WYROK Z DNIA 30.3.2006 r. — SPRAWA C-259/04

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)
z dnia 30 marca 2006 r.”

W sprawie C-259/04

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez The Person Appointed by the Lord
Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the
Registrar of Trade Marks (Zjednoczone Krdlestwo) postanowieniem z dnia 26 maja
2004 r., przekazanym przez High Court of Justice (England & Wales), ktére
wplynelo do Trybunalu w dniu 16 czerwca 2004 r., w postepowaniu:

Elizabeth Florence Emanuel

przeciwko

Continental Shelf 128 Ltd,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: A. Rosas, prezes izby, J. Malenovsky, J.P. Puissochet (sprawozdawca),
A. Borg Barthet i U. Lohmus, sedziowie,

* Jezyk postepowania: angielski.
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rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 grudnia
2005 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Elizabeth Florence Emanuel przez J. Hilla, barrister, H. Evansa
i C. Daniela, solicitors,

— w imieniu Continental Shelf 128 Ltd przez R. Hacona, barrister,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krdlestwa przez E. O'Neill, dzialajgca
w charakterze pelnomocnika, oraz przez M. Tappina, barrister,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez N.B. Rasmussena, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez High Court of
Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The
Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (osoba
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wyznaczona przez Lord Chancellor na podstawie art. 76 ustawy z 1994 r. w sprawie
znakéw towarowych do wydania rozstrzygniecia w przedmiocie odwolania od
decyzji rejestru znakéw towarowych, zwana dalej ,osoba wyznaczong”) dotyczy
wykladni art. 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

Whiosek ten zlozony zostal w postepowaniu spornym miedzy projektantka mody
E. F. Emanuel a spétka Continental Shelf 128 Ltd (zwang dalej ,,CSL”). Przedmiotem
tego postepowania sa dwie sprawy wszczete przez E. F. Emanuel przeciwko tej
spolce, z ktérych jedna dotyczy sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego
»,ELIZABETH EMANUEL”, pisanego wielkimi literami (zwanego dalej ,znakiem
towarowym »ELIZABETH EMANUEL«”), dla odziezy wytwarzanej przez CSL,
druga za§ wniosku o stwierdzenie wygasnigecia prawa do znaku towarowego
»Elizabeth Emanuel”, pisanego malymi literami, z wyjatkiem pierwszych liter,
zarejestrowanego w 1997 r. przez inng spétke, ktéra nastepnie przeniosta prawo do
tego znaku na CSL (zwanego dalej ,,znakiem towarowym »Elizabeth Emanuel«” lub
»znakiem zarejestrowanym”).

Ramy prawne

Zgodnie z trescia art. 3 ust. 1 dyrektywy 89/104:

»Nie s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:
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g) znaki towarowe, ktére ze wzgledu na swéj charakter moga wprowadza¢ w biad
opini¢ publiczng [odbiorcéw], na przyktad co do charakteru, jakosci lub
pochodzenia geograficznego towaréw lub ustugi;

4+ Zgodnie z trecig art. 12 ust. 2 tej dyrektywy:

sUprawnienie do znaku towarowego podlega [moze podlegad] [...] wygasnieciu,
jezeli po dacie rejestracji:

b) w wyniku uzywania znaku towarowego przez wlasciciela lub za jego zgods,
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany,
zachodzi mozliwoé¢ wprowadzenia odbiorcéw w blad, w szczegélnosci co do
natury, jako$ci lub geograficznego pochodzenia towaréw lub ustug”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

5 EF. Emanuel — renomowana projektantka mody $lubnej — utworzyla w 1990 r.
przedsiebiorstwo pod nazwa ,Elizabeth Emanuel”.
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W 1996 r. E. F. Emanuel utworzyla wraz ze sp6tka Hamlet International Plc spétke
Elizabeth Emanuel Plc (zwana dalej ,,EE Plc”). E.F. Emanuel przeniosta na ostatnig
z wymienionych wyzej spotek swoja dzialalno$¢ polegajaca na projektowaniu
i wprowadzaniu do obrotu odziezy, wszystkie skladniki przedsiebiorstwa, w tym
klientele i zgloszenie rejestracyjne znaku towarowego ,Elizabeth Emanuel”, ktéry
zostal nastepnie zarejestrowany w 1997 r.

We wrzesniu 1997 r. EE Plc przeniosla swoje przedsiebiorstwo, w tym klientele oraz
prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, na spotke Frostprint Ltd, ktéra
niezwlocznie zmienila swoja nazwe, stajac sie spotka Elizabeth Emanuel Interna-
tional Ltd (zwang dalej ,EE International”). EE International zatrudnila E.F. Emanuel,
ktéra miesiac pdzniej przestala pracowaé na rzecz tej spéiki.

W listopadzie 1997 r. EE International przeniosta prawo do znaku zarejestrowanego
na inna spétke — Oakridge Trading Ltd (zwana dalej ,,Oakridge”). W dniu 18 marca
1998 r. Oakridge wniosta o rejestracje znaku towarowego ,ELIZABETH EMA-
NUEL”.

W dniu 7 stycznia 1999 r. zostal zlozony sprzeciw wobec rejestracji wymienionego
wyzej znaku. W dniu 9 stycznia tego samego roku wniesiono o stwierdzenie
wygasniecia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego ,Elizabeth Emanuel”.

Orzekajacy w pierwszej instancji w przedmiocie sprzeciwu i stwierdzenia wygasnie-
cia Hearing Officer oddalil sprzeciw i wniosek o stwierdzenie wygasniecia moca
decyzji z dnia 17 pazdziernika 2002 r. uznajac, ze o ile odbiorcy faktycznie zostali
zwiedzeni i wprowadzeni w blad, to jednak nie bylo to niezgodne z prawem,
albowiem stanowilo nieunikniong konsekwencje przeniesienia przedsiebiorstwa
wraz z klientelg, ktére to przedsiebiorstwo bylo uprzednio prowadzone pod
nazwiskiem jego pierwotnej wlascicielki.
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Od decyzji tej odwolano sie do osoby wyznaczonej. Mimo stosownego wniosku CSL,
ktéra w toku postepowania stala sie nabywca prawa do znaku zarejestrowanego oraz
do zgloszenia znaku towarowego ,ELIZABETH EMANUEL”, osoba wyznaczona nie
przekazala sprawy do High Court of Justice na podstawie art. 76 ustawy z 1994 r.
w sprawie znakéw towarowych (Trade Marks Act 1994, zwanej dalej ,ustawg
o znakach towarowych”), przewidujacego mozliwo$¢ takiego przekazania, jesli
w ocenie osoby wyznaczonej w sprawie wystepuje zagadnienie prawne o znaczeniu
og6lnym.

W postepowaniu przed osobg wyznaczong dyskusja koncentrowata sie¢ — podobnie
jak mialo to miejsce w postepowaniu przed Hearing Officer — na pytaniu, czy art. 3
ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104 moga stanowi¢ podstawe
postepowan wszczetych przeciwko CSL.

W tych okolicznosciach osoba wyznaczona postanowila zawiesi¢ postepowanie
i zwréci¢ sig do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy dany znak towarowy moze wprowadza¢ odbiorcéw w biad i nie nadawac sie
w zwigzku z tym do rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) [dyrektywy
89/104] w nastepujacych okolicznosciach:

— doszlo do przeniesienia klienteli przywigzanej do tego znaku towarowego
wraz z calym przedsiebiorstwem, ktérego dzialalnos$é polega na wytwarzaniu
towaréw oznaczanych tym znakiem;

— przed dokonaniem przeniesienia dla znaczacej cze$ci wlasciwego kregu
odbiorcéw znak ten oznaczal, iz okre§lona osoba brala udzial
w projektowaniu lub produkcji towaréw, dla ktérych znak ten byl uzywany;
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— po dokonaniu wymienionego wyzej przeniesienia nabywca wniést
o0 zarejestrowanie tego znaku i

— w chwili zlozenia wniosku znaczgca cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw byla
w blednym przekonaniu, ze korzystanie z tego znaku oznacza, iz osoba,
o ktérej mowa wyzej, wcigz jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub
produkgcji towaréw, dla ktérych znak ten jest uzywany, i przekonanie to
mialo prawdopodobnie wplyw na dokonywane przez te cze$¢ odbiorcéw
zakupy?

Jesli na pytanie pierwsze nie da sie udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi
twierdzacej — jakie inne czynniki nalezy wzia¢ pod uwage, by oceni¢, czy dany
znak towarowy moze wprowadzi¢ odbiorcéw w blad i czy w zwigzku z tym
obejmuje go zakaz rejestracji z przyczyny okreslonej w art. 3 ust. 1 lit. g)
[dyrektywy 89/104], a w szczegdlnoéci czy mozna wzia¢ pod uwage okolicznosé,
ze wraz z uplywem czasu ryzyko wprowadzenia w blad bedzie sie prawdopo-
dobnie zmniejszac?

Czy zarejestrowany znak towarowy moze wprowadza¢ odbiorcéw w blad
w wyniku jego uzywania przez wlasciciela znaku lub za zgoda takiej osoby,
w zwigzku z czym prawo przystugujace wlascicielowi tego znaku moze podlegac
wygasnieciu na podstawie art. 12 ust. 2 lit. b) [dyrektywy 89/104]
w nastepujacych okolicznosciach:

— prawo do tego znaku i przywiazana do niego klientela zostaly przeniesione
wraz z calym przedsiebiorstwem, ktérego dzialalnos$é polega na wytwarzaniu
towaréw oznaczanych tym znakiem;

— przed dokonaniem przeniesienia dla znaczacej cze$ci wlasciwego kregu
odbiorcéw znak ten oznaczal, iz okre§lona osoba brala udzial
w projektowaniu lub produkcji towaréw, dla ktérych znak ten byl uzywany;
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— po dokonaniu wymienionego wyzej przeniesienia nabywca wniést
o zarejestrowanie tego znaku i

— w chwili ztozenia wniosku znaczgca cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw byla
w blednym przekonaniu, ze korzystanie z tego znaku oznacza, iz osoba,
o ktérej mowa wyzej, wciaz jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub
produkgcji towaréw, dla ktérych znak ten jest uzywany, i przekonanie to
mialo prawdopodobnie wplyw na dokonywane przez te czes¢ odbiorcow
zakupy?

4) Jesli na pytanie trzecie nie da si¢ udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi twierdzacej
— jakie inne czynniki nalezy wzig¢ pod uwage, by oceni¢, czy dany znak
towarowy moze wprowadzi¢ odbiorcéw w btad w wyniku jego uzywania przez
wlasciciela tego znaku lub za zgoda takiej osoby, w zwigzku z czym prawo
przystugujace wilascicielowi tego znaku moze podlega¢ wygasnieciu na
podstawie art. 12 ust. 2 lit. b) [dyrektywy 89/104], a w szczegdlnosci czy mozna
wzig¢ pod uwage okolicznosé, ze wraz z uplywem czasu ryzyko wprowadzenia
w blad bedzie sie prawdopodobnie zmniejsza¢?”.

W przedmiocie uwag dotyczacych opinii rzecznika generalnego

W pismie z dnia 22 lutego 2006 r. E.F. Emanuel przedstawila swoje uwagi dotyczace
opinii rzecznika generalnego. Wskazala na bledy, jakich jej zdaniem dopuscit sie
rzecznik generalny, dokonujac wykladni art. 3 i 12 dyrektywy 89/104 oraz
orzecznictwa Trybunalu w sprawach wczeéniejszych.
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Z uwagi na to, ze ani Statut Trybunalu ani jego regulamin nie przewiduja mozliwosci
przedstawiania przez strony uwag w odpowiedzi na opinie rzecznika generalnego
(zob. postanowienie z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie C-17/98 Emesa Sugar, Rec.
str. 1-665, pkt 2), uwag E.F. Emanuel nie mozna uwzglednié.

Jednakze Trybunal moze z urzedu, na wniosek rzecznika generalnego lub na
wniosek stron, zarzadzi¢ otwarcie procedury ustnej na nowo na podstawie art. 61
regulaminu, jezeli uzna, iz sprawa nie zostala dostatecznie wyjasniona lub ze
rozstrzygniecie bedzie mie¢ za podstawe argument, ktéry nie byl przedmiotem
dyskusji stron (zob. wyrok z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-309/99 Wouters
i in., Rec. str. I-1577, pkt 42, oraz wyroki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie
C-434/02 Arnold André, Zb.Orz. str. I-11825, pkt 27, oraz w sprawie C-210/03
Swedish Match, Zb.Orz. str. I-11893, pkt 25).

W niniejszej sprawie Trybunal jest zdania, iz dysponuje wszelkimi danymi
koniecznymi do udzielenia odpowiedzi na postawione mu pytania. Dlatego tez nie
ma potrzeby otwierania procedury ustnej na nowo.

W przedmiocie dopuszczalnosci pytan prejudycjalnych

Przed udzieleniem odpowiedzi na przedstawione pytania prejudycjalne nalezy
rozwazy¢, czy osobe wyznaczong mozna uznac za sad w rozumieniu art. 234 WE.

Aby oceni¢, czy dany organ ma charakter sagdu w rozumieniu art. 234 WE, co jest
kwestig, ktéra nalezy rozstrzyga¢ wylacznie w $wietle prawa wspélnotowego,
Trybunal bierze pod uwage szereg kryteriéw, takich jak istnienie organu na
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podstawie ustawy, jego stalo$é¢, obowigzkowy charakter jego jurysdykeji, sporny
charakter postepowania, stosowanie przez organ przepiséw prawnych oraz jego
niezawislo$¢ (zob. w szczegolnosci wyrok z dnia 30 czerwca 1966 r. w sprawie 61/65
Vaassen Gobbels, Rec. str. 377, 380; wyrok z dnia 17 wrze$nia 1997 r. w sprawie
C-54/96 Dorsch Consult, Rec. str. 1-4961, pkt 23, a takze wyrok z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie C-416/96 Nour Eddline El-Yassini, Rec. str. [-1209, pkt 17).

Osoba wyznaczona ustanowiona zostala na podstawie ustawy o znakach towaro-
wych.

Zgodnie z art. 76 i 77 tej ustawy osoba wyznaczona, ktéra wskazuje Lord Chancellor
po zasiegnieciu opinii Lord Advocate, moze rozstrzyga¢ w przedmiocie odwotan od
decyzji Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (zwanego takze
Registrar of Trade Marks). W Anglii oraz Walii osoba wyznaczona dzieli swoje
kompetencje w tym zakresie z High Court of Justice, za§ w Szkocji — z Court of
Session.

Do strony odwolujacej sie nalezy wybér organu rozstrzygajacego, do ktérego chce
sie ona zwréci¢. Niemniej jednak osoba wyznaczona moze w niektorych przy-
padkach postanowi¢ o przekazaniu odwolania do High Court of Justice,
w szczegblnosci jesli uzna ona, ze w sprawie wystepuje zagadnienie prawne
0 znaczeniu ogdlnym.

Osoba wyznaczona jest organem stalym, ktéry stanowi co do prawa stosujac ustawe
o znakach towarowych i dziala zgodnie z regulami postepowania okreslonymi
w art. 63—65 rozporzadzenia z 2000 r. w sprawie znakéw towarowych (Trade Marks
Rules 2000). Postepowanie jest postepowaniem spornym. Decyzje osoby wyzna-
czonej maja moc wiazaca i sa co do zasady ostateczne, z zastrzezeniem sytuacji,
w ktérych podlegaja one wyjatkowo kontroli ich zgodnosci z prawem
w postepowaniu wszczetym na podstawie skargi (judicial review).
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W czasie wykonywania swojego mandatu osoba wyznaczona korzysta z tych samych
gwarancji niezawislo$ci, ktére przystuguja sedziom.

Z przedstawionych wyzej okolicznosci wynika, iz osobe wyznaczong nalezy uwazaé
za sad w rozumieniu art. 234 WE i w zwiazku z tym nalezy stwierdzié, ze
przedstawione pytania prejudycjalne sa dopuszczalne.

W przedmiocie dwdch pierwszych pytan

Poprzez dwa pierwsze pytania sad krajowy domaga sie zasadniczo wskazania,
w jakich okoliczno$ciach mozna odméwié rejestracji znaku towarowego z tego
powodu, Ze moze on wprowadza¢ odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g)
dyrektywy 89/104, jesli klientela przywiazana do tego znaku przeniesiona zostala
wraz z przedsiebiorstwem wytwarzajagcym towary tym znakiem oznaczane i jesli
znak ten — ktéry odpowiada nazwisku projektanta i pierwszego producenta tych
towaréw — byl uprzednio zarejestrowany w innej postaci graficznej.

Uwagi przedtozone Trybunatowi

Do sadu krajowego przemawiaja argumenty przedstawione na poparcie dwéch
konkurujacych ze soba twierdzeti popieranych przez strony postepowania. Z jednej
strony uwaza on, ze znak towarowy nie powinien wprowadza¢ w blad przecietnego
konsumenta uwazanego za dostatecznie uwaznego i rozsadnego. Z drugiej strony
jest on zdania, ze swoboda sprzedazy i przenoszenia przedsiebiorstw i klienteli wraz
z prawami do znakéw towarowych, do ktérych jest ona przywiazana, lezy w interesie
ogétu.

1-3120



28

29

30

31

EMANUEL

Odwolujaca sie w postepowaniu gléwnym E.F. Emanuel powoluje si¢ na ogdlny
interes ochrony konsumentéw gwarantowany w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104.
Aby przepis ten znalaz! zastosowanie, wystarczy, ze korzystanie ze spornego znaku
towarowego powoduje wystepowanie co najmniej rzeczywistego ryzyka wprowa-
dzenia przecietnego konsumenta towaréw lub uslug, ktérych dotyczy zgloszenie
znaku towarowego, w blad co do pochodzenia tych towaréw lub ustug, co wplywa na
podejmowane przez tego konsumenta decyzje w sprawie zakupu. Wystepowanie
takiego ryzyka nalezy do okolicznosci faktycznych, a zatem nalezy wzia¢ pod uwage
wszystkie czynniki, ktére czynia pomytke prawdopodobna.

Odwolujaca sie w postepowaniu gléwnym twierdzi dalej, ze z chwila, w ktérej
stwierdzone zostanie wystepowanie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, nie
ma wiekszego znaczenia fakt wcze$niejszego przeniesienia klienteli i prawa do znaku
towarowego na przedsiebiorstwo, ktére twierdzi, ze uprawnione jest do korzystania
z tego znaku.

Pozwana w postepowaniu gtéwnym CSL twierdzi, ze art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy
89/104 stosuje si¢ niezaleznie od tego, czy znaki towarowe odpowiadaja nazwisku
osoby, czy nie. Jedynym majacym znaczenie kryterium jest ustalenie w sposéb
obiektywny, czy znaki te moga zwie$¢ odbiorcéw lub wprowadzi¢ ich w blad,
w szczegblno$ci poprzez wywolywanie skojarzenia z innymi towarami.

Zdaniem pozwanej w postepowaniu gléwnym teza E.F. Emanuel dotyczaca
prawdopodobiefistwa wprowadzenia przecigtnego konsumenta w blad opiera sie
na orzecznictwie Trybunatu dotyczacym konkretnych rozporzadzen, ktére nie moze
by¢ wykorzystane przy dokonywaniu wykladni dyrektywy 89/104.

Jesli chodzi o postrzeganie przez przecietnego konsumenta znaku towarowego
odpowiadajacego nazwisku, CSL jest zdania, ze konsument ten jest $wiadom, iz
szczegblnie w dziedzinie mody nazwa handlowa przywigzana jest do towaru
wytwarzanego przez dane przedsiebiorstwo, ktére to przedsiebiorstwo moze by¢
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przedmiotem przeniesienia na inny podmiot wraz z ta nazwa. Zdaniem tej spétki
taka sama zasada dotyczy rynku pieczywa, wina czy towaréw luksusowych. Dlatego
tez samo przeniesienie nazwy handlowej nie wprowadza automatycznie w blad,
niezaleznie od tego, czy towarzyszyla mu kampania informacyjna, czy tez nie.

CSL zwraca w szczeg6lnoséci uwage, ze gdyby uznaé twierdzenie E.F. Emanuel za
prawdziwe, przeniesienie przedsiebiorstwa wraz z klientely i prawem do znaku
towarowego, ktérymi oznaczane sa towary w tym przedsiebiorstwie wytwarzane, nie
bytoby mozliwe. Bardzo czesto warto$¢ transakcji majacej za przedmiot przed-
siebiorstwo odpowiada zasadniczo wartoéci przenoszonego prawa do znaku
towarowego.

Zdaniem rzadu Zjednoczonego Krélestwa celem art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104
jest uniemozliwienie rejestracji znakéw, ktére moga zmyli¢ odbiorcéw nie co do
pochodzenia towaréw lub ustug, ktérych dotyczy rejestracja, czy tez co do cech tego
pochodzenia, lecz co do cech samych towaréw lub ustug.

Celem wydania tego przepisu nie bylo wprowadzenie zakazu uzywania znaku
towarowego z tego prostego powodu, ze oznaczane nim towary nie przedstawiajg
poziomu jako$ci zgodnego z oczekiwaniami nabywcy, czy tez dlatego, ze okre$lona
osoba nie bierze juz udzialu w procesie projektowania lub produkcji tych towaréw,
czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. O ile bowiem znak towarowy powinien stanowic
gwarancje, ze towary pochodza od okreélonego przedsiebiorstwa, ktére odpowiada
za ich jako$¢, o tyle znak ten sam w sobie nie stanowi co do zasady gwarancji tej
jakosci.

Zdaniem rzadu Zjednoczonego Krélestwa odbiorcy $wiadomi sg tego, ze jakosé
towaréw oznaczanych danym znakiem towarowym moze ulega¢ zmianie, czy to
wskutek decyzji wlasciciela tego znaku, czy z powodu zmiany wiasciciela lub zarzgdu
przedsiebiorstwa, czy tez z przyczyn dotyczacych zmian w ekipie projektantéw lub
zmian w fabryce, w ktérej odbywa sie produkcja. Przecietnego konsumenta nie moze
zatem wprowadzié w blad zmiana wlasciciela znaku.
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Komisja Wspdlnot Europejskich stwierdza przede wszystkim, ze Trybunal nie mial
jeszcze okazji wypowiedzie¢ sie w kwestii wykladni art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy
89/104 w odniesieniu do sytuacji, w ktérych znak towarowy moze wprowadzi¢
odbiorcéw w blad, i w zwigzku z tym nie zdefiniowal on dotychczas interesu
publicznego chronjonego tym przepisem, ktéry to interes publiczny moze réznic sie
od branego pod uwage w odniesieniu do innych bezwzglednych podstaw rejestracji
takich jak te, ktére byly przedmiotem badania w sprawach zakonczonych wyrokami
z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing
Chiemsee, Rec. str, I-2779, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips,
Rec. str. [-5475, oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Zb.Orz.
str. 1-3793.

Przypomina ona jednak, ze Trybunal stwierdzil, iz znak towarowy pelni przede
wszystkim funkcje gwarancji dla konsumenta lub uzytkownika koncowego co do
pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych tym znakiem, pozwalajac mu na
odréznienie, bez mozliwosci pomylki, tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug
pochodzgcych od innych producentéw lub ustugodawcéw. Znak towarowy bowiem,
aby spelnial swoja role zasadniczego elementu systemu niezakléconej konkurencji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatu, musi stanowi¢
gwarancje, ze wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi zostaly wyprodukowane
lub sg $wiadczone pod kontrola okreslonego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna
przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$é (zob. w szczegdélnosci wyrok z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. [-10273,
pkt 48).

Komisja uwaza, ze oméwiona wyzej funkcja nie oznacza, iz konsument powinien by¢
w stanie zidentyfikowaé wytwdrce na podstawie znaku towarowego, lecz ze znak ten
stanowi gwarancje, iz towary wprowadzone zostaly na rynek za zgoda wlasciciela
znaku.

Podnosi ona réwniez, ze okolicznos¢, iz dany znak towarowy odpowiada nazwisku
okreslonej osoby, sama w sobie nie oznacza, ze osoba ta ma jakikolwiek zwigzek
z wlascicielem tego znaku, ani ze zwiazek taki nalezy domniemywac i w zwigzku
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z tym nie pozwala ona na stwierdzenie, ze osoba ta zaangazowana jest w produkcje
towaréw oznaczanych tym znakiem. Komisja uwaza, ze przyjety przez nig tok
rozumowania znajduje potwierdzenie w tre$ci stanowiska zajetego przez Trybunat
w wyroku z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz.
str. 1-8499, zgodnie z ktérym do nazwisk 0séb nie stosuje sie zaden szczegdlny
przepis uregulowan z zakresu znakéw towarowych.

Komisja jest takze zdania, ze znak odpowiadajacy nazwisku okreslonej osoby moze
wprowadzi¢ przecietnego konsumenta w blad w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) tylko
wéwczas, gdy strategia sprzedazy opiera sie na wywolaniu u odbiorcéw wrazenia, ze
osoba ta bierze udzial w produkcji towaru oznaczanego tym znakiem, podczas gdy
w istocie nie ma ona juz zadnego zwiazku z wlaécicielem tego znaku.

Wreszcie wszyscy zainteresowani, ktérzy przedstawili swoje uwagi Trybunalowi, sa
zdania, ze czas, ktéry uplynal od chwili, gdy osoba noszaca nazwisko, ktéremu
odpowiada znak towarowy, przestala by¢ wlascicielem tego znaku, nie ma wplywu
na to, czy znak ten moze wprowadzaé przecietnego konsumenta w blad, czy tez nie.

Ocena Trybunatuy

Artykut 2 dyrektywy 89/104 zawiera — okreslony w motywie siédmym tej dyrektywy
jako przykladowy — wykaz oznaczen, ktére mogg stanowi¢ znak towarowy, pod
warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw, czyli moga spelnia¢
funkcje znaku towarowego polegajaca na wskazywaniu pochodzenia towaru lub
ustugi. W wykazie tym wyraznie zostaly wymienione nazwiska oséb (ww. wyrok
w sprawie Nichols, pkt 22).
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Zgodnie z tym, co przypomniala Komisja, aby znak towarowy moégl spelnia¢ swoja
role zasadniczego elementu systemu niezakléconej konkurencji, ktérego wprowa-
dzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatu, musi on stanowi¢ gwarancje, ze
wszystkie oznaczone nim towary lub uslugi zostaly wyprodukowane lub sa
$wiadczone pod kontrolg okreslonego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisaé
odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢ (zob. w szczegblnosci ww. wyrok w sprawie Arsenal
Football Club, pkt 48).

Znak towarowy taki jak ,ELIZABETH EMANUEL” moze spelnia¢ wskazana wyzej
funkcje polegajaca na wyrdznianiu towaréw wytwarzanych przez okreslone
przedsiebiorstwo szczegblnie wéwczas, gdy przedsiebiorstwo to nabylo ten znak
i gdy wytwarza ono towary tego samego rodzaju, co towary poczatkowo tym
znakiem oznaczane.

Jednak w przypadku znaku towarowego odpowiadajacego nazwisku zwigzany
z ochrong porzadku publicznego powdd uzasadniajacy istnienie zawartego
w tredci art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 zakazu rejestracji znakéw mogacych
wprowadzi¢ odbiorcéw w blad, ktérym jest ochrona konsumenta, powinien skloni¢
do zastanowienia sie nad prawdopodobienstwem wprowadzenia przecietnego
konsumenta w blad, jakie znak ten moze wywolaé, w szczegélnosci jesli osoba,
ktérej nazwisku znak ten odpowiada, kojarzona byla poczatkowo z towarami
oznaczanymi tym znakiem.

Przyjmuje sie, ze w sytuacjach, w ktérych nalezy odméwié rejestracji, wymienionych
w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104, konsument jest rzeczywiscie wprowadzany
w blad lub istnieje dostatecznie wysokie prawdopodobiefistwo wprowadzenia go
w blad (wyrok w z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie C-87/97 Consorzio per la tutela
del formagio Gorgonzola, Rec. str. I-1301, pkt 41).
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Nawet gdyby w niniejszej sprawie na decyzje przecietnego konsumenta o zakupie
odziezy oznaczonej znakiem towarowym ,ELIZABETH EMANUEL” moglo mie¢
wplyw jego wyobrazenie, ze odwolujaca sie w postepowaniu gtéwnym uczestniczyta
w jego projektowaniu, okre§lone cechy tych towardéw i ich jako$¢ gwarantowane sg
przez przedsigbiorstwo bedace wlascicielem tego znaku towarowego.

W zwigzku z tym nazwa Elizabeth Emanuel nie moze by¢ sama w sobie uznana za
moggca wprowadzi¢ odbiorcéw w blad co do charakteru, jakosci lub pochodzenia
geograficznego oznaczanego nig towaru.

Do sadu krajowego nalezy natomiast zbadanie, czy w sposobie przedstawienia znaku
towarowego ,ELIZABETH EMANUEL” nie wyraza sie intencja przedsiebiorstwa
wnioskujacego o rejestracje tego znaku, aby zasugerowaé konsumentowi, Ze
E.F. Emanuel caly czas jest projektantem towaréw oznaczanych tym znakiem badz
tez uczestniczy w ich projektowaniu. W takim wypadku mieliby§my do czynienia
z zabiegiem, ktéry mozna uznaé za podstep, lecz ktérego nie mozna potraktowad
jako wprowadzania w btad w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/104 i ktéry nie miatby
w zwigzku z tym wplywu na sam znak, a co za tym idzie — takze na mozliwos¢ jego
rejestracji.

Dlatego tez w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania nalezy stwierdzi¢, ze nie mozna
odmdwic¢ rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, ze znak ten wprowadzi
odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 89/104/EWG
tylko z tego powodu, ze znak ten odpowiada nazwie projektanta i pierwszego
producenta towaréw tym znakiem oznaczanych, w szczegdlnosci jesli klientela
przywigzana do tego znaku — zarejestrowanego wczesniej w innej postaci graficznej
— byta przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiebiorstwem wytwarzajacym towary
tym znakiem oznaczane.
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W przedmiocie dwoch ostatnich pytan

Poprzez dwa ostatnie pytania sad krajowy domaga sie zasadniczo wskazania,
w jakich okolicznosciach prawo do znaku towarowego wygasa na tej podstawie, ze
znak ten wprowadza odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy
89/104, gdy klientela przywigzana do tego znaku byla przedmiotem przeniesienia
wraz z przedsiebiorstwem wytwarzajacym towary znakiem tym oznaczane, a znak
odpowiada nazwisku projektanta i pierwszego producenta tych towaréw.

W zwigzku z tym ze przestanki wygasniecia przewidziane w art. 12 ust. 2 lit. b)
dyrektywy 89/104 sa identyczne z przestankami odmowy rejestracji na podstawie
art. 3 ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, ktérych analiza dokonana zostala w ramach
odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, odpowiadajac na dwa ostatnie z postawionych
pytan nalezy stwierdzi¢, ze prawo wlasciciela znaku towarowego nie moze wygasng¢
na tej podstawie, ze znak ten wprowadza odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 12
ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/10, z tej tylko przyczyny, ze odpowiada on nazwisku
projektanta i pierwszego producenta towaréw nim oznaczanych, w szczegélnosci
jesli klientela przywigzana do tego znaku byla przedmiotem przeniesienia wraz
z przedsiebiorstwem wytwarzajacym towary tym znakiem oznaczane.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem;
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

Nie mozna odmoéwié rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, ze
znak ten wprowadzi odbiorcéow w blad w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g)
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych, tylko z tego powodu, ze znak ten odpowiada nazwie
projektanta i pierwszego producenta towaréw tym znakiem oznaczanych,
w szczegolnosci jesli klientela przywigzana do tego znaku — zarejestrowa-
nego wczesniej w innej postaci graficznej — byla przedmiotem przeniesie-
nia wraz z przedsiebiorstwem wytwarzajacym towary tym znakiem
oznaczane.

Prawo wlasciciela znaku towarowego nie moze wygasnac¢ na tej podstawie,
ze znak ten wprowadza odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b)
dyrektywy 89/10, z tej tylko przyczyny, ze odpowiada on nazwisku
projektanta i pierwszego producenta towaré6w nim oznaczanych,
w szczegolnosci jesli klientela przywigzana do tego znaku byla przedmio-
tem przeniesienia wraz z przedsigbiorstwem wytwarzajacym towary tym
znakiem oznaczane.

Podpisy
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