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

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Prawa przyznane przez
znak towarowy — Znak towarowy cieszacy sie renomg — Ochrona rozszerzona na towary lub uslugi,
ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy — Uzywanie przez osobe
trzecia, bez uzasadnionej przyczyny, oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku cieszacego sie
renoma — Pojecie ,uzasadnionej przyczyny”

Streszczenie — wyrok Trybunatu (pierwsza izba) z dnia 6 lutego 2014 r.

1. Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104 — Znak towarowy cieszgcy sig
renomg — Mozliwos¢ przyznania ochrony rozszerzonej na towary lub ustugi, ktére nie sqg podobne
(art. S ust. 2 dyrektywy) — Obowigzek przyznania przez korzystajgce z tej mozliwosci paristwa
czlonkowskie owej ochromy réwniez w wypadku uzywania oznaczenia dla identycznych lub
podobnych towaréw lub ustug

(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 2)

2. Prawo Unii Europejskiei — Wykltadnia — Metody — Wykladnia literalna, systemowa
i celowosciowa

3. Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104 — Znak towarowy cieszgcy sie
renomg — Ochrona rozszerzona na towary lub ustugi, ktore nie sg podobne do tych, dla ktorych
zarejestrowano znak towarowy (art. 5 ust. 2 dyrektywy) — Warunki — Uzywanie identycznego lub
podobnego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny, powodujace czerpanie nienaleinej korzysci
z odrozniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego bgdz tez dziatajgce na
ich szkode — Pojecie uzasadnionej przyczyny — Zakres

(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 2)

4.  Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104 — Znak towarowy cieszgcy sie
renomg — Ochrona rozszerzona na towary lub ustugi, ktore nie sg podobne do tych, dla ktorych
zarejestrowano znak towarowy (art. 5 ust. 2 dyrektywy) — Warunki — Uzywanie identycznego lub
podobnego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny, powodujace czerpanie nienaleinej korzysci
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z odrézniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego bgdz tez dziatajgce na
ich szkode — Pojecie uzasadnionej przyczyny — Oznaczenie uzywane przed zgloszeniem do
rejestracji znaku towarowego

(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 2)
1. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 21, 34)
2. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 28)

3. Pierwsza dyrektywa 89/104 w sprawie znakéw towarowych ma na celu ogdlnie wywazenie, po
pierwsze, interesow wlasciciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, i po
drugie, intereséw innych uczestnikéw obrotu gospodarczego w mozliwosci dysponowania
oznaczeniami mogacymi okresla¢ ich towary i ustugi.

Wynika z tego, ze ochrona praw wtasciciela znaku towarowego wywodzona ze wspomnianej dyrektywy
nie jest bezwarunkowa, poniewaz w celu wywazenia wspomnianych intereséw ochrona ta jest
w szczeg6lnosci ograniczona do przypadkéw, w ktérych wlasciciel okazuje sie byé wystarczajaco
uwazny, sprzeciwiajac sie¢ uzywaniu przez innych przedsiebiorcéw oznaczen mogacych naruszac jego
prawa do znaku towarowego.

Tymczasem w systemie ochrony znakéw towarowych, takim jak system przyjety w oparciu o dyrektywe
89/104 przez konwencje panstw Beneluksu dotyczaca wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe, wzory
przemystowe, wzory uzytkowe), interesy osdéb trzecich zwiazane z uzywaniem w obrocie gospodarczym
oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszacego sie renoma sa uwzglednione w kontekscie
art. 5 ust. 2 tej dyrektywy za pomoca ustanowienia dla uzytkownika tego oznaczenia mozliwosci
powolania sie na ,uzasadniona przyczyne”.

W istocie, gdy uprawnionemu z cieszacego si¢ renoma znaku towarowego uda si¢ wykaza¢ narazenie
na szwank jednego z débr wymienionych w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, a w szczeg6lnosci nienalezna
korzy$¢ czerpana z charakteru odrdzniajacego lub renomy tego znaku towarowego, osoba trzecia,
ktéra uzyla oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszacego sie renoma, jest zobowigzana
wykaza¢, ze ma ona uzasadnione powody, aby uzywac swojego znaku.

Wynika z tego, Ze pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie moze obejmowaé wylacznie wzgledéw
obiektywnie nadrzednych, lecz ze moze wigzaé¢ si¢ ono réwniez z subiektywnymi interesami oséb
trzecich uzywajacych oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszacym sie renoma lub do
niego podobnego.

Zatem pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie ma na celu uregulowania konfliktu pomiedzy cieszacym sie
renomg znakiem towarowym a podobnym oznaczeniem, ktére bylo uzywane przed zgloszeniem tego
znaku towarowego, ani ograniczenia praw przyznanych wlascicielowi tego znaku towarowego, lecz
znalezienie réwnowagi pomiedzy kolidujacymi ze soba interesami przy uwzglednieniu —
w specyficznym kontekscie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i w zwiazku z rozszerzonym zakresem
ochrony, z ktérej korzysta ten znak towarowy — intereséw oséb trzecich uzywajacych tego oznaczenia.
W wykonaniu tego przepisu powolanie si¢ przez osobe trzecia na uzasadniona przyczyne w celu
uzywania oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszacego si¢ renoma nie moze prowadzi¢ do
uznania — z korzyscia dla niej — praw zwigzanych z zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz
zobowiazuje wlasciciela cieszacego sie renoma znaku towarowego do tolerowania uzywania podobnego
oznaczenia.
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W pkt 91 wyroku w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, dotyczacego uzycia sléw
kluczowych w ramach reklamy kontekstowej w Internecie, Trybunal orzekl, ze gdy reklama
wyswietlana w Internecie na bazie slowa kluczowego odpowiadajacego znakowi towarowemu
cieszacemu si¢ renoma proponuje — nie oferujac zwyklej imitacji towaréw lub uslug wtasciciela tego
znaku towarowego, nie powodujac szkody lub nie narazajac na szwank tego znaku towarowego,
a ponadto nie wywierajac negatywnego wplywu na jego funkcje — alternatywe w stosunku do towaréw
lub ustug wlasciciela znaku towarowego cieszacego sie renoma, nalezy stwierdzi¢, ze takie uzywanie jest
co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towaréw lub ustug,
a zatem nastepuje z ,uzasadnionej przyczyny”.

W konsekwencji pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie moze by¢ interpretowane jako ograniczajace sie
do wzgledéw obiektywnie nadrzednych.

(por. pkt 41-48)

4. Artykul 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 w sprawie znakéw towarowych nalezy interpretowac
w ten sposéb, ze w zwigzku z uzasadniong przyczyna w rozumieniu tego przepisu wlasciciel
cieszacego sie renoma znaku towarowego moze zosta¢ zobowiazany do tolerowania uzywania przez
osobe trzecia oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla
ktérego ten znak towarowy zostal zarejestrowany, gdy ujawnione zostalo, ze oznaczenie to bylo
uzywane przed dokonaniem zgloszenia danego znaku towarowego do rejestracji i ze uzywanie dla
identycznego towaru nastepuje w dobrej wierze. W celu dokonania oceny, czy warunki te sg spelnione
na sadzie krajowym spoczywa obowigzek uwzglednienia w szczegé6lnosci nastepujacych elementow:

— zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéow,

— stopnia podobienstwa towaréw i ustug, dla ktérych oznaczenie to bylo pierwotnie uzywane,
i towaru, dla ktérego ten znak towarowy zostal zarejestrowany, oraz

— wymiaru ekonomicznego i handlowego uzywania dla tego towaru oznaczenia podobnego do tego
znaku towarowego.

(por. pkt 60; sentencja)
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