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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 3 wrzeénia 2015 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Rejestracja krajowego znaku towarowego, ktéry jest
identyczny z wcze$niejszym wspdlnotowym znakiem towarowym lub do niego podobny —
Wspdlnotowy znak towarowy cieszacy sie renoma w Unii Europejskiej — Geograficzny zasieg renomy

W sprawie C-125/14
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Fovarosi Torvényszék (sad stoleczny w Budapeszcie, Wegry)
postanowieniem z dnia 10 marca 2014 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 18 marca 2014 r.,
W postepowaniu:
Iron & Smith kft
przeciwko
Unilever NV,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w skladzie: L. Bay Larsen (sprawozdawca), prezes izby, K. Jirimde, ]. Malenovsky, M. Safjan
i A. Prechal, sedziowie,

rzecznik generalny: N. Wabhl,

sekretarz: I. Illéssy, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 lutego 2015 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Iron & Smith kft przez A. Krajnydka oraz N. Kovdcsa, tigyvédek,

— w imieniu Unilever NV przez P. Lukicsego oraz B. Bozdka, tigyvédek,

— w imieniu rzadu wegierskiego przez M. Fehéra oraz M. Ficsora, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu dunskiego przez C. Thorninga, M. Wolff oraz M. Lyshgja, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: wegierski.
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— w imieniu rzadu francuskiego przez D. Colasa, F.X. Bréchota oraz D. Segoina, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez J. Beeko, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,
wspierana przez N. Saundersa, barrister,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez B. Béresa oraz F.W. Bulsta, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 4 ust. 3 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299,
s. 25).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy spétkami Iron & Smith kft (zwana dalej ,,spotka
Iron & Smith”) a Unilever NV (zwang dalej ,spdtka Unilever”) w przedmiocie zmiany decyzji Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (urzedu wlasnosci intelektualnej, zwanego dalej ,urzedem”), w drodze
ktérej urzad ten odmoéwil rejestracji znaku towarowego, o ktéra wnosifa spétka Iron & Smith.

Ramy prawne

Prawo Unii

Artykut 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) stanowi:

»1. Znaki towarowe dla towaréw lub ustug, zarejestrowane na warunkach i w sposéb przewidziany
w niniejszym rozporzadzeniu, zwane s3 dalej »wspdélnotowymi znakami towarowymi«.

2. Wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w calej
Wspdlnocie: moze on byc¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wtasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢
zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspodlnoty. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze
rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia:
»1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wiasciciel

jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym:

[...]
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¢) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu
odrdzniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego lub jest szkodliwe
[powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy
wspdlnotowego znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode]”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia:

»[jlezeli 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, wspélnotowy znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody jego nieuzywania”.

Artykul 51 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia stanowi:

»Wygasniecie prawa wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku
do Urzedu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub
roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze nie istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania; [...]”.

Artykul 4 dyrektywy 2008/95 brzmi w sposéb nastepujacy:

»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a juz zarejestrowany znak podlega uniewaznieniu, jezeli:

[...]

b) z powodu swej identyczno$ci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienistwa do niego
oraz identyczno$ci z towarami lub uslugami objetymi [oznaczonymi] wcze$niejszym znakiem
towarowym lub podobienistwa do nich, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym
znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wczes$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje [dokonania zgloszenia do rejestracji] jest wczeéniejsza od daty wniosku o rejestracje
[dokonania zgloszenia do rejestracji rozpatrywanego] znaku towarowego, biorac pod uwage,
w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

i)  wspdlnotowe znaki towarowe;

[...]

3. Znaku towarowego nie rejestruje sie, a juz zarejestrowany znak podlega uniewaznieniu, jezeli jest on
identyczny z wczes$niejszym znakiem towarowym Wspoélnoty [wspdlnotowym znakiem towarowym)]
w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny i ma by¢ lub juz zostal zarejestrowany dla towaréw lub
ustug, ktére nie s3 podobne do tych, dla ktérych zostal zarejestrowany wcze$niejszy znak towarowy
Wspdlnoty [wspdlnotowy znak towarowy], jezeli wczesniejszy znak towarowy Wspdlnoty
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[wspdlnotowy znak towarowy] cieszy sie renoma na obszarze Wspdlnoty i jezeli uzywanie pdzniejszego
znaku towarowego bez wlasciwego powodu przyniostoby nieuzasadniona korzys¢ lub byloby szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego Wspdlnoty
[powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego badz tez dzialaloby na ich szkode].

[...]".

Prawo wegierskie

Z art. 4 ust. 1 lit. ¢) a védjegyek és a foldrajzi drujelz6k oltalmardl sz6l6 1997. évi XI. torvény (ustawy
XI z 1997 r. o ochronie znakéw towarowych i oznaczen geograficznych, zwanej dalej ,Vt”) wynika, ze
odmawia si¢ rejestracji znaku towarowego, jezeli znak ten jest identyczny z wcze$niejszym znakiem
towarowym, ktéry cieszy si¢ renoma na terytorium kraju, lub jest do niego podobny i jezeli ma by¢ on
zarejestrowany dla towaréw lub ustug odmiennych od tych, dla ktérych zostal zarejestrowany
wcze$niejszy znak towarowy, jezeli jego uzywanie powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci
z odrdzniajacego charakteru tego znaku lub jego renomy badz dziataloby na ich szkode.

Zgodnie z art. 76/C ust. 2 Vt stosujac art. 4 ust. 1 lit. ¢) tej ustawy, nalezy uwzgledni¢ wczesniejszy
wspdlnotowy znak towarowy, ktéry cieszy sie ,renoma” w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/20009.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

W zlozonym w dniu 13 kwietnia 2012 r. wniosku spdtka Iron & Smith zwrécita sie do urzedu
o zarejestrowanie jako krajowego znaku towarowego kolorowego oznaczenia graficznego ,be
impulsive”. Spétka Unilever wniosta sprzeciw wobec tego zgloszenia. W tym wzgledzie,
w szczegélno$ci na podstawie art. 4 ust. 1 lit. ¢) Vt, spétka Unilever powolala sie na swoje
wczesniejsze, wspdlnotowe i miedzynarodowe znaki stowne ,,Impulse”.

Poniewaz spétka Unilever nie wykazala szerokiej znajomosci tych znakéw towarowych na Wegrzech,
nie mozna bylo wustali¢ ich renomy jako miedzynarodowych znakéw towarowych. Niemniej
w odniesieniu do wspdlnotowego znaku towarowego, na ktéry powolano si¢ w sprzeciwie, urzad — ze
wzgledu na to, ze spoélka Unilever promowala i sprzedawala w duzych ilosciach na terytorium
Zjednoczonego Krolestwa i Wloch towary chronione owym znakiem towarowym — uznal za wykazana
renome wspélnotowego znaku towarowego w istotnej cze$ci Unii. Z uwagi na okolicznosci sprawy
urzad stwierdzil, Ze istnieje prawdopodobienstwo, ze nieuzasadnione uzywanie tego znaku towarowego
moze powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy
wspdlnotowego znaku towarowego. Zgloszone do rejestracji w charakterze znaku towarowego
oznaczenie graficzne mogloby bowiem, w odczuciu wlasciwie poinformowanych konsumentéw,
przywodzi¢ na mysl znak towarowy spétki Unilever.

Nastepnie spétka Iron & Smith zlozyla wniosek o zmiane decyzji odmawiajacej rejestracji, w ktérym to
wniosku zarzucita zasadniczo, ze urzad uznal za wykazang renome wspélnotowego znaku towarowego
na podstawie procentowego udzialu w rynku produktéw spéiki Unilever wynoszacego 5%
w Zjednoczonym Krolestwie i 0,2% na terytorium Wtoch.

Dokonujgc analizy art. 4 ust. 1 lit. ¢) i art. 76/C ust. 2 Vt, a takze art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 i art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, sad odsylajacy doszed! do wniosku, ze przepisy te nie
zawieraja zadnej wskazowki co do tego, jaki obszar geograficzny w ramach Unii nalezy braé¢ pod
uwage do celéw ustalenia, ze wspdlnotowy znak towarowy cieszy si¢ renoma. Ponadto nasuwa sie
pytanie, czy nawet przy istnieniu takiej renomy mozliwe jest, ze — w przypadku gdy taki znak
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towarowy nie jest znany w danym panstwie cztonkowskim — uzywanie pdzniejszego znaku towarowego
bez uzasadnionego powodu nie bedzie prowadzilo do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego ani dziala¢ na ich
szkode.

W tych okolicznosciach Févéarosi Torvényszék postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy w celu wykazania renomy wspolnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ust. 3
dyrektywy 2008/95 wystarcza, by znak ten cieszyl sie renoma w jednym panstwie czlonkowskim,
réowniez w przypadku gdy zgloszenie do rejestracji krajowego znaku towarowego, przeciwko
ktéremu wniesiono sprzeciw na podstawie takiej renomy, zostalo dokonane w innym niz rzeczone
panstwie czlonkowskim?

2) Czy w ramach kryteriéw terytorialnych wykorzystywanych przy ocenie renomy wspdlnotowego
znaku towarowego mozna stosowac zasady ustanowione przez Trybunal w odniesieniu do
rzeczywistego stosowania wspdlnotowego znaku towarowego?

3) Czy jezeli wlasciciel wcze$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego wykaze renome znaku
wspolnotowego w krajach innych niz panstwo czlonkowskie, w ktérym dokonano zgloszenia do
rejestracji jako krajowego znaku towarowego — ktdre obejmuja istotna cze$¢ terytorium Unii —
mozna wymaga¢ réwniez od niego, niezaleznie od powyzszego, aby przedstawil wystarczajacy
dowd6d w odniesieniu do rzeczonego panstwa czlonkowskiego?

4) W przypadku odpowiedzi przeczacej na wcze$niejsze pytanie, czy biorac pod uwage szczegdlne
cechy rynku wewnetrznego, moze zdarzy¢ sie, ze znak towarowy uzywany w intensywny sposob
w istotnej cze$ci Unii bedzie nieznany wlasciwemu krajowemu kregowi odbiorcéw i z tego
powodu nie zostanie spetniona druga przestanka konieczna do podniesienia podstawy odmowy
rejestracji przewidzianej w art. 4 ust. 3 dyrektywy, to znaczy, ze nie bedzie zachodzito
prawdopodobienistwo czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy
tego wczesniejszego znaku towarowego ani tez dzialania na ich szkode? W przypadku odpowiedzi
twierdzacej, jakie okolicznosci powinien wykaza¢ wlasciciel wspdlnotowego znaku towarowego,
aby zostala spelniona wyzej wymieniona przestanka?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie trzech pierwszych pytan

Poprzez trzy pierwsze pytania, ktére nalezy przeanalizowac lacznie, sad odsylajacy dazy zasadniczo do
ustalenia, jakie sa przestanki — w okolicznosciach takich jak te w postepowaniu gléwnym — do
uznania na podstawie art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, ze wspdlnotowy znak towarowy cieszy sie
renoma w Unii.

Nalezy zauwazy¢, ze znajdujace sie w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wyrazenie ,cieszy si¢ renoma we
Wspdlnocie” ma takie samo znaczenie jak identyczne wyrazenie zawarte w art. 9 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry jest z kolei identyczny z art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11,s. 1).

ECLIEU:C:2015:539 5
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W tym wzgledzie w odniesieniu do art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 Trybunal orzekl, ze
pojecie ,renomy” zaklada pewien stopienn znajomosci wsréd wilasciwego kregu odbiorcow, ktéry to
stopien nalezy uwazaé za osiagniety, gdy wspdlnotowy znak towarowy znany jest znaczacej czesci
kregu odbiorcéw zainteresowanych oznaczonymi tym znakiem towarami lub ustugami (zob. wyrok
PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 21, 24).

Przy badaniu tej przestanki sad krajowy musi uwzgledni¢ caloksztalt istotnych okolicznosci sprawy,
czyli w szczegélnosci udzial danego znaku towarowego w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny
i dlugos¢ okresu jego uzywania, a takze rozmiar nakladéw poczynionych przez przedsigbiorstwo
w celu jego wypromowania (zob. PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 25).

Przestanke dotyczaca renomy nalezy uwazaé¢ za spelniona w ujeciu terytorialnym, gdy wspdlnotowy
znak towarowy cieszy sie renoma na istotnej czesci obszaru Unii, przy czym taka cze$¢ moze w danym
przypadku odpowiada¢ w szczegdlnosci terytorium jednego tylko panstwa czlonkowskiego (zob.
podobnie wyrok PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29).

W konsekwencji gdy istnienie renomy wcze$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego zostalo
stwierdzone na istotnej czesci obszaru Unii, ktéra moze w danym przypadku pokrywac sie¢ z obszarem
jednego tylko panstwa czlonkowskiego, nalezy uznaé, ze ten znak towarowy cieszy sie ,renoma
w [Unii]” w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, i nie mozna wymaga¢ od wlasciciela tego
znaku wykazania istnienia tej renomy na obszarze panstwa czlonkowskiego, w ktérym dokonano
zgloszenia pdzniejszego krajowego znaku towarowego bedacego przedmiotem sprzeciwu.

Co sie tyczy przepiséw dotyczacych wymogu rzeczywistego uzywania wspdlnotowego znaku
towarowego w Unii takich jak art. 15 ust. 1 i art. 51 rozporzadzenia nr 207/2009, stuza one innemu
celowi niz przepisy odnoszace si¢ do rozszerzonej ochrony przyznanej znakom towarowym cieszacym
sie renoma w Unii takie jak w szczegdlnosci art. 9 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia (zob.
podobnie wyrok Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 53). O ile ten ostatni przepis dotyczy
warunkow regulujacych kwestie rozszerzonej ochrony wykraczajacej poza kategorie towardw i uslug,
dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy, o tyle pojecie rzeczywistego uzywania zawarte
w art. 15 ust. 1 i art. 51 rozporzadzenia nr 207/2009 wyraza minimalny wymég w zakresie uzywania,
jaki musza spelnia¢ wszystkie znaki towarowe, aby mogty zosta¢ objete ochrona.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze nie jest mozliwe ustalenie a priori i w sposéb abstrakcyjny, jaki zakres
terytorialny winien zosta¢ przyjety, by mozna bylo stwierdzi¢, czy uzywanie danego wspdlnotowego
znaku towarowego ma rzeczywisty charakter (zob. wyrok Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816,
pkt 55).

Wynika z tego, Ze przepisy dotyczace wymogu rzeczywistego uzywania wspdlnotowego znaku
towarowego, a w szczegé6lnosci kryteria ustanowione przez orzecznictwo w celu ustalenia tego
rzeczywistego uzywania, réznia sie od przepiséw i kryteriéw odnoszacych sie do renomy takiego znaku
w Unii.

W konsekwencji kryteria, ktére zostaly ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego
uzywania wspodlnotowego znaku towarowego, nie sa same w sobie wlasciwe dla ustalenia istnienia
»renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95.

W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan na trzy pierwsze pytania nalezy odpowiedzie¢, iz art. 4 ust. 3
dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze gdy istnienie renomy wczesniejszego
wspdlnotowego znaku towarowego zostalo stwierdzone na istotnej czesci obszaru Unii, ktéra to czesc
moze w danym przypadku pokrywac¢ sie z obszarem jednego tylko panstwa czlonkowskiego,
niekoniecznie bedacego tym panstwem, w ktéorym dokonano zgloszenia do rejestracji pdzniejszego
krajowego znaku towarowego, nalezy uzna¢, ze znak ten cieszy si¢ renoma w Unii. Kryteria, ktdre
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zostaly ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego uzywania wspélnotowego znaku
towarowego, nie sa same w sobie wlasciwe dla ustalenia istnienia ,renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3

tej dyrektywy.

W przedmiocie pytania czwartego

Poprzez pytanie czwarte sad odsylajacy dazy zasadniczo do ustalenia, jakie sa przestanki zastosowania
art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, w sytuacji gdy wczesniejszy wspélnotowy znak towarowy zdobyt juz
renome na istotnej czesci obszaru Unii, lecz nie wsréod wlasciwego kregu odbiorcéw panstwa
cztonkowskiego, w ktérym zgloszono do rejestracji pdzniejszy krajowy znak towarowy, ktérego dotyczy
sprzeciw.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, jezeli wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy cieszy sie
srenoma we Wspdlnocie” i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu pdzniejszego znaku
towarowego, ktéry jest podobny do wspdlnotowego znaku towarowego i ktéry ma by¢ zarejestrowany
dla towaréw oraz uslug, ktére nie sa podobne do tych oznaczonych wspdlnotowym znakiem
towarowym, powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wcze$niejszego wspolnotowego znaku towarowego badz tez dzialaloby na ich szkode, tego
poézniejszego znaku towarowego nie rejestruje sie.

W sytuacji gdy dany krag odbiorcéw nie poréwnuje wczes$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego
z péiniejszym krajowym znakiem towarowym, czyli nie dostrzega zwiazku miedzy nimi, uzywanie
pdiniejszego znaku towarowego nie pozwala — w $wietle art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 — na
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wczes$niejszego znaku
towarowego, czy tez na dzialanie na ich szkode (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, pkt 30, 31).

Totez nawet przy zalozeniu, ze wcze$niejszy wspdlnotowy znak towarowy jest nieznany wlasciwemu
kregowi odbiorcéw w panstwie czlonkowskim, w ktérym dokonano zgloszenia do rejestracji
pdzniejszego krajowego znaku towarowego, ktéra to okoliczno$¢ powinien ustali¢ sad odsylajacy,
uzywanie tego krajowego znaku towarowego nie pozwala zasadniczo na czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrdzniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego, czy tez dziatanie na ich
szkode.

Natomiast nawet gdy wczesniejszy wspdélnotowy znak towarowy nie jest znany znaczacej czesci
wlasciwego kregu odbiorcéw panstwa czlonkowskiego, w ktérym dokonano zgloszenia do rejestracji
poézniejszego krajowego znaku towarowego, nie mozna wykluczy¢, ze niebagatelna z handlowego
punktu widzenia cze$¢ tego kregu odbiorcéw bedzie znala wspomniany znak i dostrzeze zwiazek
miedzy nim a pdzniejszym krajowym znakiem towarowym.

Oczywiscie samo istnienie takiego zwiazku, ktére nalezy ocenia¢ calo$ciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okolicznosciach danej sprawy (zob. wyrok Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 41), nie jest wystarczajace, aby stwierdzi¢ zaistnienie
jednego z naruszen okreslonych w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 (zob. analogicznie wyrok Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 32). W celu skorzystania z ustanowionej w tym przepisie
ochrony wilasciciel wczesniejszego wspélnotowego znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd na
okoliczno$¢, ze uzywanie podzniejszego znaku towarowego ,powodowaloby czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego badz dziatatoby
na ich szkode” i w rezultacie wykaza¢ istnienie badz faktycznego i trwajacego naruszenia jego znaku
towarowego w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, badz, gdy do niego nie doszlo, duze
prawdopodobienistwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci. W takim przypadku wlasciciel
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pdzniejszego znaku towarowego jest zobowigzany wykazaé, ze ma on uzasadnione powody, aby uzywac
swojego znaku (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 37, 39).

Istnienie jednego z naruszen, o ktérych mowa w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, lub duzego
prawdopodobienstwa zaistnienia takiego naruszenia w przysztosci musi by¢ — podobnie jak
w przypadku istnienia miedzy kolidujacymi ze soba znakami zwiazku — oceniane calo$ciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okolicznosciach danej sprawy (zob.
analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 68).

W tym wzgledzie warto przypomnie¢ w szczegdlnosci, ze im szybciej i silniej pdzniejszy znak towarowy
przywoluje na mysl wczes$niejszy znak towarowy, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze aktualne
i przyszte uzywanie p6zniejszego znaku towarowego bedzie skutkowaé czerpaniem nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczes$niejszego znaku towarowego badz tez dziala¢ na ich
szkode (zob. wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 67).

W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan na pytanie czwarte nalezy odpowiedzie¢, iz w sytuacji gdy
wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy zdobyl juz renome na istotnej czesci obszaru Unii, lecz nie
wérdéd wlasciwego kregu odbiorcéw panstwa czlonkowskiego, w ktérym dokonano zgloszenia do
rejestracji objetego sprzeciwem pézniejszego krajowego znaku towarowego, wtasciciel wspélnotowego
znaku towarowego moze skorzysta¢ z ustanowionej w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 ochrony, jezeli
okaze sie, ze niebagatelna z handlowego punktu widzenia cze$¢ tego kregu odbiorcéw zna ten znak
i dostrzega zwiazek miedzy nim a pdzniejszym krajowym znakiem towarowym oraz ze — przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy — istnieje
albo faktyczne i trwajace naruszenie wspélnotowego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu,
albo, gdy do niego nie doszlo, duze prawdopodobienistwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci.

W przedmiocie kosztéw

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

Z powyzszych wzgledéw Trybunatl (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 2z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych nalezy interpretowac¢ w ten sposéb, Ze gdy istnienie
renomy wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego zostalo stwierdzone na istotnej
czesci obszaru Unii Europejskiej, ktora to czes¢ moze w danym przypadku pokrywac sie
z obszarem jednego tylko panstwa czlonkowskiego, niekoniecznie bedacego tym panstwem,
w ktorym dokonano zgloszenia do rejestracji pdiniejszego krajowego znaku towarowego,
nalezy uznad¢, Ze znak ten cieszy si¢ renoma w Unii Europejskiej. Kryteria, ktore zostaly
ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego uzywania wspolnotowego znaku
towarowego, nie sa same w sobie wlasciwe dla ustalenia istnienia ,renomy” w rozumieniu
art. 4 ust. 3 tej dyrektywy.

2) W sytuacji gdy wczesniejszy wspélnotowy znak towarowy zdobyl juz renome na istotnej
czesci obszaru Unii Europejskiej, lecz nie wsrod wlasciwego kregu odbiorcow panstwa
czlonkowskiego, w ktorym dokonano zgloszenia do rejestracji objetego sprzeciwem
pOzniejszego krajowego znaku towarowego, wlasciciel wspolnotowego znaku towarowego
moze skorzysta¢ z ustanowionej w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 ochrony, jezeli okaze sie,
ze niebagatelna z handlowego punktu widzenia cze¢$¢ tego kregu odbiorcéw zna ten znak
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i dostrzega zwiazek miedzy nim a pdzniejszym krajowym znakiem towarowym oraz ze — przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okolicznosciach danej sprawy —
istnieje albo faktyczne i trwajace naruszenie wspolnotowego znaku towarowego
w rozumieniu tego przepisu, albo, gdy do niego nie doszlo, duze prawdopodobienstwo
zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci.

Podpisy
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