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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 6 lutego 2014 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Prawa przyznane przez
znak towarowy — Znak towarowy cieszacy sie renoma — Ochrona rozszerzona na towary lub ustugi,
ktére nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy — Uzywanie przez osobe
trzecia, bez uzasadnionej przyczyny, oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku cieszacego sie
renoma — Pojecie ,uzasadnionej przyczyny”

W sprawie C-65/12
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia
3 lutego 2012 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 8 lutego 2012 r., w postepowaniu:
Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries
przeciwko
Red Bull GmbH,
Red Bull Nederland BV,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, K. Lenaerts, wiceprezes Trybunalu, pelniacy funkcje sedziego
pierwszej izby, A. Borg Barthet, E. Levits (sprawozdawca) i M. Berger, sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: M. Ferreira, gtéwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 lutego 2013 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Leidseplein Beheer BV oraz H. de Vriesa przez T. Cohena Jehorama oraz L. Bakersa,
advocaten,

— w imieniu Red Bull GmbH oraz Red Bull Nederland BV przez S. Klosa, advocaat,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajagca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Wilmana oraz F. Bulsta, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikow,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5 ust. 2
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panistw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 —
wyd. spec. w jez. polskim: rozdz. 17, t. 1, s. 92).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu pomiedzy Leidseplein Beheer BV i H. de Vriesem
(zwanych dalej razem ,De Vries”) a Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV (zwanych dalej razem
»Red Bullem”) w przedmiocie produkcji i sprzedazy przez De Vries napojéow energetyzujacych, ktérych
opakowanie jest opatrzone oznaczeniem ,Bull Dog”, innym oznaczeniem zawierajacym element stowny
»Bull” albo jakimkolwiek innym oznaczeniem mylaco podobnym do zarejestrowanych znakéw
towarowych Red Bull.

Ramy prawne

Prawo Unii

Artykut 5 dyrektywy 89/104, przejety nastepnie co do istoty w art. 5 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 (Dz.U. L 299, s. 25),
zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wiasciciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad opinii publicznej;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze rowniez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia
identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma
we Wspélnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny stanowi
nieuprawnione wykorzystanie jego odrézniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.
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[...]".

Prawo niderlandzkie

Niderlandzkie prawo znakéw towarowych jest uregulowane w Konwencji panstw Beneluksu dotyczacej
wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemyslowe, wzory uzytkowe), podpisanej w Hadze
w dniu 25 lutego 2005 r. (zwanej dalej ,konwencja panstw Beneluksu”).

Artykut 2.20 ust. 1 lit. ¢) tej konwencji, ktéry zastapil dawny art. 13 cze$¢ A ust. 1 lit. ¢) jednolitej
ustawy panstw Beneluksu dotyczacej znakéw towarowych, ma nastepujace brzmienie:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Bez
uszczerbku dla przepiséw ustawy dotyczacych odpowiedzialnosci cywilnej wylaczne prawo do znaku
towarowego uprawnia jego wlasciciela do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody:

[...]

c. uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano
znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Beneluksie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzys¢ z powodu
odroézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego lub jest dla nich szkodliwe;

[...]".

Postepowanie gldwne i pytanie prejudycjalne

Red Bull jest w panstwach Beneluksu wlascicielem miedzy innymi stowno-graficznego znaku
towarowego Red Bull Krating-Daeng (zwanego dalej ,znakiem towarowym Red Bull Krating-Daeng”),
ktory zostal zarejestrowany w dniu 11 lipca 1983 r. dla towaréw nalezacych miedzy innymi do
klasy 32, obejmujacej napoje bezalkoholowe.

De Vries jest w Beneluksie wlascicielem nastepujacych znakéw towarowych, zarejestrowanych dla
towarow z tej samej klasy 32:

— stowno-graficznego znaku towarowego , The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 14 lipca 1983 r.,
— stownego znaku towarowego , The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 23 grudnia 1999 r., oraz

— stowno-graficznego znaku towarowego ,The Bulldog Energy Drink”, zarejestrowanego w dniu
15 czerwca 2000 r.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze dla stron bezsporne jest, iz zanim Red Bull dokonat
zgloszenia swojego znaku w 1983 r., De Vries uzywalo oznaczenia ,The Bulldog” jako nazwy
handlowej dla uslug $wiadczonych w sektorze gastronomicznym, hotelarskim oraz uslug obejmujacych
sprzedaz napojow (zwanych dalej ,ustugami HoReCa”). Bezsporne jest réwniez, ze znak towarowy Red
Bull Krating-Daeng cieszy si¢ niewatpliwg renoma na terytorium Beneluksu.

Uznajac, ze uzywanie przez De Vries majacego charakter odrdzniajacy oznaczenia ,The Bulldog”,

zawierajacego element slowny ,Bull”, dziala na szkode znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng,
Red Bull wytoczyl przed Rechtbank Amsterdam (sad pierwszej instancji w Amsterdamie) w dniu
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27 czerwca 2005 r. powoédztwo, wnoszac o nakazanie De Vries zaniechania produkcji i sprzedazy
napojéw energetyzujacych w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem ,Bull Dog”, innym oznaczeniem
zawierajagcym element slowny ,Bull” albo jakimkolwiek innym oznaczeniem mylaco podobnym do
zarejestrowanych znakéw towarowych Red Bull.

W ramach powddztwa wzajemnego De Vries zazadalo stwierdzenia, iz prawa Red Bulla do
sfowno-graficznego znaku towarowego ,Red Bull Krating-Daeng” wygasto w panstwach Beneluksu.

Orzeczeniem z dnia 17 stycznia 2007 r. Rechtbank Amsterdam oddalil w calosci zaré6wno powdédztwo,
jak i powddztwo wzajemne.

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2010 r. Gerechtshof te Amsterdam (sad apelacyjny w Amsterdamie)
uwzglednil w wigkszoséci apelacje Red Bulla od wyroku Rechtbank. Gerechtshof uznal, po pierwsze, ze
znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszyl si¢ renoma w panstwach Beneluksu, i po drugie, ze
z powodu wynikajacego z wykorzystania wspélnego elementu ,Bull” podobienistwa tego znaku
towarowego oraz oznaczenia , The Bulldog” uzywanego przez De Vries dla napojéw energetyzujacych,
relewantny krag odbiorcéw dostrzegal, jednak nie ulegajac wprowadzeniu w blad, zwiazek pomiedzy
tym znakiem towarowym a tym oznaczeniem.

Gerechtshof te Amsterdam uznal, Ze oznaczenie to bylo podobne do znaku towarowego Red Bull
Krating-Daeng i ze De Vries, dzialajac w cieniu tego znanego znaku towarowego, chcialo czerpaé
korzy$¢ z renomy tego ostatniego i skorzysta¢ z udzialu Red Bulla w rynku napojéw energetyzujacych
i uczestniczy¢ w odpowiadajacych mu miliardowych obrotach.

Przywotywana przez De Vries okolicznos$¢, ze znak towarowy The Bulldog byt uzywany w sposéb
ciagly, jeszcze przed 1983 r., dla towaréw i dla okreslenia dzialalnosci HoReCa, polegajacej
w szczegé6lnosci na sprzedazy napojow, nie zostala uznana przez Gerechtshof te Amsterdam za
uzasadniong przyczyne pozwalajacg na uzywanie tego oznaczenia.

Zdaniem Gerechtshof te Amsterdam De Vries nie uzasadnilo bowiem tego rodzaju koniecznos$ci
uzywania tego oznaczenia, ze nie mozna racjonalnie oczekiwa¢ od niego, aby powstrzymat sie od jego
uzywania.

De Vries wnioslo do Hoge Raad der Nederlanden (sadu najwyzszego) skarge kasacyjna od orzeczenia
Gerechtshof te Amsterdam, zarzucajac temu ostatniemu sadowi miedzy innymi dokonanie
restrykcyjnej wykladni pojecia ,uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104
(zwanego dalej ,pojeciem »uzasadnionej przyczyny«”). W niniejszej sprawie uzywanie w dobrej wierze
oznaczenia ,The Buldog” jako nazwy handlowej przed zlozeniem wniosku o rejestracje znaku
towarowego Red Bull Krating-Daeng jest jego zdaniem bezwzglednym warunkiem wykazania tej

przyczyny.

Sad odsylajacy stwierdza, ze we wniesionej do niego sprawie na potrzeby oceny istnienia uzasadnionej
przyczyny zezwalajacej na takie uzywanie Gerechtshof te Amsterdam zastosowal kryterium
konieczno$ci uzycia oznaczenia, sformulowane w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci panstw Beneluksu
z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie Colgate Palmolive przeciwko Bols (Claeryn/Klarein).

Sad odsylajacy ma watpliwosci co do dokonanej przez Gerechtshof te Amsterdam wykladni tego
pojecia. Po pierwsze, pojecie to, przewidziane w art. 2.20 ust. 1 lit. ¢) konwencji panstw Beneluksu,
nalezy interpretowal zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Po drugie, w wyroku z dnia
22 wrzesnia 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. 1-8625,
Trybunal Sprawiedliwos$ci nadal temu pojeciu szerszy zakres znaczeniowy anizeli Trybunatl
Sprawiedliwosci panstw Beneluksu w ww. wyroku w sprawie Colgate Palmolive przeciwko Bols
(Claeryn/Klarein).
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W tych okoliczno$ciach Hoge Raad der Nederlanden postanowil zawiesi¢ postepowanie i skierowaé do
Trybunalu nastepujace pytanie prejudycjalne:

»Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy [89/104] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze o uzasadnionej przyczynie
w rozumieniu tego przepisu mozna moéwi¢ réwniez wtedy, gdy oznaczenie identyczne ze znakiem
cieszacym sie renoma lub do niego podobne bylo uzywane w dobrej wierze przez dana osobe trzecia
lub dane osoby trzecie przed dokonaniem zgloszenia tego znaku?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy pyta w istocie, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 nalezy
interpretowaé w ten sposéb, ze mozliwe jest uznanie za uzasadniona przyczyne w rozumieniu tego
przepisu uzywania przez osobe trzecia oznaczenia podobnego do cieszacego si¢ renoma znaku
towarowego dla towaru identycznego z tym, dla ktérego znak towarowy zostal zarejestrowany, gdy
ujawnione zostalo, Ze oznaczenie to bylo uzywane przed dokonaniem zgloszenia tego znaku
towarowego do rejestracji.

Jezeli chodzi o okolicznosci postepowania gléwnego i w zakresie, w jakim pytanie prejudycjalne dotyczy
wykladni brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, nalezy przypomnie¢, ze nawet jesli przepisy te
odnosza sie wyraznie wylacznie do sytuacji uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
cieszacym sie renoma lub do niego podobnego dla towaréw lub uslug niepodobnych do towaréw lub
ustug, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, ochrona tam okre$lona ma tym bardziej zastosowanie
réwniez w przypadku uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszacym sie
renoma lub do niego podobnego dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany
znak jest zarejestrowany, lub do nich podobnych (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British
Unit, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jako ze bezsporne jest, iz znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszy si¢ renoma i ze wlasciciel tego
znaku zada zaprzestania produkcji i sprzedazy przez De Vries w opakowaniach opatrzonych
oznaczeniem podobnym do tego znaku towarowego towaru identycznego z tym, dla ktérego ten sam
znak towarowy zostal zarejestrowany, art. 5 wust. 2 dyrektywy 89/104 podlega zastosowaniu
w postepowaniu gtéwnym.

Strony postepowania gléwnego sa natomiast w sporze w kwestii zakresu znaczeniowego pojecia
»uzasadnionej przyczyny”. Podczas gdy De Vries uwaza, ze uzywanie w dobrej wierze oznaczenia
podobnego do cieszacego sie renoma znaku towarowego, gdy uzywanie to mialo miejsce przed
zgloszeniem tego znaku towarowego do rejestracji, moze by¢ objete zakresem znaczeniowym tego
pojecia, Red Bull podnosi, Ze pojecie to obejmuje jedynie wzgledy obiektywnie nadrzedne.

Po pierwsze, Red Bull twierdzi, Ze zbyt szeroka wykladnia pojecia ,uzasadnionej przyczyny”, wynikajaca
z argumentacji De Vries, prowadzi posrednio do uznawania niezarejestrowanych znakéw towarowych,
podczas gdy konwencja panstw Beneluksu utrzymata, zgodnie z dyrektywa 98/104, system ochrony
znakéw towarowych opierajacy sie wylacznie na ich rejestracji.

Po drugie, Red Bull podnosi, ze wykladnia ta prowadzilaby, niestusznie, do tego, ze zakres praw
przyznawanych przez art. 5 ust. 2 tej dyrektywy wlascicielowi zgloszonego znaku towarowego dla jego
ochrony bylby wezszy anizeli zakres praw wywodzonych przez wlasciciela tego znaku z art. 5 ust. 1.

W zwiazku z tym w pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ zakres znaczeniowy pojecia ,uzasadnionej
przyczyny”’, przed ustaleniem, w drugiej kolejnosci, przy uwzglednieniu tejze oceny, czy uzywanie
przed zgloszeniem cieszacego sie renoma znaku towarowego oznaczenia podobnego do tego znaku
towarowego moze by¢ objete zakresem znaczeniowym tego pojecia, jezeli oznaczenie to jest uzywane
dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych ten znak towarowy zostal zarejestrowany.
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W przedmiocie zakresu znaczeniowego pojecia ,uzasadnionej przyczyny”

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie jest zdefiniowane w dyrektywie
89/104. Ponadto brzmienie art. 5 ust. 2 tej dyrektywy nie ma charakteru tego rodzaju, by przemawia¢
za $cista wykladnia nadawang temu pojeciu przez Red Bull.

Stad pojecie to nalezy interpretowac przy uwzglednieniu nie tylko tresci owego przepisu, lecz takze
ogoblnej systematyki i celow uregulowan, w ktére ono sie wpisuje (zob. podobnie wyrok z dnia
9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 24), a takze w szczegdlnosci biorac
pod uwage kontekst przepisu, ktéry je zawiera (zob. podobnie wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie C-320/12 Malaysia Dairy Industries, pkt 25).

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze o ile art. 5 dyrektywy 89/104 przewiduje, ze zarejestrowany
znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku, z tego przepisu wynikaja
réwniez ograniczenia w wykonywaniu tego prawa.

I tak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawo wylaczne przewidziane w tym przepisie zostalo
przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw jako
wlasciciela znaku, tzn. umozliwi¢ mu zadbanie o to, by znak ten mdglt petni¢ wlasciwe mu funkcje.
Wykonywanie tego prawa powinno by¢ w rezultacie zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie
oznaczenia przez osoby trzecie wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na pelnione przez znak funkcje.
Owe funkcje obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentom wskazania pochodzenia towaréw lub ustug, lecz réwniez inne jego funkcje, takie jak
w szczeg6lnosci funkcja polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tych towaréw lub ustug czy tez funkcje
komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (wyrok z dnia 19 wrzeé$nia 2013 r. w sprawie C-661/11
Martin Y Paz Diffusion, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo).

W kwestii tej nalezy zauwazy¢, ze z brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i jej motywu dziesiatego
wynika, iz prawo panstw czlonkowskich zostalo zharmonizowane, z takim skutkiem, ze poprzez
przyznanie wylacznego prawa do znaku towarowego wlasciciel tego znaku uzyskuje ochrone
»calkowita” przed uzywaniem przez osoby trzecie oznaczen identycznych z tym znakiem towarowym
dla towaréw i ustug identycznych (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 36).

O ile ochrona przed uzywaniem bez zgody wtasciciela oznaczen identycznych ze znakiem towarowym
dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany, zostala
przez prawodawce Unii uznana za ,catkowita”, o tyle Trybunal osadzil te kwalifikacje w pewnej
perspektywie, uznajac, ze — bez wzgledu na to, jak wazna moze ona by¢ — ochrona przyznawana na
podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wylacznie umozliwienie wlascicielowi znaku
towarowego ochrony jego szczegélnych intereséw jako wlasciciela tego znaku, tzn. zapewnienie tego,
aby znak towarowy mdgt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje. Trybunal doszed! na tej podstawie do
wniosku, Ze wykonywanie wylacznego prawa do znaku towarowego winno by¢ zastrzezone dla
przypadkéow, w ktérych uzywanie oznaczenia przez osobe trzecia naraza na szwank w sposéb
rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora
British Unit, pkt 37).

Artykut 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy przyznaje jednak cieszacym si¢ renoma znakom towarowym szersza
ochroneg niz ta przewidziana w ust. 1 tego artykulu. Szczegélnym warunkiem objecia ta ochrona jest
uzywanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego oznaczenia
bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub moze powodowal czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy tego znaku towarowego badz tez dziala lub moze dziala¢ na
ich szkode (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. 1-5185,
pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Zatem transponujac art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 panstwo czlonkowskie musi zapewni¢ towarom lub
ustugom identycznym lub podobnym [do tych, dla ktérych zostal zarejestrowany znak towarowy]
ochrone przynajmniej tak szeroka, jak ochrona, ktéra przystuguje w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére nie sa podobne[do tych, dla ktérych zostal zarejestrowany znak towarowy]. Zatem prawo wyboru
panstwa czlonkowskiego dotyczy samej zasady objecia zwiekszona ochrona znakéw towarowych
cieszacych sie renoma, a nie sytuacji objetych ta ochrona, w przypadku gdy panstwo czlonkowskie jej
udziela (zob. wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas
Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 20).

Stwierdzenie to nie moze jednak oznacza¢, ze pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nalezy interpretowac
bioragc pod uwage zakres zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.

Jak podnosi w istocie rzecznik generalny w pkt 29 swojej opinii, art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 nie maja
bowiem tego samego zakresu, poniewaz zasady ochrony zwyklych znakéw towarowych moga znalezé
zastosowanie do znakéw towarowych cieszacych sie renoma w przypadkach, ktére nie zostaly
uregulowane w przepisach dotyczacych tej drugiej kategorii znakéw towarowych. I odwrotnie, te
ostatnie przepisy moga znalez¢ zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych przez przepisy
dotyczace ochrony zwyklych znakéw towarowych.

W konsekwencji Red Bull i rzad wloski niestusznie podnoszg, ze system ochrony znakéw towarowych
oparty na ich rejestracji, przejety przez konwencje panstw Beneluksu, mialby sta¢ na przeszkodzie
temu, aby zakres praw przyznawanych wlascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego mégt zosta¢
ograniczony.

Nalezy bowiem zauwazy¢, ze jedynie pod pewnymi warunkami art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 uprawnia
wlascicieli znakéw towarowych cieszacych si¢ renoma do zakazania osobom trzecim uzywania
oznaczen identycznych do ich znakéw lub do nich podobnych dla towaréw lub uslug, ktére nie sa
podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane.

Ochrona znakéw towarowych cieszacych si¢ renoma ma szerszy zakres anizeli ochrona zwyklych
znakéw towarowych, poniewaz zakaz uzywania oznaczenia przez osoby trzecie nie zalezy ani od
identycznosci — o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy — oznaczenia i znaku towarowego,
ani od prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad — o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) tej samej

dyrektywy.

W szczegélnosci wlasciciel znaku towarowego cieszacego sie renoma nie musi uzasadnia¢ — celem
powolania si¢ na ochrone przewidziana w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 — wystapienia szkody dla
charakteru odrdzniajacego lub renomy tego znaku towarowego, z tego powodu, Ze osoba trzecia
czerpie na skutek uzywania oznaczenia identycznego badZz podobnego do tego znaku towarowego
nienalezng korzys¢ z jego renomy.

Niemniej jednak dyrektywa 89/104 ma na celu ogélnie wywazenie, po pierwsze, intereséw wlasciciela
znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, i po drugie, intereséw innych
uczestnikow obrotu gospodarczego w mozliwosci dysponowania oznaczeniami mogacymi okresla¢ ich
towary i uslugi (wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. 1-3703,
pkt 29).

Wynika z tego, ze ochrona praw wtlasciciela znaku towarowego wywodzona ze wspomnianej dyrektywy
nie jest bezwarunkowa, poniewaz w celu wywazenia wspomnianych intereséw ochrona ta jest
w szczeg6lnosci ograniczona do przypadkéw, w ktérych wlasciciel okazuje sie byé wystarczajaco
uwazny, sprzeciwiajac sie¢ uzywaniu przez innych przedsiebiorcéw oznaczenn mogacych naruszac jego
prawa do znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 30).
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Jednakze w systemie ochrony znakéw towarowych, takim jak system przyjety w oparciu o dyrektywe
89/104 przez konwencje panstw Beneluksu, interesy oséb trzecich zwiazane z uzywaniem w obrocie
gospodarczym oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszacego si¢ renoma sa uwzglednione
w kontekscie art. 5 ust. 2 tej dyrektywy za pomoca ustanowienia dla uzytkownika tego oznaczenia
mozliwosci powotania si¢ na ,uzasadniona przyczyne”.

Jezeli bowiem uprawnionemu z cieszacego si¢ renoma znaku towarowego uda sie wykaza¢ narazenie na
szwank jednego z ddébr wymienionych w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, a w szczegdlnosci nienalezna
korzys¢ czerpana z charakteru odrézniajacego lub renomy tego znaku towarowego, osoba trzecia,
ktéra uzyla oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszacego sie renoma, jest zobowigzana
wykaza¢, ze ma ona uzasadnione powody, aby uzywa¢ swojego znaku (zob. w drodze analogii wyrok
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. 1-8823, pkt 39).

Wynika z tego, Ze pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie moze obejmowac¢ wylacznie wzgledéw
obiektywnie nadrzednych, lecz ze moze wiazaé si¢ ono réwniez z subiektywnymi interesami os6b
trzecich uzywajacych oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszacym si¢ renoma lub do
niego podobnego.

Pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie ma bowiem na celu uregulowania konfliktu pomiedzy cieszacym
sie renoma znakiem towarowym a podobnym oznaczeniem, ktére bylo uzywane przed zgloszeniem
tego znaku towarowego, ani ograniczenia praw przyznanych wlascicielowi tego znaku towarowego,
lecz znalezienie réwnowagi pomiedzy kolidujacymi ze soba interesami przy uwzglednieniu -
w specyficznym kontekscie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i w zwiazku z rozszerzonym zakresem
ochrony, z ktérej korzysta ten znak towarowy — intereséw o0séb trzecich uzywajacych tego oznaczenia.
W wykonaniu tego przepisu powolanie si¢ przez osobe trzecia na uzasadniona przyczyne w celu
uzywania oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszacego si¢ renoma nie moze prowadzi¢ do
uznania — z korzyscia dla niej — praw zwigzanych z zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz
zobowiazuje wlasciciela cieszacego sie renoma znaku towarowego do tolerowania uzywania podobnego
oznaczenia.

W pkt 91 ww. wyroku w sprawie Interflora i Interflora British Unit, dotyczacego uzycia sléw
kluczowych w ramach reklamy kontekstowej w Internecie, Trybunal orzekl, ze gdy reklama
wyswietlana w Internecie na bazie slowa kluczowego odpowiadajacego znakowi towarowemu
cieszacemu si¢ renoma proponuje — nie oferujac zwyklej imitacji towaréw lub uslug wlasciciela tego
znaku towarowego, nie powodujac szkody lub nie narazajac na szwank tego znaku towarowego,
a ponadto nie wywierajac negatywnego wplywu na jego funkcje — alternatywe w stosunku do towaréw
lub ustug wlasciciela znaku towarowego cieszacego sie renoma, nalezy stwierdzi¢, ze takie uzywanie jest
co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towaréw lub ustug,
a zatem nastepuje z ,uzasadnionej przyczyny”.

W konsekwencji pojecie ,uzasadnionej przyczyny” nie moze by¢ interpretowane jako ograniczajace sie
do wzgled6éw obiektywnie nadrzednych.

Nalezy wiec zbada¢, w jakich warunkach mozliwe jest uznanie za objete zakresem znaczeniowym tego
pojecia uzywania przez osobe trzecia oznaczenia podobnego do cieszacego si¢ renoma znaku
towarowego dla towaru identycznego z tym, dla ktérego znak towarowy zostal zarejestrowany, gdy
oznaczenie to bylo uzywane przed dokonaniem zgloszenia tego znaku towarowego do rejestracji.
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W przedmiocie warunkow, w jakich wczesniejsze uzywanie oznaczenia podobnego do cieszgcego sig
renomqg znaku towarowego moze zostac objete zakresem znaczemiowym pojecia ,uzasadnionej

przyczyny”

De Vries podnosi w swoich uwagach, ze uzywa oznaczenia ,, The Bulldog” dla ustug HoReCa od 1975 r.
Z postanowienia odsylajacego wynika, ze ustalono, iz uzywanie tego oznaczenia rozpoczeto przed
zgloszeniem do rejestracji znaku towarowego ,Red Bull Krating-Daeng”. Ponadto de Vries jest
wlascicielem stowno-graficznego znaku towarowego ,The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 14 lipca
1983 r. w szczegolnosci dla towardw bezalkoholowych. Nie zostata sprecyzowana data, od ktérej De
Vries produkuje i sprzedaje napoje energetyzujace w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem ,Bull
Dog”.

Nie jest sporne, ze De Vries uzywalo oznaczenia ,The Buldog” dla ustug i towaréw innych anizeli te,
dla ktérych zarejestrowany zostal znak towarowy Red Bull, zanim ten znak towarowy uzyskat renome.

Trybunal orzekt, ze kiedy osoba trzecia prébuje poprzez uzywanie oznaczenia podobnego do cieszacego
sie¢ renoma znaku towarowego dziata¢ w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji
i prestizu oraz wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego
wysitku w tym kierunku, wysilek handlowy wlozony przez wlasciciela wczes$niejszego znaku
towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania
winno zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzys$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wspomnianego znaku (zob. ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 49).

W celu ustalenia, czy uzywanie — przed zgloszeniem do rejestracji cieszacego si¢ renoma znaku
towarowego — przez osobe trzecia oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego moze zostac
uznane za ,uzasadniona przyczyne” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, oraz umozliwienia
uzasadnienia faktu, Ze ta osoba trzecia czerpie korzy$¢ z renomy tego znaku towarowego, na sadzie
krajowym spoczywa obowiazek przeprowadzenia oceny bioracej pod uwage, w szczegdlnosci, dwa
elementy.

W pierwszej kolejnosci tego rodzaju analiza wymaga ustalenia, jakie jest zastosowanie tego oznaczenia
i oceny renomy, ktdéra cieszy si¢ ono we wlasciwym kregu odbiorcéw. W niniejszej sprawie jest
bezsporne, ze oznaczenie ,The Bulldog” jest uzywane dla caloksztaltu towaréw i ustug HoReCa co
najmniej od 1983 r. Data wprowadzenia przez De Vries do sprzedazy napojéw energetyzujacych nie
wynika jednak doktadnie z postanowienia odsylajacego.

W drugiej kolejnosci nalezy dokona¢ oceny intencji uzytkownika tego oznaczenia.

W tej kwestii, w celu zakwalifikowania jako uzywania w dobrej wierze oznaczenia podobnego do
cieszacego sie renoma znaku towarowego, nalezy bra¢ pod uwage stopienn podobienistwa towardéw
i uslug, dla ktérych oznaczenie to bylo uzywane, i towaru, dla ktérego ten znak towarowy zostal
zarejestrowany, oraz chronologie pierwszego uzycia tego oznaczenia dla towaru identycznego
z towarem, dla ktérego zarejestrowano znak towarowy, oraz uzyskania przez ten znak towarowy jego
renomy.

Po pierwsze, gdy oznaczenie zostalo uzyte przed zgloszeniem cieszacego si¢ renoma znaku towarowego
dla ustug i towaréw mogacych by¢ powigzanymi z towarami, dla ktérych znak ten zostal
zarejestrowany, uzywanie tego oznaczenia dla tego ostatniego towaru moze wydawac sie naturalnym
rozszerzeniem gamy uslug i towaréw, wobec ktérych oznaczenie to cieszy si¢ juz pewna renoma we
wlasciwym kregu odbiorcéw.

W niniejszej sprawie jest bezsporne, ze De Vries uzywa oznaczenia , The Bulldog” dla towaréw i ustug

HoReCa, w ramach ktdérych sa sprzedawane napoje. Zatem w $wietle uznania, jakim oznaczenie to
cieszy sie we wlasciwym kregu odbiorcéw i charakteru towaréw i ustug, dla ktérych byl uzywany,
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sprzedaz napojow energetyzujacych w opakowaniach opatrzonych tym oznaczeniem moze by¢
postrzegana nie jako préba czerpania korzy$ci z renomy znaku towarowego Red Bull, lecz jako
rzeczywiste rozszerzenie gamy towaréw uslug oferowanych przez De Vries. Ten sposéb postrzegania
narzuca si¢ tym bardziej w sytuacji, w ktérej oznaczenie ,The Bulldog” bylo uzywane dla napojéw
energetyzujacych zanim znak towarowy Red Bull Krating-Daeng uzyskal swoja renome.

Po drugie, im bardziej oznaczenie uzywane przed zgloszeniem do rejestracji podobnego cieszacego sie
renoma znaku towarowego cieszy si¢ renoma w przypadku pewnej gamy towardw i ustug, tym
bardziej jego uzywanie narzuca si¢ w kontekscie sprzedazy towaru identycznego z towarem, dla
ktérego zostal zarejestrowany znak towarowy, i to tym bardziej, ze towar ten jest zblizony, ze wzgledu
na swoj charakter, do gamy towaréw i ustug, dla ktérych oznaczenie to bylo wcze$niej uzywane.

W konsekwencji z caloksztaltu powyzszych rozwazan wynika, ze na przedstawione pytanie nalezy
odpowiedzie¢, iz art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w zwigzku
z uzasadniona przyczyna w rozumieniu tego przepisu wlasciciel cieszacego sie¢ renoma znaku
towarowego moze zosta¢ zobowiazany do tolerowania uzywania przez osobe trzecia oznaczenia
podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla ktérego ten znak towarowy
zostal zarejestrowany, gdy ujawnione zostalo, ze oznaczenie to bylo uzywane przed dokonaniem
zgloszenia danego znaku towarowego do rejestracji i ze uzywanie dla identycznego towaru nastepuje
w dobrej wierze. W celu dokonania oceny, czy warunki te sa spetnione na sadzie krajowym spoczywa
obowiazek uwzglednienia w szczegdlno$ci nastepujacych elementdw:

— zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw,

— stopnia podobienstwa towaréw i ustug, dla ktérych oznaczenie to bylo pierwotnie uzywane,
i towaru, dla ktérego ten znak towarowy zostal zarejestrowany, oraz

— wymiaru ekonomicznego i handlowego uzywania dla tego towaru oznaczenia podobnego do tego
znaku towarowego.

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 Trybunatl (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
nalezy interpretowac¢ w ten sposéb, ze w zwigzku z uzasadniona przyczyna w rozumieniu tego
przepisu wlasciciel cieszacego si¢ renoma znaku towarowego moze zosta¢ zobowiazany do
tolerowania uzywania przez osobe trzecia oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla
towaru identycznego z tym, dla ktérego ten znak towarowy zostal zarejestrowany, gdy ujawnione
zostalo, ze oznaczenie to bylo uzywane przed dokonaniem zgloszenia danego znaku towarowego
do rejestracji i ze uzywanie dla identycznego towaru nastepuje w dobrej wierze. W celu
dokonania oceny, czy warunki te sa spelnione na sadzie krajowym spoczywa obowiazek
uwzglednienia w szczego6lnosci nastepujacych elementéow:

— zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcow,
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— stopnia podobienstwa towaréw i uslug, dla ktérych oznaczenie to bylo pierwotnie uzywane,
i towaru, dla ktorego ten znak towarowy zostal zarejestrowany, oraz

— wymiaru ekonomicznego i handlowego uzywania dla tego towaru oznaczenia podobnego do
tego znaku towarowego.

Podpisy
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