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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 22 wrzeénia 2016 r.*

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej —
Jednolity charakter — Stwierdzenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad wylacznie na czesci
terytorium Unii — Zakres terytorialny zakazu, o ktérym mowa w art. 102
wspomnianego rozporzadzenia

W sprawie C-223/15

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie,
Niemcy) postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 18 maja
2015 r., w postgpowaniu:

combit Software GmbH

przeciwko

Commit Business Solutions Ltd,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Aleksejev, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 marca 2016 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu combit Software GmbH przez J. Vogtmeier, Rechtsanwiltin,

— w imieniu Commit Business Solutions Ltd przez C. Thomasa, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnadde oraz T. Scharfa, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.

PL
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78,s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy combit Software GmbH a Commit Business
Solutions Ltd w przedmiocie postepowania majacego na celu zakazanie tej ostatniej spélce uzywania
konkretnego oznaczenia stownego.

Ramy prawne

Ze skutkiem od dnia 23 marca 2016 r. rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo zmienione rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajacym
rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchylajacym rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95
w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). Zwazywszy jednak na czas zaistnienia stanu faktycznego
w postepowaniu gléwnym, niniejsze odeslanie prejudycjalne nalezy rozpatrzy¢ w $wietle rozporzadzenia
nr 207/2009 w brzmieniu obowigzujacym przed ta zmiang (zwanego dalej ,rozporzadzeniem
nr 207/2009”).

Zgodnie z motywem 3 rozporzadzenia nr 207/2009:

»Dla kontynuowania [...] celéw Unii [Europejskiej] wydaje si¢ niezbedne ustanowienie przepiséw dla
znakéw towarowych, na podstawie ktérych przedsigbiorstwa moga otrzyma¢ w ramach jednolitego
postepowania unijne znaki towarowe, ktérym przyznano jednolita ochrone i ktére wywotuja jednolite
skutki na calym terytorium Unii. Tak wyrazona zasada jednolitego charakteru unijnego znaku
towarowego ma mie¢ zastosowanie, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Artykul 1 ust. 2 tego rozporzadzenia stanowi:

»Unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w calej Unii; moze on by¢
zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw
wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu
do catej Unii. Zasade te stosuje sieg, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia:

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczes$niejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktédrym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczesniejszym znakiem towarowym”.
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Artykut 9 ust. 1 powyzszego rozporzadzenia w brzmieniu obowiazujacym w chwili zaistnienia stanu
faktycznego w postepowaniu gtéwnym stanowi:

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

[...]

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

[...]".
Artykut 95 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»Panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe krajowych
sadéw i trybunaléw dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sadami
[orzekajacymi] w sprawach unijnych znakéw towarowychs, ktére pelnia funkcje powierzone im na
mocy niniejszego rozporzadzenia”.

Zgodnie z art. 96 tego rozporzadzenia:

»Sady [orzekajace] w sprawach unijnych znakéw towarowych maja wylaczng wlasciwosé:

a) w przypadku wszystkich powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie, oraz — jezeli zezwala na
to ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw dotyczacych zagrozenia naruszenia,
odnoszacych sie do unijnego znaku towarowego;

[...]".
Artykul 97 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

»1. [...] postepowania w odniesieniu do powddztw i roszczen okre$lonych w art. 96 tocza sie przed
sadami tego panstwa czlonkowskiego, w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibe, lub jezeli
nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w zadnym z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma
przedsiebiorstwo.

2. Jezeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsigbiorstwa w zadnym z panstw
czlonkowskich, postepowania takie tocza si¢ przed sadami tego panstwa czlonkowskiego, w ktérym

miejsce zamieszkania/siedzibe ma powdd, a jezeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w zadnym
z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma przedsiebiorstwo.

[...]".
Artykul 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»5ad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych, ktérego wlasciwo$¢ wynika z art. 97
ust. 1-4, ma wlasciwos¢ w sprawach, ktérych przedmiotem sa:

a) czynno$ci naruszenia lub grozba naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich;

ECLILEU:C:2016:719 3



12

13

14

15

16

17

18

19

WYROK Z DNIA 22.9.2016 R. — SPRAWA C-223/15
COMBIT SOFTWARE

[...]".
Artykul 102 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi:

»W przypadku gdy sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych uznaje, ze pozwany
naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba ze
istnieja szczegdlne powody =zaniechania tego, decyzje zakazujaca [postanowienie zakazujace]
pozwanemu dzialann stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia unijnego znaku
towarowego. Stosuje réowniez takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego,
ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”.

Spor w postepowaniu gléwnym i pytanie prejudycjalne

Spolka prawa niemieckiego, combit Software, jest wlascicielem stownych — niemieckiego i unijnego —
znakéw towarowych combit odnoszacych sie do towaréw i ustug w dziedzinie informatyki. Dzialalno$¢
tej spotki polega w gléwnej mierze na opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu oprogramowania
komputerowego.

Commit Business Solutions, spétka prawa izraelskiego, sprzedaje w obrocie miedzynarodowym, za
posrednictwem sklepu witryny internetowej www.commitcrm.com, oprogramowanie opatrzone
oznaczeniem slownym ,Commit”. W chwili zaistnienia stanu faktycznego w postepowaniu gtéwnym
oferta tej spolki byla dostepna w jezyku niemieckim, a sprzedawane przez nig oprogramowanie, po
dokonaniu zakupu, moglo zosta¢ dostarczone do Niemiec.

Jako wlasciciel znakéw towarowych combit spétka combit Software, dzialajac na podstawie art. 97
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, pozwala Commit Business Solutions przed Landgericht Diisseldorf
(sad okregowy w Diisseldorfie, Niemcy). Tytulem zadania gléwnego domagala si¢ ona, powolujac sie
na nalezacy do niej unijny znak towarowy, nakazania Commit Business Solutions zaprzestania
uzywania w Unii oznaczenia slownego ,Commit” w odniesieniu do sprzedawanego przez nia
oprogramowania. Tytulem zadania ewentualnego wniosta ona, powolujac sie na nalezacy do niej
niemiecki znak towarowy, o nakazanie tej spolce zaprzestania uzywania tego oznaczenia stownego
w Niemczech.

Landgericht Diisseldorf (sad okregowy w Diisseldorfie) oddalit podniesione przez combit Software
zadanie gléwne, jednak uwzglednit zadanie wniesione tytutem ewentualnym.

Uznawszy, ze Landgericht Diisseldorf (sad okregowy w Diisseldorfie) powinien byl nakaza¢ Commit
Business Solutions zaprzestanie uzywania oznaczenia stownego ,Commit” w calej Unii, combit
Software wniosta apelacje do Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszego sadu krajowego w Diisseldorfie,
Niemcy).

Ten ostatni sad uznal, ze uzywanie oznaczenia stownego ,Commit” przez Commit Business Solutions
stwarza w odczuciu przecietnego konsumenta niemieckojezycznego prawdopodobienstwo
wprowadzenia w bfad w odniesieniu do znaku towarowego combit.

Natomiast zdaniem tego sadu takie prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad nie powstaje
w odczuciu przecietnego konsumenta anglojezycznego. Przecietny konsument anglojezyczny moze
bowiem z tatwoscia dostrzec réznice konceptualng pomiedzy z jednej strony angielskim czasownikiem
to commit, a z drugiej strony wyrazem ,combit”, ktéry sklada sie z liter ,com” stanowigcych odniesienie
do stowa computer i z liter ,bit” nawiazujacych do stéw binary digit. Powyzsza réznica konceptualna
znosi w odczuciu tego konsumenta anglojezycznego podobienistwo fonetyczne miedzy ,,commit”
i ,combit”.
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Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) stwierdzil zatem istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w niemieckojezycznych panstwach czlonkowskich,
natomiast uznal, ze nie istnieje ono w anglojezycznych panstwach czlonkowskich.

Sad ten zastanawia sie, w jaki sposéb w takiej sytuacji nalezy zastosowaé zasade jednolitego charakteru
unijnego znaku towarowego ustanowiong w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, zwlaszcza
w kontekscie oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad i postanowienia zakazujacego,
o ktéorym mowa w art. 102 ust. 1 tego rozporzadzenia.

W tych okoliczno$ciach Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Jakie skutki dla oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku stownego unijnego
znaku towarowego i innego oznaczenia, wzgledem ktérego zarzuca si¢ naruszenie praw do tego znaku,
ma okoliczno$é, ze z perspektywy przecigtnego konsumenta czeéci panstw czlonkowskich réznica
konceptualna miedzy tym znakiem a oznaczeniem znosi istniejagce miedzy nimi podobienistwo
fonetyczne, natomiast nie ma to miejsca w odczuciu przecietnego konsumenta z innych panstw
czlonkowskich:

a) Czy dla oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad miarodajna jest perspektywa
przecietnego konsumenta z jednej czesci panstw czlonkowskich, czy perspektywa przecietnego
konsumenta z innej czeéci panstw czlonkowskich, czy tez perspektywa fikcyjnego przecietnego
konsumenta ze wszystkich panstw cztonkowskich?

b) Czy nalezy potwierdzi¢ naruszenie unijnego znaku towarowego w odniesieniu do calego terytorium
Unii, jezeli prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wystepuje jedynie na jednej czesci jej
terytorium, czy tez nalezy wéwczas [dokonal rozréznienia] pomiedzy poszczegdlnymi panstwami
czlonkowskimi?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b)
i art. 102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, iz w przypadku gdy
sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych ustali, Ze uzywanie oznaczenia stwarza
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w czesci
Unii, ale ze takie prawdopodobienistwo nie istnieje w innej czesci tego terytorium, sad ten jest
zobowiazany stwierdzi¢ naruszenie praw wylacznych przystugujacych z tytulu tego znaku i orzec zakaz
uzywania wspomnianego oznaczenia w stosunku do calo$ci terytorium Unii.

W tym wzgledzie nalezy na wstepie zauwazy¢, ze w sprawie takiej jak ta bedaca przedmiotem
postepowania gltéwnego, w ktorej sad orzeka w charakterze sadu orzekajacego w sprawach unijnych
znakéw towarowych w przedmiocie pozwu wniesionego na podstawie art. 97 ust. 1-4 rozporzadzenia
nr 207/2009, sad ten jest wlasciwy, na podstawie art. 98 ust. 1 tego rozporzadzenia, do ustalenia
zaistnienia czynnos$ci naruszenia lub grozby naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw
czlonkowskich.

Jezeli, tak jak w niniejszym wypadku, sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych
stwierdzi w ramach wykonywania powyzszej kompetencji, ze uzywanie oznaczenia stwarza
prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na czesci
terytorium Unii, podczas gdy w innej czesci Unii to samo uzywanie nie powoduje powstania takiego
prawdopodobieristwa, to sad ten nie moze uznal, iz nie doszlo do naruszenia praw wytacznych
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przystugujacych z tytulu tego znaku. Przeciwnie, jego obowiazkiem jest stwierdzenie, ze doszlo do
naruszenia pelnionej przez ten znak funkcji wskazywania pochodzenia, a w konsekwencji do
naruszenia przystugujacych z tytulu tego znaku praw wylacznych.

W tym kontekscie Trybunal orzekl juz, w sprawie dotyczacej prawa wtlasciciela unijnego znaku
towarowego do sprzeciwienia si¢ na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
rejestracji podobnego unijnego znaku towarowego, ktéry powodowal powstanie prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, ze taki sprzeciw moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zostalo ustalone dla czesci Unii, przy czym taka czesc
moze stanowi¢ terytorium jednego panstwa cztonkowskiego (zob. podobnie wyrok z dnia 18 wrze$nia
2008 r., Armacell/OHIM, C-514/06 P, niepublikowany, EU:C:2008:511, pkt 56, 57; a takze
postanowienie z dnia 16 wrzesnia 2010 r., Dominio de la Vega/OHIM, C-459/09 P, niepublikowane,
EU:C:2010:533, pkt 30, 31).

Analogiczne rozwigzanie narzuca si¢ w sprawach dotyczacych prawa wlasciciela unijnego znaku
towarowego do zakazania uzywania oznaczenia, ktére stwarza prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad. Artykul 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 chroni wlasciciela unijnego znaku
towarowego przed wszelkim uzywaniem, ktére wplywa lub moze negatywnie wplywaé¢ na pelniona
przez znak funkcje wskazywania pochodzenia [zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 24), ktérego brzmienie odpowiada brzmieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,
wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 27 i przytoczone tam
orzecznictwo]. A zatem wtlasciciel ma prawo zakazaé takiego uzywania, nawet jezeli wigze si¢ ono
z naruszeniem wspomnianej funkcji jedynie w czeséci Unii.

Z przedstawionych powyzej uwag wynika, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
w niemieckojezycznej czesci Unii takie jak to ustalone w niniejszym wypadku przez sad odsylajacy
musi skloni¢ sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych rozpatrujacy dana sprawe do
stwierdzenia zaistnienia naruszenia praw wylacznych przystugujacych z tytutu danego znaku.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 sad, ktéry dokona takiego ustalenia, jest
zobowigzany wyda¢ postanowienie zakazujace dalszego dopuszczania si¢ dziatan stanowigcych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Chociaz prawda jest, ze zgodnie z tym przepisem
istnienie ,szczegélnych powodéw” moze uzasadnia¢ zaniechanie wydania takiego postanowienia, to
jednak odstepstwo to, jak orzekl juz Trybunal, powinno by¢ interpretowane zawezajaco i dotyczy
wylacznie okre$lonych wyjatkowych sytuacji, ktére nie stanowia przedmiotu sprawy w postepowaniu
gtéwnym (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, pkt 30;
z dnia 22 czerwca 2016 r., Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, pkt 33).

W celu zagwarantowania jednolitej ochrony, jaka unijny znak towarowy cieszy si¢ na calym terytorium
Unii, zakaz dalszego dopuszczania si¢ dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
naruszenia powinien co do zasady rozciaga¢ sie na calo$¢ tego obszaru [zob. w odniesieniu do
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), uchylonego
i zastapionego rozporzadzeniem nr 207/2009, wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France,
C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 39—44].

Jednakze, jak wynika z pkt 48 wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09,
EU:C:2011:238), w przypadku gdy — podobnie jak w sprawie w postgpowaniu gléwnym - sad
orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych stwierdzi, ze uzywanie podobnego oznaczenia
dla towaréw identycznych z tymi, dla ktérych jest zarejestrowany dany unijny znak towarowy, nie
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stwarza, zwlaszcza ze wzgledéw jezykowych, zadnego prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
w okreslonej cze$ci Unii i nie moze zatem negatywnie wplywac na pelniona przez ten znak funkcje
wskazywania pochodzenia, sad ten powinien ograniczy¢ terytorialny zakres wspomnianego zakazu.

Jezeli bowiem sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych na podstawie dowodéw, ktére
co do zasady powinny mu zosta¢ przedlozone przez pozwanego, ustali, ze w okreslonej czesci Unii
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad nie istnieje, to prowadzenie zgodnej z prawem dziatalno$ci
handlowej wynikajacej z uzywania danego oznaczenia w tej cze$ci Unii nie moze zosta¢ zakazane. Jak
zwrdcil uwage rzecznik generalny w pkt 25-27 opinii, taki zakaz wykraczalby poza prawa wylaczne
przystugujace z tytulu unijnego znaku towarowego, poniewaz prawa te maja jedynie umozliwi¢
wlascicielowi unijnego znaku towarowego ochrone jego szczegélnych intereséw jako wlasciciela, to
znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, by znak ten moégl pelni¢ wlasciwe mu funkcje (zob. podobnie
wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46, 47).

Ustalenie braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w czesci Unii moze zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem Trybunalu by¢ oparte wylacznie na zbadaniu wszystkich istotnych w danym przypadku
czynnikéw. Ocena powinna obejmowaé poréwnanie wizualne, fonetyczne lub konceptualne
kolidujacych ze soba oznaczen, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych
i dominujacych (wyrok z dnia 25 czerwca 2015 r.,, Loutfi Management Propriété intellectuelle,
C-147/14, EU:C:2015:420, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

Istotne jest ponadto, by cze$¢ Unii, w stosunku do ktérej dany sad orzekajacy w sprawie unijnych
znakéw towarowych ustali brak negatywnego wplywu lub mozliwosci wywierania negatywnego
wplywu na funkcje znaku towarowego, zostala okreslona przez ten sad z precyzja, w taki sposéb, by
z postanowienia orzeczonego na podstawie art. 102 rozporzadzenia nr 207/2009 jednoznacznie
wynikato, ktérej czesci terytorium Unii nie dotyczy zakaz uzywania danego oznaczenia. Jezeli, tak jak
w niniejszym wypadku, sad ten pragnie wykluczy¢ z zakazu uzywania okreslone obszary lingwistyczne
Unii, takie jak te zakwalifikowane jako ,anglojezyczne”, to powinien on w pelni sprecyzowa¢, jakie
obszary nalezy rozumie¢ pod tym pojeciem.

Wyktadnia, zgodnie z ktéra zakaz uzywania oznaczenia powodujacego powstanie prawdopodobienistwa
wprowadzenia w bad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego znajduje zastosowanie do calo$ci
terytorium Unii, z wyjatkiem cze$ci tego obszaru, dla ktérego ustalone zostalo niewystepowanie takiego
prawdopodobienstwa, nie narusza jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, o ktérym mowa
w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, o ile zachowane zostaje prawo wlasciciela tego znaku do
zakazania jakiegokolwiek uzywania negatywnie wplywajacego na pelnienie przez ten znak wiasciwych
mu funkcji.

W $wietle powyzszego odpowiedZ na postawione pytanie powinna brzmie¢, ze art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1
lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz w przypadku
gdy sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych ustali, ze uzywanie oznaczenia stwarza
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w czesci
Unii, ale Ze takie prawdopodobienistwo nie istnieje w innej czesci tego terytorium, sad ten jest
zobowigzany stwierdzi¢ naruszenie praw wyltacznych przyslugujacych z tytutu danego znaku i orzec
zakaz uzywania wspomnianego oznaczenia w stosunku do calosci terytorium Unii, z wyjatkiem tej

czesci tego obszaru, dla ktérej zostalo ustalone niewystepowanie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w btad.
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W przedmiocie kosztow

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 gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy interpretowa¢ w ten
sposob, iz w przypadku gdy sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych ustali, ze
uzywanie oznaczenia stwarza prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
unijnego znaku towarowego w czesci Unii Europejskiej, ale ze takie prawdopodobienstwo nie
istnieje w innej czesci tego terytorium, sad ten jest zobowiazany stwierdzi¢ naruszenie praw
wylacznych przystugujacych z tytulu danego znaku i orzec zakaz uzywania wspomnianego
oznaczenia w stosunku do calosci terytorium Unii Europejskiej, z wyjatkiem tej czesci tego

obszaru, dla ktérej ustalone zostalo niewystepowanie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad.

Podpisy
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