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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 27 marca 2019 r.*

Odestanie prejudycjalne — Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 WE —
Artykut 2 i artykut 3 ust. 1 lit. b) — Odmowa lub uniewaznienie rejestracji — Ocena in concreto
charakteru odrézniajacego — Kwalifikacja znaku towarowego — Wplyw — Kolorowy znak towarowy lub
graficzny znak towarowy — Przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej —
Przestanki rejestracji — Przedstawienie graficzne niewystarczajaco jasne i precyzyjne

W sprawie C-578/17

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Korkein hallinto-oikeus (najwyzszy sad administracyjny, Finlandia)
postanowieniem z dnia 28 wrzes$nia 2017 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 3 pazdziernika
2017 r., w postepowaniu wszczetym przez

Oy Hartwall Ab

przy udziale

Patentti- ja rekisterihallitus,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w skladzie: T. von Danwitz, prezes siédmej izby, pelniacy obowiazki prezesa czwartej izby, K. Jiirimée,
C. Lycourgos, E. Juhdsz (sprawozdawca) i C. Vajda, sedziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Qe,

sekretarz: C. Stromholm, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 wrzesnia 2018 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Oy Hartwall Ab przez J. Palma, oikeudenkéyntiavustaja,

— w imieniu rzadu finskiego przez S. Hartikainena, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez E. Gippiniego Fourniera, 1. Koskinena oraz J. Samnadde,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.,

* Jezyk postepowania: firiski.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U.
2008, L 299, s. 25).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach wszczetego przez Oy Hartwall Ab postepowania
dotyczacego odrzucenia przez Patentti- ja rekisterihallitus (urzad wlasnosci intelektualnej, Finlandia)
zgloszenia znaku towarowego przedstawionego przez Hartwall.

Ramy prawne

Dyrektywa 2008/95
Motyw 6 dyrektywy 2008/95 stanowi:

,Panstwa czlonkowskie powinny posiada¢ takze swobode ustalania przepiséw proceduralnych
dotyczacych rejestracji, wygasniecia i niewaznosci znakéw towarowych nabytych przez rejestracje.
Moga one, na przyklad, okresla¢ forme rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie
uniewaznienia, decydowa¢ o tym, czy prawa wczesniejsze powinny by¢ powolywane w procedurze
rejestracji albo w procedurze w sprawie uniewaznienia badZ w obu procedurach, oraz, jezeli
dopuszczaja one powolywanie praw wczesniejszych w procedurze rejestracji, moga stosowaé procedure
wnoszenia sprzeciwu lub procedure badania z urzedu, badZz oba rodzaje procedur. Panstwa
czlonkowskie powinny zachowaé swobode ustalenia skutkéw wygasniecia lub niewaznosci znakéw
towarowych”.

Artykul 2 tej dyrektywy, zatytulowany ,Oznaczenia, z ktérych moze sklada¢ sie¢ znak towarowy”,
stanowi:

»Znak towarowy moze sklada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegé6lnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw
lub ich opakowan, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub uslug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

Zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewazno$ci rejestracji’, art. 3 ust. 1 i 3
wspomnianej dyrektywy stanowi:

»1. Nie sa rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, moga zosta¢ uznane za
niewazne:

[...]

b) znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

[...]
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3. Nie mozna odmoéwic rejestracji znaku towarowego ani stwierdzac jego niewaznosci zgodnie z ust. 1
lit. b), c) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten
uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowié¢, ze niniejszy
przepis bedzie mial takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji”.

Prawo finskie

Tavaramerkkilaki (7/1964) [ustawa o znakach towarowych (7/1964)], w brzmieniu majacym
zastosowanie w sporze w postepowaniu gléwnym, w art. 1 ust. 2 stanowi, ze ,znakami towarowymi
moga by¢ wszelkie oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ graficznie, pozwalajace na odrdznienie
towaréw wprowadzonych do obrotu od innych towaréw. Znak towarowy moze sklada¢ sie
w szczego6lnosci z wyrazu, lacznie z nazwiskiem, rysunku, litery, cyfry, ksztaltu towaru lub jego
opakowania”.

Zgodnie z art. 13 tej ustawy ,zgloszony znak towarowy powinien umozliwia¢ odréznienie towaréw jego
wlasciciela od towaréw oséb trzecich. [...] Przy ocenie odrézniajacego charakteru oznaczenia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie okolicznos$ci sprawy, a w szczegélnosci okres i zakres uzywania danego znaku
towarowego”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

We wniosku z dnia 20 wrzeénia 2012 r. zlozonym do urzedu wlasnosci intelektualnej Hartwall
wystapita o rejestracje, jako kolorowego znaku towarowego, oznaczenia przedstawionego ponizej
i opisanego w nastepujacy sposob: ,Kolorami oznaczenia sa niebieski (PMS 2748, PMS CYAN) i szary
(PMS 877)”, (zwanego dalej ,spornym znakiem towarowym”).

Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,wody mineralne”.

W nastepstwie przyjecia wstepnej decyzji przez urzad wlasnosci intelektualnej spoétka Hartwall
wyjasnila, ze dokonuje zgloszenia spornego znaku towarowego jako ,kolorowego znaku towarowego”,
a nie jako graficznego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 5 czerwca 2013 r. urzad wlasnosci intelektualnej odrzucil to zgloszenie znaku
towarowego ze wzgledu na brak charakteru odrézniajacego.

W tym wzgledzie urzad wlasnosci intelektualnej podkreslil, ze nie mozna przyzna¢ wylacznego prawa
odnoszacego sie do rejestracji danych koloréw, jesli nie wykazano, ze kolory, o ktérych ochrone
wniesiono na podstawie prawa znakéw towarowych, nabyly charakter odrézniajacy ze wzgledu na
dlugotrwale i istotne uzywanie.

ECLILEU:C:2019:261 3
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W decyzji urzad wlasno$ci intelektualnej wskazal, ze przedstawione przez Hartwall badanie rynku
wykazuje, iz reputacja spornego znaku towarowego zostala ustalona nie w odniesieniu do koloréw jako
takich, lecz w odniesieniu do oznaczenia graficznego o zdefiniowanych i okreslonych konturach.
A zatem, pomimo istnienia wymogu wynikajacego ze stalej praktyki tego urzedu, nie wykazano, ze
zgloszony uklad koloréw jest uzywany do identyfikacji towaréw oferowanych przez Hartwall przez
wystarczajaco dlugi okres i wystarczajaco szeroko, by uzyska¢ w Finlandii — w dacie dokonania
zgloszenia — charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

Hartwall wniosta do markkinaoikeus (sadu gospodarczego, Finlandia) powddztwo przeciwko
wspomnianej decyzji urzedu wlasnosci intelektualnej, ktére zostalo jednak oddalone.

Na poparcie tego orzeczenia markkinaoikeus (sad gospodarczy) wskazal, ze przedstawienie graficzne,
o ktérego ochrone wystapiono na podstawie prawa znakéw towarowych, nie zawiera systematycznego
ukfadu laczacego dane kolory w z géry okreslony i staly sposéb i ze, w konsekwencji, oznaczenie to
nie spelnia okre$lonych w ustawie o znakach towarowych (7/1964) wymogéw dotyczacych
przedstawienia graficznego danego oznaczenia.

Spotka Hartwall wniosta do sadu odsylajacego Korkein hallinto-oikeus (najwyzszego sadu
administracyjnego, Finlandia) skarge na orzeczenie markkinaoikeus (sadu gospodarczego).

Sad odsylajacy wskazal, ze wedlug posiadanej przez niego wiedzy Trybunal nie rozstrzygnal jeszcze
kwestii, czy oznaczenie — przedstawione w kolorowej formie graficznej — moze by¢ zarejestrowane jako
»kolorowy znak towarowy”. Sad odsylajacy dodaje, ze Trybunal nie orzekl réwniez jeszcze
w przedmiocie wplywu wywieranego przez kwalifikacje danego znaku towarowego jako kolorowego
znaku towarowego na ocene charakteru odrézniajacego tego znaku towarowego.

Sad odsytajacy podkresla znaczenie zwigzane z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie w rozpatrywanej
przezen sprawie, poniewaz urzad wlasnosci intelektualnej jest zdania, ze w dziedzinie kolorowych
znakéw towarowych charakter odrdzniajacy oznaczenia powinien zosta¢ wykazany poprzez dlugotrwale
i istotne uzywanie tego oznaczenia.

W konsekwencji sad odsylajacy dazy do ustalenia skutkéw wynikajacych z kwalifikacji danego
oznaczenia przez osobe, ktéra wnosi o udzielenie ochrony na podstawie prawa znakéw towarowych.

W tych okolicznosciach Korkein hallinto-oikeus (najwyzszy sad administracyjny) postanowit zawiesic
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy przy wykladni art. 2 dyrektywy [2008/95] oraz przestanki dotyczacej charakteru odrézniajacego
danego znaku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy istotne jest to,
czy dokonuje sie¢ zgloszenia tego znaku jako graficznego znaku towarowego czy tez jako
kolorowego znaku towarowego?

2) Jezeli kwalifikacja danego znaku towarowego jako kolorowego znaku towarowego lub graficznego
znaku towarowego jest istotna przy ocenie jego charakteru odrdzniajacego, czy znak ten nalezy
zarejestrowa¢ zgodnie ze zgloszeniem jako kolorowy znak towarowy — niezaleznie od jego
przedstawienia w formie graficznej — czy tez moze on zosta¢ zarejestrowany jedynie jako graficzny
znak towarowy?

3) Jezeli mozliwa jest rejestracja znaku przedstawionego w zgloszeniu w formie graficznej jako
kolorowego znaku towarowego, czy dla rejestracji znaku, ktéry w zgloszeniu zostal przedstawiony
graficznie z dokladnoscia wymagana zgodnie z orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci dla
rejestracji kolorowego znaku towarowego (a zatem nie chodzi o rejestracje jako znaku towarowego
koloru jako takiego, przedstawionego w sposdéb abstrakcyjny, bez nadania mu formy lub bez
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zaznaczenia konturéw), jako kolorowego znaku towarowego, konieczne jest ponadto przedstawienie
przekonywajacego dowodu jego uzywania, tak jak wymaga tego Patentti- ja rekisterihallitus (urzad
wlasnosci intelektualnej), czy tez jakiegokolwiek dowodu?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze w dyrektywie 2008/95 nie okreslono kategorii znakéw towarowych
i ze ani w art. 2, ani w art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy nie ustanowiono rozrdznienia
miedzy kategoriami znakéw towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank
iin., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 46).

Zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95 to panstwa czlonkowskie powinny okresli¢ procedury
dotyczace rejestracji uniewaznienia praw do znakéw towarowych i w tej dziedzinie zachowuja one
pelna swobode przyjmowania regul regulujacych owe procedury.

Taka swoboda nie moze jednak skutkowaé podwazeniem zharmonizowanej definicji pojecia znaku
towarowego i kryteridw regulujacych charakter odrézniajacy znaku towarowego — wynikajacych
z art. 2 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/95 — pod rygorem naruszenia skutecznosci (effet utile) tej
dyrektywy i prawidlowego funkcjonowania systemu rejestracji znakéw towarowych.

W przedmiocie pytania pierwszego

W pytaniu pierwszym sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze wskazana przez zglaszajacego w chwili
dokonania zgloszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako ,kolorowego znaku towarowego” lub
»graficznego znaku towarowego” stanowi istotna okoliczno$¢ zwigzana z okresleniem, czy oznaczenie
to moze stanowi¢ znak towarowy i czy, w danym wypadku, ten znak towarowy ma charakter
odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim wskazaé, ze okoliczno$¢, iz zgloszono do rejestracji dane
oznaczenie jako ,kolorowy znak towarowy” lub ,graficzny znak towarowy”, jest istotna dla okreslenia
przedmiotu i zakresu ochrony przyznanej przez prawo znakéw towarowych, dla celéw stosowania
art. 2 dyrektywy 2008/95. Kwalifikacja oznaczenia jako ,kolorowego znaku towarowego” lub
»graficznego znaku towarowego” przyczynia si¢ bowiem do uscislenia przedmiotu i zakresu ochrony
dochodzonej na mocy prawa znakéw towarowych w zakresie, w jakim umozliwia ona okres$lenie, czy
kontury stanowia cze$¢ przedmiotu zgloszenia.

Co sie tyczy wplywu kwalifikacji danego oznaczenia jako ,kolorowego znaku towarowego” lub
»graficznego znaku towarowego” na ocene charakteru odrézniajacego, nalezy stwierdzi¢, ze gdy
wlasciwy organ bada zgloszenie znaku towarowego, powinien on — dla celéw okreslenia, czy
oznaczenie, o ktérego ochrone wniesiono na mocy prawa znakéw towarowych, ma charakter
odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 — przeprowadzi¢ badanie in
concreto, uwzgledniajac wszelkie istotne okolicznosci danej sprawy, w tym, w danym wypadku,
dotychczasowe uzywanie tego oznaczenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel,
C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 76; z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
EU:C:2004:86, pkt 31-35; a takze z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02,
EU:C:2004:384, pkt 41).

Badanie charakteru odrézniajacego danego znaku towarowego nie moze zatem zosta¢ przeprowadzone
in abstracto (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86,
pkt 31).
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Ponadto Trybunal orzekl, ze kryteria oceny charakteru odrézniajacego kolorowych znakéw towarowych
sa takie same jak kryteria majace zastosowanie do innych kategorii znakéw towarowych. Trudnosci,
jakie mozna napotka¢ przy ustalaniu charakteru odrézniajacego niektérych kategorii znakéw
towarowych ze wzgledu na ich charakter i jakie nalezy zgodnie z prawem uwzgledni¢, nie uzasadniaja
okreslenia bardziej rygorystycznych kryteriow oceny, uzupelniajacych lub zastepujacych kryterium
charakteru odrézniajacego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie Trybunatu dotyczacym innych
kategorii znakéw towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in,
C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 46, 47).

Jednakze o ile kryteria dotyczace oceny charakteru odrézniajacego sa takie same dla kolorowych
znakéw towarowych i graficznych znakéw towarowych, o tyle z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze
sposOb postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw nie jest koniecznie taki sam, gdy chodzi
0 oznaczenie utworzone z samego koloru czy tez o stowny lub graficzny znak towarowy. O ile bowiem
krag odbiorcéw zazwyczaj postrzega natychmiast stowne lub graficzne znaki towarowe jako oznaczenia
identyfikujace pochodzenie towaru, o tyle samoistna cecha zwigzana z odréznieniem towaréw danego
przedsiebiorstwa zwykle nie istnieje w wypadku samego tylko koloru (zob. podobnie wyrok z dnia
6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 65).

I tak, Trybunal orzekl, ze — co sie tyczy samego koloru — istnienie charakteru odrdzniajacego przed
jakimkolwiek uzywaniem mogloby by¢ rozwazane jedynie w wyjatkowych okolicznosciach i ze, nawet
jesli dany kolor nie posiada sam w sobie i ab initio charakteru odrézniajacego, moze on jednak
uzyskac ten charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktorych dokonano zgloszenia znaku towarowego (wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01,
EU:C:2003:244, pkt 66, 67).

Ponadto w celu dokonania oceny charakteru odrézniajacego, jaki dany kolor sam w sobie lub
kombinacja koloréw moze mie¢ jako znak towarowy, konieczne jest uwzglednienie interesu ogdlnego,
przejawiajacego sie w tym, by nie ogranicza¢ w sposéb nieuzasadniony dostepnosci koloréw dla innych
przedsiebiorcéw, oferujacych towary lub ustugi takiego samego rodzaju jak te, dla ktérych dokonano
zgloszenia (wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 60; z dnia
24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 41).

W tym kontekscie przywotane w poprzednich punktach orzecznictwo Trybunatu nie zwalnia organéw
wlasciwych w dziedzinie znakéw towarowych z przeprowadzenia badania in concreto charakteru
odrdzniajacego, uwzgledniajacego wszelkie istotne okolicznosci danego wypadku. A zatem niezgodna
z takim badaniem bylaby sytuacja, w ktoérej organy te moglyby ustali¢ charakter odrézniajacy danego
koloru jako takiego lub kombinacji koloréw jedynie ze wzgledu na uzywanie takiego kolorowego
oznaczenia w odniesieniu do zgloszonych towaréw lub ustug.

Co wiecej, na wypadek gdyby oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia w charakterze znaku
towarowego, utworzono z kombinacji koloréw okreslonych w sposéb abstrakcyjny i bez konturéw,
w orzecznictwie Trybunatu wskazano, ze przedstawienie graficzne tych koloréw powinno obejmowac
systematyczny uklad faczacy te kolory w z goéry okreslony i staly sposéb (zob. podobnie wyrok z dnia
24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 33).

A zatem w ramach calo$ciowej analizy in concreto charakteru odrézniajacego nalezy rozpatrzy¢, czy —
i w jakim zakresie — kombinacja koloréw obejmujaca systematyczny uklad moze nada¢ danemu
oznaczeniu samoistny charakter odrézniajacy.

W konsekwencji na pytanie pierwsze nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze wskazana przez zglaszajacego w chwili
dokonania zgloszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako ,kolorowego znaku towarowego” lub
»graficznego znaku towarowego” stanowi istotng okoliczno$¢ obok pozostalych okolicznosci
zwiazanych z okresleniem, czy oznaczenie to moze stanowi¢ znak towarowy w rozumieniu art. 2 tej
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dyrektywy, a takze czy w danym wypadku ten znak towarowy ma charakter odrézniajacy w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, lecz nie zwalnia organu wiasciwego w dziedzinie znakéw
towarowych z obowiazku przeprowadzenia calo$ciowej analizy in concreto charakteru odrézniajacego
rozpatrywanego znaku towarowego, co skutkuje tym, ze organ ten nie moze odmoéwic rejestracji
danego oznaczenia jako znaku towarowego jedynie ze wzgledu na to, ze oznaczenie to nie nabylo
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania w odniesieniu do zgloszonych towaréw i ustug.

W przedmiocie pytania drugiego

W pytaniu drugim sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy
interpretowa¢ w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego — takiego jak
rozpatrywany w postepowaniu gléwnym, przedstawionego w zgloszeniu znaku towarowego w formie
graficznej — jako kolorowego znaku towarowego.

W niniejszym wypadku sad odsylajacy wskazuje, ze zgodnie z przedlozonym przez Hartwall
zgloszeniem oznaczenie, co do ktérego wystapiono o udzielenie ochrony, przedstawiono w kolorowej
formie graficznej, wyznaczajac kontury, podczas gdy kwalifikacja nadana przez sp6tke Hartwall znakowi
towarowemu, dla ktérego dokonano zgloszenia, dotyczy kombinacji koloréw bez konturéw.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu oznaczenie
moze zostaC zarejestrowane jako znak towarowy jedynie, gdy zglaszajacy przedstawil je w formie
graficznej — zgodnie z wymogiem okreslonym w art. 2 dyrektywy 2008/95 — tak aby okresli¢ jasno
i dokfadnie przedmiot i zakres zadanej ochrony (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel,
C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

Stowny opis oznaczenia przyczynia si¢ do usci$lenia przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na
mocy prawa znakéw towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark,
C-283/01, EU:C:2003:641, pkt 59; a takze, tytulem przykladu, wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r.,
Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 34).

Jak w istocie wskazal rzecznik generalny w pkt 60-63 opinii, gdy w zgloszeniu znaku towarowego
istnieje sprzeczno$¢ miedzy oznaczeniem, co do ktérego zazadano ochrony w formie graficznej,
a kwalifikacja nadana znakowi towarowemu przez zglaszajacego, ktéra to sprzeczno$¢ skutkuje
niemoznoscia dokladnego okreslenia przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na mocy prawa
znakéw towarowych, wlagciwy organ powinien odmoéwic¢ rejestracji tego znaku towarowego ze wzgledu
na brak jasnosci i precyzji zgloszenia znaku towarowego.

W niniejszym wypadku oznaczenie, o ktdrego ochrone wystapiono, przedstawiono w formie graficznej,
podczas gdy slowny opis dotyczy ochrony odnoszacej sie¢ wylacznie do dwéch koloréw, a mianowicie
niebieskiego i szarego. Co wiecej, spotka Hartwall usciélita, Ze wnosi o rejestracje spornego znaku
towarowego jako kolorowego znaku towarowego.

Powyzsze okoliczno$ci wskazuja na istnienie sprzeczno$ci wykazujacej brak jasnosci i precyzji zadania
udzielenia ochrony na mocy prawa znakéw towarowych.

W konsekwencji na pytanie drugie nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: art. 2 dyrektywy 2008/95
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze w okolicznosciach takich jak rozpatrywane w postepowaniu
gléwnym stoi on na przeszkodzie rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego ze wzgledu na
istnienie sprzeczno$ci w zgloszeniu — co powinien zbadac sad odsytajacy.
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W przedmiocie pytania trzeciego

Z uwagi na tre$¢ odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie nie istnieje potrzeba udzielenia odpowiedzi
na pytanie trzecie.

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 zwigzku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

1)

2)

Artykul 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wskazana
przez zglaszajacego w chwili dokonania zgloszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako
»kolorowego znaku towarowego” lub ,graficznego znaku towarowego” stanowi istotna
okoliczno$¢ obok pozostalych okolicznosci zwiazanych z okres$leniem, czy oznaczenie to
moze stanowi¢ znak towarowy w rozumieniu art. 2 tej dyrektywy, a takie czy w danym
wypadku ten znak towarowy ma charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b)
wspomnianej dyrektywy, lecz nie zwalnia organu wlasciwego w dziedzinie znakéw
towarowych z obowiazku przeprowadzenia calo$ciowej analizy in concreto charakteru
odrozniajacego rozpatrywanego znaku towarowego, co skutkuje tym, Ze organ ten nie moze
odmowic¢ rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego jedynie ze wzgledu na to, ze
oznaczenie to nie nabylo charakteru odrdézniajacego w nastepstwie uzywania w odniesieniu
do zgloszonych towaréw i ustug.

Artykul 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze w okolicznosciach takich
jak rozpatrywane w postepowaniu gléwnym stoi on na przeszkodzie rejestracji danego
oznaczenia jako znaku towarowego ze wzgledu na istnienie sprzecznosci w zgloszeniu — co
powinien zbadac sad odsylajacy.

Podpisy
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