BOVEMI] VERZEKERINGEN

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 30 marca 2006 r."

1. Niniejsza sprawa zostala wszczeta wsku-
tek zlozenia przez Bovemij Verzekeringen
NV (zwana dalej ,Bovemij”) w Benelux-
Merkenbureau (urzedzie znakéw towaro-
wych paristw Beneluksu, zwanym dalej
sBMB”) wniosku o rejestracje oznaczenia
EUROPOLIS jako stownego znaku towaro-
wego dla pewnych klas ustug. Dotyczy ona
w szczegdlnosdci okoliczno$ci, w jakich znak
towarowy moze naby¢ charakter odréznia-
jacy w wyniku uzywania w rozumieniu art. 3
ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/
EWG?>

Wihasciwe prawo wspélnotowe

2. Zgodnie z art. 1 dyrektywy o znakach
towarowych znajduje ona zastosowanie do
kazdego znaku towarowego sluzacego do
oznaczania towaréw lub uslug, ktéry: a) jest
zarejestrowany lub zgloszony do rejestracji
w panstwie czlonkowskim lub b) jest przed-
miotem rejestracji lub wniosku o rejestracje
w urzedzie znakéw towarowych paristw
Beneluksu, lub c) jest przedmiotem rejestra-

1 — Jezyk oryginalu: angielski.

2 — Pierwsza dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu
zblizenie ustawodawstw paiistw czlonkowskich odnoszycych
sig do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1, zwana
dalej dyrektywq o znakach towarowych”).

cji miedzynarodowej, odnoszacej skutek
w paiistwie czlonkowskim.

3. Artykul 3 ust. 1 dyrektywy o znakach
towarowych stanowi, ze:

»Nie sa rejestrowane, a za niewazne uznaje
sie juz zarejestrowane:

[.]

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa
jakiegokolwiek odrézniajgcego charak-
teru;

¢) znaki towarowe, ktére skladaja sie
wylacznie z oznaczent lub wskazéwek
mogacych stuzyé w obracie do ozna-
czania rodzaju, jakosci, ilosci, przezna-
czenia, wartoéci, pochodzenia geogra-
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ficznego lub czasu produkeji towaru lub
§wiadczenia ustugi, lub innych wlasci-
wosci towaréw lub ustug;

d) znaki towarowe, ktére skladaja sie
wylacznie z oznaczen lub wskazéwek,
ktore weszly do jezyka potocznego lub
s3 zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych;

L.

4, Artykul 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrek-
tywy o znakach towarowych brzmi:

»Nie mozna odmdwié rejestracji znaku
towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznosci
zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed
data zlozenia wniosku o rejestracje i w
nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskat
charakter odrézniajacy”.

5. Ze wzgledéw praktycznych w dalszych
rozwazaniach bede odnosifa si¢ do wymogu
zawartego w art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych jako wymogu ,naby-
cia charakteru odrézniajacego w drodze uzy-
wania”,
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6. Wspélnotowy znak towarowy regulowany
jest przez rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94°,

7. Artykul 7 ust. 1 lit. b)—d) rozporzadzenia
w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego i art. 3 ust. 1 lit. b)-d) dyrektywy
o znakach towarowych maja jednakowe
brzmienie,

8. Artykul 7 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego stanowi,
ze art. 7 ust. 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt,
iz podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko
w czeéci Wspolnoty. W art. 3 dyrektywy
o znakach towarowych brak jest odpowied-
nika tego przepisu.

9. Artykul 7 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego, bedacy
odpowiednikiem art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych, stanowi, Ze nie
odmawia si¢ rejestracji, jezeli w nastepstwie
uzywania znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub
ustug, dla ktdérych wystepuje sie o rejestracje.

3 — Rozporzadzenie z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U, 1994, L 11, str. 1,
zwane dalej ,rozporzagdzeniem w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego”).
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Wiasciwe uregulowania Beneluksu

10. Zgodnie z loi uniforme Benelux sur les
marques (ujednoliconym prawem znakdéw
towarowych Beneluksu, zwanym dalej
»UPZT") wnioski o rejestracje znakéw towa-
rowych na terenie Beneluksu nalezy skiadaé
w BMB. Jedli znak zostanie zarejestrowany,
ochrona rozcigga sie na cale terytorium
Beneluksu.

11. Artykul 6 bis ust. 1 lit. a) UPZT*
stanowi, ze rejestracji znaku odmawia sie,
jesli oznaczenie objete wnioskiem nie sta-
nowi znaku w rozumieniu art. 1,
w szczegolnosci ,z powodu braku jakichkol-
wiek znamion odrézniajacych, o jakich mowa
w art. 6 quinquies czgsé B [pkt ii)] konwencji
paryskiej”.

12. W zakresie majacym znaczenie dla
niniejszej sprawy przywolany artykul kon-
wencji paryskiej brzmi nastepujaco:

»B. Mozna odméwié rejestracji znakéw
towarowych, wymienionych w niniejszym

4 — Zgodnie z postanowieniem odsylajgcym tre$¢ art. 3 ust. 1
lit. a)-d) dyrektywy o znakach towarowych zostala zawarta
w wersji art. 6 bis ust. 1 UPZT, ktéra weszla w zycie w 2004 r.
w wyniku poprawki wynikajacej z protokolu zmieniajgcego
ujednolicone prawo znakdw towarowych 2 dnia 11 listopada
2001 r. (zwanego dalej ,protokotem z 2001 r."). Sad odsylajacy
przyjmuje jednak, ze pomigdzy tq wersjy a wersjy poprzedniy
nie istniejy zasadnicze réznice.

artykule, lub uniewazni¢ taka rejestracje
tylko w nastepujacych wypadkach:

ii) jezeli sa one pozbawione jakichkolwiek
znamion odrdzniajacych albo jezeli sa one
zlozone wylacznie z oznaczeri lub wskazé-
wek, ktére w handlu moga stuzy¢ do
oznaczania rodzaju, jakosci, iloéci, przezna-
czenia, wartoéci, miejsca pochodzenia pro-
duktéw lub czasu ich wytwarzania bad?Z tez
sa zwykle uzywane w mowie potocznej lub
w uczciwych i stalych zwyczajach handlo-
wych w panstwie, w ktérym wnosi sig
o ochrone”.

13. W rozpatrywanym okresie czasu art. 3
ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych nie
zostal jeszcze transponowany do UPZT,
chociaz koncepcja nabycia charakteru odré-
zniajacego w drodze uzywania znajdowala
najwyraZniej zastosowanie przy ocenie zna-
kéw towarowych w Beneluksie®.

5 — Nasteprie na mocy protokolu z 2001 r. do UPZT wprowa-
dzono nowy art. 14 ter, ktdry wszedl w zycie w dniu 1 stycznia
2004 r. Stanowi on:

#53d moze stwierdzi¢, ze zarejestrowany znak towarowy nabyt
charakter odrézniajgcy w drodze uzywania”,
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14, W toku postepowania stalo sie jasne, ze
zastosowanie znajduje réwniez art. 13 czgsé
C akapit pierwszy UPZT, cho¢ nie zostal on
przywolany w postanowieniu odsylajagcym.
Stanowi on, ze:

»Wrylaczne prawo do znaku towarowego
wyrazonego w jednym z jezykéw narodo-
wych lub regionalnych uzywanych na tery-
torium Beneluksu rozcigga si¢ automa-
tycznie na jego tlumaczenie na inny z tych

.

jezykow"®.

Postepowanie przed sadem krajowym
i przedlozone pytania

15. W maju 1997 r. Bovemij zlozyla wniosek
o rejestracje oznaczenia EUROPOLIS jako
stownego znaku towarowego dla nastepuja-
cych klas ustug: ubezpieczenia, sprawy
finansowe, sprawy monetarne, sprawy nieru-
chomoéci, transport, pakowanie i skladowa-
nie towardw, organizowanie podrézy.

16. W pazdzierniku 1997 r. BMB powiado-
mil Bovemij o wstepnej odmowie rejestracji
na tej podstawie, ze oznaczenie EUROPOLIS
jest zupelnie pozbawione charakteru odré-
Zniajgcego.

6 — Zobacz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99
Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. 1-1619, pkt 13, gdzie
przepis ten zostal przytoczony w catosci.
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17. W kwietniu 1998 r. Bovemij sprzeciwita
sie wstepnej odmowie rejestracji, podnoszac,
ze zgloszone do rejestracji oznaczenie jest od
1988 r. zgodnie z prawem wykorzystywane
jako znak towarowy w obrocie gospodarczym
przez Europolis BV, sp6lke zalezng Bovemij.

18. W maju 1998 r. BMB stwierdzil, Ze nie
znalazl podstaw do zmiany wstepnej decyzji
odmownej w $wietle okolicznosci przytoczo-
nych w sprzeciwie wniesionym przez Bove-
mij i powiadomil Bovemij o podjeciu decyzji
stanowigcej ,ostateczng odmowe” rejestracji
zgloszonego oznaczenia.

19. Bovemij wystapila do Gerechtshof te
’s-Gravenhage (okregowego sadu apelacyj-
nego w Hadze, Niderlandy), wnoszac o
nakazanie BMB rejestracji zgloszonego ozna-
czenia przede wszystkim na tej podstawie, ze
oznaczenie EUROPOLIS posiada samoistny
charakter odrézniajacy oraz — dodatkowo —
ze oznaczenie to uzyskalo charakter odré-
zniajgcy w drodze uzywania przed dniem
dokonania zgloszenia.

20. Gerechtshof te 's-Gravenhage jest zda-
nia, ze oznaczenie EUROPOLIS sklada sie
wylacznie z oznaczen i wskazéwek mogacych
stuzyé w obrocie do oznaczania wiaéciwosci
$wiadczonych uslug i nie posiada samo-
istnego charakteru odrézniajacego.
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21. W odniesieniu do nabycia charakteru
odrézniajacego Gerechtshof te ’s-Graven-
hage stwierdzil, ze strony nie sg zgodne co
do tego, jakie warunki powinny zaistnieé, aby
oznaczenie nabylo charakter odrézniajacy
w drodze uzywania. BMB jest zdania, ze jest
niezbedne, aby oznaczenie takie postrzegane
byto, w wyniku uzywania, jako znak towa-
rowy przez wlasciwy krag odbiorcéw na
calym terytorium Beneluksu, a wigc
w kazdym z trzech panstw tworzacych
Beneluks. Bovemij wskazala, iz przy zaloze-
niu spelnienia pozostalych przestanek
wystarczy, Ze jest ono postrzegane przez
wlasciwy krag odbiorcéw jako znak towa-
rowy na znacznej czesci terytorium Bene-
luksu, ktéra moze, tak jak w niniejszej
sprawie, obejmowa¢ wylacznie obszar Nider-
landéw.

22. W tych okolicznodciach Gerechtshof te
's-Gravenhage postanowil zawiesi¢ postepo-
wanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepu-

jacymi pytaniami prejudycjalnymi ’:

»1) Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy [0 znakach
towarowych] 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 uste-
pie, konieczne jest, by przed zlozeniem
zgloszenia oznaczenie to postrzegane
byto jako znak towarowy przez wiaiciwy

7 — W samym postanowicniu odsylajgcym pytanie oznaczone jako
~pytanie 1" jest oddzielnym pytaniem, przediozonym przez sad
krajowy Trybunalowi Sprawicdliwosci Beneluksu. Nadalam
zatem pytaniom 2-4 z postanowienia odsytajacego numery 1-
3 i w ten sposéb bedg si¢ do nich odwolywala w dalszej czeéci
niniejszej opinii.

krag odbiorcéw na calym terytorium
Beneluksu, czyli lacznie na terenie
Belgii, Luksemburga i Niderlandéw?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze
odpowiedzi przeczacej:

2) Czy wymieniona w art. 3 ust. 3 dyrek-
tywy [o znakach towarowych] prze-
sfanka rejestracji, o ktérej mowa w tym
ustepie, jest spelniona, jeéli z powodu
uzywania oznaczenia wlasciwy krag
odbiorcéw postrzega je jako znak towa-
rowy na znaczgcej czedci terytorium
Beneluksu, i czy taka znaczaca cze$§é
moze ogranicza¢ sie¢ na przyklad do
terytorium Niderlandéw?

3 a) Czy przy ocenie charakteru odré-
zniajacego nabytego w drodze uzy-
wania, o ktérym mowa w art. 3
ust. 3 dyrektywy [o znakach towa-
rowych], przez oznaczenie zlozone
z jednego lub wigkszej liczby stéw
wystepujacych w jezyku urzedowym
obowigzujacym na terytorium pan-
stwa czlonkowskiego (lub — jak
w niniejszej sprawie — na teryto-
rium Beneluksu) nalezy wzigé pod
uwage strefy jezykowe istniejace na
tym terytorium?

b) Czy aby dane oznaczenie mozna
byto zarejestrowa¢ jako znak towa-
rowy, wystarczy, by wiladciwy krag
odbiorcéw postrzegal je jako znak

I-7611



OPINIA E. SHARPSTON — SPRAWA C-108/05

towarowy w znaczacej czeéci strefy
jezykowej paristwa czlonkowskiego
(lub — jak w niniejszej sprawie —
terytorium Beneluksu), w ktérej
jezyk ten jest jezykiem urzedowym,
przy zalozeniu, Ze spelnione sg
pozostale przestanki rejestracji?”.

23. Pisemne uwagi przedstawili Bovemij,
BMB, Komisja i Krélestwo Niderlanddw.
Strony oraz Komisja reprezentowane byly
podczas rozprawy. Zjednoczone Krélestwo
przedstawilo swoje stanowisko tylko podczas

rozprawy.

Ocena

24. Przedlozone pytania mozna podzieli¢ na
dwie grupy. Po pierwsze, sad odsylajacy
zapytuje, czy przy ocenie, czy oznaczenie
nabylo charakter odrézniajacy w drodze
uzywania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrek-
tywy o znakach towarowych, nalezy bra¢ pod
uwage spos6b postrzegania go przez wlas-
ciwy krag odbiorcéw na calym terytorium
Benelulsu (pytanie pierwsze), czy tez tylko
na znaczgcej cze$ci terytorium Beneluksu
(pytanie drugie). Pytania te sformufowane sa
w kontekécie znakéw towarowych w og6l-
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noéci. Po drugie, sad krajowy poruszyl dwie
kwestie odnoszace sie konkretnie do znakéw
stownych ®, Pytania z nich wynikajace doty-
cza znaczenia wspélnot jezykowych przy
ocenie charakteru odrézniajacego uzyska-
nego w drodze uzywania zgodnie z art. 3
ust. 3. Ze wzgledu na przedmiot postgpowa-
nia przed sadem krajowym uwazam, ze
najstosowniej bedzie udzieli¢ odpowiedzi na
wszystkie przedlozone pytania, odnoszjc sie
do znakéw stownych.

Uwagi wstepne

25. Przydatne bedzie rozwazenie na pocza-
tek trzech probleméw. Przede wszystkim,
jakie jest miejsce znakéw slownych w
systemie dyrektywy o znakach towarowych
i jak zapatrywal sie na nie Trybunal? Po
drugie, na jakiej podstawie Trybunal decy-
dowal, ze dany znak towarowy (a w szcze-
gblnosci stowny znak towarowy) jest ,,pozba-
wiony jakiegokolwiek odrézniajacego cha-
raktern” fart. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
o znakach towarowych] lub jest opisowy
[art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy]? Po trzecie,
w jaki sposdb Trybunal interpretowal ,uzys-
kanie charakteru odrézniajacego w drodze
uzywania” na potrzeby art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych? Nastepnie mozna
przeprowadzi¢ stosunkowo zwigzly analize
przedlozonych pytan.

8 — W trzecim przedfozonym pytaniu.
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Stowne znaki towarowe

26. Artykut 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
o znakach towarowych zabrania rejestracji
»znakéw towarowych, ktére pozbawione sa
jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”.

27. Artykut 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy
o znakach towarowych zabrania rejestracji
»znakéw towarowych, ktére skladaja sie
wylacznie z oznaczeni lub wskazéwek moga-
cych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju,
jakoéci, ilosci, przeznaczenia, wartodci,
pochodzenia geograficznego tub [...] innych
wlasciwosci towardw lub ustug”.

28. W $wietle dyrektywy o znakach towaro-
wych sfowa moga by¢ uzyte na dwa sposoby.
Po pierwsze, sfowo lub polaczenie stéw moze
stuzy¢ do oznaczania pewnych wiasciwosci
danego produktu. Stowa uzywane w tym celu
nie podlegaja rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 1
lit. ¢) dyrektywy o znakach towarowych. Sa
one takze silg rzeczy pozbawione jakiegokol-
wiek odrézniajacego charakteru w stosunku
do tego towaru w rozumieniu art. 3 ust. 1

lit. b) tej dzrektywy, na co Trybunal zwracal
juz uwage °. Po drugie, sfowo lub polgczenie
stéw moze identyfikowad towar (niezaleznie
od tego, czy oprdcz tego sklada sie tak, ze go
opisuje). Tego rodzaju znak stowny moze by¢
zarejestrowany, poniewaz nie miedci sie
w zakresie normowania ani art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy o znakach towarowych, ani
tez art. 3 ust. 1 lit. ¢) tej dyrektywy.

29. Jak wynika z orzecznictwa, celem art. 3
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy o znakach towarowych
jest ochrona szczegblnego interesu publicz-
nego, mianowicie powszechnej mozliwosci
swobodnego korzystania z oznaczen
i wskazoéwek, ktore moga stuzy¢ do okres-
lania wlasciwodci towaréw lub ustug, dla
ktérych wniesiono o rejestracje '®. Interes
publiczny w zakazie rejestracji i ochrony jako
znaku towarowego opisowego polaczenia
wyrazow jest oczywisty. Rejestracja taka
uniemozliwilaby innym przedsigbiorstwom
(a wiec potencjalnym konkurentom) korzys-
tanie z powszechnie uzywanych okresleni
w celu przedstawienia swoich produktow
konsumentom !, stawiajac je tym samym
na gorszej pozycji pod wzgledem konkuren-
cyjnosci. Byloby to w sposéb oczywisty
sprzeczne z celem dyrektywy o znakach

9 — Zobacz np. ww. w przypisic 6 wyrok w sprawie Koninklijke
KPN Nederland, pEl 86; wyrok z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawic C-265/00 Campina Mclkunie, Rec. str. 1-1699,
pkt 19.
10 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Campina Melkunie,
pkt 35. Zobacz takze wyroki: z dnia 4 maja 1999 r.
w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing
Chiemsee, Rec. str. 1-2779, pkt 25 i z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. 1-3793, pkt 52.

11 — Zobacz wyrok z dnia 8 kwictnia 2003 r. w sprawach
polagczonych od C-53/01do C-55/01 Linde i in., Rec.
str. 1-3161, pkt 73 i 74, i ww. wyrok w sprawie Campina
Melkunie, pkt 36.
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towarowych, ktéra zmierza do cze$ciowej
harmonizacji w celu usunigcia ,réznifc),
ktére mogg przeszkadzaé w swobodnym
przeplywie towardw i swobodzie §wiadczenia
uslug oraz mogyg zaklécaé konkurencje
w ramach wspélnego rynku” ',

Analiza z punkiu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy o znakach towarowych i art. 3
ust. 1 lit. c) tej dyrektywy

30. Przy dokonywanej w $wietle art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy o znakach towarowych
iart. 3 ust. 1 lit. ¢) tej dyrektywy ocenie,
czy dany znak towarowy pozbawiony jest
(odpowiednio) charakteru odrézniajacego
lub jest opisowy w odniesieniu do towaréw
lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestra-
e, istotny jest sposéb postrzegania tego
znaku przez ,zainteresowanych odbiorcéw”.

12 — Motyw pierwszy dyrektywy o znakach towarowych,

13 — Biorac pod uwage interes publiczny w zakazie rejestracji
opisowych stéw lub polaczen stéw, nie jest zaskakujace, ze
Trybunat wydaje si¢ w zasadzie nie dokonywa¢ szczegélnego
rozréznienia pomiedzy art. 3 ust. 1 lit. b) a art. 3 ust. 1 lit. ¢}
I tak w ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederlan-
docena charakteru odrézniajacego prowadzona byla
w oparciu o art. 3 ust. 1 lit. b} (zob. np. pkt 29-35), podczas
ﬁd{ rozwazania dotyczace interesu publicznego prowadzone

yly w $wietle art. 3 ust. 1 lit. ¢} (zobacz pkt 53-58).
W kontekécie odpowiednich przepiséw rozporzadzenia
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego stanowisko
Trybunafu nie jest juz takie oczywiste. Zobacz opinig
rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie C-191/01 P
OHIM przeciwko Wrigley (wyrok z dnia 23 paidziernika
2003 r, Rec, str. 1-12447, pkt 51-53 i wskazane tam
orzecznictwo).
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»Zainteresowani odbiorcy” definiowani sa
jako uczestnicy obrotu i przecigtni, wlaéciwie
poinformowani i dostatecznie uwazni kon-
sumenci danych towaréw lub ustug %,

31. Trybunal zwracal juz uwage, ze moze si¢
zdarzy¢, iz z uwagi na rdinice jezykowe,
kulturowe, spoleczne i ekonomiczne miedzy
panstwami czlonkowskimi znak towarowy,
ktdry jest pozbawiony charakteru odréznia-
jacego lub jest opisowy w odniesieniu do
danych towaréw lub ustug w jednym pan-
stwie czlonkowskim, posiada charakter odré-
zniajacy lub nie jest ogisowy w innym
panstwie czlonkowskim '°, a zatem moze
zosta¢ zgodnie z prawem zarejestrowany
w tym drugim paristwie czlonkowskim.
Ponadto Trybunal stwierdzil niedawno, ze
art. 3 ust. 1 lit. b) i ¢) dyrektywy o znakach
towarowych nie stoi na przeszkodzie rejes-
tracji w panstwie czlonkowskim oznaczenia
skladajacego sie z wyrazu lub wyrazéw
zapozyczonych z jezyka innego paristwa
czlonkowskiego, w ktérym oznaczenie to
pozbawione jest charakteru odrézniajgcego,
chyba ze zainteresowani odbiorcy w paristwie
czlonkowskim, w ktérym wniesiono o rejes-

14 — Zobacz ww. wyroki w sprawach: Windsuefing Chiemsee,
pkt 29, i Koninklijke KPN Nederland, pkt 75.

15 — Wyrok z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen
Concord, Zb.Orz. str, 1-2303, pkt 25, w kiérym Trybunat
odnidst sig na zasadzie analogii do wyroku z dnia 26 listopada
1996 r. w sprawie C-313/94 Graffione, Rec. str. 1-6039,
pkt 22. Sprawa Graffione dotyczyla oceny wprowadzajacego
w blgd charakteru znaku towarowego dia cel6w art. 12 ust. 2
lit, b) dyrektywy o znakach towarowych, W tym kontekécie
wplyw jezykowych, kulturalnich i spofecznych réznic pomig-
dzy panistwami czlonkowskimi zostal poddany analizie
w opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa z dnia 6 czerwca
1996 r. w sprawie Graffione, pkt 10 i w opinii rzecznika
generalnego C.Ch. Gulmanna w sprawie C-315/92 Verband
Sozialer Wettbewerb, zwanej ,Clinique” (wyrok z dnia
2 lutego 1994 r,, Rec. str. I-317, pkt 18).
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tracje, byliby w stanie odczyta¢ znaczenie
tego stowa lub stéw '°.

32. Ujmujac to inaczej, mozna powiedzied,
ze slowa, ktdre niosa ze soba pewna tresé
poprzez swoja zdolno$¢ do opisywania towa-
réw lub uslug, nie moga zosta¢ zarejestro-
wane jako znaki towarowe. Jeli jednak tresci
takiej nie przekazuja ze wzgledu na rdznice
jezykowe, nie moga pelnié¢ funkcji opisowej.
Artykut 3 ust. 1 dyrektywy o znakach towa-
rowych nie stanowi zatem zadnej przeszkody
dla ich rejestracji.

33. Dlatego tez przy przeprowadzaniu oceny
z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b) lub art. 3
ust. 1 lit. ¢) nalezy bra¢ pod uwage jezykowa
zdolnoé¢ zainteresowanych odbiorcéw do
odczytania znaczenia znaku skladajacego sie
z danego stowa lub stéw.

Artykut 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towa-
rowych

34. Przy badaniu, czy znak nabyl charakter
odrézniajacy w drodze uzywania dla potrzeb

16 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Matratzen Concord,
pkt 26. Zobacz takie opini¢ rzecznika generalnego
F.G. Jacobsa w tej sprawie, pkt 46, 47 i 50.

art. 3 ust. 3, wlasciwy organ musi dokonac
wszechstronnej oceny dowoddéw wskazuja-
cych, ze znak nabral znaczenia identyfikuja-
cego dany towar jako pochodzacy od okres-
lonego przedsigbiorstwa i w ten sposdb
odréznia ten towar od towaréw (lub uslug)
. . . 17
pochodzacych z innych przedsigbiorstw ™’

35. W wyroku w sprawie Windsurfing
Chiemsee Trybunal zaproponowal, aby przy
ocenie odrézniajacego charakteru znaku
w my$l art. 3 ust. 3 pod uwage byly brane
nastepujace czynniki: udzial znaku w rynku;
jak intensywne, o jakim zasiggu geograficz-
nym i na ile ugruntowane jest uzywanie
znaku; kwoty zainwestowane przez przedsig-
biorstwo w promocje znaku; proporcja zain-
teresowanych odbiorcéw, ktérzy ze wzgledu
na znak okreslaja towary (lub uslugi) jako
pochodzace od danego przedsiebiorstwa
i opinie izb przemyslowych i handlowych
lub innych stowarzyszenn handlowych
i zawodowych'®, Czynniki te odnosza sie
do: a) sposobu korzystania ze znaky; b) tego,
czy korzystanie to umozliwia zainteresowa-
nym przedsi¢biorcom i konsumentom okres$-

17 — Zobacz ww. wyroki w sprawach: Windsurfing Chiemsee,
pkt 49 i Libertel, pkt 67. Punkty 62-67 wyroku w sprawie
Liberte] zawieraja przemy$tang i przydatng analize funkciji
znaku towarowego, definicji wlasciwego kregu adbiorcéw
i postrzegania przez nich znaku oraz tego, jak zaznajomienie
sig ze znakiem wskutek jego uzywania prowadzi do uzyskania
przez ten znak charakteru odréiniajacego.

18 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsce,
pkt 51.
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lenie towaréw lub uslug jako pochodzacych
od okreSlonego przedsiebiorstwa.

36. Dokonujac wszechstronnej oceny, czy
znak towarowy uzyskal charakier odréznia-
jacy w nastepstwie uzywania, nalezy ustalié,
czy zainteresowani odbiorcy, badZ przynajm-
niej ich znaczaca czeéé, identyfikuja towar
(lub ustuge) jako pochodzacy od okreélonego
przedsiebiorstwa ze wzgledu na znak towa-
rowy '°, Nalezy zbada¢ mozliwe oczekiwania
przecietnego konsumenta danych towaréw
lub ustug, ktdry jest wlasciwie poinformo-
wany i dostatecznie uwazny *°,

37. Te wymogi niezbedne dla zastosowania
art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych
s3 odbiciem stanowiska Trybunatu w kwestii
oceny z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b)
lub art. 3 ust. 1 lit. ¢) tej dyrektywy. Jest to
logiczne. Jesli prima facie znak nie nadaje sig
do rejestracji ze wzgledu na to, Ze przez
zainteresowanych odbiorcéw, dysponujacych
odpowiednimi informacjami i bedacych
dostatecznie spostrzegawczymi, jest postrze-
gany jako catkowicie pozbawiony charaktera
odrézniajacego lub jako opisowy, nalezaloby

19 — Wyzej ieniony wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee,
pkt 52. Test ten byl nastepnie konsekwentnie stosowany.
Zobacz np. wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C-299/99 Philips, Rec. str. 1-5475, pkt 61 i nast. W moim
rozumieniu ,znaczaca cze§é” nie musi oznaczaé wigkszoéci
zainteresowanych odbiorcéw, niemniej jednak musi to byé
czeéd istotna.

20 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Philips, pkt 63.

I-7616

zadaé pytanie, czy postrzeganie znaku przez
te samg grupe oséb uleglo zmianie ze
wzgledu na to, ze znak nabral charakteru
odrézniajacego w drodze uzywania 2!,

38. Czy jezykowa zdolnoé¢ zainteresowa-
nych odbiorcéw do odczytania znaczenia
(ktéra, w przeciwienistwie do czynnikéw
wymienionych w wyroku w sprawie Wind-
surfing Chiemsee, nie ma zwiazku z rzeczy-
wistym uzywaniem znaku sfownego ani jego
identyfikacjag z towarem) jest istotna dla
oceny nabycia charakteru odrézniajacego
w drodze uzywania? Zalezy to przede wszyst-
kim od tego, czy uzyte stowa byly czy tez nie
byly rozumiane jako opisowe. W przypadku
gdy zainteresowani odbiorcy nie rozumieja
znaczenia stéw, art. 3 ust. 1 dyrektywy
o znakach towarowych nie zabrania rejestra-
cji. Nie bedzie zatem potrzeby rozwazania,
czy znak nabral charakteru odrézniajacego
w drodze uzywania dla potrzeb art. 3 ust. 3
tej dyrektywy. Jesli okoliczno$é, ze stowa te
normalnie majg znaczenie opisowe dla zain-
teresowanych odbiorcéw, stoi na przeszko-
dzie rejestracji, nalezy zbadaé, czy mimo tego
6w znak sfowny nabrat dla tych odbiorcéw

21 — W tym zakresie uprawnione jest poréwnanie pomiedzy
strukturg art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy o znakach towarowych
z jednej strony oraz art. 7 ust. 11 3 rozporzadzenia w sprawie
wspbinotowego znaku towarowefo z drugiej strony. Ponie-
waz struktura logiczna jest jednakowa, uzasadnione jest
zastosowanie réwniez tutaj wyroku Sgdu Pierwszej Instancji
z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor
przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. str. 11-1925, pkt 27,
Jednakze nie znaczy to moim zdaniem, Ze ocena terytorialna,
ktérej przeprowadzenia wymaga rozporzadzenie w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego, zgodnie ze stanowiskiem
Sadu Pierwszej Instancji w sprawie Ford Motor przeciwko
OHIM (OPTIONS), powinna byé¢ przenoszona takie na
grunt dyrektywy o znakach towarowych (zob, pkt 44 ponizej).
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charakteru odrézniajacego w drodze uzywa-
nia, wskutek czego moze on by¢ zarejestro-
wany zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych.

39. Podejscie takie moim zdaniem wynika ze
struktury art. 3 dyrektywy o znakach towa-
rowych. Artykut 3 ust. 3 tej dyrektywy
stanowi ograniczenie dla podstaw odmowy
rejestracji wymienionych w jej art. 3 ust. 1
lit. b), ¢) i d). Stosuje si¢ go tylko
w przypadkach, gdy stwierdzono brak cha-
rakteru odrdzniajacego na podstawie art. 3
ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych.
A zatem w sytuacjach, w ktdérych znajduje on
zastosowanie, logiczne jest stosowanie go
poprzez odniesienie sig do tych kryteriéw, na
ktérych podstawie wykazano poczatkowy
brak charakteru odrézniajacego.

40. Na tak zarysowanym tle przystepuje do
omoéwienia szczegdlowych pytan przedlozo-
nych przez sad krajowy.

Pytania pierwsze i drugie: terytorialny zakres
oceny

41. Te dwa pytania poruszaja kwestig, czy
nalezy odnosi¢ si¢ do kregu zainteresowa-

nych odbiorcéw na czeéci terytorium Bene-
luksu czy tez na calym tym terytorium.

42. Trybunal stwierdzit juz w sprawie Gene-
ral Motors %2, ze przy stosowaniu art. 5 ust. 2
dyrektywy o znakach towarowych* teryto-
rium Beneluksu powinno by¢ traktowane jak
terytorium panstwa czlonkowskiego. Dalej
Trybunal stwierdzil, ze na potrzeby tegoz
art. 5 ust. 2 wystarczajace jest, aby znak
towarowy Beneluksu cieszyt si¢ renoma na
znaczacej czesci terytorium Beneluksu, ktéra
moze ograniczaé sie do czeéci jednego
z paristw Beneluksu %,

43. To, co zostalo dotychczas powiedziane
o zakresie stosowania dyrektywy o znakach
towarowych w kontekscie art. 5 ust. 2 musi
réwniez znaleZ¢ zastosowanie do jej art. 3.
Pozbawione sensu byloby twierdzenie, ze aby
uprawniony z rejestracji znaku madgl powolaé
sie na art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach
towarowych, wystarczy, iz znak towarowy

22 — Wyrok z dnia 14 wrzednia 1999 r. w sprawie C-375/97
General Motors, Rec. str. [-5421, pkt 29,

23 — Artykut 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych stanowi:
#Kazde panstwo czlonkowskie moze [...] postanowié, ze
wlaécicic? jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom
trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym: oznaczenia identyczrego lub podobnego do
wspélnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towa-
réw lub uslug, ktére nie s3 podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku
gdy cieszy si¢ on renomg we Wspélnocie i w przypadku gdy
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzy§é lub jest szkodliwe dla odré-
zniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku
towarowego”.

24 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie General Motors, pkt 29.
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cieszy si¢ renomg na znaczjcej czeici tery-
torium Beneluksu, kt6ra moze ograniczaé sie
do czedci jednego z panistw Beneluksu, przy
jednoczesnym zalozeniu, ze znak musi
nabra¢ charakteru odrézniajacego w drodze
uzywania na calym terytorium Beneluksu,
aby mégt nadawad sie do rejestracji.

44, Stanowisko BMB, zgodnie z ktérym, aby
oznaczenie moglo zostaé zarejestrowane,
musi ono byé uwazane za znak towarowy
na calym terytorium Beneluksu, oparte jest
na rozstrzygnieciu w sprawie Ford Motor
przeciwko OHIM (OPTIONS) %, Sprawa ta
dotyczyla tego, czy znak nabral dostatecz-
nego charakteru odrézniajgcego w drodze
uzywania, aby moégl zostaé zarejestrowany
jako wspdlnotowy znak towarowy zgodnie
z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego. Moim
zdaniem podstawy zastosowania oceny tery-
torialnej w sprawie Ford Motor przeciwko
OHIM (OPTIONS), nie wystepuja przy
dokonywaniu oceny, czy krajowy znak towa-
rowy nabyl charakier odrézniajacy w drodze
uzywania w $wietle dyrektywy o znakach
towarowych.

45, Wspoélnotowy znak towarowy i krajowe
znaki towarowe stanowia rézne pojecia. Jesli
znak ma by¢ uznawany na calym terytorium
Wspélnoty na zasadach okre§lonych
w rozporzadzeniu w sprawie wspéinotowego
znaku towarowego, uzasadnione jest wyma-

25 — Przywolana w przypisie 21.
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ganie, aby uprawniony do znaku wykazal, ze
znak nabyl charakter odrézniajacy na wiek-
szym obszarze geograficznym. Wspélnotowy
znak towarowy ma charakter %ednolity na
calym terytorium Wspdlnoty 26, Krajowa
rejestracja znaku towarowego nadaje mu taki
charakter tylko na terytorium danego pan-
stwa czlonkowskiego®’. Znaczace jest, Ze
art. 7 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego stanowi,
iz art. 7 ust. 1 tego rozporzadzenia stosuje sie
bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy
rejestracji istnieja tylko w cze$ci Wspélnoty.
Jednakze art. 3 dyrektywy o znakach towa-
rowych nie zawiera odpowiednika tego
przepisu. Ze wzgledu na to, ze wspé6inotowy
znak towarowy ma charakter jednolity,
a rejestracja zapewnia ochrong na calym
terytorium Wspélnoty, wymdg zawarty
w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego jest
stuszny, Tego rodzaju znak nie powinien
byé¢ zarejestrowany, jesli w jakiejkolwiek
czgéci Wspélnoty istnieja podstawy dla
odmowy rejestracji. Nie dotyczy to rejestracji
krajowych znakéw towarowych ujednolico-
nej zgodnie z dyrektywa o znakach towaro-

wych.

46. Ponadto kazdy z tych aktéw prawnych
dotyczy innej sytuacji. Chociaz oba majg na
celu przyczynianie si¢ do ustanowienia
i funkcjonowania rynku wewnetrznego %,
dyrektywa dazy do tego celu znacznie

26 — Zobacz art. 1 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego,

27 — Czy tez, w przypadku znaku towarowego Beneluksu, na
terytorium Belgii, Luksemburga i Niderland6w.

28 — Zobacz motyw 1 w kazdym z obydwu aktéw.
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bardziej ograniczonymi $rodkami, przewi-
duje bowiem czeéciowa harmonizacje usta-
wodawstw panistw czlonkowskich odnosza-
cych sie do znakdw towarowych. W przeciw-
iefistwie do niej rozporzadzenie w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego tworzy
nowy typ przedmiotu prawa wlasnosci inte-
lektualnej, a mianowicie wspolnotowy znak
towarowy.

47. Wreszcie nalezy zauwazy¢, Ze w sprawie
General Motors Trybunal dokonal wykladni
art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towaro-
wych, majac $wiadomo$é, iz w systemie
rejestrowania znakéw towarowych panuja-
cym w panistwach Beneluksu rejestracja na
poziomie krajowym (lub na terytorium nie-
obejmujacym calego obszaru Beneluksu) nie
jest mozliwa?. Tym samym przeprowadzit
juz poérednio rozréznienie pomiedzy tymi
dwoma aktami prawnymi, ktére nakreslitam
w niniejszej opinii.

48. Uwazam zatem, ze przy ocenie nabycia
przez znak slowny charakteru odrézniajg-
cego w drodze uzywania zgodnie z art. 3
ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych nie
jest konieczne wzigcie pod uwage calego
terytorium Beneluksu (Belgii, Niderlandéw
i Luksemburga), jesli z przyczyn jezykowych
zainteresowani odbiorcy, zdefiniowani

29 — Dlatego tez fakt, ze znak towarowy Beneluksu jest takze
w pewnym sensie ,znakiem jednolitym” na terytorium
Beneluksu, nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu przez
Trybunal, ie okolicznoéé, iz znak cieszy si¢ renomg na
terytorium mniejszym niz caly obszar Beneluksu, nawet
w czebei jednego z paiistw Beneluksu, jest wystarczajgca na
potrzeby art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych.

wczeéniej na potrzeby art. 3 ust. 1 dyrektywy
o znakach towarowych znajduja sig tylko na
czedci tego terytorium.

Pytanie trzecie (a i b): wspdlnoty jezykowe
i wlasciwe proporcje

49, Podzielam stanowisko BMB i rzadu
niderlandzkiego, ze przy ocenie, czy ozna-
czenie skladajace sie ze slowa lub sléw
nabylo charakter odrézniajacy w drodze
uzywania, nalezy bra¢ pod uwage wspélnoty
jezykowe w danym panstwie czionkowskim
lub na terytorium Beneluksu.

50. Z przyczyn podanych powyzej na
potrzeby stosowania art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych zainteresowani
odbiorcy musza by¢ tymi samymi osobami,
ktére brane sa pod uwage przy ustalaniu
wystepowania podstaw odmowy rejestracji
na podstawie art. 3 ust. 1 tej dyrektywy.
W niniejszej sprawie jest to grupa odbiorcéw
(méwigcych po niderlandzku), dla ktérych
zgodnie z ustaleniami sadu krajowego slowo
EUROPOLIS pozbawione jest charakteru
odrézniajgcego. Nabycie charakteru odré-
zniajacego zaklada poczatkowy brak charak-
teru odrézniajacego. W takich przypadkach,
jak tutaj omawiany, domniemywa sig, ze
poczatkowy brak charakteru odrézniajgcego
ograniczony jest do okreslonej wspdlnoty
jezykowej. A zatem w tej wlasnie wspdlnocie
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jezykowej znak musi naby¢ charakter odré-
zniajacy, aby mégt by¢ zarejestrowany >°.

51. Pozostaje pytanie, jaka czeéé zaintereso-
wanych odbiorcéw musi postrzega¢ znak
jako identyfikujacy dane towary lub ustugi
jako pochodzace od okreSlonego przedsie-
biorstwa (aby mozna bylo uznaé, ze nabyt on
charakter odrézniajgcy w drodze uzywania
w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych)?

52. Moim zdaniem podstawa badania, czy
wnioskowany znak stowny jest ,pozbawiony
charakteru odrézniajacego” [art. 3 wust. 1
lit. b) dyrektywy o znakach towarowych]
lub opisowego [art. 3 ust. 1 lit. c) tej
dyrektywyl, jest zalozenie, ze znaczna czeéé
zainteresowanych odbiorcéw powinna
postrzega¢ go w ten sposéb. Jest statystycz-
nie prawdopodobne, ze w odpowiednio duzej
grupie wystapia réwniez odchylenia od
przecigtnej °". Przy wydawaniu osadu, co jest
dla tej grupy .typowe”, istotne jest calos-
ciowe potraktowanie zebranych danych.

30 — W tym kontekécie przypominam, e w pkt 76 wyroku
w sprawie Libertel Trybunal podkredlit, iz wlasciwy organ
»nie moze prowadzié abstrakcyjnej analizy, lecz musi odnieéé
swoja analize do konkretnej sytuacji. Analiza taka musi
uwzglednia¢ wszystkie istotne okolicznosci danej spraw
[...]". Jesli, jak w niniejszej sprawie, ,konkretna sytuacja
wymaga dokonania oceny w §wietle réznic jezykowych,
aspekt jezykowy musi byé¢ niezmienny w calej analizie.

31 —W tym przypadku istnieja tylko dwie mozliwe wartosci
danych: odrézniajaca albo nieodrézniajaca.
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Skoro skutkiem rejestracji znaku slownego
jest pozbawienie innych przedsiebiorstw
mozliwoéci uzywania skladajacych sig¢ na
znak stéw w znaczeniu opisowym, co moze
mieé negatywny wplyw na konkurencje na
rynku, wazne jest, aby do rejestracji znaku
stownego na podstawie art. 3 ust. 3 dyrek-
tywy o znakach towarowych moglo doj$é
jedynie wiedy, gdy znaczna wiekszo$¢ zain-
teresowanych odbiorcéw rzeczywidcie
postrzega go jako w wyrazny sposéb identy-
fikujacy pochodzenie towaréw lub ustug, dla
ktérych jest uzywany.

53. Zatem je§li mozna w spos6b rozsadny
oczekiwaé, Ze znaczna cze$¢ zainteresowa-
nych odbiorcédw rozumie znaczenie zgloszo-
nego znaku [tak Ze prima facie wydaje sig, iz
nie posiada on charakteru odrdzniajacego
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
o znakach towarowych lub jest on opisowy
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) tej
dyrektywy], nalezy postawi¢ pytanie, czy
znaczna czeéé tychze zainteresowanych
odbiorcéw pomimo to postrzega znak jako
identyfikujacy dane towary lub uslugi jako
pochodzace od okreslonego przedsigbiorstwa
(tak Zze mozna uznad, iz nabyl on charakter
odrézniajacy w drodze uzywania w rozumie-
niu art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach
towarowych). I odwrotnie, nalezy odméwié¢
rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy
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o znakach towarowych, w przypadku gdy
oznaczenie nabylo charakter odrézniajacy
jedynie dla niewielkiej, w odréznieniu od
znaczacej, czeéci zainteresowanych odbior-
céw na terytorium Beneluksu.

54. Przeciwne stanowisko, mianowicie
dopuszczenie do rejestracji wtedy, gdy
wystarczy wykazad, ze nawet niewielka czeg$é
zainteresowanych odbiorcéw na calym tery-
torium uwaza, Ze oznaczenie nabralo cha-
rakteru odrézniajacego, ma zasadnicze wady.
Po pierwsze, prowadziloby to do sytuacji,
w ktdrej dany znak towarowy dla pozostalej
czeci zainteresowanych odbiorcéw zacho-
walby charakter opisowy w stosunku do
danych towaréw lub ustug ¥, a jednoczesnie
nie méglby byé uzywany przez inne przed-
siebiorstwa, poniewaz zostal zarejestrowany
zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach
towarowych. Byloby to niekorzystne z
punktu widzenia lezacego w interesie
publicznym celu, chronionego w art. 3
ust. 1 lit. ¢) dyrektywy o znakach towaro-
wych, a polegajacego na umozliwieniu
wszystkim swobodnego korzystania z ozna-
czen lub wskazéwek, ktére moga stuzyé¢ do
okreslania wlasciwosci towaréw lub uslug,
dla ktérych wniesiono o rejestracje 2.

55. Po drugie, oznaczaloby to, ze art. 3 ust. 3
dyrektywy o znakach towarowych moze by¢

32 — Ex hypothesi dla wigkszej czgsci.
33 — Zobacz pkt 29 powyzej i przywolane tam orzecznictwo.

stosowany niezaleznie od art. 3 ust. 1 tej
dyrektywy. Nie tylko pozostawaloby to
w sprzecznosci z brzmieniem art. 3 ust. 3,
ktéry wskazuje, ze art. 3 ust. 3 fagodzi skutki
art. 3 ust. 1, lecz takze prowadziloby do
paradoksu polegajacego na tym, Ze oba
przepisy — ktoérych skutki sa przeciwne —
moglyby by¢ stosowane w tym samym czasie
na tym samym terytorium. W zwigzku z tym
nielogiczne bylyby wszelkie préby oceny, czy
dany znak nadaje si¢ do rejestracji, skoro
mozna byloby wykazaé, ze na tym samym
terytorium ma on jednocze$nie opisowy
i odrézniajacy charakter.

56. Przypominam réwniez, ze na podstawie
art. 13 czeé¢ C ust. 1 UPZT wylgczne prawo
do znaku towarowego wyrazonego w jednym
z jezykéw narodowych lub regionalnych
uzywanych na terytorium Beneluksu roz-
ciaga sie automatycznie na jego tlumaczenie
na inny z tych jezykéw. Chaciaz kwestia ta
nie zostala podniesiona w postanowieniu
odsylajacym, jestem zdania, ze istnienie tego
przepisu réwniez przemawia przeciwko
dopuszczeniu do rejestracji znaku stownego
na podstawie nabycia przez niego charakteru
odrézniajacego w drodze uzywania, jesli jest
on postrzegany jako posiadajacy taki odré-
zniajacy charakter tylko przez niewielka
czeéé zainteresowanych odbiorcéw wystepu-
jaca na czeéci terytorium. Tego rodzaju
przepis wzmacnia ograniczajace skutki rejes-
tracji znaku. Podkresla w ten sposéb, ze
istotne jest, aby nie pomija¢ celéw lezacych
w interesie publicznym, chronionych w art. 3
ust. 1 lit. b) i ¢) dyrektywy o znakach
towarowych poza sytuacjami, gdy nabycie
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charakteru odrézniajacego w drodze uzywa-
nia zostalo gruntownie wykazane 3%,

57. Z tych wzgledéw nie zgadzam sie ze
stanowiskiem Bovemij i rzadu niderlandz-
kiego, ktdre, powolujac si¢ na rozstrzygniecie
w sprawie General Motors, twierdza, ze
wystarczy, by oznaczenie bylo uwazane za
znak towarowy przez znaczaca cze$é wlasci-
wej wspolnoty jezykowej (w paristwie czlon-
kowskim lub) na terytorium Beneluksu,
gdzie dany jezyk jest jezykiem urzedowym.
Nie jest trudno wyobrazi¢ sobie sytuacje,
w ktérej oznaczenie lub wskazéwka nabyly
charakter odrézniajacy w drodze uzywania
tylko w znaczacej czeséci danej czeéci wspdl-
noty jezykowej na terytorium Beneluksu %,
Moim zdaniem taka cze$é¢ spolecznodci
jezykowej moze stanowi¢ tylko niewielka
czeéé zainteresowanych odbiorcéw 3°,
Z przyczyn podanych powyzej nie jest to
wystarczajgca podstawa dla stwierdzenia
nabycia charakteru odrézniajacego w drodze
uzywania. Raczej nalezaloby udowodnié, ze
co najmniej znaczaca cze$¢ zainteresowa-
nych odbiorcéw okreéla dane towary lub
ustugi jako pochodzace od okreglonego
przedsigbiorstwa. Takich zainteresowanych
odbiorcéw powinna stanowié¢ wspdlnota
jezykowa na terytorium panstwa czlonkow-

34 — Ta kwestia nie zostala w zasadzie rozwinigta w tym
postepowaniu. Moim zdaniem, jeéli ttumaczenie (slowa

Eurogolis, na przykfad, na francuskie Europolice) nie istniato

przed zlozeniem wniosku o rejestracjg, przettumaczone
stowo (z definicji) nie moglo naby¢ charakteru odrézniajg-
cego w drodze uzywania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy
o znakach towarowych., Ze wzgledu na to, ze tlumaczenie
bedzie starafo si¢ powtarza¢ charakter odrézniajacy nabyty
przez oryginal, tym mniej jest prawdopodobne, aby dotyczyt
go art. 3 ust. 1 lit. b) lub art, 3 ust. 1 lit. ¢} tej dyrektywy.

35 — Na przykiad we Flandrii.

36 — Podczas gdy wlasciwa wspélnota jezykowa bedzie ogél
niderlandzkojezycznych mieszkaricéw terytorium Beneluksy,
nie tylko Flandrii, lecz réwniez (co najmniej) Niderlandéw
i dwujezycznego regionu Brukseli,
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skiego (czy tez, jak w tym przypadku, na
terytorium Beneluksu) jako calosé.

58. Zgadzam si¢ zatem z Komisja, ze
w przypadkach, gdy znak stowny nie nadaje
sie do rejestracji jako pozbawiony charakteru
odrézniajgcego [art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
o znakach towarowych] lub opisowy [art. 3
ust. 1 lit. ¢) tej dyrektywy] w okre§lonym
jezyku, znak ten moze zostaé zarejestrowany
na podstawie art. 3 ust. 3 dyrekiywy
o znakach towarowych jedynie wtedy, gdy
mozna wykazaé, iz naby! on charakter
odrézniajacy w drodze uzywania w calej
wlasciwej wspdlnocie jezykowe;j.

59. Chcialabym jednak, aby bylo jasne, ze
nie podzielam pogladu Komisji, jakoby ana-
liza art. 7 ust. 1-3 rozporzadzenia w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego, przed-
stawiona przez Sad Pierwszej Instancji
w wyroku w sprawie Ford Motor przeciwko
OHIM (OPTIONS)%, miala znajdowaé
zastosowanie takze w kontekécie dyrektywy
o znakach towarowych. Jak juz wskazalam,
uwazam, ze istniejg znaczne rdéznice pomie-
dzy tymi dwoma aktami prawnymi, ktére
sprawiajg, ze przenoszenie rozwazan doty-
czgcych jednego z nich na grunt drugiego
jest niewlaéciwe.

37 — Zobacz pkt 25-27 tego wyroku.
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Wnioski

60. Z przyczyn podanych powyzej jestem zdania, ze Trybunal powinien udzieli¢
nastepujacych odpowiedzi na pytania przedlozone przez Gerechtshof te
’s-Gravenhage:

1) Dla oceny nabycia przez znak slowny charakteru odrézniajacego w drodze
uzywania w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych nie jest niezbedne
wzigcie pod uwage calego terytorium Beneluksu (Belgii, Niderlandéw
i Luksemburga), jesli z powoddéw jezykowych zainteresowani odbiorcy,
zdefiniowani wczeéniej na potrzeby art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, wystepuja tylko
na czgsci tego terytorium.

2 a)

b)

Przy ocenie nabycia charakteru odrézniajacego w drodze uzywania przez
znak skiadajacy sie ze stowa lub stéw nalezy bra¢ pod uwage wspdlnoty
jezykowe na terytorium panstwa czlonkowskiego lub na terytorium
Beneluksu.

W przypadku gdy znak slowny nie nadaje si¢ do rejestracji jako pozbawiony
charakteru odrézniajgcego [art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104/
EWG] lub sktadajacy si¢ wylacznie ze stowa albo siéw majacych w danym
jezyku znaczenie opisowe [art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy], znak ten moze
zostac zarejestrowany na podstawie art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy 89/104/
EWG jedynie wtedy, gdy mozna wykazaé, Ze nabyl charakter odrézniajacy
w drodze uzywania w calej wlasciwej wspdlnocie jezykowej (a wigc
w panstwie czlonkowskim lub na terytorium Beneluksu traktowanego jako
calosd).
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