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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 7 marca 2006 r. "

I — Wprowadzenie

1. Landgericht Niurnberg-Fiirth (Niemcy)
(sad regionalny wlasciwy w sprawach cywil-
nych i karnych) zmierza do ustalenia, czy
miniaturowe modele odtwarzajace samo-
chody znanego niemieckiego producenta
naruszajg prawo do znaku towarowego,
o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104/EWG?, jesli bedace jego odpo-
wiednikiem logo znajduje sie na oslonie
chlodnicy. Tytulem zadania ewentualnego
powoluje sie on na odstepstwo przewidziane
w art. 6 ust. 1 lit. b) tego przepisu wspélno-
towego.

2. Powstata watpliwo$¢ wynika z tego, ze
sporne oznaczenie — poczatkowo zareje-
strowane dla realnie istniejacych modeli
pojazdéw — zostalo nastepnie rozsze-
rzone na zabawki. Sad krajowy bada wiec
zakres ochrony udzielonej symbolowi spétki

1 — Jezyk oryginatu: hiszpanski.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
str. 1).
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produkujacej samochody, w przypadku
uzywania go na modelach redukcyjnych
przez osoby trzecie.

3. W opinii przedstawionej w sprawie
OHIM przeciwko Zapf Creation®, rzecznik
generalny F.G. Jacobs stusznie zauwazyl, ze
»cecha charakterystyczng wielu zabawek
[...] jest przedstawianie czego$”. Dodalbym
jeszcze, ze istota zabawki jest odtwarzanie
przedmiotéw i wydarzen z historii $wiata,
w formie przyswajalnej dla $wiadomosci
dziecigcej lub $wiadomosci os6b potrzebuja-
cych bardziej twérczego kontaktu ze swoim
otoczeniem, wykraczajacego poza trudnos$ci
i cierpienie, ktore sg czasami cze$cig ludzkiej
egzystencji. Przed Druga Wojna $wiatowa
w chaldejskim miescie Ur ekspedycja angiel-
sko-amerykanska odkryta gréb dziecka zmar-
fego 4000 lat przed Chrystusem, w ktérym
zostala zlozona mala srebrna tédka. Tak
wiec juz ponad 6000 lat temu istnialy $lady
przedmiotéw towarzyszacych marzeniom
ludzi, ktérzy wyruszali na przygode zycia.
W niniejszym pytaniu  prejudycjalnym
nalezy zbada¢, czy kopia znaku towarowego,

3 — Przedstawiona w dniu 19 lutego 2004 r. (postanowienie
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie C-498/01 P, Zb.Orz.
str. 1-11349), pkt 28.
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zarejestrowanego réwniez dla  zabawek
nasladujacych rzeczywisto$¢, narusza prawa
wlasciciela znaku towarowego lub czy moze
by¢ ona uznana za jedno z ograniczen tychze
praw.

II — Ramy prawne

4. W celu rozstrzygniecia sporu sad krajowy
wnosi o wykltadnie art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6
ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, bedacych
odpowiednikami art. 14 ust. 2 pkt 1) i art. 23
pkt 2) niemieckiej ustawy o znakach towa-
rowych® (zwanej dalej ,Markengesetz”),
ktérych przytoczenie nie jest zatem tutaj
konieczne.

5. Artykut 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
w tytule ,Prawa przyznane przez znak towa-
rowy” stanowi:

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

4 — Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen, z dnia 25 pazdziernika 1994 r. (BGBL I,
str. 3082).

a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany;

6. W podtytule ,Ograniczenie skutkéow
znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. b)
omawianej dyrektywy stanowi:

»1.  Znak towarowy nie upowaznia wtasci-
ciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej
uzywania w obrocie handlowym:

a) [...]

b) wskazdwek dotyczacych rodzaju, jakosci,
ilosci, zamierzonego przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego,
daty produkcji towaréw lub §wiadczenia
ustug, lub innych cech charakterystycz-
nych towaréw lub ustug;
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pod warunkiem Zze osoba ta uzywa ich
zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle.

III — Stan  faktyczny w  postepo-
waniu przed sadem krajowym i pytania
prejudycjalne

7. Skarzaca w postepowaniu przed sadem
krajowym, spétka Adam Opel AG (zwana
dalej ,Opel AG”), jest jednym z najwiek-
szych przedsiebiorstw europejskiego prze-
mystu samochodowego, jak réwniez jednym
z najbardziej znanych®. Od wielu lat stosuje
ona omawiang ,blyskawice Opla” (,Opel-
Blitz”) jako logo i jest wlascicielem przedsta-
wionego ponizej graficznego znaku towaro-
wego nr 1157264:

5 — Pewne dane odnosnie do wielkosci sprzedazy zawarte
w uwagach Opla obrazuja znaczenie gospodarcze tego
przedsigbiorstwa: w2004 r. sprzedalo ono 351955
samochodéw na rynku niemieckim i ponad milion na rynku
europejskim; jego udzial w rynku krajowym osiggnat w tym
samym roku 10,24%, a procent rozpoznawalnosci znaku
towarowego wynosit okofo 96%.
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8. Symbol ten zostal zarejestrowany
w Niemczech w dniu 10 kwietnia 1990 r. dla
réznych towaréw, w tym takze dla ,,zabawek”.
W rezultacie skarzaca uzywa znaku towa-
rowego dla modeli samochoddéw, ktére —
mimo ze sa produkowane przez licencjo-
biorc6w — sa rozpowszechniane za pomoca
jej sieci dystrybucji akcesoriow.

9. Spétka Autec AG, strona pozwana przed
Landgericht Niirnberg-Fuirth, produkuje
zdalnie sterowane modele redukcyjne samo-
choddw, ktdre sprzedaje pod znakiem towa-
rowym ,Cartronic”.

10. Na poczatku 2004 r. Opel AG odkryta
na rynku detalicznym w jej kraju prototypy
zdalnie sterowanych samochodéw w skali
1:24, w cenie 9 EUR za sztuke, wérdd ktérych
znajdowala sie replika modelu Opel Astra V8
Coupé, w ktérym na oslonie chlodnicy zostat
umieszczony chroniony znak towarowy, jak
na oryginalnym bedacym punktem odnie-
sienia modelu samochodu.

11. Z postanowienia odsylajacego wynika,
ze na przedniej stronie instrukcji stoso-
wania towarzyszacej opakowaniu zamiesz-
czono w wyraznie widoczny sposéb
oznaczenie ,Cartronic °”, jak réwniez na
odwrocie instrukcji stosowania — wskazéwki
JAUTEC ° AG” i ,Autec AG Daimler StrafSe
61 D-90441 Niirnberg”. Podobnie oznaczenie
»Cartronic °” figuruje réwniez na nadajniku
do zdalnego sterowania, jak réwniez z tylu na
naklejce zawierajacej wskazowke ,AUTEC °©
AG D 90441 Niirnberg”.
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12. Opel AG uznaje, ze obecnos¢ jej logo na
egzemplarzach drugiej strony sporu narusza
przystugujace jej prawa wlasnosci przemy-
stowej. Jej zdaniem jej znak towarowy jest
uzywany w identyczny sposéb dla towaréw
identycznych, a mianowicie zabawek samo-
chodowych. Zada wiec, aby pozwana zostata
obciazona zaplata kary pienieznej w maksy-
malnej wysokosci 250000 EUR, ktéra
moze by¢ zamieniona na kare pozbawienia
wolnosci, jak réwniez aby wycofata z obrotu
sporne oznaczenie i zada naprawienia wszel-
kiej poniesionej szkody, jak réwniez wprowa-
dzenia zakazu sprzedazy kopii redukcyjnych
samochoddéw zawierajacych omawiane ozna-
czenie. Ponadto zada ona zniszczenia wszyst-
kich modeli redukcyjnych samochodéw, na
ktérych umieszczono jej logo °.

13. Pozwana w postepowaniu przed sadem
krajowym i interwenient popierajacy jej
zadania, Deutscher Verband der Spielwaren-
Industrie eV (niemieckie stowarzyszenie
przemyslu zabawkarskiego), wnosza o odda-
lenie zadan Opel AG.

14. Uznajac, ze rozstrzygniecie sporu zalezy
od wykladni przywolanych wyzej przepiséw,
sad krajowy postanowil zawiesi¢ postepo-
wanie w sprawie i zwrdci¢ sie do Trybunatu
o udzielenie odpowiedzi na nastepujace
pytania prejudycjalne:

6 — Zakres tego zadania mozna lepiej zmierzy¢ w $wietle danych
liczbowych przedstawionych przez Opel AG w trakcie
rozprawy; wskazuje ona bowiem, ze wspélpracuje z 23
licencjobiorcami, ktérzy pokrywaja 85% produkcji, przy czym
sprzedaz za 2004 r. osiagneta 600 000 sztuk i szacowana jest
w 2005 r. na okoto 760 000.

1)

2)

3)

»Czy uzywanie chronionego znaku towa-
rowego, ktéry jest réowniez zarejestro-
wany dla »zabawek« stanowi uzywanie
jako znaku towarowego w rozumieniu
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy [...], jezeli
producent modelu redukcyjnego
samochodu zabawki odtwarza w skali
pomniejszonej realnie istniejacy model
pojazdu tacznie ze znakiem towarowym
umieszczonym na modelu wlasciciela
znaku i wprowadza é6w model reduk-
cyjny do obrotu?

W przypadku udzielenia odpowiedzi
twierdzgcej na pytanie pierwsze:

Czy sposéb uzywania znaku towaro-
wego przedstawiony w pytaniu pierw-
szym stanowi wskazéwke dotyczaca
rodzaju lub jakosci modelu redukcyjnego
pojazdu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy o znakach towarowych?

W przypadku udzielenia odpowiedzi
twierdzacej na pytanie drugie:

Jakie kryteria nalezy zastosowaé w tego
rodzaju przypadkach, ktére pozwoli-
tyby na dokonanie oceny, kiedy uzywanie
znaku towarowego jest zgodne z uczci-
wymi praktykami w handlu i przemysle?
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Czy taka zgodno$¢ wystepuje w szcze-
gélnosci w przypadku, gdy producent
modelu redukcyjnego pojazdu umiesci
na opakowaniu oraz na elemencie wypo-
sazenia niezbednym dla uzywania tego
modelu redukcyjnego oznaczenie rozpo-
znawalne przez odbiorcéw jako jego
wlasny znak towarowy, jak réwniez
swoja nazwe lacznie ze wskazaniem
siedziby przedsigbiorstwa?”.

IV — Postepowanie przed Trybunalem
Sprawiedliwosci

15. Postanowienie  odsylajace  wplyneto
do sekretariatu Trybunalu w dniu 8 lutego
2005 r.

16. Opel AG, Autec AG, Deutscher Verband
der Spielwaren-Industrie eV, rzady francuski
i Zjednoczonego Kroélestwa, a takze Komisja
Wspdlnot Europejskich przedstawili uwagi
na pi$mie w terminie wyznaczonym w art. 20
statutu Trybunatu Sprawiedliwosci.

17. Na rozprawe, ktéra odbyla sie¢ w dniu
2 lutego 2006 r., stawili sie w celu ustnego
przedstawienia swoich stanowisk: strony
postepowania przed sadem krajowym, inter-
wenient oraz przedstawiciele rzadu Zjedno-
czonego Krolestwa i Komisji.
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V — Analiza pytan prejudycjalnych

A — W przedmiocie pytania pierwszego

18. Zadajac pierwsze pytanie, Landgericht
Nirnberg-Furth zmierza do ustalenia, czy
w okolicznosciach, ktérych dotyczy spér
przed sadem krajowym, logo Opel AG
zostalo uzyte ,jako znak towarowy” zgodnie
z orzecznictwem Trybunalu. W rezul-
tacie nalezy wiec dokonaé¢ szczegbélowej
analizy kilku opinii i wyrokéw, w Swietle
ktérych winny zosta¢ ocenione okoliczno$ci
faktyczne sporu.

19. Doktryna  kwalifikuje  jednomyslnie
uprawnienia  wtlasciciela zarejestrowa7—

nego oznaczenia jako ,prawa wylaczne”’,
ktére pozwalaja wlascicielowi na zakazanie
osobom trzecim uzywania znaku towaro-
wego bez jego zgody.

20. Wykladnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104 wynika z wyroku w sprawie

7 — W prawie niemieckim w przedmiocie art. 14 ust. 1
Markengesetz, F.L. Ekey, Markenrecht, C.F. Miiller Verlag,
Heidelberg 2003, str. 170, pkt 2; w prawie hiszpanskim
i prawie wspélnotowym C. Fernandez Né6voa, Tratado sobre
derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madryt/Barcelona
2004, str. 433; jesli chodzi o art. 9 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
[rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), zmienione rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r., w celu wprowadzenia
w zycie porozumien zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej
(Dz.U. L 349, str. 83), i przez rozporzadzenie Rady (WE)
nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, str. 1)],
odpowiadajacy art. 5 dyrektywy 89/104, A. Von Miihlendahl,
i D.C. Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, Verlag C. H. Beck/
Stampli & Cie AG, Berno/Monachium 1998, str. 45 i nast.
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BMW ®, ktérego pkt 38 wyznaczyt granice
zakresu stosowania tego przepisu, w zalez-
nosci od uzywania symbolu badz to w celu
odréznienia danych towarédw i uslug jako
pochodzacych od okreslonego przedsiebior-
stwa, to znaczy jako znaku towarowego, badz
tez w innych celach.

21. W rezultacie badanie orzecznictwa
Trybunalu w tej dziedzinie musi skupic¢ si¢ na
dwoch aspektach: uzywanie oznaczenia jako
znaku towarowego i uzywanie oznaczenia
w innych celach.

22. W uwagach przedstawionych Trybuna-
fowi okolicznosci faktyczne nie sa kwestio-
nowane. Uwaza sie wiec je za dowiedzione
celem wykonywania ius prohibendi przez
uprawnionego z tytulu prawa wlasnosci prze-
mystowej, do ktérego odsyla art. 5 ust. 1
dyrektywy 89/104. Zreszta ustalenie stanu
faktycznego spoczywa na sadzie krajowym.
Sytuacja przedstawia si¢ w sposéb podobny,
gdy chodzi o ,towary” w rozumieniu tego
przepisu, gdyz w postepowaniu przed sadem
krajowym, wyraznie wskazano produkowane
przedmioty ".

1. Uzywanie oznaczenia jako zarejestrowa-
nego znaku towarowego

23. Od wydania ww. wyroku w sprawie
BMW zarysy wylacznego prawa przyznanego

8 — Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Rec.
str. 1-905.

9 — Zgodnie z metodologia wyroku z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273,
pkt 401 41.

przez art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 ulegly
uscis§leniu w niektérych pézniejszych orze-
czeniach.

24. W tej kwestii, ww. wyrok w sprawie
Arsenal Football Club posiada znaczenie
nadrzedne; w opinii w tej sprawie
podkreslitem, ze jesli dyrektywa udziela
bezwzglednej ochrony w przypadkach iden-
tycznosci, to nalezy to rozumie¢ w ten sposéb,
ze biorac pod uwage istote prawa znakoéw
towarowych,  okreslenie  ,bezwzgledny”
oznacza, ze ochrona jest zagwarantowana
wlascicielowi, niezaleznie od wystapienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad,
poniewaz w podobnych sytuacjach istnieje
domniemanie, ze wystepuje wlasnie takie
prawdopodobienistwo, a nie Zze ochrona
bedzie zapewniona wlascicielowi w stosunku
do wszystkich i w kazdej sytuacji faktyczne;j.
Artykut 5 ust. 1 lit. a) tworzy wiec domnie-
manie iuris tantum przy zalozeniu identycz-
nosci towaréw .

25. W podobny sposéb wyroki Trybunatu
majace podejscie celowosciowe do spornych
przepiséw potwierdzily, ze celem wylacz-
nego prawa, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104, jest to, aby wlasci-
ciel znaku towarowego chronil przystugujace
mu z tego tytulu szczegdlne interesy, tak aby
znak towarowy mogl spetnia¢ wlasciwe mu
funkcje, zwlaszcza funkcje zagwarantowania
konsumentom pochodzenia towaru

10 — Punkty 51 i 52 opinii.
11 — Punkt 51 wyroku w sprawie Arsenal Football Club.
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26. Wedlug  utrwalonego  orzecznictwa
gtéwnym celem oznaczen jest wskazywanie
nabywcy na pochodzenie towaru lub ustugi,
tak aby mdgl on bezblednie odr6zni¢ je od
towaré6w lub uslug innego pochodzenia,
stanowigc gwarancje, ze zostaly one wytwo-
rzone lub dostarczone przez jedno przedsie-
biorstwo, odpowiedzialne za ich jako$¢ >

27. W postepowaniu w sprawie przed sadem
krajowym bezsporne jest, ze symbol Opla
znajduje sie na karoserii zabawek w pomniej-
szonej skali, niezaleznie od ich produkcji
przez jednego z licencjobiorcéw przedsie-
biorstwa lub przez osobe trzecia i ze podo-
bienstwo jest tak duze, ze pozwala przewi-
dzie¢ co do zasady identyczno$¢ towardw,
o ktérym mowa w spornym przepisie. Do
sadu krajowego nalezy jednakze dokonanie
tej oceny, jak juz podkreslilem to w opinii
w sprawie Arsenal Football Club *.

28. Wreszcie wyrok wydany w tej samej
sprawie wskazal granice wykonywania
uprawnien, jakie art. 5 ust. 1 dyrektywy
89/104 przyznaje wtlascicielowi oznaczenia,
odbierajac mu prawo zakazania uzywania
innego identycznego oznaczenia, jesli
uzywanie to nie moze przynie$¢ szkody jego
prawom jako wlasciciela zarejestrowanego
na okreslonych warunkach znaku. Niektére
rodzaje uzywania w celach wytacznie opiso-

12 — Miedzy innymi wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie
102/77 Hoffman-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; z dnia
18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec.
str. 1-5475, pkt 30 i z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
C-40/01 Ansul, Rec. str. [-2439, pkt 43.

13 — Punkty 53 54.
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wych sa wiec wykluczone z zakresu zastoso-
. . 4
wania tego przepisu

29. Wyrok w sprawie Anheuser-Busch '’
wskazal metode stwierdzenia ewentualnej
szkody, okreslajac, ze jest ona wyrzadzona,
gdy zarzucane osobie trzeciej uzywanie
oznaczenia stwarza wrazenie, iz w obrocie
handlowym istnieje materialny zwiazek
miedzy towarami osoby trzeciej a wlasci-
cielem znaku towarowego i ze nalezy ustalic,
czy okreéleni konsumenci postrzegaja ozna-
czenie uzywane przez osobe trzecia jako
wskazujace przedsiebiorstwo bedace wtasci-
cielem praw z rejestracji znaku 16, Nastepnie
w wyroku tym zaznaczono ponownie, Ze to
na sadzie krajowym spoczywa obowiazek
dokonania tego ustalenia w $wietle konkret-
nych okoliczno$ci sprawy przed sadem
krajowym .

2. Uzywanie niezwigzane z funkcja wlasciwa
znakom towarowym

30. Uzywanie oznaczenia zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w ww. wyroku w sprawie
BMW jest jedynym, w systematyce dyrek-
tywy 89/104, ktére wymyka sie uprawnie-
niom przyznanym wlascicielowi znaku towa-
rowego przez art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy.

14 — Punkt 54 wyroku w sprawie Arsenal Football Club.

15 — Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02, Rec.
str. 1-10989.

16 — Punkt 60 wyroku przywolanego w poprzednim przypisie,
ktéry podnosi do rangi ogélnej deklaracji rozwazania
poczynione przez Trybunal w pkt 56 i 57 wyroku w sprawie
Arsenal Football Club.

17 — Punkt61.



ADAM OPEL

31. Odstepstwa przewidziane w art. 6,
a w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w ust. 1
lit. b) tego przepisu, maja zastosowanie, jesli
zarejestrowane oznaczenie pelni typowa
funkcje znaku towarowego, ale z uwagi na
interes publiczny osoby trzecie s — w okre-
$lonych okolicznosciach — uprawnione do
czerpania odnoszonych z niego korzysci.

32. Zgodnie z orzecznictwem odniesienia
do zarejestrowanych znakéw towarowych
w celach wylacznie opisowych nie stanowia
uzywania jako znaku towarowego, poniewaz
w tych warunkach nie mamy do czynienia
z naruszeniem zadnego aspektu, ktc’)r%/ jest
chroniony przez omawiany art. 5 ust. 1 5

33. W mojej opinii w sprawie Arsenal Foot-
ball Club przyjalem stanowisko scalajace
rodzaje uzywania w celach niehandlowych,
wsrdd ktorych wymienitem rodzaje uzywania
do celéw prywatnych, uzywania symboli
niespelniajacych przeslanek ich zareje-
strowania oraz rodzaje uzywania w celach
edukacyjnych *°. Zanim jednak zaznaczytem,
ze na sadzie krajowym spoczywa usta-
lenie momentu, od ktérego znak towarowy
uzywany jest jako taki, podkreslitem koniecz-
no$¢ uwzglednienia innych elementéw,
zwlaszcza charakteru spornych débr, struk-

18 — Wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Holterhoff,
Rec. str. 1-4187, pkt 16. Sprawa dotyczyla transakeji
handlowej, w ktérej M. Hélterhoff zaproponowat klientowi
sprzedaz poélszlachetnych i ozdobnych kamieni, z rodzajami
obrébek, ktére on nazwal ,Spirit Sun” i ,Context Cut”.
Nazwy te byly znakami towarowymi zarejestrowanymi
w imieniu U. Freieslebena. Klient zaméwil dwa kamienie
wedlug wzoru Spirit Sun i, chociaz na licie przewozowym
i fakturze nie bylo zadnego odniesienia do tych znakéw
towarowych, ich wlasciciel wnidst powddztwo przeciwko
M. Holterhoffowi.

19 — Punkty 55-64 opinii w sprawie Arsenal Football Club.

tury rynku lub ugruntowania pozycji znaku
towarowego na rynku .

34. Podsumowujac, uzywanie niezwia-
zane z funkcja wlasciwa znakom towa-
rowym stanowi otwarta kategorie, ktora za
kazdym razem i stopniowo musi by¢ uzupel-
niana. W odréznieniu od przypadkéw,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy
89/104, nie jest konieczna wykladnia zawe-
Zajaca, poniewaz uzywanie to nie stanowi
odstepstwa, lecz granice korzystania z ius
prohibendi.

3. Zwiazek z okolicznos$ciami faktycznymi
w postepowaniu przed sadem krajowym

35. Po dokonaniu przegladu odpowied-
niego orzecznictwa, nalezy celem udzielenia
pomocnej odpowiedzi sadowi krajowemu
skupi¢ sie na poszukiwaniu jednolitych
wytycznych odpowiadajacych szczegdlnym
okoliczno$ciom faktycznym odnoszacym sie
do pytan prejudycjalnych.

36. W niniejszej sprawie umieszczenie logo
»blyskawicy Opla” na zabawkach stanowi
uzycie niezwigzane z funkcja znaku towaro-
wego z dwoch powoddw:

20 — Ibidem, pkt 53.

I-1027



OPINIA D. RUIZA-JARABA — SPRAWA C-48/05

a) Charakter spornych towaréw

37. W przemysle zabawkarskim produkcja
i sprzedaz w pomniejszonej skali modeli
realnie istniejacych pojazdéw jest praktyko-
wana od 1898 r., tak jak w przypadku innych
$rodkéw transportu (pociagéw, samolotow,
statkéw). Mate samochody staly sie ,magda-
lenkami Prousta” dorostych, przezywaja-
cych ponownie ich dzieciece doswiadczenia
w krétkich spodenkach, dajac upust ich
marzeniom

38. Chociaz poczatkowym celem bylo
odtworzenie w miniaturze rzeczywistosci
dla konkretnego odbiorcy, czyli dzieci,
w celu przyblizenia im dostosowanego do ich
wzrostu $wiata doroslych *%, to z czasem krag
odbiorcéow powiekszal sig, az do wlaczenia
dofi réwniez doroslego kolekcjonera. Ten
ostatni sektor spowodowal prawdopodobnie
zwiekszenie wymagan, gdy chodzi o jako$¢
kopii, zadajac mozliwie najwierniejszego
odwzorowania modelu redukcyjnego. Od
tej pory ten rodzaj artykuléw projektuje sie,
powielajac nie tylko najbardziej znaczace
cechy charakterystyczne, ale réwniez cechy
mniej znaczace.

21 — S. Defraudat, Majorette, ma voiture miniature préférée,
éd. Du May, Boulogne-Billancourt, str. 8.

22 — Psychologia dziecieca nie zawsze obiera te sama droge;
jest wiele przyktadéw dzieci, ktére czedciej uciekaja sie
do swych wyobrazen anizeli rywalizacji z doroslymi; Ana
Marifa Matute, w powiesci ,Sucha galaz”, Historias de la
Artdmila, Ed. Destino, Barcelona 1993, str. 123 i nast,,
przedstawia wzruszajaca relacje jak mala dziewczynka
bawi si¢ ze swoja ,lalky”, ktéra nazywa ,Pipa”, a ktora
jest jedynie ,mala uschnieta galezia” owinieta w kawalek
perkalu przewigzanego sznurkiem (str. 125). Dziecko
choruje i musi pozosta¢ w 16zku bez swojej lalki, ktora
zostala nieodwracalnie zgubiona. Kiedy jej sasiadka
Pani Clementina przynosi jej lalke z falujacymi wlosami
i okragltymi oczyma, ona krzyczy rozczarowana, ,Ale to nie
jest Pipa! To nie jest Pipa!” (str. 129).
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39. Komisja stusznie wskazuje, ze produ-
cent tychze replik zaspokaja zapotrzebo-
wanie klienta odnosnie do wiernej imitacji
oryginalu jedynie wéwczas, gdy pozwala mu
si¢ na przestrzeganie w najwyzszym stopniu
szczegdtow, w tym wskazéwek znajdujacych
sie na prawdziwym modelu, na przyklad
w katalogach.

40. Jednakze dopiero nie tak dawno, jak
zaznacza to Opel AG, przemyst motorowy
stal sie $wiadomy potencjatu gospodarczego
tych przedmiotéw, za pomoca ,merchan-
disingu”, uzywajac ich jako techniki rekla-
mowej w celu zdobycia lojalnosci klientéw,
i okazuje sie w przypadku tego przedsiebior-
stwa, zgodnie zreszta z uwagami samego
Opla, ze jego logo zaczeto stosowal do
zabawek jedynie w 1990 r. W rezultacie
trudno sobie wyobrazié, ze odbiorca auto-
matycznie potaczy symbol tych samochodéw
z producentem.

41. Podobnie — jak wskazuje Komisja —
rynkowi miniaturek zagraza niebezpieczen-
stwo monopolu wynikajace ze zbyt rygory-
stycznej wykladni zakresu ius prohibendi,
w zakresie w jakim jedynie licencjobiorcy
beda uprawnieni do drobiazgowego nasla-
dowania autentycznych samochodéw, ogra-
niczajac w nieuzasadniony spos6b swobode
dzialalno$ci  przedsigbiorstw  konkuren-
cyjnych.
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b) Postrzeganie przez konsumenta

42. Jak juz wczesniej zauwazylem, zgodnie
z wyrokiem w sprawie Anheuser-Busch
stwierdzenie ewentualnej szkody wyrza-
dzonej przez uzywanie przypisywane stronie
trzeciej zalezy od stworzenia wrazenia, Ze
w obrocie handlowym istnieje materialny
zwiazek miedzy towarami osoby trzeciej
a przedsiebiorstwem, bedacym wlascicielem
znaku towarowego i nalezy ustali¢, czy zain-
teresowani klienci postrzegaja ten symbol
jako wskazujacy na przedsigbiorstwo, ktére
go zarejestrowato.

43. Sad krajowy badal zwiazek pomiedzy
symbolem Opla umieszczonym na makiecie
i oryginalnym znakiem towarowym, bedac
przekonanym, ze odbiorca rozpozna zabawke
jako model realnie istniejacego samochodu
Opla, to znaczy ustali zwigzek pomiedzy
prototypem redukcyjnym i realnie istnie-
jacym samochodem, a nie modelami reduk-
cyjnymi produkowanymi dla Opla przez jego
licencjobiorcéw.

44. Uznaje, tak jak i Komisja, ze z wyzej
przedstawionych rozwazan nie wynika, ze
w sporze przed sadem krajowym doszto do
naruszenia praw do znaku towarowego. Tak
by byto jedynie w przypadku, gdyby konsu-
ment powiagzal logo Opla na miniaturkach
0séb trzecich z logo znajdujacym sie¢ na
modelach sprzedawanych przez Opel AG.
W kazdym razie okolicznos¢, iz uzytkownik
faczy znak towarowy zabawki z oryginalnym
znakiem towarowym, jest nieunikniona
konsekwencja dokladnej reprodukcji, ktéra

prébuje sie zdoby¢ odbiorcédw, dostosowujac
sie do ich zyczen »*.

45. Poza tym uwazam, ze model redukcyjny
i oryginal nie naleza do tej samej kategorii
débr. Nie chodzi wiec tutaj o towary iden-
tyczne w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104.

46. W $wietle powyzszych wyjasnien propo-
nuje Trybunalowi nastepujaca odpowiedz na
pierwsze pytanie prejudycjalne:

Uzywanie zarejestrowanego oznaczenia na
zabawkach nie stanowi uzywania jako znaku
towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104, jesli producent modelu
redukcyjnego samochodu odtwarza w skali
pomniejszonej realnie istniejacy model
pojazdu, na ktérym umieszczony jest czyjs
znak towarowy, i go sprzedaje.

23 — W opowiadaniu ,Dzielny olowiany zolnierz” Basni
Andersena, wyd. Nasza Ksiegarnia, ttum. Stefania Beylin
i Stanistaw Sawicki, Hans-Christian Andersen opisuje
oczekiwania konsumenta w odniesieniu do replik oraz
jego rozczarowania, gdy te nie okaza sie idealne, piszac:
»Bylo sobie pewnego razu dwudziestu pieciu olowianych
zolnierzy; wszyscy byli bra¢mi, bo wszyscy urodzili sie
z jednej starej tyzki. Bron trzymali na ramieniu, a glowy
sztywno; mundury mieli wspaniale, czerwone i niebieskie.
»Olowiane zolnierzyki« to byly pierwsze stowa, ktére doszlty
do ich uszu, gdy otworzyta si¢ pokrywka pudetka, w ktérym
lezaty. Tak zawolal pewien maly chlopczyk, klaszczac przy
tym w rece; dostal on zolnierzy w dniu swoich urodzin
i wlaénie ustawil ich na stole. Zolnierze byli zupelnie
podobni do siebie i tylko jeden jedyny byt troche inny: mial
tylko jedng noge, gdyz odlano go na ostatku i nie starczyto
juz otowiu”.
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B — W przedmiocie
i trzeciego

pytan  drugiego

47. Pytania drugie i trzecie zostaly posta-
wione jedynie w przypadku udzielenia odpo-
wiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze.
Z uwagi na odpowiedz, jaka proponuje
udzieli¢ na pytanie pierwsze, nie bedzie
konieczne ich zbadanie. Poczynie jednakze
kilka uwag w tym wzgledzie, pomocniczo
i czysto hipotetycznie.

48. Zaczne zatem od zaloZenia naruszenia
prawa do znaku towarowego Opel AG
w postepowaniu przed sadem krajowym i od
kwestii, czy naruszenie to wchodzi w zakres
art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 jako
odstepstwo od naruszenia praw.

49. Landgericht Niirnberg-Fiirth wydaje sie
jedynie zgadza¢ z tym, ze uzywanie spornego
znaku towarowego powinno by¢ uznane
za wskazéwke dotyczaca jedynie rodzaju
lub jakosci, a nie ,innych cech charaktery-
stycznych” w rozumieniu wspomnianego
przepisu.

50. Przepis ten dazy do réwnowagi pomiedzy
interesami monopolistycznymi uprawnio-
nego z tytutu prawa wlasnosci przemysltowej,
a interesami obrotu handlowego, zmierzajac
do zagwarantowania swobodnego dostepu
do pojgé stuzacych do opisania towaréw
. 4 . . .

i ustug™. Jednakze — jak stusznie podkre-

24 — W przedmiocie art. 12 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94,
ww. A. Von Miihlendahl i D.C. Ohlgart, str. 54.
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$lita Komisja — jego wyjatkowy charakter
w stosunku do art. 5 wymaga dokonywania
wykladni zawezajacej. Trudno jest zatem
przyzna¢, ze reprodukcja oznaczenia Opla
na karoserii miniaturek samochodowych jest
kwalifikowana jako wskazéwka dotyczaca
rodzaju i jakosci.

51. Jednakze z uwagi na to, ze dzialalno$¢
tworzenia modeli polega gtéwnie na wiernym
i szczegétowym kopiowaniu rzeczywistosci,
nalezy stwierdzi¢, ze symbol znaku towaro-
wego jest nierozlacznym elementem orygi-
natu, ktéry w celu lepszego poinformo-
wania konsumentéw i po to, aby wszystkie
podmioty z danej branzg konkurowaly na
tych samych warunkach®, figuruje wsréd
innych cech charakterystycznych, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

52. Rozwiazanie to prowadzi do uznania
kazdej repliki samochodéw w skali pomniej-
szonej jako rodzaju towaru, w ramach
ktérego istnieja rézne oferty.

53. Od momentu, kiedy przyznamy, ze
okolicznosci faktyczne w postepowaniu
przed sadem krajowym wchodza w zakres
zastosowania art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy
89/104, do rozstrzygniecia pozostaje pytanie
trzecie, a mianowicie czy uzywanie znaku

25 — Wyzej wymieniony C. Ferndndez-N6voa, str. 459, zwraca
uwage na cel ochrony tych intereséw, do ktérego dazy
wspomniany przepis.
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towarowego Opla bylo zgodne z uczci-
wymi praktykami w handlu i przemysle, czyli
z drugim warunkiem umozliwiajacym powo-
lanie sie na ten przepis.

54. W tym wzgledzie wczedniejsze orzecz-
nictwo Trybunalu udziela jasnych wska-
zéwek, ktére wystarczy jedynie pokrétce
omowic.

55. Po pierwsze, Trybunal powtérzyl, ze
warunek, zgodnie z ktérym uzywanie znaku
towarowego winno odbywac sie zgodnie ze
zwyczajowymi praktykami rynkowymi, prze-
klada si¢ na obowiazek poszanowania stusz-
nych intereséw wlasciciela znaku towa-
rowego

56. Po drugie, w wyroku w sprawie Gillette
Company i Gillette Group Finland”” doko-
nano wykladni tego terminu, wskazujac, ze
uzycie znaku towarowego jest niezgodne
z uczciwymi praktykami w handlu i prze-
mysle, w szczegdlnosci gdy sprawia wrazenie
istnienia powigzan gospodarczych miedzy
osoba trzecig a wlascicielem znaku towaro-
wego; jesli narusza warto$¢ znaku towaro-
wego poprzez osigganie nieuzasadnionych
korzysci wynikajacych z jego charakteru
odrézniajacego albo renomy; gdy prowadzi
do dyskredytacji lub oczerniania tego znaku
lub gdy osoba trzecia przedstawia swdj towar
jako imitacje lub replike towaru oznaczonego
tym znakiem, nie bedac jego wlascicielem.

26 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 61, i wyrok
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner
Brunnen, Rec. str. [-691, pkt 24.

27 — Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03, Rec.
str. [-2337.

57. Ostatni przypadek nie obejmuje miniatu-
rowych zabawek, poniewaz nie nasladuja one
modeli redukcyjnych wytwarzanych przez
licencjobiorcéw Opla, lecz realnie istniejacy
samochdd produkowany przez to przedsie-
biorstwo, Opel Astra V8 Coupé.

58. W ww. wyroku w sprawie Anheuser-
-Busch Trybunal podkreslil, ze spelnienie
wymogu uzywania uczciwego powinno by¢
oceniane przy wzieciu pod uwage stopnia,
w jakim uzywanie nazwy handlowej przez
osobe trzecia byloby odbierane przez dany
krag odbiorcéw, a przynajmniej znaczna
cze$¢ tej grupy, jako wskazujace na zwiazek
miedzy towarami osoby trzeciej a wtlasci-
cielem znaku towarowego czy tez osoba
uprawniong do uzywania znaku, przy czym
osoba trzecia musiataby by¢ tego $wiadoma.
Trybunal zaznacza, ze nalezy réwniez wziaé
pod uwage to, czy chodzi o znak towarowy
posiadajacy okreslona renome w panstwie
czlonkowskim, w ktérym jest on zarejestro-
wany i w ktérym zada sie jego ochrony, ktéra
to renome osoba trzecia moglaby wykorzy-
sta¢ w obrocie wlasnymi towarami

59. Kryteria te sa dostepne sedziemu krajo-
wemu i moze on je zastosowaé do zawistego
przed nim sporu. W istocie w ostatnim przy-
toczonym wyroku Trybunal dodaje, ze na
sadzie krajowym spoczywa obowiazek prze-
prowadzenia calosciowej oceny wszystkich
istotnych okoliczno$ci celem ustalenia, czy
uzywanie bylo zgodne ze wspomnianymi
uczciwymi praktykami

28 — Punkt 83 wyroku w sprawie Anheuser-Busch.
29 — Punkt 84 przytoczonego w poprzednim przypisie wyroku.
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60. W konsekwencji zaryzykuje stwier-
dzenie, ze sposéb, w jaki Autec AG przed-
stawia swoje towary, ukazujac w widoczny
sposob jego oznaczenie ,Cartronic *” i wska-
z6wki ,AUTEC ° AG” i ,Autec AG Daimler
Strale 61 D-90441 Niurnberg”, w tym
réwniez na urzgdzeniu do zdalnego stero-
wania, stanowi uczciwe zachowanie, pozo-
stajace w calkowitej zgodnosci ze zwycza-
jami handlowymi. Ten sposéb postepowania
nie pozwala wiec na przewidzenie zadnego
naduzycia praw do znaku towarowego Opel,
ktory jest umieszczany w miejscu, w ktérym

VI — Whnioski

kazdy konsument spodziewa si¢ go widzie¢,
czyli na oslonie chtodnicy.

61. Biorac pod uwage przedlozone wyja-
$nienia, proponuje Trybunalowi, by odpo-
wiedzial, w miare potrzeby, na drugie
i trzecie pytanie zgodnie z przedstawionymi
powyZej rozwazaniami.

62. W S$wietle powyzszych rozwazan proponuje Trybunalowi, aby odpowiedziat
w nastepujacy sposdb na pytanie zadane przez Landgericht Niirnberg-Fiirth:

1) Uzycie zarejestrowanego oznaczenia na zabawkach nie stanowi uzywania jako
znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, jesli producent
modelu redukcyjnego samochodu odtwarza w skali pomniejszonej i sprzedaje
replike realnie istniejacego modelu pojazdu, na ktérym umieszczony jest znak

towarowy wtlasciciela.

I-1032



ADAM OPEL

63. W przypadku gdyby Trybunal nie podzielit tego punktu widzenia w odniesieniu
do pierwszego pytania, proponuje, aby odpowiedzial on na drugie i trzecie pytanie
w nastepujacy sposob:

2)

Opisany w pytaniu pierwszym sposéb uzywania znaku towarowego stanowi
wskazéwke dotyczaca innych cech charakterystycznych modelu redukcyjnego
samochodu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

W sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie kryteriami wlasciwymi dla ustalenia,
czy uzycie znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle, sa kryteria ustalone przez orzecznictwo Trybunatu w wyroku z dnia
16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, jak réwniez w wyroku
z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group
Finland.

Gdy producent modelu redukcyjnego samochodu umieszcza na opakowaniu
oraz na elemencie wyposazenia niezbednym dla uzywania zabawki oznaczenie
rozpoznawalne przez odbiorcéw jako jego wlasny znak towarowy, jak réwniez
swoja nazwe lacznie ze wskazaniem siedziby przedsiebiorstwa, dziala on
zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle, bez uszczerbku dla calo-
$ciowej oceny wszystkich istotnych okoliczno$ci, ktéra to ocena nalezy do sadu
krajowego.
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