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W Zbior Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 7 wrze$nia 2023 r.!

Sprawa C-361/22

Industria de Diseiio Textil SA (Inditex)
przeciwko
Buongiorno Myalert SA

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Tribunal Supremo (sad
najwyzszy, Hiszpania)]

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Dyrektywa
2008/95/WE — Ograniczenie skutkéw znaku towarowego — Uzywanie znaku towarowego do
wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug — Warunki dopuszczalnosci

I. Wprowadzenie

1. Spér w postepowaniu gléwnym lezacy u podstaw niniejszego odestania prejudycjalnego
powstal miedzy dostawca uslug informacyjnych za posrednictwem Internetu i sieci telefonii
komoérkowej a wlascicielem znaku towarowego ZARA z powodu domniemanego naruszenia
praw wynikajacych z tego znaku towarowego. W trakcie kampanii reklamowej dostawca ustug
informacyjnych oferowat bowiem jako prezent udzial w losowaniu, w ktérym jedna z nagréd byta
karta podarunkowa firmy ZARA, przy czym wizerunek tej karty zostal przedstawiony w ramach
tej kampanii reklamowej. Wlasciciel znaku towarowego wytoczyl powédztwo o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko wyzej wspomnianemu dostawcy ustug,
podnoszac, ze ten ostatni czerpal korzysci z renomy znaku towarowego i dzialal na szkode tej
renomy.

2. Spér w postepowaniu gléwnym mozna zatem umiejscowi¢ na pograniczu prawa znakow
towarowych i prawa czynéw nieuczciwej konkurencji. Pytanie prejudycjalne w niniejszej sprawie
dotyczy jednak wylacznie dyrektyw odnoszacych sie do prawa znakéw towarowych.

3. W tym wzgledzie wlasciciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym z panstw
czlonkowskich jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim niektérych sposobéw
uzywania oznaczen, w przypadku gdy uzywanie to narusza jego prawo wlasnosci intelektualnej
z uwagi na warunki przewidziane w tych dyrektywach.

' Jezyk oryginalu: francuski.
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4. Jednak prawo wylaczne wlasciciela nie ma charakteru bezwzglednego. I tak art. 6 ust. 1 lit. ¢)
dyrektyw 89/104/EWG?* i 2008/95/WE? przewidywal, ze wlasciciel nie moégl zakaza¢ osobie
trzeciej uzywania w obrocie handlowym znaku towarowego, jezeli bylo to niezbedne dla
wskazania zamierzonego przeznaczenia towaréw lub uslug, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci
zamiennych. W 2015 r. dyrektywe 2008/95 zastapiono dyrektywa (UE) 2015/2436%, ktorej art. 14
ust. 1 lit. ¢) wydaje si¢ wprowadzaé, przynajmniej na plaszczyznie tekstowej, ograniczenie skutkéw
znaku towarowego szersze niz to wynikajace z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektyw 89/104 i 2008/95.

5. Uznajac, ze zachowanie rozpatrywane w postepowaniu gléwnym objete jest raczej tym
szerszym ograniczeniem, sad odsylajacy zwraca si¢ do Trybunalu w ramach postepowania
prejudycjalnego z pytaniem, czy art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 faktycznie zmienit
zakres rozpatrywanego ograniczenia, czy tez przepis ten dotyczy sposobéw uzywania, ktére byly
juz ujete w sposéb dorozumiany w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektyw 89/104 i 2008/95.

6. Chociaz wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy art. 6 ust. 1 lit. c)
dyrektyw 89/104 i 2008/95, znaczenie odpowiedzi na tak sformulowane pytanie wykracza jednak
istotnie poza system krajowych znakéw towarowych.

7. Po pierwsze, odpowiedZ ta wplynie bowiem réwniez na system znakéw towarowych Unii
Europejskiej oparty na rozporzadzeniu (WE) nr 207/2009° ktére zastapiono od dnia
1 pazdziernika 2017 r. rozporzadzeniem (UE) 2017/1001°. W miedzyczasie rozporzadzenie
nr 207/2009 zostalo zmienione rozporzadzeniem (UE) 2015/24247. Ograniczenie analogiczne do
zawartego w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 bylo ujete w art. 12 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009. Rozporzadzenie 2015/2424 zmienilo ten ostatni przepis, przejmujac w istocie
brzmienie art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436.

8. Po drugie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu, ograniczenie skutkéw praw
wlasciciela znaku towarowego przewidziane przez prawodawce Unii ma na celu pogodzenie
podstawowych intereséw ochrony praw do znaku towarowego z interesami swobodnego
przeptywu towaréw oraz swobody $wiadczenia ustug na wspdlnym rynku i to w taki sposéb, by
prawo do znaku towarowego moglo odegra¢ swoja role zasadniczego elementu systemu
niezakl6conej konkurencji, ktérego utworzenie i utrzymanie ma na celu traktat®.

> Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

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

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

5 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017,
L 154, s. 1).

7 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady nr 207/2009 (Dz.U. 2015,
L 341, s. 21).

Zobacz w odniesieniu zaréwno do systemu krajowych znakéw towarowych, jak i systemu unijnych znakéw towarowych postanowienie
z dnia 6 pazdziernika 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
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II. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Dyrektywa 89/104
9. Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowil:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wihasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom 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 przypadku ktérego z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad wéréd opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano
wspoélnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie [w panstwie
cztonkowskim] i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzy$¢ lub jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziatania:
a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoz lub wywédz towarédw pod takim oznaczeniem;
d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
[...]"

10. Artykul 6 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”,
stanowil w ust. 1:

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

b) wskazéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub $§wiadczenia ustug, lub innych cech
charakterystycznych towaréw lub ustug;

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru
lub ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci zamiennych,

pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle”.

2. Dyrektywa 2008/95

11. Dyrektywe 89/104 uchylono i zastapiono dyrektywa 2008/95, ktéra weszta w zycie w dniu
28 listopada 2008 r. Dyrektywa 2008/95 nie wprowadzila istotnych zmian ani w art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104, ani w art. 6 ust. 1 lit. b) i ) tej dyrektywy.

3. Dyrektywa 2015/2436

12. Dyrektywa 2015/2436, ktéra uchylono i zastapiono dyrektywe 2008/95 ze skutkiem od dnia
15 stycznia 2019 r., stanowi w art. 14, zatytulowanym ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”:

»1. Wlasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym:

[...]

c) znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia sie do towaréw lub ustug jako towaréw
lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego, w szczegdlnoéci w przypadku gdy uzycie tego
znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub uslug,
w szczegolnosci jako akcesoriéw lub czesci zamiennych.

2. Ust[ep] 1 stosuje sie wylacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez osobe
trzecia przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

”»
vee .

B. Prawo hiszparnskie

13. Artykul 34 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia
2001 r. (BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579), w brzmieniu majacym zastosowanie do
okoliczno$ci faktycznych sporu w postepowaniu gléwnym (zwanej dalej ,ustawa o znakach
towarowych”), dokonal transpozycji do hiszpanskiego porzadku prawnego art. 5 dyrektywy
89/104. Artykutl ten stanowil:

»1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem wlascicielowi prawa wylacznego do
uzywania tego znaku w obrocie handlowym.

4 ECLLI:EU:C:2023:653



OprINIA M. SzZPUNARA — SprawA C-361/22
INDITEX

2. Witasciciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany;

b) oznaczenia, ktére z powodu swej identycznosci ze znakiem towarowym lub podobienistwa do
niego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug stwarza prawdopodobienistwo
wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobnego w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy ten znak
towarowy jest powszechnie znany lub cieszy si¢ renoma w Hiszpanii i uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionego powodu moze wskazywac zwiazek miedzy tymi towarami lub
ustugami a wlascicielem znaku towarowego lub, w sposéb ogélny, jezeli uzywanie to przynosi
nienalezna korzysc¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru, powszechnej znajomosci
lub renomy zarejestrowanego znaku towarowego”.

14. Artykul 37 ust. 1 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych, ktéry dokonal transpozycji do prawa
hiszpanskiego art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104, stanowil:

»1. Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym nastepujacych elementéw, jesli uzywanie to nastepuje zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu:

[...]

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru
lub ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci zamiennych”.

15. W nastepstwie wejscia w zycie dyrektywy 2015/2436 ustawodawca hiszpanski zmienit art. 37
ust. 1 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych, ktéry otrzymal nastepujace brzmienie:

»1. Wlasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym:

[...]

c) znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw
lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy uzycie tego
znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub uslug,
w szczegolnosci jako akcesoriéw lub czesci zamiennych”.

III. Okolicznosci faktyczne w postepowaniu giléwnym
16. Buongiorno Myalert SA (zwana dalej ,Buongiorno”) jest spolka, ktéra w 2010 r. $wiadczyta

ustugi informacyjne za posrednictwem Internetu i sieci telefonii komérkowej. W tym samym
roku rozpoczeta kampanie reklamowa dotyczaca subskrypcji ustugi przesylania tresci
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multimedialnych za pomoca SMS-6w pod nazwa ,Club Blinko”, oferujac w prezencie udzial
w losowaniu, w ktérym jedna z nagréd byta karta podarunkowa firmy ZARA o wartosci
1000 EUR. Po kliknieciu w baner w celu uzyskania dostepu do losowania subskrybent widzial na
nastepnym ekranie oznaczenie ,ZARA” obramowane prostokatem, przypominajace format kart
podarunkowych.

17. Spotka Industria de Disefio Textil SA (zwana dalej ,Inditexem”) wytoczyla powddztwo
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko Buongiorno z tytulu
naruszenia praw wylacznych wynikajacych z krajowego znaku towarowego chronigcego
oznaczenie ,ZARA”. Na poparcie tego powddztwa opartego na art. 34 ust. 2 lit. b) i ¢) ustawy
o znakach towarowych Inditex powotal sie na wzgledy zwigzane odpowiednio z istnieniem
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, a takze z czerpaniem korzysci z renomy znaku
towarowego i z dzialaniem na szkode tej renomy.

18. Buongiorno zaprzeczylo, ze doszlo do naruszenia praw wynikajacych ze znaku towarowego
ZARA, argumentujac, iz okazjonalne uzycie tego oznaczenia nastgpilo nie w charakterze znaku
towarowego, a jedynie w celu wskazania, co obejmowal jeden z prezentéw oferowanych
zwyciezcom losowania. Zdaniem Buongiorno takie uzywanie ,tytulem referencyjnym” miesci sie
w ramach zgodnego z prawem uzywania oznaczen odrdzniajacych innych podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 37 ustawy o znakach towarowych.

19. Sad pierwszej instancji oddalit zadania Inditexu. Uznawszy, ze uzywanie znaku towarowego
ZARA przez Buongiorno nie stanowilo uzywania ,tytutem referencyjnym” objetego art. 37 ustawy
o znakach towarowych, sad ten stwierdzil, ze przestanki okreslone w art. 34 ust. 2 lit. b) i ¢) ustawy
o znakach towarowych nie zostaly spetnione.

20. Inditex wnidst apelacje od tego orzeczenia, podnoszac istnienie naruszenia znaku towarowego
na podstawie art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych. Apelacja ta zostala oddalona przez
sad drugiej instancji, ktéry uznal, Ze uzywanie znaku towarowego ZARA nie naruszylo renomy
tego znaku towarowego ani nie czerpato nienaleznej korzysci z tej renomy.

21. Inditex wnidst skarge kasacyjna do Tribunal Supremo (sadu najwyzszego, Hiszpania), ktéry
jest sadem odsylajacym w niniejszej sprawie.

22. Biorac pod uwage uzycie w art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 wyrazenia
»W szczegllnosci”, wiazacego bardziej ogdlne zachowanie (,wskazanie lub odniesienie sie do
towaréw lub ustug jako towaréw lub uslug wlasciciela danego znaku towarowego”), ktére nie
bylo ujete w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104, z bardziej szczegétowym zachowaniem, ktére
zostalo wymienione w tej drugiej dyrektywie (,w przypadku gdy uzycie tego znaku towarowego
jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczegdlnosci jako akcesoriow
lub cze$ci zamiennych”), sad odsylajacy ma watpliwosci co do zakresu tego fragmentu
wprowadzonego w art. 14 ust. 1 lit. c) tej pierwszej dyrektywy. Zastanawia sie on, czy jest to
wyjasnienie czegos, co bylo ujete w sposéb dorozumiany w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104,
czy tez zakres uzywania ,tytulem referencyjnym” zostal rozszerzony. Zdaniem sadu odsylajacego
zachowanie Buongiorno bardziej wpisuje sie w brzmienie aktualnego art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy
2015/2436 niz w brzmienie art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104.

23. Sad odsylajacy wskazuje, ze postanowil wezwac strony w postepowaniu gléwnym do

przedstawienia uwag w przedmiocie zasadnosci odestania prejudycjalnego dotyczacego wyktadni
art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 ,w przypadku gdyby w wyniku uwzglednienia skargi
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kasacyjnej opartej na naruszeniu art. 34 ust. 2 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych konieczne bylo
zbadanie, czy ograniczenie skutkéw znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 37 [ust. 1] lit. c) tej
ustawy, ma zastosowanie”.

IV. Pytanie prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

24. W tych okoliczno$ciach Tribunal Supremo (sad najwyzszy) postanowil, postanowieniem
z dnia 12 maja 2022 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 3 czerwca 2022 r., zawiesi¢
postepowanie i zwrdcic sie do Trybunatu z pytaniem prejudycjalnym o nastepujacym brzmieniu:

»Czy art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy [89/104] nalezy interpretowac w ten sposob, ze bardziej ogdlne
zachowanie, o ktérym mowa w obecnym art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy [2015/2436], jest w spos6b
dorozumiany objete ograniczeniem prawa do znaku towarowego: uzycie »znaku towarowego do
celéow wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw lub ustug wlasciciela
danego znaku towarowego«?”.

25. Uwagi na pi$mie zlozyly strony postepowania gtéwnego i rzad hiszpanski, a takze Komisja
Europejska. Rozprawa nie odbyta sie.

V. Analiza

A. Wyznaczenie zakresu pytania prejudycjalnego

26. Poprzez pytanie prejudycjalne sad odsyltajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 1 lit. c)
dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowac w ten sposob, ze uzywanie w obrocie handlowym znaku
towarowego ,do cel6w wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw lub ustug
wlasciciela danego znaku towarowego”, wymienione obecnie w art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
2015/24:36, jest objete tym pierwszym przepisem.

27. Na wstepie, przy uwzglednieniu spostrzezen zaprezentowanych przez strony w ich uwagach
na piSmie, wydaje si¢ istotne przedstawienie nastepujacych rozwazan w przedmiocie
wyznaczenia zakresu pytania prejudycjalnego.

28. W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze okolicznosci faktyczne postepowania gléwnego
nastapily w 2010 r., podczas gdy pytanie prejudycjalne odwotuje sie do art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy
89/104. Dyrektywa ta zostala zastapiona dyrektywa 2008/95, ktéra weszla w zycie w dniu
28 listopada 2008 r. Chociaz ta ostatnia dyrektywa nie zmienita art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
89/104, wydaje sie, ze ma ona jednak zastosowanie ratione temporis w sporze w postepowaniu
gléwnym. W zwiazku z tym bede sie odwolywal w niniejszej opinii do dyrektywy 2008/95 i do jej
art. 6 ust. 1 lit. ¢) i proponuje zatem przeformulowanie pytania prejudycjalnego w tym zakresie®.

29. W drugiej kolejnosci mozna by sie pokusi¢ o przeformulowanie pytania prejudycjalnego,
uznajac, ze sad odsylajacy dazy do ustalenia, czy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 nalezy
interpretowa¢ w ten sposéb, ze moze by¢ objete tym przepisem zachowanie osoby trzeciej
polegajace na uzywaniu znaku towarowego w ramach kampanii reklamowej w celu odniesienia
sie do nagrody, ktéra moze wygrac jeden z jej klientéw podczas losowania. Jednakze odpowiedz na

°  Zobacz pkt 26 niniejszej opinii.
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pytanie, jakie zostalo sformutowane przez sad odsytajacy, bedzie uzyteczna dla tego sadu i pozwoli
mu na rozstrzygniecie zawistego przed nim sporu, wobec czego nie nalezy zastepowac tego sadu
w jego roli i dokonywa¢ przeformutowania tego pytania.

30. W trzeciej kolejnosci Buongiorno twierdzi, ze pytanie prejudycjalne w zaden sposéb nie
odnosi sie do ograniczenia skutkéw znaku towarowego przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/95, zgodnie z ktérym wtlasciciel znaku towarowego nie moze zakaza¢ osobie
trzeciej uzywania w obrocie handlowym wskazéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci,
zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub
$wiadczenia ustug, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug. Buongiorno wskazuje zas, ze
powolywalo juz ten przepis w pierwszej instancji w celu uzasadnienia zgodno$ci z prawem
swojego zachowania. W rezultacie uwaza ono, ze do celéw udzielenia uzytecznej i wyczerpujacej
odpowiedzi sadowi odsylajacemu Trybunal musi réwniez zbada¢ pytanie prejudycjalne z punktu
widzenia wspomnianego przepisu.

31. Skoro sad odsylajacy nie wyraza watpliwosci w przedmiocie wykladni art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/95, ja réwniez nie proponuje Trybunalowi przeformutowania pytania
prejudycjalnego w tym zakresie w celu dokonania wykladni takze tego przepisu. Wylacznie sad
krajowy jest bowiem wladny ustali¢, jakie pytania maja by¢ przedstawione Trybunatowi, za$
stronom postepowania przed sadem krajowym nie przystuguje uprawnienie do dokonywania
zmian w tresci tych pytan .

32. Stwierdziwszy powyzsze, tytulem uzupelnienia nalezy, po pierwsze, zwréci¢ uwage, ze art. 6
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 moze mieé zastosowanie jedynie woéwczas, gdy zachowanie
Buongiorno zostanie uznane za ,uzywanie” w rozumieniu art. 5 tej dyrektywy. Poniewaz aspekt
ten wydaje sie kontrowersyjny takze z punktu widzenia stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) wspomnianej
dyrektywy, powrdce do tej kwestii w ramach mojej analizy istoty pytania prejudycjalnego .

33. Po drugie, art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 stanowi, jak to orzekl Trybunal, wyraz
wymogu dostepnos$ci oznaczen. Aby osoba trzecia mogla powota¢ sie na wymoég dostepnosci
stanowigcy ratio legis tego przepisu, konieczne jest, by uzywana przezen wskazéwka odnosita sie
do jednej z cech towaru sprzedawanego przez te osobe trzecia'>. Ponadto Trybunatl orzek! takze,
ze umieszczenie oznaczenia identycznego =z zarejestrowanym znakiem towarowym
w szczegblnosci dla pojazdéw samochodowych na modelach redukcyjnych pojazdéw tej marki
celem wiernego odtworzenia tych pojazdéw nie ma na celu dostarczenia wskazéwki dotyczacej
cechy charakterystycznej omawianych modeli redukcyjnych, lecz stanowi element wiernego
odtworzenia pojazdéw oryginalnych .

34. W niniejszej sprawie okolicznos$¢, ze osoba trzecia prezentuje znak towarowy wlasciciela
w ramach kampanii reklamowej w celu odniesienia sie do nagrody, ktéra jej klienci moga wygraé
podczas losowania, sprowadza sie ewentualnie do wskazania raczej wlasciwosci towaru wtasciciela
niz wlasciwos$ci ustugi dostarczania tre$ci multimedialnych proponowanej przez wspomniana
osobe trzecia. Nawet bowiem przy zalozeniu, ze Inditex sprzedawal karty podarunkowe
przedstawiajace wlasciwosci przywolywane w ramach kampanii reklamowej Buongiorno, nie

10 Zobacz wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, pkt 32). Zobacz takze podobnie wyrok
z dnia 4 kwietnia 2000 r., Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, pkt 19).

I Zobacz pkt 49-53 niniejszej opinii.
12 Zobacz podobnie wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 46, 47).
13 Zobacz podobnie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 44).
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mozna uznad, ze powielanie tych kart podarunkowych w tejze kampanii reklamowej miato na celu
dostarczenie wskazowki dotyczacej cechy charakterystycznej ustugi $wiadczonej przez
Buongiorno.

35. W czwartej kolejnosci, biorac pod uwage stan faktyczny przedstawiony przez sad odsylajacy,
mozna takze mie¢ watpliwosci, czy zachowanie Buongiorno jest objete zakresem art. 7 dyrektywy
2008/95, zatytulowanego ,Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”. Przepis ten
przewidywal, ze znak towarowy nie uprawnia wtlasciciela do zakazania uzywania tego znaku
w odniesieniu do towarow, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod
tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda, chyba ze ma on prawnie
uzasadnione powody, aby sprzeciwiac sie dalszemu obrotowi towarami.

36. Nie przesadzajac o odpowiedzi na to pytanie, nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze sad
odsylajacy nie zwraca si¢ o dokonanie wykladni art. 7 dyrektywy 2008/95. Ponadto Inditex
argumentuje, ze wobec braku pierwszej sprzedazy towaru, a mianowicie karty podarunkowej, lub
pierwszego wprowadzenia do obrotu za jego zgoda, jego prawo do znaku towarowego nie zostalo
wyczerpane w momencie uzycia jego znaku towarowego przez Buongiorno. Wreszcie spétka ta
twierdzi w innym kontekscie, ze nie sprzedaje i nie sprzedawala wéwczas kart upominkowych
przedstawiajacych wlasciwosci wskazane w kampanii reklamowej. Chodziloby zatem o towar
nieistniejacy.

37. Biorac pod uwage powyzsze, proponuje przeanalizowanie problemu prawnego podniesionego
w pytaniu prejudycjalnym wylacznie z punktu widzenia zwigzku miedzy art. 6 ust. 1 lit. c)
dyrektywy 2008/95 a art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436. Nalezy jednak wczesniej zbada¢
argumenty podniesione przez strony i dotyczace dopuszczalnos$ci pytania prejudycjalnego.

B. W przedmiocie dopuszczalnosci

38. Inditex podnosi dwa argumenty w celu wykazania, ze niniejsze odeslanie prejudycjalne jest
niedopuszczalne.

39. W pierwszej kolejnosci Inditex zwraca uwage, ze jak stwierdza sam sad odsylajacy®,
wykladnia art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 moze by¢ uzyteczna dla niego tylko wtedy, gdy
skarga kasacyjna, ktéra sad ten musi rozpozna¢, zostanie uwzgledniona z powodu naruszenia
art. 34 ust. 2 lit. ¢) ustawy o znakach towarowych, przyznajacego jako przepis krajowy, za pomoca
ktorego ustawodawca hiszpanski wprowadzil uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 tej
dyrektywy, szczegélna ochrone znakom towarowym zwanym ,renomowanymi”. Jednakze
zdaniem Inditexu uzywanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub
do niego podobnego, o ktérym mowa w tym ostatnim przepisie, nie jest w zadnym wypadku
zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle, wobec czego osoba trzecia uzywajaca tego
znaku towarowego nie moze si¢ powolywac na art. 6 ust. 1 lit. ¢) wspomnianej dyrektywy. Pragne
doda¢, uprzedzajac dalsze rozwazania, ze argument przedstawiony przez Inditex w celu
wykazania, ze pytanie prejudycjalne jest niedopuszczalne, moze by¢ analizowany, z punktu
widzenia istoty sprawy, jako argument dotyczacy wykladni wyzej wymienionych przepisow .

14 Zobacz pkt 23 niniejszej opinii.
15 Zobacz pkt 49-53 niniejszej opinii.

ECLI:EU:C:2023:653 9



OprINIA M. SzZPUNARA — SprawA C-361/22
INDITEX

40. W drugiej kolejnosci Inditex twierdzi, ze w zadnym razie odpowiedz na pytanie prejudycjalne
nie jest uzyteczna, poniewaz jest ona wyraznie niewystarczajaca dla rozstrzygniecia kwestii
prawnej podniesionej w sporze w postepowaniu gléwnym. Uzywanie znaku towarowego ,tytutem
referencyjnym” nie jest bowiem samo w sobie zgodne z prawem. Zgodno$¢ z prawem takiego
uzywania wymagalaby, aby uzywanie odbywalo sie ,zgodnie z uczciwymi praktykami
w przemysle i handlu” i bylo zgodne z przepisami o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego
w przypadku transakcji dotyczacych towaréw oséb trzecich.

41. W tym wzgledzie argument stanowigcy, ze pytanie prejudycjalne opiera sie na zalozeniu, co
do ktérego sad odsylajacy musi jeszcze zajaé stanowisko, wobec czego pytanie to nalezy uznac za
przedwczesne i hipotetyczne', czy tez argument stanowiacy, ze odpowiedz, ktéra ma by¢
udzielona na pytanie prejudycjalne, nie bedzie wystarczajaca do rozstrzygniecia sporu
w postepowaniu gléwnym', nie prowadzi automatycznie do stwierdzenia niedopuszczalnos$ci
tego pytania.

42. Wylacznie bowiem do sadu krajowego, przed ktérym zawist spdr i ktéry powinien przyjac na
siebie odpowiedzialno$¢ za majace zapas¢ orzeczenie sadowe, nalezy dokonanie oceny, w $wietle
szczegblnych okoliczno$ci sprawy w postepowaniu gléwnym, znaczenia dla sprawy pytania
zadanego Trybunalowi. Jesli postawione pytanie dotyczy wykladni lub waznosci przepisu prawa
Unii, Trybunat jest co do zasady zobowigzany do wydania orzeczenia. Wynika z tego, ze pytanie
prejudycjalne dotyczace prawa Unii korzysta z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy.
Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w przedmiocie takiego pytania jest mozliwa tylko
wtedy, gdy jest oczywiste, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego
zwigzku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sadem krajowym, gdy problem jest
natury hipotetycznej badz gdy Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo
prawnego, ktore sa konieczne do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na pytania, ktére zostaly mu
przedstawione .

43. W niniejszej za$ sprawie sytuacja taka nie ma miejsca. Niewatpliwie w celu rozpoznania skargi
kasacyjnej sad odsylajacy musi dokona¢ ocen poprzedzajacych ocene dotyczaca problemu
prawnego podniesionego w pytaniu prejudycjalnym (uzywanie renomowanego znaku
towarowego, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95) i ewentualnie dokonaé
dodatkowych ocen, pdzniejszych w stosunku do tejze (uzywanie zgodne z uczciwymi praktykami
w przemysle i handlu). Jednakze nie jest oczywiste, ze art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 nie ma
zastosowania w sytuacji, w ktérej znak towarowy pojawia sie w kontek$cie kampanii reklamowej
osoby trzeciej w celu odniesienia sie do nagrody, ktéra klient tej osoby trzeciej moze wygrac
podczas losowania.

44. Ponadto, nie kwestionujac wyraznie dopuszczalnosci pytania prejudycjalnego, Komisja
twierdzi, ze skoro wydaje sie, ze sad krajowy pierwszej instancji nie dopuscitl si¢ naruszenia
prawa, uznajac, ze uzywanie znaku towarowego ZARA nie bylo objete zadnym z przypadkéw
»uzywania znaku towarowego” przewidzianych w art. 34 ustawy o znakach towarowych, poprzez
ktory ustawodawca hiszpanski transponowat art. 5 dyrektywy 89/104, nie jest konieczne badanie,
czy przestanki okreslone w art. 37 ustawy o znakach towarowych i w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy

16 Zobacz w tej kwestii wyrok z dnia 12 stycznia 2023 r., RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, pkt 95-97).
17 Zobacz w tej kwestii wyrok z dnia 6 listopada 2008 r., Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, pkt 31-37).

18 Zobacz, ostatnio, wyrok z dnia 29 czerwca 2023 r., International Protection Appeals Tribunal i in. (Atak terrorystyczny w Pakistanie)
(C-756/21, EU:C:2023:523, pkt 36).
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2008/95 zostaly w niniejszej sprawie spelnione. Jednakze uwazam, ze argument Komisji nie moze
skutkowaé¢ niedopuszczalnoscia pytania prejudycjalnego z tych samych powodéw co
przedstawione w pkt 41 i 42 niniejszej opinii w odniesieniu do argumentéw Inditexu.

45. Chociaz bowiem nie pozostaje obojetny na argumenty przedstawione przez Komisje na
poparcie jej stanowiska, zgodnie z ktérym zachowanie Buongiorno nie stanowilo uzywania
w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104, nalezy przypomnie¢, ze sad odsylajacy nie wyraza
watpliwosci co do wykladni tego przepisu, co nie moze prowadzi¢ do stwierdzenia
niedopuszczalno$ci pytania prejudycjalnego .

46. Wobec powyzszego pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne.

C. Codo istoty

47. Zanim zbadam problem prawny podniesiony w pytaniu prejudycjalnym, przeanalizuje
pokrétce aspekt przywolany przez strony w ich uwagach na piSmie i dotyczacy kwalifikacji
zachowania Buongiorno polegajacego na ,uzywaniu oznaczenia identycznego z renomowanym
znakiem towarowym lub podobnego do niego”, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

48. Analiza ta ma podwdjne znaczenie. Z jednej strony bowiem, aby art. 6 dyrektywy 2008/95
mogl mie¢ zastosowanie, osoba trzecia musi uzywac oznaczenia, ktéremu to uzywaniu wilasciciel
moze si¢ sprzeciwi¢ zgodnie z art. 5 tej dyrektywy. Z drugiej strony argument Inditexu dotyczacy
niedopuszczalnosci pytania prejudycjalnego moze by¢ interpretowany réwniez jako argument
dotyczacy istoty sprawy, zgodnie z ktérym art. 6 ust. 1 lit. ¢) tej dyrektywy nie moze w zadnym
przypadku mie¢ zastosowania w odniesieniu uzywania dotyczacego renomowanego znaku
towarowego, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 tejze dyrektywy.

1. W przedmiocie uzywania renomowanego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. S5 ust. 2
dyrektywy 2008/95

49. Pytanie, czy zachowanie osoby trzeciej dotyczace znaku towarowego moze by¢ uzasadnione
w $wietle zasady przewidzianej w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, powstaje tylko wtedy, gdy
zachowanie to zostaje uznane za stanowiace uzywanie w rozumieniu art. 5 tej dyrektywy>.

50. W niniejszej sprawie sad odsylajacy zadaje pytanie prejudycjalne na wypadek uwzglednienia
zarzutu skargi kasacyjnej opartego na naruszeniu art. 34 ust. 2 lit. ¢) ustawy o znakach
towarowych, za pomoca ktérego ustawodawca hiszpanski wprowadzit uprawnienie przewidziane
w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Innymi slowy, przed rozstrzygnieciem w przedmiocie
argumentu opartego na uzywaniu tytulem referencyjnym sad odsylajacy powinien uzna¢, ze
zachowanie Buongiorno stanowito uzywanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem
towarowym lub do niego podobnego, ktére bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna
korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego.

Zobacz pkt 41 i 42 niniejszej opinii w zakresie, w jakim dotycza one argumentu, zgodnie z ktérym pytanie prejudycjalne opiera sie na
zalozeniu, co do ktérego sad odsylajacy musi jeszcze zajaé¢ stanowisko, wobec czego pytanie to nalezy uznaé¢ za przedwczesne
i hipotetyczne.

% Zobacz podobnie wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 45).
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51. Jak juz zwracalem uwage w pkt 39 niniejszej opinii, argument przedstawiony przez Inditex
dotyczacy hipotetycznego charakteru pytania prejudycjalnego mozna zrozumie¢ w ten sposéb, ze
zdaniem tej spo6tki prawo wlasciciela znaku towarowego do sprzeciwiania si¢ uzywaniu, o ktérym
mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, nie jest w zadnym przypadku zaweZone przez
ograniczenie skutkéw znaku towarowego przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

52. W tym wzgledzie Inditex twierdzi, z jednej strony, ze uzywanie znaku towarowego tytutem
referencyjnym musi, jak tego wymaga art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 w zwigzku z art. 6
ust. 1 in fine tej dyrektywy, by¢ zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Wedltug
Inditexu Trybunat orzekl w wyroku Gillette Company i Gillette Group Finland?, ze uzycie znaku
towarowego jest niezgodne z takimi uczciwymi praktykami w szczegélnosci, gdy narusza warto$¢
znaku towarowego poprzez osiaganie nienaleznych korzysci wynikajacych z jego charakteru
odrdzniajacego albo renomy. Z drugiej strony, Inditex wskazuje, ze uzywanie renomowanego
znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, polega na uzywaniu oznaczenia
identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, ktére bez
uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego.

53. W tych okoliczno$ciach zdaniem Inditexu przestanki uzywania zgodnego z prawem
przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 pokrywaja sie z przestankami uzywania
dotyczacego renomowanego znaku towarowego, ktéremu to uzywaniu wlasciciel moze sig
sprzeciwi¢ zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, wobec czego te dwa przepisy wzajemnie si¢
wykluczaja. Wywodzi z tego, ze osoba trzecia, ktéra uzywa renomowanego znaku towarowego
w sposoOb niezgodny z art. 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, nie moze powolywac sie na uzywanie
»tytulem referencyjnym”.

54. Chociaz nie pozostaje obojetny na te argumentacje, to mysle, ze wzgledy porzadku
systemowego i orzeczniczego sprzeciwiaja sie tak $cislej wykladni, ktéra z géry i w kazdym
przypadku wyklucza taczne stosowanie tych dwdch przepiséw.

55. Zanim przedstawie te rozwazania, musze zauwazy¢, ze nic nie wskazuje na to, by podczas
wprowadzenia uprawnienia przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 ustawodawca
hiszpanski pragnal wykluczy¢ takie taczne stosowanie wspomnianych przepiséw. Stad nie ma
potrzeby zastanawiania si¢ nad kwestia, czy podczas takiego wprowadzania ustawodawca krajowy
moze zdecydowad, ze nie podda praw wlasciciela renomowanego znaku towarowego ograniczeniu
przewidzianemu w art. 6 ust. 1 lit. ) tej dyrektywy.

a) W przedmiocie relacji miedzy art. 5 ust. 2 a art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95

56. Jak orzekt Trybunal, ochrona przyznana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 ma
na celu wylacznie umozliwienie wlascicielowi znaku towarowego ochrony jego szczegélnych
intereséw jako wlasciciela tego znaku, to znaczy zapewnienia, aby znak towarowy magt spelniac
wlasciwe mu funkcje. Trybunal doszed! na tej podstawie do wniosku, w pierwszej kolejnosci, ze
wykonywanie wylacznego prawa wynikajacego ze znaku towarowego winno by¢ zastrzezone dla
przypadkéw, w ktérych uzywanie oznaczenia przez osobe trzecia naraza na szwank w sposéb
rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego. Artykul 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy
przyznaje za$ cieszacym sie renoma znakom towarowym szersza ochrone niz ta przewidziana
w ust. 1 tego artykulu. Szczegélnym warunkiem objecia ta ochrong jest uzywanie identycznego

2 Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, EU:C:2005:177).

12 ECLLI:EU:C:2023:653



OprINIA M. SzZPUNARA — SprawA C-361/22
INDITEX

z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego oznaczenia bez uzasadnionego
powodu, co powoduje lub moze powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrdzniajacego lub renomy tego znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich
szkode?.

57. Stad, w drugiej kolejnosci, w odréznieniu od hipotezy objetej art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2008/95 wykonywanie prawa wtlasciciela renomowanego znaku towarowego nie jest zalezne od
istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia danego kregu odbiorcéw w biad *.

58. Cho¢ art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 odrdéznia trzy przypadki réznych naruszen, a mianowicie
dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego, dziatanie na szkode renomy
tego znaku i czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wspomnianego znaku?, w niniejszej sprawie Inditex utrzymywal na poparcie swojego powddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego, ze Buongiorno czerpato korzys¢ z renomy
jego znaku towarowego i dzialalo na szkode tej renomy.

59. W tym wzgledzie Trybunatl orzekl, ze badanie istnienia naruszenia, o ktérym mowa w art. 9
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 — i w zwigzku z tym tego, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95 — nalezy oprze¢ na calo$ciowej ocenie, ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynniki majace znaczenie w okolicznosciach danej sprawy, wérdd ktérych mozemy wyrdznic
miedzy innymi intensywno$¢ renomy i stopien charakteru odrézniajacego znaku towarowego,
stopienn podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz charakter danych
towar6w lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopien pokrewienistwa?.

60. Ponadto, jezeli wlascicielowi znaku towarowego uda si¢ wykazacd istnienie jednego z naruszen
wymienionych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, osoba trzecia, ktéra uzyla oznaczenia
identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego jest zobowiazana
wykazaé, ze uzywanie takiego oznaczenia ma uzasadniona przyczyne. Powolanie sie przez osobe
trzecia na uzasadniong przyczyne w celu takiego uzywania zobowiazuje zatem wlasciciela tego
znaku towarowego do tolerowania uzywania tego oznaczenia®.

61. Prima facie powolanie si¢ na uzasadniona przyczyne w celu uzywania oznaczenia
identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego prowadzi do
takiego samego skutku jak powolanie sie na ograniczenie skutkéow znaku towarowego
przewidziane w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/95. W obu przypadkach wtlasciciel musi tolerowac
uzywanie oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub podobnego do niego.

62. Majac na uwadze powyzsze, aby osoba trzecia mogta powolywac sie na ograniczenie skutkow
znaku towarowego przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95, uzywanie oznaczenia
musi spetnia¢ przestanki wskazane w tym przepisie, a takze, jak tego wymaga art. 6 ust. 1 in fine tej
dyrektywy, by¢ zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

2 Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 32, 33).

% Zobacz wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r., OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).
% Zobacz podobnie wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 72).

% Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in. (C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 39).

% Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 46).
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63. W tych okolicznosciach nalezy wyznaczy¢ granice poje¢ ,uzasadnionej przyczyny” oraz
»uzywania [zgodnego] z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”, uzytych odpowiednio
w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i w art. 6 ust. 1 in fine tej dyrektywy, w celu ustalenia, czy brak
»uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu tego pierwszego przepisu oznacza, Ze uzywanie nie jest
w zadnym przypadku ,uczciwe” w rozumieniu tego drugiego przepisu.

64. W tym wzgledzie istnieje w pierwszej kolejnosci, na plaszczyznie jezykowej, réznica miedzy
tymi dwoma pojeciami, wobec czego nie mozna domniemywac identycznosci ich znaczen.

65. W drugiej kolejnosci — na plaszczyznie systemowej art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 nie
zawiera zadnego zastrzezenia, ktére mogloby wykluczy¢ stosowanie tego przepisu w przypadku
naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 tej
dyrektywy. Niewatpliwie mozna byloby argumentowal, ze takie zastrzezenie nie zostalo
wprowadzone do tekstu wspomnianej dyrektywy z tego wzgledu, ze ograniczenie przewidziane
w tym pierwszym przepisie musi by¢ obowiazkowo transponowane do prawa krajowego, podczas
gdy do kazdego panstwa czlonkowskiego nalezy decyzja, czy chce wprowadzi¢ uprawnienie
przewidziane w tym ostatnim przepisie. Jednakze przepisy analogiczne do art. 5 ust. 2 i art. 6
ust. 1 lit. ¢) tej dyrektywy sa zawarte w systemie unijnych znakéw towarowych, ktéry nie
pozostawia panstwom czlonkowskim zadnego zakresu swobody?.

66. W trzeciej kolejnosci — z jednej strony wymdg ,uczciwych praktyk” stanowi w istocie wyraz
obowiazku poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego®. Z drugiej strony
pojecie ,uzasadnionej przyczyny” ma na celu znalezienie réwnowagi pomiedzy wchodzacymi
w gre interesami przy uwzglednieniu — w specyficznym kontekscie art. 5 ust. 2 dyrektywy
2008/95 i w zwigzku z rozszerzonym zakresem ochrony, z ktérej korzysta dany znak towarowy —
intereséw 0séb trzecich uzywajacych tego oznaczenia®. Pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie
moze obejmowal wylacznie wzgledéw obiektywnie nadrzednych, lecz moze wiaza¢ sie ono
rowniez z subiektywnymi interesami oséb trzecich uzywajacych oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym cieszacym si¢ renoma lub do niego podobnego®.

67. Cho¢ niektére elementy, ktére nalezy uwzgledni¢ przy ocenie kazdego z tych dwéch
wymogow, moga si¢ pokrywa¢d, to optyka przyjeta w ramach tych ocen nie jest taka sama.
W uproszczeniu: wymog ,uzasadnionej przyczyny” koncentruje sie raczej na perspektywie osoby
trzeciej i jej interesow, podczas gdy wymog ,uczciwych praktyk” przyjmuje perspektywe
wlasciciela. W ramach rozszerzenia tej uwagi znaczenie nadane elementowi uwzglednianemu
w ramach tych dwéch ocen moze rowniez by¢ rézne.

68. W czwartej kolejnosci — dotyczy to takze elementéw, ktére z jednej strony stanowia jeden
z trzech przypadkéw naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego przewidzianych
w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i ktére z drugiej strony sa uwzgledniane przy ocenie wymogu
»uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 in fine tej dyrektywy. Dla zilustrowania tych
uwag, jak to podnosi Inditex, Trybunat co prawda orzekl w wyroku Gillette Company i Gillette
Group Finland?, Ze uzycie oznaczenia jest niezgodne z uczciwymi praktykami w szczegélnosci
wtedy, gdy narusza ono warto$¢ znaku poprzez osigganie nienaleznych korzy$ci wynikajacych
z jego charakteru odrézniajacego albo renomy. Jednakze zgodnie z art. 5 ust. 2 wspomnianej

¥ Zobacz art. 9 ust. 1 lit. ¢) i art. 12 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

% Zobacz podobnie wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 61).

¥ Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 46).

%0 Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 44, 45).
31 Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, EU:C:2005:177).
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dyrektywy, aby stwierdzi¢ naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego, wystarczy, by
osoba trzecia czerpala nienalezna korzy$¢ z renomy tego znaku towarowego bez naruszania
swoim zachowaniem wartosci tego znaku towarowego.

69. Ponadto wnioski, jakie mozna wyciagnac¢ z orzecznictwa Trybunalu, stanowia takze powazna
poszlake, ze ograniczenie przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 moze miec
zastosowanie rowniez w przypadku, gdy wlasciciel moze, a priori, powolac si¢ na przepis krajowy
wprowadzajacy uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy.

b) W przedmiocie orzecznictwa majgcego znaczenie dla sprawy

70. W ramach sprawy, ktéra zakonczyla sie wyrokiem Adam Opel?®’, Trybunat pytano o art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. W pierwszej kolejnosci, o ile Trybunal wstepnie uznal, ze
w S$wietle okoliczno$ci zaistnialych w postepowaniu gtéwnym sadowi odsylajacemu nalezalo
przedstawi¢ réwniez wykladnie art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, o tyle pozostawil jednak temu sadowi
odsylajacemu dokonanie oceny stanu faktycznego dotyczacej kwestii, czy uzywanie bedace
przedmiotem postepowania bylo uzywaniem bez uzasadnionej przyczyny, ktére powodowato
czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy znaku jako
zarejestrowanego znaku towarowego badz tez dzialalo na ich szkode®. W drugiej kolejnosci
Trybunat dokonat wykladni art. 6 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, odnoszac sie réwniez do
art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy?. W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze zaréwno ograniczenie
przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, jak i to przewidziane w jej art. 6 ust. 1 lit. c)
podlegaja wymogowi, by uzywanie bylto zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

71. Podobnie, w wyroku adidas i adidas Benelux®* przy uwzglednieniu okolicznosci, ze nie
kwestionowano, iz sprawa dotyczyla renomowanego znaku towarowego, Trybunal dokonat
w pierwszej kolejno$ci wykladni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, a w drugiej kolejnosci, bez zadnego
zastrzezenia, wykladni art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy?*.

72. W tym duchu w odniesieniu do przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95
ograniczenia skutkéw znaku towarowego, réwniez podlegajacego wymogowi uczciwego
uzywania, Trybunal orzekt w wyroku Céline?, iz spelnienie tego wymogu powinno by¢ oceniane
przy uwzglednieniu w szczegdlnosci okolicznosci, ze chodzi o znak towarowy cieszacy sie
okreslona renoma w panstwie czlonkowskim, w ktérym zostal on zarejestrowany i w ktérym zada
sie jego ochrony, z ktérej to renomy osoba trzecia moglaby czerpa¢ zyski w ramach sprzedazy
wlasnych towaréw lub $wiadczenia wlasnych ustug. Na podstawie tego wyroku mozna
utrzymywad, ze jezeli w celu ustalenia, czy osoba trzecia moze powolywaé si¢ na jedno
z przewidzianych w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy ograniczen skutkéw znaku towarowego, nalezy
uwzglednia¢ réwniez renome danego znaku towarowego, to nie mozna przyjaé, iz kazde
naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 wspomnianej
dyrektywy nie jest objete tymi ograniczeniami.

% Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 32).

% Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 36).

#  Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 38, 45).

% Wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. (C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 37).

% Wryrok z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 37).
%7 Wyrok z dnia 11 wrzeénia 2007 r. (C-17/06, EU:C:2007:497, pkt 34).
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73. Z tego orzecznictwa wnioskuje, ze wedlug Trybunalu niekoniecznie istnieje sprzecznos¢
miedzy z jednej strony istnieniem uZzywania, ktéremu wlasciciel renomowanego znaku
towarowego moze a priori sprzeciwi¢ sie na podstawie przepisu prawa krajowego
wprowadzajacego uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, a z drugiej strony
powolaniem si¢ przez osobe trzecia na ograniczenie przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. ¢) tej

dyrektywy.

74. Nalezy zatem zastanowi¢ sie nad wykladnia art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95.

2. W przedmiocie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95

75. Przy dokonywaniu wykladni przepisu prawa Unii nalezy uwzglednia¢ nie tylko jego brzmienie
i cele, lecz takze jego kontekst. Geneza przepisu prawa Unii moze réwniez dostarczy¢ informacji
istotnych dla jego wyktadni®.

76. W tym wzgledzie, w pierwszej kolejno$ci, poréwnanie na plaszczyznie literalnej art. 6 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy 2008/95 i art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 sugeruje, ze jedyne uzywanie,
ktére ograniczalto skutki znaku towarowego (,uzywanile] [...] znaku towarowego, jezeli jest to
niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaréw lub uslug, zwtaszcza akcesoriéw
lub czesci zamiennych”), stanowi aktualnie jedna z hipotez uzywania zgodnego z prawem,
ktéremu wiasciciel znaku towarowego nie moze si¢ sprzeciwic¢. Artykut 14 dyrektywy 2015/2436
stanowi bowiem najpierw, Ze obejmuje on obecnie uzywanie znaku towarowego do celéw
wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw lub ustug wtasciciela danego
znaku towarowego, a nastepnie powtarza tre$¢ normatywna art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95,
poprzedzajac ja wyrazeniem ,w szczegdlnosci”.

77. W drugiej kolejnosci zapatrywanie to znajduje potwierdzenie w analizie prac
przygotowawczych dotyczacych dyrektywy 2015/2436.

78. Przede wszystkim z wniosku Komisji dotyczacego dyrektywy wynika bowiem, ze uznano, iz
»[n]alezy [...] przewidzie¢ [...] wyrazne ograniczenie obejmujace uzycie polegajace na szeroko
rozumianym nawigzaniu do produktu lub ustugi”*. Tym samym Komisja nie uznala, ze art. 14
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 ogranicza si¢ do wyjasnienia lub us$cislenia zaryséw art. 6 ust. 1
lit. c) dyrektywy 89/104. Okreslenie ,nalezy” wskazuje na wole zaproponowania przez te instytucje
wprowadzenia ograniczenia skutkéw znaku towarowego w odniesieniu ogélnie do uzywania
znaku towarowego tytulem referencyjnym. Ponadto to wlasnie ogélny charakter tego
ograniczenia od poczatku odrdznial je od ograniczenia przewidzianego przez dyrektywy 89/104
i 2008/95, jako ze to ostatnie ograniczenie miato charakter szczegélny, a zatem wezszy.

79. Nastepnie, w tym duchu, pierwotne sformutowanie motywu 25 tego wniosku dotyczacego
dyrektywy odnoszace si¢ do uzywania tytulem referencyjnym bylo bardziej jednoznaczne niz
sformulowanie motywu 27 dyrektywy 2015/2436, jesli chodzi o zamiar rozszerzenia zakresu

3 Zobacz ostatnio wyrok z dnia 8 czerwca 2023 r., VB (Informowanie skazanego zaocznie) (C-430/22 i C-468/22, EU:C:2023:458, pkt 24).

¥ Wniosek dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych [COM(2013) 162 final] (wyrdznienie moje).
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ograniczenia ujetego uprzednio w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95%. W tymze motywie 25
wskazano bowiem, ze ,wlasciciel nie powinien by¢ uprawniony do uniemozliwiania ogdlnego
uzywania® znaku w rzetelny i uczciwy sposéb w celu wskazania lub odwotania si¢ do danych
towaré6w i ustug jako towaréw i ustug danego wlasciciela” 2.

80. Wreszcie zapatrywania, zgodnie z ktérym prawodawca Unii dazyl do rozszerzenia zakresu
ograniczenia przewidzianego obecnie w art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436, nie podwaza
przebieg dyskusji, ktéra miata miejsce w trakcie prac przygotowawczych.

81. Podczas gdy pierwotny wniosek Komisji odnosil sie bowiem w stowach prawie identycznych
z tymi przyjetymi w art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 do ,uzywania [...] znaku
towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaréw lub
ustug, zwlaszcza akcesoriéow lub czeséci zamiennych”, Parlament zaproponowal wprowadzenie
kilku dodatkowych hipotez ilustrujacych uzywanie zgodne z prawem®, a mianowicie
w szczegblnosci, uzywanie ,[majace] na celu zwrdcenie uwagi konsumenta na odsprzedaz
towar6w oryginalnych, ktére pierwotnie zostaly sprzedane przez wlasciciela znaku towarowego
lub za jego zgoda” i uzywanie ,[majace] miejsce w celu parodii, ekspresji artystycznej krytyki lub
komentarza”. Rada jednak sprzeciwila sie tej propozycji*.

82. Komisja ostatecznie podzielita stanowisko Rady*, proponujac jednoczes$nie odzwierciedlenie,
przynajmniej w czesci, stanowiska Parlamentu w motywie 27 dyrektywy 2015/2436, ktéry stanowi,
ze ,[u]zywanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu zwrdcenia uwagi konsumenta na
sprzedaz towardw oryginalnych, ktére pierwotnie zostaly sprzedane przez wlasciciela znaku
towarowego lub za jego zgoda w Unii, nalezy uznac za uczciwe, o ile jest ono jednoczes$nie zgodne
z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Uzywanie znaku towarowego przez osoby trzecie
w celu ekspresji artystycznej nalezy uznaé za uczciwe, o ile jest ono jednocze$nie zgodne
z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Ponadto niniejsza dyrektywa powinna by¢
stosowana w sposob zapewniajacy pelne poszanowanie podstawowych praw i wolnosci,
a w szczegolnosci wolnosci wypowiedzi”.

83. W trzeciej kolejno$ci — ograniczony zakres art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 w stosunku
do zakresu art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 wydaje sie potwierdza¢ analiza wlasciwego
orzecznictwa Trybunatu.

40

Motyw 27 dyrektywy 2015/2436, wyjasniajacy normatywna tre$¢ jej art. 14 ust. 1 lit. c), wskazuje, ze ,wylaczne prawa wynikajace
[z unijnego] znaku towarowego nie powinny uprawnia¢ wlasciciela do zakazywania uzywania przez osoby trzecie oznaczen lub okreslen,
ktére sa uzywane w sposéb rzetelny, a zatem zgodny z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu [...]. [W]tasciciel nie powinien byé
uprawniony do uniemozliwiania uzywania znaku w rzetelny i uczciwy sposéb w celu wskazania lub odniesienia si¢ do danych towaréw
i ustug jako towardow i ustug wiasciciela znaky” (wyréznienie moje).

4 Albo zgodnie z wersjg angielska ,general [...] use”.

2 Wyrdznienie moje.

# P7_TA(2014)0119 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczacego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych ~ [COM(2013) 162 -  C7-0088/2013  —2013/0089(COD)]  dostepna pod  nastepujacym  adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119.

P7_TA(2014)0119 rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r., op.cit.

% Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczacy
stanowiska Rady w sprawie przyjecia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych [COM(2015) 588 final].
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84. W tym wzgledzie, odwolujac si¢ do wyrokéw Gillette Company i Gillette Group Finland*
i Portakabin®, sad odsylajacy zauwaza, ze wydaje sig, iz Trybunal zawezil zakres ograniczenia
przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 do uzywania niezbednego do wskazania
przeznaczenia towaru.

85. Trybunal wyjasnil bowiem w tych wyrokach, ze sytuacje objete zakresem stosowania art. 6
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 musza zostaé ograniczone do tych odpowiadajacych celowi owego
przepisu. Zdaniem Trybunalu celem wspomnianego przepisu jest pozwolenie dostawcom
towar6ow lub ustug, ktére sa komplementarne wzgledem towaréw lub ustug oferowanych przez
wlasciciela danego znaku, na uzywanie tego znaku w celu poinformowania odbiorcéw o zwiazku
uzytkowym istniejacym miedzy tymi towarami lub ustugami a towarami lub ustugami
wspomnianego wlasciciela znaku*.

86. Ponadto w wyroku Adam Opel® Trybunatl pokrétce odniést sie do art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
89/104, uznajac, ze umieszczenie na modelach redukcyjnych samochodéw znaku towarowego
stanowigcego logo producenta nie ma na celu wskazania zamierzonego przeznaczenia tych
modeli-zabawek. Mozna stad wywie$¢ a contrario, Ze umieszczenie znaku towarowego na
towarze osoby trzeciej w celu wskazania zamierzonego przeznaczenia tego towaru moze by¢
objete ograniczeniem przewidzianym w tym przepisie.

87. W tym duchu wydaje sie, ze w wyroku BMW * Trybunal uznat réwniez, ze jedynie uzywanie
wskazujace zamierzone przeznaczenie towaru lub ustugi osoby trzeciej stanowi uzasadnione
uzycie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2008/95. Trybunal wskazal w tym wyroku, ze
»uzywanie znaku towarowego w celu poinformowania odbiorcéw, ze ogloszeniodawca zajmuje
sie naprawg i konserwacja towaréw opatrzonych tym znakiem, stanowi uzywanie wskazujace
przeznaczenie uslugi w rozumieniu [tego przepisu]. Podobnie bowiem jak uzywanie znaku
towarowego przeznaczone do okreslenia samochodéw, do ktérych pasuje nieoryginalna czes¢
zamienna, rozpatrywane uzywanie nastepuje w celu okreslenia towardéw, ktére sa przedmiotem

$wiadczonej ustugi”®'.

88. W czwartej kolejnosci — wykladnia, zgodnie z ktéra art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 ma
zakres stosunkowo ograniczony w poréwnaniu z zakresem art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
2015/2436, uzyskala szerokie poparcie przedstawicieli doktryny.

89. Wprowadzenie ogdlnego ograniczenia tytulem referencyjnym poprzez zmiane art. 6 ust. 1
lit. c) dyrektywy 2008/95 i art. 12 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 zostalo bowiem
zaproponowane przez przedstawicieli doktryny przed przyjeciem dyrektywy 2015/2436
i rozporzadzenia 2015/2424. Jak wskazalem w pkt 78 i 79 niniejszej opinii, prawodawca Unii
rozwazal przyjecie podejscia zalecanego przez tych przedstawicieli. Ponadto w odniesieniu do

% Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, EU:C:2005:177).
¥ Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. (C-558/08, EU:C:2010:416).

% Zobacz wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33, 34); z dnia 8 lipca
2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 64).

* Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 39).
% Wryrok z dnia 23 lutego 1999 r. (C-63/97, EU:C:1999:82).
51 Zobacz podobnie wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 59).

52 Zobacz w szczeg6lnosci R. Knaak, R., A. Kur, A. von Miihlendahl, The Study on the Functioning of the European Trade Mark System,
Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, No 12—-13, 2012, s. 15: ,Studium proponuje ogdlne
ograniczenie uzywania znakéw towarowych jako wskazania lub odniesienia do towaréw i ustug wlasciciela znaku towarowego”
(ttumaczenie wolne).
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sformulowan art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436 i art. 12 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
2015/2424 wspomniani przedstawiciele utrzymuja, Zze ich zakres jest szerszy niz zakres
analogicznych przepiséw dyrektywy 2008/95 i rozporzadzenia nr 207/2009%.

90. Biorac pod uwage rozwazania dotyczace wykladni literalnej art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
2008/95 oraz geneze tego przepisu, a takze rozwazania odnoszace si¢ do orzecznictwa i doktryny,
proponuje zatem odpowiedzie¢ na pytanie prejudycjalne, iz przepis ten nalezy interpretowac
w ten sposob, ze uzywanie w obrocie handlowym znaku towarowego ,,do celéw wskazania lub
odniesienia sie do towaréow lub ustug jako towaréow lub ustug wlasciciela danego znaku
towarowego”, o ktérym mowa obecnie w art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436, nie jest objete
tym pierwszym przepisem, chyba ze jest to uzywanie niezbedne do wskazania przeznaczenia
towaru lub ustugi tej osoby trzeciej®.

VI. Wnioski

91. Majac na wzgledzie calo$¢ powyzszych rozwazan, proponuje Trybunatowi, aby udzielit
nastepujacej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Tribunal Supremo (sad
najwyzszy, Hiszpania):

Artykut 6 ust. 1 lit. ¢) 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 interpretowac w ten sposéb, ze:

uzywanie w obrocie handlowym znaku towarowego ,do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do
towaréw lub ustug jako towaréw lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego”, o ktérym
mowa obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) 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, nie jest objete tym pierwszym przepisem, chyba ze jest
to uzywanie niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru lub ustugi tej osoby trzecie;j.

53 Zobacz A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law, Oxford, Oxford University Press 2017, s. 421, pkt 6.39-6.41, i s. 429, pkt 6.62.

% Nalezy sprecyzowal, ze moja propozycja odpowiedzi nie moze by¢ interpretowana w ten sposob, ze zachowanie Buongiorno byloby
objete art. 14 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2015/2436, gdyby dyrektywa ta miala zastosowanie w sporze w postepowaniu gtéwnym. Takie
zapatrywanie zalezy od ustalenia stanu faktycznego. Ponadto moja propozycja odpowiedzi interpretowana w ten sposéb nie bylaby
uzyteczna dla sadu odsylajacego ze wzgledu na to, ze wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania ratione temporis w sporze
w postepowaniu giéwnym.
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