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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 21 marca 2013 r."

Sprawa C-65/12

Leidseplein Beheer BV,
H.J.M. de Vries

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden
(Niderlandy)]

Dyrektywa 2008/95/WE — Prawo znakéw towarowych — Prawo wlasciciela zarejestrowanego znaku
towarowego — Znak towarowy cieszacy sie renomg — Uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia
identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego w nieuczciwy sposéb bez
uzasadnionej przyczyny — Pojecie uzasadnionej przyczyny

I - Wprowadzenie

1. Panstwa czlonkowskie moga przyzna¢ wlascicielom znakéw towarowych cieszacych sie renoma
prawo zakazania osobom trzecim uzywania podobnych oznaczen, w przypadku gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode.

2. Trybunal rozwazal juz okreslone aspekty ewentualnego uzasadnienia przy okazji powiazanej ze
stowami kluczowymi reklamy w Internecie’. Obecnie nalezy zbada¢, w jakim zakresie uzywanie
oznaczenia w dobrej wierze przed zgloszeniem podobnego znaku towarowego, ktéry zyskal nastepnie
renome, moze uzasadnia¢ dalsze uzywanie pierwszego z tych oznaczen. H.J.M. de Vries i jego
przedsiebiorstwo, Leidseplein Beheer BV, uzywali bowiem o wiele wczesniej przed pierwszym
zgloszeniem znaku towarowego Red Bull rysunku buldoga z podpisem ,The Bulldog”. Obecnie jest
sporne, czy Red Bull moze zakaza¢ stosowania tego oznaczenia dla napoju energetyzujacego.

1 — Jezyk oryginatu: niemiecki.
2 — Wyrok z dnia 22 wrzes$nia 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. I-8625, pkt 91.
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II - Ramy prawne

A — Prawo Unii

3. Artykul 5 ust. 1 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych® reguluje prawa przystugujace wszystkim
wlascicielom znakéw towarowych:

»Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel jest
uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b)  oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad opinii publicznej
[odbiorcéw]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

4. Artykut 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych reguluje dodatkowe uprawnienia
wlasciciela znaku towarowego cieszacego sie renoma:

»Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia
[...] podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do
tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we
Wspélnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi
nieuprawnione wykorzystanie jego odrdzniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe
[w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma w panstwie cztonkowskim i w przypadku gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode]”.

B — Prawo niderlandzkie

5. Prawo dotyczace znakéw towarowych w Niderlandach ustanowione jest w konwencji Beneluksu
dotyczacej wlasnosci intelektualnej, podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r. Artykut 2.20 ust. 1
lit. ¢) konwencji odpowiada art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych.

IIT - Okolicznosci faktyczne i postanowienie odsylajace

6. Red Bull jest wlascicielem slowno-graficznego znaku towarowego ,Red Bull Krating-Daeng”, ktéry
zostal zarejestrowany w dniu 11 lipca 1983 r. dla towaréw nalezacych do klasy 32 (napoje
bezalkoholowe). Najbardziej znanym produktem tego przedsiebiorstwa jest napdj energetyzujacy o tej
samej nazwie.

3 — Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym odnosi sie do 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).
Zastosowanie znajduje jednak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), ktérej wlasciwe przepisy nie
réznia sie jednak pod wzgledem tresci od wczesniej wymienionej dyrektywy.
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7. HJ.M. de Vries jest wlascicielem slowno-graficznego znaku towarowego ,The Bulldog”,
zarejestrowanego w dniu 14 lipca 1983 r. réwniez dla towardw nalezacych do klasy 32 (napoje
bezalkoholowe), a takze podobnych pézniejszych znakéw towarowych. Uzywal on tego oznaczenia (na
dlugo) przed tym, jak Red Bull dokonal zgloszenia swojego znaku w 1983 r., dla ,uslug
gastronomicznych obejmujacych sprzedaz napojéw” oraz rozlicznych czynno$ci handlowych. Zgodnie
z podanymi przez niego informacjami od 1975 r. oznaczenie to bylo uzywane miedzy innymi dla tak
zwanych ,Coffeeshops”, ale takze dla kawiarni, hotelu, wypozyczalni roweréw oraz od 1997 r. dla
napoju energetyzujacego. Leidseplein Beheer BV jest, jak sie wydaje, spdtka, za posrednictwem ktorej
H.J.M. de Vries prowadzi swoja dzialalnosc.

8. Red Bull zmierza w szczegdlnosci do tego, aby H.J.M. de Vries nie produkowal ani nie sprzedawat
napojoéw energetyzujacych opatrzonych oznaczeniem ,Bull Dog”, innym oznaczeniem zawierajacym
element slowny ,bull” albo jakimkolwiek innym oznaczeniem mylaco podobnym do zarejestrowanych
znakéw towarowych Red Bull.

9. W pierwszej instancji Rechtbank Amsterdam uwzglednil stanowisko H.J.M. de Vriesa, w drugiej
instancji przed Gerechtshof te Amsterdam wygral natomiast Red Bull. Obecnie przed Hoge Raad
toczy sie postepowanie w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez H.J.M. de Vriesa.

10. Zgodnie z postanowieniem odsyfajacym podobienstwo rozwazanych znakéw nie bylo dotychczas
przedmiotem  wyczerpujacej oceny. W niniejszej sprawie nie mozna zatem  przyjaé
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Z postanowienia odsylajacego nie wynika ponadto, czy
H.J.M. de Vries chcial uczestniczy¢ w miliardowych obrotach Red Bulla zwigzanych z napojami
energetyzujacymi i czy korzystajac z drogi przetartej przez znany znak towarowy, czerpal nienalezna

korzy$¢ z renomy tego ostatniego®.

11. Hoge Raad ma jednak watpliwosci co do tego, w jakim stopniu wczesniejsze uzywanie tego
oznaczenia moze stanowi¢ uzasadniona przyczyne. Kieruje zatem do Trybunalu nastepujace pytanie
prejudycjalne:

»Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
o uzasadnionej przyczynie w rozumieniu tego przepisu mozna moéwi¢ réwniez wtedy, gdy oznaczenie
identyczne ze znakiem cieszacym sie¢ renoma lub do niego podobne bylo uzywane w dobrej wierze
przez dana osobe trzecia lub dane osoby trzecie przed dokonaniem zgloszenia tego znaku?”.

12. Uwagi na pismie przedstawily strony w postepowaniu gtéwnym, Leidseplein Beheer B.V. wspdlnie

z H.J.M. de Vriesem oraz Red Bull GmbH, a takze Republika Wtoska i Komisja Europejska. Wzieli oni
réwniez, poza Republika Wtoska, udzial w rozprawie w dniu 27 lutego 2013 r.

IV — Ocena prawna

A — Tlo wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

13. W przedmiocie zastosowania przepisow zawartych w art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéow
towarowych nalezy na wstepie stwierdzi¢, ze w mysl utrwalonego orzecznictwa jakkolwiek przepis ten
zgodnie z jego brzmieniem dotyczy jedynie przypadkéw, w ktérych osoba trzecia uzywa oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym cieszacym si¢ renoma lub do niego podobnego dla towaréw lub
ustug, ktére nie sa podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany,

4 — Punkt 3.10.2 postanowienia odsylajacego.
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przewidziana nim ochrona dotyczy réwniez przypadkéw, gdy takie uzywanie ma miejsce w stosunku do
towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak zostal zarejestrowany, lub do
nich podobnych®. Znajduje on zatem zastosowanie takze w postepowaniu gléwnym, ktére dotyczy
towaréw identycznych, a mianowicie napojéw energetyzujacych.

14. Co sie tyczy zasiegu ochrony przyznanej znakom towarowym cieszacym sie renomg, z brzmienia
art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych wynika, ze wlasciciele takich znakéw
towarowych moga zakaza¢ uzywania przez osoby trzecie w obrocie handlowym oznaczen identycznych
z tymi znakami lub do nich podobnych bez ich zgody i bez uzasadnionej przyczyny, jezeli uzywanie to
powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy tych znakéw
towarowych badz tez dziala na szkode tego charakteru odrézniajacego lub tej renomy. Wykonywania
tego prawa przez wlascicieli znakéw towarowych cieszacych sie renoma nie jest zalezne od istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia danego kregu odbiorcéw w blad®.

15. Naruszeniami, przed ktérymi przystuguje ochrona ustanowiona w art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie
znakéw towarowych, sa, po pierwsze, dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego
(»ostabienie”), po drugie, dzialanie na szkode renomy tego znaku towarowego (,degradacja”) i po
trzecie, czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy tego znaku
(»free-riding”), przy czym zaistnienie juz jednego z tych trzech rodzajéw naruszen wystarczy do tego,

aby omawiany przepis znalazl zastosowanie’.

16. W postepowaniu gléwnym w drugiej instancji Gerechtshof uznal, ze zachodzi ,czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego”, okreslane takze jako
sfree-riding”. To naruszenie praw wlasciciela znaku nie jest zwiazane z naruszeniem znaku
towarowego, lecz z korzyscia, jaka osoba trzecia czerpie z uzywania identycznego lub podobnego
oznaczenia. Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzigki przypisaniu wizerunku znaku
towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym
oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym nienaleznym wykorzystaniem renomy znaku
towarowego®.

17. Hoge Raad zawiesil tymczasowo postepowanie w sprawie dotyczacego tej kwestii zarzutu kasacji
H.J.M. de Vriesa, aby przedstawi¢ Trybunalowi pytanie, czy uzasadniona przyczyna w rozumieniu
art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych moze zachodzi¢ takze w sytuacji, gdy dana
osoba trzecia lub dane osoby trzecie uzywaly w dobrej wierze oznaczenia identycznego
z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego jeszcze przed zgloszeniem tego znaku
towarowego.

5 — Wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 30; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach polaczonych od
C-236/08 do C-238/08 Google Francja i Google, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 48; a takze ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora
British Unit, pkt 68.

6 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 36; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora
i Interflora British Unit, pkt 70 i nast.

7 — Wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. I-8823, pkt 27 i nast.; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie
L’Oréal i in., pkt 38, 42; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 70 i nast.

8 — Wyzej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 41; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit,
pkt 74.
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B — W przedmiocie hipotezy prezentowanej przez Red Bull

18. Red Bull prezentuje w tym wzgledzie przekonanie, ze uzasadniona przyczyna zachodzi jedynie
woéwczas, gdy uzywajacy potrzebuje uzywac¢ wlasnie tego oznaczenia i nie mozna od niego stusznie
wymaga¢, niezaleznie od szkody, jaka ponosi w wyniku tego wlasciciel znaku towarowego, aby
zaprzestal tego uzywania. Innymi sfowy musi zachodzi¢ nadrzedny wzglad wykluczajacy odstapienie od
spornego uzywania. Red Bull opiera ten poglad na wyroku Sadu’, decyzji izby odwolawczej OHIM "
oraz wczesniejszym orzecznictwie Beneluxgerichtshof'.

C — W przedmiocie brzmienia przepisu

19. Na podstawie niderlandzkiego brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych
zawezajacy poglad prezentowany przez Red Bull wydaje sie by¢ moze bardziej uzasadniony niz przy
zastosowaniu innych wersji jezykowych. W jezyku niderlandzkim nie zostal uzyty termin ,uzasadniona
przyczyna” (,rechtvaardige reden”), lecz termin ,stuszna przyczyna” (,geldige reden”). To brzmienie
mozna byloby zrozumie¢ w ten sposéb, ze musi wystepowaé konkretne prawo do uzywania
oznaczenia, np. prawo do nazwy (nazwiska) albo wcze$niejszy znak towarowy.

20. Niemiecki termin ,uzasadniona przyczyna”, ale réwniez odpowiadajace mu pojecie z francuskiej
wersji jezykowej — ,juste motif” — i angielskiej wersji jezykowej — ,due cause” — mozna byloby
rowniez rozumie¢ w ten sposéb, ze przyczyna uzywania znaku nie musi mie¢ charakteru nadrzednego.
Mogloby do tego wystarczy¢ wystepowanie uprawnionego interesu, przewazajacego nad interesem
wlasciciela renomowanego znaku towarowego.

21. Na pierwszy rzut oka nie mozna wskaza¢ powodu, dla ktérego wczeéniejsze uzywanie oznaczenia
nie mialoby stanowi¢ potencjalnie przewazajacego uprawnionego interesu.

22. Rézne wersje jezykowe przepisu prawa Unii nalezy jednak interpretowaé w sposéb jednolity.
W przypadku réznic miedzy tymi wersjami dany przepis nalezy co do zasady interpretowaé na
podstawie ogélnej systematyki i celu regulacji, ktérej cze$¢ on stanowi .

D — W przedmiocie systemu dyrektywy w sprawie znakéw towarowych

23. Na poparcie swojego stanowiska Red Bull powoluje sie¢ w rzeczywisto$ci na system dyrektywy
w sprawie znakow towarowych i jego transpozycje do konwencji Beneluksu. Opiera si¢ on na
uregulowaniu chroniagcym tak zwane faktyczne znaki towarowe, tj. znaki towarowe, ktére nie sa
zarejestrowane, lecz s chronione jedynie na podstawie ich uzywania.

24. Dyrektywa w sprawie znakéw towarowych zezwala panstwom czlonkowskim w art. 4 ust. 4 lit. b)
tego aktu na odmowe rejestracji znaku towarowego, jesli nabyte zostaly prawa do niezarejestrowanego
znaku towarowego oraz ten niezarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi prawo zakazania
uzywania pdzZniejszego znaku towarowego. Ponadto art. 6 ust. 2 zezwala panstwom czlonkowskim na
uznanie starszych praw o znaczeniu lokalnym. Jak zostalo to wyrazone w motywie 5 tej dyrektywy,
panstwa czlonkowskie moga zatem uznawac i chroni¢ niezarejestrowane znaki towarowe, jednak nie
musza tego robic.

9 — Wyrok Sadu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-21/07 L’Oréal przeciwko OHIM - Spa Monopole (SPALINE), Zb.Orz. s. II-31%, pkt 43.
10 — Decyzja Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie R 1797/2008-2 OStCaR przeciwko OSCAR, pkt 63.
11 — Wyrok z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie Bols przeciwko Colgate Palmolive (Claeryn/Klarein), GRUR International 1975, 399, 401.

12 — Wyroki: z dnia 5 grudnia 1967 r. w sprawie 19/67 van der Vecht, Rec. s. 462, 473; z dnia 27 pazdziernika 1977 r. w sprawie 30/77
Bouchereau, Rec. s. 1999, pkt 13, 14; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-56/06 Euro Tex, Zb.Orz. s. 1-4859, pkt 27; a takze z dnia
21 lutego 2008 r. w sprawie C-426/05 Tele2 Telecommunication, Zb.Orz. s. I-685, pkt 25.
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25. Konwencja Beneluksu nie korzysta z tych mozliwosci. Zgodnie z jej postanowieniami prawa do
znaku towarowego mozna naby¢ wylacznie poprzez rejestracje, a nie poprzez samo uzywanie. Zgodnie
z pogladem prezentowanym przez Red Bull w systemie opartym wylacznie na rejestracji jedyna
mozliwoscia korekty jest objecie sankcja zgloszenia znaku towarowego dokonanego w zlej wierze,
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych. Takze Republika Wloska
utrzymuje, ze w takim systemie wcze$niejsze uzywanie oznaczenia w dobrej wierze nie moze stanowic
uzasadnionej przyczyny zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy.

26. Ta linia argumentacji przebiega w ten sposéb, ze uznanie wcze$niejszego uzywania oznaczenia
w dobrej wierze za ewentualng uzasadniong przyczyne w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie
znakéw towarowych prowadzitoby posrednio do ochrony niezarejestrowanych znakéw towarowych.

27. Powyzszy poglad nie jest jednak przekonujacy. Uznanie takiego uzywania za ewentualna
uzasadniong przyczyne nie oznacza, ze ten, kto uzywal oznaczenia bez rejestracji, moze korzysta¢
z praw ochronnych do znaku towarowego, ani tez z takiego uznania nie wynika, Ze to uzasadnienie
bedzie skuteczne w kazdym przypadku.

28. Zreszta uzywanie oznaczenia, ktére jest ewentualnie uzasadnione w ramach art. 5 ust. 2
wspomnianej dyrektywy, zawsze moze zosta¢ zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 tego aktu, jesli
wystepuje prawdopodobienistwo pomylenia tych znakéw, poniewaz w takim przypadku mozna sie
obawia¢ wprowadzenia konsumentéw w blad.

29. Wobec tego ostatniego argumentu Red Bull wysuwa zarzut, ze ochrona wynikajaca z art. 5 ust. 2
dyrektywy w sprawie znakéw towarowych siega dalej niz ochrona wynikajaca z art. 5 ust. 1 tego aktu,
lecz réwniez i to stwierdzenie nie jest przekonujace. W rzeczywistosci te dwa roszczenia spelniaja
rozne funkcje. Artykul 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy stuzy wylacznie ochronie wiasciciela znaku
towarowego, podczas gdy art. 5 ust. 1 tego aktu ma za zadanie chroni¢ takze konsumentéw przed
oszustwem. Z tego wzgledu ochrona zwyklych znakéw towarowych moze znalezé zastosowanie
w przypadkach, w ktérych ochrona renomowanych znakéw towarowych nie jest stosowana,
i odwrotnie.

30. W uzupelnieniu nalezy wskaza¢, ze system dyrektywy w sprawie znakéw towarowych moze zostac
naruszony jeszcze w jednym punkcie, mianowicie w kwestii wzglednych podstaw odmowy rejestracji
renomowanego znaku towarowego zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 4 ust. 4 lit. a) tej dyrektywy. Przepisy te
uzywaja bowiem tej samej terminologii co art. 5 ust. 2 tego aktu. Jako Ze sporne w niniejszej sprawie
oznaczenie bylo juz zarejestrowane zanim ,Red Bull” stal sie renomowanym znakiem towarowym, nie
ma potrzeby rozstrzygania o ewentualnych skutkach proponowanej tu wykladni art. 5 ust. 2 dyrektywy
w sprawie znakéw towarowych dla rejestracji znakéw towarowych.

31. A zatem system dyrektywy réwniez nie wymaga przychylenia sie do restrykcyjnego pogladu
prezentowanego przez Red Bull.

E — W przedmiocie wymaganego wywazenia poszczegdlnych interesow

32. W konsekwencji nie zaskakuje okolicznos¢, ze Trybunal w wydanym niedawno wyroku w sprawie
Interflora i Interflora British, na ktéry powoluje sie takze Hoge Raad dla uzasadnienia swojego wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, nie zinterpretowal pojecia uzasadnionej przyczyny jako
nadrzednego wzgledu. Tamta sprawa dotyczyla reklamy w Internecie powiazanej z uzyciem stowa
kluczowego odpowiadajacego renomowanemu znakowi towarowemu. Reklama proponowala towary
lub ustugi alternatywne wzgledem tych $wiadczonych przez wlasciciela renomowanego znaku
towarowego, jednak nie oferujac zwyklej imitacji towaréw lub uslug wlasciciela tego znaku
towarowego, nie powodujac oslabienia lub przyémienia i nie wywierajac negatywnego wplywu na
funkcje wspomnianego znaku towarowego. Takie uzywanie jest co do zasady elementem zdrowej
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i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towaréw lub uslug, a zatem nastepuje
z ,uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znakéw towarowych .

33. Dla zdrowego i uczciwego konkurowania z wtascicielem renomowanego znaku towarowego moze
by¢é wprawdzie pomocne uzywanie tego znaku towarowego jako stowa kluczowego w reklamie
internetowej, taka reklama nie jest jednak warunkiem koniecznym dla takiej konkurencji.

34. W rezultacie w wyroku w sprawie Interflora i Interflora British Trybunal nie oparl sie¢ na tym, ze
uzywanie renomowanego znaku towarowego jako slowa kluczowego bylo jedyna mozliwoscia. Jego
orzeczenie oparte bylo raczej na wywazeniu miedzy naruszeniem znaku towarowego a naruszeniem
innych débr prawnych, w szczegélnosci swobody konkurencji.

35. Ponadto wywazenie poszczegdlnych intereséw jest blizsze orzecznictwu Trybunatu z tego wzgledu,
ze dyrektywa ma ogdlnie na celu zachowanie réwnowagi miedzy interesem wlasdciciela znaku
towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku a interesami innych uczestnikéw obrotu
gospodarczego w mozliwosci dysponowania oznaczeniami mogacymi okre$la¢ ich towary i ustugi'.

36. Wywazenie poszczegélnych intereséw wymagane jest takze w ramach art. 5 ust. 2 dyrektywy
w sprawie znakéw towarowych. Wlasciciel renomowanego znaku towarowego nie moze bowiem
zakaza¢ kazdego uzywania znaku towarowego lub podobnego oznaczenia, ale tylko takiego, ktére bez
uzasadnionej przyczyny prowadzi do czerpania nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub
renomy jego znaku badz tez dziala na ich szkode. Czerpanie nienaleznej korzysci albo dziatanie na
szkode jest S$ci$le zwiazane z brakiem uzasadnionej przyczyny. Jesli uzywanie oznaczenia jest
uzasadnione, negatywna kwalifikacja jest zakazana jako nieuczciwa .

37. Z tego wzgledu badanie uzasadnionej przyczyny nalezy powiaza¢ z badaniem kwestii, czy uzywanie
oznaczenia prowadzi do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku
towarowego. Wymaga to kompleksowej oceny wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku .

38. W tym kontekécie Trybunal oparl sie w szczegélnosci na intensywnosci renomy i sile
odrdzniajacego charakteru znaku towarowego, stopniu podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw
towarowych oraz na rodzaju towaréw i uslug, a takze stopniu ich podobienstwa. Co sie tyczy
intensywno$ci renomy i sily charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego, im bardziej
odrézniajacy bedzie ten znak i im wigksza renoma, ktéra sie on cieszy, tym latwiej bedzie przyjac
istnienie naruszenia. Im szybciej i silniej oznaczenie przywotuje na mysl znak towarowy, tym wieksze
prawdopodobienistwo, ze aktualne i przyszle uzywanie tego oznaczenia bedzie skutkowaé czerpaniem
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego badz tez bedzie
dziata¢ na ich szkode".

39. Sady krajowe musza przy tym badaniu uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze chodzi o identyczne towary,
a wiec skojarzenie z renomowanym znakiem towarowym znanym wlasnie z tych towaréw jest
szczeg6lnie prawdopodobne. Oznaczenia nie s jednak identyczne, gdyz laczy je jedynie uzycie stowa
»Bull”, ktére w oznaczeniu H.J.M. de Vriesa stanowi jedynie czes¢ slowa Bulldog i jest powigzane
z zupelnie innym rysunkiem.

13 — Wyzej wymieniony w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 91.

14 — Wyroki: z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. 1-3703, pkt 29; z dnia 22 wrze$nia 2011 r. w sprawie
C-482/09 Budéjovicky Buduar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 34.

15 — Zobacz opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 105
i nast; F. Hacker, ,§ 14 — Ausschlielliches Recht — Sonderschutz der bekannten Marke”, w: Strobele/Hacker, Markengesetz-Kommentar,
wydanie 9., Carl-Heymanns-Verlag, Kéln 2009, s. 925, pkt 323; K.H. Fezer, Markenrecht, wydanie 4., Miinchen 2009, § 14, s. 1167, pkt 814.

16 — Wyzej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 68; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 44.
17 — Wyzej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 67—-69; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 44.
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40. Istotng cecha czerpania nienaleznej korzysci jest jednak to, ze osoba trzecia usiluje, poprzez
uzywanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego,
dziala¢ w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystac,
bez zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wysitku w tym kierunku,
wysilek handlowy wlozony przez wlasciciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego
wizerunku **.

41. Przy takiej ocenie duze znaczenie moze mie¢ okoliczno$¢, ze oznaczenie ,The Bulldog” zostalo
zarejestrowane juz w 1983 r. jako znak towarowy dla napojéw bezalkoholowych. Wprawdzie znak
towarowy ,Red Bull” jest kilka dni starszy, jednak watpliwe jest, aby w tamtym momencie cieszy! sie juz
renoma. Z tego wzgledu H.J.M. de Vries moze co do zasady powola¢ sie¢ w odniesieniu do tego znaku
towarowego na uznang w prawie Unii zasade poszanowania praw nabytych" dla uzasadnienia uzywania
tego znaku dla bezalkoholowych napojéw energetyzujacych. Wykorzystanie istniejacego prawa nie
moze co do zasady by¢ nieuczciwe i nieuzasadnione z tego powodu, Ze inny znak towarowy uzyskat
pézniej renome o duzej intensywnosci i w ten sposéb zakres jego ochrony koliduje z zakresem
ochrony istniejacego znaku towarowego.

42. Nalezy jednak zauwazy¢, ze sam H.J.M. de Vries nie twierdzi, iz uzywal tego znaku towarowego dla
napojéw energetyzujacych przed 1997 r. Hoge Raad réwniez nie wypowiedziala sie wyraznie
w postanowieniu odsylajacym w przedmiocie oddzialywania tego znaku towarowego. Oparta sie raczej
na okolicznosci, ze ten znak towarowy byl uzywany dla innych czynnosci gospodarczych w dziedzinie
gastronomii.

43. Takze takie uzywanie nalezy jednak uwzgledni¢ w wywazeniu poszczegdlnych intereséw. Takie
uzywanie stanowi bowiem wlasny wysilek strony trzeciej, ktérej nie mozna juz zarzucié, ze nie
wkladajac wlasnego wysitku, jezdzi na gape. Poprzez wczeéniejsze uzywanie oznaczenie moze réwniez
naby¢ sile przyciagania, pozycje i reputacje, ktére nalezy wziaé pod uwage jako uprawnione interesy
strony trzeciej. W mniejszym stopniu dotyczy to takze sytuacji, w ktérej oznaczenie bylo uzywane po
dokonaniu zgloszenia znaku towarowego, ale zanim stal sie on renomowany. Nie ma w niniejszej
sprawie potrzeby rozwazania, jakie znaczenie ma uzywanie oznaczenia, ktére mialo miejsce po tym,
jak znak towarowy stal sie renomowany.

44. Wobec tego, ze z wcze$niejszego uzywania oznaczenia moze plynac sila przyciagania, pozycja
i reputacja, jego obecne uzywanie moze ponadto realizowa¢ funkcje znaku towarowego polegajaca na
wskazywaniu pochodzenia towaru, a zatem przyczyniac sie¢ do lepszego poinformowania konsumenta.
W niniejszej sprawie istnieje wiec mozliwo$¢, ze przynajmniej konsumenci w Amsterdamie moga
tatwiej powiaza¢ z okreslonym przedsiebiorstwem oznaczenie ,The Bulldog”, anizeli nazwy ,De Vries”
i ,Leidseplein Beheer”, czy tez catkiem nowe oznaczenie.

45. Ten uprawniony interes w wykorzystaniu wcze$niej uzywanego oznaczenie nie jest réwniez
umniejszony przez okoliczno$¢, ze H.J.M. de Vries rozpoczal prawdopodobnie sprzedaz napojéw
energetyzujacych dopiero po tym, jak Red Bull odniést sukces w sprzedazy tego produktu. Prawo
znakéw towarowych nie sluzy do uniemozliwiania okreSlonym przedsigbiorstwom uczestnictwa
w konkurencji na okreslonych rynkach. Jak wskazuje wyrok w sprawie Interflora, taka konkurencja na
rynku wewnetrznym jest wrecz pozadana®. W ramach tej konkurencji przedsiebiorstwa sa réwniez co
do zasady uprawnione — z zastrzezeniem prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad — do uzywania
oznaczen, pod ktérymi sa znane na rynku.

18 — Wyzej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 49; w przypisie 5 wyrok w sprawach potaczonych Google Francja
i Google, pkt 102; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 89.

19 — Wyrok z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie C-168/09 Flos, Zb.Orz. s. I-181, pkt 50.

20 — Wyzej wymieniony w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 91. Zobacz ponadto art. 3 ust. 3 TUE
o ustanowieniu rynku wewnetrznego i protokét nr 27 w sprawie rynku wewnetrznego i konkurencji, a takze wyrok z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie C-496/09 Komisja przeciwko Wtochom, Zb.Orz. s. 1-11483, pkt 60.
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46. Odpowiednio przywolany przez Red Bull przykiad znanej ksiegarni o nazwie ,,Green Apple”, ktéra
zaczyna pod tym oznaczeniem sprzedawaé komputery, nie moze zostaé automatycznie uznany za
naruszenie praw do renomowanego znaku towarowego ,Apple”.

47. Jak jednak Komisja stusznie podnosi, jest nadal mozliwe wystapienie przeciwko okreslonym
formom korzystania z wcze$niej uzywanego oznaczenia, je§li z uwzglednieniem wszystkich
okoliczno$ci prowadzi ono do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
znaku towarowego lub dziala na ich szkode. Moze to mie¢ miejsce na przyklad w sytuacji, gdy
prezentacja tego oznaczenia wywoluje u konsumenta wrazenie szczegdlnego podobienstwa do
renomowanego znaku towarowego.

48. Szczegblowe rozwazenie tych wszystkich czynnikéw nalezy do wlasciwych sadéw krajowych, ktére
musza ocenié, czy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny prowadzi do czerpania
nienaleznej korzysci z odrdézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego.

V — Wnioski
49. Proponuje zatem, by Trybunal udzielit na pytanie prejudycjalne nastepujacej odpowiedzi:

W ramach rozwazan, czy osoba trzecia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych czerpie nienalezna korzy$¢ z odrézniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny poprzez uzywanie oznaczenia
podobnego do renomowanego znaku towarowego, nalezy wzia¢ pod uwage na korzys¢ tej osoby
ewentualna okoliczno$é, ze uzywala ona juz tego oznaczenia w dobrej wierze dla innych towaréw
i ustug, zanim renomowany znak towarowy zostal zgloszony i uzyskat renome.
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