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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 12 czerwca 2019 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykul 4 ust. 1 lit. b) —
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad — Calo$ciowe wrazenie — Wcze$niejszy znak towarowy
zarejestrowany wraz z o$wiadczeniem o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego — Wplyw zrzeczenia sie
prawa wylacznego na zakres ochrony wczesniejszego znaku towarowego

W sprawie C-705/17

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Svea hovritt, Patent- och marknadsoverdomstolen (sad apelacyjny
w Sztokholmie, dzialajacy jako sad apelacyjny w sprawach dotyczacych wtasnosci intelektualnej
i gospodarczych, Szwecja) postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 r., ktére wplynelo do Trybunalu
w dniu 15 grudnia 2017 r., w postepowaniu:

Patent- och registreringsverket

przeciwko

Matsowi Hanssonowi,

TRYBUNAL (piata izba),

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

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,
sekretarz: C. Stromholm, administrator,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Patent- och registreringsverket przez K. Isaksson, M. Nowicka i M. Ahlgrena,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez K. Simonssona, E. Gippiniego Fourniera, E. Ljung Rasmussen
i G. Tolstoy, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 grudnia 2018 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2019 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: szwedzki.
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Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 4 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 sporu miedzy Patent- och registreringsverket (urzedem
patentowym, Szwecja, zwanym dalej ,PRV”) a Matsem Hanssonem, obywatelem szwedzkim,
dotyczacego odmowy rejestracji stownego oznaczenia ROSLAGSOL jako krajowego znaku
towarowego.

Ramy prawne

Prawo Unii
Motywy 4, 6, 8, 10 i 11 dyrektywy 2008/95 przewiduja:

»(4) Nie wydaje si¢ konieczne podejmowanie procesu zblizenia przepiséw panstw czlonkowskich
dotyczacych znakéw towarowych w pelnym zakresie. Wystarczajace bedzie ograniczenie tego
procesu do tych przepiséw prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej bezposredni oddzialuja
na funkcjonowanie rynku wewnetrznego.

[...]

(6) Panstwa czltonkowskie powinny posiadaé¢ 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, decydowac o tym, czy prawa wczes$niejsze 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 stosowac
procedure wnoszenia sprzeciwu lub procedure badania z urzedu, badz oba rodzaje procedur [...].

[...]

(8) Osiagniecie celéw zamierzonych przez zblizanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania
i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego byly zasadniczo jednakowe we
wszystkich panstwach cztonkowskich [...].

[...]

(10) Dla ufatwienia swobodnego przeplywu towaréw i uslug podstawowe znaczenie ma zapewnienie,
by zarejestrowane znaki towarowe korzystaly z takiej samej ochrony na podstawie systemoéw
prawnych wszystkich panstw czlonkowskich. Nie powinno to jednakze uniemozliwia¢ panstwom
czlonkowskim udzielania, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, ktére ciesza
sie renoma.

(11) Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegdlnosci ma mu
zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, powinna by¢ catkowita w przypadku identycznosci
miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub wuslugami. Ochrona powinna mie¢
zastosowanie réwniez do przypadkow podobienistwa miedzy znakiem i oznaczeniem oraz
towarami lub wuslugami. Pojecie podobienistwa nalezy interpretowaé w odniesieniu do
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prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad, ktérego
ocena zalezy od wielu czynnikéw, w szczegdlnosci rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku,
mogacego powodowac skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobienstwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem [oraz] miedzy okre$lonymi towarami
lub uslugami, powinno stanowié¢ szczegdlny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, w szczegdlnosci ciezar dowodu, powinny by¢
okreslone w krajowych przepisach proceduralnych, ktérych niniejsza dyrektywa nie powinna
naruszac”.

Artykut 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 stanowi:

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

[...]

¢) znaki towarowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie
do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”.

Artykul 4 ust. 1 lit. b) rzeczonej dyrektywy stanowi:

»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a juz zarejestrowany znak uznaje si¢ za niewazny, jezeli:

[...]

b) z powodu swej identyczno$ci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobieristwa do niego
oraz identycznosci z towarami lub uslugami objetymi [oznaczonymi] wcze$niejszym znakiem
towarowym lub podobieristwa do nich istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem
towarowym”.

Artykul 5 ust. 1 lit. b) omawianej dyrektywy brzmi nastepujaco:

»1. Rejestracja znaku towarowego pociaga za soba przyznanie wlascicielowi wylacznych praw do tego
znaku. Wtasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym:

[...]

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa 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”.

Artykut 6 ust. 1 lit. b) rzeczonej dyrektywy stanowi:

»1. Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym:

[...]
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b) oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego,
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub tez innych wtasciwosci towaréw lub ustug”.

Dyrektywa 2008/95 zostala uchylona z dniem 15 stycznia 2019 r. na mocy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336,
s. 1), ktora weszta w zycie w dniu 12 stycznia 2016 r. Jednakze ze wzgledu na dzien zlozenia wniosku
o rejestracje znaku towarowego rozpatrywanego w postepowaniu gléwnym niniejsze odeslanie
prejudycjalne nalezy zbada¢ w $wietle przepiséw dyrektywy 2008/95.

Artykul 37 ust. 2 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), ktéry zastapil majacy identyczne brzmienie
art. 38 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), przewidywat:

»W przypadku gdy znak towarowy zawiera element, ktory nie jest odrézniajacy, i jezeli wlaczenie tego
elementu do znaku towarowego moze stwarza¢ watpliwosci co do zakresu ochrony znaku towarowego,
[Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)] moze zada¢ jako warunku rejestracji
znaku towarowego, aby zglaszajacy o$wiadczyl, ze nie bedzie roscil wylacznego prawa do tego
elementu. Kazde zrzeczenie sie jest publikowane, w zaleznosci od przypadku, lacznie ze zgloszeniem
lub rejestracja [...] znaku towarowego [Unii Europejskiej]”.

Na mocy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniajacego rozporzadzenie nr 207/2009 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchylajacego
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) wspomniany art. 37 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 zostal uchylony.

Prawo szwedzkie

Zgodnie z § 6, ujetym w rozdziale 1 varumarkslagen (2010:1877) (ustawy nr 1877 z 2010 r. o znakach
towarowych, zwanej dalej ,ustawa z 2010 r.”), rejestracja znaku towarowego powoduje nabycie przez
wlasciciela wylacznych praw do tego znaku.

Paragraf 10 akapit pierwszy pkt 2 wspomnianego rozdzialu 1 ustawy z 2010 r. przewiduje, ze prawo
wylaczne przyznane przez zarejestrowany znak towarowy oznacza, iz nikt poza jego wlascicielem bez
jego zgody nie moze uzywa¢ w obrocie handlowym oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego
identycznosci albo podobienstwa do znaku towarowego lub identycznosci albo podobienstwa towaréw
oznaczonych znakiem towarowym i tym oznaczeniem zachodzi prawdopodobienstwo wprowadzenia
odbioréw w blad, co obejmuje takze ryzyko, ze poslugiwanie sie znakiem towarowym doprowadzi do
powstania wrazenia, ze istnieje zwiazek pomiedzy podmiotem uzywajacym znaku a wlascicielem
zarejestrowanego znaku towarowego.

Zgodnie z § 5 rozdzialu 2 ustawy z 2010 r. jednym z ogélnych warunkéw rejestracji znaku towarowego
przewidzianych w tym rozdziale jest posiadanie przez ten znak charakteru odrézniajacego
w odniesieniu do oznaczonych nim towaréw lub ustug.

Zgodnie z § 8 akapit pierwszy pkt 2, ujetym w rozdziale 2 ustawy z 2010 r., znak towarowy, ze wzgledu

na podobienistwo do wcze$niejszego znaku towarowego dotyczacego takich samych lub podobnych
towar6w, nie moze zosta¢ zarejestrowany, w przypadku gdy istnieje prawdopodobienstwo
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wprowadzenia w btad, co obejmuje takze ryzyko, ze postugiwanie sie¢ znakiem towarowym doprowadzi
do powstania wrazenia, ze istnieje zwigzek pomiedzy podmiotem uzywajacym znaku a wlascicielem
zarejestrowanego znaku towarowego.

Zgodnie z § 12 akapit pierwszy rozdzialu 2 ustawy z 2010 r. jezeli znak towarowy zawiera element,
ktéry nie moze zosta¢ zarejestrowany samodzielnie oraz istnieje wyrazne ryzyko, ze rejestracja znaku
towarowego moze doprowadzi¢ do niepewnos$ci co do zakresu prawa wylacznego przyznanego jego
wlascicielowi, element ten moze zosta¢ wyltaczony z ochrony w chwili rejestracji w drodze o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego.

W mysl powyzszego § 12 akapit drugi jezeli element ten nastepnie spelni warunki rejestracji, element
6w lub tez znak towarowy jako calo$§¢ moze zostaé zarejestrowany na podstawie nowego zgloszenia,
bez wspomnianego wylaczenia.

Spor w postepowaniu gléwnym i pytania prejudycjalne

W 2007 r. szwedzka spdtka Norrtelje Brenneri Aktiebolag zarejestrowala jako znak towarowy dla
napojéw alkoholowych nalezacych do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego z dnia
15 czerwca 1957 r. dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji
znakéw, zrew1dowanego i zmienionego, nastepujace oznaczenie stowno-graficzne (zwane dalej
»wczesniejszym znakiem towarowym”):

Fig. 1.

Wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany wraz z o$wiadczeniem o zrzeczeniu sie prawa
wylacznego majacym, zgodnie z ktédrym ,rejestracja nie przyznaje prawa wylacznego do slowa
»RoslagsPunsch«”. PRV domagal sie zlozenia tego o$wiadczenia jako warunku rejestracji
wczesniejszego znaku towarowego, poniewaz slowo ,Roslags” oznacza jeden z regionéw Szwecji, za$
sfowo ,,Punsch” wskazuje na jeden z towaréw objetych ta rejestracja.

Pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. M. Hansson zfozyl do PRV wniosek o rejestracje oznaczenia
sfownego ,ROSLAGSOL” jako krajowego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klasy 32
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego, w szczegélnosci w odniesieniu do napojéow bezalkoholowych
i piw.

Decyzja z dnia 14 lipca 2016 r. PRV oddalil ten wniosek o rejestracje ze wzgledu na
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, jakie zachodzi miedzy tym oznaczeniem a wcze$niejszym
znakiem towarowym. PRV stwierdzil, ze kolidujace ze soba oznaczenia zaczynaja si¢ od okre$lenia
opisowego ,Roslags”. Fakt, ze wspomniane oznaczenia zawieraja takze dalsze slowa czy elementy
graficzne, nie neguje ich podobienstwa, gdyz slowo ,Roslags” jest dominujacym elementem obu tych
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oznaczen. Ponadto oznaczenia te dotycza tych samych lub podobnych towaréw, ktére moga by¢
rozprowadzane za posrednictwem tych samych kanaléw sprzedazy i moga by¢ kierowane do tych
samych klientéw.

Mats Hansson zaskarzyl decyzje PRV do Patent- och marknadsdomstolen (sadu patentowego
i gospodarczego, Szwecja), twierdzac, ze miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami nie zachodzi
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. Jesli chodzi o wplyw oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
wylacznego dotyczacego wczesniejszego znaku towarowego na wynik skargi, PRV stwierdzil przed tym
sadem, ze element znaku towarowego wylaczony z zakresu ochrony wskutek zlozonego oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego nalezy co do zasady uzna¢ za pozbawiony charakteru
odrdzniajacego. W niniejszej sprawie wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany wraz
z o$wiadczeniem o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego, poniewaz zawiera stowo bedace nazwa obszaru
geograficznego, to jest ,Roslags”.

Tymczasem praktyka PRV w zakresie nieodrdzniajacego charakteru nazw geograficznych ulegla
w miedzyczasie zmianie, gléwnie w celu wykonania wytycznych zawartych w pkt 31 i 32 wyroku
z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230). Stowo ,Roslags”
moze wobec tego obecnie podlega¢ rejestracji jako znak towarowy i posiada¢ charakter odrézniajacy
w odniesieniu do objetych nim towaréw bedacych przedmiotem niniejszej sprawy, skutkiem czego
moze nawet zdominowal calo$ciowe wrazenie wywierane przez wczesniejszy znak towarowy.
Z calosciowej oceny kolidujacych ze soba oznaczen wynika, ze w zwiazku ze wspélnym elementem
»Roslags” wlasciwy krag odbiorcéw moze mie¢ wrazenie, Ze oznaczone nimi towary maja to samo
pochodzenie handlowe.

Patent- och marknadsdomstolen (sad patentowy i gospodarczy), wbrew argumentacji PRV, stwierdzit
brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, wobec czego uwzglednil skarge M. Hanssona
i zarejestrowal jego oznaczenie jako znak towarowy. Sad ten wyjasnil rowniez, ze pomimo zlozenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wylacznego objete nim sformulowania musza by¢ wziete pod
uwage przy ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, poniewaz moga mie¢ one wplyw na
calosciowe wrazenie wywierane przez wczesniejszy znak towarowy, a w konsekwencji na zakres
ochrony tego znaku. Zdaniem tego sadu os$wiadczenie to stuzy uscisleniu, ze prawo wylaczne
wynikajace z rejestracji wcze$niejszego znaku towarowego nie odnosi sie¢ do samych sformulowan
objetych tym o$wiadczeniem.

PRV wniosto apelacje od wyroku sadu pierwszej instancji do Svea hovritt, Patent- och
marknadsoverdomstolen (sadu apelacyjnego w Sztokholmie, dzialajacego jako sad apelacyjny
w sprawach dotyczacych wlasnosci intelektualnej i gospodarczych, Szwecja).

Sad ten wyjasnia, ze jego zdaniem dyrektywa 2008/95 i zwiazane z nig orzecznictwo potwierdzajg, iz co
do zasady przepisy prawa materialnego dotyczace ochrony krajowych znakéw towarowych zostaly
w pelni zharmonizowane na poziomie prawa Unii, podczas gdy przepisy proceduralne nadal naleza do
kompetencji panstw czlonkowskich. Sad ten zastanawia sie¢ zatem, czy przepis prawa krajowego
pozwalajacy na zlozenie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego mozna uznaé za ,przepis
proceduralny”, skoro powoduje on zmiane kryteriéw, na podstawie ktérych nalezy dokonywac
calos$ciowej oceny, jaka musi on przeprowadzi¢ w celu zbadania prawdopodobienistwa wprowadzenia
w btad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

W tym wzgledzie zastanawia si¢ on nad tym, czy przepis ten mozna, w szczegdlnosci w $wietle
utrwalonego orzecznictwa Trybunalu wymagajacego, by ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad byla oparta na calo$ciowym wrazeniu, a decydujaca role w calo$ciowej ocenie wspomnianego
prawdopodobienstwa odgrywal sposéb postrzegania przez konsumentéw, interpretowa¢ w ten sposéb,
ze o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa wylacznego moze mie¢ wplyw na te ocene, gdyz dany element
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wczesniejszego znaku towarowego zostal w chwili rejestracji wyraznie wytaczony z zakresu ochrony za
pomoca tego o$wiadczenia, skutkiem czego w ramach oceny calo$ciowego wrazenia owa okoliczno$¢
ma mniejsza wage niz gdyby takie zrzeczenie si¢ nie nastapifo.

Jezeli dyrektywa 2008/95 stoi na przeszkodzie takiemu rozwigzaniu, w dalszej kolejnosci nalezy ustalic,
czy dopuszcza ona, aby o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego skutkowalo tym, ze element
znaku towarowego, ktérego dotyczy to os$wiadczenie, zostal uznany za nieobjety rejestracja
wcze$niejszego znaku towarowego, a wiec nie korzystal z ochrony przyznanej przez ten znak,
skutkiem czego nie trzeba by go bra¢ pod uwage przy ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy. Za takim rozwigzaniem zdaniem sadu
odsylajacego ma opowiada¢ sie¢ EUIPO w ramach stosowania art. 37 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/20009.

Sad odsylajacy wskazuje réwniez, ze w orzecznictwie sadéw krajowych nie ma zgody co do wplywu
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego przewidzianego w prawie krajowym na ocene
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

W tych okolicznosciach Svea hovritt, Patent- och marknadsoverdomstolen (sad apelacyjny
w Sztokholmie, dzialajacy jako sad apelacyjny w sprawach dotyczacych wlasnosci intelektualnej
i gospodarczych) postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi
pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy wykladni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywaé w ten sposéb, ze element
znaku towarowego, ktéry zostal wyraznie wylaczony z zakresu ochrony przy jego rejestracji, to
znaczy przy rejestracji zlozono oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego, moze miec
znaczenie dla calosciowej oceny wszystkich istotnych czynnikéw, ktérej trzeba dokonaé przy
ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad?

2) Jezeli odpowiedZ na pierwsze pytanie jest twierdzaca, to czy oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa
wylacznego moze mie¢ wplyw na calosciowa ocene w ten sposob, ze wlasciwy organ musi
uwzgledni¢ dany element, ale nadaje mu jedynie ograniczone znaczenie, czyli nie traktuje go jako
majacego charakter odrézniajacy, nawet jezeli element ten w rzeczywistosci jest elementem
odrézniajacym i dominujacym we wczesniejszym znaku towarowym?

3) Jezeli odpowiedZ na pierwsze pytanie jest twierdzaca, a na drugie jest przeczaca, to czy
o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa wylacznego moze mimo wszystko wywrze¢ wplyw na
calo$ciowa ocene w jakikolwiek inny sposob?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez swoje pytania prejudycjalne, ktére nalezy rozpatrzy¢ facznie, sad odsylajacy dazy w istocie do
ustalenia, czy wykladni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywaé¢ w ten sposéb, ze stoi
on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidujagcemu mozliwos¢ zlozenia o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego, ktérego skutkiem jest wylaczenie elementu zlozonego znaku
towarowego objetego tym os$wiadczeniem z oceny istotnych czynnikéw pozwalajacych stwierdzi¢
istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w rozumieniu tego przepisu lub przyznanie temu
elementowi, w sposéb z gory i trwale przesadzajacy, mniejszej wagi w ramach tej oceny.

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze podstawowa funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu

konsumentowi lub koncowemu uzytkownikowi tozsamo$ci pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych tym znakiem, co umozliwia mu — bez ryzyka wprowadzenia w btad — odrdznienie tego
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towaru lub tej ustugi od towaréw i uslug o innym pochodzeniu (zob. podobnie wyroki: z dnia
16 wrzesnia 2004 r., SAT.1/OHIM, C-329/02 P, EU:C:2004:532, pkt 23; a takze z dnia 8 czerwca
2017 r., W.E. Gozze Frottierweberei i Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, pkt 41).

Dyrektywa 2008/95, ktéra zgodnie ze swym art. 1 ma zastosowanie w szczegdlnosci do znakéw
towarowych w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére zostaly zarejestrowane lub zgloszone do
rejestracji w panstwie czlonkowskim, dokonuje, zgodnie z jej motywami 4, 6, 8 i 10, zblizenia
przepisow prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej bezposredni oddzialuja na funkcjonowanie
rynku wewnetrznego. Jak wskazano w tych motywach, najistotniejsze dla realizacji tego celu jest
zapewnienie, aby zarejestrowane znaki towarowe korzystaly z takiej samej ochrony na podstawie
przepiséw wszystkich panstw czlonkowskich, a nabycie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego
odbywalo si¢ co do zasady w kazdym panstwie czlonkowskim na tych samych warunkach,
pozostawiajac tym pafdstwom swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych
w szczegolnosci rejestracji wspomnianych znakéw towarowych.

W tym wzgledzie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 wyjasnia, Ze rejestracja znaku towarowego
pociaga za soba przyznanie wlascicielowi wylacznych praw do tego znaku. Wtasciciel zarejestrowanego
znaku towarowego moze w szczegélnosci zakazaé wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie
handlowym oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu identycznosci lub podobienstwa ze znakiem
towarowym oraz z powodu identycznosci lub podobienistwa towaréw oznaczonych znakiem
towarowym i tym oznaczeniem istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad,
obejmujace prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Artykut 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 przewiduje z kolei, Ze znak towarowy nie podlega rejestracji,
a juz zarejestrowany znak uznaje si¢ za niewazny, jezeli z powodu swej identycznosci z wczesniejszym
znakiem towarowym lub podobienstwa do niego oraz identycznosci z towarami lub uslugami
oznaczonymi  wcze$niejszym  znakiem towarowym lub podobienstwa do nich istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw, ktére obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym

Wspomniane przepisy sluza ochronie indywidualnych intereséw wilascicieli wcze$niejszych znakéw
towarowych i gwarantuja funkcje wskazywania pochodzenia znaku towarowego, w razie gdyby moglo
zachodzi¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 pazdziernika
2005 r., Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, pkt 24—26; z dnia 22 pazdziernika 2015 r., BGW, C-20/14,
EU:C:2015:714, pkt 26).

Tymczasem ani te przepisy, ani tez zaden inny przepis dyrektywy 2008/95 nie zawieraja obowiazku czy
zakazu wprowadzania przez panstwa czlonkowskie do ich prawa krajowego przepiséw przewidujacych,
ze rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego mozne towarzyszy¢ oswiadczenie o zrzeczeniu sie
prawa wylacznego. Wspomniane przepisy nie precyzuja réwniez wplywu takiego o$wiadczenia na
badanie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu tej dyrektywy.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, jak trafnie zauwazyt rzecznik generalny w pkt 22 i 24 opinii,
ze panstwa czlonkowskie maja co do zasady swobode w zakresie okreslania w swoim prawie krajowym
przepisow zezwalajacych na umieszczanie w chwili rejestracji oznaczen jako znakéw towarowych
o$wiadczen o zrzeczeniu sie prawa wylacznego, niezaleznie od tego, czy tego rodzaju o$wiadczenia sa
skladane przez wnioskodawce dobrowolne, czy tez na polecenie wlasciwego urzedu krajowego, pod
warunkiem ze wspomniane o$wiadczenia nie naruszaja skutecznosci (effet utile) przepiséw dyrektywy
2008/95, a w szczegdlnosci ochrony przyznanej wlascicielom wcze$niejszych znakéw towarowych
przed rejestracja znakéw towarowych, ktére moga stwarza¢ wéréd konsumentéw lub uzytkownikéw
koncowych prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.
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Ponadto skutki takich o$wiadczen nie moga podwazaé celdéw, ktére realizuje dyrektywa 2008/95,
przypomnianych w jej motywach 8-10, ktére sprowadzaja si¢ do zapewnienia, aby nabycie prawa do
zarejestrowanego znaku towarowego odbywalo si¢ co do zasady we wszystkich panstwach
cztonkowskich na tych samych warunkach, oraz do zagwarantowania takiej samej ochrony znakéw
towarowych w przepisach wszystkich panstw czlonkowskich (zob. analogicznie wyroki: z dnia
26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 58, 59; z dnia
19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 66, 67; a takze z dnia
22 wrze$nia 2011 r., Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 30, 32).

Sad odsylajacy wskazuje réwniez w niniejszym przypadku trzy mozliwe skutki, jakie moze wywolywaé
przewidziane w prawie krajowym o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego na ocene
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95.
Zdaniem tego sadu zgodnie z pierwsza interpretacja prawa krajowego element zlozonego znaku
towarowego objety takim o$wiadczeniem nie bedzie brany pod uwage przy ocenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Zgodnie z druga interpretacja tego prawa wspomniany
element wprawdzie zostanie uwzgledniony w ramach tej oceny, ale jego waga zostanie umniejszona,
nawet jesli w rzeczywistoéci 6w element stanowi odrézniajacy i dominujacy element tego znaku.
W mysl trzeciej interpretacji 6w element musi zosta¢ wziety pod uwage w ramach tej oceny zgodnie
z zasadami majacymi zastosowanie do analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad okreslonymi
w utrwalonym orzecznictwie Trybunatu.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy nr 2008/95 zachodzi wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary
lub ustugi oznaczane zgloszonym znakiem towarowym pochodza z tego samego przedsiebiorstwa co
towary oznaczane wcze$niejszym znakiem towarowym lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych
gospodarczo (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 wrzesnia 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442,
pkt 29; z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 19 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad zalezy
od wielu czynnikéw, w szczegdlnosci rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku, od mogacego
powsta¢ skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, od stopnia podobienistwa miedzy
znakiem towarowym i oznaczeniem oraz miedzy okreslanymi towarami lub ustugami.
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nalezy zatem ocenia¢ calo$ciowo, biorac pod uwage
wszystkie czynniki majace znaczenie w danej sprawie (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 wrze$nia
1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 16; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 18; a takze z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux,
C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 29).

Jednym z tych czynnikéw jest charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego, ktéry okresla
zakres jego ochrony. Jak bowiem zauwazyl Trybunal, im bardziej odrdzniajacy jest wczesniejszy znak
towarowy, tym wieksze jest prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad (zob. podobnie wyrok z dnia
8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo).

Catlo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspétzaleznosé¢ branych
pod uwage czynnikéw, a zwlaszcza podobienstwa znakéw towarowych oraz podobienstwa
oznaczonych nimi towaréw lub ustug. Stad niski stopient podobieristwa pomiedzy objetymi znakiem
towarami lub uslugami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobienistwa miedzy samymi
znakami i odwrotnie. Wspoélzalezno$¢é pomiedzy tymi czynnikami zostala podkreslona w motywie 11
dyrektywy 2008/95, zgodnie z ktérym pojecie ,podobieristwa” nalezy interpretowaé w odniesieniu do
prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon,
C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 17; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, pkt 19).
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Podobnie, zgodnie z orzecznictwem Trybunalu, okoliczno$¢, ze dany znak towarowy ma slabo
odrézniajacy charakter, nie wyklucza prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, zwlaszcza gdy
miedzy danymi towarami i ustugami wystepuje podobieristwo (zob. podobnie wyrok z dnia 8 listopada
2016 r., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837), pkt 63 i przytoczone tam orzecznictwo).

Calos$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona
wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw, nalezy
oprze¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu. Decydujaca role w ramach calo$ciowej oceny
wspomnianego prawdopodobienstwa odgrywa sposéb postrzegania znakéw towarowych przez
przecietnego konsumenta danych towaréw lub ustug. W tym wzgledzie przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob.
podobnie wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 23; z dnia
22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 25; z dnia
22 pazdziernika 2015 r., BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, pkt 35).

W $wietle tych zasad oraz orzecznictwa przypomnianego w pkt 40—45 niniejszego wyroku nalezy
stwierdzi¢ w pierwszej kolejnosci, ze przewidziana w prawie krajowym mozliwos¢ zlozenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego, ktérego skutkiem jest wylaczenie elementu znaku
zlozonego znaku towarowego objetego tym o$wiadczeniem, ze wzgledu na jego opisowy lub
nieodrdzniajagcy charakter, z oceny istotnych czynnikdw pozwalajacych stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, jest
nie do pogodzenia z wymogami tego przepisu.

Takie wykluczenie moze bowiem doprowadzi¢ do wypaczenia wyniku oceny zaréwno podobienstwa
kolidujacych ze soba oznaczen, jak i odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego, co
prowadzitoby do znieksztalcenia calosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu wspomnianego art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, i to tym bardziej, ze, jak wskazano
w pkt 43 niniejszego wyroku, owe czynniki sa wspélzalezne, przy czym wspomniana wspétzalezno$¢ ma
na celu - jak wskazal rzecznik generalny w pkt 41 opinii — zapewnienie, by cala ocena
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad byla jak najbardziej zblizona do rzeczywistego sposobu
postrzegania znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcow.

Co sie tyczy w tym wzgledzie, po pierwsze, oceny podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen, nalezy
przypomnieé, ze nie moze ona ogranicza¢ si¢ do zbadania tylko jednego z elementéw tworzacych
zlozony znak towarowy i do poréwnania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania
nalezy dokona¢ poprzez analize danych znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako calos¢, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementdéw odrézniajacych i dominujacych (zob. podobnie wyrok
z dnia 22 pazdziernika 2015 r., BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, pkt 36 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Wobec tego w kazdym indywidualnym przypadku nalezy — przede wszystkim poprzez analize
elementéw skladowych oznaczenia oraz ich wzglednej wagi w postrzeganiu przez docelowy krag
odbiorcow — ustali¢, w zaleznos$ci od szczegélnych okolicznosci danego przypadku, calosciowe
wrazenie, jakie dane oznaczenia wywoluja w pamieci wspomnianych odbiorcéw (zob. podobnie wyrok
z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 34, 36). Nie mozna zatem
z gory i ogélnie zalozy¢, ze elementy opisowe kolidujacych ze soba oznaczenn powinny zosta¢ wylaczone
z oceny ich podobienstwa (zob. w tym wzgledzie postanowienie z dnia 7 maja 2015 r., Adler
Modemirkte/OHIM, C-343/14 P, niepublikowane, EU:C:2015:310, pkt 38).

Co sie tyczy, po drugie, charakteru odrézniajacego wczeéniejszego znaku towarowego, z orzecznictwa

Trybunalu wynika, Zze okreslenie tego charakteru odrézniajacego zalezy w szczegdlnosci od
samoistnych cech tego znaku towarowego, w tym obecnosci lub braku elementéw opisowych towaréw
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lub ustug, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia
22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 20, 22, 23 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Tymczasem, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 43 opinii, zdolno$¢ oznaczenia do wskazywania
towaréw lub ustug, dla ktérych oznaczenie to zostalo zarejestrowane jako znak towarowy, powinna
by¢ oceniana w odniesieniu do oznaczenia postrzeganego jako calos¢, a zatem w Swietle wszystkich
jego elementéw, skutkiem czego usuniecie z oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad jednego
z elementéw wczesniejszego znaku towarowego moze mie¢ wpltyw na zakres jego ochrony.

Nalezy zauwazy¢, w drugiej kolejnosci, ze — z tych samych powodéw co powody zostaly w pkt 48-51
niniejszego wyroku — przewidziana w prawie krajowym mozliwos$¢ zlozenia o$§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa wylacznego, ktérego skutkiem jest przyznanie elementowi zlozonego znaku towarowego
objetego tym o$wiadczeniem, w sposéb z gory i trwale przesadzajacy, charakteru nieodrézniajacego, co
powoduje umniejszenie jego wagi w ramach oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, réwniez jest nie do pogodzenia z wymogami tego
przepisu.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze elementy opisowe zlozonego znaku towarowego,
nieodrdzniajace lub malo odrdzniajace, objete lub nieobjete oswiadczeniem o zrzeczeniu sie prawa
wylacznego takim jak rozpatrywane w postepowaniu gléwnym, generalnie odgrywaja mniejsza wage
w ocenie podobienistwa danych oznaczen niz elementy majace silniejszy charakter odrdzniajacy oraz
mogace bardziej zdominowal calo$ciowe wrazenie wywierane przez znak towarowy (zob. w tym
wzgledzie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 23; postanowienie
z dnia 27 kwietnia 2006 r., L’Oréal/OHIM, C-235/05 P, niepublikowane, EU:C:2006:271, pkt 43).

Niemniej jednak Trybunal wyjasnil juz, ze indywidualna ocena kazdego oznaczenia majaca na celu
okreslenie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez nie, jakiej wymaga utrwalone orzecznictwo
Trybunalu, powinna zosta¢ przeprowadzona z uwzglednieniem szczegdlnych okolicznosci danego
przypadku i nie mozna przyjaé, ze podlega ona ogélnym domniemaniom (zob. podobnie wyrok z dnia
8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 36).

Po drugie, w sytuacji gdy zar6wno wczes$niejszy znak towarowy, jak i oznaczenie, o ktérego rejestracje
wniesiono, dziela element majacy stabo odrézniajacy lub opisowy charakter w odniesieniu do
oznaczonych nim towaréw lub ustug, prawda jest, ze calosciowa ocena prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nieczesto doprowadzi do
stwierdzenia istnienia tego prawdopodobienstwa. Jednakze z orzecznictwa Trybunatlu wynika, ze
mozliwo$¢ stwierdzenia istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nie moze zosta¢ z gory
i bezwarunkowo wykluczona z uwagi na wspélzalezno$¢ majacych w tym wzgledzie znaczenie
czynnikéw (zob. w tym wzgledzie postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r., Hrbek/OHIM, C-42/12 P,
niepublikowane, EU:C:2012:765, pkt 63; a takze wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/OHIM,
C-43/15 P, EU:C:2016:837, pkt 48, 61-64).

Z powyzszego wynika, ze chociaz przyznanie elementowi zlozonego znaku towarowego objetego
o$wiadczeniem o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego charakteru nieodrézniajacego, a w konsekwencji
mniejszej wagi w ramach calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, moze wprawdzie, w niektérych sytuacjach, odpowiada¢
sposobowi, w jaki dane oznaczenia postrzegane si¢ przez wlasciwy krag odbiorcéw, to jednak nie
mozna uznaé, ze bedzie tak w kazdym przypadku, skutkiem czego o$wiadczenie o zrzeczeniu sie
prawa wylacznego majace taki skutek moze doprowadzi¢ do rejestracji oznaczen mogacych
w odczuciu wspomnianego kregu odbiorcéw spowodowa¢ powstanie prawdopodobienistwa
wprowadzenia w btad w rozumieniu tego przepisu.
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W trzeciej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze interpretacji przyjetej w pkt 46 i 52 niniejszego wyroku nie
zmienia okoliczno$¢, ze element objety o$wiadczeniem o zrzeczeniu sie prawa wylacznego
rozpatrywanym w postepowaniu gtéwnym zostal ze wzgledu na swéj opisowy charakter wylaczony na
mocy przepisbw prawa krajowego z zakresu ochrony zapewnionej przez zarejestrowany znak
towarowy, skutkiem czego jego uwzglednienie w ramach oceny czynnikéw istotnych dla stwierdzenia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95
przyznawaloby mu ochrone, z ktdrej nie powinien korzysta¢ w systemie tej dyrektywy.

Stwierdzenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad w odniesieniu do dwéch znakéw towarowych
prowadzi bowiem wyltacznie do udzielenia ochrony okres$lonej kombinacji elementéw, nie chronigc
jednak samego elementu opisowego zawartego w tej kombinacji (zob. analogicznie postanowienia:
z dnia 15 stycznia 2010 r., Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, niepublikowane,
EU:C:2010:18, pkt 73; z dnia 30 stycznia 2014 r., Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P,
EU:C:2014:57, pkt 45). W konsekwencji wlasciciel ztozonego znaku towarowego w zadnym wypadku
nie moze powolywac¢ si¢ na prawo wylaczne tylko w odniesieniu do czesici tego znaku towarowego,
niezaleznie od zlozenia przewidzianego w prawie krajowym oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa

wylacznego.

Ponadto, jak trafnie zauwazyl rzecznik generalny w pkt 26 i 50 opinii, dyrektywa 2008/95 przewiduje
wystarczajace gwarancje, majace zapewnic¢ z jednej strony, zeby na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) tej
dyrektywy znaki towarowe zlozone wylacznie z oznaczen lub wskazéwek o charakterze opisujacym
kategorie towaréw lub uslug, dla ktérych wystapiono o rejestracje, nie podlegaly rejestracji, a juz
zarejestrowane mogly zosta¢ uznane za niewazne, i mogly by¢ swobodnie uzywane przez inne
podmioty gospodarcze.

Z drugiej strony z art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy wynika, Ze jezeli oznaczenie zostalo prawidlowo
zarejestrowane jako znak towarowy, wylaczne prawa przyznane przez znak towarowy nie uprawniaja
jego wlasciciela do zakazywania uzywania przez osoby trzecie w obrocie handlowym okreslen
o charakterze opisowym w odniesieniu do oznaczonych nim towaréw lub ustug, z zastrzezeniem
spelnienia pewnych warunkéw (zob. w tym wzgledzie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25, 28; z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas
Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 46, 47; a takze z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza
Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 59-62).

Nalezy tez wyjasni¢, ze powyzsza wykladnia wpisuje si¢ w realizowane przez dyrektywe 2008/95 cele,
o ktérych mowa w pkt 32 niniejszego wyroku, poniewaz ma ona na celu zagwarantowanie, by ochrona
zarejestrowanego krajowego znaku towarowego przed prawdopodobienistwem wprowadzenia w btad
byla zapewniona wedlug tych samych kryteriéw i jednolicie we wszystkich panstwach cztonkowskich,
w szczegdlnosci ze wzgledu na okoliczno$¢, ze duza liczba panstw czlonkowskich nie przewiduje
mozliwosci rejestracji oznaczen jako znakéw towarowych wraz z takimi o$wiadczeniami i ze warunki
wlaczenia tych o$wiadczen i ich skutki moga rézni¢ sie w zaleznosci od ustawodawstwa tych panstw
czlonkowskich.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze wykladni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywaé
w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidujacemu mozliwoscé
zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego, ktérego skutkiem jest wylaczenie elementu
zlozonego znaku towarowego objetego tym o$wiadczeniem z calosciowej oceny istotnych czynnikéw
pozwalajacych stwierdzi¢ istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu tego
przepisu lub przyznanie temu elementowi, w sposéb z gory i trwale przesadzajacy, mniejszej wagi
w ramach tej oceny.
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W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Wykladni art. 4 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 znakéw towarowych nalezy dokonywaé¢ w ten sposéb, Ze stoi on na
przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidujacemu mozliwos¢ zlozenia oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa wylacznego, ktorego skutkiem jest wylaczenie elementu zlozonego znaku
towarowego objetego tym os$wiadczeniem z calo$ciowej oceny istotnych czynnikéw
pozwalajacych stwierdzi¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w rozumieniu
tego przepisu lub przyznanie temu elementowi, w sposob z gory i trwale przesadzajacy,
mniejszej wagi w ramach tej oceny.

Podpisy
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