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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 29 marca 2017 r."

Sprawa C-93/16

Ornua Co-operative Limited, dawniej The Irish Dairy Board Co-operative Limited
przeciwko
Tindale & Stanton Ltd Espafia SL

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Audiencia Provincial de Alicante
(sad okregowy w Alicante, Hiszpania)]

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Jednolity charakter — Artykul 1 — Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad — Naruszenie renomy —
Artykut 9 ust. 1 lit. b) i ¢) — Kolidujace ze soba znaki towarowe zawierajace oznaczenie pochodzenia
geograficznego — Zgodne wspdlistnienie kolidujacych ze soba znakéw towarowych na czesci
terytorium Unii

Wprowadzenie

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostal zlozony w ramach sporu
powstalego na tle kolizji miedzy oznaczeniami KERRYGOLD i KERRYMAID. Podczas gdy
rozpatrywane oznaczenia, chronione, odpowiednio, jako unijny znak towarowy i krajowe znaki
towarowe, wspdlistnieja zgodnie w Irlandii i Zjednoczonym Kroélestwie od ponad dwudziestu lat,
obecny spér — zawisly przed hiszpanskim sadem jako sadem wlasciwym w sprawach unijnych znakéw
towarowych — dotyczy kolizji miedzy tymi oznaczeniami na pozostalym terytorium Unii Europejskiej.

2. Szczegdlny kontekst niniejszej sprawy daje Trybunalowi sposobno$¢ do rozwiniecia orzecznictwa
dotyczacego zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego’. Chodzito bedzie tu
w szczegdlnosci o wyjasnienie, w jaki sposob w analizie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad
i naruszenia renomy, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009° nalezy
uwzgledni¢ dwa aspekty, to jest z jednej strony okoliczno$¢, ze kolidujace ze soba znaki towarowe
wspdlistnieja zgodnie na czesci terytorium Unii, z drugiej za§ — okoliczno$¢, ze zawieraja one
oznaczenie pochodzenia geograficznego®.

1 Jezyk oryginatu: francuski.

2 Zobacz wyroki: z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238); z dnia 22 wrze$nia 2016 r. t., combit Software
(C-223/15, EU:C:2016:719).

3 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), w brzmieniu majacym
zastosowanie do niniejszej sprawy ratione temporis. Przepisy w istocie analogiczne zostaly przejete w art. 9 ust. 2 lit. b) i c) tego rozporzadzenia
w brzmieniu zmienionym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341,
s. 21).

4 Uzywam terminu wynikajacego z tresci art. 12 rozporzadzenia nr 207/2009. Rézne miedzynarodowe i unijne instrumenty prawne uzywaja
terminu ,oznaczenie pochodzenia” i ,0znaczenie geograficzne”, jednak ich dokladne znaczenie prawne zalezy od rozpatrywanego instrumentu.

PL

ECLLEU:C:2017:240 1




OPINIA M. SZPUNARA - SPRAWA C-93/16
ORNUA

Ramy prawne
3. Artykutl 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»[Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w catej [Unii]: moze on
by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji w sprawie stwierdzenia
wygasniecia praw wlasciciela znaku lub uniewaznienia znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane
jedynie w odniesieniu do catej [Unii]. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi
inaczej”.

4. Artykul 9 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi:

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

[...]

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

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

5. Artykul 12 tego samego rozporzadzenia stanowi:

»[Unijny] znak towarowy nie uprawnia wtasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie:
[...]

b) oznaczen dotyczacych [...] pochodzenia geograficznego [...];

[...]

pod warunkiem ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”.

Spor w postepowaniu gtéwnym

6. Irlandzka spdtka Ornua Co-operative Limited, dawniej The Irish Dairy Board Co-operative Limited
(zwana dalej ,spdtka Ornua”) jest wlascicielem stownego unijnego znaku towarowego KERRYGOLD,
zarejestrowanego w 1998 r., jak réowniez dwdch graficznych znakéw towarowych zawierajacych ten
sam element stowny, zarejestrowanych, odpowiednio, w 1998 r. i w 2011 r. dla produktéw spozywczych
(zwanych dalej facznie ,znakami towarowymi KERRYGOLD?”).

2 ECLILEU:C:2017:240



OPINIA M. SZPUNARA - SPRAWA C-93/16
ORNUA

7. Hiszpaniska spétka Tindale & Stanton Ltd Espana SL (zwana dalej ,spétka T&S”) importuje do
Hiszpanii i prowadzi tam, pod oznaczeniem KERRYMAID, dystrybucje przetworéw mlecznych Kerry
Group plc.

8. Kerry Group jest wlascicielem slownych krajowych znakéw towarowych KERRYMAID,
zarejestrowanych w Irlandii i w Zjednoczonym Kroélestwie.

9. W dniu 29 stycznia 2014 r. spétka Ornua wniosta do Juzgado de lo Mercantil de Alicante (sadu
gospodarczego w Alicante, jako sadu wlasciwego w sprawach unijnych znakéw towarowych,
Hiszpania) przeciwko T&S powddztwo dotyczace domniemanego naruszenia praw do znakéw
towarowych KERRYGOLD z powodu uzywania oznaczenia KERRYMAID. Powédztwo zostalo oparte
na art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

10. Sad ten oddalil powyzsze powddztwo, przywolujac jako uzasadnienie, ze jedyne podobienstwo
miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi wynikalo ze wspélnego im elementu ,Kerry”,
odnoszacego sie do irlandzkiego hrabstwa znanego z hodowli bydla, a ponadto ustalono, iz omawiane
znaki towarowe zgodnie wspdlistnieja w Irlandii i Zjednoczonym Krdlestwie.

11. Zdaniem owego sadu konsekwencje zgodnego wspodlistnienia w tych dwoéch panstwach
czlonkowskich powinny, zwazywszy na jednolity charakter unijnego znaku towarowego, rozciggac sie
bowiem na cale terytorium Unii. Z tego samego wzgledu nie moze wystapi¢ czerpanie nienaleznej
korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy przywolywanych znakéw towarowych, skoro
uzywanie oznaczenia KERRYMAID w Hiszpanii stuzy prowadzeniu obrotu towarem, ktéry jest od
wielu lat przedmiotem obrotu w innych panstwach cztonkowskich bez sprzeciwu ze strony wlasciciela
znakéw towarowych KERRYGOLD.

12. Spétka Ornua wniosta apelacje od tego wyroku do sadu odsytajacego.

13. Sad odsylajacy wskazuje, ze znaki towarowe KERRYGOLD ciesza si¢ renoma na calym terytorium
Unii. Zauwaza on, ze wlasciciel tych znakéw towarowych uznaje ich zgodne wspélistnienie ze znakiem
towarowym KERRYMAID wylacznie w Irlandii i w Zjednoczonym Krélestwie. Sad odsytajacy ma zatem
watpliwo$ci co do mozliwosci uwzglednienia tej okoliczno$ci przy dokonywaniu analizy
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad lub naruszenia renomy w odniesieniu do calego terytorium
Unii.

Pytania prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

14. W tych okolicznosciach Audiencia Provincial de Alicante (sad okregowy w Alicante, Hiszpania)
postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 9 ust. 1 lit. b) [rozporzadzenia nr 207/2009] w zakresie, w jakim na jego podstawie, aby
wlasciciel [unijnego] znaku towarowego mogt zakaza¢ osobie trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia w przewidzianych w tym artykule przypadkach,
wymagane jest istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, mozna interpretowa¢ w ten
sposob, ze pozwala on na wykluczenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, w sytuacji gdy
wczeéniejszy [unijny] znak towarowy przez wiele lat zgodnie wspélistnial z podobnymi krajowymi
znakami towarowymi w dwdch panstwach czlonkowskich Unii z uwagi na tolerowanie przez
wlasciciela, skutkiem czego brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w tych panstwach
rozciaga sie na inne panstwa czlonkowskie lub na cala Unie ze wzgledu na jednolite traktowanie
wynikajace z [unijnego] znaku towarowego?
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2) Czy w sytuacji przewidzianej w poprzednim punkcie mozna uwzgledni¢ warunki geograficzne,
okolicznosci demograficzne, gospodarcze lub inne panstw czlonkowskich, w ktérych miato miejsce
wspdlistnienie, aby dokona¢ oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, skutkiem czego
brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad we wspomnianych panstwach mozna rozciggnaé
na panstwo trzecie lub na cala Unie?

3) W odniesieniu do sytuacji przewidzianej w art. 9 ust. 1 lit. ¢) [rozporzadzenia nr 207/2009], czy
wspomniany przepis nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w przypadku gdy wczesniejszy znak
towarowy wspdlistnial ze spornym oznaczeniem przez okreslona liczbe lat w dwdéch panstwach
czlonkowskich Unii bez sprzeciwu wtasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, wspomniane
tolerowanie przez wlasciciela uzywania pdzniejszego oznaczenia w tych dwéch panstwach mozna
w szczeg6lnosci, ze wzgledu na jednolite traktowanie wynikajace z [unijnego] znaku towarowego,
rozciggna¢ na pozostale terytorium Unii do celéw ustalenia, czy osoba trzecia opiera uzywanie
pdZniejszego oznaczenia na uzasadnionym powodzie?”.

15. Postanowienie odsylajace wplynelo do sekretariatu Trybunalu w dniu 15 lutego 2016 r. Uwagi na
piSmie zostaly przedstawione przez strony w postepowaniu gléwnym, rzady niemiecki i francuski oraz
Komisje Europejska.

16. Trybunatl zwrdcil sie do sadu odsylajacego z wnioskiem o udzielenie wyjasnien, na ktéry ten ostatni
udzielit odpowiedzi w dniu 12 grudnia 2016 r. Strony w postepowaniu gléwnym oraz Komisja wziety
udzial w rozprawie, ktéra odbyta si¢ w dniu 18 stycznia 2017 r.

Analiza

Uwagi wstepne

17. Niniejszy spér wymaga dokonania wykfadni art. 9 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009
w odniesieniu do dwdch aspektéw.

18. Po pierwsze, zwazywszy, ze dwa kolidujace ze soba znaki towarowe zgodnie wspdlistnieja w Irlandii
i w Zjednoczonym Kroélestwie, sad odsylajacy zmierza — poprzez trzy pytania prejudycjalne — do
ustalenia ewentualnego wniosku, jaki nalezy wyciagna¢ z tej okolicznosci do celéw oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad i naruszenia renomy na pozostalym terytorium Unii.

19. Po drugie, niniejszy sp6r umozliwi réwniez Trybunalowi wyjasnienie warunkéw badania
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku znakéw towarowych zawierajacych to samo
oznaczenie pochodzenia geograficznego®.

20. Z postanowienia odsylajacego wynika bowiem, ze termin ,Kerry”, wspélny dla tych dwéch
kolidujacych ze soba znakéw towarowych, jest nazwa irlandzkiego hrabstwa znanego z hodowli bydta.
Znaczenie tego aspektu — niewspomnianego wyraznie w pytaniach prejudycjalnych — zostalo
potwierdzone w ramach wniosku o udzielenie wyjasnien, ktéry Trybunal skierowal do sadu
odsylajacego, zas zainteresowane podmioty mogly skutecznie wypowiedzie¢ sie na ten temat na
rozprawie. Nalezy zatem poszerzy¢ zakres pytan prejudycjalnych o ten aspekt, zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem, ktére umozliwia takie dzialanie w celu udzielenia sadowi odsytajacemu uzytecznej
odpowiedzi®.

5 Zobacz wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230); z dnia 7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner
Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

6 Zobacz w szczegélnosci wyroki: z dnia 7 grudnia 2000 r., Telaustria i Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, pkt 59); z dnia 7 marca 2013 r.,
Efir (C-19/12, niepublikowany, EU:C:2013:148, pkt 27).
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W przedmiocie stosowania art. 9 rozporzgdzenia nr 207/2009 w przypadku zgodnego
wspolistnienia kolidujgcych ze sobg znakéw towarowych na czesci terytorium Unii

21. W swoich trzech pytaniach prejudycjalnych, ktére proponuje przeanalizowac¢ tacznie, sad odsylajacy
zmierza w istocie do ustalenia, czy oraz w danym przypadku — w jaki sposéb fakt zgodnego
wspolistnienia kolidujacych ze soba znakéw towarowych na czesci terytorium Unii moze wplyna¢ na
analize istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad i naruszenia renomy zgodnie z art. 9
ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 na pozostalym terytorium Unii.

22. Pragne na wstepie zauwazy¢, ze zgodne wspolistnienie kolidujacych ze soba znakéw towarowych
stanowi stosunkowo matlo rozwiniety aspekt w orzecznictwie Trybunatu.

23. Jesli chodzi o analize prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, z utrwalonego orzecznictwa
wynika, Ze istnienie takiego prawdopodobienstwa w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy
ocenia¢ calo$ciowo, z uwzglednieniem wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym
przypadku’.

24. W tym wzgledzie Trybunal przyznal, Ze nie mozna wykluczy¢, iz zgodne wspdlistnienie znakéow
towarowych na okre§lonym rynku moze ewentualnie przyczyni¢ sie, wraz z innymi elementami, do
zmniejszenia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad w przypadku tych znakéw towarowych?®.

25. Stanowisko to zostalo takze podtrzymane w orzecznictwie Trybunalu dotyczacym postepowan
w sprawie sprzeciwu, zgodnie z ktérym takie wspdlistnienie powinno by¢ nie tylko zgodne, ale
réwniez opiera¢ si¢ na braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad wlasciwego kregu
odbiorcow”.

26. Jakkolwiek Trybunat nie mial jeszcze okazji wyjasnienia warunkéw stosowania koncepcji ,zgodnego
wspdlistnienia”, to jednak z orzecznictwa tego wynika, ze zgodne wspolistnienie kolidujacych ze soba
znakéw towarowych na rynku wlasciwym stanowi istotny element, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy
dokonywaniu calosciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

27. W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze wspolistnienie kolidujacych ze soba znakéw towarowych,
zgodne i diugotrwate, moze wykluczy¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad na rynku
wlasciwym w Irlandii i w Zjednoczonym Kroélestwie.

28. Obecna dyskusja koncentruje sie zatem na kwestii, czy te okoliczno$¢ nalezy bra¢ pod uwage przy
dokonywaniu oceny takiego prawdopodobienstwa w Hiszpanii — na terytorium, na ktérym zarzucane
naruszenie miato zosta¢ popelnione, a takze na pozostalym terytorium Unii.

29. Spétka Ornua uwaza, ze aby zgodne wspolistnienie moglo zosta¢ uwzglednione przy dokonywaniu
oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,
powinno ono zosta¢ ustalone na calym terytorium Unii. Przestanka ta wynika jej zdaniem z zasady
jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego oraz z okolicznosci, ze skutek takiego znaku
towarowego rozcigga sie na cale terytorium Unii. Wspdlistnienie na czesci terytorium Unii nie
pozwala zdaniem spdtki Ornua na wyciagniecie zadnego wniosku w odniesieniu do pozostalego
terytorium.

7 Zobacz w szczeg6lnosci wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 18).
8 Wyrok z dnia 3 wrzesnia 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82).

9 Wyroki: z dnia 11 maja 2005 r., Grupo Sada/OHIM - Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 86); z dnia 11 grudnia 2007 r.,
Portela & Companhia/OHIM — Torrens Cuadrado i Sanz (Bial) (T-10/06, niepublikowany, EU:T:2007:371, pkt 76).
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30. Rzady niemiecki i francuski w istocie przychylaja sie do tej wykladni. Komisja wskazuje rowniez, ze
zgodne wspdlistnienie kolidujacych ze soba znakéw towarowych powinno co do zasady zostaé
wykazane na calym terytorium, na ktérym dochodzi do zarzucanego naruszenia, a w konsekwencji,
w przypadku unijnego znaku towarowego — na calym terytorium Unii. Dodaje ona jednak, Ze nie
mozna wykluczyé, iz sytuacja na terytorium, na ktérym kolidujace ze soba znaki towarowe
wspdlistnieja, moze dostarczy¢ informacji uzytecznych dla oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad na innych rynkach.

31. Pragne zauwazy¢, ze podobna wykladnia — wymagajaca wykazania zgodnego wspolistnienia na
calym terytorium Unii — wynika réwniez z praktyki Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) dotyczacej postepowarn w sprawie sprzeciwu', potwierdzonej przez Sad''.
Zgodnie z tym podejsciem, jesli prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad wystepuje potencjalnie na
calym terytorium Unii z uwagi na zakres unijnego znaku towarowego, brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad ze wzgledu na wspélistnienie takze musi zosta¢ ustalony dla catego terytorium
Unii.

32. Spétka T&S proponuje inng wykladnie i uwaza, ze zgodne wspolistnienie stanowi istotny element,
nawet jesli dotyczy jedynie czesci terytorium Unii. Jej zdaniem, jesli kolidujace ze soba znaki towarowe
wspdlistnialy na istotnej czesci terytorium Unii bez stworzenia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad, to mozna z tego wywnioskowa¢, iz takie prawdopodobienstwo nie wystepuje na zadnej czesci
terytorium Unii.

33. Zadne z tych dwéch stanowisk, reprezentujacych dwie skrajnoéci, mnie nie przekonuje.

34. Prawda jest, ze system unijnego znaku towarowego opiera sie na zasadzie jednolitego charakteru
tego znaku, ktéry wymaga jednolitej ochrony na calym terytorium Unii.

35. Jednakze z cech tego systemu ustanowionego rozporzadzeniem nr 207/2009 wynika, zZe
w niektérych sytuacjach ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku oznaczenia
i unijnego znaku towarowego nie prowadzi do jednego rezultatu, wlasciwego dla calego terytorium
Unii.

36. W wyroku combit Software Trybunal orzekl, ze zasada jednolitego charakteru nie sprzeciwia sie
temu, aby sad wlasciwy w sprawach unijnych znakéw towarowych stwierdzil, iz uzywanie oznaczenia
stwarza prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na
czesci terytorium Unii, mimo ze takie prawdopodobienistwo nie istnieje w innej czesci tego terytorium,
ani temu, aby sad ten wyciagnal konsekwencje z tego stwierdzenia, orzekajac — wyjatkowo oraz na
podstawie dowodéw przedstawionych co do zasady przez pozwanego — ograniczony terytorialnie zakaz
uzywania .

37. Jesli bowiem zostanie ustalone, ze w okreslonej czesci Unii prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad nie istnieje, to prowadzenie zgodnej z prawem dzialalnosci handlowej wynikajacej z uzywania
danego oznaczenia w tej cze$ci Unii nie moze zostaé zakazane .

10 W wytycznych EUIPO przewidziano, Ze jesli wczesniejszy znak towarowy przywolany na poparcie sprzeciwu jest unijnym znakiem towarowym,
zglaszajacy powinien wykaza¢ wspolistnienie na calym terytorium Unii. Zobacz ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad”, czes$¢
C-2-6, s. 7 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-guidelines).

11 Wyrok z dnia 10 kwietnia 2013 r., Hogands/OHIM — Haynes (ASTALOY) (T-505/10, niepublikowany, EU:T:2013:160, pkt 49, 50).
12 Wyrok z dnia 22 wrze$nia 2016 r., combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 36).

13 Wyrok z dnia 22 wrze$nia 2016 r., combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 31, 32); zob. takze podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia
2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46—48).
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38. Z tego samego wyroku wynika, ze stwierdzenie naruszenia prawa wylacznego przystugujacego
z tytulu unijnego znaku towarowego moze wyjatkowo zosta¢ ograniczone terytorialnie. Oznacza to
réwniez, ze brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba
znakéw towarowych na czeéci terytorium Unii nie wyklucza stwierdzenia istnienia takiego
prawdopodobienistwa na innej czesci tego terytorium.

39. W konsekwencji — przeciwnie do twierdzen spétki T&S — nawet jesli za pomoca argumentu
opartego na zgodnym wspdlistnieniu zostanie ustalone, ze uzywanie kolidujacych ze soba znakéw
towarowych nie stwarza prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w Irlandii i w Zjednoczonym
Kroélestwie, to okoliczno$¢ ta nie stoi na przeszkodzie sama w sobie stwierdzeniu istnienia tego
prawdopodobieristwa w innej czesci Unii.

40. Natomiast — przeciwnie do stanowiska zajmowanego przez spdétke Ornua — nie wynika z tego
réwniez moim zdaniem, ze zgodne wspdlistnienie w czeéci terytorium Unii nie ma znaczenia dla
analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego.

41. Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w sporze dotyczacym naruszenia prawa
wylacznego przystugujacego z tytulu unijnego znaku towarowego wymaga calo$ciowej analizy
wszystkich istotnych czynnikéw odnoszacych sie potencjalnie do catego terytorium Unii. W ramach
tego badania znaczenie danej okolicznosci faktycznej nie moze zosta¢ wykluczone z tego tylko
powodu, ze odnosi sie ona do sytuacji istniejacej jedynie w czesci terytorium Unii.

42. Zgodne wspolistnienie dwoéch znakéw towarowych na plaszczyznie krajowej moze wynikac
z roznych okoliczno$ci. Nie mozna wykluczy¢ w tym wzgledzie, ze brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad na czesci terytorium Unii, gdzie dane znaki towarowe byly uzywane w sposéb
dlugotrwaly i intensywny, moze wskazywa¢ na brak takiego prawdopodobienstwa w innych czesciach
Unii, jesli warunki rynkowe i sposéb postrzegania charakterystyczny dla wlasciwego kregu odbiorcéw

nie réznia sie w sposob znaczacy .

43. Tak wiec, jesli jak w niniejszej sprawie, zostanie ustalone, ze uzywanie rozpatrywanych oznaczen
nie stwarza prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad na czesci terytorium Unii, gdzie te oznaczenia
zgodnie wspdlistnieja od dlugiego czasu, element ten moze wplyna¢ na ocene prawdopodobienstwa
wprowadzenia w biad w innych strefach potencjalnej kolizji.

44. Wydaje mi sie, iz taka mogta by¢ intencja hiszpanskiego sadu w pierwszej instancji, kiedy wskazat
on, ze jedyne podobienstwo miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi wynika z obecnosci
oznaczenia geograficznego ,Kerry”, a ponadto, ze znaki te zgodnie wspdlistnialy w Irlandii
i w Zjednoczonym Kroélestwie, w zwiazku z czym nie bylo powodu, aby uzna¢ dzialanie spétki T&S za
wprowadzajace w blad na innej czesci Unii.

45. Jak wynika bowiem z mojej ponizszej analizy *°, fakt, ze kolidujace ze soba znaki towarowe zawieraja
oznaczenie pochodzenia geograficznego, mianowicie odestanie do irlandzkiego hrabstwa — co mogtoby
by¢ jedna z okolicznosci wyjasniajacych ich zgodne wspélistnienie w Irlandii i w Zjednoczonym
Krélestwie — stanowi istotny element w ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad na
plaszczyznie unijne;j.

14 Pragne zauwazy¢, iz Komisja wskazuje, wykluczajac wszelkie automatyczne rozciagniecie, ze nic nie stoi na przeszkodzie, aby sad krajowy
uwzglednit informacje dotyczace sytuacji w innych panstwach czlonkowskich, jesli cechy jezykowe, spoteczne i kulturowe, a takze odnoszace sie
do rynku wlasciwego, sa poréwnywalne.

15 Zobacz pkt 65 niniejszej opinii.
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46. Prawda jest, jak slusznie zauwazaja rzady niemiecki i francuski oraz Komisja, ze zgodne
wspdlistnienie w niektérych panstwach czlonkowskich nie moze zosta¢ rozciagniete na pozostate
terytorium Unii. Takie automatyczne rozciagniecie nalezy wykluczy¢. Nie zmienia to jednak moim
zdaniem faktu, ze okoliczno$ci towarzyszace zgodnemu wspélistnieniu w czesci terytorium Unii moga
stanowic istotna wskazéwke dla oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad na calym terytorium
Unii.

47. W obliczu powyzszych rozwazan uwazam zatem, ze zgodne wspolistnienie kolidujacych ze soba
oznaczen na czeSci terytorium Unii stanowi element, ktéry choc nie jest decydujacy, moze jednak
zosta¢ uwzgledniony w ramach calosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na innej czesci tego terytorium zgodnie z art. 9 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

48. Powyzsze odnosi sie takze moim zdaniem do analizy przeprowadzanej na podstawie art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry ustanawia szersza ochrone na rzecz znakéw towarowych
cieszacych sie renoma.

49. Ustalenia odnoszace si¢ do jednego z naruszen odrézniajacego charakteru lub renomy
wcze$niejszego znaku towarowego, o ktérych mowa w tym przepisie, powinny opiera¢ sie
w szczegélnosci na istnieniu zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi bedacego
konsekwencja pewnego stopnia podobienistwa miedzy nimi. Istnienie takiego zwigzku nalezy oceniac
calosciowo, z uwzglednieniem wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
w tym prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad wlasciwego kregu odbiorcow *°.

50. Z tych samych wzgledéw, ktére wymienilem w odniesieniu do art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, réwniez w ramach calosciowej oceny wymaganej przez art. 9 ust. 1 lit. ¢) tego aktu
nalezy uwzgledni¢ w danym przypadku okolicznos¢, ze znaki towarowe zgodnie wspélistnieja na czesci
terytorium Unii.

51. Tak wiec, chociaz w trzecim pytaniu prejudycjalnym sad odsylajacy wskazuje na mozliwosé
uwzglednienia zgodnego wspolistnienia jako uzasadnionego powodu uzywania, uwazam, ze
okoliczno$¢ te nalezy wzia¢ pod uwage w ramach calosciowej oceny dotyczacej istnienia zwigzku
miedzy znakami towarowymi. Jesli nie ma takiego zwiazku, nie ma potrzeby badania istnienia
uzasadnionego powodu.

52. Pragne w tym wzgledzie przypomnie¢, ze warunek dotyczacy renomy nalezy uznac za spetniony,
kiedy znak towarowy Unii Europejskiej cieszy sie renoma na znaczacej czesci terytorium Unii, przy
czym taka cze$¢ moze w danym przypadku odpowiada¢ w szczegdlnosci terytorium jednego tylko
panistwa czlonkowskiego . Moim zdaniem okoliczno$¢ dotyczaca zgodnego wspotistnienia moze mie¢
w tym kontekécie nawet wigksze znaczenie, jesli odnosi si¢ do tej cze$ci Unii, ktéra stuzy jako punkt
odniesienia dla ustalenia renomy wcze$niejszego znaku towarowego.

53. Uwzgledniajac wszystkie powyzsze rozwazania, uwazam, ze postanowienia art. 9 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, iz okolicznos¢, ze kolidujace ze soba
znaki towarowe zgodnie wspélistnieja na czesci terytorium Unii bez wprowadzenia w biad nie
oznacza, iz prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest automatycznie wykluczone na innej czesci

16 Zobacz analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 30, 41, 42 i przytoczone tam
orzecznictwo).

17 Zobacz podobnie wyroki: z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29); z dnia 3 wrze$nia 2015 r.,
Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, pkt 19).
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tego terytorium. To zgodne wspolistnienie stanowi jednak istotny element, ktéry mozna w danym
przypadku uwzgledni¢ w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad oraz
istnienia zwiazku miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi, na ktérych opiera sie, odpowiednio,
kazdy z tych przepiséw.

W przedmiocie stosowania art. 9 rozporzgdzenia nr 207/2009 w przypadku znakow towarowych
zawierajgcych oznaczenie pochodzenia geograficznego

54. Pragne zauwazy¢, ze przyjmujac rozporzadzenie nr 207/2009, prawodawca Unii uznal istnienie
ogoblnego interesu w zachowaniu dostepnosci oznaczenn mogacych stuzy¢ do okreslenia pochodzenia
geograficznego danych towaréw. Przekonanie to lezy u podstaw wielu przepiséw tego rozporzadzenia,
w szczegolnosci przepiséw dotyczacych bezwzglednych podstaw odmowy, ograniczenia skutkéw znaku
towarowego oraz skutkéw wspdlnych znakéw towarowych .

55. Zgodnie z art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 wtasciciel unijnego znaku towarowego nie jest
uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym oznaczen, ktére dotycza
pochodzenia geograficznego towaréw, gdy uzywanie to przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami
w przemysle lub handlu. Analogiczne ograniczenie przewidziane zostalo w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2008/95/WE".

56. Powyzsze ograniczenie praw wylacznych przystugujacych z tytulu znaku towarowego ma na celu
pogodzenie intereséw wlasciciela znaku z interesami innych producentéw na rynku wewnetrznym
z uwzglednieniem aksjologii prawa znakéw towarowych jako istotnego elementu systemu niezakiéconej
konkurencji, do ktérego ustanowienia i utrzymania zmierza traktat FUE>.

57. Istnienie ogdlnego interesu w utrzymaniu dostepnosci oznaczen lub okreslen mogacych stuzy¢ do
wskazania pochodzenia geograficznego, w szczegdlnosci nazw geograficznych, zostalo uznane
w orzecznictwie Trybunatu®.

58. Azeby mozna bylo powota¢ sie na rozpatrywany interes ogdlny, wystarczy, by nazwa geograficzna
mogla wskazywa¢ pochodzenie danych towaréw. Nalezy zatem okresli¢, czy nazwa geograficzna
wskazuje miejsce wykazujace rzeczywiScie w oczach zainteresowanego kregu odbiorcéw zwiazek
z dang kategoria towaréw lub czy mozna rozsadnie sadzi¢, ze w przyszlosci taki zwigzek moze zostaé
ustanowiony *.

59. I tak, w kontekscie sporu powstatego z kolizji oznaczenia ,KERRY Spring” i znaku towarowego
GERRI, odnoszacych sie¢ do napojéw orzezwiajacych, Trybunal orzekl, ze wlasciciel krajowego znaku
towarowego nie moze zakaza¢ uzywania oznaczenia pochodzenia geograficznego odnoszacego sie do
innego panstwa czlonkowskiego, chyba ze uzywanie to przebiega niezgodnie z uczciwymi praktykami
w przemysle lub handlu. Sama okoliczno$¢, ze w przypadku tych dwoéch oznaczen istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad na plaszczyZnie stuchowej nie wystarczy do wyciagniecia
wniosku, iz uzywanie tego oznaczenia nie przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu®.

18 Odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. ¢), art. 12 lit. b) i art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

20 Zobacz podobnie w zwigzku z identycznym przepisem zawartym w art. 6 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd.
spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, pkt 16).

21 Zobacz analogicznie wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 26).
22 Wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 31).
23 Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, pkt 25, 27).
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60. Rozwazania te, dokonane przez Trybunal z uwzglednieniem znacznej réznorodnosci jezykowej
Wspoélnoty Europejskiej w tamtym czasie, zlozonej woéwczas z pietnastu panstw czlonkowskich, sa tym
bardziej aktualne obecnie.

61. Nawet zakladajac, ze oznaczenie pochodzenia geograficznego odnoszace si¢ do panstwa
czlonkowskiego moze zosta¢ w oczach konsumentéw w innym panstwie czlonkowskim uznane za
podobne do terminu zawartego w znaku towarowym, wlasciciel znaku nie moze zakaza¢ takiego
uzywania, jesli przebiega ono zgodnie z uczciwymi praktykami. Podobienstwo wynikajace z tego
terminu nie moze zatem zosta¢ uwzglednione do celéw ustalenia istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad.

62. W niniejszej sprawie, jak wynika z postanowienia odsytajacego, termin ,Kerry”, wspélny dla dwéch
kolidujacych ze soba oznaczen, jest nazwa irlandzkiego hrabstwa znanego z hodowli bydta, ktéra moze
stuzy¢ jako okreslenie pochodzenia przetworéw mlecznych rozpatrywanych w sprawie w postepowaniu
gtéwnym.

63. W tych okolicznosciach sad wlasciwy w sprawach unijnych znakéw towarowych nie moze
uwzgledni¢ tego rodzaju podobiefistwa miedzy oznaczeniami, wynikajacego z uzywania owego
oznaczenia geograficznego zgodnie z uczciwymi praktykami, w celu ustalenia istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego lub
naruszenia renomy tego znaku towarowego.

64. Do tego sadu nalezy bowiem dopilnowanie, aby stwierdzenie naruszenia praw wylacznych
przyslugujacych z tytulu unijnego znaku towarowego w takich okolicznos$ciach nie kolidowalo
z ograniczeniami skutkéw tego znaku, o ktérych mowa w art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

65. Zwazywszy na powyzsze, uwazam, ze art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy
interpretowa¢ w ten sposob, ze okoliczno$¢, iz rozpatrywane znaki towarowe zawieraja ten sam
termin, stanowiacy oznaczenie pochodzenia geograficznego, ktérego uzywanie przebiega zgodnie
z uczciwymi praktykami, nie moze by¢ podstawa stwierdzenia istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w odniesieniu do unijnego znaku towarowego lub naruszenia renomy tego znaku
towarowego.

Wnioski

66. Wobec powyzszych rozwazan proponuje Trybunalowi udzielenie nastepujacej odpowiedzi na
pytania prejudycjalne przedstawione przez Audiencia Provincial de Alicante (sad prowincji w Alicante,
Hiszpania):

1) Artykut 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze okolicznos¢,
iz kolidujace ze soba znaki towarowe zgodnie wspdlistnieja na czesci terytorium Unii bez
wprowadzania w blad, nie oznacza, iz prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest
automatycznie wykluczone na innej czesci tego terytorium. To wspolistnienie stanowi jednak
istotny element, ktéry mozna w danym przypadku uwzgledni¢ w ramach calo$ciowej oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad i istnienia zwigzku miedzy rozpatrywanymi znakami
towarowymi, na ktérych opiera sie, odpowiednio, kazdy z tych przepiséw.

2) Artykul 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
okoliczno$¢, iz rozpatrywane znaki towarowe zawieraja ten sam termin, stanowiacy oznaczenie
pochodzenia geograficznego, ktérego uzywanie przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami, nie
moze by¢ podstawa stwierdzenia istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do unijnego znaku towarowego lub naruszenia renomy tego znaku towarowego.
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