BVBA MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 15 lutego 2007 r.”

W sprawie C-239/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) posta-
nowieniem z dnia 30 maja 2005 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 3 czerwca
2005 r., w postepowaniu:

BVBA Management, Training en Consultancy

przeciwko

Benelux-Merkenbureau,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen, P. Karis (sprawozdawca),
G. Arestis i L. Bay Larsen, sedziowie,

* Jezyk postepowania: niederlandzki.
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rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— wimieniu Benelux-Merkenbureau przez L. de Gryse’a oraz B. Dauwe’a, advocaten,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez M. Lumme, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez N. Rasmussena oraz H. van
Vlieta, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 lipca
2006 .,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni pierw-
szej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zbli-
zenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1, zwanej dalej ,dyrektywy”).
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Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu pomiedzy BVBA Management, Training
en Consultancy (zwana dalej ,MT & C”) a Benelux-Merkenbureau (Urzedem Znakéw
Towarowych Beneluksu, zwanym dalej ,UZT”) wyniklego na skutek odmowy reje-
stracji w charakterze znaku towarowego oznaczenia slownego ,The Kitchen
Company” zgloszonego przez MT & C w odniesieniu do réznych towardw i ustug.

Ramy prawne

Uregulowania wspélnotowe

Zgodnie z motywem pierwszym dyrektywy ma ona na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich dotyczacych znakéw towarowych, aby zlikwidowac istniejace
roznice, ktére moga przeszkadzaé w swobodnym przeplywie towaréw i swobodzie
$wiadczenia ustug oraz zaktécac¢ konkurencje w ramach wspdlnego rynku.

Jednakze jak wynika z motywu trzeciego dyrektywy, jej celem nie jest zblizenie ustawo-
dawstw panstw cztonkowskich w dziedzinie znakéw towarowych w pelnym zakresie;
ogranicza sie ona do zblizenia tych przepisoéw prawa krajowego, ktére w sposéb
najbardziej bezposredni oddzialuja na funkcjonowanie rynku wewnetrznego.

W motywie piatym dyrektywy podkreslono, ze panstwa cztonkowskie zachowuja
swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych rejestracji znakéow towa-
rowych oraz ze moga one w szczeg6lnosci okresla¢ forme procedury rejestracji znaku
towarowego.
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W motywie siédmym dyrektywy wyjasniono, ze osiagniecie celéw zblizenia usta-
wodawstw panstw czlonkowskich dotyczacych znakéw towarowych wymaga,
aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towaro-
wego byly zasadniczo jednakowe we wszystkich panstwach czlonkowskich oraz
aby podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji dotyczace samego
znaku towarowego, na przyklad brak charakteru odrézniajacego, byly wymienione
w sposéb wyczerpujacy.

Artykut 3 dyrektywy zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
rejestracji” stanowi:

»1. Nie sa rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

c) znaki towarowe, ktére sktadaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogg-
cych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiad-
czenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;
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3. Nie mozna odmoéwic rejestracji znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaz-
no$ci zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku o reje-
stracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde
panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowic¢, ze niniejszy przepis bedzie miat
takze zastosowanie, kiedy charakter odrdzniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji.

Artykut 13 dyrektywy, zatytulowany ,Podstawy odmowy, wygasniecia lub stwier-
dzenia niewaznosci, dotyczace jedynie niektorych towaréw lub ustug”, stanowi:

sJezeli podstawy do odmowy rejestracji, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci
znaku towarowego istnieja jedynie w odniesieniu do niektérych towaréw lub ustug,
dla ktérych ten znak towarowy zostatl zgloszony lub zarejestrowany, odmowa reje-
stracji, wygasniecie lub stwierdzenie niewaznos$ci bedzie dotyczylo jedynie tych
towaréw lub ustug”.

Uregulowania krajowe

Jednolita ustawa dla Beneluksu o znakach towarowych zostala zmieniona, z moca
od dnia 1 stycznia 1996 r., protokotem z dnia 2 grudnia 1992 r. w sprawie zmian
tej ustawy (Moniteur belge z dnia 12 marca 1996 r., str. 5317, zwana dalej ,UBZT”)
w celu przetransponowania przepiséow dyrektywy do porzadkéw prawnych wszyst-
kich trzech panstw czlonkowskich Beneluksu.
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Artykul 1 UBZT stanowi:

»Samodzielnymi znakami towarowymi sa nazwy, rysunki, nadruki, pieczecie, litery,
cyfry, ksztalt towaru lub opakowania oraz wszelkie inne oznaczenia stuzace do
odréznienia towaréw okreslonego przedsiebiorstwa.

Artykul 6 bis UBZT stanowi:

»1. Urzad Znakéw Towarowych Beneluksu odmawia rejestracji, jezeli uzna, ze:

a) zgloszone oznaczenie nie stanowi znaku towarowego w rozumieniu art. 1,
w szczegdlnosci ze wzgledu na brak charakteru odrdzniajacego zgodnie
z art. 6 quinquies czes$¢ B ust. 2 konwencji paryskiej;

2. Odmowa rejestracji winna dotyczy¢ calego oznaczenia tworzacego znak towa-
rowy. Moze ogranicza¢ si¢ do jednego lub wiecej towaréw, dla ktérych znak to-
warowy jest przeznaczony.

I-1482



13

BVBA MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY

3. Urzad bezzwlocznie informuje zgtaszajacego na pismie o zamiarze odmowy reje-
stracji w cato$ci lub w czeéci, podajac podstawy odmowy i umozliwiajac zglaszajg-
cemu zlozenie odpowiedzi w terminie okreslonym w rozporzadzeniu wykonawczym.

4. Jezeli zastrzezenia Urzedu co do rejestracji nie zostana usuniete w przewidzianym
terminie, nastepuje odmowa rejestracji znaku towarowego w catosci lub w czesci.
Urzad bezzwlocznie informuje o tym zglaszajacego na pi$mie, podajac podstawy
odmowy i wskazujac $rodek zaskarzenia wydanej decyzji, o ktérym mowa w art. 6 ter.

Zgodnie z art. 6 ter UBZT:

»W terminie dwdch miesiecy od powiadomienia, o ktérym mowa w art. 6 bis [ust. 4],
zglaszajacy moze wnie$¢ skarge do Cour d’appel w Brukseli, Gerechtshof w Hadze
lub Cour d’appel w Luksemburgu z wnioskiem o nakazanie rejestracji zgltoszonego
znaku towarowego. [...]”.

Wreszcie, w ramach procedury rejestracji znakéw dla towaréw lub ustug, UZT
kieruje sie klasyfikacja towardw i ustug ustalona w Porozumieniu nicejskim doty-
czacym miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., w brzmieniu zrewidowanym i zmienionym (zwanym dalej
»porozumieniem nicejskim”), ktérego stronami sa wszystkie trzy panstwa Beneluksu.
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

W dniu 7 kwietnia 2000 r. MT & C, zgtaszajaca w postepowaniu przed sadem
krajowym, zglosita w UZT oznaczenie stowne , The Kitchen Company” do rejestracji
w charakterze znaku towarowego dla okreslonych towaréw w klasach 11, 20 i 21, jak
réowniez dla ustug nalezacych do klas 37 i 42 porozumienia nicejskiego.

Dla kazdej z klas wskazane zostaly towary i ustugi, ktére zgodnie ze zgloszeniem
znaku towarowego mialy by¢ objete ochrona. Jesli chodzi o klase 21, to zgloszenie
dotyczylo przyboréw kuchennych oraz naczyn stotowych i kuchennych ze szkla,
porcelany, metali nieszlachetnych, materialéw syntetycznych i ceramiki.

W dniu 24 kwietnia 2001 r. UZT powiadomit MT & C o tymczasowej — a w dniu
25 lutego 2002 r. o ostatecznej — odmowie rejestracji znaku towarowego stownego
»The Kitchen Company” ze wzgledu na brak charakteru odrézniajacego w rozu-
mieniu art. 6 bis, ust. 1 lit. a) UBZT.

Z postanowienia o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze UZT nie
przedstawil wnioskéw, do jakich doszed! odrebnie dla kazdego towaru i kazdej ustugi
objetych zgloszeniem, lecz orzek}, iz zgloszone oznaczenie pozbawione jest jakiego-
kolwiek charakteru odrézniajacego w calym zakresie wnioskowanej ochrony.

MT & C zlozyla skarge do hof van beroep te Brussel (sadu apelacyjnego w Bruk-
seli), wnoszac o uchylenie zaskarzonej decyzji i o nakazanie UZT zarejestrowania
znaku towarowego dla wszystkich klas objetych zgloszeniem, ewentualnie, dla klas,
w stosunku do ktérych sad uzna, ze zgloszony znak towarowy posiada charakter
odroézniajacy.
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Hof van beroep te Brussel podtrzymatl decyzje UZT, zgodnie z ktéra oznaczenie
stowne ,The Kitchen Company” pozbawione jest charakteru odrézniajacego dla
zbioru towardw i ustug objetych zgloszeniem, z wyjatkiem niektérych towaréw nale-
z3cych do klasy 21.

W tej kwestii hof van beroep te Brussel wyjasnil, ze jesli chodzi o towary nalezace do
klasy 21, to charakter opisowy znaku towarowego dotyczy tylko przyboréw kuchen-
nych ze wzgledu na ich cechy rodzajowe i przeznaczenie. W odniesieniu do pozosta-
tych towaréw sad krajowy jest zdania, ze polaczenie stéw ,The Kitchen Company”
nie przywoluje w $wiadomosci przecietnego konsumenta, w drodze spontanicznego
skojarzenia jezykowego, przeznaczenia towaréw. W konsekwencji, wbrew opinii
UZT, sad krajowy uznaje, ze wobec faktu, iz znak towarowy nie ma charakteru opiso-
wego, oraz ze wzgledu na to, ze Zadna inna podstawa odmowy rejestracji nie zostala
podniesiona przez UZT ani tez nie byla rozwazana w toczacym si¢ przed nim poste-
powaniu, omawiany znak ma dla tych towaréw charakter odrézniajacy.

Jednakze powolujac sie na wyrok Cour de justice Benelux z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie A 2002/2 UZT przeciwko Vlaamse Toeristenbond, UZT podnosi w poste-
powaniu przed sadem krajowym, ze sad ten nie moze rozpatrywaé alternatywnego
zadania MT & C, poniewaz spolka ta nie wnosita o rejestracje ograniczona do niekto-
rych towaréw ani w swym pierwotnym wniosku, ani w pézniejszym postepowaniu
przed UZT, oraz ze sad krajowy nie moze orzeka¢ w przedmiocie zadan, ktére wykra-
czaja poza ramy decyzji UZT lub ktére nie zostaly temu ostatniemu przedstawione.

Hof van beroep te Brussel stwierdza miedzy innymi, ze z wyroku Trybunatu z dnia
12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619
wynika, ze wlasciwy organ winien badac¢ zgloszenie znaku towarowego w odniesieniu
do kazdego z towaréw lub ustug, ktérych dotyczy zadanie objecia ochrong, oraz ze
organ ten moze doj$¢ do réznych wnioskéw w zalezno$ci od branych pod uwage
towaréw lub ustug. Sad krajowy uznaje, ze z tego powinno logicznie wynikaé, iz
w takim przypadku wspomniany organ musi podac te wnioski w tymczasowej decyzji
o odmowie rejestracji oraz ewentualnie w decyzji ostateczne;j.
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Sad krajowy podnosi réwniez, ze nie mozna wykluczy¢, iz pomiedzy wydaniem
decyzji przez wla$ciwy organ a wydaniem orzeczenia przez sad w przedmiocie skargi
wniesionej na te decyzje istotne okolicznosci faktyczne ulegna zmianie.

Jednakze hof van Beroep te Brussel uwaza, ze w takich ramach ustawowych, jak okre-
$lone w art. 6 bis i 6 ter UBZT, praktyka polegajaca na wydawaniu przez wlasciwy
organ decyzji uznajacych — jak to miato miejsce w sprawie w postepowaniu przed
sadem krajowym — iz zgloszone oznaczenie pozbawione jest charakteru odréznia-
jacego w pelnym zakresie zadanej ochrony, bez formulowania odrebnych wnioskéw
dla kazdego z towaréw lub ustug, moze uniemozliwia¢ sadowi, do ktérego wnie-
siono skarge na taka decyzje, uwzglednienie wszystkich istotnych okoliczno$ci. Brak
podania podstawy odmowy rejestracji w odniesieniu do jednego z towaréw wymie-
nionych w zgloszeniu znaku towarowego, lecz nie w odniesieniu do innych, moze
bowiem stanowi¢ okoliczno$¢ istotna dla oceny zadania. Jednakze wobec braku osta-
tecznych wnioskéw sformutowanych w odniesieniu do kazdego z towaréw i ustug
odrebnie, sad ten nie moze dokonaé pelnej kontroli decyzji, gdy uregulowanie
krajowe nakazuje mu orzeka¢ jedynie w granicach zadania skierowanego do wlasci-
wego organu i wydanej przez niego decyzji.

W tych okoliczno$ciach hof van beroep te Brussel postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrécic¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy organ wlasciwy w sprawach znakéw towarowych, po zbadaniu wszystkich
okolicznosci faktycznych istotnych z punktu widzenia bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji, zobowiazany jest do przedstawienia w decyzji tymcza-
sowej i w decyzji ostatecznej w przedmiocie [zgloszenia znaku towarowego do
rejestracji] odrebnych wnioskéw w odniesieniu do kazdego z towaréw i kazdej
z ustug, dla ktérych zadano ochrony znaku towarowego?
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2) Czy istotne okolicznosci faktyczne, ktére winny by¢ uwzgledniane przez sad
w przypadku skargi na decyzje organu wlasciwego w sprawach znakéw towaro-
wych, moga sie rézni¢ z uwagi na uplyw czasu pomiedzy datami orzekania, czy
tez sad zobowiazany jest do uwzglednienia tylko okoliczno$ci faktycznych istnie-
jacych w chwili wydania decyzji przez organ wlasciwy w sprawach znakéw towa-
rowych?

3) Czy wykladnia dokonana przez Trybunal [...] w [wymienionym wyzej] wyroku
[w sprawie Koninklijke KPN Nederland] wyklucza taka wykladnie przepiséw
prawa krajowego dotyczacych uprawnient [wspomnianego] sadu, zgodnie z ktéra
sad ten nie moze uwzgledni¢ istotnych okolicznosci faktycznych, ktére ulegty
zmianie, ani tez orzec co do charakteru odrézniajacego znaku towarowego dla
kazdego z towaréw i kazdej z ustug [z osobna]?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Zwracajac sie z pierwszym pytaniem, sad krajowy w istocie pyta, czy wykladni dyrek-
tywy nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze wlasciwy organ, odmawiajac rejestracji
znaku towarowego, zobowiazany jest do podania w swej decyzji wnioskéw, do jakich
doszed! odrebnie w odniesieniu do kazdego z towaréw lub kazdej z ustug objetych
zgloszeniem, niezaleznie od tego, w jaki sposéb zgloszenie to zostato sformutowane.
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Uwagi przedstawione Trybunatowi

W ocenie UZT okoliczno$¢, ze istnienie podstawy odmowy rejestracji winno by¢
ocenianie w odniesieniu do towaréw lub ustug objetych wnioskiem o rejestracje
znaku towarowego, nie zawsze oznacza obowiazek podania odrebnie dla kazdego
towaru lub dla kazdej uslugi wymienionych w zgloszeniu powodu odmowy lub doko-
nania rejestracji.

Rzad niemiecki twierdzi, ze wla$ciwy organ winien co do zasady poda¢ w swojej
decyzji wnioski, do jakich doszed! odrebnie w odniesieniu do kazdego z towaréw
lub kazdej z ustug, dla ktérych zadano ochrony znaku towarowego. Organ ten
moze jednak zwolni¢ si¢ z obowiazku podania osobnych wnioskéw dotyczacych
kazdego towaru lub kazdej ustugi, o ile mozliwe jest zgrupowanie tych sposrdd nich,
w stosunku do ktérych okolicznosé, czy oznaczenie nadaje sie do objecia go ochrona,
nalezy ocenia¢ w ten sam sposéb.

Zdaniem Komisji Wspdlnot Europejskich, wtasciwy organ winien uzasadni¢ swa
decyzje o odmowie rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich
towardw lub uslug, dla ktérych zadano rejestracji. Organ ten moze jednak ograni-
czy¢ sie do ogdlnego uzasadnienia, jesli w jego ocenie dotyczy ono wszystkich rozwa-
zanych towaréw i uslug.

Ocena Trybunalu

Nalezy od razu przypomnie¢, ze badanie podstaw odmowy rejestracji wymienionych
w szczegolnosci w art. 3 dyrektywy, ktére dokonywane jest po zgtoszeniu znaku towa-
rowego, winno by¢ dogtebne i pelne, tak aby unika¢ rejestrowania znakéw w spos6b
nieodpowiedni (ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 123 i przywo-
tane tam orzecznictwo).
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Trybunatl nadto orzekl, ze skoro zawsze wnosi sie o rejestracje znaku towarowego
dla towaréw lub ustug okreslonych w zgloszeniu, to kwestia, czy znak objety jest
zakresem podstaw odmowy rejestracji, o ktérych mowa w art. 3 dyrektywy, musi by¢
oceniana in concreto w odniesieniu do tych towaréw lub ustug (ww. wyrok w sprawie
Koninklijke KPN Nederland, pkt 33).

Trybunat orzek! réwniez, ze w przypadku dokonania zgloszenia znaku towarowego
dla réznych towaréw lub ustug wlasciwy organ musi zbadaé¢, czy znak ten nie jest
objety zakresem ktorej$ z podstaw odmowy rejestracji podanych w art. 3 ust. 1 dyrek-
tywy w odniesieniu do kazdego z tych towaréw lub kazdej z ustug, oraz ze moze on
dojs¢ do réznych wnioskéw w zalezno$ci od konkretnych rozpatrywanych towaréw
lub ustug (ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 73).

Ponadto art. 13 dyrektywy przewiduje, ze jezeli podstawy do odmowy rejestracji
znaku towarowego istnieja jedynie w odniesieniu do niektérych towaréw lub ustug,
dla ktérych ten znak towarowy zostal zgloszony, odmowa rejestracji bedzie dotyczyta
jedynie tychze towardw lub ustug.

Wynika z tego, po pierwsze, ze badanie podstaw odmowy rejestracji wymienionych
w art. 3 dyrektywy musi dotyczy¢ kazdego z towaréw lub kazdej z ustug, dla ktérych
wniesiono o rejestracje znaku towarowego, a po drugie, ze decyzja wlasciwego
organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi by¢ uzasadniona
w odniesieniu do kazdego z tych towar6w lub kazdej z ustug.

Wniosku tego nie mozna podwazy¢, w przypadku gdy zgloszenie ztozone od wlasci-
wego organu, ktore dotyczy grupy towaréw lub ustug, nie zawiera alternatywnego
wniosku o zarejestrowanie zgloszonego znaku towarowego dla poszczegdlnych klas
towardw lub ustug albo dla towaréw lub ustug rozpatrywanych odrebnie.
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Spoczywajacy na wlasciwym organie obowiazek uzasadnienia odmowy rejestracji
znaku towarowego w odniesieniu do kazdego z towaréw lub kazdej z uslug, dla
ktérych dokonane zostalo zgloszenie, wynika réwniez z podstawowego wymogu, aby
wszelkie decyzje organéw krajowych odmawiajace mozliwoséci skorzystania z upraw-
nienia uznanego przez prawo wspolnotowe mogly podlega¢ kontroli sadowej majacej
na celu zapewnienie skutecznej ochrony tego prawa, ktéra to kontrola musi przez
to dotyczy¢ zgodnosci z prawem uzasadnienia decyzji (zob. podobnie wyrok z dnia
15 pazdziernika 1987 r. w sprawie 222/86 Heylens i in., Rec. str. 4097, pkt 14 i 15).

Jednakze w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest
wobec calej kategorii lub grupy towaréw lub ustug, wlasciwy organ moze ograniczy¢
sie do ogdlnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich rozpatrywanych towaréw lub
ustug.

Biorac pod uwage calo$¢ powyzszych rozwazan, na pierwsze pytanie nalezy odpo-
wiedzie¢, ze wyktadni dyrektywy nalezy dokonywac w ten sposéb, iz wlasciwy organ,
odmawiajac rejestracji znaku towarowego, zobowiazany jest do podania w swej
decyzji wnioskéw, do jakich doszed! w odniesieniu do kazdego z towaréw lub kazdej
z ustug objetych zgloszeniem, niezaleznie od tego, w jaki sposéb zgloszenie to zostalo
sformulowane. Jednakze w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji
podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towaréw lub ustug, wlasciwy organ moze
ograniczy¢ sie do ogdlnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich rozpatrywanych
towardw lub ustug.

W przedmiocie drugiej czesci pytania trzeciego

W drugiej czesci pytania trzeciego, ktéra nalezy przeanalizowaé w nastepnej kolej-
nosci, sad krajowy pyta w istocie, czy wyktadni dyrektywy nalezy dokonywa¢ w ten
sposob, Ze stoi ona na przeszkodzie stosowaniu uregulowania krajowego, ktére
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uniemozliwia sadowi rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasciwego organu orze-
czenie w przedmiocie odrdzniajacego charakteru znaku towarowego dla kazdego
z towardw lub kazdej z ustug rozpatrywanych odrebnie.

Uwagi przedstawione Trybunatowi

UZT zwraca uwagg, ze pytanie to, w zakresie, w jakim zwigzane jest z kompetencja
sadu do orzekania co do charakteru odrézniajacego znaku towarowego ,dla kazdego
z towarow i kazdej z uslug [z osobnal”, faczy sie z pytaniem pierwszym i nalezy na nie
odpowiedzie¢ w ten sam sposob. Ponadto druga czes¢ pytania trzeciego, w zakresie,
w jakim przywotuje mozliwa sprzecznos¢ pomiedzy ww. wyrokiem w sprawie Konin-
klijke KPN Nederland a wyktadnia ,przepiséw krajowych dotyczacych upraw-
nien sadu [w przypadku skargi na decyzje organu krajowego]”, nie znajduje oparcia
w faktach. Ze wspomnianego wyroku wynika bowiem, ze granice kompetencji sadow
krajowych sa wyznaczone przez przepisy prawa wewnetrznego.

Rzad niemiecki twierdzi natomiast, ze przepisy krajowe nie moga ograniczac
kontroli sagdowej w zakresie badania charakteru odrézniajacego znaku towarowego,
dokonywanego odrebnie dla kazdego towaru lub ustugi. Dyrektywa w rozumieniu
nadanym jej w ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland daje w tej kwestii
wlasciwym organom wiazace wytyczne dotyczace wydawania decyzji. Zdaniem rzadu
niemieckiego, sady, ktére w ramach wewnetrznego porzadku prawnego sa powotane
jedynie do badania zgodnosci tych decyzji z prawem, mogg i musza réwniez orzekaé
w odniesieniu do towaréw i ustug, to znaczy co do kazdej z klas odrebnie. Rzad ten
dodaje jednak, ze wlasciwy organ moze zaniecha¢ podawania odrebnych wnioskéw
dla kazdego towaru lub ustugi, jezeli mozna podaé syntetyczne uzasadnienie odno-
szace sie do towarow lub ustug, w stosunku do ktérych okoliczno$é, czy oznaczenie
nadaje si¢ do objecia go ochronag, nalezy ocenia¢ w ten sam sposéb.
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W ocenie Komisji dyrektywa nie stoi na przeszkodzie, by przepisy krajowe dotyczace
kompetencji sadu rozpoznajacego skarge na decyzje wlasciwego organu byly inter-
pretowane w ten sposéb, ze w przypadku, gdy zgtaszajacy znak towarowy nie sfor-
mulowal alternatywnego wniosku o rejestracje znaku dla towaréw i uslug, wobec
ktorych organ ten nie powolal zadnej podstawy odmowy rejestracji, przepisy te unie-
mozliwiaja sadowi nakazanie organowi zarejestrowania znaku towarowego dla czesci
towardw lub ustug. Zdaniem Komisji, UBZT spelnia wymagania dyrektywy, w szcze-
gblnodci art. 3 i art. 13, ktéra pozostawia panstwom czlonkowskim duza swobode
w zakresie opracowania wewnetrznych zasad proceduralnych w dziedzinie znakéw
towarowych.

Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy przypomnieé, ze dyrektywa, jak to wynika z jej motywu trzeciego,
nie prowadzi do calkowitego zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich w dzie-
dzinie znakéw towarowych, lecz ogranicza sie do zblizenia przepiséw krajowych
majacych najbardziej bezposredni wplyw na funkcjonowanie rynku wewnetrznego.

Ponadto zgodnie z brzmieniem motywu piatego dyrektywa pozostawia panstwom
czlonkowskim swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych miedzy
innymi rejestracji znakéw towarowych, w szczegélnosci formy procedury rejestracji.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w braku wspélnotowych uregulowan szczegdl-
nego aspektu dziedziny, ktdra objeta jest zakresem prawa wspdlnotowego, porzadek
prawny kazdego panstwa czlonkowskiego winien okresla¢ szczegdtowe przepisy
proceduralne dotyczace $rodkéw prawnych majacych na celu zagwarantowanie praw
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wywodzonych przez podmioty z prawa wspdlnotowego. Przepisy te nie powinny
by¢ mniej korzystne od przepiséw dotyczacych podobnych $rodkéw prawnych
o charakterze wewnetrznym (zasada réwnowaznosci) ani nie powinny uniemoz-
liwia¢ lub nadmiernie utrudnia¢ wykonywania praw przyznanych przez wspdlno-
towy porzadek prawny (zasada skutecznosci) (zob. podobnie wyrok z dnia 6 grudnia
2001 r. w sprawie C-472/99 Clean Car Autoservice, Rec. str. I-9687, pkt 28 i przywo-
tane tam orzecznictwo).

Jednakze, jesli chodzi o uregulowania krajowe, takie jak bedace przedmiotem sprawy
przed sadem krajowym, ktére uniemozliwiaja sadowi rozpoznajacemu skarge na
decyzje wlasciwego organu orzekanie co do charakteru odrézniajacego znaku towa-
rowego odrebnie dla kazdego z towaréw i kazdej z uslug objetych zgloszeniem
w przypadku, gdy ani zgloszenie, ani decyzja organu nie dotycza kategorii towaréow
lub ustug rozwazanych odrebnie, to tego rodzaju ograniczenie kompetencji sadowych
nie moze by¢ uznane za sprzeczne z zasada skutecznosci miedzy innymi dlatego, ze
zainteresowany, w nastepstwie catkowicie lub czesciowo niekorzystnego dla siebie
wyroku, moze dokonaé nowego zgloszenia znaku towarowego. Do sadu krajowego
nalezy zbadanie, czy wspomniane zasady réwnowaznosci i skutecznos$ci sa prze-
strzegane.

Z orzecznictwa Trybunalu wynika réwniez, ze sad rozpoznajacy skarge na decyzje
wydana na skutek zgloszenia znaku towarowego réwniez musi wzig¢ pod uwage
wszystkie istotne okolicznos$ci, z uwzglednieniem granic swych kompetencji okre-
$lonych we wlasciwych przepisach krajowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
Koninklijke KPN Nederland, pkt 36).

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania, na druga czes¢ pytania trzeciego nalezy
odpowiedzie¢, ze wykladni dyrektywy nalezy dokonywac¢ w ten sposdb, iz nie stoi
ona na przeszkodzie stosowaniu przepiséw krajowych, ktére uniemozliwiaja sadowi
rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasciwego organu orzekanie co do charakteru
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odrézniajacego znaku towarowego odrebnie dla kazdego z towaréw i kazdej z ustug
objetych zgloszeniem znaku towarowego w przypadku, gdy ani decyzja, ani zgto-
szenie nie dotycza kategorii towaréw lub ustug albo towaréw lub ustug rozwazanych
odrebnie.

W przedmiocie pytania drugiego oraz pierwszej czesci pytania trzeciego

Zwracajac si¢ z pytaniem drugim, a takze w pierwszej czesci pytania trzeciego, ktore
nalezy rozwaza¢ lacznie, sad krajowy co do istoty pyta, czy wykladni dyrektywy
nalezy dokonywac w ten sposdéb, ze stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepiséw
krajowych uniemozliwiajacych sadowi rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasci-
wego organu uwzglednienie okolicznosci faktycznych, ktére zaszly po dniu wydania
tej decyzji.

W przedmiocie dopuszczalnosci

W swoich uwagach UZT na pierwszym miejscu podnosi zarzut niedopuszczalnosci
powyzszych pytan.

Zdaniem UZT, pytania te oparte sa na zalozeniu, ze ,istotne okolicznosci faktyczne”,
ktoére nalezy wzia¢ pod uwage, réznia sie ze wzgledu na uptyw czasu pomiedzy wyda-
niem decyzji przez UZT a wydaniem wyroku przez sad rozpoznajacy skarge na te
decyzje. Jednakze z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w zaden
sposob nie wynika, Ze tego rodzaju zmiana rzeczywiscie miala miejsce. Dlatego tez
pytania te sa czysto teoretyczne lub hipotetyczne, a przez to niedopuszczalne.
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W tym zakresie nalezy wskaza¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w ramach
ustanowionej w art. 234 WE wspéltpracy pomiedzy Trybunatem a sadami krajowymi
jedynie do sadu krajowego, ktory rozstrzyga spor i odpowiada za przyszla decyzje
sadowa, nalezy ocena, czy biorac pod uwage szczegdlne okolicznosci sporu orze-
czenie prejudycjalne jest konieczne dla wydania przez niego orzeczenia, jak réwniez
ocena znaczenia pytan zadanych Trybunalowi. Trybunal jednak nie moze orzec
w kwestii pytania prejudycjalnego zadanego przez sad krajowy, jesli w sposéb oczy-
wisty wydaje sie, ze wyktadnia prawa wspélnotowego, o ktéra zwrécil sie sad krajowy,
nie ma zadnego zwiazku z rzeczywistoscia lub przedmiotem sporu przed sadem
krajowym, lub gdy problem ma charakter hipotetyczny (zob. podobnie wyrok z dnia
25 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-350/03 Schulte, Zb.Orz., str. 1-9215, pkt 43
i przywolane tam orzecznictwo).

Taki przypadek nie zachodzi w odniesieniu do rozwazanych tu pytan. Jak bowiem
wskazuje sad krajowy, mozliwe jest, ze przy orzekaniu w przedmiocie skargi na
decyzje wlasciwego organu, w okolicznosciach niniejszej sprawy przepisy krajowe
uniemozliwia mu uwzglednienie wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych.
Sad krajowy sugeruje, ze takim istotnym faktem przy badaniu zgloszenia znaku
towarowego moze by¢ brak jakiejkolwiek podstawy odmowy rejestracji w stosunku
do niektérych towaréw objetych zgloszeniem, a wystepowanie takiej podstawy
w stosunku do pozostatych.

W tych okolicznosciach wydaje sig, Ze pytanie drugie oraz pierwsza cze$¢ pytania
trzeciego nie maja charakteru teoretycznego lub hipotetycznego, a przez to sa
dopuszczalne.

Uwagi przedstawione Trybunatowi

UZT twierdzi, ze art. 3 dyrektywy nie moze dawa¢ zadnej odpowiedzi na pytanie
drugie.
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Opierajac sie na ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland oraz na art. 3
ust. 3 zd. drugie dyrektywy, rzad niemiecki twierdzi, ze kwestia ograniczenia mozli-
wosci uwzgledniania okolicznos$ci faktycznych, ktére zaszly lub ujawnily sie dopiero
po wydaniu przez wlasciwy organ decyzji w sprawie zgloszenia znaku towarowego,
nalezy do kompetencji panstw cztonkowskich.

Komisja podziela te opinie i dodaje, ze przepisy prawa krajowego, ktére uniemoz-
liwiaja sadowi stwierdzenie niezgodno$ci z prawem decyzji wlasciwego organu na
podstawie okolicznosci faktycznych, ktére zaszly po wydaniu tej decyzji, winny by¢
zgodne z zasadami réownowaznosci i skutecznosci.

Ocena Trybunatu

Trybunal orzekl juz, po pierwsze, ze wlasciwy organ przy wydawaniu ostatecznej
decyzji w sprawie rejestracji znaku towarowego winien uwzglednic¢ wszystkie istotne
okolicznosci faktyczne, a po drugie, Ze rowniez sad rozpoznajacy skarge na te decyzje
winien uwzgledni¢ wszystkie istotne okoliczno$ci faktyczne w granicach swych
kompetencji okreslonych przez wlasciwe przepisy krajowe (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 36).

Jak stusznie wskazuje Komisja, w tego rodzaju sprawach sad krajowy zobowia-
zany jest do kontroli zgodnosci z prawem okreslonej decyzji wlasciwego organu.
Tymczasem decyzja ta moze by¢ wydana jedynie na podstawie okoliczno$ci faktycz-
nych, o ktérych organ mégl wiedzie¢ w chwili orzekania.
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Nalezy zatem stwierdzi¢, ze krajowy porzadek prawny moze uniemozliwia¢ sadowi
rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasciwego organu uwzglednienie okolicz-
nosci faktycznych, ktére zaszly po wydaniu tej decyzji, przy badaniu jej zgodnosci
Z prawem.

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania na pytanie drugie oraz na pierwsza czesc
pytania trzeciego, nalezy odpowiedzie¢, ze wykladni dyrektywy nalezy dokonywaé
w ten sposob, iz nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepiséw krajowych,
ktére uniemozliwiaja sadowi rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasciwego organu
uwzglednienie okolicznosci faktycznych, ktére zaszly po wydaniu tej decyzji.

W przedmiocie kosztow

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 (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Wykladni pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych nalezy dokonywa¢ w ten sposdb, ze:
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— wlasciwy organ, odmawiajac rejestracji znaku towarowego, zobowiazany
jest do podania w swej decyzji wnioskow, do jakich doszedl w odniesieniu
do kazdego z towaréw lub kazdej z uslug objetych zgloszeniem, niezaleznie
od tego, w jaki sposob zgloszenie to zostalo sformulowane. Jednakze w przy-
padku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec
kategorii lub grupy towaréw lub ustug, wlasciwy organ moze ograniczy¢ sie
do ogdlnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich rozpatrywanych towaréow
lub ustug;

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisow krajowych, ktore unie-
mozliwiaja sadowi rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasciwego organu
orzekanie co do charakteru odrdézniajacego znaku towarowego odrebnie
dla kazdego z towardw i kazdej z uslug objetych zgloszeniem w przypadku,
gdy ani decyzja, ani zgloszenie nie dotycza kategorii towaréw lub ustug albo
towar6w lub ustug rozwazanych odrebnie;

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepiséw krajowych, ktére unie-
mozliwiaja sadowi rozpoznajacemu skarge na decyzje wlasciwego organu
uwzglednienie okolicznosci faktycznych, ktére zaszly po wydaniu tej decyzji.

Podpisy
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