WYROK Z DNIA 25. 1. 2007 — SPRAWA C-48/05

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 25 stycznia 2007 r.”

W sprawie C-48/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Landgericht Niirnberg-Fiirth (Niemcy)
postanowieniem z dnia 28 stycznia 2005 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu
8 lutego 2005 r., w postepowaniu:

Adam Opel AG

przeciwko

Autec AG,

przy udziale: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann i M. Ilesi¢ (sprawozdawca), sedziowie,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego
2006 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Adam Opel AG przez S. Volkera oraz A. Kletta, Rechtsanwilte,

— w imieniu Autec AG przez R. Pragera oraz T. Négele’a, Rechtsanwilte, a takze
przez D. Tergau, Patentanwalt,

— w imieniu Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV przez T. Nagele’a,
Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Berguesa oraz A. Bodard-Hermant,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez M. Bethella, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika, wspieranego przez M. Tappina, barrister, oraz
S. Malynicza, barrister,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez G. Brauna, B. Rasmussena oraz
W. Wilsa, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 marca
2006 r.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5 ust.1
lit. a), oraz art. 6 ust.1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 40 z 1989, str. 1, zwanej dalej , dyrektywa”).

Ramy prawne

Artykul 5 dyrektywy zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy” stanowi:

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

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;
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b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug,
ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad [odbiorcédw], ktére obejmuje prawdopodobieristwo skoja-
rzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowic, ze wlasciciel jest upraw-
niony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdl-
notowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy w przy-
padku, gdy cieszy sie¢ on renoma [w panstwie czlonkowskim] i w przypadku, gdy
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje [czerpanie niena-
leznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego badz tez
dziata na ich szkode].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym ozna-
czeniem;

c) przywdz lub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
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5. Ustepy 1-4 nie maja wplywu na przepisy obowiazujace w panstwach cztonkow-
skich, dotyczace ochrony przed uzywaniem oznaczenia w celach innych niz odréz-
nienie towardw lub ustug, jezeli uzywanie tego oznaczenia bez [uzasadnionej przy-
czyny powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub
renomy znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode]. ”

Artykul 6 ust. 1 dyrektywy zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”
stanowi:

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

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

b) wskazéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilo$ci, zamierzonego przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub $wiadczenia
ustug, lub innych cech charakterystycznych towaréw lub uslug;

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przezna-
czenia towaru lub ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci zamiennych;
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pod warunkiem, ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle.”

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Adam Opel AG (zwany dalej ,Adam Opel”), producent pojazdéw jest wlascicielem
odtworzonego ponizej krajowego graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego
w Niemczech w dniu 10 kwietnia 1990 r. w szczegd6lnosci dla pojazdéw samochodo-
wych i zabawek (zwanego dalej ,,logo Opla”):

Autec AG (zwany dalej ,Autec”) produkuje miedzy innymi zdalnie sterowane
modele redukcyjne samochodéw, ktére rozpowszechnia pod znakiem towarowym
»Cartronic”.

Na poczatku 2004 r. Adam Opel ustalifa, ze w Niemczech wprowadzono do obrotu
zdalnie sterowany model Opel Astra V8 coupé zmniejszony w skali 1:24, na oslonie
chlodnicy ktérego umieszczono logo Opla na podobieristwo oryginalnego pojazdu.
Zabawka ta jest produkowana przez Autec.
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Znak towarowy ,Cartronic” wraz z symbolem ° zamieszczono w wyraznie widoczny
sposéb na przedniej stronie instrukcji stosowania towarzyszacej kazdemu mode-
lowi redukcyjnemu, a takze na przodzie zdalnie sterowanego nadajnika. Ponadto
wskazéwki ,AUTEC ° AG” i ,AUTEC ° AG D 90441 Niirnberg” sa zamieszczone
na odwrocie instrukcji stosowania a w przypadku drugiej wskazéwki, na naklejce,
zamieszczonej ponizej zdalnie sterowanego nadajnika.

W skardze zlozonej do Landgericht Nirnberg-Fiirth, Adam Opel wniosta o naka-
zanie Autec, aby zaprzestala w szczegdlno$ci, umieszczania w obrocie handlowym
logo Opla na redukcyjnych modelach pojazdéw oraz oferowania na sprzedaz, wpro-
wadzania do obrotu handlowego lub przechowywania w tych celach, przywozu lub
wywozu modeli redukcyjnych pojazdéw tej samej marki, pod grozba zaptaty kary
pienieznej w wysokosci 250 000 euro za kazde naruszenie lub ewentualnie, skazania
na kare pozbawienia wolnosci wynoszaca maksymalnie sze$¢ miesiecy.

Zdaniem Adam Opel stosowanie logo Opla na zabawkach w ksztalcie modeli reduk-
cyjnych pojazdéw, ktore firma ta produkuje i dystrybuuje, stanowi naruszenie prawa
z rejestracji tego znaku towarowego. W mysl jej twierdzenn omawiany znak towarowy
jest uzywany dla towaréw identycznych z tymi, dla ktorych zostat on zarejestrowany,
a mianowicie zabawek. Kwestia ta odnosi sie do uzywania jako znaku towarowego
w rozumieniu orzecznictwa Trybunatu, poniewaz odbiorcy wyszliby z zalozenia, ze
producent modeli redukcyjnych pojazdéw danej marki produkuje je i dystrybuuje
zgodnie z licencja przyznana przez wlasciciela znaku towarowego.

Opierajac sie na orzeczeniach réznych sadéw niemieckich, Autec popierany przez
Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (niemiecka federacje przemystu
zabawkarskiego) odpowiada, ze umieszczenie podlegajacego ochronie znaku towa-
rowego na modelach redukcyjnych bedacych wierna replika pojazdu tej marki nie
stanowi uzywania tego znaku jako znaku towarowego. W niniejszym przypadku pier-
wotna funkcja logo Opla nie doznataby uszczerbku, poniewaz, w opinii odbiorcow
uzywanie znakéw towarowych ,,Cartronic” i AUTEC pozwala wyraznie stwierdzi¢, ze
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model redukcyjny nie pochodzi od producenta pojazdu, ktérego replike on stanowi.
Ponadto, odbiorcy sa przyzwyczajeni do faktu, iz od przeszto stu lat przemyst zabaw-
karski wiernie nasladuje realnie istniejace towary, tj. facznie z umieszczeniem znaku
towarowego, ktérym sa one oznaczone.

W swietle wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. str. I-905,
Landgericht Niirnberg-Fiirth orzekl, ze zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy mozna
wprowadzi¢ zakaz uzywania przez Autec logo Opla jedynie woéwczas, gdy mamy do
czynienia z uzywaniem jako znak towarowy.

Landgericht Niirnberg-Fiirth sklonny jest uzna¢, ze Autec uzywa tego logo jako znak
towarowy, poniewaz omawiane logo odsyla do producenta oryginalnego modelu. Ma
on réwniez watpliwosci, co do tego, czy takie uzywanie, ktére jego zdaniem wydaje
sie réwniez stanowi¢ uzywanie opisowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy, moze
by¢, zgodnie z tym przepisem dozwolone nawet wéwczas, gdy omawiany znak towa-
rowy zostal zarejestrowany réwniez dla zabawek.

Zwazywszy réwniez na to, iz rozstrzygniecie zawislego przed nim sporu wymaga
dokonania wykladni dyrektywy, Landgericht Niirnberg-Fiirth postanowil zawiesi¢
postepowanie w sprawie i zwrdci¢ si¢ do Trybunalu o udzielenie odpowiedzi na
nastepujace pytania prejudycjalne:

»1) Czy uzywanie znaku towarowego, ktdry jest zarejestrowany réwniez dla
»zabawki” stanowi uzywanie znaku 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 éw model redukcyjny
do obrotu?
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2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze:

Czy spos6b uzywania znaku towarowego przedstawiony w pytaniu pierwszym
stanowi wskazdwke dotyczaca rodzaju lub jakosci modelu redukcyjnego pojazdu
w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy [...]?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie drugie:

Jakie kryteria nalezy zastosowac w tego rodzaju przypadkach, ktére pozwolilyby
na dokonanie oceny, kiedy uzycie znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi
praktykami w handlu i przemys$le?

Czy taka zgodnos¢ wystepuje w szczegdlnosci 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 tacznie ze wskazaniem siedziby przedsiebiorstwa?”

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

W przedmiocie wykladni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy

Zadajac to pytanie sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w przypadku
dokonania rejestracji znaku towarowego jednocze$nie dla pojazdéw samochodowych
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i dla zabawek, umieszczenie przez osobe trzecig, bez zgody wlasciciela znaku towa-
rowego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach reduk-
cyjnych pojazdéw omawianej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdéw,
oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu stanowi, zgodnie
z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy uzywanie, ktérego ma prawo zakaza¢ wiasciciel znaku
towarowego.

Artykut 5 dyrektywy 89/104 okreéla ,[p]rawa przyznane przez znak towarowy”,
podczas gdy art. 6 zawiera zasady dotyczace ,[o]graniczeni[a] skutkéw znaku towa-
rowego”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze tej dyrektywy, zarejestrowany znak towarowy
przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust.
1 lit. a) wtasciciel tych praw wylacznych jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym ozna-
czenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany. Artykul 5 ust. 3 tej dyrektywy
wymienia przykltadowo sposoby uzycia znaku, ktérych wlasciciel moze zakaza¢ na
podstawie art. 5 ust. 1. Inne przepisy dyrektywy takie jak art. 6 okreslaja pewne ogra-
niczenia skutkéw znaku towarowego (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 38).

Celem unikniecia zréznicowania ochrony, jaka przyznana jest wiascicielowi znaku
towarowego w roznych panstwach, Trybunal ma za zadanie przedstawi¢ jedno-
lita wykladnie art. 5 ust. 1 dyrektywy, a zwlaszcza zamieszczonego w niej pojecia
»uzywania” (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 45).

W postepowaniu przed sadem krajowym bezspornym pozostaje fakt, iz mamy rzeczy-
wiscie do czynienia z uzywaniem ,w obrocie handlowym” oznaczenia identycznego
z omawianym znakiem towarowym, poniewaz odbywa si¢ ono nie w sferze prywatnej,
lecz w kontekscie dzialalno$ci handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospo-
darczej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40).
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Bezspornym pozostaje réwniez fakt, iz owo uzywanie mialo miejsce bez zgody
wlasciciela omawianego znaku towarowego.

Ze wzgledu na fakt, iz logo Opla zostalo zarejestrowane dla zabawek, kwestia ta
odnosi sie ponadto do przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy,
a mianowicie do oznaczenia identycznego z omawianym znakiem towarowym
dla towaré6w — zabawek — identycznych z tymi, dla ktérych zostal on zarejestro-
wany. W tym wzgledzie stwierdzi¢ nalezy w szczegdlnosci, ze uzywanie bedace
przedmiotem postepowania przed sadem krajowym ma miejsce w odniesieniu ,do
towaréw” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, poniewaz dotyczy ono umiesz-
czenia na towarach oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, oferowania
na sprzedaz, wprowadzenia do obrotu handlowego lub ich magazynowania w tych
celach, w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40i41).

Nalezy jednakze przypomnieé, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunatu wylaczne
prawa przewidziane w art. 5 ust. 1 dyrektywy zostaly przyznane wtascicielowi, znaku,
aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw jako wlasciciela znaku, tzn.
umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby znak ten mégl spelnia¢ wlasciwe mu funkcje i ze
zatem wykonywanie tych praw jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie
oznaczenia przez osoby trzecie naraza na szwank w sposéb rzeczywisty lub poten-
cjalny funkcje znaku towarowego, a w szczegélnosci jego istotna funkcje, jaka jest
dla konsumentéw gwarancja pochodzenia towaru (ww. wyrok w sprawie Arsenal
Football Club pkt 51 oraz z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-
-Busch, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 59).

Stad mozna, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, zakaza¢ umieszczania przez
osobe trzecia na modelach redukcyjnych pojazdéw oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym, ktéry zostal zarejestrowany dla zabawek jedynie wéwczas, gdy
naraza ono lub moze narazi¢ na szwank funkcje tego znaku towarowego.
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W postepowaniu przed sadem krajowym, ktére charakteryzuje sie tym, ze omawiany
znak towarowy zostal zarejestrowany jednocze$nie dla pojazdéw samochodowych
i dla zabawek, sad odsylajacy wyjasnil, ze przecietny konsument towaréw wytwarza-
nych przez przemyslt zabawkarski w Niemczech, wlasciwie poinformowany, dosta-
tecznie uwazny i rozsadny jest przyzwyczajony do tego, ze modele redukcyjne opie-
raja sie na realnie istniejacych przykladach a nawet przywiazuje znaczna wage do
zachowania calkowitej wiernosci oryginatowi, z takim skutkiem, iz tenze konsument
bedzie postrzegat figurujace na towarach Autec logo Opla jako wskazéwke, ze chodzi
tu o odtworzenie w pomniejszonej skali pojazdu marki Opel.

Skoro udzielajac tych wyjasnien zamiarem sadu odsylajacego bylo podkreslenie,
ze wlasciwy krag odbiorcéw nie postrzega oznaczenia identycznego z logiem Opla
zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach redukcyjnych
jako wskazéwki pochodzenia tych towaréw od firmy Adam Opel lub przedsiebior-
stwa gospodarczo powiazanego z tym ostatnim, to do niego nalezy zatem stwier-
dzenie, ze bedace przedmiotem postepowania przed sadem krajowym uzywanie nie
naraza na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, ktére wystepuje w charakterze zare-
jestrowanego dla zabawek znaku towarowego.

Do sadu odsylajacego nalezy zatem ustalenie, w odniesieniu do przecigtnego konsu-
menta zabawek w Niemczech, czy bedace przedmiotem postepowania przed sadem
krajowym uzywanie naraza na szwank funkcje logo Opla jako znaku towarowego
zarejestrowanego dla zabawek. Ponadto, nie wydaje si¢, aby Adam Opel twierdzil, iz
uzywanie to narusza na szwank inne funkcje tego znaku towarowego niz jego funkcje
zasadniczg.

Zreszta powolujac sie na ww. wyrok w sprawie BMW, sad odsylajacy zmierza do
ustalenia, czy Autec uzywa logo Opla jako znaku towarowego zarejestrowanego dla
pojazdow samochodowych.

W tym wzgledzie prawda jest, ze ww. sprawa BMW dotyczyla uzywania oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla ustug, ktére nie byly identyczne z tymi, dla
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ktorych ten znak towarowy zostal zarejestrowany, poniewaz bedacy przedmiotem
postepowania przed sadem krajowym znak towarowy BMW zostal zarejestrowany
dla pojazddéw, lecz nie dla ustug w zakresie naprawy pojazdéw samochodowych.
Jednakze to wlasnie pojazdy samochodowe wprowadzane do obrotu pod znakiem
towarowym BMW przez wlasciciela tego znaku stanowily przedmiot uslug $wiad-
czonych przez osoby trzecie — naprawa pojazdéw samochodowych — wobec czego
konieczne stalo si¢ okreslenie pochodzenia pojazdéw marki BMW, bedacych przed-
miotem omawianych ustug. To wlasnie z uwagi na owe szczegdlne i nierozerwalne
powiazanie istniejace miedzy towarami oznaczonymi znakiem towarowym a uslu-
gami §wiadczonymi przez osoby trzecie Trybunal orzek}, iz w okolicznosciach szcze-
gblnych zaistniatych w ww. sprawie BMW, uzywanie przez osoby trzecie oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw, wprowadzonych do obrotu nie
przez osoby trzecie, lecz przez wlasciciela znaku towarowego, jest objete zakresem
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.

Z wyjatkiem tego szczegdlnego przypadku uzywania znaku towarowego przez osobe
trzecig swiadczaca uslugi, ktdrych przedmiotem sa towary oznaczone tym znakiem
towarowym, art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy nalezy interpretowac w taki sposéb, iz obej-
muje on uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw
wprowadzanych do obrotu lub ustug $wiadczonych przez osoby trzecie, identycz-
nych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany.

W istocie, z jednej strony wykladnia zgodnie z ktéra towary lub ustugi, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy sa tymi wprowadzanymi do obrotu lub $wiad-
czonymi przez osobe trzecia wynika z samej tresci tego przepisu, w szczegélnosci
z wyrazéw ,uzywanie [...] w odniesieniu do towaréw lub ustug”. Z drugiej strony
sprzeczna wyktadnia doprowadzitaby do tego, ze uzyte w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
wyrazy ,towary” i ,ustugi” oznaczatyby w danym przypadku towary lub uslugi $wiad-
czone przez wlasciciela znaku towarowego, podczas gdy zamieszczone w art. 6 ust.1
lit b) i ¢) dyrektywy wyrazy ,towar” i ,ustuga” obejmowalyby z koniecznosci te wpro-
wadzone do obrotu lub $wiadczone przez osoby trzecie, co doprowadzilby wbrew
systematyce dyrektywy do odmiennej interpretacji tych samych wyrazéw, ktére figu-
ruja w art. 5 lub art. 6.
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Poniewaz w postepowaniu przed sadem krajowym Autec nie prowadzi sprze-
dazy pojazdéw samochodowych, nie uzywa on logo Opla jako zarejestrowanego
dla pojazdéw samochodowych znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a)

dyrektywy.

W przedmiocie wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Trybunal ma obowigzek dostarczenia sadowi
krajowemu wszelkich wskazéwek interpretacji prawa wspdlnotowego, ktére moga
by¢ uzyteczne do wydania rozstrzygniecia w sprawie, ktéra przed nim zawista, bez
wzgledu na to, czy sad ten wspomni o nich w swoich pytaniach (zob. wyroki z dnia
7 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-456/02 Trojani, Zb.Orz. str. I-7573, pkt 38 oraz z dnia
15 wrze$nia 2005 r. w sprawie C-258/04 Ioannidis, Zb.Orz. str. I-8275, pkt 20).

W swietle okolicznosci zaistnialych w postepowaniu przed sadem krajowym, sadowi
odsylajacemu nalezy przedstawi¢ réwniez wykladnie art. 5 ust. 2 dyrektywy.

Z pewnoscia w przeciwienstwie do art. 5 ust. 1 dyrektywy, jej art. 5 ust. 2 nie zobo-
wigzuje panstw czlonkowskich do ustanowienia w ich prawie krajowym zdefinio-
wanej przezen ochrony, lecz ogranicza si¢ jedynie do umozliwienia im ustanowienia
takiej ochrony (wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec.
str. I-389, pkt 18). Jednakze, z zastrzezeniem dokonania weryfikacji przez sad odsy-
tajacy z pytan zadanych przez Bundesgerichtshof (Niemcy) i poddanych analizie
Trybunatu w ww. sprawie Davidoff wydaje si¢ wynika¢, ze ustawodawca niemiecki
wprowadzil w zycie przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy.

W postepowaniu przed sadem krajowym, po pierwsze, logo Opel jest zarejestro-
wane réowniez dla pojazdéw samochodowych, po drugie, z zastrzezeniem dokonania
weryfikacji przez sad krajowy, chodzi tutaj o znak towarowy, ktéry dla towaréw tego
rodzaju cieszy si¢ w Niemczech renoma, i wreszcie, pojazd samochodowy i model
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redukcyjny tego pojazdu nie sa towarami podobnymi. Tak wiec, mozna réwniez,
zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy, zakaza¢ uzywania bedacego przedmiotem postepo-
wania przed sadem krajowym, jezeli to uzywanie, bez uzasadnionej przyczyny, powo-
duje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy tego
znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdéw samochodowych lub
tez dziata na ich szkode.

W trakcie rozprawy przed Trybunatem Adam Opel podniosta, iz w jej interesie lezy,
aby modele redukcyjne pojazdéw marki Opel byly dobrej jakosci oraz, by modele
te byly jak najbardziej aktualne, poniewaz w przeciwnym wypadku, wptywatoby to
na renome tego znaku jako zarejestrowanego dla pojazdéw samochodowych znaku
towarowego.

W kazdym badz razie chodzi tutaj o dokonanie oceny stanu faktycznego. To do sadu
odsytajacego nalezy w danym przypadku ustalenie tego, czy uzywanie bedace przed-
miotem postepowania przed sadem krajowym jest uzywaniem bez uzasadnionej
przyczyny, ktére powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charak-
teru lub renomy znaku jako zarejestrowanego znaku towarowego badz tez dziala na
ich szkode.

Na pytanie pierwsze nalezy zatem odpowiedzie¢, ze w przypadku gdy znak towarowy
jest zarejestrowany jednocze$nie dla pojazdéw samochodowych — w odniesieniu
do ktérych znak ten posiada renome — jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobe
trzecia bez zgody wtlasciciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym
znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdéw tejze marki, celem wier-
nego odtworzenia tych pojazdéw oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyj-
nych do obrotu handlowego:

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy uzywanie, ktérego ma prawo
zakaza¢ wlasciciel znaku towarowego jezeli naraza ono na szwank lub moze
narazac na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towarowego zarejestro-
wanego dla zabawek;
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— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy uzywanie, ktérego ma prawo zakazac
wlasciciel znaku towarowego — w przypadku ustanowienia w prawie krajowym
okreslonej w tym przepisie ochrony — jezeli to uzywanie, bez uzasadnionej przy-
czyny, powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru
lub renomy tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdow
samochodowych badz tez dziala na ich szkode.

W przedmiocie pytania drugiego

Jakkolwiek w swoim drugim pytaniu sad odsylajacy formalnie wnosi o dokonanie
wyktadni art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy, z postanowienia odsylajacego najwyrazniej
wynika, ze zmierza ono w rzeczywisto$ci do uzyskania wyktadni pkt b) tegoz ustepu.

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze nie mozna zezwoli¢ na uzywanie logo Opla, ktére
jest przedmiotem postepowania przed sadem krajowym w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. ¢)
dyrektywy. W rzeczywistosci wskazanie zamierzonego przeznaczenia tych zabawek
nie stanowi celu, dla ktérego znak towarowy zostal umieszczony na modelach reduk-
cyjnych Autec.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) dyrektywy przyznane przez znak towarowy prawa nie
pozwalaja wlascicielowi na to, aby ustanowil on dla osoby trzeciej zakaz uzywania
w obrocie handlowym wskazéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilo$ci, zamierzonego
przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub
$wiadczenia ustug, lub innych cech charakterystycznych towaréw lub ustug.

Adam Opel oraz rzad francuski podnosza, ze cel, jaki przepis ten realizuje ma w szcze-
goblnosci zapobiec sytuacji, w ktérej wlasciciel znaku towarowego mégtby sprzeciwic¢
sie uzywaniu przez osobe trzecia wskazéwki o charakterze opisowym dotyczacej
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cech charakterystycznych towaréw lub ustug $wiadczonych przez ta ostatnia.
Logo Opla nie wskazuje w zaden sposéb na rodzaj, jakos¢ lub inne cechy charak-
terystyczne modeli redukcyjnych. Komisja Wspdlnot Europejskich jest tego samego
zdania w kwestii uzywania, ktdre jest przedmiotem postepowania przed sadem
krajowym, lecz nie wyklucza, ze w innych okolicznosciach faktycznych, w ktérych
modele redukcyjne bylyby przeznaczone dla kolekcjoneréw, identyczne odtworzenie
kazdego szczegétu pojazdu oryginalnego mogloby ewentualnie stanowi¢ zasadnicza
ceche charakterystyczna tej kategorii towar6w, z takim skutkiem, iz art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy méglby réwniez obejmowaé wierne odtworzenie znaku towarowego.

W tym wzgledzie, chociaz przepis ten ma w pierwszej kolejnosci na celu zapobie-
zenie sytuacji, w ktdrej wlasciciel znaku towarowego ustanowilby dla konkurentéw
zakaz uzywania jednego lub kilku wyrazen opisowych bedacych czescia jego znaku
towarowego w celu wskazania pewnych cech charakterystycznych ich towaréw (zob.
w szczeg6lnosci, wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97
i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 28), jego tre$¢ nie jest w
zaden sposéb specificzna dla takiej sytuacji.

Nie mozna zatem wykluczy¢ a priori sytuacji, w ktérej osoba trzecia uzyska moca
omawianego przepisu zgode na uzycie znaku towarowego jezeli uzycie to polega na
udzieleniu wskazowki, ktéra dotyczy rodzaju, jakosci lub innych cech charaktery-
stycznych towaréw wprowadzanych do obrotu przez ta osobe trzecia, pod warun-
kiem, Ze rzeczone uzywanie bedzie si¢ odbywac zgodnie z uczciwymi praktykami
w handlu i przemysle.

Jednakze umieszczenie oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towa-
rowym w szczego6lnosci dla pojazdéw samochodowych na modelach redukcyjnych
pojazdéw tej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdéw nie ma na celu
dostarczenia wskazowki dotyczacej cechy charakterystycznej omawianych modeli
redukcyjnych, lecz stanowi jedynie element wiernego odtworzenia pojazdéw orygi-
nalnych.

Na pytanie drugie nalezy zatem odpowiedzie¢, ze w przypadku, gdy znak towarowy
jest zarejestrowany w szczegdlnosci dla pojazdéw samochodowych, umieszczenie
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przez osobe trzecia bez zgody wlasciciela znaku towarowego oznaczenia iden-
tycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdéw tej
marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdéw oraz wprowadzenie omawia-
nych modeli redukcyjnych do obrotu, nie stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy uzywania wskazéwki dotyczacej cechy charakterystycznej owych modeli
redukcyjnych.

W przedmiocie pytania trzeciego

Biorac pod uwage odpowiedZ udzielona na pytanie drugie, nie ma koniecznosci
udzielania odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) W przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany jednocze$nie dla
pojazdow samochodowych — w odniesieniu do ktoérych znak ten posiada
renome — jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobe trzecia bez zgody
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wlasciciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem
towarowym na modelach redukcyjnych pojazdéw tejze marki, celem wier-
nego odtworzenia tych pojazdéw oraz wprowadzenie omawianych modeli
redukcyjnych do obrotu handlowego:

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy uzywanie, ktérego ma
prawo zakaza¢ wlasciciel znaku towarowego, jezeli naraza ono na szwank
lub moze narazac na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towa-
rowego zarejestrowanego dla zabawek;

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy uzywanie, ktérego ma
prawo zakaza¢ wlasciciel znaku towarowego — w przypadku ustano-
wienia w prawie krajowym okreslonej w tym przepisie ochrony — jezeli
to uzywanie, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje czerpanie niena-
leznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy tego znaku jako
znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdéw samochodowych badz
tez dziala na ich szkode.

2) W przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany w szczego6lnosci dla
pojazdéw samochodowych, umieszczenie przez osobe trzecia bez zgody
wlasciciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem
towarowym na modelach redukcyjnych pojazdéw tej marki, celem wiernego
odtworzenia tych pojazdéw oraz wprowadzenie omawianych modeli reduk-
cyjnych do obrotu, nie stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy
89/104 uzywania wskazowki dotyczacej cechy charakterystycznej owych
modeli redukcyjnych.

Podpisy
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