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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 25 pazdziernika 2012 r.*

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykut 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) —
Rzeczywiste uzywanie — Uzywanie znaku w postaci, takze zarejestrowanej jako znak towarowy,
réznigcej sie w elementach, ktére nie zmieniaja jego charakteru odrézniajacego — Skutki
wyroku w czasie

W sprawie C-553/11

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2011 r.,
ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 2 listopada 2011 r., w postepowaniu:

Bernhard Rintisch

przeciwko

Klausowi Ederowi,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: R. Silva de Lapuerta, petniaca obowiazki prezesa trzeciej izby, K. Lenaerts (sprawozdawca),
E. Juhdsz, T. von Danwitz i D. Svéby, sedziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu K. Edera przez M. Douglasa, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego i J. Kemper, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,
podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2
lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy B. Rintischem a K. Ederem dotyczacego
rzeczywistego uzywania znaku towarowego w postaci — takze zarejestrowanej jako znak towarowy —
rozniacej sie¢ w elementach, ktére nie zmieniaja jego charakteru odrdzniajacego, od postaci, w jakiej
zostal on zarejestrowany.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Artykul 5 C ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemyslowej z dnia 20 marca 1883 r.,
ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 wrzesnia 1979 r.
(Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej ,konwencja paryska”)
stanowi:

»Stosowanie przez wlasciciela znaku towarowego w postaci rézniacej sie¢ w czes$ci od postaci znaku
zarejestrowanego w jednym z panstw bedacych czlonkami Zwiazku [tworzonego przez panstwa, do
ktorych stosuje sie konwencja paryska], ale niezmieniajacej znamion odrézniajacych tego znaku, nie
spowoduje wygasniecia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”.

Prawo Unii
Motyw dwunasty dyrektywy 89/104 brzmi nastepujaco:

»wszystkie panstwa czlonkowskie Wspélnoty zwigzane sa Konwencja paryska o ochronie wlasnosci
przemystowej; niezbedne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy byly w pelni zgodne z przepisami
[postanowieniami] konwencji paryskiej; niniejsza dyrektywa nie ma wplywu na zobowigzania panstw
czlonkowskich wynikajace z konwencji; tam gdzie jest to wlasciwe, stosuje sie art. [267] akapit drugi
[TFUE]”.

Artykul 10 dyrektywy 89/104, przejety bez zmian jako art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), zatytulowany ,Uzywanie
znakéw towarowych”, stanowi w swych ust. 1 i ust. 2 lit. a):

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od daty zakonczenia procedury rejestracji znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we Wspdélnocie [w danym panstwie czlonkowskim] w stosunku
do towar6w lub ustug, dla ktdrych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pieciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej
dyrektywie, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za »uzywanie« uwaza si¢ rowniez:

a) uzywanie znaku towarowego w postaci rdzniacej si¢ w elementach, ktére nie zmieniaja
odrdzniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany”.
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Prawo niemieckie

Paragraf 26 ust. 3 Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie
znakéw towarowych i innych oznaczen) z dnia 25 pazdziernika 1994 r. (BGBL 1994 I, s. 3082, zwanej
dalej ,MarkenG”) stanowi:

»Za uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego uwaza si¢ rowniez jego uzywanie w postaci
rozniacej sie od postaci, w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, pod warunkiem ze wystepujace
réznice nie zmieniaja charakteru odrdzniajacego znaku. Zdanie pierwsze stosuje sie takze wtedy, gdy
znak jest zarejestrowany w postaci, w jakiej jest uzywany”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Bernhard Rintisch, skarzacy w postepowaniu gltéwnym, jest wlascicielem stownych znakéw
towarowych: PROTIPLUS, zarejestrowanego w dniu 20 maja 1996 r. pod numerem 395 49 559.8,
i PROTI, zarejestrowanego w dniu 3 marca 1997 r. pod numerem 397 02 429, jak rdéwniez
sfowno-graficznego znaku towarowego Proti Power, zarejestrowanego w dniu 5 marca 1997 r. pod
numerem 396 08 644.6. Powyzsze znaki krajowe zostaly zarejestrowane miedzy innymi dla preparatéw
na bazie protein.

Klaus Eder, pozwany w postepowaniu gléwnym, jest wlascicielem poézniejszego stownego znaku
towarowego Protifit, zarejestrowanego w dniu 11 lutego 2003 r. pod numerem 302 47 818 dla
suplementéw zywnosciowych, preparatéw witaminowych i dietetycznych srodkéw spozywczych.

Bernhard Rintisch, powolujac si¢ na prawa wynikajace z wczesniejszej rejestracji jego znakéw
towarowych, wniésl powdédztwo, po pierwsze, o zobowigzanie K. Edera do wyrazenia zgody na
wykreslenie znaku towarowego Protifit i, po drugie, o zakazanie uzywania tego znaku. Swoje zadania
oparl on w gléwnej mierze na prawach zwigzanych ze znakiem towarowym PROTI, za$ positkowo
jedynie na prawach zwiazanych ze znakami towarowymi PROTIPLUS i Proti Power. Skarzacy wnidst
takze o zasadzenie od pozwanego odszkodowania za szkode, ktéra zgodnie ze swymi twierdzeniami
ponidst.

Klaus Eder podnidst zarzut nieuzywania przez B. Rintischa znaku towarowego PROTI. Ten ostatni
odpiera ten =zarzut, twierdzac, Ze znak 6w jest uzywany poprzez wykorzystanie oznaczen
»PROTIPLUS” i ,Proti Power”. Sad pierwszej instancji oddalil zadania B. Rintischa, uznajac, ze prawa
zwigzane ze znakiem towarowym PROTI nie moga by¢ przeciwstawiane znakowi Protifit. Rozpatrujacy
apelacje Oberlandesgericht Koln potwierdzil oddalenie zadan B. Rintischa.

Wobec tego, ze B. Rintisch wniést od tego wyroku skarge kasacyjna (,,Revision”) do Bundesgerichtshof,
ten ostatni wskazuje na wstepie, ze zgodnie z normami niemieckiego prawa procesowego na obecnym
etapie postepowania nalezy uzna¢ za ustalone okolicznosci, ze mimo réznic, jakie oznaczenia
»PROTIPLUS” i ,Proti Power” wykazuja w stosunku do znaku PROTI, nie zmieniaja one charakteru
odrdzniajacego tego znaku oraz ze skarzacy rzeczywiscie uzywal znakéw towarowych PROTIPLUS
i Proti Power przed opublikowaniem rejestracji znaku towarowego Protifit. Tym samym sad odsylajacy
wychodzi z zalozenia, ze znak towarowy PROTI nalezy uzna¢ za rzeczywiécie uzywany w rozumieniu
§ 26 ust. 3 MarkenG.

Sad odsylajacy zastanawia si¢ jednak, czy — i w razie czego, pod jakimi warunkami — § 26 ust. 3 zdanie
drugie MarkenG jest zgodny z art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104.
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13 W tych okoliczno$ciach Bundesgerichtshof postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze

2)

3)

przepis ten w kazdym wypadku sprzeciwia si¢ uregulowaniu krajowemu, zgodnie z ktérym nalezy
przyjmowad, ze uzywanie znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) ma miejsce réwniez wtedy,
gdy uzywanie tego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) nastepuje w postaci rézniacej sie
od postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany, pod warunkiem Ze rdznice nie maja wplywu na
charakter odrézniajacy znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), takze w przypadku, gdy znak
towarowy w postaci, w jakiej jest uzywany, réwniez zostal zarejestrowany (znak towarowy nr 2)?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze:

Czy okres$lony powyzej w pkt 1 przepis krajowy jest zgodny z dyrektywa [89/104], jezeli jest on
interpretowany zawezajaco w ten sposob, ze nie znajduje zastosowania do znaku towarowego
(znaku towarowego nr 1), ktéry zostal zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczy¢ lub
rozszerzy¢ zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towarowego nr 2),
ktory zostal zarejestrowany w postaci, w jakiej jest uzywany?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze lub odpowiedzi przeczacej na
pytanie drugie:

a) Czy warunek uzywania zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1)
w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] nie zostaje spelniony:

— jezeli wlasciciel znaku towarowego uzywa oznaczenia w postaci rézniacej si¢ od postaci,
w jakiej zostal zarejestrowany znak towarowy (znak towarowy nr 1) i inny znak towarowy
tego wlasciciela (znak towarowy nr 2), jedynie w elementach, ktére nie zmieniaja
odrézniajacego charakteru wspomnianych znakéw (znaku towarowego nr 1 i znaku
towarowego nr 2);

— jezeli wlasciciel uzywa oznaczenia pod dwiema postaciami, z ktérych zadna nie odpowiada
zarejestrowanemu znakowi towarowemu (znakowi towarowemu nr 1), ale jeden
z uzywanych wariantéw oznaczenia (wariant pierwszy) pokrywa sie¢ z innym
zarejestrowanym znakiem towarowym (znakiem towarowym nr 2) wlasciciela, a drugi
stosowany przez wlasciciela wariant oznaczenia (wariant drugi) rézni sie od obu
zarejestrowanych znakéw towarowych (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2)
w elementach, ktére nie zmieniaja odrdzniajacego charakteru wspomnianych znakéw
i jezeli ten ostatni wariant oznaczenia (wariant drugi) wykazuje wieksze podobienistwo do
tego innego znaku towarowego wilasciciela (znaku towarowego nr 2)?

b) Czy sad panstwa czlonkowskiego moze stosowal przepis prawa krajowego (w niniejszym
przypadku § 26 ust. 3 zdanie drugie [MarkenG]) sprzeczny z przepisem dyrektywy
[w niniejszym przypadku art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104]]
w przypadkach, w ktérych okolicznosci faktyczne zaistnialy jeszcze przed wydaniem przez
Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej orzeczenia, ktére po raz pierwszy dostarczylo
wskazdwek przemawiajacych za sprzeczno$cia przepisu panstwa cztonkowskiego z przepisem
dyrektywy [w niniejszym przypadku wyroku z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06
II Ponte Finanziaria przeciwko OHIM [...], Zb.Orz. s. 1-7333], jezeli sad ten wyzej ceni
uzasadnione oczekiwania uczestnika postepowania sadowego co do trwalosci jego pozycji
prawnej zabezpieczonej na mocy przepiséw konstytucyjnych niz konieczno$¢ transpozycji

przepisu dyrektywy?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalnosci

Klaus Eder twierdzi, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny,
poniewaz jest on pozbawiony znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym po tym,
jak Oberlandesgericht Koln orzekl juz, jako sad nizszej instancji, w przedmiocie okoliczno$ci
faktycznych i prawnych.

W tym wzgledzie warto przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach
postepowania, o ktérym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraznym rozdziale zadan sadéow
krajowych i Trybunalu, ocena stanu faktycznego sporu w postepowaniu giéwnym oraz wykladnia
i zastosowanie prawa krajowego naleza wylacznie do sadu krajowego. Tak samo jedynie do sadu
krajowego, przed ktérym zawist spér i na ktérym spoczywa odpowiedzialno$¢ za przyszty wyrok, nalezy
— przy uwzglednieniu okolicznosci konkretnej sprawy — zaréwno ocena, czy do wydania wyroku jest
mu niezbedne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytan, z ktérymi zwraca sie
do Trybunalu. W konsekwencji, jesli zadane pytania dotycza wykladni prawa Unii, Trybunat jest co do
zasady zobowiazany do wydania orzeczenia (wyroki: z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie C-145/03
Keller, Zb.Orz. s. 1-2529, pkt 33; z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-119/05 Lucchini, Zb.Orz.
s. [-6199, pkt 43; a takze z dnia 11 wrzesnia 2008 r. w sprawie C-11/07 Eckelkamp i in., Zb.Orz.
s. [-6845, pkt 27, 32).

Odrzucenie przez Trybunal wniosku sadu krajowego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
wiec mozliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra wniesiono, nie ma
zadnego zwigzku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postepowaniu gléwnym, gdy
problem jest natury hipotetycznej badZz gdy Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego
i prawnego, ktore sa konieczne do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na pytania, ktére zostaly mu
przedstawione (wyrok z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie C-618/10 Banco Espanol de Crédito,
pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo).

Otéz trzeba stwierdzi¢, ze w niniejszym wypadku nie mamy do czynienia z zadna z powyzszych
sytuacji. Wykladnia art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, o ktéra wniesiono, moze
bowiem mie¢ wplyw na ramy prawne sporu w postepowaniu gléwnym, a w konsekwencji na
rozstrzygniecie, jakiego spdr ten wymaga. W rezultacie wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym nalezy uzna¢ za dopuszczalny.

W przedmiocie pytania pierwszego i pytania trzeciego lit. a)

W pytaniu pierwszym i w pytaniu trzecim lit. a), ktére nalezy rozpatrzy¢é wspoélnie, sad odsylajacy dazy
zasadniczo do ustalenia, czy art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb,
ze stoi on na przeszkodzie temu, by wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego mogt do celow
wykazania uzywania wspomnianego znaku w rozumieniu tego przepisu powolywal sie na jego
uzywanie w postaci rézniacej sie od postaci, w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, pod warunkiem
ze réznice miedzy tymi dwiema postaciami nie zmieniaja charakteru odrdzniajacego tego znaku, i to
niezaleznie od faktu, Zze owa odmienna posta¢ réwniez zostala zarejestrowana jako znak towarowy.

W tym zakresie, po pierwsze, nalezy przypomnie¢, ze charakter odrézniajacy znaku towarowego
w rozumieniu postanowien dyrektywy 89/104 oznacza, iz znak towarowy pozwala na okreslenie
towaru, dla ktérego wnosi sie o rejestracje, jako pochodzacego z danego przedsigbiorstwa i tym
samym na odrdéznienie tego towaru od towaréw pochodzacych z innych przedsigbiorstw (zob.
analogicznie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach poftaczonych od C-468/01 P do
C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. [-5141, pkt 32; z dnia 21 pazdziernika 2004 r.

ECLLEU:C:2012:671 5



20

21

22

23

24

25

26

27

WYROK Z DNIA 25.10.2012 R. — SPRAWA C-553/11
RINTISCH

w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk, Zb.Orz. s. I-10031, pkt 42; z dnia 8 maja
2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-3297, pkt 66; z dnia 12 lipca
2012 r. w sprawie C-311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23).

Po drugie, warto zauwazy¢, ze z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 w zaden sposéb nie wynika, by
odmienna posta¢, w jakiej znak towarowy jest uzywany, nie mogla by¢ takze zarejestrowana jako znak
towarowy. Omawiany przepis ustanawia bowiem tylko jeden warunek, zgodnie z ktérym uzywana
posta¢ moze rézni¢ si¢ od postaci, w jakiej dany znak zostal zarejestrowany, wylacznie w elementach,
ktére nie zmieniaja charakteru odrézniajacego tego znaku.

Co sie tyczy celu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, nalezy zauwazy¢, ze przepis ten, unikajac
ustanowienia wymogu catkowitej zgodno$ci miedzy postacia uzywana w obrocie i ta, w jakiej znak
towarowy zostal zarejestrowany, dazy do umozliwienia wtascicielowi znaku wprowadzenia dla danego
oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantéw, ktére nie zmieniajac jego charakteru
odrodzniajacego, pozwola lepiej dostosowal je do wymogdw sprzedazy i promocji oznaczonych nim
towaréw lub uslug.

Otéz osiagniecie opisanego powyzej celu byloby utrudnione, gdyby do wustalenia uzywania
zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spelnienia dodatkowego warunku, zgodnie z ktérym
owa odmienna posta¢, w jakiej dany znak jest uzywany, nie mogta sama by¢ przedmiotem rejestracji
jako znak towarowy. Rejestracja nowych postaci znaku towarowego pozwala bowiem na wyprzedzenie
mogacych nastapi¢ zmian w wizerunku danego znaku i w rezultacie na dostosowanie go do
zmieniajacej sie rzeczywisto$ci rynkowe;j.

Ponadto z motywu dwunastego dyrektywy 89/104 wynika, ze postanowienia tej dyrektywy musza by¢
»W pelni zgodne z przepisami konwencji paryskiej”. W rezultacie art. 10 ust. 2 lit. a) wspomnianej
dyrektywy nalezy interpretowa¢ w zgodzie z art. 5C ust. 2 tej konwencji. Tymczasem to ostatnie
postanowienie nie daje zadnych podstaw do przyjecia, ze w nastepstwie rejestracji oznaczenia jako
znaku towarowego nie mozna sie juz powolywac na jego uzywanie w celu wykazania uzywania innego
zarejestrowanego znaku towarowego, od ktérego oznaczenie to odbiega jedynie w sposéb
niezmieniajacy jego charakteru odrézniajacego.

Wynika stad, ze zarejestrowanie jako znaku towarowego postaci, w jakiej inny zarejestrowany znak
towarowy jest uzywany, ktéra to posta¢ rézni sie od postaci, w jakiej zostal zarejestrowany ten znak,
w elementach, ktére nie zmieniaja jego charakteru odrézniajacego, nie stoi na przeszkodzie stosowaniu
art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104.

Powyzsza wykladnia nie pozostaje w sprzeczno$ci z tezami wynikajacymi z ww. wyroku w sprawie Il
Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, a w szczegdlnosci z pkt 86 tego wyroku, do ktérego nawigzano
w postanowieniu odsylajacym.

W sprawie, w ktdérej wydano wspomniany wyrok, Trybunal rozpatrywal spér, w ramach ktérego na
potrzeby oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku znaku towarowego,
o ktérego rejestracje wystapiono, jedna ze stron powolywala si¢ na ochrone ,rodziny” lub ,serii”
podobnych znakéw towarowych. W sporze tym zastosowanie znajdowal art. 15 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ktéry to przepis stanowil w momencie zajscia okolicznosci
faktycznych tamtego sporu odpowiednik art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, poniewaz tres§¢
normatywna tych przepiséw jest w zasadzie identyczna.

Trybunal, orzeklszy w pkt 63 ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, iz
w przypadku ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
wynika konkretnie z faktu, ze konsument moze blednie oceni¢ pochodzenie czy zZrédlo towaréw lub
ustug oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, zakladajac niestusznie, ze znak ten stanowi czes¢
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danej rodziny czy serii znakéw, stwierdzil, iz w celu ustalenia istnienia ,rodziny” lub ,serii” znakéw

towarowych nalezy dowies¢ uzywania dostatecznej liczby znakéw mogacych tworzy¢ taka ,rodzing” lub
L

»serie”.

Trybunal kontynuowal ten tok rozumowania, orzekajac w pkt 64 ww. wyroku w sprawie Il Ponte
Finanziaria przeciwko OHIM, ze nie mozna oczekiwa¢ od konsumenta, by w braku uzywania
dostatecznej liczby znakéw towarowych mogacych tworzy¢ ,rodzine” lub ,serie” byl on w stanie
rozpozna¢ wspolny element tej rodziny badz serii znakéw lub skojarzy¢ z ta rodzing badz seria inny
znak towarowy zawierajacy ten sam element wspélny. Zatem, aby powstato ryzyko, ze odbiorcy btednie
odczytaja przynalezno$¢ zgloszonego znaku towarowego do ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych,
pozostale znaki nalezace do tej rodziny lub serii musza by¢ na rynku obecne.

A zatem to w tym szczegdlnym kontekscie, kiedy podnoszone jest istnienie ,rodziny” lub ,serii”
znakéw towarowych, nalezy odczytywaé dokonane przez Trybunal w pkt 86 ww. wyroku w sprawie Il
Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, stwierdzenie, zgodnie z ktérym art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94 i w konsekwencji art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nie pozwalaja na rozciagniecie
ochrony, z ktérej korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego
uzywania, na inny zarejestrowany znak, ktérego uzywanie nie zostalo wykazane, na tej podstawie, ze
znak ten mialby by¢ nieznacznie rézniagcym sie wariantem pierwszego znaku. Nie mozna bowiem
powolywac sie na uzywanie jednego znaku towarowego, aby potwierdzi¢ uzywanie innego znaku
towarowego, skoro istota jest wykazanie dostatecznej liczby znakdéw nalezacych do tej samej ,rodziny”.

W $wietle ogétu powyzszych rozwazan odpowiedz na pytanie pierwsze i na pytanie trzecie lit. a) winna
brzmie¢: art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze nie stoi on na
przeszkodzie temu, by wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego moégt do celéw wykazania jego
uzywania w rozumieniu tego przepisu powolywaé sie na jego uzywanie w postaci rézniacej sie od
postaci, w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, pod warunkiem Zze réznice miedzy tymi dwiema
postaciami nie zmieniaja charakteru odrdzniajacego tego znaku, i to niezaleznie od faktu, ze owa
odmienna posta¢ réwniez zostala zarejestrowana jako znak towarowy.

W przedmiocie pytania drugiego

W pytaniu drugim sad odsylajacy dazy zasadniczo do ustalenia, czy art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy
89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie takiej wykladni przepisu
krajowego majacego na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa
krajowego, zgodnie z ktéra ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do ,obronnego” znaku
towarowego, ktory zostal zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczy¢ lub rozszerzy¢ zakres ochrony
innego zarejestrowanego znaku towarowego, ktory z kolei zostal zarejestrowany w postaci, w jakiej jest

uzywany.

W tym zakresie nalezy wskaza¢, ze nie ma podstaw, aby art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nadac
wykladnie, ktéra wykluczalaby stosowanie tego przepisu do sytuacji takiej jak opisana w punkcie
powyzej. Indywidualny zamysl, ktéry przy$wieca zarejestrowaniu znaku towarowego, jest bowiem
catkowicie pozbawiony znaczenia w kontekscie stosowania wspomnianego przepisu i w tym zakresie
przywolane pojecie znakéw ,,obronnych”, do ktérych mialby sie on nie stosowaé, nie znajduje zadnego
oparcia w dyrektywie 89/104 ani w innych przepisach prawa Unii.

Z powyzszego wynika, iz odpowiedZ na pytanie drugie winna brzmie¢: art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy
89/104 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie takiej wykladni przepisu
krajowego majacego na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa
krajowego, zgodnie z ktéra ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do ,obronnego” znaku
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towarowego, ktoéry zostal zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczy¢ lub rozszerzy¢ zakres ochrony
innego zarejestrowanego znaku towarowego, ktéry z kolei zostal zarejestrowany w postaci, w jakiej jest

uzywany.

W przedmiocie pytania trzeciego lit. b)

W pytaniu trzecim lit. b) sad odsylajacy zastanawia sie zasadniczo nad tym, w jakich okolicznosciach
wyrok Trybunalu taki jak ww. wyrok w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM powinien
wywolywaé — przynajmniej niektére — skutki wylacznie w odniesieniu do okresu po dacie jego
ogloszenia.

Pytanie trzecie zostalo przedstawione przez sad odsylajacy ,w przypadku udzielenia odpowiedzi
twierdzacej na pytanie pierwsze lub odpowiedzi przeczacej na pytanie drugie”. Udzielona w niniejszej
sprawie odpowiedZ na pytanie drugie odpowiada drugiej ze wskazanych hipotez.

Pytanie trzecie lit. b) opiera si¢ jednak na zalozeniu, ze miedzy przepisem krajowym, a mianowicie § 26
ust. 3 zdanie drugie MarkenG, a przepisem dyrektywy, w tym wypadku art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2
lit. a) dyrektywy 89/104, istnieje niezgodnos¢. Tymczasem ani odpowiedZ na pytanie pierwsze i pytanie
trzecie lit. a), ani odpowiedZ na pytanie drugie nie odpowiadaja takiemu zatozeniu.

Z powyzszego wynika zatem, ze nalezy odstapi¢ od udzielenia odpowiedzi na pytanie trzecie lit. b).

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 przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione
przez strony postepowania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze nie stoi on na przeszkodzie temu, by
wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego mogl do celow wykazania jego uzywania
w rozumieniu tego przepisu powolywac sie na jego uzywanie w postaci rézniacej sie od
postaci, w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, pod warunkiem Ze rdéznice miedzy tymi
dwiema postaciami nie zmieniaja charakteru odro6zniajacego tego znaku, i to niezaleznie od
faktu, Ze owa odmienna posta¢ rowniez zostala zarejestrowana jako znak towarowy.

2) Artykul 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac¢ w ten sposéb, Ze stoi on na
przeszkodzie takiej wykladni przepisu krajowego majacego na celu dokonanie transpozycji
wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z ktora ten ostatni przepis
nie znajduje zastosowania do ,,obronnego” znaku towarowego, ktory zostal zarejestrowany
tylko po to, aby zabezpieczy¢ lub rozszerzy¢ zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku
towarowego, ktory z kolei zostal zarejestrowany w postaci, w jakiej jest uzywany.

Podpisy
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