WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 22 wrze$nia 2011 r.(*)

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykut 9 ust. 1 — Pojecie tolerowania — Utrata
roszczenia w wyniku tolerowania — Moment rozpoczgcia biegu terminu utraty roszczenia —
Przestanki konieczne do rozpoczecia biegu terminu utraty roszczenia — Artykut 4 ust. 1 lit. a)
— Rejestracja dwoch identycznych znakéw towarowych okreslajacych identyczne towary —
Funkcje znaku towarowego — Jednoczesne uzywanie w dobrej wierze

W sprawie C-482/09

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Zjednoczone Krolestwo) postanowieniem z dnia 12 listopada 20009 r., ktére wplyneto do
Trybunalu w dniu 30 listopada 2009 r., w postepowaniu:

Budéjovicky Budvar, narodni podnik,
przeciwko
Anheuser-Busch Inc.,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Ilesic, E. Levits, M. Safjan (sprawozdawca) i M.
Berger, sgedziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,

sekretarz: L. Hewlett, gtowny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng 1 po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2010
r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:



- w imieniu Bud¢&jovicky Budvar, narodni podnik przez J. Mellora i S. Malynicza,
barristers, upowaznionych przez M. Blaira, solicitor,

- w imieniu Anheuser-Busch Inc. przez B. Goebela, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krolestwa przez S. Ossowskiego, dziatajacego w
charakterze pelnomocnika,

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

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dziatajaca w charakterze petnomocnika,
wspierang przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, dzialajacego w charakterze
petlnomocnika,

— w imieniu rzadu slowackiego przez B. Ricziova, dziatajacg w charakterze
petnomocnika,

- w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnadde, dziatajaca w charakterze
petnomocnika,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

1 Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 4 ust. 1
lit. a) i art. 9 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majace;j
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).



2 Zostat on przedstawiony w ramach toczacego si¢ mi¢dzy Bud¢jovicky Budvar, narodni
podnik (zwanym dalej ,,Budvarem”), browarem z siedziba w miescie Ceské Bud&jovice
(Republika Czeska), a Anheuser-Busch Inc. (zwanym dalej ,,Anheuser-Busch”), browarem,
ktérego siedziba znajduje si¢ w Saint Louis (Stany Zjednoczone), sporu dotyczacego znaku
towarowego Budweiser, w odniesieniu do ktdrego oba te browary posiadaja prawa z
rejestracji w Zjednoczonym Krolestwie od dnia 19 maja 2000 r.

Ramy prawne

Uregulowania Unii

3 Artykul 4 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,,Dalsze podstawy odmowy lub
stwierdzenia niewaznosci rejestracji dotyczace kolizji z prawami wczesniejszymi”,
przewidywat:

»l.  Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany
znak, jezeli:

a)  jest on identyczny z wczesniejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla
ktorych wnioskuje si¢ o rejestracje, sg identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;

[...]

2. W rozumieniu ust. 1 »wczesniejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a)  znaki towarowe nastgpujacych rodzajow, w odniesieniu do ktorych data zlozenia
wniosku o rejestracje [zgloszenia] jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje
[zgloszenia] [...] znaku towarowego, biorgc pod uwagg, w odpowiednim przypadku, prawo
pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

1)  znaki towarowe Wspolnoty [wspolnotowe znaki towarowel];

i1)  znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim lub, w przypadku Belgii,
Luksemburga lub Niderlandow, w Urzedzie Znakéw Towarowych Beneluksu;



iii)  znaki towarowe rejestrowane na mocy mi¢dzynarodowych uzgodnien obowigzujacych
w panstwie cztonkowskim;

b)  znaki towarowe Wspolnoty [wspolnotowe znaki towarowe], ktérych uprzednie istnienie
zostaje waznie podniesione, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie znaku towarowego
Wspdlnoty [wspolnotowego znaku towarowego], ze [wobec] znakdéw towarowych
okreslonych w lit. a) ppkt (ii) oraz (iii), nawet jezeli uprawniony zrzekt si¢ lub pozwolit na
wygasni¢cie pozniejszych znakow towarowych;

c)  wnioski o rejestracje [zgloszenia] znakéw towarowych okreslonych w lit. a) i b), pod
warunkiem ich rejestracji;

d)  znaki towarowe, ktére w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego lub, w
odpowiednim przypadku, w dniu zastrzezenia pierwszenstwa dla zgloszenia znaku
towarowego, sg powszechnie znane w panstwie czlonkowskim w znaczeniu, w jakim
wyrazenie »powszechnie znane« jest uzywane w art. 6a [art. 6 bis] konwencji paryskie;j.

[L.]

4 Artykut 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,,Prawa przyznane przez znak
towarowy”, stanowit:

,Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wiascicielowi wytgczne prawa do tego znaku.
Wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktore nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

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

[L.]

5 Zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/104, zatytulowanym ,,Ograniczenie powstate w wyniku
przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]”:



»l.  Jezeli w panstwie cztonkowskim wtasciciel wezesniejszego znaku towarowego,
okreslonego w art. 4 ust. 2, dawat przyzwolenie na [tolerowal] uzywanie przez okres
kolejnych pieciu lat pozniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym panstwie
cztonkowskim, bedac jednoczes$nie swiadomy takiego uzywania, traci on uprawnienie do
ztozenia, na podstawie wcze$niejszego znaku towarowego, wniosku o uniewaznienie
rejestracji pozniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania si¢ uzywaniu pozniejszego
znaku towarowego w odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktorych pozniejszy znak
towarowy jest uzywany, chyba ze ztozenie wniosku o rejestracj¢ pozniejszego znaku
towarowego dokonane byto w zlej wierze.

2. Kazde panstwo cztonkowskie moze postanowié, ze ust. 1 stosuje si¢ mutatis mutandis
do wlasciciela wczedniejszego znaku towarowego okreslonego w art. 4 ust. 4 lit. a) lub innego
wczesniejszego prawa okreslonego w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

3. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 1 2 wlasciciel pdzniejszego zarejestrowanego
znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania si¢ korzystaniu z wcze$niejszego
prawa, nawet jezeli prawo to nie moze by¢ dtuzej powotywane przeciwko pdzniejszemu
znakowi towarowemu”.

6 Dyrektywa 89/104 zostata uchylona i zastapiona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zbliZzenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra
weszta w zycie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej ze wzglgdu na dat¢ zajscia okolicznosci
faktycznych spor przed sadem krajowym nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104.

Uregulowania krajowe

7 Postanowienia dyrektywy 89/104 zostaty wprowadzone do prawa krajowego
Zjednoczonego Krolestwa w drodze Trade Marks Act 1994 (ustawy o znakach towarowych z
1994 r.), ktora weszta w zycie w dniu 31 pazdziernika 1994 r.

8 Celem wykonania dyrektywy 89/104 Trade Marks Act 1994 zastgpita Trade Marks Act
1938 (ustawe o znakach towarowych z 1938 r.).

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

9 Z postanowienia odsylajacego wynika, ze od momentu wejscia na rynek w
Zjednoczonym Krolestwie, odpowiednio w latach 1973 i 1974, Budvar i Anheuser-Busch



sprzedaja kazdy wtasne piwo pod oznaczeniem stownym ,,Budweiser” lub innymi
okresleniami zawierajacymi to oznaczenie.

10  Z postanowienia odsytajacego wynika ponadto, ze jakkolwiek ich nazwy sg identyczne,
piwa Budvar i Anheuser-Busch nie maja tych samych wtasciwos$ci. Ich smak, cena i wyglad
zawsze si¢ roznily, a na rynkach, na ktorych Budvar i Anheuser-Busch wspotistnieja,
konsumenci wyraznie dostrzegaja rozniceg, cho¢ zawsze istnieje niewielkie
prawdopodobienstwo pomyiki.

11 W listopadzie 1976 r. Budvar zglosit do rejestracji w charakterze znaku towarowego
okreslenie ,,Bud”. Anheuser-Busch wnidst wobec tej rejestracji sprzeciw.

12 W 1979 r. Anheuser-Busch pozwatl Budvar za bezprawne uzywanie nazwy (,,passing
off””), wnoszac o zakazanie temu ostatniemu uzywania okreslenia ,,Budweiser”. Budvar
wnidst powddztwo wzajemne oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy, domagajac si¢ z kolei
zakazania Anheuser-Busch uzywania okreslenia ,,Budweiser”.

13 W oczekiwaniu na rozstrzygnigcie sporow dotyczacych bezprawnego uzywania nazwy
zawieszono postgpowanie w sprawie sprzeciwu dotyczace rejestracji oznaczenia ,,Bud”.

14 W dniu 11 grudnia 1979 r. Anheuser-Busch zgtosit okreslenie ,,Budweiser” do
rejestracji w charakterze znaku towarowego dla towardw: ,,piwo, ale 1 porter”. Budvar wnidst
sprzeciw wobec tej rejestracji.

15  Powddztwo i powodztwo wzajemne dotyczace bezprawnego uzywania nazwy zostaty
oddalone w obu instancjach, poniewaz rozpatrujace je sady stwierdzily, ze zadna ze stron nie
stwarzala mylnego wrazenia, a oznaczenie stowne ,,Budweiser” cieszylo si¢ podwdjna
renoma.

16 W nastgpstwie tego rozstrzygnigcia, po oddaleniu sprzeciwu wniesionego przez
Anheuser-Busch, okreslenie ,,Bud” zostato prawidlowo zarejestrowane jako znak towarowy
na rzecz Budvaru.

17 W dniu 28 czerwca 1989 r. Budvar dokonat zgloszenia okre$lenia ,,Budweiser”, zas
Anheuser-Busch sprzeciwit si¢ tej rejestracii.



18 W lutym 2000 r. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) oddalit oba
sprzeciwy wobec rejestracji okreslenia ,,Budweiser” i orzekt, ze zar6wno Budvar, jak i
Anheuser-Busch moga zarejestrowac to okreslenie jako znak towarowy. Zgodnie z Trade
Marks Act 1994 sad ten opart si¢ na Trade Marks Act 1938, ktora wyraznie dopuszczata
jednoczesna rejestracje identycznych lub ludzaco podobnych znakéw w przypadkach
jednoczesnego ich uzywania w dobrej wierze (,,honest concurrent use”) lub w przypadku
zaj$cia innych szczegdlnych okolicznosci.

19 W wyniku tego orzeczenia w dniu 19 maja 2000 r. kazda ze stron zostala wpisana do
rejestru znakow towarowych Zjednoczonego Krolestwa jako witasciciel stownego znaku
towarowego Budweiser dla towardéw: ,,piwo, ale i porter”.

20  Woynika stad, ze na rzecz Budvaru dokonano w Zjednoczonym Krolestwie dwoch
rejestracji znaku towarowego — jednej dotyczacej oznaczenia Bud (zgtoszenie z listopada
1976 r.) 1 drugiej dotyczacej oznaczenia Budweiser (zgloszenie z czerwca 1989 r.). Anheuser-
Busch jest natomiast uprawnionym z rejestracji znaku towarowego Budweiser (zgloszenie z
grudnia 1979 r.).

21 W dniu 18 maja 2005 r., czyli cztery lata i 364 dni po zarejestrowaniu znaku
towarowego Budweiser na rzecz Budvaru i Anheuser-Busch, ten ostatni ztozyt w United
Kingdom Trade Marks Registry (rejestrze znakow towarowych Zjednoczonego Krolestwa)
wniosek o uniewaznienie rejestracji tego znaku dokonanej na rzecz Budvaru.

22 W swym wniosku o uniewaznienie rejestracji Anheuser-Busch podnidsl, po pierwsze,
ze chociaz znaki towarowe Budweiser zostaly zarejestrowane tego samego dnia dla obu
przedsiebiorstw, znak towarowy nalezacy do Anheuser-Busch jest wcze$niejszym znakiem
towarowym w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/104, poniewaz zgloszenie tego znaku
zostato dokonane z datg wcze$niejsza niz zgtoszenie Budvaru. Po drugie, zwazywszy, ze
znaki towarowe 1 towary sg identyczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) wspomniane;j
dyrektywy, Anheuser-Busch jest uprawniony, jako wtasciciel wezesniejszego znaku
towarowego, domagac si¢ uniewaznienia rejestracji znaku towarowego Budvar. Po trzecie,
nie doszto do utraty roszczenia w wyniku tolerowania uzywania, poniewaz nie uptynat
jeszcze okres pieciu lat okre§lony w art. 9 ust. 1 rzeczonej dyrektywy.

23 United Kingdom Trade Marks Registry uwzglednit ztozony przez Anheuser-Busch
wniosek o uniewaznienie rejestracji.

24 W dniu 19 lutego 2008 r. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division,
oddalit skarge wniesiong przez Budvar w odniesieniu do towardéw: ,,piwo, ale i porter”.



25  Poniewaz Budvar wnidst od tego orzeczenia srodek odwotawczy do sadu krajowego,
ten ostatni wskazal, ze ma pewne watpliwosci co do wyktadni art. 9 dyrektywy 89/104, a
zwlaszcza znaczenia termindw ,,tolerowanie” 1 ,,0kres”, o ktorych mowa w tym przepisie. Sad
krajowy zastanawia si¢ rowniez, jak nalezy interpretowac art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianego
aktu. W tym zakresie wskazuje, ze sam Budvar utrzymywat w postepowaniu przed nim, iz
niezaleznie od, jak si¢ wydaje, catkowitej ochrony, z jakiej korzysta wczesniejszy znak
towarowy, w wypadku gdy p6zniejszy identyczny znak towarowy okresla identyczne towary,
mozna dopusci¢ wyjatek od tej ochrony, jezeli mamy do czynienia z dlugoletnim
jednoczesnym uzywaniem tych dwoch znakow w dobrej wierze. W takim bowiem wypadku
uzywanie identycznych znakow towarowych przez kazda ze stron nie narusza zwigzanej ze
znakiem gwarancji wskazania pochodzenia towardw, gdyz takie znaki nie ograniczajg si¢ do
okreslania towaréw jednego tylko przedsiebiorstwa, ale oznaczaja towary jednego lub
drugiego przedsi¢biorstwa.

26 W tych okolicznosciach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwroci¢ si¢ do Trybunatu o udzielenie odpowiedzi na
nastgpujace pytania prejudycjalne:

,»1)  Co oznacza okreslenie »tolerowat« w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104, a w
szczegolnosci:

a)  czy »tolerowal« jest pojeciem prawa wspdlnotowego, czy tez sad krajowy moze
stosowac krajowe reguly w odniesieniu do znaczenia pojecia tolerowania (wlacznie z
op6znieniem lub dtugotrwatym jednoczesnym uzywaniem w dobrej wierze)?

b)  jesli »tolerowat« jest pojeciem prawa wspolnotowego, to czy mozna przyjac, ze
wiasciciel znaku towarowego tolerowat dlugotrwate 1 utrwalone uzywanie identycznego
znaku towarowego w dobrej wierze przez podmiot trzeci, jezeli od dawna o tym wiedzial, ale
nie byl w stanie temu przeszkodzi¢?

c) czy wlasciciel musi zarejestrowac znak towarowy, aby mogto zacza¢ si¢ »tolerowanie«
uzywania 1) identycznego lub ii1) tudzaco podobnego znaku towarowego?

2)  Kiedy zaczyna si¢ okres »pigciu kolejnych lat«, a w szczegdlnosci czy moze si¢ on
zaczaC (a jesli tak, to 1 zakonczyc¢), zanim wiasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
uzyska rzeczywistg rejestracj¢ swojego znaku towarowego; a jesli tak, to jakie przestanki sa
konieczne do tego, by termin ten zaczat biec?



3) Cgzyart. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 stosuje si¢ tak, by umozliwi¢ wtascicielowi
wczesniejszego znaku uzyskanie pierwszenstwa co do jego prawa takze wtedy, gdy
jednoczesne uzywanie w dobrej wierze dwdch identycznych znakow towarowych dla
identycznych towarow trwato przez dhugi okres, tak ze zwigzana z weze$niejszym znakiem
towarowym gwarancja wskazania pochodzenia nie oznacza, ze znak towarowy okresla
wylacznie towary wilasciciela wezes$niejszego znaku, lecz, przeciwnie, towary tego ostatniego
lub innego uzytkownika znaku towarowego?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego lit. a) i b)

27 W pytaniu pierwszym lit. a) i b) sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy
»tolerowanie” w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest pojeciem prawa Unii, a jezeli
tak, to czy mozna uzna¢, ze wilasciciel znaku towarowego tolerowal, w rozumieniu tego
przepisu, dlugotrwale i utrwalone uzywanie w dobrej wierze przez osobg trzecig znaku
identycznego z jego wlasnym, jezeli o tym uzywaniu wiedziat od dawna, ale nie byt w stanie
mu zapobiec.

28  Na wstepie nalezy wspomniec, ze art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie zawiera zadnej
definicji pojgcia tolerowania; nie zostato ono takze zdefiniowane w Zadnym innym przepisie
tego aktu. Ponadto wspomniana dyrektywa nie zawiera w kontekscie tego pojgcia zadnego
wyraznego odestania do prawa panstw cztonkowskich.

29  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu zarowno konieczno$¢ jednolitego
stosowania prawa Unii, jak 1 zasada rownosci, wskazuja na to, ze tresci przepisu prawa Unii,
ktory nie zawiera wyraznego odestania do prawa panstw cztonkowskich dla okre$lenia jego
znaczenia i zakresu, nalezy zwykle nada¢ w catej Unii Europejskiej autonomiczng i jednolitg
wyktadnig, ktora nalezy ustali¢, uwzgledniajac kontekst przepisu i cel danego uregulowania
(zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro, Rec. s. 107,
pkt 11; z dnia 19 wrzes$nia 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. 1-6917, pkt 43; z dnia

21 pazdziernika 2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan, Zb.Orz. s. 1-10055, pkt 32).

30  Aczkolwiek zgodnie z motywem trzecim dyrektywy 89/104 ,,w chwili obecnej nie
wydaje si¢ konieczne podejmowanie procesu zblizenia ustawodawstw panstw cztlonkowskich
w zakresie znakéw towarowych w petnym zakresie”, omawiana dyrektywa przewiduje
harmonizacj¢ kluczowych w tej dziedzinie przepisow prawa materialnego, a mianowicie,
zgodnie z tym samym motywem, przepisow prawa krajowego, ktore w sposob najbardziej
bezposredni oddziatujg na funkcjonowanie rynku wewnetrznego, natomiast cytowany motyw
nie wyklucza, ze harmonizacja dokonana w zakresie tych przepiséw nie moze by¢ peina



(wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s.
1-4799, pkt 23; z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. 1-2439, pkt 27).

31  Ponadto w motywie siodmym dyrektywy 89/104 przypomniano, ze ,,0siggnigcie celow
zamierzonych przez zblizanie ustawodawstw [panstw cztonkowskich] wymaga, aby warunki
dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego byty zasadniczo
jednakowe we wszystkich panstwach cztonkowskich”. Co si¢ tyczy motywu dziewigtego
omawianej dyrektywy, przewiduje on, ze ,,dla utatwienia swobodnego obrotu towarow i ustug
podstawowe znaczenie ma zapewnienie, ze od tej chwili zarejestrowane znaki towarowe
korzystaja z takiej samej ochrony na podstawie systemow prawnych wszystkich panstw
cztonkowskich”. Wreszcie motyw jedenasty wspomnianej dyrektywy okresla, ze ,,wazne jest,
do celéw pewnosci prawnej i bez niesprawiedliwego szkodzenia interesom wlasciciela
wcezesniejszego znaku towarowego, zapewnienie, ze ten ostatni nie moze juz domagac si¢
stwierdzenia niewazno$ci [uniewaznienia rejestracji] ani sprzeciwiac¢ si¢ uzywaniu znaku
towarowego pozniejszego w stosunku do jego wlasnego, ktorego uzywanie swiadomie
tolerowat przez dos¢ dlugi okres czasu, chyba ze wniosek o rejestracje tego pdzniejszego
znaku zostal ztozony w ztej wierze”.

32 W swietle motywow dyrektywy 89/104 Trybunat orzekt juz w przesztosci, ze art. 5—7
tego aktu dokonujg petnej harmonizacji przepiséw dotyczacych praw przyznanych przez znak
towarowy 1 okre$lajg uprawnienia, jakie przystuguja wiascicielom znakéw towarowych w
obregbie Unii (ww. wyrok w sprawie Silhouette International Schmied, pkt 25; wyroki: z dnia
20 listopada 2001 r. w sprawach potaczonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi
Strauss, Rec. s. 1-8691, pkt 39; a takze z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty

Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. 1-4965, pkt 27).

33 Podobnie z przywolanych motywow nalezy wywies¢, ze art. 9 dyrektywy 89/104
dokonuje pelnej harmonizacji warunkow, na jakich wiasciciel zarejestrowanego pozniejszego
znaku towarowego moze w ramach utraty roszczenia w wyniku tolerowania zachowac swe
prawa do rzeczonego znaku, w wypadku gdy wlasciciel wczesniejszego identycznego znaku
towarowego wniesie 0 uniewaznienie rejestracji znaku pozniejszego lub sprzeciwi si¢ jego
uzywaniu.

34 W tym wzgledzie nalezy przypomniec, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunatu z
przepiséw dyrektywy 89/104, a w szczego6lnosci z art. 9 tego aktu, wynika, Ze ma ona na celu
ustanowienie rownowagi z jednej strony mi¢dzy interesem witasciciela znaku towarowego w
zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, a z drugiej strony interesem innych uczestnikéw
obrotu gospodarczego w mozliwosci dysponowania oznaczeniami mogacymi okresla¢ ich
towary i ustugi (wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz.

s. 1-3703, pkt 28, 29).



35  Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze pojgcie tolerowania zostalo uzyte w art. 54 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) w tym samym znaczeniu co w art. 9 ust. 1 dyrektywy
89/104.

36  Wspolnotowy system znakow towarowych jest systemem autonomicznym, ztozonym
ze zbioru norm i zmierzajacym do osiggniecia szczegdlnych dla niego celow, a jego
stosowanie jest niezalezne od wszelkich systemow krajowych (zob. wyroki: z dnia 25
pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9375, pkt
65; a takze z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawach polaczonych C-202/08 P i C-208/08 P
American Clothing Associates przeciwko OHIM i OHIM przeciwko American Clothing
Associates, Zb.Orz. s. 1-6933, pkt 58).

37 W konsekwencji ,,tolerowanie” w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 stanowi
pojecie prawa Unii, ktorego znaczenie i zakres powinny by¢ identyczne we wszystkich
panstwach cztonkowskich. W rezultacie do Trybunatu nalezy ustalenie autonomiczne;j i
jednolitej wyktadni tego pojecia w porzadku prawnym Unii.

38  Co sig tyczy pytania pierwszego lit. b), sad krajowy zauwaza, ze skoro pojecie
tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 obejmuje sytuacje, w ktorych
wlasciciel znaku towarowego nie moze zapobiec uzywaniu identycznego znaku towarowego
przez osobg trzecia, to w kontekscie sporu przed sagdem krajowym zarowno Anheuser-Busch,
jak 1 Budvar silta rzeczy tolerowaty uzywanie oznaczenia stownego ,,Budweiser” w
Zjednoczonym Krolestwie przez okres ponad 30 lat.

39  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu ustalenie znaczenia i zakresu poj¢¢,
ktorych definicji prawo Unii nie zawiera, powinno by¢ dokonywane zgodnie z ich
zwyczajowym znaczeniem w jezyku potocznym, przy jednoczesnym uwzglednieniu
kontekstu, w ktorym sg one uzyte, i celéw uregulowania, ktoérego sg czgscia (zob. w
szczegolnosci wyroki: z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-336/03 easyCar, Zb.Orz. s.
I-1947, pkt 21; z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-549/07 Wallentin-Hermann, Zb.Orz. s.
1-11061, pkt 17; z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-151/09 UGT-FSP, Zb.Orz. s. I-7591,
pkt 39).

40  Co wigcej, preambuta aktu prawa Unii moze doprecyzowac jego tres¢ (zob. wyrok z
dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04 IATA i ELFAA, Zb.Orz. s. 1-403, pkt 76; a
takze ww. wyrok w sprawie Wallentin-Hermann, pkt 17).



41  Przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze w wigkszos$ci wersji jezykowych dyrektywy
89/104 w celu okreslenia ,,tolerowania” uzyto tego samego stowa zar6wno w motywie
jedenastym, jak i w art. 9 ust. 1 tego aktu. Fakt, Zze w wersji angielskiej w motywie
jedenastym przyjeto termin ,tolerated” i w art. 9 ust. 1 termin ,,acquiesced in” nie ma
znaczenia, poniewaz — jak zauwazyt rzad Zjednoczonego Krélestwa w swych uwagach na
pismie — uzycie stowa ,tolerated” nie oznacza, ze wyktadnia art. 9 ust. | omawianej
dyrektywy musi by¢ mniej restrykcyjna.

42 Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze czasownik ,,tolerowac” ma kilka przyjetych znaczen w
jezyku potocznym i w jednym z nich oznacza ,,znosi¢” lub ,,nie zapobiegac”.

43 ,Tolerowanie” rozni si¢ wobec tego od ,,zgody”, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1
dyrektywy 89/104 1 ktora musi by¢ wyrazona w sposob jednoznacznie wskazujacy wole
zrzeczenia si¢ praw (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych Zino Davidoff i Levi Strauss,
pkt 45).

44  Jak wskazata rzecznik generalna w pkt 70 opinii, odnoszac si¢ w szczego6lnosci do
dunskiej i szwedzkiej wersji art. 9 dyrektywy 89/104, podmiot tolerujacy wykazuje sie
pasywnoscia, rezygnujac z podejmowania dostepnych mu §rodkoéw zaradczych mimo wiedzy
o stanie rzeczy, ktory niekoniecznie jest przez niego mile widziany. Innymi stowy, pojecie
tolerowania zaktada, ze podmiot tolerujacy pozostaje bezczynny wobec sytuacji, ktorej
moglby si¢ sprzeciwic.

45 Do celow art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 pojgcie tolerowania nalezy interpretowac w ten
sposob, ze nie mozna uznacé, iz wlasciciel wezesniejszego znaku towarowego tolerowat
dhugotrwate 1 utrwalone uzywanie w dobrej wierze przez osobe trzecig poézniejszego znaku
identycznego z jego wlasnym, o ktorym to uzywaniu wiedziat od dawna, jezeli byt
pozbawiony wszelkiej mozliwoS$ci sprzeciwienia si¢ tej sytuacji.

46  Powyzsza wykladni¢ potwierdza kontekst art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 oraz
zamierzone przez t¢ dyrektywe cele.

47  Z jednej strony bowiem motyw jedenasty wspomnianej dyrektywy uscisla, ze wtasciciel
wczesniejszego znaku towarowego musial ,,§wiadomie tolerowac” uzywanie pdzniejszego
znaku towarowego przez do$¢ dtugi okres czasu, czyli ,,umyslnie”, ,,posiadajac wiedze o
danym stanie rzeczy”. Ten sam motyw precyzuje, Ze nie wolno ,,niesprawiedliwie” szkodzi¢
interesom wlasciciela wezeéniejszego znaku towarowego. Zgodnie z tym, co zauwazyla
rzecznik generalna w pkt 72 swojej opinii, byloby niesprawiedliwe, gdyby wtasciciel
wczesniejszego znaku towarowego tracil uprawnienie do domagania si¢ uniewaznienia



rejestracji identycznego znaku pozniejszego lub do sprzeciwienia si¢ uzywaniu tego znaku,
chociaz nie miat wczesniej mozliwosci podjecia takich dziatan.

48  Z drugiej strony, jak wskazano juz w pkt 34 niniejszego wyroku, dyrektywa 89/104 ma
na celu ustanowienie rownowagi mi¢dzy interesem wtasciciela znaku towarowego w
zachowaniu podstawowej funkcji znaku a interesem innych uczestnikow obrotu
gospodarczego w mozliwosci dysponowania oznaczeniami moggcymi okresla¢ ich towary i
ushugi. Wspomniany cel wymaga, dla zagwarantowania petnienia przez znak swojej
podstawowej funkcji, by wlasciciel weze$niejszego znaku towarowego byl w stanie, na
podstawie art. 9 ust. 1 omawianej dyrektywy, sprzeciwi¢ si¢ uzywaniu pdzniejszego znaku
towarowego identycznego z jego wlasnym.

49  Warto doda¢, jak podkreslita Komisja Europejska, ze wszelkie kroki podejmowane
przez wiasciciela wezesniejszego znaku towarowego na drodze administracyjnej lub sadowe;j
w okresie wskazanym w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 skutkuja przerwaniem biegu terminu
utraty roszczenia w wyniku tolerowania.

50 Zwazywszy na powyzsze rozwazania, na pytanie pierwsze lit. a) i b) nalezy
odpowiedzied, iz tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest pojeciem
prawa Unii 1 nie mozna uzna¢, ze wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego tolerowat
dhugotrwate 1 utrwalone uzywanie w dobrej wierze przez osobg trzecig znaku identycznego z
jego wlasnym, o ktérym to uzywaniu wiedziat od dawna, jezeli byl pozbawiony wszelkiej
mozliwosci sprzeciwienia si¢ tej sytuacji.

W przedmiocie pytania pierwszego lit. c) i pytania drugiego

51 W pytaniu pierwszym lit. ¢) 1 w pytaniu drugim, ktére nalezy rozpatrzy¢ wspolnie, sad
krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104
termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania moze rozpocza¢ bieg przed zarejestrowaniem
wczesniejszego znaku towarowego, a jesli tak, jakie sg przestanki konieczne do tego, by 6w
termin rozpoczal swoj bieg.

52 Na wstepie nalezy przypomnieé, ze — jak wskazuje motyw jedenasty dyrektywy 89/104
— przewidziana w art. 9 tego aktu zasada utraty roszczenia w wyniku tolerowania zostala
ustanowiona ze wzgledow dotyczacych pewnosci prawa.

53 Zart. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 wynika, ze aby termin utraty roszczenia w wyniku
tolerowania uzywania pozniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem



wcezesniejszym lub tudzaco do niego podobnego mogt rozpoczac¢ swdj bieg, konieczne jest
spetienie czterech przestanek.

54 Po pierwsze, z uwagi na to, ze wspomniany art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 odnosi si¢ do
,»poOzniejszego zarejestrowanego znaku towarowego”, rejestracja tego znaku w danym
panstwie czlonkowskim stanowi warunek konieczny rozpoczecia biegu terminu. Termin
utraty roszczenia w wyniku tolerowania nie moze zatem rozpocza¢ biegu jedynie z uwagi na
sam fakt uzywania pozniejszego znaku towarowego, nawet jezeli jego wihasciciel wystapi
nastepnie o jego rejestracje.

55  Co sig tyczy rejestracji pozniejszego znaku towarowego w danym panstwie
cztonkowskim, warto wskaza¢, ze motyw piaty dyrektywy 89/104 precyzuje, iz ,,panstwom
cztonkowskim pozostawia si¢ [...] swobode ustalania przepisow proceduralnych dotyczacych
rejestracji, wygasniecia 1 niewaznosci znakoéw towarowych nabytych przez rejestracje; moga
one, na przyktad, okresla¢ forme rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie
uniewaznienia, decydowac o tym, czy prawa wczesniejsze powinny by¢é powotywane w
procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie uniewaznienia, bagdz w obu procedurach,
oraz, jezeli dopuszczaja one powotywanie praw wczesniejszych w procedurze rejestracji,
mogg stosowaé procedure wnoszenia sprzeciwu lub procedure¢ badania z urzedu, badz oba
rodzaje procedur; panstwom cztonkowskim pozostawia si¢ swobodg ustalenia skutkoéw
wygasniecia lub niewazno$ci znakow towarowych”.

56  Po drugie, zgloszenie pdzniejszego znaku towarowego musi zosta¢ dokonane w dobre;j
wierze.

57  Po trzecie, wlasciciel pdZniejszego znaku towarowego musi uzywac swego znaku w
panstwie czlonkowskim, w ktorym zostat on zarejestrowany.

58  Po czwarte, wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego musi wiedzie¢ o rejestracji
pozniejszego znaku towarowego oraz o fakcie jego uzywania po uzyskaniu rejestracji.

59 Do sadu krajowego nalezy ustalenie, czy w zawistym przed nim sporze zostaty
spetnione wymienione powyzej cztery przestanki konieczne do rozpoczecia biegu terminu
utraty roszczenia w wyniku tolerowania.

60  Po wyjasnieniu tego zagadnienia nalezy doda¢, ze rejestracja wczesniejszego znaku
towarowego w danym panstwie cztonkowskim nie stanowi warunku koniecznego do
rozpoczecia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.



61  Artykut 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 wskazuje bowiem, ze ,,wcze$niejszym znakiem
towarowym” jest znak ,,okreslony w art. 4 ust. 2” tego aktu. W rozumieniu tego ostatniego
przepisu znak towarowy moze zosta¢ uznany za wczesniejszy, nie bedac przedmiotem
rejestracji, na przyktad w wypadku ,,wnioskdéw o rejestracje [zgloszen] znakow towarowych
[...] pod warunkiem ich rejestracji” lub znakéw ,,powszechnie znanych”, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. ¢) i d) wspomnianej dyrektywy.

62 W rezultacie na pytanie pierwsze lit. ¢) i na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢, ze
rejestracja wezesniejszego znaku towarowego w danym panstwie cztonkowskim nie stanowi
warunku koniecznego do rozpoczecia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania,
o ktéorym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104. Przestankami koniecznymi do rozpoczgcia
biegu tego terminu, ktorych spetnienie winien ustali¢ sad krajowy, sa, po pierwsze, rejestracja
po6zniejszego znaku towarowego w danym panstwie cztonkowskim, po drugie, fakt, ze znak
ten zostal zgloszony do rejestracji w dobrej wierze, po trzecie, fakt uzywania pdzniejszego
znaku towarowego przez wlasciciela w panstwie cztonkowskim, w ktorym znak ten zostat
zarejestrowany, i po czwarte, wiedza wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego o
rejestracji znaku pozniejszego oraz o fakcie jego uzywania po dokonaniu rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego

63 W pytaniu trzecim sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 4 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wlasciciel wezesniejszego znaku
towarowego moze domagac si¢ uniewaznienia rejestracji identycznego pdzniejszego znaku
towarowego okreslajacego identyczne towary w wypadku dtugotrwatego jednoczesnego
uzywania tych dwoch znakéw w dobrej wierze.

64  Na wstepie nalezy wskazaé, ze Anheuser-Busch kwestionuje dopuszczalnos¢ tego
pytania z uwagi na to, iz opiera si¢ ono na nieprawidtowym zatozeniu, zgodnie z ktérym znak
towarowy Budweiser oznacza zar6wno jego towary, jak i towary Budvaru. Ponadto
Anheuser-Busch uzywa na rynku Zjednoczonego Krolestwa znaku towarowego Budweiser,
podczas gdy Budvar dokonuje obrotu swymi towarami pod okresleniem ,,.Budweiser Budvar”.

65  Jednakze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu pytania dotyczace wyktadni
prawa Unii, z ktorymi zwrécil si¢ don sad krajowy w ramach stanu faktycznego i prawnego,
za ktdrego ustalenie jest on odpowiedzialny i ktorego prawidtowos$¢ nie podlega ocenie przez
Trybunat, korzystajg z domniemania pozostawania w zwigzku ze sprawa (zob. wyroki: z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06 Cartesio, Zb.Orz. s. 1-9641, pkt 67; z dnia 7
pazdziernika 2010 r. w sprawie C-515/08 dos Santos Palhota i in., Zb.Orz. s. 1-9133, pkt 20;
a takze z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie C-119/09 Société fiduciaire nationale d’expertise
comptable, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 21).



66  Z powyzszego wynika, ze pytanie trzecie jest dopuszczalne.

67  Aby udzieli¢ odpowiedzi na to pytanie, nalezy przypomnie¢, ze art. 4 dyrektywy 89/104
definiuje dalsze podstawy odmowy rejestracji lub uniewaznienia rejestracji w wypadku kolizji
z prawami wczesniejszymi. Artykut 4 ust. 1 lit. a) tego aktu przewiduje zatem, ze za niewazny
uznaje si¢ zarejestrowany juz znak, jezeli jest on identyczny z wczesniejszym znakiem
towarowym, a towary lub ustugi, dla ktorych znak zostat zarejestrowany, sg identyczne z
towarami lub ustugami, dla ktérych wezesniejszy znak towarowy jest chroniony.

68 W tym wzgledzie motyw dziesiaty dyrektywy 89/104 stanowi, ze ochrona udzielana
zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra ma w szczegolnosci zagwarantowac petniong
przez niego funkcje wskazania pochodzenia, jest catkowita w przypadku identycznosci
migdzy znakiem a oznaczeniem oraz miedzy towarami lub uslugami.

69  Zgodnie z orzecznictwem Trybunatu przestanki stosowania art. 4 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 odpowiadaja zasadniczo przestankom stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) tej
dyrektywy, okreslajacego przypadki, w ktorych wiasciciel znaku towarowego jest uprawniony
zakazaé osobom trzecim uzywania oznaczen identycznych z jego znakiem dla towarow lub
ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak jest zarejestrowany (wyrok z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. 1-2799, pkt 41).

70 W konsekwencji dokonana przez Trybunat wyktadnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 ma zastosowanie rowniez do art. 4 ust. 1 lit. a) tego aktu, poniewaz mozna ja

przenies¢ mutatis mutandis na ostatni z wymienionych przepisow (zob.ww. wyrok w sprawie
LTJ Diffusion, pkt 43).

71 Z orzecznictwa Trybunatu wynika, Zze wytaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit.
a) dyrektywy 89/104 zostato przyznane wiascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrong jego
szczegblnych interesoOw jako wiasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby
znak mogl spelnia¢ wlasciwe dla niego funkcje, oraz ze wykonywanie tego prawa powinno
by¢ w rezultacie zastrzezone dla przypadkow, w ktorych uzywanie oznaczenia przez osoby
trzecie wptywa lub moze negatywnie wplywac na pelnione przez znak funkcje. Chodzi nie
tylko o podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom
wskazania pochodzenia towaru lub ustugi, lecz rowniez inne funkcje, takie jak funkcja
polegajaca na zagwarantowaniu jakos$ci tego towaru lub ustugi czy tez funkcja
komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. w szczegolnosci wyroki: z dnia 18
czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Or¢al i in., Zb.Orz. s. [-5185, pkt 58; a takze z dnia
23 marca 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i

Google, Z.0rz. s. 1-2417, pkt 77).



72 Nalezy doda¢, ze do udzielenia catkowitej ochrony w wypadku identycznos$ci
oznaczenia i znaku towarowego oraz identyczno$ci danych towaréw lub ustug nie jest
konieczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, przeprowadzenie dowodu na
istnienie w odczuciu odbiorcéw prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad (ww. wyrok w
sprawie LTJ Diffusion, pkt 49).

73 W niniejszym odestaniu prejudycjalnym sad krajowy zwraca si¢ do Trybunatu o
dokonanie wyktadni art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 z punktu widzenia podstawowej
funkcji znaku towarowego.

74 W tym kontek$cie z powyzszych rozwazan wynika, iz wspomniany przepis nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze rejestracja pozniejszego znaku towarowego moze zostac
uniewazniona, jezeli znak ten jest identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, towary,
dla ktorych zostat on zarejestrowany, sg identyczne z towarami, dla ktérych chroniony jest
znak wczesniejszy, a uzywanie pdzniejszego znaku towarowego wplywa lub moze
negatywnie wptywac na podstawowg funkcje¢ znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentom wskazania pochodzenia towaréw.

75  Tymczasem w rozpatrywanym tu wypadku nalezy stwierdzié, ze uzywanie przez
Budvar znaku towarowego Budweiser w Zjednoczonym Krolestwie nie wptywa lub nie jest w
stanie negatywnie wptywac na podstawowg funkcje znaku towarowego Budweiser nalezacego
do Anheuser-Busch.

76 W tym wzgledzie nalezy zauwazyc¢, ze okolicznos$ci stanowigce podstawe sporu
rozpatrywanego przed sadem krajowym maja wyjatkowy charakter.

77  Po pierwsze, sad krajowy wskazuje bowiem, ze zarowno Anheuser-Busch, jak i Budvar
sprzedawaly w Zjednoczonym Krolestwie swoje piwo pod oznaczeniem stownym
,Budweiser” lub pod znakiem towarowym zawierajacym to oznaczenie przez blisko 30 lat
przed dokonaniem ich rejestrac;ji.

78  Podrugie, Anheuser-Busch i Budvar uzyskaty zezwolenie na wspdlna i jednoczesng
rejestracje swoich znakdéw towarowych Budweiser na mocy wyroku wydanego przez Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) w lutym 2000 r.

79  Po trzecie, z postanowienia odsytajacego wynika takze, ze chociaz Anheuser-Busch
dokonat zgtoszenia okreslenia ,,Budweiser” do rejestracji w charakterze znaku towarowego w



Zjednoczonym Kroélestwie wczesniej niz Budvar, oba te przedsigbiorstwa od poczatku
uzywaty swoich znakéw towarowych Budweiser w dobrej wierze.

80  Po czwarte, jak wskazano w pkt 10 niniejszego wyroku, sad krajowy stwierdzit, ze
jakkolwiek nazwy sg identyczne, konsumenci w Zjednoczonym Kroélestwie wyraznie
dostrzegaja roznice miedzy piwami Budvaru a piwami Anheuser-Busch, poniewaz ich smak,
cena i wyglad zawsze si¢ roznity.

81  Po piate, wspotistnienie tych dwoch znakow towarowych na rynku Zjednoczonego
Kroélestwa wskazuje na to, ze nawet jezeli sg one identyczne, to w wypadku piwa Anheuser-
Busch 1 Budvaru mozna wyraznie rozpozna¢, ze s3 one wytwarzane przez dwa rozne
przedsigbiorstwa.

82 W rezultacie, jak stusznie wskazuje Komisja w uwagach na pismie, art. 4 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposob, ze w okoliczno$ciach takich jak
wystepujace w postepowaniu przed sagdem krajowym dhlugotrwale jednoczesne uzywanie w
dobrej wierze dwoch identycznych znakow towarowych okreslajacych identyczne towary nie
wptywa lub nie jest w stanie negatywnie wptywac na podstawowg funkcj¢ znaku
towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaréw lub
ushug.

83  Nalezy doda¢, ze w wypadku dopuszczenia si¢ w przysztosci jakichkolwiek
nieuczciwych praktyk w ramach uzywania znakow towarowych Budweiser, taka sytuacja
moglaby podlega¢ w danym przypadku rozpatrzeniu w Swietle przepiséw dotyczacych
nieuczciwej konkurencji.

84  Zwazywszy na powyzsze, odpowiedZ na pytanie trzecie winna brzmie¢: art. 4 ust. 1 lit.
a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposob, ze wlasciciel wezesniejszego znaku
towarowego nie moze domagac si¢ uniewaznienia rejestracji identycznego pozniejszego
znaku towarowego okreslajacego identyczne towary w wypadku dlugotrwatego
jednoczesnego uzywania tych dwoch znakéw w dobrej wierze, jezeli w okoliczno$ciach
takich jak wystepujace w postepowaniu przed sagdem krajowym uzywanie to nie wptywa lub
nie jest w stanie negatywnie wptywac na podstawowga funkcj¢ znaku towarowego, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towar6w lub ustug.

W przedmiocie kosztow

85  Dla stron postepowania przed sagdem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sagdem, do niego zatem nalezy



rozstrzygnigcie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag
Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postgpowania przed sagdem krajowym, nie
podlegaja zwrotowi.

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

1)  Tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z
dnia 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakow towarowych jest pojeciem prawa Unii i nie mozna uznad, ze
wlasciciel wezesniejszego znaku towarowego tolerowal dlugotrwale i utrwalone
uzywanie w dobrej wierze przez osobe trzecia znaku identycznego z jego wlasnym, o
ktérym to uzywaniu wiedzial od dawna, jezeli byl pozbawiony wszelkiej mozliwosci
sprzeciwienia si¢ tej sytuacji.

2) Rejestracja wczesniejszego znaku towarowego w danym panstwie cztlonkowskim
nie stanowi warunku koniecznego do rozpoczecia biegu terminu utraty roszczenia w
wyniku tolerowania, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104. Przestankami
koniecznymi do rozpoczecia biegu tego terminu, ktorych spelnienie winien ustalié¢ sad
krajowy, sa, po pierwsze, rejestracja pozniejszego znaku towarowego w danym panstwie
czlonkowskim, po drugie, fakt, ze znak ten zostal zgloszony do rejestracji w dobrej
wierze, po trzecie, fakt uzywania pozniejszego znaku towarowego przez wlasciciela w
panstwie czlonkowskim, w ktorym znak ten zostal zarejestrowany, i po czwarte, wiedza
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego o rejestracji znaku pozniejszego oraz o
fakcie jego uzywania po dokonaniu rejestracji.

3) Artykul 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowaé¢ w ten sposob, ze
wlasciciel wezesniejszego znaku towarowego nie moze domagac si¢ uniewaznienia
rejestracji identycznego pézniejszego znaku towarowego okreslajacego identyczne
towary w wypadku dlugotrwalego jednoczesnego uzywania tych dwoch znakow w
dobrej wierze, jezeli w okolicznosciach takich jak wyst¢pujace w postepowaniu przed
sadem Krajowym uzywanie to nie wplywa lub nie jest w stanie negatywnie wplywaé na
podstawowq funkcje znaku towarowego, jakg jest zagwarantowanie konsumentom
wskazania pochodzenia towarow lub uslug.

Podpisy

* Jezyk postepowania: angielski.



