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Ornua Co-operative Ltd
przeciwko
Tindale & Stanton Ltd Espaia SL

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Audiencia Provincial de
Alicante)

Odestanie prejudycjalne — Wtasnos¢ intelektualna — Znak towarowy Unii Europejskiej —
Jednolity charakter — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 9 ust. 1 lit. ¢) — Jednolita ochrona
prawa przyznanego przez unijny znak towarowy przed prawdopodobienistwem wprowadzenia w blad

oraz przed naruszeniami renomy — Zgodne wspolistnienie tego znaku towarowego oraz znaku
krajowego uzywanego przez osobe trzecia w czesci Unii Europejskiej — Brak zgodnego wspélistnienia
w innej czesci Unii — Spos6b postrzegania przez przecietnego konsumenta — Réznice w postrzeganiu
mogace istnie¢ w réznych czesciach Unii

Streszczenie — wyrok Trybunatu (druga izba) z dnia 20 lipca 2017 r.

1. Znak towarowy Unii Europejskiej — Skutki unijnego znaku towarowego — Prawa przyznane przez
znak towarowy — Prawo do zakazania uzywania znaku towarowego — Uzywanie oznaczenia
identycznego lub podobnego odnoszacego sie do identycznych lub podobnych towaréw lub ustug —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do znaku towarowego -
Kryteria oceny — Zgodne wspdtistnienie unijnego znaku towarowego oraz znaku krajowego
uzywanego przez osobe trzecig w czesci Unii Europejskiej — Brak takiego zgodnego wspdtistnienia
w innej czesci Unii — Brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w blgd — Niedopuszczalnosé

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. b)]

2. Znak towarowy Unii Europejskiej — Skutki unijnego znaku towarowego — Prawa przyznane przez

znak towarowy — Prawo do zakazania uzywania znaku towarowego - Uzywanie oznaczenia
identycznego lub podobnego odnoszacego sie do identycznych lub podobnych towaréw lub ustug -
Prawdopodobieristwo  wprowadzenia w blgd w czesci  Unii —  Kryteria oceny -

Uwzglednienie istotnych czynnikow wystepujgcych w czesci Unii w celu zakazania uzywania
oznaczenia w innej czesci Unii — Warunki

[rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. b)]

3. Znak towarowy Unii Europejskiej — Skutki unijnego znaku towarowego — Prawa przyznane przez
znak towarowy — Prawo do zakazania uzywania znaku towarowego — UZzywanie oznaczenia
identycznego lub podobnego odnoszgcego sie do identycznych lub podobnych towarow lub ustug —
Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do znaku towarowego -
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Zgodne wspdlistnienie w czesci Unii, cieszgcego sie renomgq unijnego znaku towarowego oraz
oznaczenia — Brak takiego zgodnego wspdlistnienia w innej czesci Unii — Istnienie uzasadnionego
powodu uprawniajgcego do uzywania tego oznaczenia — Brak

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. c)]

1. Artykul 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
[unijnego] znaku towarowego nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze okoliczno$¢ zgodnego
wspolistnienia unijnego znaku towarowego i krajowego znaku towarowego w czesci Unii Europejskiej
nie prowadzi do wniosku, ze w innej cze$ci Unii, gdzie brak jest zgodnego wspdlistnienia unijnego
znaku towarowego i oznaczenia identycznego z tym krajowym znakiem towarowym, nie istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w przypadku tego oznaczenia i rzeczonego unijnego znaku
towarowego.

W istocie, gdyby wlasciciel unijnego znaku towarowego byl chroniony jedynie przed naruszeniem
popelnionym na calym terytorium Unii, nie moglby on przeciwstawi¢ si¢ uzywaniu oznaczen
identycznych lub podobnych, ktére stwarzaja prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad jedynie
w czesci tego terytorium, podczas gdy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 ma na celu
ochrone tego wlasciciela na calym obszarze Unii przed wszelkim uzywaniem, ktére wplywa
negatywnie na pelniona przez jego znak funkcje wskazywania pochodzenia.

W konsekwencji, jezeli uzywanie oznaczenia stwarza prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w czeéci terytorium Unii, podczas gdy w innej czesci
Unii to samo uzywanie nie powoduje powstania takiego prawdopodobienstwa, dochodzi do naruszenia
wylacznego prawa przyznanego przez ten znak. W tym przypadku sad orzekajacy w sprawach unijnych
znakéw towarowych jest zobowiazany orzec zakaz sprzedazy danych towaréw oznaczonych
przedmiotowym oznaczeniem na calym obszarze Unii, z wyjatkiem tej czeéci jej obszaru,
w odniesieniu do ktdrej stwierdzono brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad (wyrok z dnia
22 wrzes$nia 2016 r., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 25, 36).

Ponadto z orzecznictwa Trybunalu wynika, Ze badanie istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w cze$ci Unii powinno opiera¢ sie na calo$ciowej ocenie wszystkich istotnych w danym
przypadku czynnikéw i ze ta ocena powinna obejmowaé pordwnanie wizualne, fonetyczne lub
konceptualne znaku towarowego i oznaczenia uzywanego przez osobe trzecia, co moze prowadzi¢ —
w szczegblnodci ze wzgleddw jezykowych — do réznych wnioskéw w stosunku do réznych czesci Unii
(zob. podobnie wyrok z dnia 22 wrze$nia 2016 r., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 31,
33 i przytoczone tam orzecznictwo).

(zob. pkt 32, 33, 36, 38; pkt 1 sentencji)

2. Artykul 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé¢ w ten sposdb, ze
okolicznosci, ktére bylyby — zdaniem sadu orzekajacego w sprawach unijnych znakéw towarowych
rozpatrujacego powodztwo o stwierdzenie naruszenia — istotne przy ocenie, czy wlasciciel unijnego
znaku towarowego jest uprawniony do zakazania uzywania oznaczenia w czeéci Unii Europejskiej, do
ktérej nie odnosi sie to powddztwo, moga by¢ brane pod uwage przez ten sad przy ocenie, czy
wlasciciel ten jest uprawniony do zakazania uzywania tego oznaczenia w cze$ci Unii, do ktérej odnosi
si¢ rzeczone powddztwo, o ile warunki rynkowe i okolicznosci spoleczno-kulturowe nie réznia sie
znaczaco w jednej z tych czesci Unii.

(zob. pkt 47; pkt 2 sentencji)
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3. Artykul 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
okoliczno$¢ zgodnego wspdlistnienia danego oznaczenia i cieszacego si¢ renoma unijnego znaku
towarowego w czesci Unii Europejskiej nie prowadzi do wniosku, ze w innej czesci Unii — gdzie brak
jest tego zgodnego wspolistnienia — istnieje uzasadniona przyczyna uprawniajaca do uzywania tego
oznaczenia.

(zob. pkt 60; pkt 3 sentencji)
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