BENETTON GROUP

WYROK TRYBUNALU (sz6sta izba)

z dnia 20 wrzeénia 2007 r.”

W sprawie C-371/06

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)
postanowieniem z dnia 8 wrzesnia 2006 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
12 wrzes$nia 2006 r., w postepowaniu:

Benetton Group SpA

przeciwko

G-Star International BV,

TRYBUNAL (sz6sta izba),

w skladzie: P. Kuaris, prezes izby, K. Schiemann i L. Bay Larsen (sprawozdawca),
sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Benetton Group SpA przez N.W. Muldera, advocaat,

— w imieniu G-Star International BV przez G. van der Wala, advocaat,

— w imieniu rzadu wloskiego przez .M. Braguglie, dziatajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez W. Wilsa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 3 ust. 1
lit. e) tiret trzecie 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. 1989, L 40, str. 1 zwanej dalej ,dyrektyws”).
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Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Benetton Group Spa
(zwana dalej ,Benettonem”) a G-Star International BV (zwana dalej ,G-Star”)
w przedmiocie wprowadzenia do obrotu przez Benetton odziezy, ktéra z uwagi na
swdj ksztalt naruszata prawa z dwoch skladajacych sie z ksztaltu towaru znakéw
towarowych zarejestrowanych przez G-Star.

Ramy prawne

Prawo wspélnotowe

Artykul 2 dyrektywy, zatytulowany ,Oznaczenia, z ktérych moze sklada¢ sie znak
towarowy”, stanowi:

»Znak towarowy moze sklada¢ sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére mozna przed-
stawi¢ w formie graficznej, w szczegblnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami,
rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze ozna-
czenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa
od towardéw lub uslug innych przedsiebiorstw”.

Artykul 3 dyrektywy, zatytutowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
rejestracji”, stanowi:

»1. Nie s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje sie juz zarejestrowane:

a) oznaczenia, ktére nie moga stanowi¢ znaku towarowego;
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b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

c) znaki towarowe, ktére sktadaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek moga-
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;

d) znaki towarowe, ktére sktadaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére
weszly do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalo-
nych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, ktore skladaja sie wylacznie z:

— ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw; lub

— ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego; lub

— ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru;

3 Nie mozna odmoéwic¢ rejestracji znaku towarowego ani stwierdzaé 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
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panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowic¢, ze niniejszy przepis bedzie miat
takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji.

Przepisy krajowe

Artykul 1 jednolitej ustawy Beneluksu o znakach towarowych z dnia 19 marca 1962 r.
(Trb. 192, 58), w brzmieniu obowiazujacym w okresie wlasciwym dla zdarzen beda-
cych przedmiotem postepowania przed sadem krajowym, 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.

Niemniej jednak nie moga zosta¢ uznane za znaki towarowe ksztalty wynikajace
z charakteru samych towaréw, ktére wplywaja zasadniczo na ich warto$¢ lub ktére
powoduja efekty techniczne”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

G-Star projektuje, wytwarza i wprowadza do obrotu odziez marki o tej samej nazwie,
w szczegdlnosci spodnie dzinsowe.
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Jest ona uprawniona z dwdch skladajacych sie z ksztattu towaru znakéw towaro-
wych zarejestrowanych dla towaréw nalezacych do klasy 25, zdefiniowanej przez
Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., w brzmieniu zrewidowanym
i zmienionym, a mianowicie odziezy. Te dwa znaki towarowe zostaly zarejestrowane
w dniu 7 sierpnia 1997 r. i 24 listopada 1999 r.

O objecie tych znakéw ochrona wnioskowano odpowiednio z uwagi na nastepujace
elementy odrézniajace:

— hafty biegnace ukos$nie od wysoko$ci bioder do szwu w kroku, wstawki na kola-
nach, karczek umiejscowiony w tyle spodni, hafty biegnace horyzontalnie na
wysokos$ci kolan na tylniej czesci nogawki, szlaczek w odmiennym kolorze
lub z innej tkaniny w dolnej tylnej czesci nogawki, wszystko w jednej czesci
garderoby;

— szwy, hafty i rozciecia wstawki na kolanach, wstawka na kolanach w niewielkim
stopniu bufiasta.

Benetton zarzadza przedsiebiorstwami prowadzacymi handel tekstyliami. W Nider-
landach sprzedaje ona swoje produkty za posrednictwem franczyzobiorcéw.

W dniu 25 maja 2000 r. G-Star wniosta przeciwko Benettonowi powddztwo do
Rechtbank te Amsterdam celem sprzeciwienia sie wszelkiemu wytwarzaniu, wprowa-
dzaniu do obrotu i dystrybucji w Niderlandach spodni marki Benetton. Na poparcie
swojego zadania G-Star podniosta, iz przedsiebiorstwo to naruszylo przystugujacej
jej w stosunku do spodni modelu Elwood prawa ze znakéw towarowych, wytwarzajac
i wprowadzajac na rynek latem 1999 r. spodnie charakteryzujace sie miedzy innymi
owalna wstawka na kolanach oraz dwoma haftami biegnacymi poprzecznie od wyso-
kosci bioder do szwu w kroku.
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Benetton wniosta o oddalenie tego powddztwa i zazadala w drodze powddztwa
wzajemnego uniewaznienia praw z rejestracji tych znakéw towarowych na podstawie
art. 1 akapit drugi jednolitej ustawy Beneluksu o znakach towarowych na takiej
podstawie, iz omawiane ksztalty wplywaly w duzej mierze na wartos¢ rynkowa
towaréw ze wzgledu na ich piekno lub oryginalny charakter.

Sad pierwszej instancji oddalit powddztwa G-Star oparte na naruszeniu jej praw ze
znakéw towarowych oraz powédztwo wzajemne Benettona.

Obie strony wniosly odwolanie do Gerechtshof te Amsterdam, ktéry uwzglednit
odwotanie G-Star i oddalil wniosek Benettona o uniewaznienie praw z rejestracji
znakéw towarowych.

Gerechtshof orzekl, iz Rechtbank stusznie uznal miedzy innymi, ze spodnie modelu
Elwood osiggnely wielki sukces handlowy, ze G-Star prowadzil intensywne kampanie
reklamowe, aby umozliwi¢ tym spodniom o specyficznych cechach charakterystycz-
nych ich powszechna znajomos$¢ jako produktu marki G-Star i ze w konsekwencji
renome spodni modelu Elwood mozna bylo w duzej mierze przypisa¢ nie atrakcyj-
nosci estetycznej ksztaltu, lecz sile przyciggania uwagi odbiorcéw ze wzgledu na
powszechna znajomos¢ znaku towarowego.

Podkreslit on, iz wskutek prowadzenia szeroko zakrojonej reklamy G-Star zwrécita
duza uwage odbiorcéw na charakterystyczne cechy odrézniajace spodni i wstawki na
kolanach.

Benetton wnidst kasacje do Hoge Raad der Nederlanden, kwestionujac analize doko-
nana przez Gerechtshof.
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Hoge Raad podkresla, ze idea przewodnia dokonanych przez Gerechtshof w jego
orzeczeniu i kwestionowanych ustalen jest to, iz podstawa odmowy rejestracji okres-
lona w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy nie moze sta¢ na przeszkodzie
waznosci rejestracji znaku towarowego, jesli w pewnym momencie poprzedzajacym
zlozenie wniosku o rejestracje atrakcyjno$¢ ksztattu wynikala z jego sily przycia-
gania uwagi odbiorcéw zwiazanej z powszechna znajomoscia ksztaltu jako znaku
towarowego.

Hoge Raad przypomina, iz w swoim wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C-299/99 Philips, str. I-5475, Trybunal orzekl, iz zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy
oznaczenia, ktére nie moga by¢ rejestrowane na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) tej
dyrektywy, nie moga uzyska¢ charakteru odrézniajacego w nastepstwie ich uzywania.

Jednakze jego zdaniem Trybunal nie poruszyl kwestii bedacej przedmiotem poste-
powania przed sadem krajowym, ktéra nie odnosi sie do charakteru odrézniajacego
kwestionowanych znakéw towarowych.

W tych okoliczno$ciach Hoge Raad der Nederlanden postanowil zawiesi¢ postepo-
wanie i zwr6cic si¢ do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami:

1) ,1) Czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie [dyrektywy] nalezy interpretowac w ten
sposob, ze okreslona w tym przepisie podstawa odmowy rejestracji wyklucza
definitywnie rejestracje ksztaltu jako znaku towarowego, jezeli towar charak-
teryzuje sie tym, ze jego wyglad zewnetrzny i jego ksztalt wplywaja calkowicie
lub w znacznym stopniu na jego wartosc rynkowa, ze wzgledu na ich piekno lub
oryginalny charakter, czy tez ta podstawa odmowy rejestracji nie znajduje zasto-
sowania, jezeli przed zlozeniem wniosku o rejestracje sila przyciagania uwagi
odbiorcéw przez omawiany ksztalt zostala w przewazajacym stopniu spowo-
dowana jego powszechna znajomoscia jako oznaczenia o charakterze od-
rézniajacym?
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2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na czesc druga pytania pierw-
szego: w jakim stopniu sila przyciagania uwagi odbiorcéw musiala stac sie domi-
nujaca, aby wylaczone zostalo stosowanie podstawy odmowy rejestracji?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Zadajac pytanie pierwsze, sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3
ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze ksztalt
towaru, ktéry zwieksza znacznie jego warto$¢é, moze niemniej jednak stanowié
znak towarowy w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jezeli przed zlozeniem
whniosku o rejestracje znak ten uzyskatl site przyciagania odbiorcéw z uwagi na jego
powszechng znajomo$¢ jako oznaczenia o charakterze odrézniajacym w rezultacie
kampanii reklamowych przedstawiajacych specyficzne cechy charakterystyczne
omawianego towaru.

Pytanie to odnosi sie do przypadku, kiedy oznaczenie, ktére chociaz poczatkowo
skladalo sie wylacznie z ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru, stalo sie
nastepnie, i to przed zlozeniem wniosku o rejestracje, powszechnie znane w rezul-
tacie kampanii reklamowych, to znaczy w nastepstwie jego uzywania.

Innymi slowy sad ten rozwaza faktycznie, czy uzywanie oznaczenia, o ktérym mowa
w art. 3 ust. 1 lit e) tiret trzecie dyrektywy, przed zlozeniem wniosku o rejestracje
moze umozliwi¢ jego rejestracje jako znaku towarowego, czy tez wykluczy¢ uniewaz-
nienie praw z tego znaku, jesli oznaczenie to zostalo zarejestrowane.
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W tym zakresie nalezy stwierdzi¢ tytutem wstepnym, ze art. 3 ust. 3 dyrektywy jest
zwigzany z pojeciem ,charakter odrézniajacy oznaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrek-
tywy. W istocie zgodnie z jego brzmieniem mozliwa jest rejestracja czy tez zacho-
wanie wazno$ci prawa z rejestracji znakéow towarowych, o ktérych mowa w art. 3
ust. 1 lit. b), ¢) lub d), z uwagi na ich uzywanie, jezeli w nastepstwie tego uzywania
znak towarowy ,uzyskal charakter odrdzniajacy”.

Nalezy ponadto stwierdzi¢, ze art. 3 ust. 3 dyrektywy nie odnosi sig, celem okreslenia
zakresu wyjatku, jaki on przewiduje, do oznaczen, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e) tego
artykutu.

Nalezy wreszcie przypomnie¢, iz w wyzej wymienionym wyroku w sprawie Philips
Trybunat orzekl juz, ze:

— jezeli na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy odmoéwiono rejestracji ksztattu,
ksztalt ten nie moze w zadnym wypadku zosta¢ zarejestrowany na podstawie
ust. 3 tego samego artykutu (pkt 57);

— oznaczenie, ktérego rejestracji odmoéwiono na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e),
nie moze nigdy uzyska¢ charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 3 ust. 3
poprzez jego uzywanie (pkt 75);

— w art. 3 ust. 1 lit. e) jest mowa o pewnych oznaczeniach, ktére nie moga stac sie
znakami towarowych, i stanowi on wstepna przeszkode mogaca wykluczy¢ reje-
stracje oznaczenia skladajacego sie wylacznie z ksztattu towaru, w taki sposéb, ze
jesli jedno z kryteridéw wymienionych w tym przepisie zostalo spetnione, ozna-
czenie skladajace sie wylacznie z ksztattu towaru nie moze zosta¢ zarejestrowane
jako znak towarowy (pkt 76).
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Z powyzszego wynika, ze w przypadku jak ten, ktéry zostal przedstawiony przez
sad krajowy, uzywanie oznaczenia, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy,
w kampanii reklamowej nie umozliwia zastosowania art. 3 ust. 3 dyrektywy do tego
oznaczenia.

Zatem na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢, ze art. 3 ust. 1 lit. e) trzecie tiret
dyrektywy nalezy interpretowaé w taki sposdb, iz ksztalt towaru, ktéry zwieksza
znacznie jego warto$¢, nie moze stanowi¢ znaku towarowego w rozumieniu art. 3
ust. 3 tej dyrektywy, jezeli przed zlozeniem wniosku o rejestracje uzyskal on site
przyciagania uwagi odbiorcéw ze wzgledu na jego powszechna znajomo$¢ jako ozna-
czenia o charakterze odrdzniajagcym w rezultacie kampanii reklamowych przedsta-
wiajacych specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru.

W przedmiocie pytania drugiego

Z uwagi na odpowiedZ udzielona na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania
odpowiedzi na pytanie drugie.

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

Artykul 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkow-
skich odnoszacych si¢ do znakoéw towarowych nalezy interpretowac¢ w taki
sposéb, iz ksztalt towaru, ktory zwieksza znacznie jego warto$¢, nie moze
stanowi¢ znaku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jezeli przed
zlozeniem wniosku o rejestracje uzyskal on sile przyciagania uwagi odbiorcéw
ze wzgledu na jego powszechna znajomosc jako oznaczenia o charakterze odroz-
niajacym w rezultacie kampanii reklamowych przedstawiajacych specyficzne
cechy charakterystyczne omawianego towaru.

Podpisy
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