, kt6rych nalezy
mu dostarczyé,

12 — Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW,
Rec, str. 1-905.
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59. Chciatbym przypomnieé, w zakresie
dotyczacym niniejszej sprawy, ze w wyzej
wymienionej sprawie wiasciciel niezrzeszo-
nego w sieci BMW serwisu dokonywatl
napraw samochoddéw tej marki, wskazujac
w ogloszeniach reklamowych na fakt, ze
»Sspecjalizowal sie w BMW”, BMW uwazala,
ze taka praktyka nie moze korzystad
z odstepstwa przewidzianego w art. 6 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy i ze w zwigzku z tym
nalezalo uznaé ja za naruszenie wylacznego
prawa, ktérego byla ona wlaécicielem. Jej
zdaniem bowiem, skoro z punktu widzenia
rentowno$ci dzialalnodci gospodarczej
przedsiebiorca mégt skutecznie oferowad
ustugi naprawy réwniez bez odnoszenia sie
do nazwy konkretnego producenta samo-
chodéw (nie wymieniajac zatem znaku towa-
rowego), to odniesienie si¢ do znaku towa-
rowego BMW nie spelnialo wymogu nie-
zbednosci przewidzianego w wyzej wspom-
nianym przepisie.

60. Taka wyldadnia rozpatrywanego tutaj
wymogu, ktéra nie wydaje mi sie r6znié od
wykladni przedstawionej przez Gillette, zdaje
sie jednak nie przekonywaé Trybunalu.
W istocie ten ostatni, zamiast rozpatrzy¢
handlowa rentownoé¢ dziatalnosci gospodar-
czej serwisanta w przypadku nieodwolywania
sie przez niego do znaku towarowego BMW,
skupil si¢ wylacznie na niezbednosci dostar-
czenia jego potencjalnym klientom mozliwie
kompletnej informacji.

61. Trybunal wskazal przede wszystkim, ze
»uzywanie [znaku towarowego BMW] miato
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miejsce w celu okrelenia towardéw, ktdre
[stanowily] przedmiot §wiadczonych ustug [i
bylo] niezbedne do wskazania [ich] przezna-
czenia” i dodal nastepnie, ze ,jedli niezalezny
przedsiebiorca dokonuje serwisowania
i naprawy samochoddéw marki BMW lub jesli
jest on faktycznie wyspecjalizowany w takim
zakresie, informacja o tym nie moze
w praktyce zostaé przekazana jego klientom
bez odwolania si¢ do znaku towarowego
BMW” 2.

62. W ten spos6b Trybunal przychylit sie do
stanowiska reprezentowanego przez rzecz-
nika generalnego F.G. Jacobsa w opinii
przedstawionej w tej sprawie'?, w ktérej
podkreélal on, ze rozstrzygana w omawianej
sprawie kwestia dotyczyla zasadniczo tego,
w jakim zakresie przedsiebiorca, ktéry znaj-
duje sie w powyzej opisanej sytuacji, ,dys-
ponuje swoboda [..] przedstawienia charak-
teru oferowanych przez niego ustug”'®.
Rzecznik generalny posunagl si¢ nawet do
stwierdzenia, ze ,zakazanie takiego uzywania
znaku towarowego [stanowiloby w takim
przypadku] nieuzasadnione ograniczenie
swobody przedsigbiorcy” '€,

63. Moim zdaniem z orzecznictwa mozna
wyprowadzi¢ mniej rygorystyczng od przed-

13 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawic BMW, pkt 59 i 60

14 — W opinii z dnia 2 kwietnia 1998 r. rzecznik generalny F. G
Jacobs, uznajgc za ,niercalistyczng” tezg, zgodnie z ktdrg
serwisant moglby oferowaé swe ustugi bez potrzeby odwo-
tywania si¢ do konkretnej nazwy pojazdéw, stwierdzil, ze
Jesli faktycznie specjalizowal sig on w serwisowaniu
i naprawie pojazdéw BMW, to trudno sobie wyobrazié,
w jaki sposéb mogt on w praktyce przekazac swym klientom
takg informacje bez uzycia oznaczenia BMW” (pkt 54).

15 — Wyzej wymieniona opinia, pkt 54,
16 — Wyiej wymicniona opinia, pkt 55.

stawionej przez Gillette wykladnie omawia-
nego tutaj warunku. W istocie wspomniany
warunek wydaje si¢ spelniony juz tylko z tego
powodu, ze uzycie znaku towarowego nale-
zacego do innej osoby okazuje sie jedynym
skutecznym sposobem rozszerzenia gamy
towaréw, wéréd ktérych potencjalny
nabywca moze dokonaé wyboru.

64. Gdyby przyja¢ te wykladnie w niniejszej
sprawie, to mozna by z niej wywie$é, ze
w przypadku niewskazania znakéw towaro-
wych Gillette na opakowaniach ostrzy sprze-
dawanych przez LA konsumenci mogliby nie
by¢ w stanie dowiedzie¢ sie o fakcie, Ze
pasuja one réwniez do uchwytéw Gillette,
i w ten sposéb mogliby nie uzyska¢ informa-
cji, ktéra moglaby byé uzyteczna przy
wyborze towaru. W konsekwencji gdyby
chodzito o jedyny sposéb dostarczenia takiej
informacji, uzywanie znakéw towarowych
Gillette nalezaloby uznaé za ,niezbedne”
w rozumieniu dyrektywy.

65. OdpowiedZ na to pytanie nalezalaby
oczywiécie do sadu krajowego, a zatem
musialby on dokonaé badania, czy
wobec braku odniesienia do znakéw towa-
rowych Gillette na opakowaniach ostrzy
sprzedawanych przez LA potencjalni
nabywcy mogliby zostaé skutecznie powia-
domieni w inny sposéb o mozliwosci uzy-
wania wspomnianych ostrzy z uchwytami
produkowanymi przez Gillette. Uzywanie
znakéw towarowych tej ostatniej mogloby
na przykiad nie byé¢ konieczne, gdyby istnialy
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znane konsumentom standardy techniczne
wskazujace na mozliwoéé wykorzystania tych
ostrzy do wspomnianych uchwytéw (tak jak
we wspomnianym powyzej przypadku opon).

66. Méwiac to i z pelnym przekonaniem
przychylajac si¢ do przedstawionego powyzej
podejécia, musze przyznaé, ze nie tylko nie
odpiera ono wszystkich podniesionych przez
Gillette zarzutéw o charakterze ogélnym
(nadmierne ograniczenie ochrony wlaciciela
znaku towarowego), ale ré6wniez moze stwa-
rzaé¢ znaczng niepewno$é¢ co do jego stoso-
wania. Takiej konsekwencji nie mozna jed-
nak moim zdaniem unikna¢, jeéli bedziemy
prowadzié¢ rozwazania dotyczace kryterium
niezbednoéci w oderwaniu od pozostalych
warunkéw przewidzianych w art. 6 ust. 1
dyrektywy, ograniczajac je jedynie, jak to
zostalo wskazane powyzej, do filozoficznej
dyskusji w przedmiocie omawianego frag-
mentu tego przepisu.

67. Byloby inaczej, gdyby uwzgledni¢ fakt, ze
wspomniane kryterium nie jest jedynym
przewidzianym w omawianym przepisie,
jednakze faczy sie ono, a wrecz jest Sciéle
zwigzane z konkretnym, uznanym za nie-
zbedny wymogiem dotyczgcym sposobu uzy-
wania znaku towarowego (czyli przestrzega-
nia uczciwych praktyk). Innymi stowy fakt, ze
interpretacja tego wymogu jest przedmiotem
odrebnego pytania prejudycjalnego, nie moze
prowadzié¢ do rozdrobnienia dyskusji
w sposéb prowadzacy do pominiecia bezpo-
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éredniego zwigzku, ktéry istnieje miedzy
poszczegblnymi cze$ciami tego przepisu
i ktory z tego wlasnie powodu moze mieé
znaczenie przy wykladni kazdej z tych czesci.

68. Wydaje mi sie, ze niepewnoéci, ktéra —
jak wskazano powyzej — jest nierozerwalnie
zwigzana ze stosowaniem kryterium niezbed-
noéci, mozna uniknaé wlasnie na etapie
badania warunkéw i sposobu uzywania
znaku towarowego w $wietle art. 6 ust. 1
dyrektywy. W ramach takiego badania
mozna réwniez rozwia¢ uzasadnione watpli-
woéci dotyczace naruszenia ochrony znaku
towarowego, ktére mogloby wynika¢ z mniej
rygorystycznej wykladni kryterium niezbed-
nosci.

69. W istocie im mniej rygorystyczna
wykladnia zostanie przyjeta, tym bardziej
szczegblowe badanie wspomnianych warun-
kéw musi mieé miejsce. Jednoczesnie to
wlaénie przy konkretnym badaniu moina
lepiej oceni¢ faktyczng ,niezbedno$é” uzy-
wania znaku towarowego i w razie potrzeby
rozwiaé watpliwoéci, ktére zawsze moga sie
nasuwaé przy teoretycznym rozpatrywaniu
tego problemu.

70. Poza tym Trybunal nie rozpatrywal tego
zagadnienia, postugujac si¢ kolejno
i w oderwaniu od siebie poszczeg6lnymi
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kryteriami, tj. najpierw ,mierzac” stopien
Jniezbednodci” uzywania znaku towarowego
nalezgcego do innej osoby, a nastepnie
badajgc, czy uizywanie to bylo zgodne
z ,uczciwymi praktykami”. Zamiast tego
przyjat on jednolite podejicie, kladgc mniej-
szy nacisk, jak mi sie wydaje, na definicje
shiezbednodci” niz na przestrzeganie uczci-
wych praktyk, poniewaz maja one rozstizy-
gajace znaczenie dla uniknigcia wprowadze-
nia w blad co do pochodzenia towaru,
a w konsekwencji zapewnienia ochrony
whadciciela znaku towarowego 7.

71. Dlatego tez jedynie w oparciu o wyzej
przedstawione wyjasnienia proponuje Try-
bunalowi udzielenie odpowiedzi na pytanie
trzecie w ten sposdb, ze uzywanie znaku
towarowego nalezgcego do innej osoby jest
niezbedne do wskazania przeznaczenia
towaru wtedy, gdy uzywanie to stanowi
jedyny sposéb dostarczenia konsumentom
kompletnej informacji o mozliwym zastoso-
waniu danego towaru.

W przedmiocie pytania czwartego

72. Przechodzimy teraz do wykladni wyra-
zenia ,uczciwe praktyki w handin

17 — Zobacz wyzcj wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 61
i nast., oraz opinia w tej sprawie, pkt 55 i 56,

i przemyéle”, o ktérej dokonanie sad krajowy
poprosit Trybunal w pytaniu czwartym,
poniewaz na podstawie art. 6 ust. 1 dyrek-
tywy 89/104 mozliwos¢ uiywania przez
osobg trzecig znaku towarowego nalezacego
do innej osoby jest uzalezniona od ich
przestrzegania.

73. W tym zakresie chcialbym przypomnied,
7e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
»wymdg »uczciwych praktyke [...] stanowi
w istocie wyraz obowigzku poszanowania
stusznych intereséw wlasciciela znaku towa-
rowego”'®, Ciggle jednak nalezy okregli¢
zakres tego obowigzku, poniewaz nie zostal
on zdefiniowany w dyrektywie 89/104.

74. Wydaje mi sig, Ze na to pytanie mozna
odpowiedzie¢ w oparciu o wlaéciwe dla tego
zagadnienia orzecznictwo Trybunalu,
z ktérego mozemy wyprowadzié elementy
pozwalajgce na zdefiniowanie zakresu oma-
wianego obowigzku. Trybunal wyjasnit
bowiem, ze osoba trzecia nie moze uzywacd
znaku towarowego nalezacego do innej
osoby ,w sposdb, ktéry moze sprawiaé
wrazenie istnienia powigzan gospodarczych
miedzy osobg trzecia a wladcicielem znaku
towarowego, a zwlaszcza szczegdlnych
powigzan [...] miedzy tymi dwoma przed-
siebiorstwami” %, Zauwazyl on réwniez, ze
przedsigbiorstwo, ktére odwoluje sie do

18 — Wyzej wymicnione wyroki w sprawie BMW, pkt 61 i nast,
oraz w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 24,

19 — Wyiej wymicniony wyrok w sprawie BMW, pkt 64.
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znaku towarowego nalezacego do innej
osoby, nie moze odnosi¢ ,nieuzasadnionych
korzysci wynikajacych z jego charakteru
odrézniajacego lub renomy”. Korzyéé taka
jest nieuzasadniona w szczegdlnoéci wtedy,
gdy jest odnoszona z uwagi na fakt, ze
potencjalnych nabywcéw sklania si¢ do
myélenia, iz miedzy wlascicielem znaku
towarowego a przedsigbiorstwem, ktére
wyprodukowato produkt, istnieje pewien
zwigzek =,

75. Poza tym orzecznictwem uzyteczne
wskazéwki mozemy réwniez czerpaé, jak to
proponuja sad krajowy, rzad Zjednoczonego
Krélestwa i Komisja, z przepiséw wspélno-
towych z zakresu reklamy wprowadzajacej
w blad i reklamy poréwnawczej, a
w szczegdlnosci z dyrektywy 84/450 zmie-
nionej dyrektywa 97/55.

76. Z motywéw od trzynastego do pietnas-
tego dyrektywy 97/55 wynika, ze wylaczne
prawo przyznane wilascicielowi znaku towa-
rowego na mocy art. 5 dyrektywy 89/104 nie
jest naruszone, je§li osoba trzecia uzywa
wspomnianego znaku z poszanowaniem
warunkéw ustalonych w dyrektywie 97/55.

20 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 52 i 53,
Nalezy uscigli¢, ze przedstawiony w tym fragmencie tok
rozwnowania dotyczyl art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104,
jednakze Trybunal potwierdzit w pkt 621 63, ze te same
rozwazania ,stosuja sig mutatis mutandis” do art. 6 ust. 1 tej

dyrektywy.
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77. Wynika z tego, ze w przypadku gdy
informacja przekazywana przy uzyciu znaku
towarowego jest dozwolona w rozumieniu
przepiséw dotyczacych reklamy wprowadza-
jacej w blad i reklamy poréwnawczej, mozna
uznaé, ze ,uczciwe praktyki” okreslone
w art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104 sa
przestrzegane.

78. Okreslone w art. 3a zmienionej dyrek-
tywy 84/450 (wprowadzonym na podstawie
art. 1 ust. 4 dyrektywy 97/55) warunki
dopuszczalnoéci reklamy poréwnawczej
(ktéra w tym przypadku interesuje nas
najbardziej) nie réznia sie znacznie od
wymogdéw, ktére mozna wywiesé
z orzecznictwa Trybunatu. Taka reklama
nie moze zatem powodowaé na rynku
pomylenia reklamujacego z jego konkuren-
tem [lit. d)] i korzysta¢ w sposéb bezprawny
z reputacji zwigzanej ze znakiem towarowym
konkurenta [lit. g)]. '

79. Z przypomnianego powyzej orzecznic-
twa i przepiséw zmienionej dyrektywy
89/104: wynika zatem, Ze uzywanie znaku
towarowego nalezgcego do innej osoby zos-
tanie z pewnodcig uznane za niedozwolone,
gdy moze ono wprowadzié potencjalnych
odbiorcéw w blad co do pochodzenia
towaru. W szczegélnoéci nie moze ono
sklania¢ potencjalnych nabywcéw do uzna-
nia, zZe towar jest powigzany z wlaécicielem
znaku towarowego i dlatego ma takie same
cechy co produkowane przez niego towary.
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80. Rzady finiski i Zjednoczonego Krélestwa
twierdza jednak, ze w przypadku umieszcza-
nia na wlasnym towarze znaku towarowego
nalezacego do innej osoby przedsiebiorstwo
nie zawsze utrzymuje, zZe jego fowary s3
réwne jakoscia towarom wlasciciela znaku
towarowego. W wyroku w sprawie
BMW sam Trybunal przyznal zasadniczo
dopuszczalno$é uzywania znaku towarowego
nalezgcego do innej osoby przez przedsig-
biorce pragnacego ,nadaé wlasnej dzialal-
noéci aure jakosci” ',

81. Jak wspomnialem wcze$niej (zob. pkt 59
powyzej), orzeczenie to dotyczylo jednak —
w zakresie dotyczacym niniejszej sprawy —
wykonywania napraw pojazdéw marki
BMW. Dzialalnoé¢ przedsigbiorcy obejmo-
wala zatem towary, ktdre byly opatrzone
znakiem towarowym BMW zgodnie
z prawem, natomiast ,aura jakosci”, z jakiej
przedsigbiorca korzystal w wlasnej dziatal-
nodci, nie zostala uznana za niedozwolong,
poniewaz odzwierciedlata ona jedynie fakt, ze
byt on w stanie pracowa¢ na towarach,
ktérych jakoéé byla gwarantowana przez
obecno$é znaku towarowego BMW,

82, W rozpatrywanym tutaj przypadku pro-
dukcja ostrzy przez LA jest procesem, ktéry
jest juz zakoriczony w chwili przekazywania
informacji o tym, ze mozna ich uzywaé
z uchwytami Gillette. Réwniez sam fakt, ze
towary te mogg byé uzywane razem, nie
powinien mieé¢ znaczenia przy dokonywaniu

21 — Wyzcj wymieniony wyvok w sprawie BMW, pkt 53.

przez konsumentéw oceny jakodci ostrzy
produkowanych przez LA. Jednakie jesli
odwolanie si¢ do znaku towarowego mialoby
prowadzi¢ te osoby do uznania, ze jako§¢
tych dwéch rodzajéw ostrzy jest taka sama,
to warunek przestrzegania uczciwych prak-
tyk nalezatoby uzna¢ za niespelniony.

83. A zatem to do sadu krajowego nalezy
ocena, czy odwolanie si¢ do znakéw towaro-
wych Gillette na opakowaniach ostrzy sprze-
dawanych przez LA ma na celu dostarczenie
potencjalnym nabywcom informacji dotycza-
cych wylacznie mozliwoéci umieszczenia
wspomnianych ostrzy na uchwytach Gillette
z uwagi na to, ze mocowania s3 kompaty-
bilne, czy tez odwolanie to pozwala sadzi¢, ze
sprzedawane przez LA ostrza majg te same
wlaéciwoéci w zakresie golenia
i w konsekwencji taka samg jako$§é co ostiza
Gillette.

84. W tym celu sgd krajowy jest zobowig-
zany dokonaé ,caloiciowej oceny przy uwz-
glednieniu wszystkich istotnych czynni-
kéw”??%, Tego wilasnie wymaga Trybunat
w odniesieniu do sposobu oceny prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad w celu
okre§lenia zakresu wylacznego prawa przy-
stugujacego wlascicielowi znaku towarowego
na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

22 - Wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca
Mode, Rec. str. 1-1861, pkt 40,
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Jednakze poniewaz definicja wymogu prze-
strzegania uczciwych praktyk wplywataby
nieachronnie na zakres tego wylacznego
prawa, w mniejszym lub wigkszym stopniu
je ograniczajac, wydaje mi sig, Ze ocena tego
wymogu dokonywana przez sad krajowy
winna réwniez Eodlegaé wyzej wymienio-
nemu kryterium *2,

85. Na podstawie powyzszych rozwazani na
pytanie czwarte proponuje Trybunalowi
odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze przedsie-
biorca dziala zgodnie z ,uczciwymi prakty-
kami w handlu i przemysle” wtedy, gdy
uzywajac znaku towarowego nalezacego do
innej osoby, nie stwarza wrazenia, ze jest
powiazany gospodarczo z wtladcicielem
znaku towarowego i nie odnosi nieuzasad-
nionych korzysici wynikajacych z charakteru
odrézniajacego lub renomy wspomnianego
znaku. Okoliczno$é, ze przedsigbiorca sprze-
daje takie same towary i umieszcza na nich,
poza whasnym, znak towarowy nalezacy do
innej osoby, nie oznacza bezwzglednie, Ze
utrzymuje on, iz jego towary i towary wlas-
ciciela znaku towarowego s3 réwne jakoécia.
Postgpowanie przedsiebiorcy winno zatem
byé przedmiotem calo$ciowej oceny wszyst-
kich istotnych czynnikéw.

23 — Chcialbym przypomnie¢ in limine, ze to samo podejécie
zostalo przyjete ﬁrzez Trybunat w przypadku oceny prze-
strzegania warunkéw wskazanych w zmienionej dyrekiywie
84/450, kiedy to uznal, ze w tym celu ,nalezy wzigé pod
uwage calo$ciowe przedstawienie zakwestionowanej
reklamy” (wyrok z dnia 25 pazdziernika 2001 r, w sprawie
C-112/99 Toshiba Europe, Rec. str. 1-7945, pkt 60).
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W przedmiocie pytania pigtego

86. W pytaniu pigtym sad krajowy pragnie
zasadniczo ustalié, czy okolicznoéé, ze przed-
sigbiorca umieszczajgcy na wlasnym towarze
znak nalezacy do innej osoby sprzedaje
réwniez rodzaj towaru, z ktérym ten pierw-
szy winien byé uzywany, ma znaczenie dla
oceny dopuszczalnodci uzywania znaku
towarowego nalezacego do innej osoby.

87. Wydaje mi sie, ze aby odpowiedzieé na
to pytanie, nalezy wyrézni¢ dwie odrebne
kwestie, z ktérych jedna dotyczy warunka
niezbednosci, a druga — przestrzegania
uczciwych praktyk, czyli warunkéw, kidrych
analizy dokonali$my, odpowiadajgc na trze-
cie i czwarte pytanie prejudycjalne.

88. Jesli chodzi o pierwsza kwestig, nalezy
stwierdzié, Ze je$li w zakresie warunku
niezbednoéci przyja¢ ekonomiczne podejscie
reprezentowane przez Gillette, to fakt, ze
poza ostrzami LA sprzedaje réwniez
uchwyty, ktére stanowig jedno z ich mozli-
wych przeznaczeni, mdglby rodzié watpli-
woséci co do spelnienia warunku, poniewaz
nawet bez odwolywania si¢ do znakdéw
towarowych Gillette istniatby na rynku popyt
na ostrza LA wéréd posiadaczy sprzedawa-
nych przez nig uchwytéw.
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89, Jednakze skoro z przyczyn przedstawio-
nych powyiej doszlismy do wniosku, Ze
warunek niezbednogci jest spelniony, gdy
umieszczenie na towarze znaku towarowego
nalezacego do innej osoby stanowi jedyny
sposdb dostarczenia konsumentom komplet-
nej informacji o mozliwym zastosowaniu
danego towaru, ocena dopuszczalnosci uzy-
wania znaku towarowego nie wydaje sig byé
zalezna od faktu, ze osoba trzecia sprzedaje
réwniez towar, ktéry stanowi jedno
z mozliwych przeznaczen towaru, na ktérym
umieszczono znak towarowy innej osoby.

90. W odniesieniu nastepnie do kwestii
dotyczacej ,uczciwych praktyk” za przykta-
dem Zjednoczonego Krélestwa, Republiki
Finlandii i Komisji chcialbym ograniczy¢ si¢
do stwierdzenia, ze rozstrzygane przez nas

V — Whnioski

wskazane w pytaniu zagadnienie, niezaleznie
od znaczenia, jakie mozna by mu przypisa¢,
pozostaje jedynie jednym z elementéw, ktére
sad krajowy winien wziaé¢ pod uwage, doko-
nujac oceny, czy uzywanie znaku towaro-
wego przez osobe trzecia jest zgodnie ze
wspomnianymi uczciwymi praktykami.

91. Wobec tego na pytanie piate proponuje
Trybunafowi odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze
fakt, iz przedsigbiorca, ktéry umieszcza na
wlasnym towarze znak towarowy nalezacy do
innej osoby, sprzedaje réwniez rodzaj
towaru, z ktdrym ten pierwszy winien byé
uzywany, stanowi istotny element przy oce-
nie dopuszczalnodci uzywania znaku towa-
rowego, jednakze nie zmienia kryteridw tej
oceny.

92. W éwietle powyzszych rozwazaii proponuje Trybunalowi, aby na pytania
prejudycjalne przedlozone przez Korkein oikeus odpowiedzial nastgpujaco:

,1) Dla celéw stosowania art, 6 ust. 1 lit. c¢) dyrektywy 89/104/EWG nalezy
wylacznie ustali¢, czy odwolanie si¢ do znaku towarowego nalezacego do innej
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osoby jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru (lub ustugi) i czy nie
wprowadza ono w blad co do pochodzenia towaréw, przy czym ocena zgodnosci
z prawem uzycia znaku towarowego nalezgcego do innej osoby nie jest zalezna
od tego, czy mamy do czynienia z zasadnicza czeécia towaru, akcesorium lub
czeécig zamienng.

Uzywanie znaku towarowego nalezacego do innej osoby jest niezbedne do
wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy stanowi ono jedyny sposéb
dostarczenia konsumentom kompletnej informacji o mozliwym zastosowaniu
danego towaru.

Przedsigbiorca dziata zgodnie z »uczciwymi praktykami w handlu i przemyéle«
wtedy, gdy uzywajac znaku towarowego nalezacego do innej osoby, nie stwarza
on wrazenia, ze jest powigzany gospodarczo z wlascicielem znaku towarowego
i nie odnosi nieuzasadnionych korzyéci wynikajacych z charakteru odrézniaja-
cego lub renomy wspomnianego znaku. Okolicznoéé, ze przedsiebiorca
sprzedaje takie same towary i umieszcza na nich, poza wlasnym, znak towarowy
nalezacy do innej osoby, nie oznacza bezwzglednie, ze utrzymuje on, iz jego
towary i towary wlasciciela znaku towarowego sa réwne jakoscia. Postepowanie
przedsigbiorcy winno zatem by¢ przedmiotem calodciowej oceny wszystkich
istotnych czynnikéw.

Fakt, ze przedsigbiorca, ktéry umieszcza na wlasnym towarze znak towarowy
nalezacy do innej osoby, sprzedaje réwniez rodzaj towaru, z ktérym ten
pierwszy winien by¢ uzywany, stanowi istotny element przy ocenie dopuszczal-
nosci uzywania znaku towarowego, jednakze nie zmienia kryteriéw tej oceny”.
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