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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 11 kwietnia 2019 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasnoé¢ intelektualna — Znaki towarowe — Rozporzadzenie (WE)
nr 207/2009 — Artykul 9 ust. 1 — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 5 ust. 1 i 2 — Prawa wynikajace ze
znaku towarowego — Indywidualny znak towarowy tworzony przez znak testowy
W sprawie C-690/17
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 30 listopada 2017 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 8 grudnia
2017 r., w postepowaniu:
OKO-Test Verlag GmbH
przeciwko
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, C. Lycourgos, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) i I. Jarukaitis,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,
sekretarz: D. Dittert, kierownik wydziatu,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 listopada 2018 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

w imieniu OKO-Test Verlag GmbH przez N. Dinig, Rechtsanwiltin,
— w imieniu Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG przez M. Wiumego, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego, M. Hellmanna, J. Techerta i U. Bartla,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez E. Gippiniego Fourniera, W. Méllsa i G. Brauna, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 9
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) oraz art. 5 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 sporu miedzy OKO-Test Verlag GmbH a Dr. Rudolf
Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (zwana dalej ,spotka Dr. Liebe”) w przedmiocie uzywania oznaczenia
identycznego z indywidualnym znakiem towarowym tworzonym przez znak testowy lub do niego
podobnego.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporzgdzenie nr 207/2009

Rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo zmienione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), ktére weszlo w zycie w dniu
23 marca 2016 r. Nastepnie zostalo ono uchylone i zastapione, ze skutkiem od dnia 1 pazdziernika
2017 r., rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Zwazywszy jednak na czas
zaistnienia okoliczno$ci faktycznych w postepowaniu gléwnym, niniejsze odeslanie prejudycjalne
nalezy rozpatrzy¢é w $wietle rozporzadzenia nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu.

Zgodnie z motywem 8 rozporzadzenia nr 207/2009:

»Ochrona udzielana [unijnemu] znakowi towarowemu, ktéra w szczegdlnosci ma mu zapewni¢ funkcje
wskazania pochodzenia, powinna by¢ catkowita w przypadku identyczno$ci miedzy znakiem
i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. Ochrona powinna mie¢ zastosowanie réwniez do
przypadkéw podobienistwa miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami [...]”.

Artykut 9 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporzadzenia stanowil:

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

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych
z tymi, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identyczno$ci lub podobienstwa do [unijnego]
znaku towarowego oraz identycznoséci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy
[unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad opinii
publicznej [odbiorcéw]; prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje rdéwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
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c) oznaczenia identycznego [z unijnym znakiem towarowym] lub podobnego do [unijnego] znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano [unijny] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma [w Unii]
i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna
korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku
towarowego [czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy unijnego
znaku towarowego lub dziala na ich szkode].

2. Na podstawie warunkow okreslonych ust. 1 moga by¢ zakazane w szczegdlnosci nastepujace
dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

[...]".

Dyrektywa 2008/95

Dyrektywa 2008/95, ktéra uchylono i zastgpiono pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), sama zostala uchylona i zastgpiona, ze skutkiem od dnia
15 stycznia 2019 r., dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1). Zwazywszy jednak na czas zaistnienia okolicznosci faktycznych
w postepowaniu gféwnym, niniejsze odestanie prejudycjalne nalezy rozpatrzy¢ w $wietle dyrektywy
2008/95.

Motyw 11 dyrektywy 2008/95 stanowil:

»Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegélnosci ma mu zapewnic¢
funkcje wskazania pochodzenia, powinna by¢ calkowita w przypadku identycznosci miedzy znakiem
i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. Ochrona powinna mie¢ zastosowanie réwniez do
przypadkéw podobienistwa miedzy znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub ustugami [...]”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1-3 dyrektywy 2008/95:

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

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcéw]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze rowniez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawniony do zakazania

wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia
identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
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podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma
we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi
nieuprawnione wykorzystanie jego odrdzniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3. Jezeli spelnione sa warunki okre$lone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

[...]”.

Prawo niemieckie

Republika Federalna Niemiec, korzystajac z mozliwosci przewidzianej w art. 5 ust. 2 dyrektywy
2008/95, ustanowita § 14 ust. 2 pkt 3 Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(ustawy o ochronie znakéw towarowych i innych oznaczen).

Spor w postepowaniu gléwnym i pytania prejudycjalne

OKO-Test Verlag jest przedsigbiorstwem, ktére dokonuje ewaluacji towaréw poprzez przeprowadzanie
testow wydajnosci i zgodnosci, tak aby nastepnie informowac¢ odbiorcéw o rezultatach tej ewaluacji.
Wydaje ona czasopismo, ktére ukazuje si¢ w Niemczech i zawiera, poza ogdlnymi informacjami
przeznaczonymi dla konsumentéw, takze wspomniane rezultaty.

Od 2012 r. OKO-Test Verlag jest whscicielem unijnego znaku towarowego tworzonego przez
przedstawione ponizej oznaczenie, ktére stanowi oznakowanie majace przedstawiac rezultat testéw,
ktérym zostaly poddane dane towary (zwane dalej ,znakiem testowym?”).

OKOTEST

Przedsiebiorstwo to jest takze wlascicielem krajowego znaku towarowego tworzonego przez ten sam
znak testowy.

Owe znaki towarowe (zwane dalej facznie ,znakami towarowymi OKO-TEST”) zostaly zarejestrowane
miedzy innymi dla drukéw i dla ustug polegajacych na przeprowadzaniu badan i udzielaniu
konsumentom informacji i porad.

OKO-Test Verlag dobiera towary, ktére pragnie poddaé¢ testom, i ocenia je na podstawie parametréw

naukowych, takze przez nia opracowanych, bez wystepowania do ich producenta o zgode. Rezultaty
tych testéw publikuje nastepnie w swoim czasopi$mie.
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W stosownych przypadkach OKO-Test Verlag proponuje producentowi testowanego towaru zawarcie
umowy licencyjnej. Na podstawie takiej umowy producent jest upowazniony, za zaplata okreslonej
kwoty pienieznej, do umieszczania na swoich towarach znaku testowego wraz z osiggnietym rezultatem
(ukazanym w obramowanej rubryce, ktérej kontur stanowi czes$¢ tego znaku testowego). Taka licencja
pozostaje wazna do momentu przeprowadzenia przez OKO-Test Verlag nowego testu dla danego
towaru.

Dr. Liebe jest przedsiebiorstwem, ktére produkuje i prowadzi sprzedaz past do zeboéw, w szczegélnosci
gamy ,Aminomed”. Ws$réd past do zebéw z tej gamy produkt ,Aminomed
Fluorid-Kamillen-Zahncreme” zostal w 2005 r. poddany testom przez OKO-Test Verlag i uzyskal
wynik ,sehr gut” (,bardzo dobry”). W tym samym roku spétka Dr. Liebe zawarta z OKO-Test Verlag
umowe licencyjna.

W 2014 r. OKO-Test Verlag dowiedziata sie, ze spétka Dr. Liebe sprzedaje jeden ze swoich produktéw
w przedstawionym ponizej opakowaniu:

For owve ity dompmit = cogn T0 - B

Oko-Test Verlag wniosta przeciwko spétce Dr. Liebe do Landgericht Diisseldorf (sadu krajowego
w Diisseldorfie, Niemcy) powddztwo w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego, podnoszac,
ze spotka Dr. Liebe nie byta uprawniona do uzywania w roku 2014 znakéw towarowych OKO-TEST
na podstawie umowy licencyjnej zawartej w 2005 r., poniewaz w roku 2008 zostaly opublikowane
nowe testy past do zebdw, przeprowadzone na podstawie nowych parametréw oceny, a ponadto
produkt spétki Dr. Liebe nie odpowiadal juz produktowi, ktéry zostal poddany testom
przeprowadzonym w 2005 r., poniewaz jego nazwa, opis i opakowanie zostaly zmienione.

Spotka Dr. Liebe podniosta przed tym sadem, ze umowa licencyjna, o ktérej mowa w pkt 16
niniejszego wyroku, wciaz obowigzywala. Zaprzeczyta ona ponadto temu, by uzywata znaku testowego
w charakterze znaku towarowego.

Wspomniany sad uznal powddztwo, nakazujac spoéice Dr. Liebe zaniechanie uzywania omawianego
znaku testowego dla produktéw z gamy ,Aminomed”, wycofanie z rynku tych towaréw oraz ich
zniszczenie. Zdaniem tego sadu spétka Dr. Liebe naruszyla prawa do znakéw towarowych
OKO-TEST, poniewaz uzywata znaku testowego dla ustug ,udzielania konsumentom informacji
i porad”, ktére sa ustugami, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane.

Spoélka Dr. Liebe odwotata si¢ od tego orzeczenia do sadu odsylajacego, Oberlandesgericht Diisseldorf
(wyzszego sadu krajowego w Diisseldorfie, Niemcy). Natomiast OKO-Test Verlag wniosta odwotanie
wzajemne, wnoszac o rozszerzenie orzeczenia wydanego w pierwszej instancji na uzywanie przez spotke
Dr. Liebe niektérych oznaczen stownych i graficznych, ktére nie zostaly zarejestrowane jako znaki
towarowe, ale sa identyczne ze znakami towarowymi OKO-TEST.
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Sad odsytajacy uwaza, ze sad pierwszej instancji stusznie uznal, iz umowa licencyjna, o ktérej mowa
w pkt 16 niniejszej opinii, przestata obowiazywac przed rokiem 2014. Sad ten wywiod! z tego, ze spétka
Dr. Liebe uzywata w obrocie handlowym i bez zgody OKO-Test Verlag oznaczenia identycznego ze
znakami towarowymi OKO-TEST lub do nich podobnego.

Nie jest natomiast pewne, czy OKO-Test Verlag moze powotywaé si¢ wzgledem spétki Dr. Liebe na
swoje prawa wylaczne, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) lub b) rozporzadzenia nr 207/2009
i wart. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Oznaczenie identyczne ze znakami towarowymi OKO-TEST lub
do nich podobne bylo bowiem umieszczane przez spétke Dr. Liebe na towarach, ktére nie byly ani
identyczne z towarami, dla ktérych zostaly zarejestrowane znaki towarowe OKO-TEST, ani do nich
podobne. Mozna natomiast stwierdzi¢, ze oznaczenie to nie bylo uzywane ,w charakterze znaku
towarowego”.

Sad odsylajacy zywi w konsekwencji watpliwos$ci co do podejécia przyjetego przez sad pierwszej
instancji, ktére zréwnato sposéb, w jaki spétka Dr. Liebe uzywala oznaczenia identycznego ze znakami
towarowymi OKO-TEST Iub do nich podobnego, z uzywaniem dla ustug, dla ktérych znaki te zostaty
zarejestrowane.

Sad ten zmierza ponadto do ustalenia zakresu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5
ust. 2 dyrektywy 2008/95. Chociaz zostalo wykazane, ze znak testowy, ktory zostal zarejestrowany jako
znak towarowy, cieszy sie renoma na calym obszarze Niemiec, to jednak renoma ta dotyczy samego
znaku testowego, a nie rejestracji tego znaku testowego jako znaku towarowego. Nalezy wyjasni¢, czy
w takich okolicznosciach wtasciciel znaku towarowego korzysta z ochrony przyznanej na mocy wyzej
wskazanych przepiséw.

W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie¢ do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy mamy do czynienia ze stanowigcym naruszenie prawa uzywaniem indywidualnego znaku
towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) [rozporzadzenia nr 207/2009] lub art. 5 ust. 1 lit. a)
[dyrektywy 2008/95], jezeli:

— indywidualny znak towarowy zostaje umieszczony na towarze, w odniesieniu do ktérego ten
indywidualny znak towarowy nie jest chroniony,

— umieszczenie indywidualnego znaku towarowego przez osobe trzecia jest rozumiane przez krag
odbiorcéw jako umieszczenie tak zwanego »znaku testowego«, co oznacza, ze produkt zostal
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu przez osobe trzecia niepodlegajaca kontroli
wlasciciela znaku towarowego, za$ wlasciciel znaku towarowego przetestowal ten produkt pod
katem niektérych wlasciwosci i na podstawie tego testu ocenil go na okres$lony, wskazany
w znaku testowym wynik,

— indywidualny znak towarowy zostal zarejestrowany miedzy innymi w odniesieniu do »udzielania
informacji i porad konsumentom przy wyborze towaréw i ustug, w szczegdélnosci przy uzyciu
wynikéw testéw i badan, a takze za pomoca ocen jakosci«?

2) W wypadku udzielenia przez Trybunal odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze:

Czy mamy do czynienia ze stanowigcym naruszenie prawa uzywaniem w rozumieniu art. 9 ust. 1
lit. ¢) [rozporzadzenia nr 207/2009] i art. 5 ust. 2 [dyrektywy 2008/95], jezeli:

— indywidualny znak towarowy jest znany jedynie jako znak testowy opisany w pytaniu
pierwszym; oraz
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— indywidualny znak towarowy jest uzywany przez osobe trzecia jako znak testowy?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten
sposéb, ze uprawniaja one wtlasciciela indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak
testowy do sprzeciwienia sie umieszczaniu przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem
lub do niego podobnego na towarach, ktére nie sa ani identyczne, ani podobne do towaréw lub uslug,
dla ktérych éw znak towarowy zostal zarejestrowany.

Co sie tyczy przede wszystkim art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 2008/95, nalezy przypomnieé, Ze przepisy te dotycza sytuacji nazywanej ,podwodjna
tozsamoscia”, kiedy osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw
lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany (wyrok z dnia
22 wrzesnia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 33).

Wystepujace w tych przepisach wyrazenie ,dla towaréw lub ustug” identycznych z tymi, dla ktérych
znak zostal zarejestrowany, odnosi si¢ co do zasady do towaréw i uslug osoby trzeciej, ktéra uzywa
oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym. W zaleznosci od przypadku moze ono
oznacza¢ takze towary lub ustugi innej osoby, na rachunek ktérej dziala dana osoba trzecia (wyrok
z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 60
i przytoczone tam orzecznictwo).

Natomiast wyrazenie to nie obejmuje zwykle towaréw lub ustug wlasciciela znaku towarowego, do
ktérych odnosi sie zawarte w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 2008/95 okreslenie ,tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany”.
Wymég identycznosci ,miedzy towarami lub ustugami”, o ktérym mowa w motywie 8 rozporzadzenia
nr 207/2009 i w motywie 11 dyrektywy 2008/95, a ktory jest takze zawarty w art. 9 ust. 1 lit. a) tego
rozporzadzenia oraz w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, ma na celu ograniczenie prawa do zakazania
ustanowionego w tych przepisach na rzecz wilascicieli indywidualnych znakéw towarowych do
przypadkow, gdy identyczno$¢ zachodzi nie tylko miedzy oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecia
a znakiem towarowym, lecz réwniez miedzy towarami sprzedawanymi lub ustugami $wiadczonymi
przez osobe trzecia — lub przez osobe, na rzecz ktdrej dziala ta osoba trzecia — a towarami lub
ustugami, dla ktérych wlasciciel zglosit swoj znak do rejestracji.

Jak Trybunal miat juz okazje uscisli¢, wyjatkowo mozliwe jest objecie tymi przepisami uzywania przez
osobe trzecig takiego oznaczenia do identyfikowania towaréw wtlasciciela znaku towarowego, a to
wtedy, gdy towary te stanowia sam przedmiot ustug $wiadczonych przez te osobe trzecia. W takich
okolicznos$ciach owo oznaczenie jest bowiem uzywane do wskazania pochodzenia towaréw, ktdre
stanowia przedmiot tych uslug, i istnieje szczegdlne i nierozerwalne powiazanie miedzy towarami
oznaczonymi znakiem towarowym a wspomnianymi ustugami. Jednakze, z wyjatkiem tego szczegélnego
przypadku, art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, iz obejmuja one uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw sprzedawanych lub uslug $wiadczonych przez osobe trzecia, ktére sa
identyczne z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia
25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 27, 28).
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Wskazana w punkcie powyzej szczegélna sytuacja wystepuje zwlaszcza w przypadkach, gdy
ustugodawca uzywa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym producenta towaréw, bez zgody
tego ostatniego, w celu poinformowania odbiorcéw, ze jest on wyspecjalizowany w obstudze tych
towaréw lub jest specjalista w ich zakresie (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler,
C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).

Tymczasem w niniejszym wypadku, z zastrzezeniem zweryfikowania tych okolicznosci faktycznych
przez sad odsylajacy, umieszczanie przez spétke Dr. Liebe oznaczenia, ktére ma by¢ identyczne ze
znakami towarowymi OKO-TEST, ani nie ma na cely, ani nie prowadzi do wykonywania — podobnie
jak OKO-Test Verlag lub na jej rachunek — dziatalno$ci gospodarczej polegajacej na udzielaniu
konsumentom informacji i porad. Nie wydaje sie takze, by istniala jakakolwiek przeslanka pozwalajaca
stwierdzi¢, ze poprzez umieszczanie tego oznaczenia spotka Dr. Liebe prébuje zaprezentowal sie
w oczach odbiorcéw jako specjalista w dziedzinie testowania produktéw lub ze istnieje szczegdlne
i nierozerwalne powigzanie miedzy jej dzialalnoscia gospodarcza, ktéra polega na wytwarzaniu
i sprzedazy pasty do zebéw, a dziatalnoécia OKO-Test Verlag. Przeciwnie, wyglada na to, ze
oznaczenie identyczne ze wskazanymi powyzej znakami towarowymi lub do nich podobne jest
umieszczane na opakowaniu sprzedawanej przez spétke Dr. Liebe pasty do zebéw wylacznie w celu
zwrdcenia uwagi konsumentéw na jako$¢ past do zebéw tej firmy i do promowania w ten sposéb
sprzedazy towaréw spotki Dr. Liebe. W rezultacie stan faktyczny bedacy przedmiotem sprawy
w postepowaniu gléwnym rézni sie od szczegélnej sytuacji, o ktérej mowa w pkt 31 i 32 niniejszego
wyroku.

Co sie tyczy nastepnie, art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2008/95, ktdére przyznaja wlascicielowi znaku towarowego szczegdlna ochrone przed uzywaniem przez
osoby trzecie oznaczen identycznych ze znakiem towarowym lub do niego podobnych w sposéb
prowadzacy do powstania w odczuciu odbiorcéw prawdopodobienstwa wprowadzenia w bilad,
z brzmienia tych przepiséw, odczytywanego w $wietle motywu 8 tego rozporzadzenia oraz motywu 11
tej dyrektywy, wynika, Ze wspomniana ochrona przyznana wtlascicielowi znaku towarowego jest
zastrzezona dla przypadkéw, gdy zachodzi identyczno$¢ lub podobienstwo nie tylko miedzy
oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecia a znakiem towarowym, lecz réwniez miedzy towarami lub
ustugami, do ktérych odnosi sie to oznaczenie z jednej strony a towarami lub ustugami oznaczanymi
danym znakiem towarowym z drugiej strony.

Podobnie jak w przypadku wyrazenia ,dla towaréw lub ustug” zawartego w art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, okreslenie ,towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy [...] to oznaczenie” widniejace w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
i wart. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 odnosi sie co do zasady do towaréw sprzedawanych przez
osobe trzecia lub do $wiadczonych przez nig ustug [wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings
i 02 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 34]. Ochrona przyznana na mocy tych przepiséw nie ma
stosowa¢ sie w przypadku braku podobienistwa miedzy towarami lub uslugami osoby trzeciej
a towarami lub ustugami, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany (zob. wyrok z dnia
15 grudnia 2011 r., Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 31-33).

Artykul 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 zawieraja
rowniez, podobnie jak art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
2008/95, wymdg dotyczacy podobienstwa towaréw lub uslug osoby trzeciej do towaréw lub uslug
wlasciciela znaku towarowego. Przepisy zawarte w lit. a) i b) obu tych artykuléw réznia sie pod tym
wzgledem od art. 9 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia i art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, ktére wyraznie
przewiduja, ze takie podobienstwo nie jest wymagane, w przypadku gdy znak towarowy cieszy sie
renoma.

Powyzsza réznica, wyraznie przewidziana przez prawodawce Unii, miedzy ochrona, ktéra przystuguje

wlascicielowi kazdego znaku towarowego, a ochrona dodatkowa, z jakiej moze korzystaé wlasciciel,
gdy jego znak towarowy cieszy si¢ ponadto renoma, zostala zachowana przy kolejnych zmianach
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przepiséw prawa Unii w dziedzinie znakéw towarowych. W zwigzku z powyzszym w art. 9 ust. 2 lit. a)
i b) rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 10 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2015/2436 widnieja obecnie
okreslenia ,w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sa identyczne z towarami lub ustugami, dla
ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany” i ,w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sa
identyczne z towarami lub uslugami, dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany”,
wprowadzajace rozréznienie miedzy ochrona przyslugujaca kazdemu indywidualnemu znakowi
towarowemu a ochrona przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. c) tego rozporzadzenia i w art. 10 ust. 2 lit. ¢)
tej dyrektywy, ktéra ma zastosowanie, w przypadku gdy znak towarowy cieszy si¢ renoma, a osoba
trzecia uzywa oznaczenia, ktére ,jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego
podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sa
identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych unijny znak towarowy zostal
zarejestrowany”.

Z ogdbtu powyzszych uwag wynika, ze wlasciciel indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez
znak testowy, zarejestrowanego dla drukéw i dla uslug polegajacych na przeprowadzaniu badan
i udzielaniu konsumentom informacji i porad, moze — o ile zostana spelnione wszystkie przestanki —
powolaé sie na prawo do zakazania okre$lone w art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009
i wart. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 wobec oséb trzecich, takich jak ich ewentualni
konkurenci, ktérzy uzywaja oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego dla
drukéw lub dla ustug polegajacych na przeprowadzaniu badan i udzielaniu konsumentom informacji
i porad tudziez dla podobnych towaréw lub ustug, jednak nie moze powotywac sie¢ na to prawo wobec
producentéw testowanych towaréw konsumpcyjnych, ktérzy umieszcza oznaczenie identyczne ze
wspomnianym znakiem lub do niego podobne na owych towarach konsumpcyjnych.

W zakresie, w jakim OKO-Test Verlag i rzad niemiecki podnosza w swoich uwagach na pi$mie, ze taka
wykladnia, cho¢ oparta na brzmieniu i systematyce rozporzadzenia nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95,
nienaleznie ograniczylaby ochrone wiascicieli indywidualnych znakéw towarowych tworzonych przez
znaki testowe, takie jak ten bedacy przedmiotem sprawy w postepowaniu gléwnym, nalezy wskaza¢, co
tez zauwazyla Komisja Europejska w swych uwagach na piSmie, ze prawo wylaczne wynikajace ze
znaku towarowego nie jest absolutne, a wrecz przeciwnie, prawodawca Unii w sposéb precyzyjny
okreslit zakres tego prawa.

Ponadto w celach przepiséw prawa Unii w dziedzinie znakéw towarowych, takich jak przyczynienie sie
do dziatania w Unii systemu niezakléconej konkurencji (zob. w szczegé6lnosci podobnie wyroki: z dnia
4 pazdziernika 2001 r., Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, pkt 21, 22; a takze z dnia 14 wrzes$nia
2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 38), nie mozna dopatrzy¢ si¢ podstaw dla
stwierdzenia, ze zamyst tych przepisow wymaga, by wlasciciel indywidualnego znaku towarowego
tworzonego przez znak testowy mial by¢ uprawniony do sprzeciwienia si¢, na mocy art. 9 ust. 1 lit. a)
i b) rozporzadzenia nr 207/2009 lub art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95, umieszczaniu przez
wytworce produktu tego znaku testowego wraz z wynikami testu, jakiemu produkt ten zostal poddany.

Jest tak tym bardziej, ze prawodawca Unii uzupetnil system unijnych znakéw towarowych poprzez
ustanowienie w art. 74a i nast. rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie art. 83 i nast. rozporzadzenia
2017/1001, mozliwosci zarejestrowania jako unijnego znaku certyfikujacego okreslonych oznaczen,
wsrod ktorych figuruja te majace odréznia¢ towary lub ustugi, ktérych jako$¢ zostata certyfikowana
przez wlasciciela znaku, od towaréw lub ustug, ktére nie sa w ten sposéb certyfikowane.
W odréznieniu od indywidualnego znaku towarowego taki znak certyfikujacy pozwala wiascicielowi na
wskazanie, w regulaminie uzywania takiego znaku, jakie osoby sa uprawnione do jego uzywania.

W zakresie, w jakim OKO-Test Verlag twierdzi, Ze umieszczanie znaku testowego przez spétke Dr.
Liebe nie jest objete wczesniej zawarta umowa licencyjna, nalezy na koniec doda¢, ze okolicznos¢, iz
wladciciel znaku taki jak OKO-Test Verlag nie moze w sposéb skuteczny powolywaé sie wobec
producentéw, ktérych towary poddal testom, na art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009
iart. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95, nie implikuje, Ze jest on pozbawiony ochrony prawnej
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wzgledem tych producentéw, a jedynie oznacza, ze spory miedzy nim a owymi producentami powinny
by¢ rozpatrywane wedlug innych przepiséw prawa. Tymi przepisami moga by¢ przepisy dotyczace
odpowiedzialno$ci umownej lub pozaumownej, a takze normy, o ktérych mowa w pytaniu drugim,
przewidziane w art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

W $wietle ogétu powyzszych rozwazan odpowiedZ na pytanie pierwsze powinna brzmie¢: art. 9 ust. 1
lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé
w ten sposéb, ze nie uprawniaja one wlasciciela indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez
znak testowy do sprzeciwienia si¢ umieszczaniu przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym
znakiem lub do niego podobnego na towarach, ktére nie sa ani identyczne, ani podobne do towaréw
lub ustug, dla ktérych éw znak towarowy zostal zarejestrowany.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez pytanie drugie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze uprawniaja one
wlasciciela renomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do
sprzeciwienia si¢ umieszczaniu przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do
niego podobnego na towarach, ktére nie sa ani identyczne, ani podobne do towaréw lub ustug, dla
ktorych 6w znak towarowy zostal zarejestrowany.

Przepisy wskazane w punkcie powyzej wyznaczaja zakres ochrony przystugujacej wiascicielom
renomowanych znakéw towarowych. Uprawniaja one tych wlascicieli do zakazywania osobie trzeciej
uzywania bez uzasadnionej przyczyny w obrocie handlowym i bez zgody tego wlasciciela oznaczen
identycznych z tymi znakami lub do nich podobnych — bez wzgledu na to, czy dotyczy to towaréw
lub ustug podobnych, czy niepodobnych do tych, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane — ktére
powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy tych znakéw
towarowych badz tez dziala na szkode tego charakteru odrézniajacego lub tej renomy. Wykonywanie
tego prawa nie jest zalezne od istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia danego kregu odbiorcéw
w blad (zob. podobnie w szczegdlnosci wyroki: z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British
Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 68, 70, 71, a takze z dnia 20 lipca 2017 r., Ornua, C-93/16,
EU:C:2017:571, pkt 50).

Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sad odsylajacy stwierdzit
w niniejszym wypadku, ze spéltka Dr. Liebe umiescita na swych towarach oznaczenie identyczne ze
znakami towarowymi OKO-TEST lub do nich podobne bez zgody OKO-Test Verlag. Sad ten zywi
jednak watpliwo$¢, czy z tytutu owych znakéw towarowych OKO-Test Verlag przystuguje ochrona,
o ktérej mowa we wspomnianych powyzej przepisach. Sad odsylajacy zwraca uwage na fakt, ze wéréd
wlasciwego kregu odbiorcéw niemieckich renoma cieszy si¢ znak testowy, a nie to, Ze zostal on
zarejestrowany jako znak towarowy. Owi odbiorcy postrzegaja ponadto umieszczenie tego znaku przez
spotke Dr. Liebe jako wyeksponowanie znaku testowego, a nie jako uzycie tego znaku w charakterze
znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze pojecie ,renomy”, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, zaklada, ze znak cieszy si¢ pewnym
stopniem znajomosci wéréd wiasciwego kregu odbiorcéw. Ow krag odbiorcéw powinno ustalaé sie na
podstawie towaru lub uslugi sprzedawanej pod danym znakiem towarowym, a wymagany stopien
znajomosci nalezy uznac za osiagniety, jezeli znak jest znany znaczacej czesci tych odbiorcow (zob.
podobnie wyroki: z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 21
—24; z dnia 3 wrzes$nia 2015 r., Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, pkt 17).
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Z powyzszych zasad wynika, ze ,renoma” znakéw towarowych OKO-TEST w rozumieniu powyzszych
przepiséw zalezy od tego, czy znaczaca cze$¢ odbiorcéw, do ktérych OKO-Test Verlag kieruje sie
poprzez swoje ustugi udzielania konsumentom informacji i porad oraz poprzez swoje czasopismo, zna
oznaczenie tworzace owe znaki towarowe, w tym wypadku znak testowy.

Jak wskazal rzecznik generalny w pkt 79 opinii, ten wymdég znajomosci nie moze by¢ interpretowany
w ten sposéb, ze odbiorcy musza wiedzie¢, iz znak testowy zostal zarejestrowany jako znak towarowy.
Wystarczy, by znaczaca cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw znala to oznaczenie.

Co sie tyczy w szczegdélno$ci wspomnianego art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, warto
jeszcze przypomnieé, ze do tego, by wtlasciciel unijnego znaku towarowego korzystal z ochrony
przyznanej w tym przepisie, wystarczy, by znak ten cieszyl sie¢ renoma na znacznej cze$ci obszaru
Unii, ktéra moze w danym przypadku odpowiadaé w szczegélnosci terytorium jednego tylko z panstw
czlonkowskich. Z chwila, gdy przestanka ta jest spetniona, dany unijny znak towarowy nalezy uzna¢ za
cieszacy si¢ renoma w calej Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO
International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29, 30; a takze z dnia 20 lipca 2017 r., Ornua,
C-93/16, EU:C:2017:571, pkt 51).

Oznaczenie tworzace znaki towarowe OKO-TEST, a mianowicie znak testowy odtworzony w pkt 11
niniejszego wyroku, jest — wedlug ustalenn zawartych w postanowieniu odsylajacym — znany znaczacej
czes$ci wlasciwego kregu odbiorcéw na calym terytorium Niemiec. Wynika stad, ze znaki towarowe
OKO-TEST ciesza sie renoma w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5
ust. 2 dyrektywy 2008/95, w zwiazku z czym OKO-Test Verlag korzysta z ochrony zapewnionej
w tych przepisach.

Do sadu odsylajacego bedzie zatem nalezalo zbadanie, czy umieszczanie przez spétke Dr. Liebe na jej
towarach oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi OKO-TEST lub do nich podobnego
pozwala tej spdlce czerpaé nienalezna korzys¢ z charakteru odrdzniajacego lub renomy tych znakéw
lub tez czy dziala na szkode tego charakteru lub tej renomy. Gdyby badanie to doprowadzilo sad
odsylajacy do stwierdzenia, ze tak jest, powinien on nastepnie ustali¢, czy spétka Dr. Liebe wykazala
w tym przypadku ,uzasadniona przyczyne” — w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 — umieszczania tego oznaczenia na swoich towarach.
W tym ostatnim przypadku nalezaloby bowiem stwierdzi¢, ze OKO-Test Verlag nie jest uprawniona
do zakazania owego uzywania na podstawie tych przepiséw (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego
2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 43, 44).

Zwazywszy na powyzsze, odpowiedZ na pytanie drugie winna brzmieé: art. 9 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
uprawniaja one wilasciciela renomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak
testowy do sprzeciwienia si¢ umieszczaniu przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem
towarowym lub do niego podobnego na towarach, ktére nie sa ani identyczne, ani podobne do tych, dla
ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany, o ile wykazane zostanie, ze poprzez takie
umieszczanie osoba ta czerpie nienalezna korzy$¢ z charakteru odrézniajacego lub z renomy owego
znaku towarowego lub dziala na szkode tego charakteru lub tej renomy oraz ze nie wykazala ona
w tym przypadku istnienia ,uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczania w rozumieniu
przywolywanych przepiséow.

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 gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.
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WrYROK Z DNIA 11.4.2019 R. — SprawA C-690/17
OKO-TEsT VERLAG

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

1)

2)

Artykul 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] i art. 5 ust. 1 lit. a) i 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 znakéw towarowych
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze nie uprawniaja one wlasciciela indywidualnego znaku
towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia si¢ umieszczaniu przez osobe
trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, ktére
nie sa ani identyczne, ani podobne do towaréw lub uslug, dla ktérych 6w znak towarowy
zostal zarejestrowany.

Artykul 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy
interpretowa¢ w ten sposdéb, ze uprawniaja one wlasciciela renomowanego indywidualnego
znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia si¢ umieszczaniu przez
osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na
towarach, ktore nie s3 ani identyczne, ani podobne do tych, dla ktérych wspomniany znak
towarowy zostal zarejestrowany, o ile zostanie wykazane, Ze poprzez takie umieszczanie
osoba ta czerpie nienalezna korzy$¢ z charakteru odrdézniajacego lub z renomy owego znaku
towarowego lub dziala na szkode tego charakteru lub tej renomy oraz ze nie wykazala ona
w tym przypadku istnienia ,uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczania w rozumieniu
przywolywanych przepisow.

Podpisy
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