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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)

z dnia 19 czerwca 2012 r.*

Znaki towarowe — Zblizanie ustawodawstw panstw czlonkowskich — Dyrektywa 2008/95/WE —
Wskazanie towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku
towarowego — Wymogi jasnosci i precyzyjnosci — Stosowanie nagléwkow klas klasyfikacji nicejskiej

dla celéw rejestracji znakéw towarowych — Dopuszczalno$¢ — Zakres ochrony przyznanej przez

znak towarowy

W sprawie C-307/10
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, 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 Krélestwo)
postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r., przekazanym przez High Court of Justice (Queen’s Bench
Division), ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 28 czerwca 2010 r., w postepowaniu:
Chartered Institute of Patent Attorneys
przeciwko
Registrar of Trade Marks,

TRYBUNAL (wielka izba),
w skladzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, ].N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.C. Bonichot,
J. Malenovsky i U. Lohmus (sprawozdawca), prezesi izb, M. Ilesi¢, E. Levits, A. O Caoimh, T. von
Danwitz, A. Arabadjiev i C. Toader, sedziowie,
rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: C. Stromholm, administrator,
uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 pazdziernika 2011 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Chartered Institute of Patent Attorneys przez M. Edenborougha, QC,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez S. Hathawaya, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez S. Malynicza, barrister,

— w imieniu rzadu czeskiego przez M. Smolka oraz V. Stencela, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: angielski.
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— w imieniu rzadu dunskiego przez C. Vanga, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego oraz ]J. Kemper, dzialajagcych w charakterze
pelnomocnikow,

— w imieniu Irlandii przez N. Traversa, BL,

— w imieniu rzadu francuskiego przez B. Cabouata, G. de Bergues’a oraz S. Meneza, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu austriackiego przez E. Riedla, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,
— w imieniu rzadu polskiego przez M. Szpunara, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu rzadu stowackiego przez B. Ricziova, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,
— w imieniu rzadu finskiego przez J. Heliskoskiego, dziatajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) przez D. Botisa oraz R. Pethkego, dzialajacych w charakterze pelnomocnikdw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz ]. Samnadde, dzialajacych w charakterze
petlnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

Whiosek ten zostal ztozony w ramach sporu miedzy Chartered Institute of Patent Attorneys (zwanym
dalej ,ChIPA”) a Registrar of Trade Marks (organem wlasciwym do spraw rejestracji znakéw
towarowych w Zjednoczonym Krdlestwie, zwanym dalej ,Registrar”) w przedmiocie udzielenia przez
niego odmowy rejestracji oznaczenia slownego ,IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku
towarowego.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Na pflaszczyznie miedzynarodowej prawo znakéw towarowych reguluja przepisy Konwencji o ochronie
wlasnosci przemystowej podpisanej w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej
w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des traités
des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej ,konwencja paryska”). Stronami tej konwencji
sa wszystkie panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej.
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Zgodnie z art. 19 konwencji paryskiej panstwa bedace jej stronami zastrzegaja sobie prawo zawierania
oddzielnie miedzy soba porozumien szczegdlnych w sprawach ochrony wtasnoéci przemystowe;j.

Wskazany przepis stal sie podstawa do przyjecia Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw, podpisanego w trakcie
konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowanego w dniu
13 maja 1977 r. w Genewie i zmienionego w dniu 28 wrzesnia 1979 r. (Recueil des traités des Nations
unies, vol. 1154, nr 1-18200, s. 89, zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”). Zgodnie z art. 1
porozumienia nicejskiego:

»1) Kraje, do ktérych stosuje si¢ niniejsze porozumienie, tworza Zwigzek Szczegdlny i przyjmuja
wspdlna klasyfikacje towaréw i ustug dla celéow rejestracji znakéw [zwana dalej »klasyfikacja
nicejska« |.

2) Klasyfikacja [nicejska] sklada sie z:
i)  wykazu klas wraz z objas$nieniami, zaleznie od okolicznosci,

ii) alfabetycznego wykazu towardw i ustug [...] ze wskazaniem klas, do ktdérych kazdy towar lub kazda
ustuga sa zaliczone.

[...]".

Artykul 2 porozumienia nicejskiego, zatytulowany ,Skutki prawne i stosowanie klasyfikacji” brzmi
nastepujaco:

»1) Z zastrzezeniem wymogéw przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki klasyfikacji
[nicejskiej] sa takie, jakie zostaly jej przyznane przez kazdy kraj Zwigzku Szczegdlnego.
W szczegélnosci klasyfikacja [nicejska] nie wigze krajow Zwiazku Szczegélnego w odniesieniu do
oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi badz uznania znakéw ustugowych.

2) Kazdy kraj Zwigzku Szczegdlnego zastrzega sobie prawo stosowania klasyfikacji [nicejskiej] badz
jako systemu gléwnego, badz jako systemu pomocniczego.

3) Kompetentne urzedy krajow Zwigzku Szczegdlnego beda zamieszczaé w dokumentach urzedowych,
dokumentach i publikacjach dotyczacych rejestracji znakéw numery klas klasyfikacji [nicejskiej], do
ktérych naleza towary lub ustugi, dla jakich znak jest zarejestrowany.

4) Fakt, ze pewna nazwa znajduje sie¢ w wykazie alfabetycznym, w niczym nie narusza praw, jakie
moglyby przystugiwac tej nazwie”.

Klasyfikacja nicejska jest zarzadzana przez miedzynarodowe biuro Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej (WIPO). Od dnia 1 stycznia 2002 r. wykaz klas tej klasyfikacji obejmuje 34 klasy
towaréw i 11 klas ustug. Kazda klasa oznaczona jest za pomoca jednego lub wielu ogélnych okreslen,
zwanych powszechnie ,nagléwkami klas”, ktére wskazuja w sposéb ogélny dziedziny, do ktérych
naleza zasadniczo towary i ustugi z tej klasy. Alfabetyczny wykaz towaréw i ustug zawiera okolo
12 000 pozycji.

Zgodnie z przewodnikiem dla uzytkownika klasyfikacji nicejskiej, w celu zapewnienia prawidtowego
zaszeregowania kazdego towaru lub ustugi nalezy sprawdzi¢, czy dany towar lub dana usluga zostaly
umieszczone w alfabetycznym wykazie towaréw i uslug, a takze zapozna¢ sie z objasnieniami
dotyczacymi poszczegélnych klas. Jezeli, pomimo postuzenia si¢ wykazem klas, objasnieniami czy
alfabetycznym wykazem towaréw i ustug nie jest mozliwe wlasciwe zaszeregowanie towaru lub uslugi,
uwagi ogélne wskazuja kryteria, ktére nalezy zastosowac.
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Wedlug bazy danych WIPO spoéréd panstw czlonkowskich jedynie Republika Cypryjska i Republika
Malty nie sa stronami porozumienia nicejskiego; korzystaja one jednak z klasyfikacji nicejskiej.

Co pie¢ lat klasyfikacja nicejska podlega rewizji przeprowadzanej przez Komitet Ekspertéw. Wydanie
dziewigte klasyfikacji, obowiazujace w czasie, gdy mialy miejsce okolicznosci faktyczne w postepowaniu
przed sadem krajowym, zostalo od dnia 1 stycznia 2012 r. zastapione wydaniem dziesigtym.

Prawo Unii

Dyrektywa 2008/95

Dyrektywa 2008/95 zastapila pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U.
1989, L 40, s. 1).

Zgodnie z motywami 6, 8, 11 i 13 dyrektywy 2008/95:

»(6) Panstwa czlonkowskie powinny posiada¢ [...] swobode ustalania przepiséw proceduralnych
dotyczacych rejestracji, wygasniecia i niewaznosci znakéw towarowych nabytych przez rejestracje.

[...]
[...]

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

[...]

(11) Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegdlnosci ma mu
zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, powinna by¢ calkowita w przypadku identyczno$ci
miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. [...]

[...]

(13) Wszystkie panstwa czltonkowskie zwiazane sa konwencja paryska [...]. Niezbedne jest, aby przepisy
niniejszej dyrektywy byly w pelni zgodne z przepisami tej konwencji. Niniejsza dyrektywa nie
powinna mie¢ wplywu na zobowigzania panstw czlonkowskich wynikajace z tej konwenciji. [...]".

Artykut 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 stanowi:

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

[...]
b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;
¢) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczenr lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie

do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu
produkgcji towaru lub $§wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

[...]
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3. Nie mozna odmoéwic rejestracji znaku towarowego ani stwierdzac jego niewaznosci zgodnie z ust. 1
lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten
uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowié, ze niniejszy
przepis bedzie mial takze zastosowanie, kiedy charakter odrdzniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji”.

Artykut 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 stanowi:
»Znak towarowy nie podlega rejestracji, a juz zarejestrowany znak uznaje si¢ za niewazny, jezeli:

a) 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”.

Komunikat nr 4/03

Komunikat nr 4/03 prezesa Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wykorzystywania nagléwkéw klas w wykazach
towaréw i ustug dla potrzeb wnioskéw o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. OHIM
9/03, s. 1647), zgodnie z jego pkt I, ma na celu wyjasnienie i doprecyzowanie praktyki OHIM ,w
zakresie stosowania nagléwkéw klas i skutkéow tego stosowania w przypadku, w ktérym zgloszenie lub
rejestracja  wspdlnotowego znaku towarowego jest przedmiotem ograniczenia lub cze$ciowego
zrzeczenia sig, lub kiedy wniesiony zostaje sprzeciw lub wniosek o stwierdzenie niewaznosci rejestracji
znaku”.

Zgodnie z pkt III akapit drugi komunikatu nr 4/03:

»Zastosowanie ogélnych okreslent lub calych nagléwkéw klas przewidzianych w klasyfikacji nicejskiej
stanowi prawidlowa specyfikacje towaréw i uslug w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego.
Stosowanie tych okreslen umozliwia prawidlowe zaszeregowanie i zgrupowanie towaréw i ustug.
OHIM nie sprzeciwia sie stosowaniu ogdélnych okreslen i nagtéwkéw klas z tego powodu, ze sa zbyt
nieprecyzyjne lub nieokreslone, w przeciwienstwie do praktyki niektérych urzedéw krajowych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej i panstw trzecich w stosunku do niektérych nagtéwkow klas oraz
niektérych ogélnych okreslen”.

Punkt IV akapit pierwszy komunikatu nr 4/03 stanowi:
»34 klasy towaréw i 11 klas uslug obejmuja calo$¢ towardw i ustug, wskutek czego postuzenie sie

wszystkimi ogdlnymi okres§leniami nagléwka klasy z konkretnej klasy jest wyrazem zadania
odnoszacego si¢ do wszystkich towaréw lub ustug nalezacych do tej klasy”.

Prawo angielskie

Dyrektywa 89/104 zostala transponowana do prawa angielskiego przez Trade Marks Act 1994 (ustawe
z 1994 r. o znakach towarowych, zwana dalej ,ustawa z 1994 r.”).

Artykul 32 wust. 2 lit. ¢) tej ustawy stanowi, Ze zgloszenie do rejestracji powinno zawierad
w szczegdlnosci ,wykaz towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wnosi sie o rejestracje”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z 1994 r.:

»1. Towary lub wustugi klasyfikowane sa do celéw rejestracji znakéw towarowych zgodnie
z przewidzianym systemem klasyfikacji.

ECLILEU:C:2012:361 5
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2. Registrar jest wlasciwy do wszystkich kwestii dotyczacych poszczegélnych klas towaréw lub ustug.
Od decyzji Registrar nie przystuguje odwotanie”.

Uzupelnieniem ustawy z 1994 r. jest Trade Marks Rules (rozporzadzenie o znakach towarowych,
wydane w 2008 r.), dotyczace praktyki i postepowania przed UK Intellectual Property Office (urzedem
Zjednoczonego Krdlestwa ds. wlasnosci intelektualnej). Zgodnie z zasada 8 ust. 2 lit. b) tego
rozporzadzenia wnioskodawca powinien wyszczeg6lni¢ towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych
wystepuje o rejestracje krajowego znaku towarowego, w sposéb jasno wskazujacy na ich charakter.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

W dniu 16 pazdziernika 2009 r. ChIPA, dzialajac w oparciu o art. 32 ustawy z 1994 r. dokonatl
zgloszenia oznaczenia ,IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego. Dla wskazania uslug
objetych ww. zgloszeniem ChIPA postuzyl sie ogélnymi okresleniami nagtéwka z klasy 41 klasyfikacji
nicejskiej, a mianowicie ,nauczaniem; ksztalceniem; rozrywka; dzialalno$cia sportowa i kulturaln[q]”.

Decyzja z dnia 12 lutego 2010 r. Registrar odrzucil to zgloszenie w oparciu o przepisy prawa krajowego
odpowiadajace art. 3 ust. 1 lit. b) i c¢) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95. Registrar zinterpretowal
bowiem omawiane zgloszenie zgodnie z komunikatem nr 4/03 i uznal, ze obejmuje ono nie tylko
ustugi wskazane przez ChIPA, ale réwniez wszystkie inne uslugi nalezace do klasy 41 klasyfikacji
nicejskiej, w tym ustugi tlumaczeniowe. W odniesieniu do ustug tlumaczeniowych oznaczenie ,IP
TRANSLATOR” byloby w jego opinii z jednej strony pozbawione charakteru odrézniajacego, z drugiej
za$ strony mialoby charakter opisowy. Nie bylo ponadto dowodéw na to, by oznaczenie slowne ,IP
TRANSLATOR” uzyskalo w nastepstwie jego uzywania charakter odrézniajacy w odniesieniu do uslug
tlumaczeniowych przed dniem jego zgloszenia do rejestracji. ChIPA nie wystapil tez o wylaczenie tego
rodzaju uslug ze specyfikacji jego zgloszenia do rejestracji znaku towarowego.

W dniu 25 lutego 2010 r. ChIPA wnidst do sadu krajowego odwotanie od tej decyzji, podnoszac, ze
jego zgloszenie do rejestracji nie wskazywalo i nie obejmowalo zatem ustug tlumaczeniowych
nalezacych do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej. Z tego wzgledu zarzuty wobec rejestracji wskazane przez
Registrar byly btedne, za$ jego zgloszenie do rejestracji niestusznie odrzucone.

Wedlug sadu krajowego jest bezsporne, iz ustugi ttumaczeniowe nie sa zazwyczaj uznawane za podkategorie
uslug ,nauczania”, ,ksztalcenia”, ,rozrywki”, ,dzialalnosci sportowej” lub ,dziatalnosci kulturalnej”.

Z postanowienia odsylajacego wynika ponadto, ze oprécz wykazu alfabetycznego obejmujacego 167
pozycji, w ktorych wyszczegolnione zostaly ustugi nalezace do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, prowadzona
przez Registrar dla potrzeb stosowania ustawy z 1994 r. baza danych zawiera ponad 2000 pozycji,
w ktérych wyszczegdlnione zostaly ustugi nalezace do klasy 41, za§ baza danych Euroace prowadzona
przez OHIM dla potrzeb stosowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) obejmuje ich ponad 3000.

Sad krajowy zaznacza, ze gdyby stanowisko zajete przez Registrar byto stuszne, to wszystkie te pozycje,
w tym réwniez ustugi tlumaczeniowe, bylyby objete dokonanym przez ChIPA zgloszeniem do
rejestracji. W takim przypadku zgloszenie to obejmowaloby réwniez towary lub ustugi, ktére nie sa
w nim wymienione, ani w zadnej wynikajacej z niego rejestracji. W jego opinii taka wykladnia jest nie
do pogodzenia z wymogiem, by towary i ustugi objete zgloszeniem do rejestracji znaku towarowego
byly wskazane w sposéb jasny i precyzyjny.

Sad krajowy powoluje sie réwniez na badanie przeprowadzone w 2008 r. przez Association of European
Trade Mark Owners (Marques) (stowarzyszenie europejskich wlascicieli znakéw towarowych
»Marques”), ktére wykazalo, ze praktyka urzedowa jest zréznicowana w poszczegélnych panstwach
czlonkowskich, gdyz niektére sposréd wlasciwych organéw stosuja rozwiazania interpretacyjne
przewidziane w komunikacie nr 4/03, podczas gdy inne odmawiaja stosowania takich rozwigzan.
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W tych okoliczno$ciach The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 Trade Marks
Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrécic sie
do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»Biorac pod uwage przepisy dyrektywy 2008/95 [...]:

1) Czy niezbedne jest, by poszczegélne towary lub ustugi objete zgloszeniem znaku towarowego
zostaly wskazane w sposéb wyrazny i dokladny [jasny i precyzyjny], a jesli tak, to w jakim
stopniu?

2) Czy mozna postugiwa¢ sie ogdlnymi okresleniami zaczerpnietymi z nagléwkow klas [...]
[klasyfikacji nicejskiej] [...] dla potrzeb wskazywania poszczegélnych towaréw lub ustug objetych
zgloszeniem znaku towarowego?

3) Czy wykladnia tego rodzaju ogélnych okreslenn zaczerpnietych z nagléwkoéw klas wskazanej |...]
[klasyfikacji] [...] powinna by¢ oparta [...] na zaleceniach komunikatu nr 4/03 [...]?".

W przedmiocie dopuszczalno$ci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

OHIM utrzymuje w swoich uwagach pisemnych, Ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym nalezy uzna¢ za niedopuszczalny, ze wzgledu na jego sztuczny charakter, ktéry
sprawia, ze odpowiedz Trybunalu na pytania prejudycjalne jest pozbawiona istotnego znaczenia
w kontekscie rozwigzania sporu przed sadem krajowym. Komisja Europejska wyraza réwniez
watpliwosci co do rzeczywistej potrzeby rozpatrywanej rejestracji.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze w §wietle utrwalonego orzecznictwa procedura przewidziana
w art. 267 TFUE jest instrumentem wspolpracy miedzy Trybunalem i sadami krajowymi, dzieki
ktéremu Trybunal dostarcza sadom krajowym elementéw wykladni prawa Unii, ktére sa im niezbedne
dla rozstrzygniecia przedstawionych przed nimi sporéw (zob. zwlaszcza wyroki: z dnia 16 lipca 1992 r.
w sprawie C-83/91 Meilicke, Rec. s. 1-4871, pkt 22; z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie C-445/06
Danske Slagterier, Zb.Orz. s. I-2119, pkt 65).

W kontekscie tej wspolpracy pytania dotyczace prawa Unii korzystaja z domniemania istotnego
znaczenia dla sprawy. Odrzucenie przez Trybunal wniosku sadu krajowego jest mozliwe tylko wtedy,
gdy jest oczywiste, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego zwigzku ze stanem
faktycznym lub przedmiotem sporu przed sadem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej
badz gdy Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, ktére sa konieczne do
udzielenia uzytecznej odpowiedzi na pytania, ktére zostaly mu przedstawione (zob. zwlaszcza wyroki:
z dnia 16 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-421/01 Traunfellner, Rec. s. I-11941, pkt 37; z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawach polaczonych C-94/04 i C-202/04 Cipolla i in., Zb.Orz. s. 1-11421,
pkt 25; a takze z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawach pofaczonych C-570/07 i C-571/07 Blanco Pérez
i Chao Gémez, Zb.Orz. s. [-4629, pkt 36).

W niniejszej sprawie nie mamy jednak do czynienia z takim przypadkiem. Nie kwestionuje sie bowiem
tego, ze zgloszenie do rejestracji znaku towarowego zostalo faktycznie dokonane i ze Registrar je
odrzucil, nawet jezeli odszedl! on przy tym od swojej zwyczajowej praktyki. W dodatku wyktadnia
prawa Unii, o ktéra wnosi sad krajowy, odpowiada rzeczywiscie obiektywnej potrzebie nierozlacznie
zwigzanej z rozstrzygnieciem zawistego przed nim sporu (zob. podobnie wyrok z dnia 22 listopada
2005 r. w sprawie C-144/04 Mangold, Zb.Orz. s. I-9981, pkt 38).

Z powyzszego wynika, ze niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nalezy uznaé
za dopuszczalny.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Zadajac trzy pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy
wykladni dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywaé w ten sposdéb, ze wymaga ona, by towary i uslugi,
w odniesieniu do ktérych wnosi sie o ich ochrone wynikajaca ze znaku towarowego, byly wskazywane
z pewnym stopniem jasnosci i precyzyjnosci. W przypadku odpowiedzi twierdzacej sad krajowy
zmierza do ustalenia, czy biorac pod uwage ww. wymogi jasnosci i precyzyjnosci, wykladni dyrektywy
2008/95 nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, Ze stoi ona na przeszkodzie temu, by zglaszajacy krajowy
znak towarowy wskazywal omawiane towary i ustugi, postugujac sie ogélnymi okresleniami
nagléwkow klas klasyfikacji nicejskiej, oraz by uzycie wszystkich ogdlnych okreslern nagléwka
konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej bylo uznane za wyraz zadania odnoszacego sie do wszystkich
towaréw lub ustug nalezacych do tej konkretnej klasy.

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze celem ochrony przyznanej przez znak towarowy, jak na to
wskazuje motyw 11 dyrektywy 2008/95, jest zwlaszcza zapewnienie mu funkcji wskazania pochodzenia,
a mianowicie zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu uzytkownikowi tozsamosci pochodzenia
towaru lub uslugi, oznaczonych tym znakiem, co umozliwia mu — bez ryzyka wprowadzenia w btad —
odréznienie tego towaru lub ustugi od towaréw i ustug majacych inne pochodzenie (zob. podobnie wyroki:
z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. s. I-11737, pkt 34, 35; a takze z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie
C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, Zb.Orz. s. 1-4893, pkt 45).

Wynika z tego, iZ o rejestracje oznaczenia jako znaku towarowego powinno zawsze wnosi¢ sie
w odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug. Jezeli za§ wskazane w zgloszeniu do rejestracji
przedstawienie graficzne oznaczenia sluzy zdefiniowaniu dokladnego przedmiotu ochrony przyznanej
przez znak towarowy (zob. ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 48), to wowczas zakres tej ochrony
wyznacza charakter oraz liczba towaréw i ustug, ktére mozna wskaza¢ w tym zgloszeniu.

W przedmiocie wymogow jasnosci i precyzyjnosci w odniesieniu do wskazania towaréw i ustug

Tytulem wstepu nalezy stwierdzi¢, iz zaden przepis dyrektywy 2008/95 nie reguluje bezposrednio
kwestii wskazania objetych zgloszeniem towaréw i uslug.

To stwierdzenie nie wystarcza jednak do tego, aby doj$¢ do wniosku, ze okreslenie towaréw i ustug
w celu rejestracji krajowego znaku towarowego jest kwestia, ktéra nie wchodzi w zakres stosowania
dyrektywy 2008/95.

O ile bowiem z motywu 6 dyrektywy 2008/95 wynika z pewnoscia, ze panstwa czlonkowskie posiadaja
pelna swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych w szczegdlnosci rejestracji znakéw
towarowych (zob. podobnie wyroki: z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte, Zb.Orz. s. 1-5873, pkt 30; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Haupl,
Zb.Orz. s. 1-4673, pkt 26), o tyle nie zmienia to faktu, iz Trybunal orzek! juz wcze$niej, ze okreslenie
charakteru i zakresu towaréw i uslug, ktére moga by¢ chronione zarejestrowanym znakiem
towarowym, nie wynika z przepisow dotyczacych procedury rejestracji, lecz z materialnych przestanek
uzyskania prawa przyznanego przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und
Heimwerkermairkte, pkt 31).

W tym wzgledzie motyw 8 dyrektywy 2008/95 podkresla, ze osiagniecie celéw zamierzonych przez
zblizanie ustawodawstw panstw czlonkowskich zaklada, by uzyskanie prawa do zarejestrowanego
znaku towarowego bylo co do zasady poddane, we wszystkich panstwach cztonkowskich, takim
samym warunkom (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 36; wyroki: z dnia 12 lutego
2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. [-1619, pkt 122; z dnia 22 wrze$nia
2011 r. w sprawie C-482/09 r. Budéjovicky Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 31).
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W odniesieniu do wymogu jasnosci i precyzyjnosci dla wskazania towaréw i ustug objetych zgloszeniem do
rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nalezy stwierdzié, ze stosowanie niektérych przepisow
dyrektywy 2008/95 zalezy w duzym stopniu od kwestii, czy towary i uslugi objete zarejestrowanym
znakiem towarowym zostaly wskazane w sposéb wystarczajaco jasny i precyzyjny.

W szczegblnosci kwestia, czy znak towarowy jest objety zakresem podstaw odmowy rejestracji czy
stwierdzenia niewaznosci rejestracji znakéw zarejestrowanych, o ktérych mowa w art. 3 dyrektywy
2008/95, musi by¢ oceniana in concreto w odniesieniu do towaréw i uslug, o rejestracje ktérych
wniesiono (zob. ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 33; wyrok z dnia 15 lutego
2007 r. w sprawie C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy, Zb.Orz. s. 1-1455, pkt 31).

Podobnie dodatkowe podstawy odmowy lub stwierdzenia niewazno$ci rejestracji dotyczace kolizji
z prawami wcze$niejszymi, przewidziane w art. 4 ust. 1 omawianej dyrektywy zakladaja identyczno$¢
lub podobienstwo towaréw lub ustug oznaczonych dwoma kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi.

Ponadto Trybunal orzek! juz wczesniej, ze o ile nie jest konieczne szczegétowe wskazanie ustugi lub
ustug, dla ktérych wnioskowana jest rejestracja, poniewaz do ich wskazania wystarczajace jest uzycie
ogdlnych sformutowan, o tyle nalezy wymaga¢ od wnioskodawcy, by okreslit towary lub typy towaréw,
ktorych dotycza te uslugi, na przyklad za pomoca bardziej szczegétowych wskazéwek. Tego typu
szczeg6ly ulatwia bowiem zastosowanie wskazanych w poprzednich punktach artykutéw dyrektywy
2008/95, nie ograniczajac przy tym w znacznym stopniu ochrony przyznanej znakowi towarowemu
(zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, pkt 49-51).

W tym kontekscie nalezy przypomnie¢, ze zarejestrowanie znaku towarowego w rejestrze publicznym
ma zapewni¢ dostep do znaku wlasciwym organom wladzy, jak i odbiorcom, a w szczegélnosci
podmiotom gospodarczym (ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 49; wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie, Zb.Orz. s. [-6129, pkt 28).

Z jednej strony wlasciwe organy wladzy musza zna¢ w sposob wystarczajaco jasny i precyzyjny towary
i uslugi objete znakiem towarowym, aby méc wykonywac¢ swoje obowiazki zwigzane z uprzednim
badaniem zgloszer do rejestracji, jak réwniez z publikacja i prowadzeniem stosownego i dokladnego
rejestru znakéw towarowych (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawie Sieckmann, pkt 50; w sprawie
Heidelberger Bauchemie, pkt 29).

Z drugiej za$ strony réwniez podmioty gospodarcze powinny mie¢ mozliwo$¢ jasnego i precyzyjnego
sprawdzenia wpiséw dokonanych w rejestrze, a takze wnioskéw zlozonych przez aktualnych lub
potencjalnych konkurentéw, zyskujac w ten sposéb dostep do odpowiednich informacji na temat praw
0s6b trzecich (ww. wyroki: w sprawie Siecmann, pkt 51; w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 30).

W konsekwencji dyrektywa 2008/95 wymaga, by towary lub ustugi, w odniesieniu do ktérych wnosi sie
o ochrone wynikajaca ze znaku towarowego, byly wskazane przez zglaszajacego w sposéb wystarczajaco
jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢ wlasciwym organom wladzy i podmiotom gospodarczym, na tej
jedynej podstawie, okreslenie zakresu wnioskowanej ochrony.

W przedmiocie stosowania ogélnych okreslen nagtowkow klas klasyfikacji nicejskiej

Nalezy zaznaczy¢, ze dyrektywa 2008/95 nie zawiera zadnego odwotania do klasyfikacji nicejskiej i tym
samym nie zobowigzuje panstw czlonkowskich ani tez nie zakazuje im jej stosowania dla potrzeb
rejestracji krajowych znakéw towarowych.

Obowiazek stosowania tego narzedzia wynika jednak z art. 2 ust. 3 porozumienia nicejskiego, ktéry stanowi,
ze kompetentne urzedy krajéw Zwiazku Szczegdlnego, co oznacza prawie wszystkie panstwa czlonkowskie,
beda zamieszcza¢ w urzedowych dokumentach i publikacjach dotyczacych rejestracji znakéw numery klas
klasyfikacji nicejskiej, do ktérych naleza towary lub ustugi, dla jakich znak jest zarejestrowany.
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Majac na wzgledzie, ze porozumienie nicejskie zostalo przyjete na podstawie art. 19 konwencji
paryskiej i ze celem dyrektywy 2008/95, zgodnie z brzmieniem jej motywu 13, nie jest wplywanie na
zobowigzania panstw czlonkowskich wynikajace z tej konwencji, nalezy stwierdzi¢, ze dyrektywa ta nie
stoi na przeszkodzie temu, by wlasciwe krajowe organy wladzy wymagaly lub wyrazaly zgode na to, by
zglaszajacy krajowy znak towarowy wskazywal towary lub ustugi, w odniesieniu do ktérych domaga sie
on ochrony przyznanej przez znak towarowy, postugujac sie klasyfikacja nicejska.

Niemniej jednak, aby zapewni¢ skuteczno$¢ (effet utile) dyrektywy 2008/95 oraz prawidlowe funkcjonowanie
systemu rejestracji znakéw towarowych, tego typu wskazanie musi spetnia¢ wymogi jasnosci i precyzyjnosci
wskazane w tej dyrektywie, jak zostalo to stwierdzone w pkt 49 niniejszego wyroku.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze niektére ogélne okreslenia nagtéwkéw klas klasyfikacji nicejskiej
s3, same w sobie, wystarczajaco jasne i precyzyjne, by umozliwi¢ wlasciwym organom wladzy
i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy
inne nie spelniaja tego wymogu, gdyz sa zbyt ogdlne i odnosza si¢ do towaréw i ustug na tyle
réznorodnych, iz nie sa zgodne z funkcja znaku towarowego, jaka jest wskazanie pochodzenia.

Do wlasciwych organéw wladzy nalezy zatem ocena kazdego indywidualnego przypadku, w zaleznosci
od towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych zgtaszajacy wnioskuje o ochrone przyznana przez znak
towarowy, w celu ustalenia, czy te okreslenia odpowiadaja postawionym im wymogom jasnosci
i precyzyjnosci.

W konsekwencji dyrektywa 2008/95 nie stoi na przeszkodzie uzywaniu ogélnych okreslen nagléwkow
klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towaréw i uslug, w odniesieniu do ktérych zada sie
ochrony znakiem towarowym, pod warunkiem ze tego typu wskazanie jest wystarczajaco jasne
i precyzyjne, aby umozliwi¢ wlasciwym krajowym organom wladzy i podmiotom gospodarczym
ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

W przedmiocie zakresu ochrony wynikajgcej z uzywania wszystkich ogolnych okreslerr nagtowka
konkretnej klasy

Nalezy przypomnie¢, ze Trybunal juz wczesniej stwierdzil, ze dopuszczalne jest zgloszenie rejestracji
znaku towarowego w odniesieniu albo do wszystkich towaréw lub ustug ujetych w danej klasie
klasyfikacji nicejskiej lub w odniesieniu wylacznie do niektérych z tych towaréw lub ustug (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 112).

Z postanowienia odsytajacego, a takze z uwag przedstawionych Trybunalowi wynika, Ze istnieja obecnie
dwa podejscia w odniesieniu do stosowania ogdlnych okreslen nagtéwkéw klas klasyfikacji nicejskiej,
a mianowicie podejscie odpowiadajace temu wynikajacemu z komunikatu nr 4/03, wedlug ktérego
stosowanie wszystkich ogélnych okreslenn nagléwka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej jest uznane
za wyraz zadania odnoszacego si¢ do wszystkich towaréw i uslug ujetych w konkretnej klasie oraz
drugie dostowne podejscie zmierzajace do przyznania pojeciom uzytym w tych okresleniach ich
naturalnego i zwyczajowego znaczenia.

W tym wzgledzie wigkszo$¢ stron obecnych na rozprawie podnosila, odpowiadajac na pytanie
Trybunalu, ze réwnolegle istnienie tych dwéch podejs¢ moze oddzialywa¢ na prawidlowe
funkcjonowanie systemu ochrony znakéw towarowych w Unii Europejskiej. Podkreslano
w szczeg6lnosci, ze te dwa podejscia moga doprowadzi¢ do rozbieznosci w zakresie ochrony
wynikajacej z krajowego znaku towarowego, jesli jest on zarejestrowany w kilku panstwach
czlonkowskich, a takze w zakresie ochrony tego samego znaku towarowego, jesli jest on zarejestrowany
rowniez jako wspdlnotowy znak towarowy. Taka rozbiezno$¢ moglaby miedzy innymi wplyna¢ na
wynik powddztwa o naruszenie prawa do znaku, ktére mogloby by¢ bardziej skuteczne w panstwach
czlonkowskich opierajacych sie na podejsciu wskazanym w komunikacie nr 4/03.
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Ponadto sytuacja, w ktoérej zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy zalezy od podejsicia
interpretacyjnego przyjetego przez wlasciwy organ wladzy, nie za$§ od rzeczywistego zamiaru
zglaszajacego, zagraza podwazeniem pewnosci prawa zaréwno w odniesieniu do zglaszajacego, jak i do
innych podmiotéw gospodarczych.

Dlatego tez, aby spelni¢ przywotane wczesniej wymogi jasnosci i precyzyjnosci — zglaszajacy krajowy
znak towarowy, ktéry postuguje sie wszystkimi ogdélnymi okresleniami nagléwkow klas klasyfikacji
nicejskiej w celu wskazania towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone
wynikajaca ze znaku towarowego — musi sprecyzowad, czy jego zgloszenie do rejestracji obejmuje
calo$¢ towaréw lub uslug ujetych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektére z tych
towaréw lub ustug. W przypadku gdy zgloszenie dotyczy jedynie niektérych z omawianych towaréw
lub ustug, zglaszajacy jest zobowigzany do sprecyzowania, ktérych towaréw lub ustug nalezacych do
tej klasy dotyczy to zgloszenie.

Zgloszenie do rejestracji, ktére nie pozwala ustalié, czy poprzez stosowanie nagléwka konkretnej klasy
klasyfikacji nicejskiej zglaszajacy ma na mysli calo$¢ czy jedynie cze$¢ towaréw nalezacych do tej klasy,
nie moze by¢ uznane za wystarczajaco jasne i precyzyjne.

Zatem w postepowaniu przed sadem krajowym do sadu krajowego nalezy ustalenie, czy ChIPA,
w momencie kiedy postuzyl sie wszystkimi ogélnymi okresleniami nagtéwka z klasy 41 klasyfikacji
nicejskiej, sprecyzowal w swoim zgloszeniu, ze dotyczy ono calosci ustug nalezacych do tej klasy,
a w szczeg6lnosci ze jego zgloszenie obejmowato ustugi ttumaczeniowe.

Na postawione pytania nalezy zatem odpowiedzie¢, ze:

— wykladni dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywaé w ten sposéb, Zze wymaga ona, by towary i ustugi,
w odniesieniu do ktérych wnosi si¢ o ich ochrone wynikajaca ze znaku towarowego, byly wskazane
przez zglaszajacego w sposdb wystarczajaco jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢ wlasciwym organom
wladzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej
przez znak towarowy;

— wykladni dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywaé¢ w ten sposéb, ze nie stoi ona na przeszkodzie
uzywaniu ogdlnych okreslen nagtéwkow klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towaréw
i ustug, w odniesieniu do ktérych zada si¢ ochrony wynikajacej ze znaku towarowego, pod
warunkiem ze tego typu wskazanie jest wystarczajaco jasne i precyzyjne;

— zglaszajacy krajowy znak towarowy, ktéry postuguje sie wszystkimi ogdlnymi okresleniami nagtéwka
konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towaréw lub ustug, w odniesieniu do
ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku towarowego — musi sprecyzowaé, czy jego
zgloszenie do rejestracji obejmuje calo$¢ towaréw lub ustug ujetych w wykazie alfabetycznym tej
klasy, czy tylko niektére z tych towaréw lub ustug. W przypadku gdy zgloszenie dotyczy jedynie
niektérych z omawianych towaréw lub ustug, zglaszajacy jest zobowiazany do sprecyzowania,
ktorych towaréw lub ustug nalezacych do omawianej klasy dotyczy to zgloszenie.

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 (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

Wykladni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych nalezy dokonywa¢ w ten sposob, ze wymaga ona, by towary i uslugi,
w odniesieniu do ktérych wnosi sie¢ o ich ochrone wynikajaca ze znaku towarowego, byly
wskazane przez zglaszajacego w sposob wystarczajaco jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢
wlasciwym organom wladzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie
zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy.

Wykladni dyrektywy 2008/95 nalezy dokonywac¢ w ten sposdb, ze nie stoi ona na przeszkodzie
uzywaniu ogdlnych okreslen nagléwkow klas klasyfikacji — o ktorej mowa w art. 1 porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji
znakow, podpisanego w trakcie konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r.,
ostatnio zrewidowanego w dniu 13 maja 1977 r. w Genewie i zmienionego w dniu 28 wrzesnia
1979 r. — w celu wskazania towaréw i uslug, w odniesieniu do ktoérych zada si¢ ochrony
wynikajacej ze znaku towarowego, pod warunkiem zZe tego typu wskazanie jest wystarczajaco
jasne i precyzyjne.

Zglaszajacy krajowy znak towarowy, ktory posluguje si¢ wszystkimi ogdlnymi okresleniami
naglowka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towaréw lub uslug,
w odniesieniu do ktoérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku towarowego - musi
sprecyzowad, czy jego zgloszenie do rejestracji obejmuje calo$¢ towaréw lub uslug ujetych
w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektére z tych towaréw lub ustug. W przypadku
gdy zgloszenie dotyczy jedynie niektérych z omawianych towaréw lub uslug, zglaszajacy jest
zobowiagzany do sprecyzowania, ktorych towaréw lub uslug nalezacych do omawianej klasy
dotyczy to zgloszenie.

Podpisy
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