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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 18 lipca 2013 r.*

Znaki towarowe — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykutl 9 ust. 1 lit. b) i ¢), art. 15 ust. 1 oraz
art. 51 ust. 1 lit. a) — Podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku — Pojecie rzeczywistego
uzywania — Znak towarowy uzywany w polaczeniu z innym znakiem lub jako cze$¢ zlozonego znaku
towarowego — Kolor lub kombinacja koloréw, w jakich znak towarowy jest uzywany — Renoma

W sprawie C-252/12
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone
Kroélestwo) postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 16 maja
2012 r., w postgpowaniu:
Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV,
Specsavers Optical Group Ltd,
Specsavers Optical Superstores Ltd
przeciwko
Asda Stores Ltd,
TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, E. Jarasiinas, A. O Caoimh, C. Toader
i C.G. Fernlund, sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 marca 2013 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd

i Specsavers Optical Superstores Ltd przez A. Golda i K. Mattile, solicitors, oraz przez ]. Mellora
i A. Specka, QC,

* Jezyk postepowania: angielski.
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— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez L. Christiego, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez S. Malynicza, barrister,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego oraz ]J. Kemper i V. Cramer, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta i ]J. Samnadde, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikow,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢), art. 15
ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd i Specsavers Optical Superstores Ltd (zwanymi dalej
facznie ,grupa Specsavers”) a Asda Stores Ltd (zwana dalej ,Asda”) w przedmiocie naruszenia, jakiego
mialy dozna¢ wspdlnotowe znaki towarowe zarejestrowane przez grupe Specsavers.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Artykul 5C ust. 1 i 2 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r.,
ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 wrzesnia 1979 r.
(Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej ,konwencja paryska”),
stanowi:

»1. Jezeli w danym panstwie [...] uzywanie znaku zarejestrowanego jest obowiazkowe, rejestracja bedzie
mogla wygasna¢ dopiero po uplywie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi
powoddéw swej bezczynnosci.

2. Stosowanie przez wlasciciela znaku towarowego w postaci rézniacej sie w czesci od postaci znaku
zarejestrowanego w jednym z panstw bedacych czlonkami zwiazku [utworzonego na podstawie art. 1

konwencji paryskiej], ale niezmieniajacej znamion odrdézniajacych tego znaku, nie spowoduje
wygasniecia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”.

Prawo Unii
Motyw 10 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, co nastepuje:

»Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspélnotowych znakéw towarowych lub ochrony przeciwko nim
wszelkich znakéw zarejestrowanych przed nimi, chyba ze te znaki towarowe sa rzeczywiscie uzywane”.
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Artykul 7 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji”’, stanowi:

»1. Nie sg rejestrowane:

[]
b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;

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

d) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére weszly do jezyka
potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...]

3. Ustep 1 lit. b), ¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskat
charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Prawa przyznane przez
wspdlnotowy znak towarowy”:

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

[...]

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

¢) oznaczenia identycznego [ze wspdlnotowym znakiem towarowym] lub podobnego do
wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do
tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on
renomg w [Unii] i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrdézniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego badz tez dzialalo na ich szkode”.

Artykutl 15 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Uzywanie wspdlnotowego znaku
towarowego”, brzmi nastepujaco:

»Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspolnotowy znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany
przez wilasciciela w [Unii] w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli
takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspélnotowy znak towarowy
podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja usprawiedliwione
powody jego nieuzywania.
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W rozumieniu akapitu pierwszego za »uzywanie« uwaza sie¢ rowniez:

a) uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego w postaci rézniacej sie w elementach, ktére nie
zmieniaja odrdzniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

[..]".
Artykut 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,Podstawy wygasniecia”, wskazuje:

»Wygasniecie prawa wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku
do [Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia
wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w [Unii]
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze [gdy] nie istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania; jednakze zZadna osoba nie moze wystepowac
z roszczeniem w celu stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela do wspdlnotowego znaku
towarowego, w przypadku gdy w okresie miedzy uplywem piecioletniego terminu i wniesieniem
wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku towarowego zostalo rozpoczete
lub wznowione; jednakze rozpoczecie lub wznowienie uzywania znaku w okresie trzech miesiecy
przed zlozeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynajacym sie po uplywie
nieprzerwanego okresu pieciu lat nieuzywania, nie jest uwzgledniane, w przypadku gdy
przygotowania do rozpoczecia lub wznowienia uzywania znaku maja miejsce dopiero wéwczas,
gdy wlasciciel znaku dowiedzial sig, ze wniosek lub roszczenie wzajemne moga by¢ wniesione;

[..]”.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu w postepowaniu gléwnym i pytania prejudycjalne

W pazdzierniku 2009 r. Asda, wlasciciel sieci supermarketéw, rozpoczeta kampanie reklamowa dla
produktéw optycznych wymierzong przeciwko grupie Specsavers, ktéra jest zarazem najwieksza siecia
salonéw optycznych w Zjednoczonym Krolestwie i gléwnym konkurentem Asdy. W ramach tej
kampanii Asda wykorzystata slogany ,Be a real spec saver at Asda” i ,Spec savings at ASDA” oraz
nastepujace logo:

»

Fa L= g Ya X o N/ [Er% 3 o A
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Niedlugo po rozpoczeciu tej kampanii reklamowej, w dniu 19 pazdziernika 2009 r., grupa Specsavers
wniosta do High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) wobec Asdy powddztwo
o stwierdzenie naruszenia praw do nastepujacych wspélnotowych znakéw towarowych:

— stownych wspdlnotowych znakéw towarowych nr 1321298 i 3418928, tworzonych przez stowo
»Specsavers”;

— graficznych wspélnotowych znakéw towarowych nr 449256 i 1321348, obejmujacych nastepujace
oznaczenie (zwanych dalej ,znakami towarowymi z zacienionym logo”):

— graficznego wspdlnotowego znaku towarowego nr 5608385, ktéry obejmuje nastepujace oznaczenie:

Specsavers

— oraz graficznego wspélnotowego znaku towarowego nr 1358589, ktéry obejmuje nastepujace
oznaczenie (zwanego dalej ,znakiem towarowym z bezslownym logo”):

Wyrokiem z dnia 6 pazdziernika 2010 r. High Court of Justice (England & Wales) uznal, ze Asda nie
naruszyla praw do wspélnotowych znakéw towarowych grupy Specsavers. Sad ten stwierdzil ponadto
wygasniecie praw do znaku towarowego z bezstownym logo z powodu nieuzywania. Grupa Specsavers
wniosta od tego wyroku apelacje do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. sad odsylajacy orzekt w przedmiocie sporu dotyczacego
podnoszonego naruszenia praw do stownych wspdélnotowych znakéw towarowych nr 1321298
i 3418928 oraz graficznych wspdlnotowych znakéw towarowych nr 449256, 1321348 i 5608385
nalezacych do grupy Specsavers. Uznal on, ze ta ostatnia byla uprawniona na podstawie art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 do zakazania Asdzie uzywania sloganéw ,Be a real spec saver at
Asda” i ,Spec savings at Asda”, a takze logo uzywanych przez Asde w ramach jej kampanii
reklamowe;j.

Sad odsylajacy stwierdzil jednak, ze aby orzec w ramach sporu w postepowaniu gtéwnym o aspekcie
dotyczacym znaku towarowego z bezstownym logo, musi zwréci¢ sie do Trybunalu o wyjasnienie
nastepujacych kwestii.

Po pierwsze, w zakresie, w jakim Asda wniosla o stwierdzenie wygasniecia praw nabytych do znaku
towarowego z bezstownym logo z powodu jego nieuzywania, sad odsylajacy zastanawia sie, czy
uzywanie znakéw towarowych z zacienionym logo moze stanowi¢ uzywanie znaku towarowego
z bezslownym logo.

ECLIL:EU:C:2013:497 5
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Po drugie, sad ten pragnie ustali¢, czy renoma uzyskana przez ksztalt w kolorze zielonym, ktérym
zawsze poslugiwala sie grupa Specsavers w celu przedstawienia swego znaku towarowego
z bezslownym logo, moze zosta¢ uwzgledniony w ramach art. 9 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 niezaleznie od faktu, ze éw znak zostal zarejestrowany w kolorach czarnym i bialym.
W ocenie sadu odsylajacego tak wlasnie powinno by¢, jednak przyznaje on, ze prawo Unii pozostawia
w tym zakresie pole do interpretacji.

W tych okolicznosciach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Jezeli przedsiebiorca jest uprawniony z dwdch odrebnych rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego do:

a) graficznego znaku towarowego,
b) slownego znaku towarowego,

i obu tych znakéw uzywa lacznie, to czy takie uzywanie moze stanowi¢ uzywanie graficznego
znaku towarowego do celéw art. 15 i 51 rozporzadzenia [nr 207/2009]? Jesli tak, to w jaki sposéb
nalezy oceni¢ kwestie uzywania znaku graficznego? [...]

2)  Czy nalezy udzieli¢ odmiennej odpowiedzi, jezeli:
a) slowny znak towarowy jest nalozony na znak graficzny,

b) przedsiebiorca jest takze wlascicielem zlozonego slowno-graficznego znaku towarowego, ktéry
zostal zarejestrowany jako wspdlnotowy znak towarowy?

3) Czy odpowiedz na pytania pierwsze lub drugie zalezy od tego, czy przecietny konsument, po
pierwsze, postrzega znak graficzny i znak slowny jako odrebne oznaczenia, lub po drugie,
przypisuje im niezalezna funkcje odrézniajaca? Jesli tak, to w jakim zakresie?

4) Jezeli wspdlnotowy znak towarowy nie zostal zarejestrowany w kolorze, jednak jego wlasciciel
powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji koloréw, w zwiazku
z czym znaczna cze$¢ odbiorcow (na czesci, lecz nie na calym terytorium Unii) kojarzy éw znak
z tym kolorem lub z ta kombinacja koloréw, to czy kolor lub kolory uzyte przez pozwana
w spornym oznaczeniu s istotne dla calo$ciowej oceny, po pierwsze, prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b) [rozporzadzenia nr 207/2009], lub po drugie,
czerpania nienaleznej korzys$ci na gruncie art. 9 ust. 1 lit. ¢) [tego rozporzadzenia]? Jesli tak, to
w jakim zakresie?

5) W przypadku odpowiedzi twierdzacej, czy dla calo$ciowej oceny istotne jest to, ze dla znacznej

cze$ci odbiorcéw pozwana kojarzy sie z konkretnym kolorem lub z konkretna kombinacja
koloréw, ktérych uzyla w spornym oznaczeniu?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytan od pierwszego do trzeciego
W pytaniach od pierwszego do trzeciego, ktére nalezy przeanalizowal tacznie, sad odsylajacy zmierza

zasadniczo do ustalenia, czy wymdg rzeczywistego uzywania wspoélnotowego znaku towarowego
w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 jest spelniony woéwczas,
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gdy graficzny wspdlnotowy znak towarowy jest uzywany wylacznie w polaczeniu ze stownym
wspdlnotowym znakiem towarowym, ktéry jest na niego nalozony, zwazywszy dodatkowo, ze
polaczenie tych dwdch znakéw jest takze zarejestrowane jako odrebny wspdlnotowy znak towarowy.

Wszystkie strony, ktére zlozyly swe uwagi przed Trybunatem, utrzymuja zasadniczo, ze uzywanie
graficznego wspoélnotowego znaku towarowego w polaczeniu z innym stownym znakiem towarowym,
ktory jest na niego nalozony, moze stanowic rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, o ile wspomniany graficzny znak towarowy zachowuje
w otrzymanej w ten sposéb calosci niezalezna funkcje odrézniajaca.

Na wstepie nalezy usciéli¢, ze sytuacja taka jak wystepujaca w sprawie w postepowaniu gléwnym,
w ktdrej slowny znak towarowy jest nalozony na znak graficzny, objeta jest hipoteza art. 15 ust. 1
akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry odnosi si¢ do uzywania znaku towarowego
w postaci odbiegajacej od tej, w jakiej dany znak zostal zarejestrowany.

W istocie nalozenie oznaczenia slownego ,Specsavers” na znak towarowy z bezstownym logo zmienia
posta¢, w jakiej znak 6w zostal zarejestrowany, poniewaz — zwazywszy, ze w ten sposob niektdre
cze$ci znaku towarowego z bezslownym logo sa zakryte przez oznaczenie stowne — nie chodzi tu
o zwykle zestawienie dwdch znakéw.

Nalezy zauwazy¢ nastepnie, Ze z brzmienia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
bezposrednio wynika, iz uzywanie znaku towarowego w postaci, ktéra odbiega od tej, w jakiej zostal on
zarejestrowany, jest uwazane za uzywanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy tego
rozporzadzenia, pod warunkiem ze charakter odrézniajacy znaku towarowego w postaci, w jakiej
zostal on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony.

Charakter odrdzniajacy znaku towarowego w rozumieniu rozporzadzenia nr 207/2009 oznacza, ze znak
ten pozwala na okreslenie towaru, dla ktérego wystepuje sie o rejestracje, jako pochodzacego z danego
przedsiebiorstwa i tym samym na odrdznienie tego towaru od towaréw pochodzacych z innych
przedsiebiorstw (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych od
C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5141, pkt 32; z dnia 8 maja
2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-3297, pkt 66; z dnia 12 lipca
2012 r. w sprawie C-311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23).

Ow charakter odrézniajacy zarejestrowanego znaku towarowego moze by¢ wynikiem zaréwno
uzywania jednego z jego elementdéw jako czesci zarejestrowanego znaku towarowego, jak i uzywania
innego znaku towarowego w polaczeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych
przypadkach wystarczy, by w nastepstwie tego uzywania zainteresowane kregi faktycznie postrzegaly
dany towar lub dang ustuge jako pochodzace z okres$lonego przedsigbiorstwa (zob. analogicznie wyrok
z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 30).

Stad tez uzywanie znaku towarowego z bezstownym logo w polaczeniu z nalozonym na niego
oznaczeniem slownym ,Specsavers”, nawet jezeli uzywanie to stanowi ostatecznie uzywanie
w charakterze czesci zarejestrowanego znaku towarowego lub w polaczeniu z nim, moze zostaé
uznane za rzeczywiste uzywanie samego znaku towarowego z bezstownym logo, o ile wspomniany
znak, tak jak zostal on zarejestrowany, to znaczy w postaci niezakrytej czesciowo przez nalozone na
niego oznaczenie slowne ,Specsavers”, réwniez w tej formie odnosi si¢ do objetych rejestracja
towaréw grupy Specsavers, ktéra to okoliczno$¢ podlega ocenie sadu odsylajacego.

Na powyzszy wniosek nie ma wplywu okoliczno$¢, ze oznaczenie stowne ,Spescsavers” oraz polaczenie

bezstownego logo z nalozonym na nie oznaczeniem stownym ,Specsavers” takze zostaly zarejestrowane
jako wspdlnotowe znaki towarowe.
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Trybunal orzekl juz bowiem w przeszlosci, ze wymdg rzeczywistego uzywania znaku towarowego
w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 moze zosta¢ spelniony, w przypadku gdy
znak towarowy jest uzywany wylacznie za posrednictwem innego zlozonego znaku towarowego lub
gdy jest on uzywany wylacznie w polfaczeniu z innym znakiem, a polaczenie tych dwdch znakéw jest
ponadto zarejestrowane jako odrebny znak towarowy, o ile éw znak towarowy wciaz jest postrzegany
jako wskazanie pochodzenia danego towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie C-12/12 Colloseum Holding, pkt 35, 36).

Ponadto Trybunat stwierdzil takze, w odniesieniu do art. 10 ust. 2 lit. a) pierwszej 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, s. 1), ktérego tres¢
normatywna odpowiada zasadniczo tresci art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009,
ze wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego moze do celéw wykazania jego uzywania
w rozumieniu tego przepisu powolywaé sie na jego uzywanie w postaci rdézniacej sie od postaci,
w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, pod warunkiem ze réznice miedzy tymi dwiema postaciami
nie zmieniaja charakteru odrézniajacego tego znaku, i to niezaleznie od faktu, iz owa odmienna postac
réwniez zostala zarejestrowana jako znak towarowy (wyrok z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
C-553/11 Rintisch, pkt 30).

Argumenty, ktére sklonity Trybunat do przyjecia takiej wykladni art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104,
daja si¢ przenies¢ mutatis mutandis na grunt art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009.

Wyyktadnia ta znajduje ponadto potwierdzenie w celu przyswiecajacym art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry to przepis, unikajac ustanowienia wymogu calkowitej zgodnosci
miedzy postacia uzywana w obrocie handlowym a ta, w jakiej znak towarowy zostal zarejestrowany,
dazy do umozliwienia wlascicielowi tego znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego
wykorzystania handlowego, wariantéw, ktére nie zmieniajac jego charakteru odrdzniajacego, pozwola
lepiej dostosowaé je do wymogdédw sprzedazy i promocji oznaczonych nim towaréw lub uslug.
Tymczasem osiagniecie powyzszego celu byloby utrudnione, gdyby do ustalenia uzywania
zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spelnienia dodatkowego warunku, zgodnie z ktérym
owa odmienna postaé, w jakiej dany znak jest uzywany, nie moze sama by¢ przedmiotem rejestracji
jako znak towarowy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 21, 22).

Ponadto taki sposéb wyktadni art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 pozostaje
w zgodzie z art. 5C ust. 2 konwencji paryskiej, poniewaz to ostatnie postanowienie nie daje zadnych
podstaw do przyjecia, ze w nastepstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie mozna juz
powolywal sie na jego uzywanie celem wykazania uzywania innego zarejestrowanego znaku
towarowego, od ktérego oznaczenie to odbiega jedynie w sposéb niezmieniajacy jego charakteru
odrdzniajacego (zob. ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 23).

Zwazywszy na ogol powyzszych rozwazan, odpowiedz na pytania od pierwszego do trzeciego winna
brzmieé: art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten
sposéb, ze wymdg ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu tych przepiséw moze zosta¢ spelniony,
jezeli graficzny wspolnotowy znak towarowy jest uzywany wylacznie w polaczeniu z nalozonym na
niego stownym wspélnotowym znakiem towarowym i jezeli polaczenie tych dwodch znakéw jest
ponadto samo zarejestrowane jako odrebny wspdlnotowy znak towarowy, pod warunkiem ze réznice
miedzy postacia, w jakiej znak jest uzywany, a postacia, w jakiej zostal on zarejestrowany, nie
zmieniaja charakteru odrézniajacego tego znaku w zarejestrowanej postaci.
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W przedmiocie pytania czwartego

W pytaniu czwartym sad odsylajacy dazy do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze w przypadku gdy wspdlnotowy znak towarowy nie
zostal zarejestrowany w kolorze, jednak jego wlasciciel powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze
lub w konkretnej kombinacji koloréw, w zwiazku z czym znaczna cze$¢ odbiorcéw kojarzy éw znak
z tym kolorem lub z ta kombinacja koloréw, to czy kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecia
w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie naruszenie praw do wspomnianego znaku, sa istotne dla
calosciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad lub czerpania nienaleznej korzysci
W rozumieniu tego przepisu.

Grupa Specsavers i Komisja Europejska proponuja udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzacej,
natomiast rzad Zjednoczonego Kroélestwa uwaza, ze nalezaloby odpowiedzie¢ na nie przeczaco.

Co sie tyczy, po pierwsze, analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 9
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, przypomnienia wymaga, ze zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem istnienie w odczuciu odbiorcéw prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcéw w biad
nalezy ocenia¢ calosciowo, z uwzglednieniem wszystkich wlasciwych dla danego przypadku czynnikéw
(zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191,
pkt 22; z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 27; z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. [-4529, pkt 34).

Trybunal orzek! takze niejednokrotnie, ze calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienistwa
rozpatrywanych znakéw, nalezy oprze¢ na wywieranym przez te znaki caloSciowym wrazeniu, ze
szczegblnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Sposéb postrzegania
znakéw towarowych przez przecietnych konsumentéw danych towaréw lub ustug odgrywa
w calo$ciowej ocenie tego prawdopodobieristwa decydujaca role. W tym zakresie przecietny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢, nie dokonujac analizy jego poszczegélnych
detali (zob. w szczegdlnosci ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Medion, pkt 28;
w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35).

Ponadto z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest tym
wieksze, im bardziej odrézniajacy jest sam znak. A zatem znaki towarowe, ktére maja charakter
wysoce odrdzniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na rynku — ciesza sie¢ wigksza
ochrona niz te, ktérych charakter jest nieznacznie odrdzniajacy (zob. wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18).

Tymczasem, przynajmniej gdy mamy do czynienia ze znakiem towarowym, ktéry nie zostal
zarejestrowany w okreslonym lub charakterystycznym kolorze, a w kolorystyce czarno-biatej, kolor lub
kombinacja koloréw, w jakich znak towarowy jest nastepnie faktycznie uzywany, wplywa na
postrzeganie tego znaku przez przecietnych konsumentéw danych towaréw i w rezultacie jest w stanie
zwiekszy¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad lub prawdopodobienstwo skojarzenia
wcze$niejszego znaku towarowego i oznaczenia, ktéremu zarzuca si¢ naruszenie praw do tego znaku.

W tych okoliczno$ciach nie byloby logiczne uznanie, ze okoliczno$¢, iz w oznaczeniu, ktéremu zarzuca
sie naruszenie praw do wcze$niejszego wspolnotowego znaku towarowego, osoba trzecia uzywa koloru
lub kombinacji koloréw, ktére zaczely by¢ kojarzone przez znaczna cze$¢ odbiorcéw z owym
wczesniejszym znakiem w nastepstwie uzywania go przez jego wlasciciela w tym kolorze lub w tej
kombinacji koloréw, nie moze by¢ brana pod uwage przy dokonywaniu calo$ciowej oceny z tego tylko
wzgledu, ze wspomniany wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany w kolorach czarnym
i biatym.
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Réwniez przy dokonywaniu analizy, po drugie, kwestii czerpania nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub z renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy przeprowadzi¢ calo$ciowa ocene, ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki
majace znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy, wéréd ktérych mozemy wyrézni¢ miedzy innymi
intensywno$¢ renomy i stopient charakteru odrézniajacego znaku towarowego, stopienn podobienstwa
miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz charakter danych towaréw Ilub ustug
i istniejacy miedzy nimi stopien pokrewienstwa. Co sie tyczy intensywno$ci renomy i stopnia
charakteru odrézniajacego znaku towarowego, Trybunal orzekl juz w przesztosci, ze im bardziej
odrézniajacy bedzie ten znak i im wigksza renoma, ktéra sie on cieszy, tym fatwiej bedzie przyjac
istnienie naruszenia (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz.
s. [-5185, pkt 44).

W tym wzgledzie z postanowienia odsytajacego wynika, ze podobienstwo miedzy znakami towarowymi
grupy Specsavers a oznaczeniami uzywanymi przez Asde bylo w sposéb zamierzony poszukiwane, tak
aby odbiorcy skojarzyli te dwa szyldy. Otéz okoliczno$¢, ze Asda wykorzystata kolor podobny do tego
uzywanego przez grupe Specsavers w celu skorzystania z charakteru odrdzniajacego i renomy znakéw
towarowych nalezacych do tej grupy, jest czynnikiem, ktéry nalezy bra¢ pod uwage przy ustalaniu, czy
mozna stwierdzi¢ czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku (zob.
analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 48).

Zwazywszy na powyzsze, odpowiedZz na pytanie czwarte winna brzmie¢: art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze w przypadku gdy wspdlnotowy
znak towarowy nie zostal zarejestrowany w kolorze, jednak jego wlasciciel powszechnie uzywa go
w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji koloréw, w zwigzku z czym znaczna czes$¢
odbiorcéw kojarzy éw znak z tym kolorem lub z ta kombinacja koloréw, to kolor lub kolory uzyte
przez osobe trzecia w oznaczeniu, ktéremu zarzuca si¢ naruszenie praw do wspomnianego znaku, sa
istotne dla calosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad lub czerpania nienaleznej
korzy$ci w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie pytania pigtego

W pytaniu piatym sad odsylajacy zmierza do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze okolicznos¢, iz osoba trzecia uzywajaca oznaczenia,
ktéremu zarzuca si¢ naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest
przez znaczna cze$¢ odbiorcow z konkretnym kolorem lub z konkretna kombinacja koloréw, ktére
wykorzystuje ona w tym oznaczeniu, stanowi czynnik istotny dla calosciowej oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad lub czerpania nienaleznej korzysci w rozumieniu tego
przepisu.

Grupa Specsavers proponuje, by na to pytanie udzieli¢ odpowiedzi twierdzacej, natomiast Komisja
uwaza, ze element ten moze by¢ brany pod uwage wylacznie do celéw oceny uzasadnionej przyczyny
uzywania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Poniewaz rzad Zjednoczonego
Kroélestwa proponuje udzieli¢ odpowiedzi przeczacej na pytanie czwarte, uwaza on, ze w ogdle nie ma
potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie piate.

W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze — jak wynika z pkt 34 i 39 niniejszego wyroku — zaréwno
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, jak i czerpanie nienaleznej korzys$ci w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia
podlegaja calosciowej ocenie, z uwzglednieniem wszystkich wlasciwych dla danego przypadku
czynnikéw.
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Z orzecznictwa Trybunalu wynika ponadto, Ze ocena ta musi uwzglednia¢ faktyczny kontekst, w jakim
oznaczenie, ktéremu zarzuca sie podobienstwo do zarejestrowanego znaku towarowego, zostalo uzyte
[zob. podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. 1-4231, pkt 64].

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze okoliczno$¢, iz osoba trzecia uzywajaca oznaczenia,
ktéremu zarzuca si¢ naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest
przez znaczna cze$¢ odbiorcéw z konkretnym kolorem lub z konkretna kombinacja kolorédw, ktérych
uzywa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik, ktéry w polaczeniu z innymi elementami moze mie¢
pewne znaczenie przy badaniu istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad lub czerpania
nienaleznej korzysci w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

Po pierwsze, nie mozna wykluczy¢, ze taka okoliczno$¢ moze oddzialywa¢ na sposéb, w jaki odbiorcy
postrzegaja rozpatrywane oznaczenia, i mie¢ w efekcie wplyw na istnienie w przypadku tych oznaczen
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego
rozporzadzenia.

A zatem w sprawie w postepowaniu gléwnym okolicznos¢, ze Asda sama kojarzona jest z kolorem
zielonym — kolorem uzywanym przez nia w oznaczeniach, ktérym zarzuca sie naruszenie praw do
znakéw towarowych grupy Specsavers, moglaby w szczegélnosci skutkowal zmniejszeniem
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad lub skojarzenia tych oznaczen ze znakami grupy
Specsavers, poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw moéglby uznaé, ze uzyty w tych oznaczeniach kolor
zielony jest charakterystyczny dla Asdy; ustalenie tej okolicznos$ci nalezy do sadu odsylajacego.

Po drugie, na co zwraca uwage Komisja w swych uwagach przed Trybunatem, okolicznos¢, ze osoba
trzecia uzywajaca oznaczenia, ktéremu zarzuca si¢ naruszenie praw do zarejestrowanego znaku
towarowego, sama kojarzona jest przez znaczna cze$¢ odbiorcow z konkretnym kolorem lub
z konkretng kombinacja koloréw, ktérych uzywa w tym oznaczeniu, moze by¢ istotnym czynnikiem dla
ustalenia, czy istniala ,uzasadniona przyczyna” uzywania tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

A zatem odpowiedZ na pytanie piate winna brzmie¢: art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze okoliczno$é, iz osoba trzecia uzywajaca oznaczenia, ktéremu
zarzuca sie naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez
znaczng cze$¢ odbiorcéw z konkretnym kolorem lub z konkretna kombinacja koloréw, ktérych uzywa
w tym oznaczeniu, stanowi czynnik majacy znaczenie dla calosciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad i czerpania nienaleznej korzysci w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie kosztow

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

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

1) Artykul 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowa¢ w ten
sposob, ze wymog ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu tych przepisow moze zostaé
spelniony, jezeli graficzny wspolnotowy znak towarowy jest uzywany wylacznie w potaczeniu
z nalozonym na niego sfownym wspélnotowym znakiem towarowym i jezeli polaczenie tych
dwéch znakéw jest ponadto samo zarejestrowane jako wspélnotowy znak towarowy, pod
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warunkiem ze réznice miedzy postacia, w jakiej znak jest uzywany, a postacia, w jakiej zostal
on zarejestrowany, nie zmieniaja charakteru odrdézniajacego tego znaku w zarejestrowane;j
postaci.

Artykul 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze
w przypadku gdy wspdlnotowy znak towarowy nie zostal zarejestrowany w kolorze, jednak
jego wlasciciel powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji
koloréw, w zwiazku z czym znaczna cze$¢ odbiorcow kojarzy 6w znak z tym kolorem lub
z ta kombinacja koloréw, to kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecia w oznaczeniu,
ktéoremu zarzuca si¢ naruszenie praw do wspomnianego znaku, sa istotne dla calo$ciowej
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad lub czerpania nienalezinej korzysci
w rozumieniu tego przepisu.

Artykul 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze
okolicznos¢, iz osoba trzecia uzywajaca oznaczenia, ktéoremu zarzuca si¢ naruszenie praw do
zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczna cze$¢ odbiorcow
z konkretnym kolorem lub z konkretna kombinacja koloréw, ktéorych uzywa w tym
oznaczeniu, stanowi czynnik majacy znaczenie dla calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad i czerpania nienaleznej korzysci w rozumieniu tego przepisu.

Podpisy

12

ECLIL:EU:C:2013:497



	Wyrok Trybunału (trzecia izba)
	Wyrok
	Ramy prawne
	Prawo międzynarodowe
	Prawo Unii

	Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu w postępowaniu głównym i pytania prejudycjalne
	W przedmiocie pytań prejudycjalnych
	W przedmiocie pytań od pierwszego do trzeciego
	W przedmiocie pytania czwartego
	W przedmiocie pytania piątego

	W przedmiocie kosztów



