WYROK Z DNIA 7.9.2006 r. — SPRAWA C-108/05

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 7 wrzeénia 2006 r.”

W sprawie C-108/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, ziozony przez Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Niderlandy)
postanowieniem z dnia 27 stycznia 2005 r., ktére wplynelo do Trybunatu w dniu
4 marca 2005 r., w postgpowaniu;

Bovemij Verzekeringen NV

przeciwko

Benelux-Merkenbureau,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, N. Colneric, ].N. Cunha Rodrigues
(sprawozdawca) i E. Levits, sedziowie,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego
2006 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bovemij Verzekeringen NV przez E.M. Matsera, advocaat,

— w imieniu Benelux-Merkenbureau przez C. van Nispena i E.D. Huisman,
advocaten,

— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez H.G. Sevenster i M. de Grave'a,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez S. Malynicza, barrister,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez W. Wilsa i N.B. Rasmussena,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 30 marca
2006 1.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 3
ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1, zwanej dalej ,dyrektywa”).

Whniosek ten zlozony zostal w ramach postepowania w sporze migdzy Bovemij
Verzekeringen NV (zwana dalej ,Bovemij”) a Benelux-Merkenbureau (Urzgdem
Znakéw Towarowych Paristw Beneluksu, zwanym dalej ,BMB”), dotyczacym
odmowy ze strony BMB rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia EUROPOLIS.

Ramy prawne

Artykul 1 dyrektywy stanowi:

»Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku towarowego w odniesieniu
do towaréw lub uslug, zarejestrowanego lub zgloszonego do rejestracji jako
indywidualny znak towarowy w panstwie czlonkowskim, znaku wspélnego oraz
gwarancyjnego lub certyfikujacego, badZ bedacego przedmiotem rejestracji lub
wniosku o rejestracje w Urzedzie Znakéw Towarowych Paristw Beneluksu lub
rejestracji miedzynarodowej, odnoszacej skutek w panstwie cztonkowskim”.
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Artykul 3 ust. 1 dyrektywy stanowi:

»Nie sa rejestrowane, a za niewaZne uznaje si¢ juz zarejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odréiniajacego charak-
tery;

c) znaki towarowe, ktore skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazédwek
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakodci, ilosci, przezna-
czenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkeji towaru lub
$wiadczenia uslugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

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

Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy:

»Nie mozna odmdwic rejestracji znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznosci
zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jezeli przed daty zlozenia wniosku o rejestracje
i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde
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panistwo czlonkowskie moze ponadto postanowié, ze niniejszy przepis bedzie miat
takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zostat uzyskany po dacie zlozenia
wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji”.

Postgpowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

W dniu 28 maja 1997 r. Bovemij dokonala w BMB zgloszenia oznaczenia
EUROPOLIS jako slownego znaku towarowego dla nastepujacych klas ustug
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego:

klasa 36: ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nierucho-
mosci;

klasa 39: transport; pakowanie i sktadowanie towaréw; organizowanie podrézy.

Pismem z dnia 31 paZdziernika 1997 r. BMB powiadomil Bovemij o wstepnej
odmowie rejestracji, uzasadniajac ja w spos6b nastepujacy:

»Oznaczenie EUROPOLIS sklada si¢ z bedacego w powszechnym wuzyciu
przedrostka EURO (oznaczajgcego Europe) oraz okreslenia rodzajowego POLIS
i w stosunku do wskazanych ustug nalezacych do klas 36 i 39 ma charakter
wylacznie opisowy, wskazujac na polise dotyczaca Europy. W zwiazku z powyzszym
oznaczenie to jest zupelnie pozbawione charakteru odrézniajacego [...]"
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W pi$mie z dnia 14 kwietnia 1998 r. Bovemij sprzeciwila si¢ wstepnej odmowie
rejestracji, podnoszac, ze zgloszone do rejestracji oznaczenie jest od 1988 r.
regularnie wykorzystywane jako znak towarowy w obrocie gospodarczym przez
Europolis BV, spoélke zalezng Bovemij. Na poparcie tego twierdzenia Bovemij
przedstawila trzy broszury Europolis BV dotyczace ubezpieczen rowerowych
i zadeklarowala, ze w razie potrzeby gotowa jest przedstawi¢ dodatkowe dowody.

W pi$mie z dnia 5 maja 1998 r. BMB stwierdzil, ze nie znalazt on podstaw do zmiany
wstepnej decyzji odmownej w tresci sprzeciwu wniesionego przez Bovemij. BMB
wskazal, ze nie doszlo do uzyskania przez oznaczenie charakteru odrézniajacego
w drodze uzywania z uwagi na to, iz okres tego uzywania byt zbyt krétki. Zaznaczyt
on ponadto, ze przedstawione dowody $wiadczyly jedynie o uzywaniu oznaczenia
jako nazwy handlowej.

Pismem z dnia 28 maja 1998 r. BMB powiadomil Bovemij o decyzji zawierajacej
»ostateczng odmowe” rejestracji zgloszonego oznaczenia.

Bovemij wystapila do Gerechtshof te 's-Gravenhage (sad apelacyjny w Hadze)
wnoszac o nakazanie BMB rejestracji zgloszonego oznaczenia. W uzasadnieniu
skargi Bovemij podniosta przede wszystkim, ze oznaczenie EUROPOLIS posiada
samoistny charakter odrézniajacy i — dodatkowo — ze oznaczenie to uzyskalo
charakter odrézniajacy w drodze uzywania przed dniem dokonania zgloszenia. BMB
zaprzeczy! tym stwierdzeniom.
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Jedli chodzi o gtéwny argument wysuniety przez Bovemij, Gerechtshof stwierdzil, ze
zgloszone oznaczenie stanowi polaczenie stlowa ,POLIS” i przedrostka ,EURO”.
Niderlandzkie stowo ,polis” odnosi si¢ zwykle do umowy ubezpieczenia. Jest to
okreélenie rodzajowe obejmujace liczne rodzaje ubezpieczen. ,EURO” jest nazwa
(znang juz w chwili zlozenia zgloszenia) jednostki monetarnej bedacej obecnie
w obiegu w krajach Beneluksu. Przedrostek ten stanowi takze powszechnie uzywany
skrét wyrazéw ,Europa” i ,europejski”. Zdaniem Gerechtshof, jest to okreélenie
bedace w tak czestym uzyciu, ze nalezy mu odméwié jakiegokolwiek autonomicz-
nego charakteru odrdzniajacego. Zdaniem tego sadu okreslenie ,EURO” moze
ponadto oznaczaé¢ w jezyku potocznym istotng ceche ustug, mianowicie ich jako$¢,
europejskie pochodzenie lub takiez przeznaczenie. Dzieki przedrostkowi ,EURO”
wystgpujace w postgpowaniu gléwnym oznaczenie wskazuje na ubezpieczenie
o wymiarze europejskim.

Gerechtshof uznal zatem, Ze oznaczenie EUROPOLIS skiada sie¢ wylacznie
z oznaczen i wskazéwek mogacych sluzy¢ w obrocie do oznaczania wlasciwosci
towaru, z uwagi na to, iz oznaczenie to calkowicie pozbawione jest charakteru
odrézniajacego.

Jedli chodzi o podnoszony dodatkowo argument, zgodnie z ktérym oznaczenie
EUROPOLIS nabylo charakter odrézniajacy w drodze uzywania, Bovemij wskazata,
iz aby dane oznaczenie moglo naby¢ charakter odrézniajacy w drodze uzywania,
wystarczy, Ze jest ono postrzegane jako znak towarowy na znacznej czeéci
terytorium Beneluksu, ktéra moze obejmowaé wylacznie obszar Niderlandéw,
z zastrzezeniem spelnienia pozostalych przestanek.

BMB twierdzil, ze aby dane oznaczenie moglo nabyé charakter odrdzniajacy
w drodze uzywania, konieczne jest, by z powodu tego uzywania postrzegane bylo
ono jako znak towarowy na calym terytorium Beneluksu, czyli w Krélestwie Belgii,
Krélestwie Niderlandéw oraz Wielkim Ksigstwie Luksemburga.
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Gerechtshof stwierdzil, ze strony nie sa zgodne co do tego, jakie terytorium nalezy
wzia¢ pod uwage przy ustalaniu, czy oznaczenie nabylo charakter odrézniajacy
w drodze uzywania.

Dodal on, ze w krajach Beneluksu kwestie te nalezy ocenia¢ wedlug stanu na dzien
zloZenia zgloszenia, czyli Ze mozna wzig¢ jedynie pod uwage uzywanie oznaczenia
EUROPOLIS do dnia 28 maja 1997 r.

W tych okolicznoéciach Gerechtshof zawiesil postepowanie i zwrdcil si¢ do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy nalezy rozumie¢ w ten sposdb, ze aby doszlo do
nabycia przez dane oznaczenie (w sprawie niniejszej znak towarowy z kraju
Beneluksu) charakteru odrézniajacego w drodze uzywania, o ktérym mowa
w tym ustepie, konieczne jest, by przed zlozeniem zgloszenia oznaczenie to
postrzegane bylo jako znak towarowy przez wlasciwy krag odbiorcéw na calym
terytorium Beneluksu, czyli facznie na terenie Belgii, Luksemburga
i Niderland6w?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej:

2) Czy wymieniona w art. 3 ust. 3 dyrektywy przestanka rejestracji, o ktérej mowa
w tym ustepie, jest spelniona, jesli z powodu uzywania oznaczenia wlasciwy krag
odbiorcéw postrzega je jako znak towarowy na znaczacej czesci terytorium
Beneluksu i czy taka znaczaca cze§¢ moze ogranicza¢ si¢ na przyklad do
terytorium Niderlandéw?
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3) a) Czy przy ocenie charakteru odrézniajacego nabytego w drodze uzywania,
o ktérym mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy, przez oznaczenie zloZone
z jednego lub wiekszej liczby stéw wystepujacych w jezyku urzedowym
obowigzujacym na terytorium panstwa czlonkowskiego (lub — jak
w niniejszej sprawie — na terytorium Beneluksu) nalezy wzia¢ pod uwage
strefy jezykowe istniejace na tym terytorium?

b) Czy aby dane oznaczenie mozna bylo zarejestrowaé jako znak towarowy,
wystarczy, by wlasciwy krag odbiorcéw postrzegal je jako znak towarowy
w znaczacej czebci strefy jezykowej panstwa czlonkowskiego (lub — jak
w niniejszej sprawie — terytorium Beneluksu), w ktérej jezyk ten jest
jezykiem urzedowym, przy zaloZeniu, ze spelnione s3 pozostate przestanki
rejestracji?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytai pierwszego i drugiego

Poprzez dwa pierwsze pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ facznie, sad krajowy domaga
si¢ zasadniczo wskazania, ktére terytorium nalezy wzia¢ pod uwage, aby ocenié, czy
dane oznaczenie nabylo w paristwie cztonkowskim lub grupie paristw czlonkowskich
majacej wspélne prawodawstwo dotyczace znakéw towarowych, takiej jak Beneluks,
charakter odrézniajacy w drodze uzywania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy.
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Nalezy przede wszystkim przypomnieé, ze jedli chodzi o znaki towarowe
zarejestrowane w BMB, terytorium Beneluksu nalezy traktowa¢ jako terytorium
panstwa czionkowskiego z uwagi na tres¢ art. 1 dyrektywy, zgodnie z ktérym znaki te
traktowane sa jak znaki zarejestrowane w parstwie czlonkowskim (wyrok z dnia
14 wrzeénia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. 1-5421, pkt 29).

Artykul 3 ust. 3 dyrektywy nie ustanawia niezaleznego prawa do rejestracji znaku
towarowego, lecz jedynie wyjatek od podstaw odmowy rejestracji wymienionych
w art. 3 ust. 1 lit. b)—d) dyrektywy. Zakres stosowania tego przepisu nalezy zatem
ocenia¢ w odniesieniu do tych podstaw odmowy rejestracji.

Aby ocenié¢, czy wskazane wyzej podstawy odmowy rejestracji nie znajduja
zastosowania z uwagi na to, ze oznaczenie nabylo charakter odrdzniajacy
w drodze uzywania na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy, istotna jest jedynie
sytuacja na tej cze$ci terytorium danego paristwa czlonkowskiego (lub,
w stosownych przypadkach, sytuacja na czesci terytorium Beneluksu),
w odniesienin do ktérej stwierdzono wystepowanie podstaw odmowy rejestracji
[zob. podobnie w kwestii art. 7 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) — przepisu, ktéry jest co do zasady identyczny z art. 3 ust. 3 dyrektywy —
wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM,
Zb.Orz. str. 1-5719, pkt 83].

W konsekwencji w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania nalezy stwierdzi¢, ze art. 3
ust. 3 dyrektywy powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, ze znak towarowy moze
byé zarejestrowany na podstawie tego przepisu, tylko wéwczas, gdy nabyl on
charakter odrézniajacy w drodze uzywania na calej czedci terytorium panstwa
czlonkowskiego (lub — w przypadku Beneluksu — na calej czeci terytorium tego
zwigzku panistw), w ktdérej wystepowala podstawa odmowy rejestracji.
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W przedmiocie pytania trzeciego

Poprzez trzecie pytanie sad krajowy zapytuje zasadniczo, w jakim stopniu przy
dokonywaniu oceny nabycia charakteru odrézniajacego w drodze uzywania przez
oznaczenie skladajace sie z jednego lub wigkszej liczby stéw wystepujacych w jezyku
urzedowym danego paristwa czlonkowskiego lub paristwa bedacego czlonkiem
Beneluksu, nalezy mie¢ na uwadze strefy jezykowe wystepujace w danym panstwie
czlonkowskim lub — w stosownych przypadkach — w Beneluksie.

W postepowaniu gléwnym BMB i sad krajowy uznaly, Ze wystepujace w sprawie
oznaczenie jest opisowe i pozbawione charakteru odrézniajacego, ktére to
wlaéciwosci powoduja odmowe rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) i c)
dyrektywy. Organy te doszly do takiego przekonania w szczegélnosci na tej
podstawie, ze niderlandzki wyraz ,polis” wskazuje zwykle na umowe ubezpieczenia.
Podstawy odmowy rejestracji wystepujace w postepowaniu gléwnym dotycza zatem
jedynie tej czeéci terytorium Beneluksu, ktéra postuguje sie jezykiem niderlandzkim.

Majac na wzgledzie tre$¢ odpowiedzi udzielonej na dwa pierwsze pytania, nalezy
stwierdzi¢, ze przy dokonywaniu oceny, czy taki znak towarowy naby!l charakter
odrézniajacy w drodze uzywania — ktéra to okoliczno$é powoduje, iz nie znajduja
zastosowania podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 3 dyrektywy —
nalezy wzig¢ pod uwage niderlandzkojezyczna czes$é¢ terytorium Beneluksu.

Wlasciwy organ obowigzany jest zbadaé, czy w tak okreflonej strefie jezykowej
zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znaczaca cze$é¢, potrafia dzieki
znakowi towarowemu okre$li¢ towar lub usluge jako pochodzace od okre$lonego
przedsigbiorstwa (zob. podobnie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach
potaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. 1-2779, pkt 52
oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 61).
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W konsekwencji w odpowiedzi na pytanie trzecie nalezy stwierdzi¢, ze je$li znak
towarowy sklada si¢ z jednego lub wigkszej liczby stéw wystepujacych w jezyku
wzedowym panistwa czlonkowskiego lub Beneluksu, a podstawa odmowy jego
rejestracji wystepuje w jednej tylko strefie jezykowej tego parnstwa czlonkowskiego
lub — w przypadku Beneluksu — w jednej z jego stref jezykowych, nalezy wykaza¢,
ze znak towarowy nabyt charakter odrézniajacy w drodze uzywania w calej tej strefie
jezykowej. Dla tak okreslonej strefy jezykowej nalezy ustali¢, czy zainteresowani
odbiorcy, lub przynajmniej ich znaczaca czeé¢, potrafia dzigki znakowi towarowemu
okregli¢ towar lub ustuge jako pochodzace od okreslonego przedsiebiorstwa.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postgpowania 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 zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postgpo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

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

1) Artykul 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakow towarowych powinien by¢ interpretowany
w ten sposob, Zze znak towarowy moze by¢ zarejestrowany na podstawie
tego przepisu tylko wowczas, gdy nabyl on charakter odrézniajacy w drodze
uzywania na calej czesci terytorium panstwa czionkowskiego (lub —
w przypadku Beneluksu — na calej czesci terytorium tego zwigzku panstw),
w ktérej wystepowala podstawa odmowy rejestracji.
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2) Jesli znak towarowy sklada si¢ z jednego lub wigkszej liczby stéw
wystepujacych w jezyku urzedowym painstwa czlonkowskiego lub Bene-
luksu, a podstawa odmowy jego rejestracji wystepuje w jednej tylko strefie
jezykowej tego panstwa czlonkowskiego lub — w przypadku Beneluksu —
w jednej z jego stref jezykowych, nalezy wykazaé, ze znak towarowy nabyl
charakter odrézniajacy w drodze uzywania w calej tej strefie jezykowej. Dla
tak okreslonej strefy jezykowej nalezy ustalié, czy zainteresowani odbiorcy,
lub przynajmniej ich znaczaca cze¢$é, potrafig dzieki znakowi towarowemu
okresli¢ towar lub ustuge jako pochodzace od okreslonego przedsiebior-
stwa.

Podpisy
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