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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 25 stycznia 2024 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie
(UE) 2017/1001 — Artykul 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)—c) — Prawa wynikajace z unijnego znaku
towarowego — Pojecie ,uzywania w obrocie handlowym oznaczenia” — Artykul 14 ust. 1 lit. ¢) —
Ograniczenia skutkéw unijnego znaku towarowego — Prawo wlasciciela unijnego znaku
towarowego do sprzeciwienia si¢ uzywaniu przez osobe trzecia identycznego lub podobnego
oznaczenia w odniesieniu do samochodowych czesci zamiennych — Element ostony chiodnicy
przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlajacy znak towarowy producenta
pojazdéw samochodowych

W sprawie C-334/22
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Sad Okregowy w Warszawie (Polska) postanowieniem z dnia
25 lutego 2022 r., ktére wptyneto do Trybunatu w dniu 23 maja 2022 r., w postepowaniu:
Audi AG
przeciwko
GQ
TRYBUNAL (czwarta izba),

w sktadzie: C. Lycourgos, prezes izby, O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), J.-C. Bonichot,
S. Rodin i L. S. Rossi, sedziowie,

rzecznik generalny: L. Medina,
sekretarz: M. Siekierzynska, administratorka,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 czerwca
2023 r.,

rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:
— wimieniu Audi AG - J. Alchimionek, B. Kochlewski, M. Popielska i P. Siekierzynski, adwokaci,

— wimieniu GQ - E. Jaroszynska-Koztowska i S. Karpierz, radcowie prawni,

* Jezyk postepowania: polski.
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— w imieniu rzadu polskiego — B. Majczyna, J. Lachowicz i J. Sawicka, w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu francuskiego — R. Bénard, A. Daniel i E. Timmermans, w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej — poczatkowo S. L. Kaléda, P. Némeckovd, J. Samnadda
i B. Sasinowska, a nastepnie P. Némeckovd, ]J. Samnadda i B. Sasinowska, w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 wrze$nia 2023 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3
lit. a), a takze art. 14 ust. 1 lit. ¢) i art. 14 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu miedzy Audi AG a GQ dotyczacego domniemanego
naruszenia praw wynikajacych z unijnego znaku towarowego, ktérego wlascicielem jest Audi.

Ramy prawne

Rozporzagdzenie 2017/1001

Artykul 9 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Prawa wynikajace z unijnego znaku
towarowego”, przewiduje w ust. 1-3:

»1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem wtlascicielowi praw
wylacznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wlasciciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do
uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do
towaréw lub ustug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych unijny znak towarowy zostal
zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest
uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sa identyczne z towarami lub ustugami,
dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad; prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
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c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie
od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug, ktdre sg identyczne z tymi,
podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany,
w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma w Unii [Europejskiej] i uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna korzys$¢ z racji odrdzniajacego charakteru lub
renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

3. Na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczegélnosci nastepujace dziatania:
a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem, lub oferowanie lub §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych
nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie porownawczej w sposéb sprzeczny
z dyrektywa 2006/114/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
dotyczaca reklamy wprowadzajacej w btad i reklamy poréwnawczej (Dz.U. 2006, L 376, s. 21)]”.

Artykul 14 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw unijnego znaku
towarowego”, ma nastepujaca tres¢:

»1. Wilasciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej
uzywania w obrocie handlowym:

[...]

¢) unijnego znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia sie do towaréw lub ustug jako
towarow lub ustug wlasciciela danego znaku towarowego, w szczegélnosci w przypadku gdy
uzycie tego znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug,
w szczegolnosci jako akcesoriéw lub czesci zamiennych.

2. Ustep 1 stosuje sie¢ wylacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez osobe
trzecia przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”.

Rozporzadzenie nr 6/2002

Artykut 19 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), zatytulowany ,Prawa ze wzoru wspdlnotowego”, stanowi
w ust. 1:

»Zarejestrowany wzor wspdlnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania
i zakazywania osobom trzecim jego uzywania, ktére nie maja jego zgody. Wyzej wymienione uzywanie
obejmuje, w szczegdélnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub
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uzywanie produktu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany lub skladowanie takiego produktu
w tych celach”.

Artykut 110 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Przepisy przej$ciowe”, przewiduje w ust. 1:

»,Do czasu wej$cia w zycie, w zwiazku z propozycja Komisji [Europejskiej], zmian do niniejszego
rozporzadzenia, ochrona z tytutu wzoru wspélnotowego nie przystuguje wzorowi, ktéry stanowi czesé
skladowa produktu ztozonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy tego
produktu ztozonego, aby przywrdéci¢ mu jego pierwotna postac”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Audi jest producentem pojazdéw samochodowych, ktéry jest wlascicielem przedstawionego
ponizej graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 000018762,
oznaczajacego w szczegolnosci ,pojazdy ladowe, powietrzne i wodne, czesci i akcesoria tych
towaréw ujete w tej klasie, w tym silniki”, nalezace do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji
znakoéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej ,znakiem towarowym AUDI”):

GQ jest osoba fizyczna prowadzaca za posrednictwem strony internetowej dzialalno$¢ polegajaca
na sprzedazy czesci zamiennych do pojazdéw samochodowych przeznaczonych gtéwnie dla
dystrybutoréw takich czesci. W ramach tej dzialalnosci GQ reklamowal ostony chtodnic
dostosowane i przeznaczone do starych modeli pojazdéw samochodowych Audi z lat 80. i 90. XX
wieku i oferowal te ostony chtodnic do sprzedazy. Ostony te zawieraly element przeznaczony do
zamocowania emblematu odzwierciedlajacy znak towarowy odpowiadajacy marce producenta
pojazdow samochodowych Audi (zwanego dalej ,emblematem Audi”).

Poczawszy od 2017 r. Audi zaczelo wszczynac¢ przeciwko GQ postepowania sadowe w celu
uniemozliwieniu mu oferowania do sprzedazy nieoryginalnych czesci zamiennych, ktérych
elementy odpowiadaly swym ksztaltem, cze$ciowo lub calkowicie, znakowi towarowemu AUDI.

W szczegdblnosci, w dniu 5 maja 2020 r. Audi wniosto do Sadu Okregowego w Warszawie (Polska),
bedacego sadem odsylajacym, o zakazanie GQ reklamowania, importowania, oferowania do
sprzedazy lub wprowadzania do obrotu nieoryginalnych oston chlodnicy opatrzonych
oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobnym. Zazadalo ono
rowniez zniszczenia 70 oston chlodnicy, ktére zostaly zatrzymane przez polskie organy celne
i ktére naruszaly wylaczne prawo wynikajace ze znaku towarowego AUDI.

GQ kwestionuje te zadania, powolujac sie na praktyke producentéw pojazdéw samochodowych,

zgodnie z ktdra nie sprzeciwiaja sie¢ oni sprzedazy nieoryginalnych oston chtodnicy zawierajacych
element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlajacy ich znak towarowy.
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Sad odsytajacy stoi na stanowisku, ze aby rozstrzygnac¢ zawisly przed nim spér, musi ustali¢, czy
zakres ochrony znaku towarowego AUDI — ktéry to znak zdaniem tego sadu ma wysoce
odrdzniajacy charakter, jest powszechnie znany w Polsce i jednoznacznie kojarzony z Audi —
rozciaga sie réwniez na elementy przeznaczone do zamocowania emblematu Audi na ostonach
chlodnicy i ktére sa ze wzgledu na ich wyglad, w szczegélnosci ich ksztalt, identyczne ze znakiem
towarowym AUDI, tudzaco do niego podobne lub po prostu do niego podobne.

W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci sad odsylajacy uwaza, ze nalezy zbadaé konsekwencje
braku w prawie znakéw towarowych przepisu réownowaznego z klauzula ,naprawy” przewidziana
w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

Sad ten podkresla bowiem potrzebe ochrony niezakiéconej konkurencji i interesu konsumentéw
w mozliwosci dokonywania wyboru miedzy zakupem oryginalnej cze$ci samochodowej
a zakupem czesci nieoryginalnej. Wspomniany sad usci$la, ze chociaz w niniejszej sprawie nie
chodzi o ochrone wzoru wspdlnotowego, odniesienie do klauzuli ,naprawy” opiera si¢ na
zalozeniu, ze prawa wynikajace z unijnego znaku towarowego nie moga przyznawad
wlascicielowi tego znaku ochrony szerszej niz ochrona wynikajaca z praw przyznanych
jednocze$nie przez taki znak towarowy i wzdér wspélnotowy. Tenze sam sad zauwaza, ze
z postanowienia z dnia 6 pazdziernika 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680,
pkt 39, 42) wynika, iz klauzula ta nie moze by¢ stosowana w drodze analogii w prawie znakéw
towarowych. Zastanawia sie on jednak nad tym, czy wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia
i D’Amato (C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992), nie nakazuje odczytania na nowo tego
postanowienia w celu unikniecia sytuacji, w ktdrej osoby trzecie nie bylyby uprawnione ani do
uzywania znaku towarowego producenta pojazdéw samochodowych w celu produkowania
i oferowania do sprzedazy czesci zamiennych do pojazdéw tego producenta, ani do odstapienia
od uzywania tego znaku towarowego w takim celu. Uwaza on, ze nawet jesli zgodnie
z orzecznictwem Trybunalu wykluczone jest stosowanie w drodze analogii klauzuli ,naprawy”
w prawie znakéw towarowych, nie wyklucza to tego, ze mozliwo$¢ ograniczenia ochrony znaku
towarowego zostala przewidziana przez prawodawce Unii lub wynika z postanowienia z dnia
6 pazdziernika 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

Sad odsylajacy zastanawia sie zatem, czy w okolicznos$ciach zawislej przed nim sprawy znak
towarowy pelni funkcje wskazania pochodzenia czesci zamiennej, jezeli jest elementem tej czesci.
Sad ten zastanawia si¢ réwniez nad tym, czy w przypadku gdy element czesci zamiennej do
pojazdu samochodowego, a mianowicie oslona chlodnicy, umozliwia zamocowanie na tej czesci
emblematu producenta tego pojazdu i odzwierciedla ksztalt znaku towarowego tego producenta
lub jest tudzaco podobny do tego znaku, element ten moze by¢ uznany za znak towarowy
spelniajacy funkcje wskazywania pochodzenia.

W drugiej kolejnosci sad odsylajacy zastanawia sie nad kwestia czy art. 14 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowac w ten sposéb, Ze stoi on na przeszkodzie temu,
aby wlasciciel unijnego znaku towarowego zakazal osobie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym oznaczenia identycznego lub ludzaco podobnego do tego znaku towarowego,
w odniesieniu do cze$ci zamiennych pojazdéw samochodowych, mianowicie oston chtodnicy,
jezeli oznaczenie to stanowi element tych cze$ci przeznaczony do zamocowania na nich
emblematu producenta tych pojazdéw. Rozréznia on w tym wzgledzie dwie sytuacje,
w zaleznosci od tego, czy z technicznego punktu widzenia jest mozliwe zamocowanie takiego
emblematu bez odwzorowania na wspomnianych cze$ciach oznaczenia identycznego z tym
znakiem towarowym lub tudzaco do niego podobnego. Wyjasnia on jednak, ze takie kryterium
techniczne nie stanowi kryterium oceny, ktére mozna tatwo zastosowac.
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W trzeciej kolejnosci sad odsylajacy rozwaza, jakie kryteria oceny nalezaloby, w stosownym
wypadku, przyja¢ dla ustalenia, czy uzywanie unijnego znaku towarowego przebiega zgodnie
z uczciwymi praktykami w przemysle lub handlu, czego wymaga art. 14 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001.

W tych okoliczno$ciach Sad Okregowy w Warszawie postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢
sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 14 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia [2017/1001] nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze stoi
on na przeszkodzie, aby wlasciciel znaku towarowego/sad zakazal osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub tudzaco podobnego do unijnego znaku
towarowego, w odniesieniu do cze$ci zamiennych samochodu (oston chlodnicy
powietrza/grilli), jezeli stanowi ono mocowanie do akcesorium samochodowego (emblematu
odzwierciedlajacego unijny znak towarowy), oraz:

— gdy z technicznego punktu widzenia istnieja mozliwosci zamontowania oryginalnego
emblematu odzwierciedlajacego unijny znak towarowy na czesci zamiennej samochodu
(ostonie chtodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej czesci znaku identycznego
lub tudzaco podobnego do unijnego znaku towarowego;

albo w sytuacji

— gdy z technicznego punktu widzenia nie jest mozliwe zamontowanie oryginalnego
emblematu odwzorowujacego unijny znak towarowy na czesci zamiennej samochodu
(ostonie chlodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej czesci znaku identycznego
lub tudzaco podobnego do unijnego znaku towarowego?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na [pytanie pierwsze tiret pierwsze lub tiret drugie]:

2) Jakie kryteria oceny nalezy zastosowa¢ w tego rodzaju przypadkach, ktére pozwolitlyby na
ustalenie, czy uzycie unijnego znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami
w handlu i przemysle?

3) Czy art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a) rozporzadzenia [2017/1001] nalezy interpretowac¢ w ten
sposéb, ze w przypadku gdy znak towarowy jest elementem ksztaltu czesci samochodowej
i przy braku w rozporzadzeniu 2017/1001 odpowiednika klauzuli naprawy z art. 110 ust. 1
rozporzadzenia [nr 6/2002] — znak towarowy nie pelni w takiej sytuacji funkcji oznaczajacej?

4) Czy art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a) rozporzadzenia [2017/1001] nalezy interpretowaé w ten
sposob, ze w przypadku gdy element zamocowania znaku towarowego, odzwierciedlajacy
ksztaltem znak towarowy lub ludzaco do niego podobny, jest elementem ksztaltu czesci
samochodowej i przy braku w rozporzadzeniu 2017/1001 odpowiednika klauzuli naprawy
z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia [nr 6/2002] — element zamocowania nie moze by¢ traktowany
jako znak towarowy pelniacy funkcje oznaczajaca, nawet jesli jest identyczny ze znakiem
towarowym lub tudzaco do niego podobny?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytan trzeciego i czwartego

Tytulem wstepu nalezy przypomniel, ze zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia 2017/1001
unijny znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawo do zakazania wszelkim osobom
trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym
w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych ten znak towarowy
zostal zarejestrowany, lub oznaczenia, w przypadku ktérego — z powodu identycznosci z unijnym
znakiem towarowym lub podobienstwa do niego i z powodu identycznosci lub podobienstwa
towaré6w lub uslug oznaczonych tym znakiem lub tym oznaczeniem - istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad, czy tez oznaczenia identycznego
z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktoére nie sa podobne do tych, dla ktérych ten znak towarowy zostal zarejestrowany, w przypadku
gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi
nienalezng korzy$¢ z racji odrdzniajacego charakteru lub renomy wspomnianego znaku
towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy (zob. podobnie wyrok z dnia
2 kwietnia 2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 31).

W tym wzgledzie z postanowienia odsylajacego wynika, ze poprzez pytania trzecie i czwarte, ktére
nalezy rozpatrzy¢ tacznie i w pierwszej kolejnosci, sad odsylajacy zmierza w rzeczywistosci do
ustalenia, czy przywéz i oferowanie do sprzedazy czesci zamiennej pojazdu samochodowego,
a mianowicie ostony chlodnicy, skladajacej sie z elementu, ktérego ksztalt jest identyczny lub
podobny do znaku towarowego, ktéorego wlascicielem jest producent tego pojazdu, i ktory jest
przeznaczony do zamocowania na tej czesci emblematu tego producenta i odzwierciedla
wspomniany znak towarowy, stanowi ,uzywanie w obrocie handlowym oznaczenia”, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

Natomiast, pomimo sformufowania pytania trzeciego, sad ten nie zastanawia si¢ nad zdolno$cia
oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego. W istocie podstawowa
funkcja indywidualnego unijnego znaku towarowego, ktéry zostal zarejestrowany, jak
w niniejszym przypadku znak towarowy AUDI, jest zagwarantowanie konsumentom
pochodzenia oznaczonych nim towaréw lub uslug (zob. podobnie wyrok z dnia 8 czerwca
2017 r., W.F. Gozze Frottierweberei i Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, pkt 40, 41 i przytoczone
tam orzecznictwo). Uznaje si¢ zatem, ze taki znak towarowy moze wskazywaé, sam w sobie
i w braku jakiegokolwiek innego elementu, pochodzenie tych towaréw lub uslug. Tymczasem
z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie wynika, by sad krajowy mial
watpliwosci co do waznosci rejestracji znaku towarowego AUDI jako unijnego znaku towarowego
i zdolnosci tego znaku do wskazywania pochodzenia towaréw, dla ktérych zostal on
zarejestrowany.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze przestanke stosowania art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001
dotyczaca ,uzywania w obrocie handlowym oznaczenia” nalezy zbada¢ przed dokonaniem
ewentualnej oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 9
ust. 2 lit. b) tego rozporzadzenia. Istnienie takiego prawdopodobienstwa nie stanowi bowiem
przestanki badania kwestii, czy dane oznaczenie jest uzywane w obrocie handlowym.

Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) i c) tego rozporzadzenia zakazane

moze by¢, odpowiednio, oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich
magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem oraz przywdéz lub wywéz towaréw pod takim
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oznaczeniem. Tak wiec, biorac pod uwage przedstawione w postanowieniu odsylajacym
okolicznosci faktyczne sporu w postepowaniu gléwnym, przepisy te moga mieé¢ réwniez
znaczenie dla rozstrzygniecia tego sporu.

Nalezy zatem przeformutowac pytania trzecie i czwarte w ten sposéb, ze poprzez te pytania sad
odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy wobec braku w rozporzadzeniu 2017/1001 przepisu
rownowaznego z klauzula ,naprawy” z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, art. 9 ust. 2
i art. 9 ust. 3 lit. a)—c) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze osoba
trzecia, ktéra bez zgody producenta pojazdéw samochodowych bedacego wlascicielem unijnego
znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedazy czesci zamienne, a mianowicie oslony
chlodnicy do tych pojazdéw samochodowych, zawierajace element przeznaczony do
zamocowania emblematu odzwierciedlajacy ten znak towarowy i ktérego ksztalt jest identyczny
ze wspomnianym znakiem lub do niego podobny, uzywa oznaczenia w obrocie handlowym
w spos6b mogacy naruszac jedna lub wiecej funkcji tego znaku towarowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze o ile dane oznaczenie chronione jako unijny znak
towarowy moze réwniez w pewnych okoliczno$ciach podlega¢ ochronie jako wzér wspélnotowy,
o tyle z postanowienia odsylajacego wynika, ze spér w postepowaniu gléwnym dotyczy jedynie
ochrony wynikajacej z unijnego znaku towarowego, a nie réwniez tej wynikajacej ze wzoru
wspolnotowego.

Nalezy za$ zauwazy¢, podobnie jak uczynit to sad odsylajacy, ze klauzula ,naprawy”, taka jak
klauzula istniejaca w prawie wzoréw w art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002, nie zostala
przewidziana przez prawodawce Unii w rozporzadzeniu 2017/1001.

Ponadto Trybunal wyjasnil juz zakres art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002 w takim sensie, ze
naktada on pewne ograniczenia wylacznie odnosnie do ochrony na podstawie wzoréw i znajduje
zastosowanie bez uszczerbku dla przepiséw prawa Unii dotyczacych znakéw towarowych.
Przepis ten nie zawiera zatem zadnego odstepstwa od przepiséw prawa Unii w dziedzinie znakéw
towarowych (zob. podobnie postanowienie z dnia 6 pazdziernika 2015 r., Ford Motor Company,
C-500/14, EU:C:2015:680, pkt 39, 41, 42).

Ponadto cel polegajacy na zachowaniu niezakiéconej konkurencji zostal uwzgledniony przez
prawodawce Unii w ramach rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz art. 14 tego rozporzadzenia
ogranicza skutki prawa, jakie wlasciciel unijnego znaku towarowego wywodzi z art. 9
wspomnianego rozporzadzenia. Tenze art. 14 ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw
ochrony prawa wynikajacego z takiego znaku towarowego z interesem swobodnego przeptywu
towaré6w oraz swobody $wiadczenia ustug na rynku wewnetrznym i to w taki sposéb, by
wspomniane prawo znakéw towarowych moglo odgrywac¢ swoja role zasadniczego elementu
systemu niezakloconej konkurencji, ktérego utworzenie i utrzymanie ma na celu traktat FUE
(zob. podobnie postanowienie z dnia 6 pazdziernika 2015 r., Ford Motor Company, C-500/14,
EU:C:2015:680, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

W konsekwencji nie mozna dokona¢ wykladni art. 9 rozporzadzenia 2017/1001, ktéra
prowadzitaby — aby uwzgledni¢ cel polegajacy na zachowaniu niezaktéconej konkurencji miedzy
producentami pojazdéw samochodowych a sprzedawcami nieoryginalnych czesci zamiennych —
do zastosowania w drodze analogii art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002 i do ograniczenia na
podstawie tego przepisu prawa przyznanego wlascicielowi unijnego znaku towarowego w tym
art. 9.
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W drugiej kolejno$ci nalezy zauwazy¢, Ze pojecie ,uzywania” w rozumieniu art. 9 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001 nie zostalo zdefiniowane w tym rozporzadzeniu [wyrok z dnia
22 grudnia 2022 r. Louboutin (Uzywanie oznaczenia naruszajacego prawo na rynku
elektronicznym online), C-148/21 i C-184/21, EU:C:2022:1016, pkt 25].

Z orzecznictwa wynika, ze zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) i b) tego rozporzadzenia wlasciciel unijnego
znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja
jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla
towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, lub
oznaczenia, dla ktérego z powodu identycznosci lub podobienstwa do znaku towarowego oraz
identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i to
oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw, ktére obejmuje
prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Wykonywanie tego prawa
powinno by¢ jednak zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie oznaczenia przez osobe
trzecia narusza lub moze naruszy¢ funkcje znaku towarowego, ktére obejmuja nie tylko
podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania
pochodzenia towaru lub ustugi, ale réwniez inne jego funkcje takie jak w szczegélnosci funkcje
polegajaca na zagwarantowaniu jakos$ci tego towaru lub uslugi czy tez funkcje komunikacyjna,
inwestycyjna lub reklamowa (wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi
Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 33, 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto z art. 9 ust. 2 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia wynika, ze wlasciciel cieszacego sie
renoma unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim,
ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym
znakiem lub do niego podobnego, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do
towar6w lub ustug, ktére sa identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych ten
znak towarowy zostal zarejestrowany, w przypadku gdy uzywanie to bez uzasadnionej przyczyny
przynosi nienalezng korzys¢ z racji odrézniajacego charakteru lub renomy wspomnianego znaku
towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

W tym wzgledzie, co sie tyczy pojecia ,uzywania”, Trybunal miatl juz okazje stwierdzi¢, ze odnosi
sie ono wylacznie do czynnego zachowania osoby trzeciej [zob. podobnie wyrok z dnia 25 lipca
2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17,
EU:C:2018:594, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo] oraz ze wyliczenie rodzajéw uzywania,
ktérych wlasciciel unijnego znaku towarowego moze zakaza¢, zawarte w art. 9 ust. 3
rozporzadzenia 2017/1001 nie jest wyczerpujace (zob. podobnie wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r.,
Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

Uzywanie oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego ma
miejsce ,w obrocie handlowym”, jezeli uzywanie to odbywa si¢ w kontekscie dziatalnosci
handlowej majacej na celu przysporzenie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (zob.
podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651,
pkt 40; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08,
EU:C:2010:159, pkt 50).

Co sie tyczy funkcji unijnego znaku towarowego, wspomniana w pkt 21 i 31 niniejszego wyroku
podstawowa funkcja polegajaca na zagwarantowaniu wskazania pochodzenia sluzy
w szczegllnosci poswiadczeniu, ze wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi zostaly
wyprodukowane lub dostarczone pod kontrola jednego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna
przypisa¢ odpowiedzialnos$¢ za ich jakos¢, co jest potrzebne do tego, by znak towarowy magt
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odgrywac swoja role zasadniczego elementu w systemie niezakidconej konkurencji (zob. podobnie
wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 48; z dnia
25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17,
EU:C:2018:594, pkt 35).

Poéréd innych funkcji unijnego znaku towarowego funkcja inwestycyjna oznacza mozliwo$¢
wykorzystania tego znaku przez wtasciciela do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalajacej na
pozyskanie i przywigzanie do siebie konsumentéw za pomoca rozmaitych technik handlowych.
W ten sposob, w przypadku gdy uzywanie przez osobe trzecia taka jak konkurent wiasciciela
unijnego znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego dla
towar6w lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych 6w znak jest zarejestrowany, podobnych do
nich lub odmiennych od tych, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, w istotny spos6b
ogranicza wykorzystanie przez tego wlasciciela jego znaku do celéw zdobycia lub utrzymania
reputacji pozwalajacej na pozyskanie lub przywiazanie do siebie konsumentéw, takie uzywanie
narusza omawiang funkcje. Wspomniany wlasciciel jest w rezultacie uprawniony do zakazania
takiego uzywania na mocy art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 (wyrok z dnia 25 lipca 2018 r.,
Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594,
pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie nalezy zauwazy¢, ze pytania trzecie i czwarte opieraja sie na zalozeniu, ze
ostony chlodnicy przywozone i oferowane do sprzedazy przez GQ nie s3 towarami
pochodzacymi od wlasciciela znaku towarowego AUDI ani wprowadzanymi do obrotu za jego
zgoda.

Ponadto z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze ksztalt elementu
tych oslon chlodnicy przeznaczonego do zamocowania emblematu AUDI zostal uznany przez
sad odsylajacy za identyczny ze znakiem towarowego AUDI lub do niego podobny. Ksztalt ten
stanowi zatem oznaczenie w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, przy czym
okoliczno$¢, ze chodzi tu o element czesci zamiennej do pojazdu samochodowego, a mianowicie
ostone chltodnicy, nie moze zmieni¢ tego ustalenia.

Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika réwniez, ze oznaczenie to jest
umieszczane na tych ostonach chlodnicy lub zespalane z nimi do celéw sprzedazy tych ostatnich,
co stanowi uzywanie objete zakresem art. 9 ust. 3 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001. Ponadto
w zakresie, w jakim GQ przywozi i oferuje do sprzedazy ostony chlodnicy zawierajace
wspomniane oznaczenie, mozna uzna¢, ze jego dziatania obejmuja rodzaje uzywania wchodzace
w zakres art. 9 ust. 3 lit. b) i ¢) tego rozporzadzenia.

Jest tak tym bardziej, w sytuacji gdy — tak jak w niniejszej sprawie — wspomniany element jest
umieszczany na czes$ci zamiennej, a mianowicie na ostonie chtodnicy, w taki sposéb, ze dopoki
emblemat odzwierciedlajacy znak towarowy producenta pojazdéw nie zostanie zamocowany,
oznaczenie identyczne z tym znakiem towarowym lub do niego podobne jest widoczne dla
wlasciwego kregu odbiorcéw, gdy ten krag odbiorcow widzi te czesé, przy czym do tego kregu
odbiorcéw naleza ci, ktérzy zamierzaja naby¢ taka czes¢ w celu naprawy lub zlecenia naprawy
pojazdu samochodowego. Okoliczno$¢ taka pozwala urzeczywistni¢ istnienie materialnego
zwiazku miedzy ta sama czescia, ktéra osoba trzecia przywozi, reklamuje i oferuje do sprzedazy,
a wlascicielem znaku towarowego AUDI

W trzeciej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze takie uzywanie moze w stosownym wypadku naruszac
pelniona przez znak funkcje lub funkcje.
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W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze art. 9 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001 dotyczy
przypadku zwanego ,podwdjna identycznoscia”, a mianowicie uzywania przez osobe trzecia
oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany. W takim przypadku uzywanie oznaczenia przez
osobe trzecia w rozumieniu art. 9 ust. 2 tego rozporzadzenia moze zosta¢ zakazane przez
wlasciciela znaku towarowego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) wspomnianego rozporzadzenia
(zob. podobnie wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09,
EU:C:2011:604, pkt 33), w sytuacji gdy uzywanie to narusza lub moze naruszy¢ funkcje znaku
towarowego, ktére obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi, ale réwniez inne jego
funkcje takie jak w szczegdlnosci funkcje polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tego towaru lub
ustugi czy tez funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. podobnie wyrok z dnia
3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jezeli miedzy oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecig a unijnym znakiem towarowym oraz
miedzy danymi towarami nie zachodzi podwdjna identycznos¢, w szczegdlnosci gdy oznaczenie
uzywane przez osobe trzecia i unijny znak towarowy sa podobne, a nie identyczne, przy czym
dane towary lub ustugi sa identyczne lub podobne, sad krajowy bedzie musial ocenié, czy
uzywanie tego oznaczenia stwarza prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001. Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uzna¢, ze dane towary lub uslugi
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych
gospodarczo (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, pkt 17; z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 51).
Zgodnie zatem z tym przepisem wlasciciel znaku towarowego moze zakazaé uzywania przez
osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego tylko
wtedy, gdy ze wzgledu na istnienie takiego prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad uzywanie
to narusza lub moze narusza¢ wspomniang ,podstawowa” funkcje (zob. podobnie wyrok z dnia
3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto w przypadku gdy znak towarowy cieszy sie renoma w Unii w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c)
rozporzadzenia 2017/1001 wlasciciel tego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
uzywania przez osobe trzecia w obrocie handlowym znaku identycznego ze wspomnianym
znakiem towarowym lub do niego podobnego na warunkach okreslonych w pkt 32 niniejszego
wyroku. Skorzystanie z tego prawa przez wlasciciela znaku towarowego cieszacego si¢ renoma
nie zaklada istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odczuciu danego kregu
odbiorcéw (zob. podobnie wyrok z dnia 22 wrzes$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit,
C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 70, 71 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku do sadu krajowego nalezy przede wszystkim ustalenie, po pierwsze, czy
oznaczenie uzywane przez GQ, ktdére sklada sie¢ z ksztaltu elementu ostony chtodnicy
przeznaczonego do zamocowania emblematu Audi, jest identyczne ze znakiem towarowym
AUDI lub do niego podobne, a po drugie, czy ostona chlodnicy jest identyczna z towarem lub
towarami, dla ktérych ten znak towarowy zostal zarejestrowany, o ktérych mowa w pkt 7
niniejszego wyroku, lub do nich podobna.

Jezeli sad krajowy ustali, ze ksztalt ten jest oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym

AUDI i ze te ostony chlodnicy, jako czesci zamienne, sa identyczne z towarami, dla ktérych znak
ten jest zarejestrowany, powinien on zastosowac art. 9 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001.
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Jezeli natomiast sad ten ustali, ze GQ uzywa oznaczenia podobnego do znaku towarowego AUDI,
a nie identycznego z nim, oraz ze jego ostony chlodnicy, jako czesci zamienne, sa identyczne
z towarami, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany, lub do nich podobne, powinien on oceni¢
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia 2017/1001, biorac pod uwage wszystkie istotne czynniki, w szczegdélnosci stopien
podobienstwa oznaczen i stopieni podobienstwa towaréw, sposob postrzegania przez nalezacego
do wlasciwego kregu odbiorcow przecietnego konsumenta, wlasciwie poinformowanego oraz
dostatecznie uwaznego i rozsadnego, gdy widzi on towary, dla ktérych osoba trzecia uzywa
oznaczenia, oraz poziom uwagi tych odbiorcéow, charakter odrézniajacy unijnego znaku
towarowego czy tez warunki, w jakich towary sa sprzedawane (zob. podobnie wyroki: z dnia
11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; z dnia 4 marca 2020 r.,
EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, pkt 57, 70).

Ponadto z postanowienia odsylajacego wynika, ze znak towarowy AUDI jest powszechnie znany
w Polsce i ma wysoce odrdzniajacy charakter. Jezeli sad krajowy uzna, Ze ten znak towarowy
cieszy sie renoma i ze ksztalt elementu ostony chlodnicy przeznaczonego do zamocowania
emblematu Audi jest identyczny ze wspomnianym znakiem towarowym lub do niego podobny,
ten ostatni powinien korzysta¢ z ochrony na tej podstawie, niezaleznie od tego, czy oslony
chlodnicy przywozone i oferowane do sprzedazy przez GQ oraz towary, dla ktérych znak ten
zostal zarejestrowany, sa identyczne, podobne lub odmienne. Uzywanie oznaczenia przez GQ
mogloby zatem zosta¢ zakazane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001, jezeli sad
krajowy ustali, ze uzywanie to bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ z racji
odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego AUDI lub jest szkodliwe dla tego
charakteru lub renomy. W takim przypadku sad ten nie bedzie zobowigzany do dokonania oceny
istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, gdyz w tym kontekscie bez znaczenia jest
okoliczno$¢, ze przecigtny konsument postrzega ostony chtodnicy jako nieoryginalne.

W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan odpowiedz na pytania trzecie i czwarte winna brzmie¢:
art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)—c) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowaé w ten sposéb,
ze osoba trzecia, ktora bez zgody producenta pojazdéw samochodowych bedacego wlascicielem
unijnego znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedazy czesci zamienne, a mianowicie
ostony chlodnicy do tych pojazdéw samochodowych, zawierajace element przeznaczony do
zamocowania emblematu odzwierciedlajacy ten znak towarowy i ktérego ksztalt jest identyczny
ze wspomnianym znakiem lub do niego podobny, uzywa oznaczenia w obrocie handlowym
w sposdb mogacy narusza¢ jedna lub wiecej funkcji tego znaku towarowego, czego ustalenie
nalezy do sadu krajowego.

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 14 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowaé w ten sposdb, Ze stoi on na przeszkodzie temu,
by producent pojazdéw samochodowych bedacy wlascicielem unijnego znaku towarowego
zakazal osobie trzeciej uzywania oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku
towarowego w odniesieniu do czesci zamiennych pojazdéw samochodowych, mianowicie oston
chlodnicy, jezeli oznaczenie to sklada si¢ z ksztattu elementu ostony chtodnicy przeznaczonego
do zamocowania na nim emblematu odzwierciedlajagcego wspomniany znak towarowy, i to
w zaleznosci od tego, czy istnieje badz nie techniczna mozliwo$¢ zamocowania tego emblematu
do wspomnianej ostony chtodnicy bez umieszczenia na niej rzeczonego oznaczenia.

12 ECLI:EU:C:2024:76
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Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze w przypadku gdy wtasciciel znaku towarowego moze zakazac
uzywania przez osobe trzecig oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do
niego podobnego na podstawie art. 9 rozporzadzenia 2017/1001, art. 14 tego rozporzadzenia
ogranicza w okreslonych w nim sytuacjach prawo tego wlasciciela do sprzeciwienia si¢ temu
uzywaniu.

Tak wiec, zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia 2017/1001 unijny znak towarowy nie
uprawnia jego wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym tego znaku
towarowego do celéw wskazania lub odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towaréw lub ustug
tego wlasciciela w szczegdlnosci w przypadku, gdy uzycie wspomnianego znaku towarowego jest
niezbedne do wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, zwlaszcza jako akcesoriéw lub czesci
zamiennych.

Niezaleznie od istnienia istotnych réznic miedzy tym przepisem, ktéry odpowiada art. 14 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), a przepisem, ktéry go poprzedzal we wcze$niej
obowiazujacym prawodawstwie Unii, niemozno$¢ zakazania przez wlasciciela znaku towarowego
osobie trzeciej uzywania tego znaku towarowego, w sytuacji gdy uzywanie to jest niezbedne do
wskazania przeznaczenia towaru lub ustugi, w szczegélnosci jako akcesorium lub czesci
zamiennej, i jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle lub handlu, zostala zachowana
i stanowi obecnie jeden z przypadkéw, w ktérych nie mozna powolywac sie wobec osoby trzeciej
na wylaczne prawo wynikajace ze znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia
2024 r., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, pkt 44—46).

Celem ograniczenia wylacznego prawa wynikajacego ze znaku towarowego, o ktérym mowa
w tym przypadku, jest zakazanie dostawcom towaréw lub ustug, ktére sa komplementarne
wzgledem towaréw lub ustug oferowanych przez wlasciciela danego znaku, uzywania tego znaku
w celu poinformowania odbiorcéw, w sposéb zrozumialy i wyczerpujacy, o przeznaczeniu
towaru, ktéry sprzedaja, lub ustugi, ktéra oferuja, badz, innymi stowy, o zwiazku uzytkowym
istniejacym miedzy ich towarami lub uslugami a towarami lub uslugami rzeczonego wlasciciela
znaku towarowego (zob. analogicznie wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company
i Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33, 34; z dnia 11 stycznia 2024 r., Inditex,
C-361/22, EU:C:2024:17, pkt 51).

A zatem uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecig do celéw wskazania lub odniesienia sie
do towaréw lub ustug jako towardéw lub ustug wlasciciela tego znaku, w sytuacji gdy uzywanie to
jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe trzecia lub
oferowanej przez nia uslugi, jest objete na podstawie art. 14 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia
2017/1001 jednym z przypadkéw, w ktérych wlasciciel znaku nie moze zakaza¢ jego uzywania
(zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia 2024 r., Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, pkt 52). To
ograniczenie wylacznego prawa przyznanego wlascicielowi znaku towarowego na mocy art. 9
tego rozporzadzenia ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy takie uzywanie znaku towarowego
przez osobe trzecia jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle lub handlu w rozumieniu
art. 14 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia.

W niniejszym przypadku z postanowienia odsylajacego wynika, ze element ostony chlodnicy,
ktorego ksztalt jest identyczny ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobny, umozliwia
zamocowanie na tej ostonie emblematu odzwierciedlajacego tenze znak towarowy. Jak wynika
réowniez z postanowienia odsylajacego i uwag stron, wyboér ksztaltu tego elementu jest
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podyktowany checia sprzedazy ostony chlodnicy, ktéra przypomina w mozliwie najbardziej
dokladny sposéb oryginalna oslone chlodnicy producenta przedmiotowych pojazdéw
samochodowych.

Tymczasem nalezy odréznic taka sytuacje, w ktorej przedsiebiorstwo niepowiazane gospodarczo
z wlascicielem znaku towarowego umieszcza oznaczenie identyczne z tym znakiem towarowym
lub do niego podobne na sprzedawanych przez nie czesciach zamiennych przeznaczonych do
zespolenia z towarami tego wlasciciela, od sytuacji, w ktérej takie przedsiebiorstwo uzywa tego
znaku towarowego, nie umieszczajac przy tym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
lub do niego podobnego na tych czesciach zamiennych, w celu wskazania, ze wspomniane cze$ci
zamienne s3 przeznaczone do zespolenia z towarami wlasciciela wspomnianego znaku
towarowego. O ile druga z tych sytuacji objeta jest przypadkiem, o ktérym mowa w pkt 55
niniejszego wyroku, o tyle pierwsza z nich nie. Umieszczenie oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym lub do niego podobnego na towarze sprzedawanym przez osobe trzecia
wykracza — jak zauwazyla rzecznik generalna w pkt 57 opinii — poza uzywanie majace charakter
referencyjny, o ktérym mowa w art. 14 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001, a zatem nie
wchodzi w zakres zadnych z przypadkéw objetych tym przepisem.

Z powyzszego wynika, ze w sytuacji gdy oznaczenie — identyczne z unijnym znakiem towarowym
lub do niego podobne — stanowi element cze$ci zamiennej do pojazdéw samochodowych, ktéry
zostal przeznaczony do zamocowania emblematu producenta tych pojazdéw na tej czesci
zamiennej i nie jest uzywany do wskazania lub odniesienia sie¢ do towaréw lub ustug jako
towar6ow lub uslug wlasciciela tego znaku towarowego, lecz do odtworzenia w sposéb mozliwie
najbardziej wierny towaru tego wtasciciela, takie uzywanie wspomnianego znaku towarowego nie
jest objete zakresem art. 14 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001.

W tych okolicznos$ciach bez znaczenia jest to, czy istnieje techniczna mozliwo$¢ zamocowania
emblematu odzwierciedlajacego znak towarowy producenta pojazdéw samochodowych na
ostonie chlodnicy bez nadania elementowi ostony chlodnicy przeznaczonemu to tego
zamocowania ksztaltu stanowigcego oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub do niego
podobnym. Uzywanie przez GQ tego ksztaltu, ktéry w niniejszym przypadku zostal uznany przez
sad odsylajacy za oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobne,
nalezy ocenia¢ w $wietle zasad ustanowionych w art. 9 rozporzadzenia 2017/1001, zgodnie z ich
wykladnig dokonana przez Trybunal w orzecznictwie przypomnianym w pkt 42-48 niniejszego
wyroku.

14 ECLI:EU:C:2024:76
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W $wietle calosci powyzszych rozwazan odpowiedz na pytanie pierwsze winna brzmie¢: art. 14
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze nie stoi on na
przeszkodzie temu, by producent pojazdéw samochodowych bedacy wlascicielem unijnego
znaku towarowego zakazal osobie trzeciej uzywania oznaczenia identycznego z tym znakiem
towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do czesci zamiennych pojazdow
samochodowych, mianowicie oston chlodnicy, jezeli oznaczenie to skfada sie z ksztaltu elementu
ostony chlodnicy przeznaczonego do zamocowania na nim emblematu odzwierciedlajacego
wspomniany znak towarowy, przy czym nie ma w tym wzgledzie znaczenia, czy istnieje
techniczna mozliwo$§¢ zamocowania tego emblematu do wspomnianej ostony chlodnicy bez
umieszczenia na niej rzeczonego oznaczenia.

W przedmiocie pytania drugiego

W $wietle odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na
pytanie drugie.

W przedmiocie kosztéow

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 w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)—c) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze:

osoba trzecia, ktora bez zgody producenta pojazdow samochodowych bedacego
wlascicielem unijnego znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedazy czesci
zamienne, a mianowicie oslony chlodnicy do tych pojazdéow samochodowych,
zawierajace element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlajacy ten
znak towarowy i ktdérego ksztalt jest identyczny ze wspomnianym znakiem lub do niego
podobny, uzywa oznaczenia w obrocie handlowym w sposéb mogacy narusza¢ jedna lub
wiecej funkcji tego znaku towarowego, czego ustalenie nalezy do sadu krajowego.

2) Artykul 14 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001

nalezy interpretowac w ten sposob, ze:

nie stoi on na przeszkodzie temu, by producent pojazdéw samochodowych bedacy
wlascicielem unijnego znaku towarowego zakazal osobie trzeciej uzywania oznaczenia
identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do
czesci zamiennych pojazdéw samochodowych, mianowicie oston chlodnicy, jezeli
oznaczenie to sklada sie¢ z ksztaltu elementu oslony chlodnicy przeznaczonego do
zamocowania na nim emblematu odzwierciedlajacego wspomniany znak towarowy,
przy czym nie ma w tym wzgledzie znaczenia, czy istnieje techniczna mozliwo$¢
zamocowania tego emblematu do wspomnianej oslony chlodnicy bez umieszczenia na
niej rzeczonego oznaczenia.

Podpisy
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