WYROK Z DNIA 11.6.2009 r. — SPRAWA C-529/07
WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 11 czerwca 2009 r.*

W sprawie C-529/07

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Oberster Gerichtshof (Austria) postanowieniem z dnia
2 pazdziernika 2007 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 28 listopada 2007 r.,
w postepowaniu

Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG

przeciwko

Franz Hauswirth GmbH,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), A. Tizzano, E. Levits
i].]. Kasel, sedziowie.

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Stawiczek, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 listopada
2008 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG przez H.G. Kamanna oraz
G.K. Hild, Rechtsanwilte,

— w imieniu Franz Hauswirth GmbH przez H. Schmidta, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu czeskiego przez M. Smolka, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu rzadu szwedzkiego przez A. Falk oraz A. Engmana, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez H. Krdmera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,
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po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 marca
2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 51 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli AG (zwanej dalej ,Lindt & Springli”) z siedziba w Szwajcarii a Franz
Hauswirth GmbH (zwanej dalej ,Franz Hauswirth”) z siedziba w Austrii.

W ramach postepowania w sprawie naruszenia Lindt & Spriingli zazadata co do istoty
zaniechania wytwarzania lub sprzedazy przez Franz Hauswirth na terytorium Unii
Europejskiej czekoladowych zajecy do ztudzenia podobnych do zajecy chronionych
tréjwymiarowym wspolnotowym znakiem towarowym, ktérego jest wlascicielem
(zwany dalej ,rozpatrywanym tréjwymiarowym znakiem towarowym”).

Zglosiwszy roszczenie wzajemne o uniewaznienie tego znaku towarowego, Franz
Hauswirth uwaza co do istoty, ze zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
znak ten nie moze by¢ chroniony jako znak towarowy, gdyz Lindt & Spriingli dzialata
w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia wspomnianego znaku towarowego.
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Ramy prawne

Uregulowania wspdlnotowe

Artykul 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 40/94 zawarty w tytule ,Bezwzgledne podstawy
uniewaznienia” stanowi:

»Niewazno$¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie [wspdlnotowy znak
towarowy uniewaznia si¢] na podstawie wniosku do Urzedu [Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub roszczenia wzajemnego
w postepowaniu w sprawie naruszenia:

b) w przypadku gdy zglaszajacy dziatal w zlej wierze w momencie dokonywania
zgloszenia znaku towarowego”.

Rozporzadzenie nr 40/94 zostalo uchylone przez rozporzadzenie Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakze spor przed
sadem krajowym nadal podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na date
zaj$cia okolicznosci faktycznych.
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Uregulowania krajowe

Paragraf 34 ust. 1 Markenschutzgesetz (ustawy o ochronie znakéw towarowych), BGBI.
260/1970, w wersji opublikowanej w BGBL 1, 111/1999, stanowi:

»Kazdy moze wystapi¢ z wnioskiem o wykreslenie z rejestru znaku towarowego, jezeli
w momencie dokonywania zgloszenia zgtaszajacy dzialal w ztej wierze”.

Zgodnie z § 9 ust. 3 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), BGBL 448/1984, w wersji opublikowanej
w BGBIL. I, 136/2001, zewnetrzny wyglad, opakowanie lub owiniecie towaru korzystaja
z ochrony na réwni ze szczeg6lnym oznaczeniem przedsigbiorstwa, jezeli uchodza one
wéréd wlasciwego kregu odbiorcéw za charakterystyczny symbol przedsiebiorstwa.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Czekoladowe zajace, powszechnie zwane ,Osterhasen”, sa sprzedawane co najmniej od
1930 r. w réznych ksztattach i kolorach zaréwno w Austrii, jak i w Niemczech.

Indywidualne ksztalty czekoladowych zajecy byly bardzo zréznicowane, dopdki byly
one produkowane i opakowywane recznie, natomiast wraz z wprowadzeniem
zmechanizowanego systemu opakowywania przemystowo produkowane zajace
zaczely sie coraz bardziej do siebie upodabniad.
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Od poczatku lat 50. Lindt & Spriingli produkuje czekoladowe zajace o ksztalcie bardzo
podobnym do zajaca chronionego rozpatrywanym tréjwymiarowym znakiem towa-
rowym. Od 1994 r. sg one sprzedawane w Austrii.

W trakcie 2000 r. Lindt & Spriingli zostala wlascicielem rozpatrywanego tréjwymia-
rowego znaku towarowego przedstawiajacego czekoladowego zajaca koloru zlotego
w pozycji siedzacej z czerwona wstazeczka i dzwonkiem oraz napisem w kolorze
brazowym ,Lindt GOLDHASE”, przedstawionego ponizej:

Powyzszy znak towarowy jest zarejestrowany dla czekolady i wyrobéw czekoladowych
nalezacych do klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze
zm.

Franz Hauswirth wprowadza na rynek zajace czekoladowe od 1962 r. Zajac bedacy
przedmiotem postepowania przed sadem krajowym wyglada nastepujaco:
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Wedtug sadu krajowego istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w przy-
padku czekoladowego zajaca produkowanego i sprzedawanego przez Franz Hauswirth
oraz zajaca produkowanego i wprowadzanego do sprzedazy przez Lindt & Spriingli pod
rozpatrywanym tréjwymiarowym znakiem towarowym.

Wspomniane prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wynika wedlug sadu
krajowego zwlaszcza z okolicznos$ci, ze zajac produkowany i sprzedawany przez
Franz Hauswirth ma podobny ksztalt i kolor jak zajac chroniony wspomnianym
tréjwymiarowym znakiem towarowym, a takze z okolicznosci, ze spétka ta umieszcza
etykiete na spodzie produktu.

Ponadto zdaniem sadu krajowego inni producenci prowadzacy dzialalnos¢ we
Wspdlnocie Europejskiej wytwarzaja czekoladowe zajace podobne do zajaca objetego
rozpatrywanym tréjwymiarowym znakiem towarowym. Co wiecej, znaczna liczba
producentéw umieszcza wyraZnie oznaczenie swojego przedsiebiorstwa na tych
zajacach w sposéb widoczny dla nabywecy.

Przed zarejestrowaniem rozpatrywanego tréjwymiarowego znaku towarowego Lindt
& Spriingli na podstawie przepiséw krajowego prawa konkurencji lub krajowego prawa
wlasnosci intelektualnej wszczeta postepowanie jedynie przeciwko producentom
towaréw identycznych z tym, ktdry zostal nastepnie objety rejestracja wspomnianego
znaku towarowego.

Po zarejestrowaniu rozpatrywanego tréjwymiarowego znaku towarowego Lindt
& Spriingli wszczynata kolejne postepowania przeciwko innym producentom, ktérzy
wedlug jej wiedzy wytwarzali towary do ztudzenia podobne do zajaca chronionego tym
znakiem towarowym.
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Oberster Gerichtshof (sad najwyzszy) podnosi, Ze rozstrzygniecie w przedmiocie
roszczenia wzajemnego zgloszonego przez Franz Hauswirth zalezy od ustalenia, czy
Lindt & Spriingli dzialata w zlej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 w momencie dokonywania zgloszenia rozpatrywanego tréjwymiarowego
znaku towarowego.

W tych okolicznosciach Oberster Gerichtshof postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujgcymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady nr 40/94 [...] nalezy interpretowaé

w ten sposdb, iz nalezy przyjad, ze zglaszajacy wspolnotowy znak towarowy dziata
w zlej wierze, jezeli w momencie dokonywania zgloszenia wie, ze konkurent w (co
najmniej) jednym panstwie czlonkowskim uzywa identycznego lub do ztudzenia
podobnego znaku na oznaczenie identycznych lub podobnych towaréw lub ustug
i dokonuje zgloszenia tego znaku w celu uniemozliwienia dalszego uzywania znaku
przez konkurenta?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze:

Czy nalezy uznaé, ze zglaszajacy dziala w zlej wierze, jezeli zglasza on znak
towarowy w celu uniemozliwienia dalszego uzywania znaku przez konkurenta,
chociaz w momencie dokonywania zgloszenia wie lub powinien wiedzie¢, ze
konkurent poprzez uzywanie identycznego lub podobnego znaku na oznaczenie
identycznych lub do ztudzenia podobnych towaréw lub ustug uzyskat juz ,,prawo
nabyte” (,wertvollen Besitzstand”)?
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3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze lub drugie:

Czy nalezy zaprzeczy¢ istnieniu zlej wiary, jezeli znak zglaszajacego jest juz
powszechnie znany w obrocie, a tym samym uzyskal prawo do ochrony przed
nieuczciwa konkurencja?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Stawiajac pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ tacznie, sad krajowy dazy co do zasady do
ustalenia istotnych kryteridéw, ktére trzeba wzia¢ pod uwage w celu stwierdzenia, czy
zglaszajacy w momencie dokonywania zgloszenia oznaczenia dzialal w zlej wierze
w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Argumentacja stron

Lindt & Spriingli podnosi w istocie, ze $wiadomos¢ istnienia konkurentéw na rynku,
a takze zamiar uniemozliwienia im dostepu do rynku nie sg elementami konstytutyw-
nymi ztej wiary w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Zdaniem tej
spotki tym elementom powinno bowiem towarzyszy¢ nieuczciwe postepowanie, to
znaczy zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi. Tymczasem
w sprawie przed sadem krajowym takie postepowanie nie zostalo wykazane.
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W opinii Lindt & Spriingli jeszcze przed dokonaniem zgloszenia majgcego na celu
rejestracje rozpatrywanego tréjwymiarowego znaku towarowego, cieszyl sie on
powszechna znajomos$cia i mial charakter odrézniajacy w obrocie, a tym samym
uzyskal ochrone w réznych panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej na podstawie
przepiséw prawa konkurencji lub prawa znakéw towarowych. Wspomniana spoétka
dodaje, ze ten znak towarowy byl uzywany jako oznaczenie przez diugi okres przed
dokonaniem zgloszenia i uzyskal te powszechna znajomo$¢ w wyniku znacznych
wydatkéw na reklame. W rezultacie rejestracja wspomnianego oznaczenia jako znaku
towarowego ma na celu ochrone jego wartosci handlowej przed towarami podrobio-
nymi.

Zdaniem Lindt & Spriingli jesli natomiast OHIM zarejestruje oznaczenie jako znak
towarowy, a nastepnie znak ten nie bedzie rzeczywiscie uzywany, osoby trzecie beda
mogly na postawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 podnie$¢ przed uplywem
okresu pieciu lat, ze w momencie rejestracji tego znaku towarowego zglaszajacy dziatal
w zlej wierze i zadac z tego wzgledu uniewaznienia tego znaku towarowego.

Franz Hauswirth podnosi w istocie, Ze art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
stanowi niezbedny s$rodek naprawczy, w razie gdy nie stosuja sie tradycyjne
bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji badz gdy wzgledne podstawy nie maja
zastosowania ze wzgledu na to, ze nie nabyto jakiegokolwiek wiasnego prawa
ochronnego. Tak wiec spolka ta uwaza, ze istnienie zlej wiary jest wykazane, gdy
dokonujacy zgloszenia oznaczenia jako znaku towarowego miat $wiadomo$¢ uzywania
przez konkurenta, ktéry uzyskal ,prawo nabyte” (,wertvollen Besitzstand”) w co
najmniej jednym panstwie czlonkowskim, oznaczenia identycznego lub podobnego dla
towaréw lub ustug identycznych lub podobnych i zglasza znak towarowy w celu
uniemozliwienia temu konkurentowi dalszego uzywania jego oznaczenia.

W rezultacie Franz Hauswirth twierdzi, Ze poprzez rejestracje rozpatrywanego
tréjwymiarowego znaku towarowego Lindt & Spriingli miata zamiar catkowicie
wyeliminowaé swoich konkurentéw. Lindt & Spriingli usituje bowiem uniemozliwi¢
dalsze wytwarzanie towaru, ktdry jest sprzedawany od lat 60., a w obecnym ksztalcie od
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1997 r. Na mocy ,prawa nabytego” (,wertvollen Besitzstand”) Franz Hauswirth
powinna bowiem zachowaé¢ swdj rynek i nie powinni jej zagraza¢ konkurenci
wspolnotowi.

Franz Hauswirth dodaje, Ze oczywiste jest na podstawie brzmienia art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, iz nie przewiduje on wyraznie mozliwosci konwalidacji ztej
wiary poprzez powszechna znajomos¢ oznaczenia, ktére zostalo zgloszone jako znak
towarowy, tak Ze nie mozna si¢ powolywa¢ w sprawie przed sadem krajowym na
powszechna znajomo$¢ uzyskana przed rejestracja rozpatrywanego tréjwymiarowego
znaku towarowego.

Zasadniczo w opinii rzadu czeskiego art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
interpretowa¢ w ten sposéb, ze réwniez za dzialajacego w zlej wierze trzeba uznac
zglaszajacego, ktdry rejestruje znak towarowy, aby uniemozliwi¢ dalsze uzywanie przez
konkurenta oznaczenia identycznego lub podobnego, gdy wie lub powinien wiedzie¢
w momencie dokonywania zgloszenia, iz konkurent ten uzyskal prawo nabyte
(,wertvollen Besitzstand”) w nastepstwie uzywania tego oznaczenia dla towaréw lub
ustug identycznych lub do zludzenia podobnych. Wymieniony rzad dodaje, ze
okoliczno$¢, iz oznaczenie uzywane przez zglaszajacego jest juz powszechnie znane,
nie wyklucza zlej wiary.

Rzad szwedzki podkresla zasadniczo, ze wystarczy, by zglaszajacy wiedzial, iz inny
podmiot gospodarczy uzywa do zludzenia podobnego oznaczenia, aby uzna¢ za
wykazana zlg wiare w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Rzad ten
uscisla, ze cel rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego — czyli uniemozliwienie
dalszego uzywania przez konkurenta oznaczenia oraz skorzystania z nabytej przez to
oznaczenie warto$ci — jest pozbawiony znaczenia dla oceny zlej wiary. Wspomniany
rzad dodaje, Ze wymog elementu umyslnosci nie znajduje wsparcia ani w brzmieniu, ani
w systematyce rozporzadzenia nr 40/94 i ze odmienna wykladnia skutkowataby
nieuzasadnionymi trudnosciami dowodowymi oraz zmniejszytaby mozliwosci podwa-
zenia nieslusznej rejestracji przez podmiot gospodarczy, ktéry jako pierwszy uzywal
odnosnego oznaczenia.
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Komisja Wspdlnot Europejskich podnosi w istocie, ze OHIM powinien zbada¢ w toku
postepowania majacego na celu rejestracje oznaczenia jako znaku towarowego, czy
rejestracja ta jest dokonywana z zamiarem rzeczywistego uzywania tego znaku
towarowego. Natomiast jesli OHIM zarejestruje dane oznaczenie jako znak towarowy,
a ten znak nie bedzie nastepnie rzeczywiscie uzywany, osoby trzecie beda mogly na
postawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 podnie$¢ przed uptywem okresu
pieciu lat, ze zglaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie rejestracji tego znaku
towarowego, i zada¢ z tego wzgledu uniewaznienia tego znaku towarowego.

Jesli chodzi o kryteria istotne dla stwierdzania, czy zglaszajacy dziatal w zlej wierze,
Komisja wymienia: zachowanie zgtaszajacego na rynku; zachowanie innych podmiotéw
wobec oznaczenia, ktdre zostalo zgloszone; okoliczno$é, ze zgtaszajacy dysponuje
w momencie dokonywania zgloszenia szerokim wachlarzem znakéw towarowych;
a takze wszystkie inne okolicznosci wlasciwe dla danej sprawy.

Natomiast zdaniem Komisji istotnym elementem nie jest okoliczno$¢, ze osoba trzecia
uzywa oznaczenia identycznego badz tudzaco lub nietudzaco podobnego, okolicznos¢,
ze zglaszajacy ma $wiadomo$¢ tego uzywania, ani tez okoliczno$¢, ze osoba trzecia
uzyskata ,,prawo nabyte” (,wertvollen Besitzstand”) w odniesieniu do uzywanego przez
siebie oznaczenia.

A — Odpowiedz Trybunatu

Aby odpowiedzie¢ na postawione pytania, nalezy przypomnie¢, ze z brzmienia art. 51
ust. 1litb) rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze zta wiara stanowi jedna z bezwzglednych
podstaw uniewaznienia wsp6lnotowego znaku towarowego, tak ze mozna si¢ na nig
powolywa¢ albo przed OHIM, albo w ramach roszczenia wzajemnego zgloszonego
w toku postepowania w sprawie naruszenia.
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Z tego samego przepisu wynika, ze chwila istotna dla oceny istnienia ztej wiary jest
moment dokonania przez zainteresowanego zgloszenia rejestracyjnego.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie(, ze w niniejszej sprawie Trybunal rozpatruje
tylko przypadek dotyczacy tego, iz w momencie dokonania zgloszenia dotyczacego
rejestracji kilku wytwoércow uzywalo na rynku oznaczen identycznych lub podobnych
dla towaréw identycznych lub do zludzenia podobnych do oznaczenia zgtoszonego do
rejestracji.

Nalezy zauwazy¢, ze istnienie zlej wiary zglaszajacego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy ocenia¢ calo$ciowo, uwzgledniajac wszystkie istotne
czynniki wystepujace w danej sprawie.

Jesli chodzi w szczegdlnosci o czynniki wymienione w pytaniach prejudycjalnych, czyli:

— okoliczno$¢, ze zglaszajacy wiedziat lub powinien wiedzie, iz osoba trzecia uzywa
w co najmniej jednym panstwie czlonkowskim oznaczenia identycznego lub
podobnego dla towaru identycznego lub do ztudzenia podobnego do oznaczenia
zgloszonego do rejestracji;

— zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego uzywania tego oznaczenia
przez osobe trzeciy; a takze
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— stopien ochrony prawnej, z ktérej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie
zgloszone do rejestracji,

nalezy dokona¢ nastepujacych uscislen.

yezl

Na wstepie nalezy zauwazy¢ w odniesieniu do okre$lenia ,powinien wiedzie¢
zawartego w drugim pytaniu prejudycjalnym, ze domniemanie znajomosci przez
zglaszajacego faktu, iz osoba trzecia uzywa w co najmniej jednym panstwie
czlonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub
do zludzenia podobnego do oznaczenia zgloszonego do rejestracji, moze wynikac
w szczegblnoséci z ogdlnej znajomosci w odnosnym sektorze gospodarczym faktu
takiego uzywania, przy czym o takiej znajomo$ci mozna wnioskowac zwlaszcza na
podstawie czasu trwania takiego uzywania. Im dluzej trwa to uzywanie, tym jest
bowiem bardziej prawdopodobne, ze zglaszajacy wiedzial o tym w momencie
dokonywania zgloszenia rejestracyjnego.

Jednakze nalezy stwierdzi¢, ze sama okoliczno$¢, iz zglaszajacy wiedziat lub powinien
wiedzie¢, ze osoba trzecia uzywa od dawna w co najmniej jednym panstwie
cztonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub
do zludzenia podobnego do oznaczenia zgloszonego do rejestracji, nie wystarczy, by
stwierdzic istnienie ztej wiary zglaszajacego.

Z tego wzgledu, aby dokona¢ oceny istnienia zlej wiary, nalezy wzia¢ pod uwage
réowniez zamiar zglaszajacego w chwili dokonywania zgloszenia rejestracyjnego.
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Nalezy w tym wzgledzie zauwazy¢ — tak jak to zreszta uczynil rzecznik generalny
w pkt 58 swojej opinii — ze zamiar zglaszajacego w odnos$nej chwili jest elementem
subiektywnym, ktéry powinien by¢ stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych
okoliczno$ci danej sprawy.

Tak wiec zamiar uniemozliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru
moze w pewnych okoliczno$ciach stanowi¢ o zlej wierze zglaszajacego.

Tak jest zwlaszcza w przypadku, gdy okazuje sie pdzniej, ze zglaszajacy zarejestrowal
jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru uzywania go wylacznie po to, by
uniemozliwi¢ osobie trzeciej wejscie na rynek.

W takim przypadku znak towarowy nie spelnia bowiem podstawowej funkcji
polegajacej na zagwarantowaniu konsumentowi czy koncowemu uzytkownikowi
tozsamosci pochodzenia danego towaru lub uslugi, co umozliwia mu — bez ryzyka
wprowadzenia w btad — odréznienie tego towaru lub ustugi od towaréw i ustug
majacych inne pochodzenie (zob. w szczeg6lnosci wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawach polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec.
s. [-5089, pkt 48).

Podobnie okoliczno$¢, ze osoba trzecia od dawna uzywala oznaczenia dla towaru
identycznego lub do zludzenia podobnego do zgloszonego znaku towarowego i ze
oznaczenie to korzysta w pewnym stopniu z ochrony prawnej, jest jednym z czynnikéw
istotnych dla oceny istnienia ztej wiary zglaszajacego.

W takim przypadku zglaszajacy méglby bowiem korzysta¢ z praw przyznanych przez
wspdlnotowy znak towarowy wylacznie w celu nieuczciwego konkurowania z konku-
rentem uzywajacym oznaczenia, ktére ze wzgledu na swoje wlasne cechy uzyskalo
pewien stopient ochrony prawne;j.
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Niemniej jednak nie mozna wykluczyé, ze nawet w takich okolicznosciach,
a w szczegoblnosci gdy kilku wytwdrcéw uzywalo na rynku oznaczen identycznych
lub podobnych dla towaréw identycznych lub do ztudzenia podobnych do oznaczenia
zgloszonego do rejestracji, zglaszajacy to oznaczenie dazy poprzez rejestracje do celu
zgodnego z prawem.

W szczegblnosci moze mie¢ to miejsce w przypadku — jak to podnidst rzecznik
generalny w pkt 67 swojej opinii — gdy zglaszajacy wie w momencie dokonywania
zgloszenia rejestracyjnego, ze osoba trzecia, bedaca podmiotem rozpoczynajacym
dziatalno$¢ na rynku, prébuje skorzystaé z tego oznaczenia, kopiujac jego wyglad, co
sklania zglaszajacego do zarejestrowania tego oznaczenia, by uniemozliwi¢ wykorzys-
tanie tego wygladu.

Ponadto — tak jak réwniez podnidst rzecznik generalny w pkt 66 swojej opinii —
charakter zgloszonego znaku towarowego moze miec¢ takze znaczenie dla celéw oceny
istnienia zlej wiary zglaszajacego. W razie gdy rozpatrywane oznaczenie sklada sie
z ksztattu i wygladu calego towaru, istnienie zlej wiary zglaszajacego mogloby zostac
bowiem znacznie latwiej stwierdzone, gdy wolno$¢ wyboru przez konkurentéw ksztattu
i wygladu towaru jest ograniczona przez wzgledy natury technicznej lub handlowej, tak
ze wlasciciel znaku towarowego jest w stanie uniemozliwi¢ konkurentom nie tylko
uzywanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale takze sprzedaz podobnych
towaréw.

Ponadto w celu oceny istnienia ztej wiary zglaszajacego mozna wzia¢ pod uwage stopien
powszechnej znajomosci, ktdra cieszy sig¢ oznaczenie w chwili dokonywania zgloszenia
majacego na celu jego rejestracje jako wspolnotowego znaku towarowego.
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W istocie taki stopienn powszechnej znajomosci méoglby wlasnie uzasadnia¢ interes
zglaszajacego polegajacy na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony
prawnej.

Wobec calo$ci powyzszych rozwazan na postawione pytania nalezy odpowiedzie¢, ze
w celu oceny istnienia zlej wiary zglaszajacego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 sad krajowy zobowigzany jest uwzglednia¢ wszelkie istotne
czynniki wlasciwe w danym przypadku i istniejace w chwili dokonywania zgloszenia
dotyczacego rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego, a w szcze-
golnosci:

— okoliczno$¢, ze zgtaszajacy wiedzial lub powinien wiedzie¢, iz osoba trzecia uzywa
w co najmniej jednym panstwie czlonkowskim oznaczenia identycznego lub
podobnego dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego do oznaczenia
zgloszonego do rejestracji;

— zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego uzywania tego oznaczenia
przez osobe trzecig; a takze

— stopien ochrony prawnej, z ktérej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie
zgloszone do rejestracji.
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W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem; do niego zatem
nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem
uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed sadem
krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

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

W celu oceny istnienia zlej wiary zglaszajacego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego sad krajowy zobowiazany jest uwzgledniac
wszelkie istotne czynniki wlasciwe w danym przypadku i istniejace w chwili
dokonywania zgloszenia dotyczacego rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego
znaku towarowego, a w szczegdlnosci:

— okolicznos$¢, ze zglaszajacy wiedzial lub powinien wiedzie¢, iz osoba trzecia
uzywa w co najmniej jednym panstwie czlonkowskim oznaczenia identycz-
nego lub podobnego dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego do
oznaczenia zgloszonego do rejestracji;

— zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego uzywania tego ozna-
czenia przez osobe trzecia; a takze
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— stopien ochrony prawnej, z ktorej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej
i oznaczenie zgloszone do rejestracji.

Podpisy
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