WYROK Z DNIA 10.4.2008 r. — SPRAWA C-102/07

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 10 kwietnia 2008 r.”

W sprawie C-102/07

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, ztozony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)
postanowieniem z dnia 16 lutego 2007 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
21 lutego 2007 r., w postepowaniu:

adidas AG,

adidas Benelux BV

przeciwko

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ (sprawoz-
dawca) i E. Levits, sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 grudnia
2007 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu adidas AG oraz adidas Benelux BV przez G. Vosa oraz A. Quaedvliega,
advocaten,

— w imieniu Marca Mode CV oraz Marca CV przez J. Brinkhofa, advocaat,

— w imieniu H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV przez G. van Roeyena,
advocaat,

— w imieniu rzadu wloskiego przez L.M. Braguglie, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,
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— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez C. Gibbs, dziatajaca w charak-
terze pelnomocnika, wspierana przez M. Edenborougha, barrister,

— wimieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez W. Wilsa, dzialajacego w charak-
terze pelnomocnika,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 stycznia
2008 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni 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, s. 1, zwanej dalej ,,dyrektywa”).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy adidas AG i adidas
Benelux BV a Marca Mode CV (zwana dalej ,Marca Mode”), C&A Nederland
CV (zwana dalej ,C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (zwana dalej
»H&M”) i Vendex KBB Nederland BV (zwana dalej ,,Vendex”), dotyczacego zakresu
ochrony graficznych znakéw towarowych z trzema paskami, do ktérych uprawniona
jest spolka adidas AG.
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Ramy prawne

Artykut 3 dyrektywy, zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaz-
nosci rejestracji”, stanowi w ust. 1:

<)

d)

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

oznaczenia, ktdre nie moga stanowi¢ znaku towarowego;

znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek moga-
cych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakos$ci, ilosci, przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiad-
czenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

znaki towarowe, ktore sktadaja sie wylacznie z oznaczeni lub wskazéwek, ktére
weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalo-
nych praktykach handlowych;
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e) oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z:

— ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw, lub

— ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego, lub

— ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru;

Artykul 3 ust. 3 dyrektywy stanowi:

»Nie mozna odmoéwi¢ 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 odrézniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji”.

Artykul 5 dyrektywy, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi
wust. 1i2:
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»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wytaczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktdre 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;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobien-
stwa do znaku towarowego oraz identyczno$ci lub podobienistwa towaréw lub
ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad wéréd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia 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 wspélnotowy znak towarowy, w przy-
padku gdy cieszy si¢ on renomg we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu
lub jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku
towarowego”.

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

»Znak towarowy nie upowaznia wtasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym:
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a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

b) wskazdwek 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;

pod warunkiem zZe osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle”.

Artykut 12 dyrektywy, zatytutowany ,Podstawy wygasniecia”, stanowi w ust. 2:

»Uprawnienie do znaku towarowego podlega [...] wygasnieciu, jezeli po dacie
rejestracji:

a) znak towarowy stal sie w handlu, w wyniku dziatania lub zaniechania wlasciciela,
nazwg powszechnie uzywana w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
zostal zarejestrowany;
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Spolka adidas AG uprawniona jest do graficznych znakéw towarowych skladajg-
cych sie z trzech poprzecznych i réwnoleglych paskéw o réwnej szerokosci, umiesz-
czanych bocznie na odziezy sportowej i rekreacyjnej, ktérych barwa kontrastuje
z podstawowg barwa tej odziezy.

Spolka adidas Benelux BV jest uprawniona z tytulu licencji wylacznej na Beneluks,
udzielonej przez adidas AG.

Marca Mode, C&A, H&M i Vendex sa przedsiebiorstwami konkurencyjnymi, ktérych
dziatalnos¢ polega na sprzedazy artykutéw tekstylnych.

Stwierdziwszy, ze niektérzy spos$réd konkurentéw rozpoczeli sprzedaz odziezy
sportowej i rekreacyjnej, na ktérej wystepuja dwa réwnolegte paski, ktérych barwa
kontrastuje z podstawowa barwa tej odziezy, adidas AG i adidas Benelux BV (zwane
dalej tacznie ,adidasem”) wszczely przed Rechtbank te Breda postgpowanie zabezpie-
czajace przeciwko H&M, a takze wystapily z pozwem przeciwko Marca Mode i C&A,
wnoszac o zakazanie tym przedsiebiorstwom uzywania wszelkich oznaczen zlozo-
nych z motywu trzech paskéw, zarejestrowanego na wniosek adidasa, a takze ozna-
czen zlozonych z motywéw podobnych, takich jak motyw dwdch paskéw uzywany
przez te przedsigbiorstwa.

Marca Mode, C&A, H&M i Vendex zwrdcily sie¢ natomiast do Rechtbank te Breda
o stwierdzenie, ze moga one swobodnie uzywac¢ na odziezy sportowej i rekreacyjnej
motywu dwdch paskéw w celach dekoracyjnych.
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Orzeczeniem z dnia 2 pazdziernika 1997 prezes Rechtbank te Breda, orzekajacy
w trybie zabezpieczajacym, nakazal H&M zaprzestanie uzywania na terenie Bene-
luksu oznaczenia zlozonego z motywu trzech paskéw, zarejestrowanego na wniosek
adidasa, a takze oznaczen zlozonych z motywdéw podobnych, takich jak motyw
dwoch paskéw uzywany przez to przedsiebiorstwo.

W orzeczeniu zabezpieczajacym z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Rechtbank te Breda
stwierdzil, ze doszlto do naruszenia praw do znakéw towarowych przystugujacych
adidasowi.

Od orzeczen z dnia 2 pazdziernika 1997 r. i z dnia 13 pazdziernika 1998 r. odwolano
sie do Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Wyrokiem z dnia 29 marca 2005 r. Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch uchylit orze-
czenia z dnia 2 pazdziernika 1997 r. i z dnia 13 pazdziernika 1998 r., orzekajac jedno-
cze$nie w przedmiocie sporu. Oddalil on zaré6wno zadanie adidasa, jak i zadania
Marca Mode, C&A, H&M i Vendex. Sad ten stwierdzil, po pierwsze, ze nie doszlo
do naruszenia praw do znakéw towarowych, do ktérych uprawniony jest adidas, a po
drugie, ze zadania przedstawione przez Marca Mode, C&A, H&M i Vendex maja
zbyt ogélny zakres.

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch stwierdzil, ze motyw trzech paskéw, taki jak zare-
jestrowany na wniosek adidasa, jest sam w sobie mato odrézniajacy, lecz ze wzgledu
na wysitki reklamowe podejmowane przez adidasa, przystugujace mu znaki towa-
rowe uzyskaly znaczacy charakter odrézniajacy i staly sie powszechnie znane. Znaki
te korzystaja w zwiazku z tym z szerokiego zakresu ochrony, jesli chodzi o motyw
trzech paskéw. Jednak z uwagi na to, ze paski i proste motywy ztozone z paskéw sa,
co do zasady, oznaczeniami, ktére powinny pozosta¢ dostepne i na ktére nie udziela
sie w zwiazku z tym praw wyltacznych, znaki towarowe przystugujace adidasowi nie
oferuja zadnej ochrony przeciwko uzywaniu motywéw z dwoma paskami.
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Adidas wnidst od tego orzeczenia kasacje przed Hoge Raad der Nederlanden.
Twierdzi on, Ze zgodnie z logika systemu wprowadzonego przepisami dyrektywy,
wymog dostepnosci oznaczen nalezy bra¢ pod uwage jedynie w ramach stosowania
podstaw odmowy rejestracji lub podstaw uniewaznienia, o ktérych mowa w art. 3

dyrektywy.

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

»1) Czy okreslajac zakres ochrony znaku towarowego, ktéry — cho¢ utworzony

z oznaczenia nieposiadajacego samoistnego charakteru odrézniajacego lub ze
wskazéwki odpowiadajacej opisowi zawartemu w art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
[...] — uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania (»inburge-
ring«) i zostal zarejestrowany, nalezy uwzgledni¢ interes ogdlny, ktéry polega
na tym, ze dostepno$¢ pewnych oznaczen dla innych przedsigbiorcéw oferuja-
cych dane towary lub ustugi nie bedzie w nieuzasadniony sposéb ograniczana
(»Freihaltebediirfnis«)?

Jezeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedZ twierdzaca: czy nie
ma w tym wzgledzie znaczenia to, czy dane oznaczenia, ktére powinny by¢
swobodnie dostepne, postrzegane sa przez dany krag odbiorcéw jako oznaczenia
odrézniajace niektére towary, czy jako zwykla ozdoba tych towaréw?

Jezeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedz twierdzaca: czy nie ma
réwniez znaczenia to, ze oznaczenie zakwestionowane przez uprawnionego ze
znaku towarowego pozbawione jest charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy [...] lub sktada sie ze wskazéwki w rozumieniu art. 3
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez postawione pytania, ktére nalezy przeanalizowaé tacznie, sad krajowy
domaga sie zasadniczo ustalenia, w jakim stopniu przy dokonywaniu oceny zakresu
praw wylacznych uprawnionego do znaku towarowego nalezy bra¢ pod uwage
interes ogdlny, polegajacy na nieograniczaniu w nieuzasadniony spos6b dostepnosci
pewnych oznaczen.

Sad ten formuluje to pytanie w odniesieniu do motywu trzech paskéw, zarejestro-
wanego na wniosek adidasa, ktéry nabyl charakter odrézniajacy w drodze uzywania.
W szczegdlnosci zapytuje on, czy w sytuacji gdy osoby trzecie uzywaja oznaczen
identycznych lub podobnych do danego znaku towarowego bez zgody uprawnionego
do tego znaku, uzasadniajac to uzywanie wymogiem dostepnosci oznaczen, nalezy
ustali¢, czy oznaczenia te postrzegane sa przez dany krag odbiorcéw jako dekora-
cyjne, czy pozbawione sa charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy i czy posiadaja charakter opisowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. ¢)

dyrektywy.

Uwagi wstepne

Jak przypomina rzecznik generalny w pkt 33 i nastepnych opinii, istnieja wzgledy
podyktowane interesem ogélnym, uzasadnione w szczegélnosci wymogiem zapew-
nienia niezakl6conej konkurencji, w $wietle ktérych jest zalecane, by pewne ozna-
czenia mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich przedsiebiorcéw.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu ten wymodg dostepnosci stanowi ratio legis
niektérych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 3 dyrektywy (zob.
w szczeg6lnosci wyroki: z dnia a 4 maja 1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97
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i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I-2779, pkt 25, z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawach polaczonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. s. I-3161, pkt 73
oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. [-3793, pkt 53).

Ponadto art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy stanowi, ze prawo do znaku towarowego
podlega wygasnieciu, jezeli po dacie rejestracji znak towarowy stal sie w handluy,
w wyniku dzialania lub zaniechania uprawnionego, nazwa powszechnie uzywana
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany. Przy pomocy
tego przepisu prawodawca wspdlnotowy dokonal wywazenia intereséw uprawnio-
nego do znaku i intereséw jego konkurentéw zwiazanych z wymogiem dostepnosci
oznaczen (zob. wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss,
Zb.Orz. s. I-3703, pkt 19).

Gdyby wiec okazalo si¢, ze wymog dostepnosci odgrywa istotna role w kontekscie
art. 31 12 dyrektywy, nalezaloby stwierdzi¢, ze rozpatrywany wniosek o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym wykracza poza ten kontekst, poniewaz podniesione
w nim zostalo pytanie, czy wymédg dostepnosci stanowi kryterium oceny uzywane
po rejestracji danego znaku w celu okre$lenia zakresu prawa wylacznego przystu-
gujacego uprawnionemu do znaku. Marca Mode, C&A, H&M i Vendex nie zadaja
bowiem uniewaznienia znaku na podstawie art. 3 ani stwierdzenia wygasniecia praw
do znaku na podstawie art. 12, lecz wskazuja na potrzebe dostepnosci motywdw
z paskami innych niz zarejestrowane na wniosek adidasa, domagajac si¢ uznania ich
prawa do uzywania tych motywéw bez jego zgody.

Jesli osoba trzecia powotuje sie na wymog dostepnosci w uzasadnieniu jej prawa do
uzywania oznaczenia innego niz zarejestrowane na wniosek uprawnionego do znaku,
znaczenia takiego argumentu nie nalezy ocenia¢ w $wietle art. 3 i 12 dyrektywy, lecz
w $wietle jej art. 5, dotyczacego ochrony zarejestrowanego znaku towarowego przed
uzywaniem pewnych oznaczen przez osoby trzecie, a takze w §wietle art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy, jesli dane oznaczenie objete jest zakresem normowania tego przepisu.
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W przedmiocie wykladni art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy

Poprzez przyznanie uprawnionemu do znaku towarowego prawa do zakazania
osobom trzecim uzywania identycznego lub podobnego oznaczenia w przypadku
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad i poprzez wyliczenie niektérych form
uzywania, ktére moga zostac zakazane, art. 5 dyrektywy sluzy ochronie tego upraw-
nionego przed uzywaniem oznaczen mogacych narusza¢ prawa do tego znaku (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 14).

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad stanowi szczegdlny warunek ochrony
udzielanej w zwiazku z rejestracja znaku towarowego, w szczegélnosci przeciwko
uzywaniu przez osoby trzecie oznaczen niebedacych identycznymi. Trybunal zdefi-
niowal ten warunek jako prawdopodobienstwo, ze odbiorcy moga dojs¢ do przeko-
nania, iz dane towary lub uslugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa lub, ewen-
tualnie, z przedsiebiorstw powiazanych ekonomicznie (zob. wyroki: 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 24
i26).

Zgodnie z motywem dziesiatym dyrektywy ocena wystepowania takiego prawdopo-
dobienistwa ,zalezy od wielu czynnikéw, w szczegdlnosci rozpoznawalnosci znaku
towarowego na rynku, mogacego powsta¢ skojarzenia ze znakiem uzywanym lub
zarejestrowanym, stopnia podobienistwa miedzy znakiem towarowym i oznacze-
niem, miedzy okreslonymi towarami lub ustugami”. Istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia odbiorcéw w blad podlega zatem calosciowej ocenie, przy uwzgled-
nieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w danej sprawie (zob. wyroki:
z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. [-6191, pkt 22, z dnia
22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. 1-4861, pkt 40 i ww.
w sprawie Medion, pkt 27).

Okoliczno$¢ wystepowania potrzeby dostepnosci danego oznaczenia dla przed-
siebiorcow nie nalezy do owych czynnikéw majacych znaczenie w sprawie. Jak
wynika bowiem z brzmienia art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz z przywotanego wyzej
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orzecznictwa, odpowiedz na pytanie o wystepowanie prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w btad nalezy udzieli¢ biorac pod uwage sposé6b postrzegania przez odbiorcéw
z jednej strony towaréw objetych znakiem uprawnionego, a z drugiej strony towaréw
objetych oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecia.

Ponadto oznaczenia, ktére co do zasady powinny by¢ dostepne wszystkim przed-
siebiorcom, moga by¢ naduzywane celem wprowadzenia odbiorcéw w blad. Gdyby
w takiej sytuacji osoba trzecia mogla powotywac sie¢ na wymog dostepnosci, aby méc
swobodnie uzywac¢ oznaczenia bedacego jednak podobnym do danego znaku towa-
rowego, a uprawniony do tego znaku nie méglby sie temu sprzeciwi¢, powolujac sie
na prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, bytoby to ze szkoda dla skutecznego
stosowania zasady ustanowionej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

Rozwazania te dotycza w szczegdlno$ci motywdédw z paskami. Jak przyznatl adidas
we wstepie do swoich uwag, motywy z paskami sa jako takie dostepne i moga by¢
w zwiazku z tym umieszczane na wiele sposobéw na odziezy sportowej i rekreacyjnej
przez wszystkich przedsiebiorcéw. Jednak konkurenci adidasa nie moga naruszac
praw do motywu z trzema paskami zarejestrowanego na jego wniosek, umieszczajac
na sprzedawanej przez nich odziezy sportowej i rekreacyjnej motywéw z paskami do
tego stopnia podobnych do zarejestrowanego na wniosek adidasa, ze istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad.

Do sadu krajowego nalezy ustalenie, czy takie prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad wystepuje. W kontekscie tego ustalenia nalezy przeanalizowac pytanie sadu
krajowego dotyczace tego, czy konieczne jest zbadanie, czy odbiorcy postrzegaja
oznaczenie uzywane przez osobe trzecia jako zwykla ozdobe danego towaru.

I-2477



34

35

36

37

WYROK Z DNIA 10.4.2008 r. — SPRAWA C-102/07

W tym miejscu nalezy zauwazy¢, Ze postrzeganie danego oznaczenia przez
odbiorcéw jako oznaczenia ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzie-
lonej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jesli — mimo swojego dekoracyjnego charak-
teru — oznaczenie to wykazuje podobienstwo do zarejestrowanego znaku towaro-
wego, w zwiazku z czym dany krag odbiorcéw moze doj$¢ do przekonania, ze dane
towary pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw
powiazanych ekonomicznie.

W niniejszej sprawie nalezy zatem zbada¢, czy w zetknigciu z odzieza sportowa
i rekreacyjng, na ktérej motywy z paskami umieszczone zostaly w tych samych miej-
scach i posiadaja te same cechy, co motyw z paskami zarejestrowany na wniosek
adidasa, z ta tylko réznica, ze skladaja si¢ one z dwdch, a nie z trzech paskéw, prze-
cietny konsument moze pomyli¢ sie co do pochodzenia tego towaru, bedac przeko-
nanym, ze jest on wytwarzany przez adidas AG, adidas Benelux BV lub inne przed-
siebiorstwo powiazane z nimi ekonomicznie.

Jak wynika z motywu dziesiatego dyrektywy, ocena ta nie zalezy wytacznie od stopnia
podobienstwa miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem, lecz takze od latwosci,
z jaka oznaczenie to moze by¢ kojarzone z tym znakiem towarowym, w szczegdlnosci
z uwagi na znajomosc¢ tego znaku na rynku. Im bardziej wiec znany jest dany znak,
tym wieksza jest liczba przedsiebiorcéw chcacych uzywaé oznaczen podobnych.
Obecnos¢ na rynku duzej ilosci towaréw objetych oznaczeniami podobnymi moglaby
narusza¢ prawa do znaku towarowego, poniewaz grozi zmniejszeniem charakteru
odrézniajacego znaku i stanowi zagrozenie dla podstawowej funkcji znaku, jaka jest
gwarantowanie konsumentom pochodzenia danych towaréw.

W przedmiocie wykladni art. 5 ust. 2 dyrektywy

Zadna ze stron postepowania gléwnego nie zaprzeczyta, Ze motyw z trzema paskami
zarejestrowany na wniosek adidasa stanowi powszechnie znany znak towarowy.
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Ponadto zostato stwierdzone, ze uregulowania obowiazujace w Niderlandach zawie-
raja zasade wyrazona w art. 5 ust. 2 dyrektywy. Ponadto Trybunatl stwierdzit, ze
art. 5 ust. 2 dyrektywy stosuje sie réwniez w odniesieniu do towardéw i ustug beda-
cych identycznymi lub podobnymi do tych, dla ktérych znak zostal zarejestrowany
(zob. podobnie wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec.
s. 1-389, pkt 30, a takze z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-
-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. [-12537, pkt 18-22).

Motyw z trzema paskami zarejestrowany na wniosek adidasa korzysta zatem zaréwno
z ochrony udzielonej w art. 5 ust. 1 dyrektywy, jak i ze wzmocnionej ochrony udzie-
lonej w ust. 2 tego artykutu (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Davidoff, pkt 18
i19).

W tych okolicznosciach wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
nalezy rozpatrzy¢ réwniez w $wietle tego ostatniego przepisu, ktéry dotyczy w sposdéb
szczeg6lny ochrony znakéw cieszacych sie renoma.

Artykul 5 ust. 2 dyrektywy udziela znakom renomowanym ochrony, ktéra nie jest
uzalezniona od wystepowania prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Przepis
ten stosuje sie bowiem w sytuacjach, w ktérych szczegélnym warunkiem objecia
ochrong jest uzywanie bez uzasadnionego powodu zakwestionowanego oznaczenia,
ktére powoduje czerpanie nienaleznych korzysci z odrézniajacego charakteru lub
renomy znaku towarowego lub dziata na ich szkode (ww. wyroki: w sprawie Marca
Mode, pkt 36, a takze w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27).

Naruszenia, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jesli wystepuja, sa konse-
kwencja pewnego stopnia podobieristwa miedzy znakiem towarowym a oznacze-
niem, z powodu ktérego dany krag odbiorcéw kojarzy oznaczenie ze znakiem, to
znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy nimi zwiazek, nie mylac ich jednak. Nie jest
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zatem wymagane, by stopien podobieristwa miedzy renomowanym znakiem towa-
rowym a oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecia byl na tyle duzy, by wywota¢
prawdopodobieristwo wprowadzenia danego kregu odbiorcéw w btad. Wystarczy, by
stopieft podobienistwa miedzy renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem
skutkowal wywolaniem u danego kregu odbiorcéw przekonania, ze miedzy oznacze-
niem a znakiem wystepuje pewien zwiazek (zob. ww. wyrok w sprawie Adidas-Sa-
lomon i Adidas Benelux, pkt 29 i 31).

Wystepowanie takiego zwiazku nalezy oceniaé calosciowo, majac na uwadze
wszystkie majace znaczenie czynniki (ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas
Benelux, pkt 30).

Nalezy stwierdzi¢, ze wymadg dostepnosci nie wystepuje ani przy ocenie stopnia podo-
bienistwa miedzy renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem uzywanym
przez osobe trzecia, ani w przypadku zwiazku, jaki dany krag odbiorcéw mogiby
przypisa¢ temu znakowi i oznaczeniu. Nie stanowi on zatem elementu majacego
znaczenie przy ocenie, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznych
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku lub dziata na ich szkode.

W przedmiocie wykiadni art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy

Artykut 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy stanowi, ze uprawniony do znaku towarowego nie
moze zabroni¢ osobie trzeciej uzywania w handlu wskazéwek dotyczacych rodzaju,
jakosci, ilosci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego,
daty produkcji towaréw lub $wiadczenia ustug, lub innych cech charakterystycz-
nych towaréw lub ustug, o ile osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami
w handlu i przemysle.
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Ograniczajac w ten sposob skutki prawa wylacznego przystugujacego uprawnionemu
do znaku, art. 6 dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku z interesem swobodnego przeplywu towaréw i swobody $wiadczenia
ustug na wspolnym rynku w sposéb umozliwiajacy pelnienie przez znaki towarowe
ich roli zasadniczego elementu systemu niezakidconej konkurencji, ktérego wpro-
wadzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatu WE (zob. wyrok z dnia 17 marca
2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, Zb.Orz.
s. 1-2337, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

Artykut 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy ma konkretnie na celu zapewnienie, by wszyscy
przedsiebiorcy mogli uzywaé¢ oznaczen opisowych. Przepis ten stanowi zatem,
jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 75 i 78 opinii, wyraz wymogu dostepnosci
oznaczen.

Jednak wymég dostepnosci oznaczen nie moze w zadnym razie stanowi¢ samoist-
nego ograniczenia skutkéw znaku towarowego, bedacego dodatkowym w stosunku
do ograniczen przewidzianych wyraznie w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Nalezy
w tym wzgledzie podkresli¢, ze aby osoba trzecia mogla powotywac sie na ograni-
czenia skutkéw znaku, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, opierajac
sie w tym kontekscie na wymogu dostepnosci stanowigcym ratio legis tego przepisu,
konieczne jest, by uzywana przezen wskazéwka odnosita sie, jak chce ten przepis, do
jednej z cech towaru lub ustugi sprzedawanych przez te osobe trzecia (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 28 oraz wyrok z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. [-1017, pkt 42-44).

W niniejszej sprawie wynika zaréwno z postanowienia odsylajacego, jak i z uwag
przedstawionych przez konkurentéw adidasa przed Trybunatem, ze konkurenci ci
uzasadniaja uzycie spornych motywéw z dwoma paskami ich czysto dekoracyjnym
charakterem. Wynika z tego, ze umieszczanie przez konkurentéw adidasa motywéow
z paskami na odziezy nie ma na celu dostarczenia wskazéwki dotyczacej jednej z cech
tych towaréw.
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Majac powyzsze rozwazania na wzgledzie, w odpowiedzi na postawione pytania
prejudycjalne nalezy stwierdzi¢, ze dyrektywe nalezy interpretowaé w ten sposob,
iz przy ocenie zakresu prawa wylacznego przystugujacego uprawnionemu do znaku
towarowego wymog dostepnosci uwzglednia sie tylko o tyle, o ile znajduje zastoso-
wanie ograniczenie skutkéw znaku towarowego okreslone w art. 6 ust. 1 lit. b) tej

dyrektywy.

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 wzgledow Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, iz przy ocenie zakresu prawa
wylacznego przyslugujacego uprawnionemu do znaku towarowego wymog
dostepnosci uwzglednia sie tylko o tyle, o ile znajduje zastosowanie ograniczenie
skutkow znaku towarowego okreslone w art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

Podpisy
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