SILBERQUELLE

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 18 listopada 2008 r.!

I — Wprowadzenie

1. Przy wzglednie powierzchownej analizie
w prawo znakéw towarowych wpisane sa
przynajmniej dwie przeciwstawne teorie
stosowane przy rozwiazywaniu kolizji wyste-
pujacych miedzy tymi tytulami wlasnosci
przemystowej. Pierwsza teoria uznaje znaki
towarowe za dobra niematerialne, podlega-
jace ochronie z tytulu wpisu do rejestru,
podkreslajac ich charakter praw rzeczowych.
Teoria ta przyznaje pierwszenstwo aspektom
cywilistycznym, w szczegdélnosci normom
dotyczacym wlasnosci.

2. W odréznieniu od pierwszej druga teoria
podkresla gospodarcze otoczenie znakéw
towarowych, wskazujac na ich niezaprze-
czalny zwiazek z regulacja obrotu gospodar-
czego, a w szczegdlnosci z prawem konku-
rencji (jako prawa wylaczne), ktéremu miatby
by¢ podporzadkowany zakres uprawnier
wynikajacy z wpisu znakéw do rejestrow
prowadzonych przez wlasciwe urzedy.

1 — Jezyk oryginatu: hiszpanski.

3. Tym samym w przypadku sporu co do
danego oznaczenia pierwsza z powyzej wska-
zanych teorii sklania si¢ do uwzglednienia
praw uprawnionego z rejestracji znaku towa-
rowego ze wzgledu na pierwszenstwo prawa
wlasnosci, podczas gdy druga teoria co do
zasady broni poszanowania swobodnej
wymiany handlowej oraz regut konkurencji.

4. Mimo ze dyrektywa 89/104/EWG? nie
opowiada sie otwarcie za zadng z tych teorii,
ujawnia napiecia, jakie powoduje dwoisty
charakter oznaczen, stanowiacych jedno-
czesnie tytul wlasnosci oraz elementy
publicznej regulacji rynku.

5. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, z ktérym zwrdcit sie do
Trybunalu Sprawiedliwosci Oberster Patent-
und Markensenat (austriacki najwyzszy organ
administracyjny, rozpoznajacy niektére kate-
gorie spraw z zakresu patentéw i prawa
znakéw towarowych), pojawiaja sie argu-
menty przemawiajace za kazda ze wskazanych
powyzej teorii, zwazywszy ze spér dotyczy
zakresu rzeczywistego uzywania znaku towa-

2 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szgcych sie do znakéw towarowych, (Dz.U. L 40, s. 1).
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rowego. Istota pytania jest ustalenie, czy
mamy do czynienia z takim uzywaniem
oznaczen, jezeli — mimo ze zostaly zarejes-
trowane dla odziezy i napojéw — s uzywane
wylacznie w odniesieniu do tej ostatniej
kategorii  towaréw  oferowanych jako
upominek dla nabywcéw odziezy opatrzonej
tym samym znakiem towarowym. Chociaz
jestem raczej zwolennikiem drugiej z opisa-
nych powyzej teorii, staralem sie sporzadzi¢
niniejszg opinie, podazajac za wzorem wiel-
kiego portugalskiego pisarza, ze ,[...] $wietym
instynktem nieposiadania teorii [...]" 3.

II — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104/EWG

6. Motyw ésmy tego wspdlnotowego aktu
prawnego odnosi sie do wymogu rzeczywis-
tego uzywania i konsekwengji, jakie wigza sie
z jego niezachowaniem, wskazujac, iz ,w celu
ograniczenia ogoélnej liczby zarejestrowanych
i chronionych we Wspdlnocie znakéw towa-
rowych i w nastepstwie tego liczby kolizji
powstajacych miedzy nimi, istotnym jest
stosowanie wymogu, ze zarejestrowane znaki
towarowe musza by¢ rzeczywiscie uzywane
lub jezeli nie sa uzywane, powinny podlega¢
wygasnieciu”, i dodajac nastepnie, ze ,znak
towarowy nie moze by¢ uniewazniony na
podstawie istnienia wcze$niejszego nieuzywa-
nego znaku towarowego, podczas gdy

3 — F. Pessoa, Ksigga Niepokoju, wersja hiszpanska i ttumaczenie
Angel Crespo, wyd. 10, Barcelona, Seix Barral 1988, s. 294;
tlumaczenie polskie M. Lipszyc, Izabelin, Swiat Literacki 2007,
s. 205.
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pafistwom czlonkowskim pozostawia sie
swobode stosowania tej samej zasady w odnie-
sieniu do rejestracji znaku towarowego lub
przyjecia postanowienia, ze znak towarowy
nie moze by¢ skutecznie powotany [przywo-
tany] w postepowaniu w sprawie naruszenia,
jezeli w wyniku rozpatrzenia skargi stwier-
dzono, ze znak towarowy podlega wygas-
nieciu [...]".

7. Artykul 10 ust. 1 dyrektywy, zatytulowany
»Uzywanie znakéw towarowych”, stanowi:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od daty zakon-
czenia procedury rejestracji znak towarowy
nie byt rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela
we Wspdlnocie w stosunku do towaréw lub
ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub
jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pigciu lat, znak towarowy
podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej
dyrektywie, chyba ze istnieja usprawiedli-
wione powody jego nieuzywania”.

8. Majac na celu harmonizacje podstaw
wygasniecia  zarejestrowanych  znakéw,
art. 12 ust. 1 dyrektywy przewiduje:

»1. Uprawnienie do znaku towarowego
podlega wygasnieciu, jezeli w nieprzerwanym
okresie pieciu lat znak ten nie zostal wprowa-
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dzony do rzeczywistego uzywania w panstwie
czlonkowskim w powiazaniu z towarami lub
ustugami, dla ktérych jest zarejestrowany,
i nie istnieja zadne uzasadnione powody jego
nieuzywania; [...]".

B — Austriackie prawo znakéw towarowych

9. Na podstawie § 33a ust. 1 Markenschutz-
gesetz (ustawy o ochronie znakéw towaro-
wych) * kazdy moze zada¢ wykreslenia znaku
towarowego, ktéry jest zarejestrowany
w Austrii od minimum pieciu lat lub podlega
ochronie na podstawie § 2 ust. 2 tej ustawy,
jezeli w okresie pieciu lat przed dniem
zlozenia wniosku o wykreslenie znak ten nie
byl rzeczywiscie uzywany w Austrii w powia-
zaniu z towarami lub uslugami, dla ktérych
jest zarejestrowany, ani przez wlasciciela, ani
za jego zgoda przez osobe trzecia (§ 10a tej
ustawy), chyba ze wlasciciel moze uzasadni¢
powody jego nieuzywania.

10. Zgodnie z § 10a MSchG za uzywanie
oznaczenia uznawane jest w szczegdlnosci:
1) umieszczenie oznaczenia na towarach, ich
opakowaniu lub na przedmiotach, na ktérych
jestlub winna by¢ $wiadczona ustuga, 2) ofero-
wanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu
lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie czy swiadczenie
uslug pod tym oznaczeniem, 3) przywéz lub
wywo6z towaréw pod takim oznaczeniem,

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBL. 260/1970, ostatnia zmiana
w BGBL. 151/2005.

4) uzywanie oznaczenia w dokumentach
handlowych, do celéw komunikacji lub
w reklamie.

III — Sprawa przed sadem krajowym
i pytanie prejudycjalne

11. Spétka Maselli — Strickmode Gesell-
schaft mb.H. (zwana dalej ,Maselli”) jest
wlascicielem praw do austriackiego stownego
znaku towarowego nr 127.803 WELLNESS,
ktérego okres ochrony rozpoczal sie w dniu
20 pazdziernika 1989 r. i ktéry zostat zarejes-
trowany dla towaréw nalezacych do klasy 16
(czasopisma, ksiazki), 25 (odziez) i 32 (napoje
bezalkoholowe, z wyjatkiem piwa) w rozu-
mieniu porozumienia nicejskiego °.

12. Mimo ze gléwna dzialalno$¢ tej spolki
koncentrowata sie od poczatku na modzie,
w latach 1999-2000 Maselli uzywala tego
znaku towarowego do oznaczania napojéw
bezalkoholowych, ktére zgodnie z tym, co
wynika z dokumentacji handlowej zwigzanej
z promocja jej odziezy, oferowala jako
upominek  osobom  dokonujacym jej
zakupu®. Napoje te byly rozlewane do
butelek z napisem ,WELLNESS-DRINK”,
w zwigzku z czym zostalo wydrukowanych
3100 sztuk etykiet z taka nazwa i napetniono
napojem 800 butelek o pojemnosci 0,35 1.

5 — Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfi-
kacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

6 — Na rozprawie, w odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie,
Maselli potwierdzita dane przedstawione przez Silberquelle
w jej uwagach, ze napoje te byly oferowane przy zakupie
szesciu swetréw w cenie po 100 EUR za sztuke.
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13. Spolka Silberquelle Gesellschaft m.b.H
(zwana dalej ,Silberquelle”) zlozyla wniosek
do austriackiego urzedu patentowego
i znakéw towarowych o wykreslenie tego
znaku towarowego z powodu nieuzywania
go w odniesieniu do towar6w z klasy 32. Silber-
quelle utrzymywata, ze oznaczenie to bylo
zarejestrowane od ponad pieciu lat, ale nie
bylo rzeczywiscie uzywane w odniesieniu do
towaréw z klasy 32 ani przez uprawnionego,
ani przez osobe trzecia za jego zgoda.
Wskazata tez, ze Maselli chciala jedynie
promowac sprzedaz swoich wyrobéw odzie-
zowych, a nie kreowaé lub zachowac rynek
zbytu dla towaréw z klasy 32. Ponadto
podkreslil, ze pozwana spétka uzywala
swego symbolu w zakresie czysto symbo-
licznym.

14. Z postanowienia odsytajacego sadu krajo-
wego wynika, ze wydzial uniewaznien
austriackiego urzedu patentowego i znakéw
towarowych uwzglednil wniosek zlozony
przez Silberquelle i wykreslit znak z rejestru
w odniesieniu do towaréw z grupy 32 (napoje
bezalkoholowe, z wyjatkiem piwa) z dniem
2 sierpnia 1997 r.

15. W sprawie zawistej przed sadem
krajowym Oberster Patent- und Markensenat
rozpatruje wniesiong przez Maselli skarge na
te decyzje, w ktérej domaga sie stwierdzenia
niewaznosci tej decyzji, twierdzac, ze znak byt
rzeczywiscie i w wystarczajagcym zakresie
uzywany od 1999 r., aczkolwiek przyznaje, ze
petnit on ,funkcje pomocniczy”.

16. Silberquelle wnosi natomiast o utrzy-
manie w mocy decyzji o wykre$leniu z rejestru
wydanej przez wskazany powyzej austriacki
urzad wlasciwy w sprawach wiasnosci prze-
mystowej.
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17. W tych okoliczno$ciach, uwzgledniajac
fakt, ze rozstrzygniecie sporu zalezy od
wykladni dyrektywy 89/104/EWG, Oberster
Patent- und Markensenat postanowil zwréci¢
sie na podstawie art. 234 WE do Trybunalu
Sprawiedliwo$ci  Wspdlnot  Europejskich
z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym w przedmiocie nastepujacego
pytania:

»Czy art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pierwszej
dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r.
majgcej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych nalezy interpretowac
w ten sposéb, ze znak towarowy jest rzeczy-
wiscie uzywany, jezeli jest on wykorzystywany
dla towaréw (w tym przypadku napojow
bezalkoholowych), ktére uprawniony ze
znaku oferuje nabywcom innych sprzedawa-
nych przez niego towaréw (w tym przypadku
tekstyliow) nieodptatnie przy zawarciu
umowy sprzedazy?”.

IV — Postepowanie przed Trybunalem
Sprawiedliwosci

18. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym wplynal do sekretariatu
Trybunatu w dniu 14 listopada 2007 r.

19. W terminie wskazanym w art. 23 statutu
Trybunatu Sprawiedliwo$ci swoje uwagi na
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pismie przedlozyli Silberquelle, Maselli, rzad
portugalski, rzad czeski i Komisja. Oba
przedsiebiorstwa i instytucja wspdlnotowa
przedstawily ustnie swoje stanowisko na
rozprawie, ktéra odbyla sie w dniu
23 pazdziernika 2008 r.

V — Analiza pytania prejudycjalnego

A — Przedstawienie problemu

20. Oberster Patent- und Markensenat stara
sie ustali¢ zakres wymogu uzywania wynika-
jacego z postanowien dyrektywy
89/104/EWG z punktu widzenia jakoscio-
wego, a nie ilo§ciowego, aby rozstrzygnaé, czy
sposob uzywania znaku towarowego WELL-
NESS-DRINK przez Maselli spelnia warunki
ustanowione przez prawo wspélnotowe,
biorac pod uwage nie stopien intensywnosci
jego obecnosci na rynku, lecz zwiazek z funk-
cjami, jakie spelnia znak towarowy.

21. Orzecznictwo Trybunalu opracowato
pewne wytyczne w zakresie ilosci towaru na
rynku, ktdra jest wystarczajaca do przyjecia, ze
znak towarowy jest rzeczywiScie uzywany,
zaprzeczajac z jednej strony, iz uzywanie to
musi mie¢ miejsce na wielka skale’, i przy-
jmujac z drugiej strony ewentualny jego

7 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul,
Rec. s. 1-2439, pkt 39.

minimalny zasieg, z zastrzezeniem jednak,
ze taka niewielka proporcja winna by¢ uzna-
wana za uzasadniong w danym sektorze
ekonomicznym w celu zachowania lub
wykreowania udzialéw w rynku towaréw
i ustug chronionych przez znak towarowy ®.

22. Natomiast jesli chodzi o jako$ciowe
aspekty rzeczywistego uzywania, a mianowicie
podstawowe cechy, ktére je charakteryzuja,
samo orzecznictwo zwigzalo to pojecie z zada-
niem wykreowania lub zachowania rynku
zbytu dla takich towaréw lub ustug, zgodnie
z podstawowa funkcja znaku towarowego,
polegajaca na zagwarantowaniu pochodzenia
tych towardéw lub uslug, dla ktérych znak jest
zarejestrowany, wylaczajac tym samym prak-
tyki o charakterze czysto symbolicznym,
ktérych celem jest jedynie zachowanie praw
nabytych w wyniku wpisu do rejestru’.

23. Co za tym idzie, kwestia sporna, wokét
ktérej obraca sie niniejsze pytanie prejudy-
cjalne dotyczy parametréw jako$ciowych
uzywania ustanowionych przez Trybunal.
W tre$ci uwag przedstawionych w niniejszym
postepowaniu mozna odnalez¢ dwie, wyzej
opisane przeciwstawne teorie, ktore bez
uszczerbku dla uprzednich wyjasniert mozna
podsumowac w nastepujacy sposob: pierwsza
teoria, ktérej zwolennikami sa Maselli i rzad
czeski, wskazuje na podstawowa funkcje
znaku towarowego jako kryterium decydujace
dla rozstrzygniecia sporu na korzys¢ upraw-

8 — Postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02
La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 21.

9 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43, oraz moja
opinia w tej sprawie, pkt 52—58.
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nionego ze znaku towarowego WELLNESS;
druga za$, ktéra popieraja pozostali uczest-
nicy niniejszego postepowania, kladzie nacisk
na przestanke wykreowania nowych udziatéw
w rynku lub zachowania uzyskanych juz
udziatow.

24. W konsekwencji pytanie przedlozone
przez Oberster Patent- und Markensenat
wymaga rozstrzygniecia, czy ktéry$ z tych
parametrow ma przewazajace znaczenie,
a zatem uscidlenia stanowiska Trybunalu,
przedstawione w sposéb bardzo zwiezly we
wstepnej cze$ci niniejszej opinii.

25. Warto podkresli¢, ze réwniez w opinii
Trybunalu zaréwno ocena elementéw ilos-
ciowych, jak i jako$ciowych winna opierac sie
na wszystkich faktach i okoliczno$ciach wtas-
ciwych dla ustalenia prawdziwos$ci wykorzys-
tania handlowego danego oznaczenia
w obrocie, a w szczegblnosci powinna
uwzglednia¢ sposéb uzywania uznawany za
uzasadniony w danym sektorze ekono-
micznym w celu zachowania lub wykreowania
udziatéw w rynku towaréw lub ustug chro-
nionych przez prawo wlasnosci przemy-
stowej, charakter tych towaréw lub uslug,
cechy danego rynku, zasieg i czestotliwos¢
uzywania znaku towarowego. Ustalenie tych
okolicznosci nalezy do sadu krajowego ™.

10 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43, oraz
ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 22.
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B — Stanowiska stron i ich ocena

1. Argumenty przytoczone przez uczest-
nikéw postepowania w trybie prejudycjalnym

26. Jak wskazalem powyzej w pkt 22 niniej-
szej opinii, pisemne uwagi przedstawione
w toku niniejszego postepowania mozna
podzieli¢ na dwie grupy w zalezno$ci od
tego, czy popieraja one udzielenie na pytanie
przedlozone przez sad krajowy odpowiedzi
przeczacej, czy tez twierdzacej.

27. Wisrod tych, ktdrzy neguja ,rzeczywisty”
charakter uzywania znaku towarowego
WELLNESS w opisanych powyzej okolicz-
no$ciach, spétka Silberquelle opiera swoje
stanowisko na analizie poréwnawczej tresci
art. 510 dyrektywy 89/104/EW G, wskazujac,
Ze ten ostatni przepis nie wymienia reklamy
jako sposobu uzywania znaku towarowego.
Ponadto stwierdza, positkujac sie na poparcie
swojego stanowiska argumentem a contrario,
ze z tresci wskazanego powyzej wyroku
w sprawie Ansul, podkreslajacego wielok-
rotnie, iz uzywanie oznaczenia musi zwiek-
sza¢ obecno$¢ na rynku towaréw nim
opatrzonych, wynika w sposéb posredni, ze
rzeczywiste uzywanie nie ma miejsca
w sytuacji, gdy towary opatrzone tym ozna-
czeniem zwiekszaja sprzedaz innych towardéw.
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28. Rzad portugalski, réwniez nalezacy do tej
grupy, ograniczyl sie do podkreslenia, ze
dzialania, w ramach ktérych nap6j WELL-
NESS byt otrzymywany jako upominek przy
zakupie odziezy, nie prowadzily do wykreo-
wania jakichkolwiek udziatéw w rynku sprze-
dazy napojéw tego typu, a konsumenci mieli
jedynie posredni dostep do tego napoju.

29. Komisja, popierajac réwniez stanowisko,
zgodnie z ktérym nie mialo miejsca rzeczy-
wiste uzywanie, uwaza, ze uzywanie znaku
towarowego musi podlega¢ ocenie w odnie-
sieniu do kazdej klasy towaréw lub ustug.

30. Zwolennicy rozwigzania przyznajacego
istnienie rzeczywistego uzywania, spétka
Maselli i rzad czeski, podzielaja stanowisko,
ze nieodplatne oferowanie napoju orzezwia-
jacego powoduje posrednie wprowadzenie
tych towaréw na rynek wlasciwy, jakim jest
rynek napojéw bezalkoholowych, doprowa-
dzajac tym samym do uzyskania udzialéw
w tym rynku.

31. Maselli podtrzymuje, ze w niniejszej
sprawie konieczne jest uwzglednienie zasady
uzywania zgodnie z pelniong przez znak
towarowy funkcja gwarantowania pocho-
dzenia, poniewaz znak wskazuje, iz napdj
pochodzi z tego samego przedsigbiorstwa co
produkowana odziez. Obawia si¢ réwniez
szkod, jakie moze spowodowal nieuznanie,
ze znak byl rzeczywiScie uzywany, gdyz
wygasniecie praw do znaku towarowego
i jego pozniejsze zarejestrowanie na rzecz
konkurenta spowodowaloby koniecznos¢

zmiany  strategii = reklamowej
w sposéb oczywisty wplywajac
system promocji produktéw.

spoiki,
na caly

32. Poza aspektem dotyczacym gléwnej
funkcji znaku towarowego, rzad czeski
podkresla, ze rzeczywiste uzywanie przeklada
sie na wywolane u konsumentéw skojarzenie
miedzy nabywana przez nich odzieza marki
WELLNESS a oferowanym im bezptlatnie
napojem orzezwiajacym, a zwiazek ten
wydaje sie wystarczajacy, aby wykazac rzeczy-
wiste uzywanie w rozumieniu dyrektywy
89/104/EWG oraz orzecznictwa.

2. Ocena

33. W mojej ocenie w niniejszej sprawie
niezbedne jest dokonanie wykltadni cytowa-
nego powyzej orzeczenia w sprawie Ansul
w $wietle celéw zamierzonych przez dyrek-
tywe . Niemniej jednak z przyczyn, ktére
zostana ponizej przedstawione, pragne zazna-
czy¢ na wstepie, ze nie podzielam stanowiska
Maselli oraz rzadu czeskiego, a sklaniam sie
raczej ku stanowisku zajmowanemu przez
pierwsza ze wskazanych powyzej grup uczest-
nikéw postepowania, aczkolwiek z nieco
odmiennymi argumentami.

11 — Przed niniejszym Trybunalem jest rozpoznawany inny
wniosek o wydanie orzeczenia dotyczacy wykladni art. 12
ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG; niemniej jednak wykazuje on
znaczgce roznice, jesli chodzi o stan faktyczny w odniesieniu
do niniejszego pytania prejudycjalnego, co wynika z opinii
rzecznika generalnego J. Mazdka, przedstawionej w dniu
18 wrzesnia 2008 r., w ktérej rozdziela sie uzywanie znaku na
zewnetrzne i na wewnetrzne potrzeby przedsiebiorstwa
(w szczegdlnosci pkt 29 i 30).
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a) Twierdzenie oparte na pelnionej przez
znak towarowy funkcji gwarantowania
pochodzenia

34. Warto podkresli¢ jeden element mojej
analizy, ktéry nawet jesli jest dobrze znany,
wymaga dodatkowego  zaakcentowania,
a mianowicie ze dyrektywa 89/104/EWG
reguluje niektére aspekty funkcjonowania
rynku i jest bardzo blisko zwigzana z konku-
rencja'’; zawiera ona dwie kategorie prze-
piséw: pierwsza obejmujaca regulacje zwia-
zane z prowadzeniem krajowych rejestrow
znakéw towarowych (art. 2, 3, 4 i 10-14)
i druga dotyczaca praw przyznawanych
w wyniku rejestracji znakéw towarowych
(art. 5-9).

35. Pelniona przez znak towarowy funkcja
gwarantowania pochodzenia, ktéra Maselli
i rzad czeski uznaja za kluczowy element dla
rozstrzygniecia sporu’, jest zwigzana z ta
druga kategoria przepiséw, a w szczegdlnosci
z postanowieniami art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1
dyrektywy 89/104/EWG, $cisle powigzanymi
z prawdopodobieristwem  wprowadzenia
w blad™, to jest niebezpieczenstwem, ze
odbiorcy uznajg, iz dane towary lub ustugi
pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa lub
ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych
gospodarczo .

12 — Motyw pierwszy dyrektywy 89/104/EWG.

13 — Narozprawie przedstawiciel Maselli wielokrotnie powotywat
sie na wyrok Trybunatu z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, nie baczac
na brak zwiazku tego orzeczenia ze sporem bedacym
przedmiotem niniejszego postgpowania w sprawie wydania
orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

14 — U. Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen — Einfiih-
rung in die Praxis, Berlin, Carl Heymanns 2006, s. 173.

15 — Wyroki: z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. s.1-5507, pkt 29 i 30; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. 1-3819, pkt 17,
oraz z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04
Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 26.
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36. Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu
dotyczacym wymogu rzeczywistego
uzywania, uzycie to musi by¢ dokonane
»zgodnie z podstawowa funkcja [znaku],
ktéra polega na zagwarantowaniu pocho-
dzenia towaréw lub uslug, dla ktérych znak
zostal zarejestrowany” *°.

37. Powyzszy fragment wyroku w sprawie
Ansul nie stanowi jego fundamentalnego
rdzenia.

38. Z jednej strony z jezykowego punktu
widzenia, stosujac wyrazenie ,zgodnie z”,
Trybunal sugeruje, ze uzywanie znaku zawsze
jest nakierowane na jego podstawowa funkcje,
przy czym ta dodatkowa przestanka winna by¢
podporzadkowana gléwnemu zalozeniu,
ktére wymaga jego uzywania ,w celu wykreo-
wania lub zachowania rynku zbytu dla takich
towaréw lub ustug”, jak dalej wskazuje cyto-
wany wyrok w sprawie Ansul.

39. Z drugiej strony to samo orzeczenie
zawiera istotng wskazéwke interpretacyjna,
wskazujac, ze podstawowa funkcja oznaczen

16 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43.

17 — Inne wersje jezykowe potwierdzaja moja wyktadnie: ,confor-
mément a sa fonction essentielle” w jezyku francuskim;
sentsprechend ihrer Hauptfunktion” w jezyku niemieckim,
»in accordance with its essential function” w jezyku angiel-
skim.
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jest umozliwienie — bez ryzyka wprowa-
dzenia w blad — odréznienia tego towaru
lub tej ustugi od towaréw i ustug pochodza-
cych z innych przedsiebiorstw ', ktadac w ten
sposob nacisk na zwiagzek miedzy funkcja
gwarantowania pochodzenia a prawdopodo-
biefistwem wprowadzenia w biad.

40. W tym zakresie stanowisko reprezento-
wane przez Maselli i rzad czeski zawiera zbyt
wiele bledéw, poniewaz gdyby pogtlebili oni
swoje przemyslenia dotyczace znaczenia, jakie
ma uzywanie znaku zgodnie jego podstawowa
funkcja, zdaliby sobie sprawe, ze wskazane
powyzej prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad wystepuje wyltacznie wtedy, gdy klient
ujrzy podobne oznakowanie w decydujacej
chwili dokonywania wyboru miedzy towarami
i znakami towarowymi, tym bardziej w przy-
padku towardéw takich jak napoje bezalkoho-
lowe, ktérych obiektywne cechy nie skfaniaja
przecietnego konsumenta do dokonania
uwaznej analizy przed dokonaniem zakupu *.

41. Z uwagi na to, ze zgodnie z trescia
postanowienia odsytajacego napoje takie jak
te, ktérymi Maselli obdarowuje swych
klientéw dokonujacych zakupéw towaréw
odziezowych, nie sg dostepne dla odbiorcéw
w miejscach, w ktérych zwykle mozna
nabywal napoje orzezwiajace, jakiekolwiek
poréwnanie okazuje sie niemozliwe i w nastep-
stwie tego nalezy wykluczy¢ wszelka mozli-
wosé¢ pomylki po stronie kupujacych.

42. Co do zwiazku miedzy znakiem towa-
rowym a renoma, ktéra zaczynala sobie

18 — Wyrok w sprawie Ansul, pkt 36.

19 — Wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-
Picasso i in przeciwko OHIM, Rec. s. 1-643, pkt 40,
rozumowanie a contrario.

wyrabia¢ marka odziezy, Maselli jest prze-
ciwna temu, aby Silberquelle skorzystala z tej
renomy w konsekwencji ewentualnego
stwierdzenia wyga$niecia znaku towarowego
WELLNESS, a nastepnie jego rejestracji na
rzecz tej ostatniej spolki. Niemniej jednak
wedlug mnie bylaby to cena, ktérg upraw-
niony ze znaku towarowego musialby zaptacic¢
za swoj blad strategiczny, polegajacy na
nieobecnosci na rynku wlasciwym, to jest na
rynku napojéw orzezwiajacych, poniewaz to
w tym zakresie odbywa sie walka o udzialy
w rynku; jedynie na takim rynku konkurenci
sa zobowiazani szanowa¢ handlowe ozna-
czenia swoich rywali. Byloby niewlasciwe
domaga¢ sie, aby rywale handlowi badali
rynki niepowigzane z rynkiem wlasciwym,
okreslonym poprzez kategorie towardw, dla
ktérych znak jest zarejestrowany, i jedynym,
na ktérym sa oni zwigzani konieczno$cia
niedzialania na szkode praw ze znakéw
towarowych  przystugujacych ~ osobom
trzecim, z zastrzezeniem oznaczen cieszacych
sie renoma, ktére i tak nie sa przedmiotem
naszych rozwazan w niniejszym postepo-
waniu w trybie prejudycjalnym.

43. Wykladnia, ktérej zwolennikiem jest
Maselli, bedaca w sprzeczno$ci z tymi twier-
dzeniami, doprowadzitaby do dopasowania
prawa znakéw towarowych do taktyki przed-
siebiorstw, nie uwzgledniajac tego, ze to spétki
musza sie dostosowaé do ram prawnych
okreslonych przez przepisy regulujace te
dziedzine prawa.

b) Znaczenie uzywania znaku towarowego na
rynku wlasciwym

44. W kazdym razie stanowiska, ktérego
broni Maselli i rzad czeski, nie mozna
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pogodzi¢ z wykladnia systemowa dyrektywy
89/104/EWG. Jak juz wskazalem w pkt 33
niniejszej opinii, ten akt prawny zawiera dwie
gléwne grupy przepiséw; i tak, przepisy,
ktérych dotyczy niniejsze pytanie prejudy-
cjalne maja na celu uregulowanie harmoni-
zacji krajowych rejestréw znakéw towaro-
wych. Nie dotycza zatem korzystania z praw
plynacych z tych tytuléw wlasno$ci przemy-
stowej, lecz odnosza si¢ do gtéwnych zasad
dotyczacych funkgji rejestracji znakéw towa-
rowych w ramach dzialania rynku, ze szcze-
g6lnym uwzglednieniem zachowania konku-
rencji.

45. Motyw 6smy dyrektywy 89/104/EWG,
uzasadniajgc wymog wykazania rzeczywis-
tego uzywania znaku towarowego i wskazujac,
ze ma to na celu ograniczenie ogdlnej liczby
znakéw  towarowych we  Wspdlnocie,
a w nastepstwie tego, liczby potencjalnych
kolizji, uwypukla ukierunkowanie tej dyrek-
tywy na wolng konkurencje na rynku towaréw
i uslug. Oczywiscie zapis ten ma réwniez na
celu usprawnienie — lub przynajmniej odcia-
zenie — krajowych rejestréw znakéw towaro-
wych, aby nie zamienily sie one w cmenta-
rzyska tych oznaczen?®, lecz tak naprawde
odzwierciedla on rzeczywisto$¢, jaka wyste-
puje na rynku, udzielajagc konkurentom
mozliwosci wgladu do rejestru znakéw
w celu uzyskania pewnosci, ze dane ozna-
czenie moze zosta¢ zarejestrowane. Nie
byloby wlasciwe, gdyby tej czynnosci stat na
przeszkodzie znak martwy, to jest znak
identyczny lub podobny, ktéry nie cieszy sie
zywotnoscia na rynku.

20 — To znane poréwnanie zawdzigczamy Francescehlliemu,
zgodnie z tym, co przekazuje M. Lobato w Comentario a la
Ley 17/2001, de marcas, Madryt, Thomson-Civitas 2007,
s. 650.
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46. Fakt, ze konkurencyjnych przedsie-
biorcéw obciaza sie zadaniami ,czyszczenia”
rejestru  znakéw towarowych, podkresla
jeszcze znaczaca role, jaka pelni konkurencja
w dostosowaniu sie urzedéw znakéw towaro-
wych do rzeczywisto$ci gospodarczej. Tak jak
wymaga sie, aby uprawniony z tytulu rejes-
tracji rzeczywiscie uzywal zarejestrowanego
oznaczenia w zamian za przyslugujace mu
prawo wlasnosci przemyslowej, tak od konku-
renta wymaga sie uruchomienia mecha-
nizméw oczyszczenia rejestru  poprzez
zadanie stwierdzenia wygasniecia zarejestro-
wanego znaku i wpisanie go na jego rzecz.
W nastepstwie tego administracja urzedéw
znakéw towarowych zachowuje swoja
neutralnos¢.

47. Wzgledy przejrzysto$ci na rynku moga
uzasadnia¢ uprawnienie konkurentéw do
eliminowania lub wykreslania z rejestréw
znakéw towarowych nieaktywnych
elementéw, ktére nie spetniaja podstawowej
funkeji identyfikowania towaréw, bowiem
w $wiecie gospodarczym, jezeli towary te nie
sa oferowane do sprzedazy, znak towarowy
nie przysparza jakichkolwiek korzysci?.

48. Wobec powyzszego podstawowe zalo-
zenie wymaga, aby uprawniony wprowadzal
towary opatrzone oznaczeniem na odpowia-
dajacy im rynek %, ktéry w sporze przed sagdem
krajowym zostal okreslony jako rynek
napojéw bezalkoholowych; jezeli nie poste-

21 — W. M. Landes, R. A. Posner, La estructura econémica del
Derecho de  propiedad intelectual e industrial, ttum.
V. M. Sinchez Alvarez, Madrid, Fundacién Cultural del
Notariado 2006, s. 238.

22 — C. Ferndndez-Névoa, Tratado sobre Derecho de marcas,
Madrid, Marcial Pons 2001, s. 467.
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puje w ten sposob, jego towary nie odrézniaja
sie od innych. Zwazywszy na sposdb, w jaki
nap6j WELLNESS-DRINK dociera do konsu-
menta, jako upominek z tytulu zakupu
odziezy, nabywca nie dokonuje zadnego
$wiadomego aktu nabycia butelkowanego
napoju poprzez poréwnanie go z innymi
podobnymi napojami, ktére stanowia jego
substytuty, a co za tym idzie, znak towarowy
nie wyréznia sie wéréd znakéw towarowych
konkurentéw dzieki preferencjom klienta.

49. W tych okoliczno$ciach znak, jakim
opatrzony jest napdj, pozostaje poza swoim
rynkiem odniesienia, gdyz nie rywalizuje
z innymi oznaczeniami, i w konsekwencji
przestaje stanowi¢ przeszkode dla oséb trze-
cich do przywlaszczenia go sobie®,
zwazywszy na to, ze uzywanie znaku na
butelkach jawi si¢ jedynie jako narzedzie,
jako sympatyczny gest majacy na celu umoc-
nienie przywigzania konsumenta do marki
WELLNESS w sektorze odziezowym. Towar
spotki Maselli i jego oznaczenie nie wplywaja
za$ na rynek napojow orzezwiajacych. Wydaje
sie malo prawdopodobne, aby dana osoba
dzigki zakupowi odziezy opatrzonej znakiem
towarowym WELLNESS zapalala takim
upodobaniem do podarowanego jej napoju
orzezwiajacego, zeby byla gotowa do wydania
wiekszej sumy pieniedzy na dodatkowy zakup
ubioréw, ktorych nie potrzebuje, tylko w celu
ponownego zdobycia napoju. Lecz nawet
gdyby postapila w ten sposdb, jej zakupy nie
zwiekszylyby udzialu tego znaku towarowego
w rynku napojéw, ale w rynku odziezy, co
doskonale wpisuje sie w cel, w jakim Maselli
zdecydowala sie oferowaé te napoje i jakim
jest reklama jej gléwnej dzialalnosci, czyli
mody odziezowe;j.

23 — W odniesieniu do prawa niemieckiego U. Bous, § 26
MarkenG, w: F. Ekey, D. Klippel, Heidelberger Kommentar
zum Markenrecht, Heidelberg, C F. Miiller 2003, s. 391.

¢) Uzywanie oznaczen w reklamie

50. Powyzsze rozwazania prowadza do
analizy twierdzen zawartych w uwagach
przedstawionych Trybunatowi w odniesieniu
do uzywania znakéw w reklamie, aby na
zakoniczenie ustali¢, czy w takiej sytuacji
mamy do czynienia z rzeczywistym uzywa-
niem w rozumieniu art. 10 i 12 dyrektywy
89/104/EWG.

51. Doktryna? uznaje, ze uzywanie znaku dla
celow reklamowych stanowi postaé rzeczy-
wistego uzywania znaku towarowego. Takze
z orzecznictwa niniejszego Trybunatu wynika,
ze umieszczenie znakéw w kampaniach rekla-
mowych sprzedawanych juz towaréw spelnia
przestanki kategorii rzeczywistego uzywania,
podobnie jak w przypadku kampanii rekla-
mowych towaréw lub wustug, ktérych
sprzedaz, przygotowana przez dane przedsie-
biorstwo w celu zdobycia klientéw w drodze
takiej kampanii, nastepuje bezposrednio po
nich?.

52. Okazuje si¢ jednak, ze zar6wno doktryna,
jak i orzecznictwo nie wypowiedzialy sie
w spos6b bezposredni co do abstrakcyjnego
uzywania oznaczenia, to jest uzywania go bez

24 — P. Strébele, § 26 Benutzung der Marke, w: P. Stro-
bele, F. Hacker, Markengesetz, wyd. 8, Kolonia, Carl
Heymanns 2006, s. 999; C. Fernandez-Né6voa, op.cit., s. 469
i nast; oraz w odniesieniu do wspdlnotowego znaku
towarowego, A. von Miihlendahl, D. Ohlgart, Die Gemein-
schaftsmarke, Berno/Monachium, C.H. Beck/Verlag
Stampfli + Cie AG 1998, s. 67.

25 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 37;
ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 19.
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zwiazku z rynkiem towaréw opatrzonych tym
oznaczeniem, tak jak w przypadku napoju
WELLNESS-DRINK. Istnieja opinie wskazu-
jace, ze samo umieszczenie zarejestrowanego
znaku na przedmiotach o charakterze
upominkéw reklamowych, takich jak diugo-
pisy czy tez koszulki, nie speinia wymogéw
rzeczywistego uzywania ze wzgledu na brak
jakiegokolwiek zwigzku z towarem, o ktérego
ochrone sie wystepuje poprzez rejestracje
znaku .

53. Mimo Zze opisany powyzej kontekst jest
zblizony do sprawy zawistej przed sadem
krajowym, okaza¢ si¢ moze, iz wnioski
z niego plynace nie do konca moga zostac
przeniesione na grunt rozpatrywanej sprawy,
gdyz zakres ochrony oznaczenia rozciaga sie
na kategorie towaréw oferowanych w charak-
terze upominkéw. Niemniej jednak wydaja mi
sie one do tego stopnia kuszace, ze uznaje, iz
takie twierdzenie znajduje zastosowanie
w niniejszej sprawie, poniewaz w zakresie,
w jakim brak jest zwigzku z rynkiem, co
zostalo  wyjasnione uprzednio, butelki
z napojem opatrzone znakiem WELLNESS-
DRINK zamieniajg si¢ w gadzet reklamowy,
calkowicie oderwany od rynku napojéw.

54. Réwniez z punktu widzenia reklamy nie
wydaje sie przekonujace twierdzenie Maselli,
ze w przypadku stwierdzenia wygasniecia
przystugujacego jej prawa, korzysci plynace
z jej ogloszen reklamowych dotyczacych
znaku towarowego WELLNESS beda czer-
pane przez konkurenta, ktéry nastepnie zare-
jestruje znak dla siebie. Nawet gdyby tak bylo,
to stanowiloby to bardziej logiczne nastep-
stwo niz odmowa stwierdzenia wygasniecia
z tego powodu, ze przedsiebiorstwo reklamo-
walo towary, ktérych nastepnie nie sprzeda-
walo, poniewaz przy tym zalozeniu starania
majace na celu upowszechnienie tego napoju

26 — U. Bous, op.cit., s. 389.

I-150

nie przyniostyby korzysci réwniez samemu
przedsiebiorstwu, zwazywszy na to, ze jest ono
nieobecne na rynku napojéw bezalkoholo-

wych.

55. Przyjecie stanowiska Maselli oznaczatoby
zatem uznanie za wystarczajace uzywanie
majace na celu jedynie przeszkodzenie
osobom trzecim, podobne do uzywania
o charakterze czysto symbolicznym, gdyz
istnialyby oznaczenia, ktére w zaden sposéb
nie sa obecne na wlasciwym rynku, co
prowadziloby do nieuzasadnionego bloko-
wania rejestréw znakéw towarowych.

56. Podsumowujac, znak towarowy, ktéry nie
uczestniczy w grze konkurencyjnej toczacej
sie na rynku towaréw, dla ktérych zostal
zarejestrowany, jedynego miejsca, w ktérym
ujawni¢ sie moze z cala moca funkcja
gwarantowania pochodzenia w celu odré-
znienia towaréw nim opatrzonych od
towaréw innych przedsiebiorstw, nie jest
znakiem rzeczywiScie uzywanym w rozu-
mieniu dyrektywy 89/104/EWG, nawet jesli
towar opatrzony znakiem stanowi wsparcie
reklamowe stuzace do zwigkszenia sprzedazy
innych towaréw opatrzonych tym samym
znakiem.

57. Jedynym mozliwym rozwigzaniem jest
zatem udzielenie na pytanie przedlozone
niniejszemu Trybunalowi odpowiedzi prze-
czacej, poniewaz istota ochrony znakéw
towarowych nie jest jedynie zachowanie
praw wynikajacych z rejestracji, lecz ochrona
pozycji na rynku, a wymog rzeczywistego
uzywania staje sie najwlasciwszym srodkiem,
aby rozwiazywa¢ spory niemajace uzasad-
nienia gospodarczego ¥

27 — A.von Miihlendahl, D. Ohlgart, op.cit., s. 61.
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VI — Whioski

58. Majac powyzsze na uwadze, proponuje, aby Trybunal udzielit na pytanie
przedlozone przez Oberster Patent- und Markensenat nastepujacej odpowiedzi:

Artykul 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakdéw towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, Ze nie
mozna stwierdzi¢ rzeczywistego uzywania znaku towarowego, jezeli jest on uzywany
w celu oznaczenia napojéw bezalkoholowych, ktére uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy oferuje nieodptatnie swoim klientom przy zakupie sprzedawanych
przez niego wyrobéw odziezowych.
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