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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
NILSA WAHLA
przedstawiona w dniu 17 maja 2017 r."

Sprawa C-501/15 P

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)
przeciwko

Cactus SA

Odwotanie — Wspoélnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuly 15, 28
i 42 — Oznaczenie graficzne zawierajace elementy stowne CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA
PAZ — Sprzeciw wlasciciela wczeéniejszych wspélnotowych znakéw towarowych zawierajacych element
stowny CACTUS - Zakres wcze$niejszych znakéw towarowych — Uslugi handlu detalicznego —
Ocena rzeczywistego uzywania graficznego znaku towarowego w okoliczno$ciach, w ktérych jest
wykorzystywana tylko cze$¢ zarejestrowanego znaku towarowego

1. W odwotaniu Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie
przez Trybunal wyroku Sadu w sprawie T-24/13% Wyrokiem tym Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji
Izby Odwotawczej EUIPO uchylajacej decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie, w jakim uznano
W niej, ze rzeczywiste uzywanie wczesniejszych znakéw towarowych zostalo dowiedzione.

2. W sprawie tej pojawiaja sie dwie zasadnicze kwestie. Obie sa zwigzane z pojeciem ,rzeczywistego
uzywania” w rozumieniu art. 15 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009°. Po pierwsze, sprawa dotyczy
zakresu ochrony, jaka powinna by¢ przyznana wcze$niejszemu znakowi towarowemu, gdy w chwili
rejestracji danego znaku towarowego nie podano — poza ogélnym odniesieniem do odpowiedniej klasy
towaréw i ustlug — zadnego konkretnego wskazania towaréw i uslug objetych znakiem towarowym.
Trybunal bedzie mial zatem sposobno$¢ wyjasnienia swojej linii orzeczniczej wynikajacej z wyrokéw IP
Translator® i Praktiker®. Po drugie, w rozpatrywanej sprawie Trybunat bedzie mégt wyjasni¢, w jaki
sposéb nalezy ocenia¢ rzeczywiste uzywanie zlozonego znaku towarowego, gdy w praktyce znak ten
jest stosowany w postaci skrocone;j.

1 Jezyk oryginalu: angielski.
2 Wyrok z dnia 15 lipca 2015 r., Cactus/OHIM — Del Rio Rodriguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, niepublikowany,
EU:T:2015:494, zwany dalej ,zaskarzonym wyrokiem”).

3 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1, zwane dalej
srozporzadzeniem w sprawie znaku towarowego”).

4 Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, zwany dalej ,wyrokiem IP Translator”).
5 Wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425, zwany dalej ,wyrokiem Praktiker”).
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I. Ramy prawne
3. Artykutl 15 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego stanowi:

»Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspolnotowy 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.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »uzywanie« uwaza sie rowniez:

a) uzywanie wspélnotowego znaku towarowego w postaci rdézniacej si¢ w elementach, ktére nie
zmieniaja odrdzniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

[...]".
4. Artykul 28 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego stanowi:

»Towary i ustugi, dla ktérych zglasza sie wspdlnotowe znaki towarowe, klasyfikowane sa zgodnie
z systemem klasyfikacji okreslonym w rozporzadzeniu wykonawczym”.

5. Artykul 42 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego dotyczy rozpatrywania sprzeciwu.
Stanowi on:

»Na wniosek zglaszajacego wtasciciel wczes$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry zglosit
sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktére przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wczes$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl w tym terminie
zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli
wczedniejszy wspolnotowy znak towarowy byl uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla ktérych
jest on zarejestrowany, do celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla
tej czesci towarow lub ustug”.

6. Zasada 2 rozporzadzenia (WE) nr 2868/95° zatytulowana ,Wykaz towaréw i ustug”, stanowi,1.
Wspdlna klasyfikacje okreslong w art. 1 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug do celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami
i poprawkami stosuje si¢ do klasyfikacji towaréw i ustug.

2. Wykaz towaréw i ustug sporzadza sie w taki sposéb, aby jasno wskaza¢ charakter towaréw i ustug,
oraz zeby dopuszczata ona klasyfikacje kazdego towaru i kazdej ustugi w tylko jednej klasie klasyfikacji
nicejskiej.

3. Towary i uslugi sa co do zasady zgrupowane zgodnie z klasami klasyfikacji nicejskiej, tak aby kazda

grupa byla poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do ktdrej ta grupa towaréw lub uslug nalezy,
i przedstawione w porzadku klas tej klasyfikacji.

6 Rozporzadzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspé6lnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1, zwane dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”).
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4. Klasyfikacja towaréw i uslug stuzy wylacznie celom administracyjnym. Towary i ustugi nie moga
dlatego by¢ uwazane za podobne do siebie na takiej podstawie, ze wykazane sa w tej samej klasie
w klasyfikacji nicejskiej, a towary i uslugi nie moga by¢ uwazane za odmienne od siebie na takiej
podstawie, ze wykazane sa w réznych klasach w klasyfikacji nicejskiej”.

I1. Okolicznosci powstania sporu
7. Okolicznosci faktyczne sprawy zostaly opisane w zaskarzonym wyroku jak nastepuje.

8. W dniu 13 sierpnia 2009 r. Isabel Del Rio Rodriguez zlozyla do EUIPO zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego na podstawie przepiséw rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego.

9. Wniosek o rejestracje jako znaku towarowego dotyczyl oznaczenia graficznego zawierajacego
elementy stowne CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia znaku towarowego, naleza do klas 31, 39 i 44
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej ,klasyfikacja nicejska”)’.

11. Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w dniu 14 grudnia 2009 r.

12. W dniu 12 marca 2010 r. spétka Cactus SA (zwana dalej ,Cactusem”) zlozyla sprzeciw na
podstawie art. 41 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego.

13. W uzasadnieniu sprzeciwu Cactus powolal sie na wczes$niej zarejestrowane wspélnotowe znaki
towarowe (zwane dalej ,wczeéniejszymi znakami towarowymi Cactus”). Scilej rzecz ujmujac,
powolano sie z jednej strony na stowny wspélnotowy znak towarowy CACTUS (zwany dalej
»wczedniejszym stownym znakiem towarowym”) zarejestrowany w dniu 18 pazdziernika 2002 r. dla
towar6éw i ustug nalezacych do klas 2, 3, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-35, 39, 41 i 42°. Z drugiej strony
w uzasadnieniu sprzeciwu powolano sie na graficzny wspdlnotowy znak towarowy (zwany dalej
»wczesniejszym graficznym znakiem towarowym”) zarejestrowany w dniu 6 kwietnia 2001 r. dla tych
samych towardw i ustug co objete znakiem stownym, z wylaczeniem ,$rodkéw spozywczych nieujetych
w innych klasach, naturalnych roélin i kwiatéw, nasion i ziaren; owocéw i warzyw $wiezych” z klasy 31.

14. Sprzeciw, ktérego podstawe prawna stanowil art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie znaku
towarowego, byl skierowany przeciwko wszystkim towarom i ustugom objetym zglaszanym znakiem
towarowym i opieral si¢ na wszystkich towarach i ustugach objetych wcze$niejszymi znakami
towarowymi.

7 Klasyfikacja nicejska zawiera wykaz klas wraz z uwagami wyjasniajagcymi. Od dnia 1 stycznia 2002 r. klasyfikacja zawiera 34 klasy towaréw i 11
klas ustug. Kazda klasa sklada sie z kilku ogdlnych okreslen, ktére tworza nagléwek klasy, oraz alfabetycznego wykazu towaréw i ustug. Towary
i ustugi objete zgloszeniem s3 nastepujace: klasa 31 — ,ziarna, naturalne rosliny i kwiaty”; klasa 39 - ,skladowanie, dystrybucja i transport
wszelkiego typu nawozéw, nawozéw do uzyzniania gleby, nasion, kwiatéw, roslin, drzew (rosliny), narzedzi i artykuléw ogrodniczych”; klasa 44
— ,ogrodnictwo, szko6iki rodlinne, ustugi ogrodnicze”.

8 Te towary i ustugi odpowiadaja w odniesieniu do niektérych z tych klas nastepujacemu opisowi: klasa 31 — ,srodki spozywcze nieujete w innych
klasach, naturalne roéliny i kwiaty, nasiona i ziarna; owoce i warzywa $wieze z wylaczeniem kaktuséw, nasion kaktuséw oraz ogdlniej roslin
i nasion z rodziny kaktusowatych”; klasa 35 — ,reklama, zarzadzanie dzialalno$cia gospodarcza, w tym zarzadzanie sklepami, zarzadzanie
sklepami dla majsterkowiczéw i sklepami ogrodniczymi, zarzadzanie supermarketami lub hipermarketami; administrowanie dziatalnoscia
gospodarczy, ustugi biurowe, w tym reklama, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, publikowanie tekstéw reklamowych,
bezposrednia reklama pocztowa, badania rynkowe, reklama zewnetrzna, pomoc w zarzadzaniu dzialalno$cia gospodarcza, pokazy towaréw,
kolportaz prébek; badania opinii publicznej; rekrutacja personelu; analizy kosztéw; ustugi public relations; klasa 39 — ,transport; pakowanie
i sktadowanie towaréw; organizowanie podrdzy, w tym usltugi przewozowe towardéw; skladowanie towaréw; wynajem obiektéw magazynowych
lub magazynéw; dostawa towaréw; ustugi kurieréw i postancow”.
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15. Decyzja z dnia 2 sierpnia 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw uznal sprzeciw w odniesieniu do ,ziaren,
naturalnych roélin i kwiatéw” nalezacych do klasy 31 oraz w odniesieniu do ,ogrodnictwa, szkélek
roslinnych, uslug ogrodniczych” nalezacych do klasy 44, objetych wczes$niejszym znakiem towarowym.
Zgloszenie znaku towarowego zostalo zatem odrzucone w czesci dotyczacej tych towaréw i ustug, ale
przyjete w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 39.

16. Wydzial Sprzeciwdw uznal miedzy innymi, Ze w nastepstwie zadania I. Del Rio Rodriguez, aby
Cactus udowodnil rzeczywiste uzywanie wcze$niejszych znakéw towarowych, spétka ta przedstawila
dowody wskazujace na rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego slownego znaku towarowego
w odniesieniu do ,naturalnych rodlin i kwiatéw, nasion i ziaren, owocéw i warzyw S$wiezych,
z wylaczeniem kaktuséw, nasion kaktuséw oraz ogoélniej roslin i nasion z rodziny kaktusowatych”
z klasy 31 oraz do ustug ,sprzedazy detalicznej naturalnych roslin i kwiatéw, nasion i ziaren; owocéw
i warzyw $wiezych” z klasy 35.

17. W dniu 28 wrzesnia 2011 r. I. Del Rio Rodriguez wniosta odwotanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

18. Decyzja z dnia 19 pazdziernika 2012 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwolawcza
EUIPO uwzglednita odwotanie i oddalita sprzeciw w cato$ci. W szczegélnosci uznala, ze Wydzial
Sprzeciwéw blednie uznal, ze Cactus przedstawil dowdd rzeczywistego uzywania wcze$niejszych
znakéw towarowych Cactus w odniesieniu do ustug ,sprzedazy detalicznej naturalnych roslin
i kwiatéw, nasion i ziaren; owocow i warzyw $wiezych” z klasy 35. W bardziej szczegétowym ujeciu
Izba Odwotawcza uznala, Ze: (i) ustugi te nie byly objete wcze$niejszymi znakami towarowymi Cactus;
(i) mimo ze spoélka Cactus powolywala sie na uzywanie w ramach ,uslug sprzedazy
w supermarketach”, uslugi takie nie tylko nie byly objete wczesniejszymi znakami towarowymi Cactus,
ale rzeczywiste uzywanie w odniesieniu do tych uslug réwniez nie zostalo wykazane, oraz (iii)
»zarzadzanie supermarketami lub hipermarketami” z klasy 35 objete wcze$niejszymi znakami
towarowymi Cactus odpowiada ustugom zarzadzania §wiadczonym na rzecz przedsigbiorstw trzecich
z takim skutkiem, ze ustugi te powinny zosta¢ uznane za rézne od ustlug handlu detalicznego pod
wzgledem ich charakteru, celu i uzytkownikéw koncowych, do ktérych sa adresowane. Izba
Odwotawcza ponadto stwierdzita, ze spétka Cactus nie przedstawila dowodu na rzeczywiste uzywanie
w okresie od 14 grudnia 2004 r. do 13 grudnia 2009 r. wcze$niejszych znakéw towarowych Cactus
w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ustug objetych tymi znakami.

II1. Postepowanie przed Sadem

19. Pismem zlozonym do Sadu w dniu 21 stycznia 2013 r. Cactus wnidst o stwierdzenie niewaznosci
spornej decyzji.

20. W zaskarzonym wyroku Sad stwierdzil niewaznos$¢ spornej decyzji w zakresie, w jakim oddalono
w niej sprzeciw z tego powodu, ze ustugi ,sprzedazy detalicznej naturalnych roslin i kwiatéw, nasion
i ziaren; owocédw i warzyw $wiezych” z klasy 35 nie byly objete wczesniejszymi znakami towarowymi
Cactus, oraz sprzeciw dotyczacy ,naturalnych roslin i kwiatéw; nasion i ziaren” z klasy 31,
a w pozostalym zakresie skarge oddalit.

IV. Postepowanie przed Trybunalem i zadania stron
21. We wniesionym w dniu 22 wrze$nia 2015 r. odwotaniu do Trybunalu EUIPO zada:
— uchylenia zaskarzonego wyroku;

— obciazenia sp6lki Cactus kosztami postepowania.
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22. Cactus wnosi do Trybunalu o oddalenie odwotania i obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

23. Strony zostaly wystuchane podczas rozprawy, ktéra odbyta sie w dniu 29 marca 2017 r.

V. Analiza
24. Na poparcie swojego odwotania EUIPO przytacza dwa zarzuty.

25. W pierwszym zarzucie odwotania EUIPO podnosi, ze zaskarzony wyrok narusza art. 28
rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego w zwiazku z zasada 2 rozporzadzenia wykonawczego,
poniewaz zréwnano w nim zakres nagléwka klasy 35 ze wszystkimi ustugami z tej klasy.

26. W drugim zarzucie EUIPO podnosi, ze Sad w zaskarzonym wyroku naruszyt art. 42 ust. 2 i art. 15
ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego, orzekajac, ze uzywanie samego elementu
graficznego, tj. logo przedstawiajacego stylizowanego kaktusa bez elementu slownego, nie zmienia
odrodzniajacego charakteru zarejestrowanego graficznego znaku towarowego.

A. W przedmiocie zarzutu pierwszego: czy znak towarowy moze obejmowa¢ uslugi handlu
detalicznego, nawet jesli takie uslugi nie zostaly wymienione w wykazie alfabetycznym klasy 35
w ramach klasyfikacji nicejskiej?

1. Wprowadzenie

27. Pierwszy zarzut odwolania dotyczy mozliwosci zarejestrowania znakéw towarowych dla ustug
handlu detalicznego oraz uzywania nagléwkéw klas w celu oznaczenia towaréw i uslug objetych
znakiem towarowym. W zwiazku z tym zarzutem pojawia sie tez wazne pytanie o wplyw
publikowanych przez EUIPO komunikatéw dotyczacych praktyki rejestracyjnej na zakres ochrony
przyznanej znakiem towarowym.

28. W szerszym znaczeniu zarzut ten odnosi si¢ do zakresu ochrony, jaka powinna by¢ przyznana
wczesniejszemu znakowi towarowemu woéwczas, gdy do oznaczenia towaréw i ustug objetych znakiem
towarowym postuzono sie ogélnymi nagléwkami klas w ramach Kklasyfikacji nicejskiej. Po
zarejestrowaniu wcze$niejszych znakéw towarowych Cactus zgodnie z orzecznictwem Trybunatu
zostala ograniczona mozliwo$¢ odwolywania sie¢ po prostu do ogélnych nagléwkéw klas przez
zglaszajacych znaki towarowe w celu oznaczenia towaréw i uslug objetych znakiem towarowym.
W orzecznictwie zostaly zawarte réwniez wskazowki dotyczace warunkéw, na jakich dopuszcza sie
rejestracje znaku towarowego dla ustug handlu detalicznego.

29. Z jednej strony, w wyroku IP Translator Trybunal orzekt, ze ,[...] aby spelnic¢ [...] wymogi jasnosci
i precyzyjnosci — zglaszajacy krajowy znak towarowy, ktéry postuguje sie wszystkimi ogélnymi
okresleniami nagléwkéw klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towaréw lub ustug, w odniesieniu
do ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku towarowego — musi sprecyzowaé, czy jego
zgloszenie do rejestracji obejmuje calos¢ towaréw lub ustug ujetych w wykazie alfabetycznym
konkretnej klasy, czy tylko niektére z tych towaréw lub ustug. W przypadku gdy zgloszenie dotyczy
jedynie niektérych z omawianych towaréw lub ustug, zglaszajacy jest zobowiazany do sprecyzowania,

ktorych towaréw lub ustug nalezacych do tej klasy dotyczy to zgtoszenie”’.

9 Wyrok IP Translator, pkt 61.
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30. Z drugiej zas strony w wyroku Praktiker Trybunal orzeki, ze jakkolwiek znak towarowy moze
obejmowac¢ uslugi handlu detalicznego, ,[n]alezy [...] wymagaé od wnioskodawcy, by okreslit [we

wniosku] towary lub typy towaréw, ktérych dotycza te ustugi” ™.

31. W zaskarzonym wyroku Sad orzekl, ze stwierdzenie poczynione przez Trybunal w wyroku IP
Translator nie wplywa na zakres ochrony przyznanej wczesniejszymi znakami towarowymi Cactus
oraz ze wskazanie nagtowka klasy 35 obejmuje ,wszystkie ustugi zaliczone do tej klasy”, w tym ustugi
polegajace na handlu detalicznym towarami. Wedlug Sadu ochrona na podstawie wcze$niejszych
wspdlnotowych znakéw towarowych obejmuje uslugi sprzedazy detalicznej dowolnych towaréw,
poniewaz znaki te zostaly zgloszone przed wydaniem przez Trybunal wyroku Praktiker. Dlatego Sad
uznal, ze wczesniejsze wspdlnotowe znaki towarowe sa chronione w odniesieniu do ustug ,sprzedazy
detalicznej naturalnych roslin i kwiatéw, nasion i ziaren; owocéw i warzyw $wiezych”'.

32. Wedlug EUIPO Sad niewlasciwie zastosowal orzecznictwo wynikajace z wyroku IP Translator
i blednie ograniczyt zastosowanie wyroku Praktiker w odniesieniu do wczesniejszych znakéw
towarowych Cactus. A to zdaniem EUIPO oznacza naruszenie art. 28 rozporzadzenia w sprawie znaku
towarowego w zwigzku z zasada 2 rozporzadzenia wykonawczego. Jako ze ani ustugi handlu
detalicznego jako takie, ani ustugi ,sprzedazy detalicznej naturalnych roélin i kwiatéw, nasion i ziaren;
owocow i warzyw $wiezych” nie sa ujete w wykazie alfabetycznym klasy 35, wcze$niejsze znaki
towarowe Cactus nie s3 chronione w odniesieniu do tych ustug.

33. Spétka Cactus uwaza, ze argumenty EUIPO sa chybione i ze pierwszy zarzut odwolania powinien
zosta¢ oddalony jako bezzasadny.

2. Praktyka EUIPO

34. Na wstepie warto zauwazy¢, ze towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych sa zgltaszane wspdlnotowe
znaki towarowe, sa klasyfikowane wedlug wspdlnej klasyfikacji, o ktérej mowa w art. 1 klasyfikacji
nicejskiej. Zgodnie z zasada 2 rozporzadzenia wykonawczego wykaz towaréw i ustug sporzadza sie
w taki sposéb, aby jasno wskaza¢ charakter towaréw i ustug oraz aby dopuszczal on klasyfikacje
kazdego towaru i kazdej ustugi w tylko jednej klasie klasyfikacji nicejskie;j.

35. Zanim Trybunal wydal wyrok IP Translator, EUIPO przyjmowalo zgloszenia znakéw towarowych,
ktére odnosily sie do jednego lub kilku nagléwkéw klas, nie wymagajac dalszego wskazania, ktére
z towaréw i ustug maja zostaé objete zgloszonym znakiem towarowym. Sciélej, w komunikacie prezesa
Urzedu nr 4/03" zostala objasniona w tym kontekscie praktyka (6wczesnego) Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego dotyczaca nagléwkéw klas. Z jednej strony poslugiwanie sie
ogblnymi okresleniami zawartymi w nagtéwkach klas byto dopuszczalne. Zadnego z tych okresleri nie
uznano za zbyt niejasne czy niedookres$lone. Z drugiej za$ strony uznano, ze wskazanie calego
nagléwka okreslonej klasy obejmuje wszystkie towary i ustugi potencjalnie nalezace do danej klasy
(podejscie wszechobejmujace).

36. Po wydaniu w dniu 19 czerwca 2012 r. wyroku IP Translator EUIPO zastgpito komunikat nr 4/03
komunikatem nr 2/12". W tym ostatnim komunikacie wprowadzono rozréznienie w zaleznosci od
daty zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego. Jezeli chodzi o zgloszenia znakéw towarowych
ztozone w dniu 21 czerwca 2012 r. lub po tej dacie, od zglaszajacych wymaga sie wyraznego
o$wiadczenia, czy zamierzaja objac rejestracja wszystkie towary lub ustugi wymienione w wykazie

10 Wyrok Praktiker, pkt 50.
11 Punkty 36—-39 zaskarzonego wyroku.

12 Komunikat prezesa Urzedu nr 4/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzywania nagléwkéw klas w wykazach towaréw i ustug w ramach
zgloszen i rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych.

13 Komunikat prezesa Urzedu nr 2/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uzywania nagléwkéw klas w wykazach towaréw i ustug w ramach
zgloszen i rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych.
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alfabetycznym danej klasy. Jezeli za§ chodzi o zgloszenia znakéw towarowych sprzed 21 czerwca
2012 r., postuzenie sie ogélnymi okresleniami ujetymi w nagltéwku klasy poczytuje sie za objecie
zgloszeniem calos$ci towaréw lub uslug wymienionych w wykazie alfabetycznym danej klasy. Jak
wspomnialem powyzej, takie zgloszenie wcze$niej uznawano - zgodnie z podejiciem
wszechobejmujacym — za obejmujace wszystkie towary lub ustugi nalezace do danej klasy.

37. Jak zauwaza EUIPO, rozréznienie pomiedzy towarami lub ustugami z alfabetycznego wykazu danej
klasy a towarami lub ustugami potencjalnie nalezacymi do danej klasy jest istotne. Nie wszystkie towary
lub ustugi potencjalnie nalezace do danej klasy sa bowiem wymienione w wykazie alfabetycznym.

38. Dochodze tu do skutkéw stwierdzenia poczynionego przez Trybunal w wyroku IP Translator dla
zakresu ochrony przyznanej znakami towarowymi zarejestrowanymi przed data wydania tego wyroku.

3. Orzecznictwo i jego skutki

a) Wyrok IP Translator

39. Niedawny wyrok Brandconcern, ktdry zostal wydany po zamknieciu pisemnego etapu postepowania
w niniejszej sprawie, wyjasnil zasieg skutkéw stwierdzenia poczynionego przez Trybunal w wyroku IP
Translator dla znakéw towarowych zarejestrowanych przed data wydania tego wyroku .

40. Orzekajac w przedmiocie odwotania, Trybunal uznal w wyroku Brandconcern, ze stwierdzenie
poczynione w wyroku IP Translator nie dotyczy wlascicieli juz zarejestrowanego znaku towarowego,
lecz jedynie (nowych) zglaszajacych znaki towarowe. W szczegélnosci orzekl, ze Trybunal mial jedynie
zamiar usci$lenia wymogoéw, jakim podlegaja zglaszajacy nowe krajowe znaki towarowe, ktérzy
postuguja sie ogdélnymi okresleniami nagléwka danej klasy w celu zidentyfikowania towaréw i uslug,
dla ktérych wnosza o ochrone w odniesieniu do znaku towarowego. Takie wymogi maja zapewniac
mozliwo$¢ okreslenia z pewnoscia zakresu wynikajacej ze znaku towarowego ochrony, gdy zglaszajacy
postuguje sie¢ wszystkimi okresleniami zawartymi w nagléwku klasy. Ponadto Trybunal wyjasnil, ze
wyrok IP Translator nie ma wplywu na wazno$¢ przedstawionego w komunikacie nr 4/03 stanowiska
dotyczacego znakéw towarowych zarejestrowanych przed wydaniem tego wyroku .

41. Innymi slowy, uznano, ze stwierdzenie poczynione przez Trybunal nie stosuje si¢ do znakéw
towarowych zarejestrowanych przed wydaniem owego wyroku.

42. Wniosek ten zachowuje wazno$¢ takze w badanej sprawie: nie mozna wini¢ Sadu za uznanie, ze
stwierdzenie poczynione przez Trybunal w wyroku IP Translator nie wplywa na zakres ochrony
przyznanej znakami towarowymi zarejestrowanymi przed wydaniem tamtego wyroku .

43. Nie zmienia tego fakt, ze w komunikacie nr 2/12 EUIPO przyjelo nowe podejscie réwniez
w odniesieniu do znakéw towarowych zarejestrowanych przed dniem 21 czerwca 2012 r.

14 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 Punkty 29-32.

16 Kazda odmienna interpretacja powodowalaby, ze poprawka do art. 28 rozporzadzenia nr 207/2009 wprowadzona rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) stalaby si¢ bezprzedmiotowa. Na podstawie tego
rozporzadzenia dodano do art. 28 przepis przejsciowy, ktéry umozliwia wlascicielom unijnych znakéw towarowych zgloszonych przed dniem
22 czerwca 2012 r. i zarejestrowanych w odniesieniu do catego nagtéwka danej klasy klasyfikacji nicejskiej zlozenie przed dniem 24 wrzes$nia
2016 r. o$wiadczenia, czy w dacie dokonania zgloszenia zamierzali obja¢ ochrong towary i uslugi inne niz te wynikajace z dostownego znaczenia
nagtéwka, lecz ujete w alfabetycznym wykazie tej klasy.
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44. Jak wspomniano powyzej, na podstawie tego komunikatu EUIPO zmienilo swa praktyke dotyczaca
uprzednio zarejestrowanych znakéw towarowych: uzycie ogdlnych okreslen ujetych w nagléwku klasy
w odniesieniu do takich znakéw nalezalo rozumie¢ jako objecie ochrona przyznang znakiem
towarowym wszystkich towaréw i ustug wymienionych w alfabetycznym wykazie danej klasy, ale juz
nie wszystkich towardw i ustug (potencjalnie) nalezacych do danej klasy — jak to byto wczeénie;j.

45. Po prostu — zakres ochrony przyznanej zarejestrowanym znakiem towarowym nie moze ulec
zmianie na podstawie niewiazacego komunikatu. Sytuacja, w ktérej EUIPO mialoby w drodze
komunikatu ograniczy¢ zakres ochrony przyznanej na podstawie zarejestrowanych znakéw,
naruszalaby stabilnos¢ juz zarejestrowanych znakéw towarowych'.

46. Nalezy w zwiazku z tym pamietaé, ze wspomniane komunikaty EUIPO stuza tlumaczeniu
i objasnianiu praktyki rozpatrywania przez EUIPO zgloszenn wspélnotowych znakéw towarowych. Nie
maja one mocy wiazacej. W czasie gdy rejestrowane byly wczesniejsze znaki towarowe Cactus, EUIPO
dopuszczalo rejestracje znakéw towarowych dla ustug handlu detalicznego w klasie 35, natomiast
ani w odpowiednich komunikatach, ani tez w orzecznictwie nie wspominano o zadnych
ograniczeniach dotyczacych uzywania nagléwkéw klas do oznaczania towaréw i ustug objetych
znakiem towarowym ',

47. Whbrew temu, co twierdzilo EUIPO podczas rozprawy, powyzszemu stwierdzeniu nie zaprzecza jego
sposob odczytania wyroku Brandconcern. Prawda jest, ze Trybunal nie tylko orzekl, iz poczynione
przez niego stwierdzenie w wyroku IP Translator nie stosuje sie do uprzednio zarejestrowanych
znakéw towarowych, lecz réwniez w szczegélnosci usankcjonowal podejscie Sadu, w my$l ktérego
wczedniejszy znak towarowy odnoszacy sie do danego nagléwka klasy (w tamtym przypadku klasy 12)
nalezy rozumie¢ jako majacy na celu ochrone w odniesieniu do wszystkich towaréw ujetych
w alfabetycznym wykazie danej klasy, zgodnie z zawartym w komunikacie nr 2/12 stanowiskiem
wobec znakéw towarowych zarejestrowanych przed data wydania wyroku IP Translator'. Zdaniem
EUIPO oznacza to uznanie, ze uzycie nagtéwka klasy przy oznaczaniu towaréw lub uslug objetych
znakiem towarowym moze rozciggaé sie jedynie na towary lub uslugi wymienione w alfabetycznym
wykazie danej klasy.

48. W zwiazku z tym zauwazam, ze w sprawie, w ktérej zapadl wyrok Brandconcern, nie pojawila sie
kwestia rozréznienia miedzy towarami lub ustugami wymienionymi w wykazie alfabetycznym
a wszystkimi towarami lub ustugami objetymi nagléwkiem danej klasy.

49. W odwolaniu zwrécono sie do Trybunalu o rozstrzygniecie, czy Sad prawidlowo uznal, ze cho¢
wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego (LAMBRETTA) uzyskal rejestracie — zgodnie
z dokonanym przez niego zgloszeniem zlozonym przed wejsciem w zycie komunikatu nr 4/03 — dla
»pojazdow; urzadzen stuzacych do poruszania sie na ladzie, w powietrzu lub wodzie” nalezacych do
klasy 12, na podstawie komunikatu nr 2/12 nalezy udzieli¢ mu ochrony w odniesieniu do wszystkich
towarow ujetych w alfabetycznym wykazie odnoszacym sie¢ do klasy 12, zgodnie z zamiarem wlasciciela
znaku*.

17 Zobacz pkt 56 ponizej.

18 EUIPO dopuszczal rejestracje znakéw towarowych dla ustug handlu detalicznego od czasu wydania komunikatu prezesa Urzedu nr 3/01 z dnia
12 marca 2001 r. w sprawie rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych w odniesieniu do ustug detalicznych. Zobacz wyrok z dnia
30 czerwca 2004 r., BMI Bertollo/OHIM - Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, pkt 42).

19 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 32).

20 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 19, 32). Zobacz tez wyrok z dnia
30 wrze$nia 2014 r., Scooters India/OHIM - Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, niepublikowany, EU:T:2014:844, zwlaszcza pkt 35, 36).
Zobacz tez wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., Present-Service Ullrich/OHIM — Punt Nou (babilu) (T-66/11, niepublikowany, EU:T:2013:48,
pkt 49, 50). W sprawie tej Sad orzekl, ze zglaszajacego znak towarowy, ktéry uzyt wszystkich ogélnych okreslern wymienionych w nagléwku
klasy 35 przed wejsciem w zycie komunikatu nr 2/12, mozna uzna¢ za zamierzajacego obja¢ wszystkie ustugi wymienione w wykazie
alfabetycznym tej klasy. Sad nie odnist sie jednak do okolicznoséci, ze w komunikacie nr 4/03 nie byto wzmianki o wykazie alfabetycznym.
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50. W zwiazku z tym wyrok Brandconcern nie uprawnia do zatwierdzenia podej$cia EUIPO przyjetego
w komunikacie nr 2/12 wobec zalozenia, ze znak towarowy zarejestrowany przed data graniczna
21 czerwca 2012 r. moze co najwyzej przyzna¢ ochrone towarom lub ustugom wymienionym
w odpowiednim wykazie alfabetycznym. Tym samym nie nalezy uznawad, ze wyrok Brandconcern od
poczatku stoi na przeszkodzie temu, by ochrona przyznana znakami towarowymi zarejestrowanymi
przed wydaniem wyroku IP Translator mogla siega¢ poza towary i ustugi wymienione
w alfabetycznym wykazie danej klasy.

51. To wyjasniwszy, przejde do omdwienia zasiegu skutkéw wydanego przez Trybunal wyroku
Praktiker.

b) Wyrok Praktiker

52. W niniejszej sprawie pojawia sie kwestia, czy Sad mial racje, orzekajac, ze skoro wczesniejsze znaki
towarowe Cactus zostaly zarejestrowane jeszcze przed wydaniem wyroku Praktiker, ochrona przyznana
tymi wcze$niejszymi znakami towarowymi obejmuje ustugi handlu detalicznego w zakresie sprzedazy
dowolnych produktéw, bez konieczno$ci wskazania towaréw lub rodzajéw towaréw, ktérych ma
dotyczy¢ éw handel detaliczny.

53. Jak slusznie zauwazylo EUIPO, ograniczanie w czasie skutkéw wyrokéw Trybunalu nie jest reguls,
lecz wyjatkiem od reguly. EUIPO ma takze racje, twierdzac, ze Trybunal nie ograniczyl wyraznie
w czasie skutkow swojego wyroku Praktiker.

54. Nadzwyczajny charakter ograniczenia w czasie skutkéw wyrokéw stanowi logiczne nastepstwo
sposobu nastepowania skutkéw wyrokéw Trybunatu. Co do zasady wyroki Trybunalu wywotuja skutki
ex tunc. Zgodnie z utrwalona zasada, potwierdzong orzecznictwem prejudycjalnym Trybunalu na
podstawie art. 267 TFUE, wykladnia przepisu prawa Unii, jakiej dokonuje Trybunal, ogranicza si¢ do
wyjasnienia oraz sprecyzowania znaczenia i zakresu tego przepisu w takiej formie, w jakiej powinien
byl on by¢ pojmowany i stosowany od momentu jego wejscia w zycie. Z powyzszego wynika, ze nalezy
stosowac zinterpretowany w ten sposob przepis réwniez do stosunkéw prawnych powstatych przed
wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku o dokonanie wykladni, jezeli spelnione sa wszystkie
pozostate warunki wszczecia przed wlasciwym sadem postepowania w sprawie zwigzanej ze
stosowaniem takiego przepisu®. Stad tez Trybunal ogranicza zasieg skutkéw wyroku jedynie
w nadzwyczajnych przypadkach®. W kazdym przypadku Trybunal moze poczyni¢ tego rodzaju
ograniczenie wylacznie w samym wyroku rozstrzygajacym w kwestii wykladni, o ktéra sie do niego

zwrédcono =,

55. W zwiazku z powyzszym podejscie przyjete przez Sad jest moim zdaniem uprawnione. Przyczyna
jest prosta.

56. Dopuszczenie stosowania stwierdzenia poczynionego przez Trybunal w wyroku Praktiker,
a zarazem niedopuszczenie stosowania stwierdzenia z wyroku IP Translator do uprzednio
zarejestrowanych znakéw towarowych byloby niespdjne. Dopuszczenie retroaktywnego stosowania
wyroku Praktiker do niniejszej sprawy byloby nie tylko niespdjne, ale i niewlasciwe. Podobnie bowiem

21 Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 11 sierpnia 1995 r., Roders i in. (od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, pkt 42 i przytoczone tam
orzecznictwo); z dnia 6 marca 2007 r., Meilicke i in. (C-292/04, EU:C:2007:132, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

22 Trybunal dopuscil ograniczenie w czasie skutkéw swoich wyrokéw m.in. w niedawnym orzeczeniu z dnia 28 kwietnia 2016 r., Borealis
Polyolefine i in. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14, od C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311, pkt 101-111). Zobacz tez wyrok z dnia
8 kwietnia 1976 r., Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Zobacz m.in. wyrok z dnia 9 marca 2000 r., EKW i Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, pkt 57).

ECLIL:EU:C:2017:383 9



OPINIA N. WAHLA - SPRAWA C-501/15 P
EUIPO/CACTUS

jak w przypadku wyroku IP Translator, stwierdzenie poczynione w wyroku Praktiker nie znajduje tu
zastosowania. Oba wyroki dotycza zglaszania znakéw towarowych, podczas gdy kwestia rozstrzygana
przez Trybunal w tej sprawie dotyczy zakresu ochrony przyznanej przez uprzednio zarejestrowany znak
towarowy.

57. Jak zaznaczyl rzecznik generalny M. Campos Sanchez-Bordona w opinii w sprawie Brandconcern,
zachodzi istotna réznica pomiedzy etapem zglaszania a etapem rejestracji znakéw towarowych.
Interpretacja wykazu towaréw i ustug zawartego w zgloszeniu wciagz moze ulec zmianie zgodnie
z art. 43 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego. Inaczej rzecz si¢ ma z interpretacja wykazu
towaréow i uslug objetych juz zarejestrowanym znakiem towarowym. Zgodnie z art. 48 tego
rozporzadzenia zarejestrowany znak towarowy co do zasady nie podlega zmianie*. Dopuszczenie, by
pdzniejsze stwierdzenie poczynione przez Trybunal w odniesieniu do zgtaszania znakéw towarowych
wplywalo na ochrone przyznana wczeéniej zarejestrowanymi znakami towarowymi, podwazaloby
stabilno$¢ takich znakéw towarowych. Byloby to takze sprzeczne z zasada pewnosci prawa oraz
naruszaloby uzasadnione oczekiwania wtascicieli takich znakdéw.

58. Tytutem podsumowania zajme sie teraz kwestia podniesiona przez EUIPO podczas rozprawy.

¢) Uwagi podsumowujgce

59. EUIPO zwrdcito uwage, ze spolka Cactus nie wskazala przed dniem 24 wrze$nia 2016 r., zgodnie
z art. 28 ust. 8 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego, ze w chwili zlozenia zgloszenia
wczesniejszych znakéw towarowych Cactus spoétka ta zamierzala objaé¢ ochrona towary lub ustugi inne
niz te wynikajace z dostownego znaczenia nagléwka, lecz ujete w alfabetycznym wykazie tej klasy.

60. Okoliczno$¢ ta sama w sobie nie wplywa na rozstrzygniecie badanego odwotania.

61. Natomiast element wskazany przez EUIPO, jak réwniez pdzniejsza uwaga spo6tki Cactus dotyczaca
braku takiego o$wiadczenia ilustruja dwie kwestie.

62. Po pierwsze, pokazuje to, ze prawodawca dazyl do zréwnania w przyszlo$ci ochrony przyznanej
znakom towarowym zarejestrowanym przed wydaniem przez Trybunal wyroku IP Translator
z ochrong znakéw towarowych rejestrowanych po wydaniu tego wyroku®. Artykut 28 ust. 8
rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego stanowi bowiem, ze unijne znaki towarowe,
w odniesieniu do ktérych do dnia 24 wrzesnia 2016 r. nie zlozono zadnego oswiadczenia, uznaje sie za
chroniace od tej daty jedynie towary lub ustugi objete doslownym znaczeniem okreslen zawartych
w nagléwku danej klasy.

63. Z drugiej strony nadal pozostaje niejasne, w jakim stopniu okolicznos¢, ze alfabetyczny wykaz klasy
35 nie wymienia wprost uslug handlu detalicznego, ma znaczenie dla ustalenia, czy znaki towarowe
takie jak wczedniejsze znaki towarowe Cactus przyznaja ochrone rdéwniez uslugom handlu
detalicznego. Nie do konca chybiony jest zatem argument, ze uwzgledniajac tres¢ uwagi wyjasniajacej
do klasy 35, uslugi te mozna wlaczy¢ do wskazanej klasy, nawet stosujac podejscie literalne”.

24 Opinia rzecznika generalnego M. Camposa Séancheza-Bordony w sprawie Brandconcern/EUIPO, C-577/14 P, EU:C:2016:571, pkt 67, 68.

25 Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 33).

26 Zgodnie z trescia uwagi wyjasniajacej do klasyfikacji nicejskiej (7. wydanie, obowiazujace w chwili zlozenia zgloszen wczesniejszych znakéw
towarowych Cactus) ogdlny nagtéwek klasy 35 obejmuje ustugi polegajace na gromadzeniu rozmaitych towaréw, na uzytek innych podmiotéw,
w celu umozliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu tych towaréw. Zobacz tez wytyczne dotyczace badania znakéw towarowych Unii
Europejskiej, Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO), cze$¢ B: Rozpatrywanie zgloszen, dzial 3: Klasyfikacja, z dnia
1 sierpnia 2016 r., s. 4. W tresci tych wytycznych EUIPO stwierdza, ze uwagi wyjasniajace wskazuja, ktére towary lub ustugi maja by¢ lub maja
nie by¢ objete okresleniami nagléwkow klas i ktére nalezy uwaza¢ za integralng czes$¢ klasyfikacji.

27 Zobacz wyrok Praktiker, pkt 50. Zobacz podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, pkt 33—
36).
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64. Na podstawie powyzszych wzgledow uwazam, ze Sad nie dopuscil sie btedu, orzekajac, iz wskazanie
nagléwka klasy 35 obejmuje wszystkie ustugi nalezace do tej klasy, w tym ustugi w zakresie handlu
detalicznego towarami. Nalezy zatem oddali¢ pierwszy zarzut odwolania jako bezzasadny.

B. W przedmiocie zarzutu drugiego: jak nalezy oceni¢ odrézniajacy charakter znaku towarowego,
jezeli znak ten uzywany jest w skroconej postaci?

1. Wprowadzenie

65. W zaskarzonym wyroku Sad orzekl, ze ,nalezy mie¢ na wzgledzie, iz wcze$niejszy graficzny znak
towarowy sklada si¢ z elementu graficznego, mianowicie stylizowanego kaktusa opatrzonego
elementem slownym »Cactus«. Oba elementy skladajace si¢ na wczesniejszy znak graficzny wyrazaja
zatem w swoich odpowiednich formach te sama zawarto$¢ semantyczna. Nalezy dodad, ze zaréwno
w zarejestrowanym znaku graficznym, jak i w skrdoconej postaci tego znaku wizerunek stylizowanego
kaktusa jest taki sam, a w rezultacie konsument zréwnuje skrécona posta¢ tego znaku z postacia,
w jakiej zostal on zarejestrowany. Wynika z tego, ze wcze$niejszy graficzny znak towarowy w postaci,
w jakiej zostal zarejestrowany, oraz znak w postaci skréconej uzywanej przez skarzaca nalezy
traktowac jako w istocie réwnowazne. Nasuwa sie zatem wniosek, ze uzywanie przez skarzaca jedynie
stylizowanego kaktusa nie zmienia odrdzniajacego charakteru wczesniejszego graficznego znaku

towarowego” **.

66. Czy Sad mial stuszno$¢, orzekajac, ze postugiwanie sie stylizowanym logo przedstawiajacym kaktus
bez uzycia elementu stownego ,Cactus” oznacza ,uzywanie [...] w postaci réznigcej si¢ w elementach,
ktére nie zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal
zarejestrowany” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego? Badajac
drugi zarzut odwolania, Trybunal musi rozstrzygnaé te kwestie.

67. EUIPO tak nie uwaza. Podnosi w istocie, ze stwierdzenie Sadu jest oparte na niewlasciwym
kryterium (mianowicie zbieznosci semantycznej logo i elementu stownego ,Cactus”). Zdaniem EUIPO
Sad winien byl osobno zbadaé¢ odrézniajacy charakter i istotno$¢ pominietego elementu stownego
»Cactus”.

68. W szczegdlnosci podnosi, ze w zaskarzonym wyroku Sad dopuscit sie czterokrotnie naruszenia
prawa i kazde z tych naruszenn odnosi sie¢ do art. 15 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znaku
towarowego. Po pierwsze, opierajac swdj wniosek wylacznie na semantycznej zbieznosci miedzy logo
a elementem slownym, Sad nie zbadal, do jakiego stopnia element slowny ,Cactus” ma charakter
odrézniajacy i istotny w ramach zlozonego znaku towarowego. Po drugie, Sad nie wzial pod uwage
réznic wizualnych i (ewentualnie) fonetycznych miedzy logo a zlozonym znakiem towarowym. Po
trzecie, Sad blednie opart swoje koncowe ustalenia na uprzedniej znajomosci wcze$niejszego
graficznego znaku towarowego przez odbiorcéw w Luksemburgu. Po czwarte, oceniajac odrézniajacy
charakter graficznego znaku towarowego, nie wzial pod uwage postrzegania przez odbiorcéw
europejskich w ujeciu ogélnym.

69. Spotka Cactus podnosi, ze zarzut drugi jest niedopuszczalny. W kazdym razie utrzymuje, ze tok
rozumowania Sadu nie jest obarczony btedem.

28 Punkt 61 zaskarzonego wyroku.
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2. Kryteria ustalania, czy uzywanie znaku towarowego w postaci skroconej zmienia odrézniajgcy
charakter zarejestrowanego znaku towarowego

70. Na poczatku musze wyrazi¢ watpliwosci, jezeli chodzi o dopuszczalno$¢ co najmniej dwdch
(z czterech) argumentéw przediozonych przez EUIPO na poparcie omawianego zarzutu. Jak
powszechnie wiadomo, wlasciwo$¢ Trybunalu nie obejmuje przeprowadzania ponownej oceny
okolicznosci faktycznych lub materialu dowodowego. Co do zasady nie moze on zastapi¢ oceny
dokonanej przez Sad wlasna ocena”.

71. W moim odczuciu argumenty EUIPO odnoszace si¢ do postrzegania przez konsumentéw
wczesniejszego graficznego znaku towarowego i wlasciwego kregu odbiorcéow (zarzucane naruszenia
trzecie i czwarte) w sposob dorozumiany zmierzaja do tego, by Trybunal przeprowadzil ponowna
ocene okolicznosci faktycznych badanej sprawy. Zgodnie z litera orzecznictwa takie argumenty nalezy
uzna¢ na niedopuszczalne®. Cechy wiasciwego kregu odbiorcéw i postrzeganie przez konsumentéw
danego znaku towarowego sa bowiem objete jako takie wlasciwoscia Sadu w zakresie oceny
okolicznosci faktycznych®'.

72. Co sie tyczy trzeciego z zarzucanych naruszen prawa, EUIPO podnosi, ze Sad posrednio opart
swoje ustalenie dotyczace réwnowaznosci pomiedzy stylizowanym kaktusem a graficznym znakiem
towarowym w postaci, w jakiej zostal zarejestrowany, na ewentualnej uprzedniej znajomosci
pominietego elementu przez odbiorcdw (w Luksemburgu). Jezeli zas§ chodzi o czwarte zarzucane
naruszenie, EUIPO podnosi, ze gdyby Sad wzigl pod uwage postrzeganie przez konsumentéw
europejskich w ujeciu ogdlnym, jego wniosek bylby inny. Potwierdzenie trafnosci tych argumentéw
wymagaloby rzecz jasna ponownej oceny okolicznosci faktycznych oraz materialu dowodowego
przedlozonego przed Sadem — i przezen ocenionego.

73. Jednakze wydaje sie, ze Trybunal moze ustosunkowaé sie¢ do dwoch pozostalych argumentéw .
Dotycza one bowiem kryteriow, ktére nalezy zastosowaé przy ocenie, czy uzywanie znaku towarowego
w skrdéconej postaci zmienia odrdzniajacy charakter zarejestrowanego znaku towarowego.

74. Artykul 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego dopuszcza uzywanie w celach
komercyjnych przez wtlasciciela znaku towarowego wariantéw postaci, w jakiej ten znak zostal
zarejestrowany. Zgodnie z tym przepisem dopuszcza si¢ warianty znaku towarowego, o ile nie
zmieniaja one odrézniajacego charakteru tego znaku towarowego. Zatem celem tego przepisu jest
umozliwienie wlascicielowi lepszego dostosowania si¢ do wymogéw marketingowych i promocyjnych
zwiazanych z danymi towarami lub ustugami. W takim kontekscie Trybunal orzekl, ze zarejestrowany
znak towarowy uznaje si¢ za rzeczywiscie uzywany, ,jesli przedstawiony zostal dow6d uzywania tego

znaku w postaci rézniacej sie nieznacznie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowany”*.

75. Ogolnie rzecz ujmujac, dla rozstrzygniecia kwestii, czy posta¢, w jakiej uzywany jest znak towarowy,
jest w istocie rbwnowazna z postacig, w jakiej znak éw zostal zarejestrowany, wymagana jest ogélna
ocena réwnowaznosci.

29 Zobacz miedzy innymi wyrok z dnia 2 wrze$nia 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 49
i przytoczone tam orzecznictwo).

30 Zobacz miedzy innymi wyrok z dnia 12 lipca 2012 r., Smart Technologiess/OHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 52 i przytoczone tam
orzecznictwo).

31 Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 4 pazdziernika 2007 r., Henkel/OHIM (C-144/06 P, EU:C:2007:577, pkt 51); z dnia 12 lipca 2012 r., Smart
Technologies/OHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Poréwnaj opinia rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie OHIM/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, pkt 111).

33 Wyrok z dnia 13 wrzesnia 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 86).
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76. Niemniej orzecznictwo nie dostarcza jednoznacznych wytycznych co do sposobu oceny, czy znak
towarowy w skroconej postaci zmienia odrézniajacy charakter zarejestrowanego znaku towarowego.
Orzecznictwo odnosi sie najcze$ciej do nieco innych konfiguracji, obejmujacych w szczegdlnosci
dodatek nowych, odmiennych pojeciowo elementéw do zarejestrowanego znaku towarowego (lub
uzywanie znaku towarowego w zmienionej postaci). W tym konteksécie Sad zazwyczaj uznaje, ze
stwierdzenie zmiany odrézniajacego charakteru znaku towarowego w zarejestrowanej postaci wymaga
oceny odrdzniajacego i dominujacego charakteru dodanych elementéw, przeprowadzonej na podstawie
nieodlacznych cech kazdego z tych elementdéw, a takze oceny wzglednej pozycji réznych elementéow
w kompozycji danego znaku towarowego, przeprowadzonej na podstawie nieodlacznych cech kazdego
z tych elementéw, jak réwniez oceny wzglednej pozycji réznych elementéw w kompozycji danego
znaku >,

77. Badane odwotlanie nasuwa pytanie, czy ma to miejsce réwniez wtedy, gdy dane elementy zostaly
pominigte.

78. Moim zdaniem odpowiedZ na owo pytanie zalezy od okolicznosci kazdej konkretnej sprawy.

79. Zalézmy zatem, ze spotka Cactus zarejestrowala graficzny znak towarowy zlozony z dwdéch
elementow: elementu graficznego przedstawiajacego réze i elementu slownego ,Cactus”. Zaldézmy
ponadto, ze spdtka Cactus, wykorzystujac graficzny znak towarowy w swojej dziatalnosci handlowej,
poslugiwatla sie jedynie elementem graficznym przedstawiajacym réze. Wéwczas do okreslenia wplywu
pominiecia na odrdzniajacy charakter znaku towarowego konieczna bylaby ocena odrézniajacego
i dominujacego charakteru pominietego elementu. Zachodzi bowiem dysonans pojeciowy miedzy
elementem graficznym a elementem stownym, skladajacymi si¢ na znak towarowy w postaci
zarejestrowanej. Istotnie, w takiej sytuacji pominiecie jednego z elementéw moze rzutowaé na
odrézniajacy charakter *.

80. Natomiast w niniejszej sprawie sytuacja jest inna. Element graficzny (stylizowany kaktus) i element
sfowny (Cactus) odnosza sie do tego samego pojecia. I cho¢ mam watpliwosci, czy prawidlowe bedzie
stwierdzenie, Ze logo i element slowny maja tozsama zawartos¢ semantyczna (tak stwierdzit Sad), nie
zmienia to faktu, ze pominiety element jest pojeciowo réwnowazny z uzywanym elementem
graficznym.

81. Mimo ze Sad nie wyrazil zamiaru przeprowadzenia ogdlnej oceny réwnowaznosci, dla mnie
pozostaje jasne, iz taka ocene przeprowadzil on w zakwestionowanym punkcie zaskarzonego wyroku.
Istotnie, poréwnal znak towarowy w postaci uzywanej (stylizowany kaktus) z jego postacia
zarejestrowana (stylizowany kaktus z elementem slownym). I ta ogdlna ocena réwnowaznosci
pozwolila mu uzna¢, ze oba znaki sa w istocie réwnowazne. Jak zauwaza spoétka Cactus, jezeli dane
elementy sa pojeciowo réwnowazne, odrdzniajacy charakter elementu slownego nie moze réznic sie od
charakteru, jaki posiada element graficzny znaku towarowego. W takiej sytuacji odrebna ocena
odroézniajacego charakteru pominietego elementu stownego bytaby zbyteczna.

34 Wyroki: z dnia 10 czerwca 2010 r., Atlas Transport/OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, niepublikowany, EU:T:2010:229,
pkt 38, 39); z dnia 14 lipca 2014 r., Vila Vita Hotel und Touristik/OHIM - Viavita (VIAVITA) (T-204/12, niepublikowany, EU:T:2014:646,
pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo). Z drugiej strony Trybunat orzekl takze, ze uzywanie zfozonego oznaczenia bedacego zarejestrowanym
znakiem towarowym pozwala na utrzymanie praw nabytych zaréwno do tego zlozonego oznaczenia, jak i do jego czesci, ktdra jest objeta inna
rejestracja, jezeli ta cze$¢ jest sama w sobie postrzegana jako znak towarowy. Zobacz wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding
(C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 27-35).

35 Co sie tyczy analizy do przeprowadzenia, zob. na przyktad wyroki: z dnia 24 listopada 2005 r., GfK/OHIM - BUS (Online Bus) (T-135/04,
EU:T:2005:419, pkt 36 i nast.); z dnia 21 stycznia 2015 r., Sabores de Navarra/OHIM - Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)
(T-46/13, niepublikowany, EU:T:2015:39, pkt 35—42).
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82. Dlatego tez Sad stusznie orzekl, ze uzywanie samego stylizowanego kaktusa z pomieciem elementu
stownego ,Cactus” nie zmienia odrézniajacego charakteru wczes$niejszego graficznego znaku
towarowego. Z powyzszych wzgledéw uwazam, ze drugi zarzut odwolania nalezy w czesci odrzuci¢ jako
niedopuszczalny, a w czesci oddali¢ jako bezzasadny.

VI. Wnioski

83. W swietle powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal oddalit odwotanie i obciazyl EUIPO
kosztami postepowania.

14 ECLIL:EU:C:2017:383
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