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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 18 kwietnia 2013 r.*

Znaki towarowe — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Artykul 15 ust. 1 — Pojecie rzeczywistego
uzywania — Znak towarowy uzywany wylacznie jako element ztozonego znaku towarowego lub
w polaczeniu z innym znakiem towarowym
W sprawie C-12/12
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 24 listopada
2011 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 9 stycznia 2012 r., w postepowaniu:
Colloseum Holding AG
przeciwko
Levi Strauss & Co.,

TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: T. von Danwitz, prezes izby, A. Rosas, E. Juhasz (sprawozdawca), D. Svéby i C. Vajda,
sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 listopada 2012 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Colloseum Holding AG przez M. Klettego, Rechtsanwalt,

— w imieniu Levi Strauss & Co. przez H. Hartego-Bavendamma i M. Goldmanna, Rechtsanwilte,

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

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajagca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez M. Santora, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krdlestwa przez C. Murrell, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika, wspierang przez S. Ford, barrister,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta i F. Wilmana, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikow,

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

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, s. 1), zapisu, ktéry zostal przejety bez zmian w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Colloseum Holding AG (zwana dalej ,spétka
Colloseum”) a Levi Strauss & Co. (zwana dalej ,spdtka Levi Strauss”) dotyczacego wykladni pojecia
rzeczywistego uzywania zawartego w art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, w przypadku gdy
zarejestrowany znak towarowy jest uzywany wylacznie za posrednictwem zlozonego znaku
towarowego, ktérego element stanowi, lub w przypadku gdy jest on uzywany wylacznie w potaczeniu
z innym znakiem towarowym, przy czym polaczenie tych dwodch znakéw jest takze zarejestrowane
jako znak towarowy.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Artykut 5C ust. 1 i 2 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemyslowej, podpisanej w Paryzu
dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej po raz ostatni w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej
dnia 28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305), stanowi:

»1. Jezeli w danym panstwie bedacym czlonkiem Zwiazku uzywanie znaku zarejestrowanego jest
obowiazkowe, rejestracja bedzie mogla wygasna¢ dopiero po uplywie stosownego terminu i o ile
zainteresowany nie usprawiedliwi powodéw swej bezczynnosci.2. Stosowanie przez wlasciciela znaku
towarowego w postaci réznigcej sie¢ w czesci od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z panstw

bedacych czlonkami Zwiazku, ale niezmieniajacej znamion odrézniajacych tego znaku, nie spowoduje
wygasniecia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”.

Prawo Unii
Motyw dziewiaty rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»hie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspélnotowych znakéw towarowych lub ochrony przeciwko nim
wszelkich znakéw zarejestrowanych przed nimi, chyba ze te znaki towarowe sa rzeczywiscie uzywane”.

Artykul 7 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji”’, przewiduje
w swym ust. 1:

»Nie sa rejestrowane:

[...]
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b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;

c¢) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakos$ci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci
towaréw lub uslug;

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

[...]".
Artykut 7 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia brzmi nastepujaco:

»Ustep 1 lit. b), ¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal
charakter odrdzniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje”.

Artykut 9 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Prawa przyznane przez wspdlnotowy znak
towarowy”, stanowi w swym ust. 1:

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

[...]

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw]; prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...]".

Artykul 15 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Uzywanie wspdlnotowych znakéw
towarowych”, przewiduje:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspdlnotowy znak towarowy nie byl 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 pieciu lat, wspdlnotowy znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za »uzywanie« uwaza sie réwniez:

a) uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego w postaci rézniacej sie w elementach, ktére nie
zmieniaja odrdzniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

[...]".
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Artykul 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»W przypadku gdy sad w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych uznaje, ze pozwany naruszyt
[wspdlnotowy znak towarowy] lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspélnotowego znaku
towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegélne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca
pozwanemu dzialann stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnotowego
znaku towarowego. Stosuje rowniez takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa
krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”.

Prawo niemieckie

Paragraf 14 ust. 2 pkt 2 Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy
o ochronie znakéw towarowych i innych oznaczeni, BGBL. 1994 I, s. 3082), zmienionej ustawa z dnia
7 lipca 2008 r. (BGBL I, s. 1191), przepis, ktéry odpowiada uregulowaniu zawartemu w art. 9 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, przewiduje prawo wtlasciciela znaku towarowego do zakazania
uzywania:

»[...] oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci ze wspélnotowym znakiem
towarowym lub podobienistwa do niego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug,
ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
odbiorcow w  blad; prawdopodobienstwo  wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym [...]".

Paragraf 14 ust. 5 tej ustawy przewiduje:
»,Kto uzywa oznaczenia z naruszeniem ust. 2—-4, moze zosta¢ pozwany przez wlasciciela znaku

towarowego o zaniechanie, w razie niebezpieczenistwa ponownego naruszenia. Prawo zakazania moze
by¢ podnoszone takze, gdy grozba naruszenia pojawia si¢ po raz pierwszy”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne
Spotka Levi Strauss jest wlascicielem kilku znakéw towarowych, a wérdéd nich stownego wspélnotowego

znaku towarowego LEVI'S, zarejestrowanego miedzy innymi dla odziezy, i stowno-graficznego znaku
towarowego, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 12 stycznia 1977 r. pod nr DD 641 687 dla
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spodni, koszul, bluz, kurtek meskich, damskich i dzieciecych (zwanego dalej ,znakiem towarowym
nr 3”). Ten ostatni znak towarowy, ktéry w czerwonym prostokatnym elemencie umieszczonym
w gornej czesci lewego brzegu kieszeni zawiera element slowny ,LEVI'S”, wyglada nastepujaco:

13 Spoélka Levi Strauss jest rowniez wlascicielem kolorowego — czerwonego i niebieskiego — graficznego
wspdlnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 10 lutego 2005 r. pod nr 2 292 373 dla
spodni (zwanego dalej ,znakiem towarowym nr 6”). Zgodnie z opisem w rejestrze stanowi on znak
towarowy odzwierciedlajacy pozycje i sklada sie z czerwonej prostokatnej wszywki wykonanej
z materialu tekstylnego i wszytej u géry po lewej stronie tylnej kieszeni spodni, szortéw i spédnic oraz
wystajacej ze szwu. Wyglada on nastepujaco:

14 Wpis do rejestru znaku towarowego nr 6 zawiera klauzule (,disclaimer”), zgodnie z ktéra wlasciciel
zrzeka sie jakiejkolwiek wylaczno$ci w odniesieniu do ksztattu i koloru samej kieszeni. Znak towarowy
nr 6 zostal zarejestrowany na podstawie charakteru odrdézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania
zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

ECLLI:EU:C:2013:253 5



15

16

17

18

19

20

21

22

23

WYROK Z DNIA 18.4.2013 R. — SPRAWA C-12/12
COLLOSEUM HOLDING

Spotka Colloseum prowadzi dzialalno$¢ w zakresie sprzedazy detalicznej odziezy wierzchniej.
W ramach tej dzialalno$ci wprowadzita ona na rynek spodnie dzinsowe marek COLLOSEUM,
S. MALIK oraz EURGIULIO. Na prawych tylnych kieszeniach tych spodni znajduja si¢ czerwone
prostokatne wszywki tekstylne wszyte w zewnetrzny prawy szew goérnej czesci kieszeni, a na
wszywkach tych widnieje nazwa danej marki lub nazwa ,SM JEANS”.

Spotka Levi Strauss wniosta zatem do wlasciwego sadu pierwszej instancji pozew majacy na celu
miedzy innymi zakazanie spéice Colloseum oferowania, sprzedazy i przechowywania w tych celach
tego rodzaju spodni. Ta ostatnia spotka podniosta na swoja obrone miedzy innymi zarzut
niewystarczajacego uzywania znaku towarowego nr 6.

Sad pierwszej instancji uwzglednil zadanie spoélki Levi Strauss, a sad apelacyjny oddalil apelacje
wniesiona przez spdtke Colloseum na orzeczenie wydane w pierwszej instancji.

Sad odsylajacy, rozpatrujacy skarge rewizyjna (,Revision”) wniesiona przez spoélke Colloseum, uchylit
orzeczenie sadu apelacyjnego i przekazal temu sadowi sprawe do ponownego rozpoznania. Poniewaz
sad apelacyjny ponownie oddalil apelacje spétki Colloseum, ta ostatnia wniosta nowa skarge rewizyjna
(»Revision”) do sadu odsylajacego.

Sad odsytajacy wskazuje, ze rozstrzygniecie drugiej skargi rewizyjnej (,Revision”) jest zalezne od
wykladni, jaka nalezy nada¢ art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Gdyby bowiem znak towarowy
nr 6 wciaz byl wazny, nalezaloby przyja¢, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku tego znaku i modeli spodni
sprzedawanych przez spétke Colloseum.

Sad odsylajacy podkresla, ze konieczne jest zatem rozstrzygniecie kwestii, czy znak towarowy nr 6 byt
rzeczywiscie uzywany w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Wskazuje on, ze zgodnie
z ustaleniami sadu apelacyjnego, ktérymi jest on zwigzany na podstawie przepiséw niemieckiego prawa
procesowego, znak towarowy nr 6 zostal zarejestrowany w dniu 10 lutego 2005 r. Prawa jego
wlasciciela wygaslyby zatem, gdyby wspomniany znak nie byl rzeczywiscie uzywany w rozumieniu
wspomnianego przepisu, przed zamknieciem rozprawy przed sadem apelacyjnym, ktéra odbyla sie
w dniu 18 lutego 2010 r.

Sad odsylajacy zauwaza nastepnie, ze zgodnie z ustaleniami sadu apelacyjnego spétka Levi Strauss
uzywala znaku towarowego nr 6 wylacznie w postaci znaku towarowego nr 3. Rozstrzygniecie sporu
zalezy zatem w szczegdlnosci od tego, czy zarejestrowany znak towarowy, ktéry stanowi jeden
z elementéw innego znaku towarowego i ktéry w nastepstwie uzywania innego znaku towarowego
uzyskal charakter odrdzniajacy zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, takze moze zostaé
uznany za rzeczywiScie uzywany w rozumieniu art. 15 ust. 1 owego rozporzadzenia z uwagi na
uzywanie tego innego znaku towarowego.

Sad odsylajacy zwraca uwage, ze kwestii tej nie mozna uznaé za juz rozstrzygnieta. Podkresla on takze,
ze znaki towarowe nr 3 i nr 6 nie roznia si¢ wylacznie elementami, ktére nie zmieniaja charakteru
odroézniajacego tych znakéw, a zatem przestanki art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa
w niniejszym przypadku spelnione, co rézni sprawe w postepowaniu gtéwnym od stanu faktycznego,
ktérego dotyczyl wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego bedacy u podstaw wydania wyroku
z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie C-553/11 Rintisch.

Sad odsylajacy wskazuje ponadto, ze mozliwe jest réwniez, iz uzywanie przez spétke Levi Strauss
czerwonej prostokatnej wszywki tekstylnej przy sprzedazy spodni z napisem ,LEVI'S” oznacza
rzeczywiste uzywanie zaréwno znaku towarowego nr 6, jak i stownego znaku towarowego LEVI,
skoro polaczenie tych dwéch znakéw towarowych jest zarejestrowane takze jako znak towarowy nr 3.
Zastanawia si¢ on zatem, czy znak towarowy moze zosta¢ uznany za rzeczywiscie uzywany
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w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, w sytuacji gdy znak ten jest uzywany wytacznie
razem z innym znakiem towarowym, odbiorcy postrzegaja te dwa znaki towarowe jako samoistne
oznaczenia odrézniajace, a ponadto oba znaki facznie sa zarejestrowane jako jeden znak towarowy.

W tych okoliczno$ciach Bundesgerichtshof postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»,Czy art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze:

1) znak towarowy, ktdry stanowi cze$¢ ztozonego znaku towarowego i uzyskat charakter odrdzniajacy
jedynie w nastepstwie uzywania zlozonego znaku towarowego, moze by¢ uzywany w sposob
pozwalajacy na utrzymanie prawa do znaku, jezeli uzywany jest jedynie ztozony znak towarowy;

2) znak towarowy jest uzywany w sposéb pozwalajacy na utrzymanie prawa do znaku, jezeli uzywany
jest wylacznie wraz z innym znakiem towarowym, oba znaki towarowe postrzegane s3a przez
odbiorcow jako samoistne oznaczenia odrdzniajace, a ponadto te oba znaki towarowe sa
zarejestrowane facznie jako znak towarowy?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W powyzszych pytaniach, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, sad odsylajacy zmierza zasadniczo do
ustalenia, czy wymog rzeczywistego uzywania, czyli uzywania w sposob pozwalajacy na utrzymanie
praw przystugujacych wilascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego w znaczeniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia 40/94, jest spelniony, w przypadku gdy 6w znak, ktéry uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania innego zlozonego znaku towarowego, ktérego element stanowi, jest uzywany
wylacznie za posrednictwem tego innego zlozonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on
uzywany wylacznie w polaczeniu z innym znakiem towarowym, a polaczenie tych dwéch znakéw jest
ponadto takze zarejestrowane jako znak towarowy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu odrézniajacy charakter znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 oznacza, ze znak towarowy pozwala na okreslenie
towaru, dla ktérego wystepuje sie o rejestracje, jako pochodzacego z okreslonego przedsigbiorstwa
i tym samym na odréznienie tego towaru od towaréw pochodzacych z innych przedsiebiorstw (wyrok
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23
i przytoczone tam orzecznictwo). Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentom, ze dane towary pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa (zob. podobnie wyrok z dnia
16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 59 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Co sie tyczy uzyskania przez znak towarowy do celéw jego rejestracji charakteru odrdzniajacego
w nastepstwie uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, Trybunal mial juz okazje
orzec w kontekscie art. 3 ust. 3 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), przepisu odpowiadajacego zasadniczo wskazanemu przepisowi
rozporzadzenia nr 40/94, ze uzyskanie takiego charakteru moze by¢ wynikiem zaréwno uzywania jako
czesci zarejestrowanego znaku towarowego jednego z jego elementdw, jak i uzywania innego znaku
towarowego w polaczeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych przypadkach
wystarczy, by w nastepstwie tego uzywania zainteresowany krag odbiorcéw faktycznie rozpoznawat
towar lub usluge oznaczone wylacznie znakiem towarowym, o ktdérego rejestracje wniesiono, jako
pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa (wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé,
Zb.Orz. s. 1-6135, pkt 30).
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W konsekwencji niezaleznie od faktu, czy mamy do czynienia z uzywaniem oznaczenia jako cze$ci
zarejestrowanego znaku towarowego, czy tez w polaczeniu z nim, podstawowym warunkiem jest to, by
w nastepstwie tego uzywania oznaczenie, o ktérego rejestracje w charakterze znaku towarowego
wniesiono, moglo gwarantowaé zainteresowanemu kregowi odbiorcéw, ze opatrzone nim towary
pochodza z okres$lonego przedsigbiorstwa.

Ponadto Trybunal orzekl juz w przesztosci, ze stwierdzenie dokonane w pkt 30 ww. wyroku w sprawie
Nestlé ma charakter ogélny i znajduje zastosowanie takze, gdy chodzi o stwierdzenie szczegélnie
odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego w celu ustalenia istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
(zob. wyrok z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5725,
pkt 50-52).

Biorac pod uwage systematyke i cel rozporzadzenia nr 40/94 oraz samo brzmienie art. 15 ust. 1 tego
aktu, nalezy stwierdzi¢, ze wniosek, do ktérego doszed! Trybunal w pkt 30 ww. wyroku w sprawie
Nestlé, winien by¢ podtrzymany takze w kontekscie pojecia rzeczywistego uzywania pozwalajacego na
utrzymanie praw wlasciciela zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu.

Prawda jest, Ze uzywanie, w nastepstwie ktérego oznaczenie zyskuje charakter odrézniajacy zgodnie
z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia 40/94, ma miejsce w okresie poprzedzajacym jego rejestracje
w charakterze znaku towarowego, natomiast rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego
rozporzadzenia dotyczy okresu po jego rejestracji, w zwiazku z czym na uzywanie w rozumieniu
wspomnianego art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 majace na celu dokonanie rejestracji nie mozna
powolywaé sie, aby dowie$¢ uzywania w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego rozporzadzenia w celu
utrzymania praw wlasciciela do zarejestrowanego znaku towarowego.

Nalezy jednak wskaza¢, ze — jak wynika z pkt 27-30 ww. wyroku w sprawie Nestlé — co do zasady
pojecie uzywania, zgodnie z sensem tego stowa, obejmuje zaréwno samodzielne uzywanie tego znaku,
jak i uzywanie go jako skladnika innego znaku towarowego lub tez w potaczeniu z nim.

Jak celnie wskazaly na rozprawie przed Trybunalem rzady niemiecki i Zjednoczonego Krdlestwa,
zawsze istotne kryterium uzywania nie moze by¢ oceniane wedlug odmiennych przestanek
w zaleznosci od tego, czy chodzi o ustalenie, czy kryterium to jest wlasciwe do zrodzenia si¢ praw do
znaku, czy do zapewnienia utrzymania tego rodzaju praw. O ile bowiem w nastepstwie okreslonego
sposobu uzywania oznaczenie moze uzyska¢ ochrone jako znak towarowy, o tyle ta sama forma
uzywania musi by¢ wlasciwa do utrzymania tej ochrony.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze wymogi obowiazujace w zakresie oceny rzeczywistego uzywania
znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 s3a analogiczne do tych
dotyczacych uzyskania przez oznaczenie charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania do celéw
jego rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia.

Podkreslenia w tym wzgledzie wymaga jednak to, ze — na co wskazuja rzad niemiecki, rzad
Zjednoczonego Krdlestwa i Komisja Europejska — aby dane uzywanie miescilo sie w pojeciu
rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, zarejestrowany znak
towarowy, ktéry jest uzywany wylacznie jako cze$¢ innego zlozonego znaku towarowego lub
w polaczeniu z innym znakiem towarowym, dalej musi by¢ postrzegany jako wskazanie pochodzenia
danego towaru.

Zwazywszy na powyzsze rozwazania, na przedstawione pytania nalezy odpowiedzie¢, ze wymoég
rzeczywistego uzywania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 moze
zosta¢ spelniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, ktéry uzyskal swoéj charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania innego zlozonego znaku towarowego, ktérego element stanowi,
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jest uzywany wylacznie za posrednictwem tego innego zlozonego znaku towarowego lub w przypadku
gdy jest on uzywany wylacznie w polaczeniu z innym znakiem, a polaczenie tych dwdch znakéw jest
ponadto zarejestrowane jako znak towarowy.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygme;ae
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Wymoég rzeczywistego uzywania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
moze zosta¢ spelniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, ktory uzyskal swoj
charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania innego zlozonego znaku towarowego, ktdrego
element stanowi, jest uzywany wylacznie za posrednictwem tego innego zloZzonego znaku
towarowego lub w przypadku gdy jest on uzywany wylacznie w polaczeniu z innym znakiem,
a polaczenie tych dwdch znakéw jest ponadto takze zarejestrowane jako znak towarowy.

Podpisy
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