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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 19 czerwca 2014 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykul 3 ust. 1 i3 —
Znak towarowy w postaci bezkonturowego koloru czerwonego, zarejestrowany dla ustug bankowych —
Whiosek o uniewaznienie prawa do znaku towarowego — Charakter odrézniajacy uzyskany
w nastepstwie uzywania — Dowdd — Badanie opinii — Moment, w ktérym musi by¢ nabyty charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania — Ciezar dowodu

W sprawach polaczonych C-217/13 i C-218/13

majacych za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zfozone przez Bundespatentgericht (Niemcy) postanowieniami z dnia 8 marca 2013 r.,
ktére wplynely do Trybunalu w dniu 24 kwietnia 2013 r., w postepowaniach:

Oberbank AG (C-217/13),

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

przeciwko

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

TRYBUNAL (trzecia izba),

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

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Oberbank AG przez S. Jackermeiera, Rechtsanwalt,

— w imieniu Banco Santander SA oraz Santander Consumer Bank AG przez B. Goebels,
Rechtsanwalt,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV przez S. Fischoedera, U. Liikena oraz
U. Karpensteina, Rechtsanwilte,

— w imieniu rzadu hiszpanskiego przez N. Diaz Abad, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Kroélestwa przez S. Brighouse, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika, wspierana przez S. Ford, barrister,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz G. Brauna, dzialajagcych w charakterze
pelnomocnikéw,

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

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotycza wykladni art. 3 ust. 1 i 3 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; sprostowanie Dz.U. L 2009, L 11, s. 86).

Whioski te zostaly ztozone w ramach sporéw — w sprawie C-217/13 — miedzy Oberbank AG (zwanym
dalej ,Oberbankiem”) a Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (zwanym dalej ,DSGV”) oraz —
w sprawie C-218/13 — miedzy Banco Santander SA (zwanym dalej ,Banco Santander”) i Santander
Consumer Bank AG (zwanym dalej ,Santander Consumer Bank”) a DSGV w przedmiocie wnioskéw
o uniewaznienie prawa do znaku towarowego w postaci bezkonturowego koloru czerwonego, ktérego
wlascicielem jest DSGV.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 2008/95 uchylita i zastapila pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1; sprostowanie Dz.U. 1989, L 207, s. 44).

Motyw 1 dyrektywy 2008/95 stanowi:

»1res¢ dyrektywy [89/104] [...] zostala zmieniona. Dla zapewnienia jasnosci i zrozumialoséci powinna
zosta¢ sporzadzona jej wersja ujednolicona”.

Motywy 6 i 10 dyrektywy 2008/95, ktére odpowiadaja zasadniczo pigtemu i dziewigtemu motywowi
dyrektywy 89/104, stanowig:

»(6) Panstwa czlonkowskie powinny posiada¢ [...] swobode ustalania przepiséw proceduralnych
dotyczacych rejestracji, wygasniecia i niewaznosci znakéw towarowych nabytych przez rejestracje.
Moga one, na przyklad, okresla¢ forme rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie
uniewaznienia [...].
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[...]

(10) Dla ufatwienia swobodnego przeplywu towaréw i uslug podstawowe znaczenie ma zapewnienie,
by zarejestrowane znaki towarowe korzystaly z takiej samej ochrony na podstawie systemoéw
prawnych wszystkich panstw czlonkowskich [...]".

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2008/95 zatytulowanym ,Oznaczenia, z ktérych moze sklada¢ sie znak
towarowy” i sformulowanym w identyczny sposéb, co art. 2 dyrektywy 89/104:

»Znak towarowy moze sklada¢ si¢ z jakichkolwiek oznaczen, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegé6lnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw
lub ich opakowan, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub uslug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.

Artykul 3 dyrektywy 2008/95 zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
[uniewaznienia] rejestracji”, ktéry bez istotnych zmian powiela tre$¢ art. 3 dyrektywy 89/104, 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;

[...]

3. Nie mozna odmoéwic rejestracji znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznosci zgodnie z ust. 1
lit. b), c) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten
uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowi¢, ze niniejszy

przepis bedzie mial takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji.

[...]".

Prawo niemieckie

Paragraf 8 ust. 2 pkt 1 Markengesetz (ustawy o znakach towarowych) z dnia 25 pazdziernika 1994 r.
(BGBL 1994 1, s. 3082, zwana dalej ,MarkenG”) ma nastepujace brzmienie:

»Nie s3 rejestrowane znaki towarowe:

1) ktére sa pozbawione jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru w odniesieniu do objetych nimi
towaréw i ustug”.

Paragraf 8 ust. 3 MarkenG przewiduje:
»[Postanowienn ust. 2 pkt 1 nie stosuje sie, jezeli przed data wydania postanowienia w przedmiocie

rejestracji oznaczenie — w nastepstwie jego uzywania w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych
wnosi sie 0 jego rejestracje — uzyskalo renome w danym kregu odbiorcéw”.
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Paragraf 37 ust. 2 MarkenG brzmi nastepujaco:

sJezeli ocena wykaze, ze chociaz znak towarowy w dacie zlozenia wniosku o rejestracje nie spetnial
przestanek okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3, jednakze po dacie zlozenia wniosku o rejestracje
odpadia podstawa odmowy rejestracji, wniosek o rejestracje nie moze zosta¢ odrzucony wylacznie,
jezeli sktadajacy wniosek o rejestracje o$wiadczy, ze wyraza zgode na to, ze bez wzgledu na pierwotna
date zlozenia wniosku [...] za date jego zlozenia uznaje si¢ dzien, w ktérym odpadla podstawa
odmowy ochrony i ze data ta jest wlasciwa dla okreslenia pierwszenstwa, o ktérym mowa w § 6
ust. 27,

Zgodnie z brzmieniem § 50 ust. 1 i 2 MarkenG:

»1. Znak towarowy uniewaznia sie na wniosek, jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany
z naruszeniem [§ 8].

2. Jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem [§ 8 ust. 2 pkt 1], wpis o rejestracji moze
zosta¢ wykreslony wylacznie wtedy, jesli podstawa odmowy ochrony istnieje nadal w momencie
wydania orzeczenia w przedmiocie wniosku o wykreslenie [...]".

Postepowania gléwne i pytania prejudycjalne

Z postanowien odsylajacych wynika, ze DSGV w dniu 7 lutego 2002 r. ztozyt wniosek o rejestracje
znaku towarowego w postaci bezkonturowego koloru czerwonego (HKS 13) w odniesieniu do szeregu
towaréw i ustug.

Decyzja z dnia 4 wrze$nia 2003 r. Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki urzad ds. patentéw
i znakéw towarowych, zwany dalej ,DPMA”) odrzucil wniosek. DSGV wnidst sprzeciw od tej decyzji
i ograniczyl wniosek o rejestracje do okre$lonych uslug nalezacych do klasy 36 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego klasyfikacji towaréw i ustug dla celow rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r. ze zmianami oraz przedstawil wyniki badania opinii wéréd odbiorcéw z dnia
24 stycznia 2006 r.

Decyzja z dnia 28 czerwca 2007 r. DPMA uchylil nastepnie zaskarzona decyzje na tej podstawie, ze
w zwiazku z przedstawiona ekspertyza w odniesieniu do ustug objetych jeszcze wnioskiem
o rejestracje nalezy przyja¢, ze znak towarowy uzyskal renome w kregu odbiorcéw w rozumieniu § 8
ust. 3 MarkenG na poziomie 67,9%). Rzeczony znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 11 lipca
2007 r. w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 36 zasadniczo odpowiadajacym réznym ustugom
finansowym banku obstugujacego klientéw detalicznych.

W dniu 15 stycznia 2008 r. Oberbank wystapil z wnioskiem o uniewaznienie prawa do analizowanego
znaku towarowego, twierdzac w szczegélnosci, ze nie uzyskal on charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania. DSGV zakwestionowal ten wniosek.

Decyzja z dnia 16 czerwca 2009 r. DPMA odrzucit wniosek o wykreslenie, uznawszy, ze cho¢
zakwestionowany znak towarowy nie ma w istocie charakteru odrézniajacego, to jednak uzyskat taki
charakter w nastepstwie uzywania, jak na to wskazuja wyniki badania opinii wéréd odbiorcéw z dnia
24 stycznia 2006 r. i inne dokumenty przedstawione przez DSGV.

Oberbank wystapil do sadu odsylajacego ze skarga o stwierdzenie niewazno$ci tej decyzji
i uniewaznienie prawa do analizowanego znaku towarowego. Przed sadem odsylajacym Oberbank
podnosi brak charakteru odrdzniajacego tego znaku. DSGV zada oddalenia skargi i przedklada —
odnos$nie do kwestii uzyskania przez ten znak charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania —
inne wyniki badania opinii przeprowadzone w czerwcu 2011 r.
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W dniu 19 pazdziernika 2009 r. Banco Santander i Santander Consumer Bank — kazdy z osobna —
zlozyli wniosek o uniewaznienie prawa do analizowanego znaku towarowego, podnoszac podobne
zarzuty co te wskazane przez Oberbank we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. W celu wsparcia ich
wnioskéw wniosek o uniewaznienie prawa do znaku przedstawili DPMA ponadto kilka innych
wynikéw badania opinii oraz opini¢ bieglego. DSGV zakwestionowal te wnioski.

DPMA - po dokonaniu polaczenia tych dwéch postepowan — decyzja z dnia 24 kwietnia 2012 r.
oddalit te wnioski z tych samych wzgledéw co w decyzji z dnia 16 czerwca 20009 r.

Banco Santander i Santander Consumer Bank wystapily do sadu odsylajacego ze skarga na te decyzje,
porownywalna ze skarga wniesiona przez Oberbank w innej sprawie. Banki te podnosza ponadto, ze
ciezar dowodu odno$nie do charakteru odrdzniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania
w postepowaniu w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku spoczywa na wilascicielu znaku. DSGV
zada réwniez oddalenia skargi.

W pierwszej kolejnosci sad odsylajacy wskazuje, ze kolor HKS 13 nie posiada charakteru
odrézniajacego i ze dla ustalenia, czy znak towarowy w postaci koloru uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania, orzecznictwo sadéw niemieckich wymaga przeprowadzenia badania opinii
kregu odbiorcow w celu uzyskania ,sprostowanego” stopnia znajomosci lub jeszcze ,stopien
implementacji” danego znaku towarowego.

W opinii sadu odsylajacego jedynie poziom implementacji analizowanego znaku towarowego wyzszy
niz 70% pozwalalby na uznanie uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania,
poniewaz te szczegélne uwarunkowania polegaja w szczegdlnosci na okolicznos$ci, ze chodzi o sam
kolor i ze naklady poniesione przez DSGV na dzialania reklamowe nie pozwalaja na ustalenie, czy
DSGV udalo sie utrwali¢ w kregu odbiorcéw postrzeganie odcienia czerwieni HKS 13 jako odrebnego
znaku towarowego dla oferowanych przez ten podmiot ustug.

Sad odsylajacy stawia sobie pytanie odnosnie do tego, jaki jest poziom renomy znaku towarowego
w postaci bezkonturowego koloru czerwonego w zainteresowanym kregu odbiorcéw wymagany dla
posiadania charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania. Sad ten twierdzi, ze
Trybunatl nie wypowiedzial sie jeszcze w tym wzgledzie.

W drugiej kolejnosci sad odsylajacy uwaza, ze rozstrzygniecie sporéw zalezy od tego, czy uzyskanie
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania nalezy ocenia¢ w momencie jego zgloszenia, czy
tez znaczenie ma data rejestracji kwestionowanego znaku towarowego. Sad ten twierdzi, ze zgodnie
z krajowymi niemieckimi przepisami wpis o rejestracji znaku towarowego podlega wykresleniu, jezeli
ten znak towarowy przed data wydania orzeczenia w przedmiocie rejestracji nie uzyskal charakteru
odrdzniajacego w nastepstwie uzywania na podstawie § 8 i §50 ust. 1 MarkenG oraz jezeli w dacie
wydania orzeczenia w przedmiocie wniosku o wykreslenie nie uzyskal w nastepstwie uzywania
charakteru odrézniajacego na podstawie § 50 ust. 2 zdanie pierwsze MarkenG.

Sad odsylajacy podkresla, ze przepisy niemieckie nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze Republika
Federalna Niemiec nie skorzystala z uprawnienia okre$lonego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy
2008/95. Paragraf 8 ust. 3 MarkenG nalezy bowiem zdaniem tego sadu interpretowaé w $wietle art. 37
ust. 2 tej samej ustawy, ktory zaklada, ze zgloszony znak towarowy moze zostaé zarejestrowany tylko
wtedy, jesli posiadal charakter odrézniajacy w momencie zlozenia wniosku o rejestracje. Na wypadek
gdyby znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy dopiero po dacie zlozenia wniosku o rejestracje,
przepis ten przewiduje wyraznie przesunigcie pierwszenstwa, z zastrzezeniem zgody skladajacego
wniosek o rejestracje. To przesuniecie pierwszenstwa jest bowiem réwnoznaczne z wycofaniem
wniosku i zlozeniem nowego. Sad odsylajacy jest zdania, Ze niemiecka regulacje nalezy zatem
interpretowaé w ten sposéb, iz znak towarowy musi uzyska¢ charakter odrézniajacy do dnia zlozenia
wniosku o rejestracje i dotyczy to rowniez postepowania w sprawie wykreslenia.

ECLLEU:C:2014:2012 5
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W niniejszej sprawie, jezeli wlasciwa jest data rejestracji, to nalezy stwierdzi¢, ze poziom renomy
w wysoko$ci 70% nie zostal osiagniety. Jezeli zas znaczenie ma data zlozenia wniosku o rejestracje, to
nalezy dalej zbada¢ sytuacje sprzed tej daty.

W trzeciej kolejnosci sad odsylajacy wskazuje, ze rozwiazanie sporu zalezy ponadto od tego, jak nalezy
rozstrzygnac sytuacje, jesli pewne istotne dla rozstrzygniecia w sprawie okoliczno$ci faktyczne nie moga
juz zosta¢ wyjasnione.

W tych okoliczno$ciach Bundesverwaltungsgericht postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do
Trybunatu, w kazdym z postepowan przed tym sadem, z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 stoi na przeszkodzie wykladni prawa krajowego, wedlug
ktérej w przypadku znaku towarowego w postaci abstrakcyjnego koloru (tutaj: czerwony HKS 13)
uzywanego w odniesieniu do ustug sektora finansowego, przeprowadzone wsréd konsumentéw
badanie opinii musi wykaza¢ zweryfikowany poziom rozpoznawalno$ci wynoszacy co najmniej
70%, aby moéc przyja¢, ze w nastepstwie jego uzywania znak towarowy uzyskal charakter
odrdzniajacy?

2) Czy art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
moment zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego, a nie moment jego rejestracji, jest
decydujacy réwniez wtedy, gdy wlasciciel znaku towarowego podnosi w ramach obrony przed
wnioskiem o uniewaznienie prawa do znaku towarowego, ze znak ten uzyskal charakter
odrézniajacy w nastepstwie jego uzywania w kazdym razie po uplywie trzech lat od daty zlozenia
wniosku o rejestracje, aczkolwiek jeszcze przed data rejestracji?

3) W wypadku, gdy w ww. okoliczno$ciach znaczenie ma moment zlozenia wniosku o rejestracje:

Czy nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ znaku towarowego juz wtedy, jesli nie jest jasne i nie moze juz
zostaé wyjasnione, czy w momencie zlozenia wniosku o rejestracje znak ten uzyskal charakter
odrézniajacy w nastepstwie jego uzywania albo czy stwierdzenie niewaznosci tego znaku wymaga,
aby wnoszacy o stwierdzenie niewaznosci znaku wykazal, ze w momencie zgloszenia wniosku
o rejestracje znak towarowy nie uzyskal charakteru odrézniajacego w nastepstwie jego uzywania?”.

Postanowieniem prezesa Trybunatu z dnia 14 maja 2013 r. niniejsze sprawy zostaly polaczone do celéw
procedury pisemnej i ustnej, jak réwniez wydania wyroku.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Uwagi wstepne

Whnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotycza dyrektywy 2008/95. Trybunat
przedstawi zatem wnioskowana przez sad odsylajacy wykladnie tej dyrektywy. Nalezy jednak
stwierdzi¢, ze ta dyrektywa zgodnie ze swoim art. 18 weszla w Zycie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, czyli 28 listopada 2008 r. Tymczasem
z postanowienia odsylajacego w sprawie C-217/13 wynika, ze Oberbank wystapit do DPMA
z wnioskiem o uniewaznienie prawa do znaku towarowego w niniejszej sprawie w dniu 15 stycznia
2008 r., czyli jeszcze w okresie obowiazywania dyrektywy 89/104.

Na wypadek gdyby sad odsylajacy stwierdzil w koncu, ze postepowanie gléwne w tamtej sprawie

dotyczy dyrektywy 89/104, nalezy wskazaé, iz odpowiedzi udzielone w niniejszym wyroku na
skierowane pytania dotycza tego wczes$niejszego aktu prawnego. W okresie jego przyjecia bowiem
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odpowiednie przepisy dyrektywy 2008/95, ktéra w mysl jej motywu 1 dokonata zwyklego ujednolicenia
przepiséw dyrektywy 89/104, nie doznaly zadnej zasadniczej zmiany w zakresie brzmienia, tresci lub
celu w stosunku do odpowiadajacych im przepiséw dyrektywy 89/104.

Z tego samego wzgledu orzecznictwo dotyczace odpowiednich przepiséw dyrektywy 89/104 podlega
stosowaniu w odniesieniu do odpowiednich przepiséw dyrektywy 2008/95.

W przedmiocie pytania pierwszego

W swoim pierwszym pytaniu sad odsylajacy zasadniczo zmierza do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 i 3
dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze sprzeciwia si¢ on wykladni prawa
krajowego, zgodnie z ktéra w postepowaniach, w ktérych podnoszona jest kwestia, czy znak towarowy
w postaci bezkonturowego koloru uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, konieczne
jest we wszystkich przypadkach, aby przeprowadzone wéréd konsumentéw badanie opinii publicznej
wykazalo poziom rozpoznawalnosci tego znaku towarowego wynoszacy co najmniej 70%.

Oberbank, Banco Santander i Santander Consumer Bank oraz rzady hiszpanski i polski uwazaja, ze na
to pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi przeczacej. Na poparcie tego stanowiska Oberbank wskazuje
zwlaszcza na specyfike znakow towarowych w postaci koloru, Banco Santander i Santander Consumer
Bank podnosza interes ogélny zwiazany z utrzymaniem dostepnosci koloréw i ograniczona zdolnos¢
analizowanego znaku towarowego do wystepowania rzeczywiscie jako znak towarowy, rzad hiszpanski
zwraca uwage na nieadekwatny charakter innych dowodéw w odniesieniu do znakéw towarowych,
a rzad polski — na konieczno$¢ ochrony konsumentéw przed wprowadzeniem w btad.

DSGV, rzad Zjednoczonego Krélestwa i Komisja Europejska uwazaja, ze na pierwsze pytanie nalezy
udzieli¢c odpowiedzi twierdzacej. Twierdza oni, ze art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 wymaga oceny
wszystkich istotnych okolicznosci.

Nalezy przypomnie¢ ponadto, ze sam kolor moze w pewnych okoliczno$ciach stanowi¢ znak towarowy
w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyroki: Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244,
pkt 27-42; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 42).

Niemniej jednak ogdélna zdolno$¢ danego oznaczenia do tego, aby moglo sta¢ sie znakiem towarowym,
nie przesadza jednak, ze oznaczenie ma charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/95 w stosunku do okreslonego towaru lub okreslonej ustugi (zob. podobnie wyrok
OHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, pkt 29 i przytoczone tam
orzecznictwo). W niniejszej sprawie z postanowien odsylajacych wynika, ze o ile analizowany znak
towarowy moze stanowi¢ znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95, to jednak jest on
pozbawiony samoistnego odrézniajacego charakteru w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
Z tych wnioskéw prejudycjalnych wynika réwniez, ze sad odsylajacy zmierza zatem jedynie do
ustalenia, w jaki sposéb nalezy dokonaé oceny, czy ten znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy
W nastepstwie uzywania w rozumieniu art. 3 ust. 3, a w szczegélnosci czy ocena ta moze zaleze¢
w sposéb decydujacy od wyniku badania opinii kregu odbiorcéw.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odrézniajacy znaku towarowego uzyskany
w nastepstwie uzywania, tak jak charakter odrézniajacy, ktéry zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2008/95 stanowi jedna z ogdlnych przestanek wymaganych dla rejestracji znaku towarowego, oznacza,
ze znak towarowy pozwala na identyfikacje towaru lub ustugi, dla ktérych stanowi oznaczenie, jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, i w efekcie na odréznienie takiego towaru lub ustugi od
towaréw i ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw (wyroki: Windsurfing Chiemsee, C-108/97
i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 46; Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 35).

ECLLEU:C:2014:2012 7
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Zgodnie z réwniez utrwalonym orzecznictwem charakter odrézniajacy znaku towarowego, niezaleznie
od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odrézniajacy, czy tez uzyskal go
w nastepstwie uzywania, nalezy ocenia¢ po pierwsze w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
stanowi oznaczenie, oraz po drugie w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku
towarowego przez zainteresowany krag odbiorcéw, czyli przecietnego konsumenta danej kategorii
towaréow lub ustug, ktdéry jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny (wyroki:
Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo; Nestlé,
C-353/03, EU:C:2005:432, pkt 25).

Jesli chodzi o kwestie, w jaki sposdb nalezy ustali¢, czy znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania, z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze organ wlasciwy w przedmiocie
rejestracji znakéw towarowych powinien dokonaé konkretnej analizy (wyroki: Libertel, EU:C:2003:244,
pkt 77; Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, pkt 27) i dokona¢ calosciowej oceny elementéw, ktére moga
dowies¢, ze znak ten stal si¢ zdolny do okreslania rozpatrywanego towaru jako pochodzacego
z konkretnego przedsiebiorstwa (wyroki: Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, pkt 49; Nestlé,
EU:C:2005:432, pkt 31). Te elementy powinny ponadto odnosi¢ si¢ do uzywania danego znaku
w charakterze znaku towarowego, czyli w celu takiego rozpoznania przez zainteresowany krag
odbiorcéw (wyroki: Philips, EU:C:2002:377, pkt 64; Nestlé, EU:C:2005:432, pkt 26, 29).

W ramach tej oceny mozna wziag¢ pod uwage w szczegdlnosci udzial tego znaku w rynku,
intensywno$¢, zasieg geograficzny i diugo$¢ okresu uzywania tego znaku towarowego, wysokos¢
zwigzanych z jego promocja nakladéw przedsigbiorstwa, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcéw,
ktory dzieki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzacy z okreslonego przedsigbiorstwa, opinie
izb handlowych i przemystowych oraz innych stowarzyszen zawodowych, a takze sondaze opinii
publicznej (wyroki: Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, pkt 51; Nestlé, EU:C:2005:432, pkt 31).

Jesli na podstawie takich danych wlasciwy organ uzna, ze zainteresowany krag odbiorcéw lub co
najmniej znaczna jego cze$¢ rozpozna dzieki temu znakowi dany towar jako pochodzacy od
okreslonego przedsiebiorstwa, organ ten winien w kazdym razie doj$¢ do wniosku, ze wymagana przez
art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 przestanka zostata spetniona, aby nie odmdwiono rejestracji znaku lub
aby nie uniewazniono prawa do tego znaku (zob. podobnie wyroki: Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230, pkt 52; Philips, EU:C:2002:377, pkt 61).

Nalezy réwniez uscisli¢, ze prawo Unii nie sprzeciwia si¢ temu, ze gdy wlasciwy organ napotka na
szczegblne trudnosci w celu dokonania oceny uzyskania charakteru odrdzniajacego w nastepstwie
uzywania znaku towarowego, o ktdrego rejestracje albo uniewaznienie wniesiono, moze on odwotac
sie zgodnie z warunkami przewidzianymi w jego prawie krajowym do badania opinii kregu odbiorcéw
stuzacej wyjasnieniu swojego orzeczenia (zob. podobnie wyrok Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230,
pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo). W wypadku gdy zdecyduje si¢ on na zarzadzenie takiego
badania opinii, do niego nalezy okreslenie odsetka konsumentéw uwazanego za wystarczajacy do
celéw uznania omawianej nazwy za takie oznaczenie (zob. podobnie wyrok Budéjovicky Budvar,
C-478/07, EU:C:2009:521, pkt 89).

Niemniej jednak okolicznosci, w ktérych ustanowiony w art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wymog
uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania moze zosta¢ uznany za spelniony, nie
moga zosta¢ wykazane wylacznie na podstawie ogélnych i abstrakcyjnych danych, takich jak okreslone
udzialy procentowe (wyroki: Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, pkt 52; Philips, EU:C:2002:377,
pkt 62).

W tym wzgledzie nalezy podkreslié, ze w ramach globalnej oceny elementéw pozwalajacych na
wykazanie, ze znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania oczywiscie moze
sie okazaé, ze sposob postrzegania przez zainteresowany krag odbiorcéw niekoniecznie jest jednakowy
w przypadku kazdej z kategorii znakéw towarowych i ze w zwiazku z tym stwierdzenie charakteru
odrézniajacego w odniesieniu do znakéw towarowych nalezacych do pewnych kategorii moze sie

8 ECLLEU:C:2014:2012
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okaza¢ trudniejsze niz w odniesieniu do znakéw towarowych nalezacych do innych kategorii (wyroki:
Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo; Nichols, EU:C:2004:538,
pkt 28).

Tymczasem ani art. 2, ani art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 nie dokonuja rozréznienia
miedzy kategoriami znakéw towarowych. Kryteria oceny charakteru odrézniajacego znaku towarowego
w postaci bezkonturowego koloru, takie jak w postepowaniu gléwnym, w tym kryterium uzyskania
w nastepstwie uzywania, nie réznia si¢ od kryteriéw stosowanych do innych kategorii znakéw (zob.
analogicznie wyroki: Philips, EU:C:2002:377, pkt 48; Nichols, EU:C:2004:538, pkt 24, 25).

Zatem zaslugujace na uwzglednienie trudnosci, ktére moga sie wigza¢ z ustaleniem charakteru
odrézniajacego niektorych kategorii znakéw, wynikajace z samej ich natury, nie uzasadniaja okres$lenia
szczeg6lnych kryteriéw uzupelniajacych lub zastepujacych kryterium charakteru odrézniajacego
w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie dotyczacym innych kategorii znakéw towarowych (zob.
podobnie wyroki: Nichols, EU:C:2004:538, pkt 26 i analogicznie OHIM/BORCO-Marken-Import
Matthiesen, EU:C:2010:508, pkt 34).

Z powyzszego wynika, ze nie mozna wskaza¢ w sposéb ogélny, np. poprzez odwotlanie si¢ do
okres$lonego odsetka dotyczacego poziomu rozpoznawalno$ci znaku towarowego w danym kregu
odbiorcéw, kiedy znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania i ze nawet
w odniesieniu do znakéw towarowych w p[postaci bezkonturowego koloru, takich jak znak bedacy
przedmiotem postepowania gtéwnego, i nawet gdy wyniki badania opinii moga stanowi¢ czes$¢
elementéw pozwalajacych na ocene, czy taki znak towarowy wuzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania, wynik takich badan opinii nie moze stanowi¢ jedynego determinujacego
elementu pozwalajacego na wniosek co do istnienia charakteru odrézniajacego uzyskanego
W nastepstwie uzywania.

W $wietle tych rozwazan na pytanie pierwsze trzeba udzieli¢ odpowiedzi, ze art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy
2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, iz stoi on na przeszkodzie wykladni prawa krajowego,
zgodnie z ktéra w postepowaniach, w ktérych podnoszona jest kwestia, czy znak towarowy w postaci
bezkonturowego koloru uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, konieczne jest we
wszystkich przypadkach, aby przeprowadzone wsréd konsumentéw badanie opinii publicznej wykazato
poziom rozpoznawalnosci tego znaku towarowego wynoszacy co najmniej 70%.

W przedmiocie pytania drugiego

W swoim drugim pytaniu sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3 ust. 3 zdanie
pierwsze dyrektywy 2008/95 trzeba interpretowa¢ w ten sposéb, ze w toku postepowania
w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego dotyczacego znaku towarowego
pozbawionego samoistnego charakteru odrdzniajacego, w celu dokonania oceny, czy ten znak
towarowy uzyskal charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, nalezy zbada¢, czy taki charakter
uzyskal on przed data zlozenia wniosku o rejestracje tego znaku towarowego, gdy wlasciciel
kwestionowanego znaku towarowego podnosi, ze w kazdym razie uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania po dacie zlozenia wniosku o rejestracje, aczkolwiek jeszcze przed data
rejestracji oraz sad odsylajacy precyzuje w tym wzgledzie, iz prawo niemieckie podlega wykladni,
wedlug ktérej Republika Federalna Niemiec nie skorzystala z uprawnienia okre$lonego w art. 3 ust. 3
zdanie drugie tej dyrektywy.

W $wietle tego uscislenia DSGV i Komisja utrzymuja, ze to pytanie jest niedopuszczalne. Twierdza oni
bowiem, Ze prezentowanie krajowych ram prawnych, tak jak uczynil to sad odsylajacy, jest bledne.
Republika Federalna Niemiec skorzystala z uprawnienia przewidzianego w tym drugim rzeczonym
zdaniu, co uczynilo to drugie pytanie czysto hipotetycznym.

ECLLEU:C:2014:2012 9
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W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze w kompetencji Trybunalu nie lezy jednak wypowiadanie sie,
w ramach systemu wspdlpracy sadowej ustanowionej w art. 267 TFUE, o wykladni przepiséw
krajowych ani orzekanie lub kontrola w przedmiocie poprawnosci wykladni zastosowanej przez sad
odsylajacy. Trybunal jest bowiem zobowiazany uwzgledni¢, zgodnie z podzialem kompetencji miedzy
sadami wspélnotowymi a krajowymi, okreslony w postanowieniu odsylajacym stan faktyczny i prawny,
w jaki wpisuja si¢ pytania prejudycjalne (wyroki: Fundacién Gala-Salvador Dali i VEGAP, C-518/08,
EU:C:2010:191, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo; Logstor ROR Polska, C-212/10,
EU:C:2011:404, pkt 30).

W tych okolicznosciach do Trybunalu nalezy udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie postawione na
podstawie stwierdzenia sadu krajowego, zgodnie z ktérym prawo niemieckie nalezy w niniejszej
sprawie interpretowa¢ w ten sposéb, ze Republika Federalna Niemiec nie przetransponowala do prawa
krajowego uprawnienia z art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95 i w konsekwencji stwierdzenie
dopuszczalnosci tego pytania.

Odnosnie do meritum Oberbank podnosi, ze art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 nalezy
interpretowaé w ten sposob, iz obie daty wskazane przez sad odsylajacy maja znaczenie i ze dowdd na
uzyskanie charakteru odrdzniajacego w nastepstwie uzywania nalezy przedstawi¢ wzgledem obu tych
dat.

Banco Santander i Santander Consumer Bank oraz rzad hiszpanski i polski uwazaja, ze w wypadku gdy
dane panstwo cztonkowskie nie skorzystalo z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie
dyrektywy 2008/95, dowdd na uzyskanie charakteru odrdzniajacego w nastepstwie uzywania nalezy
odnie$¢ do daty zlozenia wniosku rejestracje. Komisja utrzymuje tytulem subsydiarnym taka sama
wykladnia. Z kolei DSGV twierdzi, ze w kazdym razie w postgpowaniu w przedmiocie wniosku
o uniewaznienie prawa do znaku, takim jak w niniejszej sprawie, to data rejestracji jest miarodajna.

Na podstawie art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 nie mozna odmoéwic rejestracji znaku
towarowego ani — jezeli jest zarejestrowany — stwierdzi¢ jego niewaznosci zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b),
c) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten
uzyskal charakter odrézniajacy.

Zatem z jednoznacznego brzmienia tego zdania pierwszego wynika, ze wbrew opinii DSGV w toku
postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku, w ktérym powoluje si¢ jedna albo wiecej
wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. b), ¢) lub d) dyrektywy 2008/95 podstaw stwierdzenia niewaznosci,
i skoro stosowalno$¢ przynajmniej jednej z tych podstaw jest wykazana, to moze on uchyli¢ sie od
zastosowania jednej podstawy albo podstaw wytacznie w wypadku, gdy kwestionowany znak towarowy
uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania przed data zlozenia wniosku o rejestracje tego
znaku towarowego.

Ta literalna wykladnia jest wsparta systematyka przepisu, w ktéra wpisane jest to pierwsze zdanie.
Drugie zdanie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wyraznie przewiduje bowiem uprawnienie panstw
czlonkowskich do rozszerzenia wykorzystania mozliwosci przewidzianej w zdaniu pierwszym z tego
art. 3 ust. 3, w przypadku gdy charakter odrdzniajacy zostal uzyskany w nastepstwie uzywania znaku
towarowego po dacie zlozenia wniosku o rejestracje albo po dacie jego rejestracji.

Tymczasem, gdyby zdanie pierwsze z tego art. 3 ust. 3 bylo interpretowane jako odnoszace si¢ réwniez
do charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania kwestionowanego znaku
towarowego po zlozeniu wniosku o rejestracje — jak sugeruja Oberbank i DSGV - mozliwos¢
oferowana panstwom czlonkowskim przez to drugie zdanie miataby fikcyjny charakter i przepis ten
bylby pozbawiony wszelkiej skutecznosci.

10 ECLLEU:C:2014:2012
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Nalezy jednak przypomnieé, ze wykladnia przedstawiona w pkt 57 niniejszego wyroku nie wyklucza
mozliwosci dla wlasciwego organu, iz moga by¢ brane pod uwage dane, ktére mimo iz odnosza sie do
okresu po dacie wniosku o rejestracje, pozwalaja na wyciagniecie wnioskdéw co do sytuacji, jaka istniata
przed ta data (zob. podobnie wyrok L & D/OHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, pkt 71 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Z tych rozwazan wynika, iz na pytanie drugie nalezy udzieli¢ odpowiedzi, ze art. 3 ust. 3 zdanie
pierwsze tej dyrektywy trzeba interpretowa¢ w ten sposéb, ze w sytuacji gdy panstwo czlonkowskie nie
skorzystalo z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95, w toku
postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego dotyczacego znaku
towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odrdzniajacego, w celu dokonania oceny, czy ten
znak towarowy uzyskal charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, nalezy zbada¢, czy uzyskal on
taki charakter przed data zlozenia wniosku o rejestracje tego znaku. W tym wzgledzie jest bez
znaczenia, ze wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego podnosi, iz w kazdym razie uzyskal
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania po dacie zlozenia wniosku o rejestracje, aczkolwiek
jeszcze przed data jego rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego

W swoim trzecim pytaniu sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3 ust. 3 zdanie
pierwsze dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze stoi on na przeszkodzie, aby
w toku postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego kwestionowany znak
towarowy zostal uniewazniony woéwczas, gdy jest pozbawiony samoistnego charakteru odrézniajacego
i gdy wlascicielowi znaku towarowego nie udaje si¢ wykazal, ze ten znak towarowy uzyskal — przed
data zlozenia wniosku o rejestracje — charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, ktére miato
miejsce.

Oberbank, Banco Santander i Santander Consumer Bank oraz rzad hiszpanski twierdza, ze
w postepowaniu w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego ciezar dowodu na
istnienie charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania kwestionowanego znaku
towarowego powinien spoczywaé na wlascicielu tego znaku. Natomiast rzad polski twierdzi, ze
odpowiedZz na to pytanie trzecie nalezy zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95 wytacznie do
kompetencji panstw czltonkowskich.

DSGV i Komisja wyrazaja watpliwosci co do dopuszczalnosci tego pytania. DSGV tytulem
subsydiarnym podnosi, ze w postepowaniu w przedmiocie uniewaznienia znaku towarowego ciezar
dowodu powinien spoczywa¢ na wnioskodawcy. Komisja zasadniczo twierdzi, ze nic nie stoi na
przeszkodzie, aby ciezar dowodu spoczywal na wlascicielu danego znaku towarowego.

Na wstepie, z uwagi na powody przedstawione juz w pkt 52 niniejszego wyroku, nalezy oddali¢ zarzuty
DSGV i Komisji dotyczace dopuszczalnosci pytania trzeciego i udzieli¢ na nie odpowiedzi w oparciu
o stwierdzenie sadu odsyltajacego, zgodnie z ktérym w niniejszej sprawie prawo niemieckie nalezy
interpretowa¢ w ten sposob, ze Republika Federalna Niemiec nie przetransponowala do prawa
krajowego uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95.

Odnos$nie do meritum sprawy nalezy stwierdzi¢, ze motyw 6 dyrektywy 2008/95 stanowi
w szczegllnosci, ze panstwa czlonkowskie powinny posiada¢é swobode ustalania przepisow
proceduralnych dotyczacych niewaznosci znakéw towarowych nabytych przez rejestracje i moga one,
na przyklad, okresla¢ forme procedury w sprawie uniewaznienia. Niemniej jednak nie nalezy stad
wnioskowad, ze kwestia ciezaru dowodu odnosnie do charakteru odrdzniajacego uzyskanego
W nastepstwie uzywania w postepowaniu w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku oparta na
art. 3 ust. 1 lit. b), c¢) lub d) dyrektywy 2008/95 stanowi taki przepis proceduralny nalezacy do
kompetencji panstw czltonkowskich.
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Gdyby bowiem kwestia cigzaru dowodu odnosnie do charakteru odrézniajacego uzyskanego
w nastepstwie uzywania znaku towarowego w ramach postepowania w przedmiocie uniewaznienia
prawa do znaku dotyczaca rzeczonego znaku nalezala do prawa krajowego panstw czlonkowskich,
oznaczaloby to dla wilascicieli znakéw towarowych wspdlnotowych ochrone o réznym zakresie
w zaleznosci od obowiazujacych przepiséw, tak ze okreslony w motywie 10 dyrektywy 2008/95 cel
stakiej samej ochrony na podstawie systeméw prawnych wszystkich panstw czlonkowskich”
i zakwalifikowany przez niego jako ,podstawowy” nie zostalby osiagniety (zob. analogicznie wyroki:
Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo; oraz
H. Gautzsch GrofShandel, C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 40).

W $wietle tego celu, jak réwniez budowy i systematyki art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 nalezy
stwierdzi¢, ze w ramach postepowania w przedmiocie uniewaznienia znaku towarowego, ciezar
dowodu na istnienie charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania kwestionowanego
znaku towarowego powinien spoczywaé na wlascicielu tego znaku towarowego, ktéry podnosi ten
charakter odrézniajacy.

Po pierwsze, podobnie bowiem jak okoliczno$¢, ze znak towarowy nabywa charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania, stanowi w ramach postepowania w sprawie rejestracji wyjatek od podstaw
odmowy wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. b), ¢) lub d) dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok
Bovemij Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530, pkt 21), uzyskanie przez znak towarowy charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania stanowi w ramach postepowania w przedmiocie uniewaznienia
prawa do znaku wyjatek majacy na celu obejscie przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b), ¢) lub d) podstaw
uniewaznienia. Skoro zatem chodzi o wyjatek, to obowiazek przedstawienia dowodu uzasadniajacego
jego zastosowanie spoczywa na podmiocie, ktéry zamierza si¢ na niego powotac.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze to wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego znajduje sie
w najlepszym potozeniu w celu przedstawienia dowodu na konkretne dziatania pozwalajace na wsparcie
twierdzenia, zgodnie z ktérym znak towarowy uzyskal charakter odrdzniajacy w nastepstwie jego
uzywania. Wynika z tego zatem w szczegélnosci, ze wzgledy pozwalajace na wykazanie takiego
uzywania, ktére zostaly przykladowo wyliczone w orzecznictwie przypomnianym w pkt 40 i 41
niniejszego wyroku, dotycza intensywnosci, zasiegu geograficznego i dlugosci okresu uzywania tego
znaku towarowego, jak réwniez wysoko$ci nakladéw przedsiebiorstwa zwigzanych z jego promocja.

W konsekwencji, w wypadku gdy wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego jest wezwany przez
wlasciwy organ do przedstawienia dowodu, ze znak towarowy, ktdéry jego pozbawiony samoistnego
charakteru odrézniajacego, uzyskal charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, i gdy tego dowodu
nie uda mu sie dostarczy¢, nalezy stwierdzi¢ niewaznos¢ tego znaku towarowego.

Bez znaczenia sa w tym wzgledzie powody, dla ktérych wlascicielowi znaku towarowego nie udaje sie
przedstawi¢ tego dowodu. W przeciwnym wypadku nie mozna byloby wykluczy¢, ze znak towarowy
nadal korzystalby z ochrony przyznanej przez dyrektywe 2008/95, pomimo Zze nie speilnia — bo
podpada pod jedna z podstaw stwierdzenia niewaznosci przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d)
tej dyrektywy —zasadniczej funkcji znaku towarowego i w konsekwencji nie podlega ochronie na
podstawie tej dyrektywy. Z tego samego wzgledu — wbrew temu, co utrzymuje DSGV - taki cigzar
dowodu nie jest niezgodny z zasada ochrony uzasadnionych oczekiwan wtasciciela znaku towarowego.

Ponadto, jak wynika z pkt 61 niniejszego wyroku, w ramach art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy
2008/95, w celu dokonania oceny, czy znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie
uzywania, nalezy zbada¢, czy uzyskal on taki charakter przed data zlozenia wniosku o rejestracje tego
znaku.

Z powyzszego wynika, iz na pytanie trzecie nalezy odpowiedzie¢, ze art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze

dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w sytuacji gdy panstwo czlonkowskie nie
skorzystalo z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95, przepis ten
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nie stoi na przeszkodzie temu, aby w ramach postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa do
znaku towarowego kwestionowany znak towarowy zostal uniewazniony, gdy jest pozbawiony
samoistnego charakteru odrézniajacego i gdy wtascicielowi znaku towarowego nie udaje sie wykazac,
ze ten znak towarowy uzyskal — przed data zlozenia wniosku o rejestracje — charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania, ktére miato miejsce.

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 Trybunatowi, inne niz koszty stron
postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

1) Artykul 3 ust. 1 i 3 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 nalezy interpretowaé¢ w ten sposob, iz stoi on na
przeszkodzie wykladni prawa krajowego, zgodnie z ktéra w postepowaniach, w ktorych
podnoszona jest kwestia, czy znak towarowy w postaci bezkonturowego koloru uzyskatl
charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, konieczne jest we wszystkich przypadkach,
aby przeprowadzone ws$rod konsumentéw badanie opinii wykazalo poziom
rozpoznawalnosci tego znaku towarowego wynoszacy co najmniej 70%.

2) Artykul 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze
w sytuacji gdy panstwo czlonkowskie nie skorzystalo z uprawnienia przewidzianego w art. 3
ust. 3 zdanie drugie tej dyrektywy, w toku postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa
do znaku towarowego dotyczacego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru
odrdzniajacego, w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskal charakter
odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, nalezy zbada¢d, czy uzyskal on taki charakter przed
data zlozenia wniosku o rejestracje tego znaku. W tym wzgledzie jest bez znaczenia, zZe
wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego podnosi, iz w kazdym razie uzyskal
charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania po dacie zlozenia wniosku o rejestracje,
aczkolwiek jeszcze przed data jego rejestracji.

3) Artykul 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
w sytuacji gdy panstwo czlonkowskie nie skorzystalo z uprawnienia przewidzianego w art. 3
ust. 3 zdanie drugie tej dyrektywy, przepis ten nie stoi na przeszkodzie temu, aby w toku
postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego kwestionowany
znak towarowy zostal uniewazniony, gdy jest pozbawiony samoistnego charakteru
odrozniajacego i gdy wlascicielowi znaku towarowego nie udaje si¢ wykazaé, ze ten znak
towarowy uzyskal — przed data zlozenia wniosku o rejestracje — charakter odrdzniajacy
w nastepstwie uzywania, ktére mialo miejsce.

Podpisy
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