WYROK z DNIA 27.11.2008 r. — SPRAWA C-252/07
WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 27 listopada 2008 r. *

W sprawie C-252/07

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Zjednoczone Krolestwo) postanowieniem z dnia 15 maja 2007 r., ktére wplynelo do
Trybunalu w dniu 29 maja 2007 r., w postepowaniu:

Intel Corporation Inc.

przeciwko

CPM United Kingdom Ltd,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), A. Tizzano, A. Borg Barthet
i E. Levits, sedziowie,

* Jezyk postepowania: angielski.
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rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: L. Hewlett, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 kwietnia
2008 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Intel Corporation Inc. przez J. Mellora, QC, umocowanego przez
CMS Cameron McKenna LLP,

— w imieniu CPM United Kingdom Ltd przez M. Engelmana, barrister, oraz
M. Bilewycza, registered trade mark attorney,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez V. Jackson, dzialajaca w charak-
terze pelnomocnika, wspierana przez S. Malynicza, barrister,

— w imieniu rzadu wloskiego przez 1.M. Braguglie, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez G. Aiello, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez W. Wilsa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca
2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni
art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej ,,dyrektywa”).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach apelacji, w ktérej Intel Corporation Inc.
(zwana dalej ,Intel Corporation”) wnosi o uniewaznienie rejestracji znaku towarowego
INTELMARK, z ktdrej uprawniona jest CPM United Kingdom Ltd.

Ramy prawne

Prawo wspdlnotowe

Artykut 4 dyrektywy, zatytutowany ,Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji dotyczace kolizji z prawami wcze$niejszymi”, stanowi:

»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje sie juz zarejestrowany
znak, jezeli:
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jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi,
dla ktérych wnioskuje sie o rejestracje, sa identyczne z towarami lub ustugami,
dla ktérych wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;

z powodu swej identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub
podobienstwa do niego oraz identyczno$ci z towarami lub ustugami objetymi
znakiem towarowym lub podobieristwa do nich, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopo-
dobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a)

znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnoto-
wego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo
pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim [...];
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4. Kazde panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowié, ze znak towarowy nie
podlega rejestracji, a za niewazny uznaje sie juz zarejestrowany znak, jezeli:

a) znak towarowy jest identyczny z wcze$niejszym krajowym znakiem towarowym
w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny, i ma by¢ lub juz zostal zarejestrowany
dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zostal
zarejestrowany znak wczesniejszy, jezeli wcze$niejszy znak towarowy cieszy sie
renomg w danym panstwie cztonkowskim i jezeli uzywanie pdzniejszego znaku
towarowego bez wlasciwego powodu przyniostoby nieuzasadniona korzys$¢ lub
byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wczeéniejszego znaku
towarowego [powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odré-
zniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego badz tez dziatato na ich
szkode];

Artykul 5 ust. 2 dyrektywy, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”,
przewiduje:

»Kazde panstwo cztonkowskie moze réwniez postanowic, ze wlasciciel jest uprawniony
do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspélnotowego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych,
dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on
renoma we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniaja-
cego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego badz tez dziata na ich szkode]”.

Trybunal dokonal wykladni tego ostatniego przepisu w pkt 29 i 30 wyroku z dnia
23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
Rec. s. I-12537:
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»29 Naruszenia, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jesli wystepuja, stanowia
konsekwencje pewnego stopnia podobieristwa miedzy znakiem towarowym
a oznaczeniem, z powodu ktérego dany krag odbiorcéw kojarzy oznaczenie ze
znakiem, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy nimi zwiazek, nie mylac ich
jednak (zob. podobnie wyrok z dnia 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie C-375/97
General Motors, Rec. s. [-5421, pkt 23).

30 Istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ cato$ciowo, podobnie jak prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia w btad w ramach stosowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy,
biorgc pod uwage wszystkie czynniki majace znaczenie w okoliczno$ciach danej
sprawy (zob. w odniesieniu do prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad wyroki:
z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia
22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. [-4861, pkt 40)”.

Prawo krajowe

W Zjednoczonym Krélestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej transpozycja
dyrektywy zostala dokonana ustawa z 1994 r. w sprawie znakéw towarowych (Trade
Marks Act 1994, zwana dalej ,,ustawg w sprawie znakéw towarowych”).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a) ustawy w sprawie znakéw towarowych ,znak towarowy [...]
nie podlega rejestracji [...], jezeli wczeéniejszy znak towarowy cieszy sie renoma
w Zjednoczonym Kroélestwie (lub w przypadku wspdlnotowego znaku towarowego [czy
tez miedzynarodowego znaku towarowego (WE)] we Wspodlnocie Europejskiej) i jezeli
uzywanie pézniejszego znaku towarowego bez wlasciwego powodu prowadzitoby do
czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego badz tez dzialatoby na ich szkode”.
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Artykul 47 ust. 2 lit. a) ustawy w sprawie znakéw towarowych stanowi, ze ,znak
towarowy moze zosta¢ uniewazniony z uwagi na [...] istnienie wcze$niejszego znaku
towarowego, w stosunku do ktérego spetnione zostaly wymogi okreslone w art. 5
ust. 1, 2 lub 3”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Intel Corporation jest uprawniona miedzy innymi z prawa ochronnego na stowny
krajowy znak towarowy INTEL zarejestrowany w Zjednoczonym Kroélestwie oraz
rozmaite inne krajowe i wsp6lnotowe znaki towarowe sktadajace si¢ ze stowa ,,Intel” lub
je zawierajace. Towary i ustugi, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane, stanowia
w gléwnej mierze komputery oraz pochodne komputerom produkty i ustugi, nalezace
do klas 9, 16, 38 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze znak towarowy INTEL cieszy sie
w Zjednoczonym Krolestwie duza renoma w odniesieniu do sprzetu do przetwarzania
danych (chipéw i urzadzen peryferyjnych), multimedialnego oprogramowania
komputerowego i oprogramowania dla potrzeb przedsiebiorstw.

CPM United Kingdom Ltd jest uprawniona z prawa ochronnego na stowny krajowy
znak towarowy INTELMARK, zarejestrowany w Zjednoczonym Kroélestwie ze
skutkiem od dnia 31 stycznia 1997 r. dla ,,ustug marketingowych i telemarketingowych”,
nalezacych do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
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W dniu 31 pazdziernika 2003 r. Intel Corporation ztozyta w United Kingdom Trade
Mark Registry (rejestrze znakéw towarowych Zjednoczonego Krdlestwa) wniosek
o uniewaznienie rejestracji znaku towarowego INTELMARK oparty na art. 47 ust. 2
ustawy w sprawie znakéw towarowych, podnoszac, ze uzywanie tego znaku prowadzi
do czerpania nienaleznej korzy$ci z charakteru odrdzniajacego lub renomy jej
wczesniejszego znaku towarowego INTEL badz tez dziata na ich szkode w rozumieniu
art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Whiosek ten zostal oddalony decyzja Hearing Officer (wlasciwego urzednika United
Kingdom Trade Mark Registry) z dnia 1 lutego 2006 r.

Skarga wniesiona na te decyzje przez Intel Corporation do High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) zostala oddalona
wyrokiem z dnia 26 lipca 2006 r.

Intel Corporation odwolala si¢ od tego orzeczenia do Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division).

W postepowaniu przed tym sadem Intel Corporation podnosi, ze zaréwno art. 4 ust. 4
lit. a), jak i art. 5 ust. 2 dyrektywy maja na celu ochrone uprawnionego ze znaku
towarowego cieszacego si¢ renoma przed prawdopodobienistwem jego ostabienia.

Opierajac sie na wyzej przytoczonym wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas
Benelux, uwaza ona, ze aby skorzysta¢ z ochrony przyznanej przez art. 4 ust. 4 lit. a)
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dyrektywy, wystarczy, azeby stopiefi podobieristwa miedzy wczesniejszym renomo-
wanym znakiem towarowym a péZniejszym znakiem towarowym wywieral skutek
w postaci ustalenia przez dany krag odbiorcéw zwigzku miedzy tymi dwoma znakami.
Przez ,zwiazek” nalezy rozumie¢ wszelkiego rodzaju skojarzenie miedzy wspomnia-
nymi znakami. A zatem samo przywodzenie na mysl wczesniejszego znaku towarowego
jest wystarczajace.

Ponadto, opierajac si¢ na pkt 30 ww. wyroku w sprawie General Motors, Intel
Corporation utrzymuje, ze jezeli znak towarowy jest niepowtarzalny i wykazuje
charakter silnie odrézniajgcy, nalezy przyjaé, ze praktycznie kazde uzywanie w stosunku
do innych towaréw lub ustug, niezaleznie od ich rodzaju, bedzie dziata¢ na jego szkode.
Dodaje ona, ze jezeli wczesniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny i dobrze znany,
wazne jest, aby wszelkie zawlaszczanie zwalcza¢ od samego poczatku, poniewaz
w przeciwnym przypadku znak ten zostanie powoli pozbawiony swej istoty.

Sad krajowy stwierdza w pierwszej kolejnosci, ze ,,Intel” jest ,wymyslonym stowem bez
zadnego znaczenia poza tym zwigzanym z towarami, ktére utozsamia”, ze znak
towarowy INTEL jest niepowtarzalny w tym sensie, ze nie byt przez nikogo uzywany dla
zadnych towaréw i uslug oprécz towaréw i ustug spétki Intel Corporation oraz
wreszcie, ze wspomniany znak cieszy sie ogromng renoma w Zjednoczonym Kroélestwie
dla ,komputeréw a takze pochodnych komputerom produktéw i ustug”.

W drugiej kolejnosci sad krajowy stwierdza, ze znaki towarowe INTEL i INTELMARK
sa podobne, jednak wychodzi z zalozenia, ze uzywanie znaku INTELMARK nie moze
sugerowac istnienia zwigzku handlowego z Intel Corporation.
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W trzeciej kolejnosci sad krajowy stwierdza, ze z jednej strony towary — w szczegol-
nos$ci komputery i produkty pochodne komputerom — oraz ustugi, dla ktérych zostaty
zarejestrowane wspolnotowe i krajowe znaki towarowe tworzone przez stowo ,Intel”
lub zawierajace je, z ktérych uprawniona jest Intel Corporation, i z drugiej strony ustugi,
dla ktérych zostat zarejestrowany znak towarowy INTELMARK, nie sa podobne.

Sadowi krajowemu nasuwa sie pytanie, czy w takich okolicznosciach faktycznych
uprawnionemu z wcze$niejszego renomowanego znaku towarowego przysluguje
ochrona przewidziana w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy. Bardziej ogélnie sad ten
zastanawia sie nad przestankami i zakresem takiej ochrony.

W rezultacie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) zdecydowal zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu Sprawiedliwosci z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie nastepujacych pytan:

»1) Czy do celéw stosowania art. 4 ust. 4 lit. a) [dyrektywy], w sytuacji gdy:

a) wczesniejszy znak towarowy dla pewnych okreslonych kategorii towaréw
i ustug cieszy sie duza renoma,

b) te towary i ustugi nie sa podobne lub nie sa w znacznym stopniu podobne do
towardw i uslug oznaczonych pézniejszym znakiem towarowym,
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c) wczesniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkol-
wiek towar6w lub ustug,

d) przecietnemu konsumentowi przy zetknieciu sie z péZniejszym znakiem
towarowym uzywanym dla uslug nim oznaczonym nasuwa sie na mysl
wczeéniejszy znak towarowy,

wyzej wspomniane okolicznosci wystarczaja same w sobie, aby ustali¢ i) ,zwiazek”
w rozumieniu pkt 29 i 30 wyroku w sprawie [Adidas-Salomon i Adidasy Benelux]
lub ii) czerpanie nienaleznej korzysci lub dzialanie na szkode w rozumieniu tego
przepisu?

Jezeli odpowiedZ na pytanie pierwsze jest przeczaca, jakie czynniki sad krajowy
powinien wzia¢ pod uwage przy dokonywaniu oceny, czy zwiazek ten jest
wystarczajacy? W szczegdlnosci w ramach ogélnej oceny majacej na celu ustalenie
istnienia ,zwiazku”, jaka wage nalezy przypisa¢ towarom i ustugom w opisie
pdZniejszego znaku towarowego?

W $wietle art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jakie sa przestanki spelnienia warunku
dziatania na szkode charakteru odrézniajacego? w szczegélnosci, i) czy wcze$-
niejszy znak towarowy musi by¢ niepowtarzalny, ii) czy pierwsze kolidujace uzycie
wystarcza, aby stwierdzi¢ dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego oraz
iii) czy aby stwierdzi¢ dzialanie na szkode odrdzniajacego charakteru wczesniej-
szego znaku towarowego powinien on wywiera¢ wplyw na zachowanie konsu-
menta na rynku?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Uwagi wstepne

Nalezy stwierdzi¢, ze art. 4 ust. 4 lit. a) i art. 5 ust. 2 dyrektywy maja zasadniczo
identyczne brzmienie i dotyczg zapewnienia renomowanym znakom towarowym takiej
samej ochrony.

Wobec tego wykladnia art. 5 ust. 2 dyrektywy dokonana przez Trybunal w wyzej
przytoczonym wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux odnosi sie réwniez
do art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie
C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 17).

W przedmiocie ochrony przyznanej przez art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.

Artykul 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy przyznaje renomowanym znakom towarowym szersza
ochrone niz przewidziana w ust. 1 tego artykulu. Szczegélnym warunkiem objecia ta
ochrong jest uzywanie poZniejszego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu, co
powoduje lub moze powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badZz tez dziata lub
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moze dziata¢ na ich szkode (zob. podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww.
wyroki w sprawach Marca Mode, pkt 36; Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27;
wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux,
Zb.Orz. s. 1-2439, pkt 40).

Naruszeniami, przed ktérymi renomowanym znakom towarowym przystuguje
ochrona ustanowiona w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, sa, po pierwsze, dzialanie na
szkode charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego, po drugie,
dzialanie na szkode renomy wczesniejszego znaku towarowego i po trzecie, czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy tego znaku.

Zaistnienie juz jednego z tych trzech rodzajéw naruszen wystarczy do tego, aby
omawiany przepis znalazl zastosowanie.

Odnoszac sie bardziej szczegbélowo do dzialania na szkode charakteru odrézniajacego
wczeséniejszego znaku towarowego, okreslanego réwniez jako ,ostabienie”, ,pomniej-
szanie” czy ,rozmywanie” znaku towarowego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolno$¢
tego znaku do identyfikowania towardw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany
i jest uzywany, jako pochodzacych od uprawnionego z tego znaku, jest oslabiona
z uwagi na wywolane uzywaniem poéZniejszego znaku towarowego rozmycie
tozsamosci wcze$niejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorcow.
Ma to miejsce zwlaszcza wowczas, gdy wezesniejszy znak towarowy, ktory wczesniej
wzbudzal bezpo$rednie skojarzenie z towarami lub ustugami, dla ktérych zostal
zarejestrowany, nie jest w stanie dziala¢ dluzej w ten sposéb.

Naruszenia, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jesli wystepuja, stanowia
konsekwencje pewnego stopnia podobieristwa miedzy wcze$niejszym znakiem
towarowym a poézniejszym znakiem towarowym, w wyniku ktérego dany krag
odbiorcéw kojarzy ze soba te dwa znaki, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy
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nimi zwigzek, nie mylac ich jednak (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy
ww. wyroki w sprawach General Motors, pkt 23; Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
pkt 29; adidas i adidas Benelux, pkt 41).

W przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegaja takiego zwiazku, uzywanie p6zZniejszego
znaku towarowego nie moze powodowac¢ czerpania nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego, czy tez dziataé na ich
szkode.

Natomiast samo istnienie takiego zwiazku nie moze wystarczy¢, aby stwierdzi¢
zaistnienie jednego z naruszen okreslonych w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, ktére
stanowia, co zostalo wskazane w pkt 26 niniejszego wyroku, szczegdlny warunek
objecia renomowanych znakéw towarowych ochrona przewidziana przez ten przepis.

W przedmiocie wla$ciwego kregu odbiorcéw

Krag odbiorcéw, ktdry nalezy bra¢ pod uwage przy dokonywaniu oceny, czy pozZniejszy
znak towarowy winien zosta¢ uniewazniony na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy,
zmienia sie¢ w zalezno$ci od rodzaju naruszenia podnoszonego przez uprawnionego
z wczesniejszego znaku towarowego.

W istocie, z jednej strony, zaréwno charakter odrézniajacy, jak i renoma znaku
towarowego musza by¢ oceniane z uwzglednieniem sposobu postrzegania tego znaku
przez wlasciwy krag odbiorcéw, sktadajacy sie z przecietnych, wlasciwie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsagdnych konsumentéw towardw i ustug, dla ktérych
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zostal zarejestrowany dany znak (w odniesieniu do charakteru odrézniajacego zobacz
wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland,
Rec. s. I-1619, pkt 34; w odniesieniu do renomy zobacz podobnie ww. wyrok w sprawie
General Motors, pkt 24).

A zatem istnienie naruszen polegajacych na dziataniu na szkode charakteru
odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego nalezy oceniaé
w odniesieniu do sposobu rozumowania przecietnego, wlasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsagdnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany.

Z drugiej strony, jezeli chodzi o naruszenie polegajace na czerpaniu nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego,
w zakresie w jakim zakazane jest czerpanie korzysci z tego znaku przez uprawnionego
z pdzniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno by¢ oceniane
w odniesieniu do sposobu rozumowania przecietnego, wlasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsagdnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany.

W przedmiocie dowodu

W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy uprawniony
z wczesniejszego znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd na okoliczno$¢, ze
uzywanie p6zniejszego znaku towarowego ,,powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez
dziala na ich szkode”.
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W tym celu uprawniony z wcze$niejszego znaku towarowego nie ma obowiazku
wykazywac zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego
w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy. w przypadku gdy mozna przewidzie¢, ze
takie naruszenie bedzie skutkiem sposobu uzywania p6zniejszego znaku towarowego
obranego przez uprawnionego z tego znaku, uprawniony z wczes$niejszego znaku
towarowego nie jest zobowigzany czekac na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby
moc zakaza¢ wspomnianego uzywania. Uprawniony z wczes$niejszego znaku towaro-
wego winien jednak przedstawi¢ okolicznosci wykazujace duze prawdopodobienstwo
zaistnienia takiego naruszenia w przysztosci.

Jezeli uprawnionemu z wczeéniejszego znaku towarowego uda si¢ wykazac istnienie
badz to faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu
art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, badz to, gdy do niego nie doszto, duze prawdopodobieni-
stwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci, uprawniony z pézniejszego znaku
towarowego jest zobowigzany wykazaé, ze ma on uzasadnione powody, aby uzywaé
swojego znaku.

W przedmiocie pytania pierwszego pkt i) i pytania drugiego

W pytaniu pierwszym pkt i) i w pytaniu drugim sad krajowy zmierza zasadniczo do
ustalenia, jakie sa istotne kryteria oceny istnienia zwigzku w rozumieniu wyzej
przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux (zwanego dalej
»zwiazkiem”) miedzy wczes$niejszym renomowanym znakiem towarowym a pézniej-
szym znakiem towarowym, o ktdrego uniewaznienie wniesiono.

Istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ cato$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich
czynnikéw majacych znaczenie w okolicznosciach danej sprawy (zob. w odniesieniu do
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art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach: Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
pkt 30; adidas i adidas Benelux, pkt 42).

Czynniki te moga obejmowac:

— stopien podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami;

— charakter towaréw lub uslug, dla ktérych kolidujace ze soba znaki zostaly
zarejestrowane, w tym stopiefi pokrewnosci i réznic miedzy tymi towarami lub
ustugami oraz dany krag odbiorcéw;

— intensywno$¢ uzywania i renome wcze$niejszego znaku towarowego;

— stopien — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru
odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego;

— istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia odbiorcéw w blad.

W tym zakresie nalezy dokona¢ nastepujacych uscislen.

Jezeli chodzi o stopien podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi, im bardziej sa one podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, ze
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poéZniejszy znak towarowy bedzie, w odczuciu wiasciwego kregu odbiorcéw,
przywolywal na mys$l wczeéniejszy renomowany znak towarowy. Ma to miejsce
a fortiori, gdy rozpatrywane znaki sa identyczne.

Natomiast identyczno$¢ znakéw towarowych i, a fortiori, wystepujace miedzy nimi
zwykle podobienistwo nie wystarczg, aby ustali¢ wystepowanie zwiazku miedzy tymi
znakami.

W istocie moze sie zdarzy¢, ze kolidujace ze soba znaki towarowe beda zarejestrowane
odpowiednio dla towaréw lub ustug, w przypadku ktérych rozpatrywane kregi
odbiorcéw sa catkowicie rozne.

Nalezy ponadto przypomnie¢, ze renome znaku towarowego nalezy ocenia¢ poprzez
odniesienie do kregu odbiorcéw, do ktérych kierowane sa towary i uslugi objete
rejestracja tego znaku. Moze tutaj chodzi¢ badz o ogét odbiorcéw, badz tez o odbiorcéw
bardziej wyspecjalizowanych (zob. ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 24).

Nie mozna zatem wykluczy¢, ze krag odbiorcéw, do ktérych kierowane sa towary lub
ustugi objete rejestracja weczeéniejszego znaku towarowego, bedzie calkowicie rézny od
kregu odbiorcéow, do ktdérego kierowane sa towary lub ustugi objete rejestracja
poZniejszego znaku towarowego, oraz ze wczesniejszy znak towarowy, nawet jesli cieszy
sie renoma, nie bedzie znany odbiorcom, do ktérych kierowane sa towary lub ustugi
oznaczone pdzniejszym znakiem towarowym. w takim przypadku moze sie zdarzy¢, ze
krag odbiorcéw wlasciwy jednemu z tych dwoéch znakéw nigdy nie zostanie
skonfrontowany z tym drugim znakiem, a zatem nie dostrzeze miedzy tymi znakami
zadnego zwiazku.

Ponadto nawet jesli kregi odbiorcéw, do ktérych kierowane sa towary lub ustugi, dla
ktérych kolidujace ze soba znaki zostaly odpowiednio zarejestrowane, w pewnym
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zakresie pokrywaja sie, wspomniane towary i uslugi moga by¢ na tyle rézne, ze
pdzniejszy znak towarowy nie bedzie, w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw,
przywodzi¢ na mysl wczeéniejszego znaku towarowego.

W rezultacie w celu oceny istnienia zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami musi
by¢ brany pod uwage charakter towaréw lub ustug, dla ktérych znaki te zostaly
odpowiednio zarejestrowane.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze niektdre znaki towarowe moga zyskac tak duza renome,
ze bedzie ona wykracza¢ poza krag odbiorcéw, do ktérych kierowane sa towary lub
ustugi, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane.

W takim przypadku mozliwe jest, ze krag odbiorcéw, do ktérych kierowane sg towary
lub ustugi objete rejestracja pdzZniejszego znaku towarowego, bedzie kojarzyt kolidujace
ze soba znaki, mimo ze bedzie sie catkowicie r6znil od kregu odbiorcéw, do ktérych
kierowane sa towary lub ustugi, dla ktérych zostal zarejestrowany wcze$niejszy znak
towarowy.

A zatem w celu oceny istnienia zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami moze
okaza¢ sie konieczne uwzglednienie intensywnosci uzywania i renomy wcze$niejszego
znaku towarowego, azeby okresli¢, czy renoma ta wykracza poza krag odbiorcéw, do
ktérych kierowane sa towary lub ustugi oznaczone tym znakiem.

Jednocze$nie, im bardziej odrézniajacy jest wczesniejszy znak towarowy — czy to
samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie
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uzywania — tym bardziej prawdopodobne jest, ze wlasciwemu kregowi odbiorcéw
skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym pézniejszym znakiem towarowym
nasunie sie mysl o wczesniejszym znaku towarowym.

A zatem w celu oceny istnienia zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami nalezy
wzigé pod uwage stopieni charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku towaro-
wego.

W tym wzgledzie, poniewaz zdolno$¢ znaku towarowego do identyfikowania towaréw
lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i uzywany, jako pochodzacych od
uprawnionego z prawa ochronnego na ten znak i co za tym idzie, jego charakter
odrézniajacy sa wieksze, jezeli znak jest niepowtarzalny — to znaczy, w przypadku
stownego znaku towarowego takiego jak INTEL, ze stowo, z ktérego sie sklada, nie byto
przez nikogo uzywane w odniesieniu do innego towaru lub ustugi, a jedynie przez
uprawnionego z tego znaku dla sprzedawanych przez niego towaréw i ustug — nalezy
zbadaé, czy wczeéniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny lub zasadniczo
niepowtarzalny.

Wreszcie zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba znakami istnieje bezwzglednie
w przypadku prawdopodobiernistwa wprowadzenia w btad, czyli wéwczas, gdy wlasciwy
krag odbiorcéw moze uznaé, ze towary lub uslugi sprzedawane pod wcze$niejszym
znakiem towarowym i towary lub uslugi sprzedawane pod pézniejszym znakiem
towarowym pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub przedsigbiorstw powiaza-
nych gospodarczo [zob. podobnie w szczegélnosci wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17; z dnia 12 czerwca
2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. 1-4231, pkt 59].

Jak wynika jednak z pkt 27—-31 wyzej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, dla objecia ochrong ustanowiona w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy nie
jest konieczne zaistnienie prawdopodobiernistwa wprowadzenia w btad.
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Sad krajowy pragnie w szczeg6lnosci ustali¢, czy okoliczno$ci wymienione w pkt a)—d)
pierwszego pytania prejudycjalnego wystarcza, aby ustali¢ istnienie zwigzku miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi.

Jezeli chodzi o okoliczno$¢, o ktérej mowa w pkt d) tego pytania, fakt, ze pdzniejszy znak
towarowy przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie
uwaznemu i rozsagdnemu konsumentowi na mysl wcze$niejszy znak towarowy, jest
jednoznaczny z istnieniem takiego zwiazku.

Co sie tyczy okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a)—c) tego pytania, jak wynika
z pkt 41-58 niniejszego wyroku, nie zakladaja one bezwzglednie zwigzku miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, aczkolwiek nie wykluczaja jego istnienia.
Sad krajowy jest zobowiazany oprze¢ swa analize na wszystkich okoliczno$ciach
faktycznych zawistej przed nim sprawy.

Na pytanie pierwsze pkt i) oraz na pytanie drugie nalezy zatem odpowiedzie¢, ze art. 4
ust. 4 lit. a) dyrektywy nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz istnienie miedzy
wczeéniejszym renomowanym znakiem towarowym a poézniejszym znakiem towa-
rowym zwigzku w rozumieniu wyzej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-
Salomon i Adidas Benelux winno by¢ oceniane calosciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okolicznos$ciach danej sprawy.

Okolicznoé¢, ze pdiniejszy znak towarowy przywoluje przecietnemu, wlasciwie
poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu konsumentowi na mysl
wczeséniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy kolidujacymi ze
soba znakami zwigzku w rozumieniu wyzej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-
Salomon i Adidas Benelux.
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Okoliczno$é, ze:

— weczeéniejszy znak towarowy dla pewnych okreslonych kategorii towaréw i uslug
cieszy si¢ duza renoma i

— te towary i uslugi nie s3 podobne lub nie sa w znacznym stopniu podobne do
towardéw i ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany pézniejszy znak towarowy, i

— weczeéniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek
towardw lub ustug,

nie zaklada bezwzglednie istnienia miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi
zwigzku w rozumieniu wyzej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon
i Adidas Benelux.

W przedmiocie pytania pierwszego pkt ii) oraz pytania trzeciego

W pytaniu pierwszym pkt ii) sad krajowy zmierza do ustalenia, czy okolicznosci
wymienione w pkt a)-d) tego pytania wystarcza, aby dowie$é, ze pdZniejszy znak
czerpie lub moze czerpac nienalezng korzy$¢ z charakteru odrdzniajacego lub renomy
wczeséniejszego znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziala¢ na ich szkode.
Poprzez pytanie trzecie sad krajowy pragnie zasadniczo ustali¢, jakie sa wlasciwe
kryteria oceny, czy uzywanie pdzniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziata¢
na szkode charakteru odrézniajacego weze$niejszego znaku towarowego.
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Po pierwsze, jak to zostalo juz przypomniane w pkt 30 niniejszego wyroku, naruszenia,
o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jesli wystepuja, stanowia konsekwencje
pewnego stopnia podobienistwa miedzy wczesniejszym znakiem towarowym a pdzniej-
szym znakiem towarowym, w wyniku ktérego dany krag odbiorcéw kojarzy ze sobag te
dwa znaki, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy nimi zwigzek, nie mylac ich jednak.

Im szybciej i silniej pdzZniejszy znak towarowy przywoluje na mys$l wczesniejszy znak
towarowy, tym wieksze prawdopodobienistwo, ze aktualne i przyszle uzywanie
pdZniejszego znaku towarowego bedzie skutkowal czerpaniem nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez
dziala¢ na ich szkode.

Z powyzszego wynika, ze podobnie jak w przypadku istnienia miedzy kolidujacymi ze
soba znakami zwiazku, istnienie jednego z naruszen, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 lit. a)
dyrektywy, lub duzego prawdopodobienistwa zaistnienia takiego naruszenia w przy-
szlo$ci musi by¢ oceniane cato$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich czynnikéw
majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy, w tym réwniez kryteriéw
wymienionych juz w pkt 42 niniejszego wyroku.

Wreszcie w odniesieniu do intensywnosci renomy i stopnia charakteru odrézniajacego
wczesniejszego znaku towarowego Trybunal orzekl juz w przesztosci, ze im bardziej
odrézniajacy bedzie ten znak i im wieksza renoma, ktéra si¢ on cieszy, tym latwiej
bedzie przyjac istnienie naruszenia (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy
ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 30).

Po drugie, okolicznosci wymienione w pkt a)—d) pierwszego pytania nie wystarcza, aby
ustali¢ istnienie nienaleznej korzysci lub dzialania na szkode w rozumieniu art. 4 ust. 4

lit. a) dyrektywy.
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W szczegélnosci jezeli chodzi o okoliczno$¢ wskazana w pkt d) tego pytania, jak to
wynika z pkt 32 niniejszego wyroku, istnienie zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi nie zwalnia uprawnionego z wczesniejszego znaku towarowego
z obowigzku dowiedzenia faktycznego i trwajacego naruszenia jego znaku w rozumieniu
art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy lub wykazania duzego prawdopodobienstwa zaistnienia
takiego naruszenia w przysztosci.

Wreszcie, odnoszac sie bardziej szczegélowo do dzialania na szkode charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego, na druga cze$¢ pytania trzeciego
nalezy odpowiedzie¢, ze wczesniejszy znak towarowy nie musi by¢ niepowtarzalny,
aby mozna bylo ustali¢ takie naruszenie lub duze prawdopodobieristwo zaistnienia
takiego naruszenia w przysztosci.

W istocie renomowany znak towarowy bezwzglednie wykazuje charakter odrézniajacy,
w najgorszym wypadku uzyskany w nastepstwie uzywania. A zatem nawet jesli
wczeéniejszy renomowany znak towarowy nie jest niepowtarzalny, uzywanie iden-
tycznego lub podobnego pézniejszego znaku towarowego moze oslabi¢ charakter
odrdézniajacy tego wczesniejszego znaku.

Natomiast im bardziej niepowtarzalny jest wczes$niejszy znak towarowy, tym bardziej
uzywanie identycznego lub podobnego p6zniejszego znaku towarowego bedzie mogto
dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku.

Z kolei pierwsze uzycie identycznego lub podobnego péZniejszego znaku towarowego
moze wystarczy¢ w danym przypadku, aby spowodowac faktyczna i trwajaca szkode dla
charakteru odroézniajacego wczesniejszego znaku towarowego lub zrodzi¢ duze
prawdopodobienstwo wyrzadzenia takiej szkody w przyszto$ci.
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Wreszcie, jak to juz zostalo podkre$lone w pkt 29 niniejszego wyroku, dziatanie na
szkode charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku towarowego ma miejsce
woéwczas, gdy w wyniku powodowanego uzywaniem pdzZniejszego znaku towarowego
rozmycia tozsamosci tego znaku i jego wizerunku w oczach odbiorcéw ostabiona
zostaje zdolnos¢ tego znaku do identyfikowania towardw lub ustug, dla ktérych jest on
zarejestrowany i uzywany, jako pochodzacych od uprawnionego z prawa ochronnego
na ten znak.

Z powyzszego wynika, ze przedstawienie dowodu na okoliczno$¢, iz uzywanie
poZniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziataé na szkode charakteru
odrdzniajacego wczeéniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany
rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych
wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania
pdZniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastapi w przysztoéci.

Na potrzeby dokonania oceny, czy uzywanie pozniejszego znaku towarowego dziata lub
moze dziata¢ na szkode charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego,
nie ma natomiast znaczenia, czy uprawniony z pézniejszego znaku towarowego czerpie
handlowe korzysci z charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku.

Na pytanie pierwsze pkt ii) oraz na pytanie trzecie nalezy zatem odpowiedzie(, ze art. 4
ust. 4 lit. a) dyrektywy nalezy interpretowaé w ten sposéb, iz uzywanie pdzniejszego
znaku towarowego powodujace lub mogace powodowac czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez
dzialajace lub mogace dziala¢ na ich szkode winno by¢ oceniane cato$ciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej

sprawy.
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Okoliczno$é, ze:

— wczeéniejszy znak towarowy dla pewnych okreslonych kategorii towardw i ustug
cieszy sie duza renoma i

— te towary i ustugi nie sa podobne lub nie s3 w znacznym stopniu podobne do
towardéw i ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany p6zniejszy znak towarowy, i

— weczeéniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek
towaréw lub ustug, i

— pbziniejszy znak towarowy przywoluje przecietnemu, wlasciwie poinformowa-
nemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na mysl wczesniejszy
znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowies¢, ze uzywanie p6zniejszego znaku towarowego powoduje lub
moze powodowal czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich
szkode w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.
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Artykul 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy nalezy interpretowac w ten sposdb, ze:

— uzywanie pdZniejszego znaku towarowego moze dziala¢ na szkode charakteru
odrdzniajacego wczesniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jesli ten
ostatni nie jest niepowtarzalny;

— pierwsze uzycie pdzniejszego znaku towarowego moze wystarczy¢, aby spowo-
dowac szkode dla charakteru odrézniajacego wczeéniejszego znaku towarowego;

— przedstawienie dowodu na okoliczno$¢, ze uzywanie podzniejszego znaku
towarowego dziata lub moze dziala¢ na szkode charakteru odrdzniajacego
wczesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wcze$niejszy
znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania pdZniejszego
znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi
w przysztosci.

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 zwiazku z przedstawieniem
uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed sadem
krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

Artykul 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowac
w ten sposéb, ze istnienie miedzy wczesSniejszym renomowanym znakiem
towarowym a podzniejszym znakiem towarowym zwiazku w rozumieniu
wyroku z dnia 23 paZdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon
i Adidas Benelux winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy.

Okolicznos¢, ze pdzniejszy znak towarowy przywodzi przeci¢tnemu, wlasciwie
poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu konsumentowi na
mysl wczedniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy
kolidujacymi ze soba znakami zwiazku w rozumieniu wyzej wymienionego
wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux.

Okolicznosé, ze:

— wczesniejszy znak towarowy cieszy sie dla okreslonych kategorii towaréw
lub ustug duza renoma i

— te towary lub uslugi nie sa podobne lub nie sa w znacznym stopniu
podobne do towardw i ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany pozniejszy
znak towarowy;, i
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— wcze$niejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do
jakichkolwiek towaréw lub ustug,

nie zaklada bezwzglednie istnienia miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi zwigzku w rozumieniu wyzej wymienionego wyroku w sprawie
Adidas-Salomon i Adidas Benelux.

4) Artykul 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze
uzywanie pozniejszego znaku towarowego powodujace lub mogace powo-
dowal czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez dzialajace lub mogace
dziala¢ na ich szkode winno by¢ oceniane calosciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy.

5) Okoliczno$¢, ze:

— wcze$niejszy znak towarowy cieszy sie dla okreslonych kategorii towarow
lub ustug duza renoma i

— te towary lub uslugi nie sa podobne lub nie sa w znacznym stopniu
podobne do towaréow lub uslug, dla ktéorych zostal zarejestrowany
pOzniejszy znak towarowy, i
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— wcze$niejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do
jakichkolwiek towaréw lub ustug, i

— pOzniejszy znak towarowy przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinfor-
mowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu konsumentowi na
mysl weze$éniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego
powoduje lub moze powodowac czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy wczes$niejszego znaku towarowego badz tez dzialta
lub moze dziala¢ na ich szkode w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy
89/104.

6) Artykul 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, zZe:

— uzywanie pdzniejszego znaku towarowego moze dziala¢ na szkode
charakteru odrdézniajacego wcze$niejszego renomowanego znaku towaro-
wego, nawet jesli ten ostatni nie jest niepowtarzalny;

— pierwsze uzycie pdzniejszego znaku towarowego moze wystarczy¢, aby
spowodowa¢ szkode dla charakteru odrdzniajacego wcze$niejszego znaku
towarowego;
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przedstawienie dowodu na okoliczno$¢, ze uzywanie pézniejszego znaku
towarowego dziala lub moze dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego
wczesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub uslug, dla ktérych
wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja
uzywania pézniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobien-
stwa, zZe taka zmiana nastapi w przyszlosci.

Podpisy
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