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Pytanie prejudycjalne

Czy ustawa krajowa — taka, jak loi du 12 juillet 2009 modi-
fiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d’arbitrage (') (ustawa z dnia 12 lipca 2009 r. zmieniajgca art.
26 ustawy specjalnej z dnia 6 stycznia 1989 r. o sadzie abit-
razowym) — ktora sagdowi krajowemu, ktéry stwierdzil, ze
obywatel bedacy podatnikiem pozbawiony jest — na mocy
innej ustawy krajowej, to jest na mocy art. 49 loi-programme
du 9 juillet 2004 (ustawy programowej z dnia 9 lipca 2004 r.)
— skutecznej ochrony sadowej gwarantowanej przez art. 6
europejskiej Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawo-
wych wolnosci, wlaczonej do prawa wspdlnotowego, nakazuje
zwréci¢ si¢ wpierw do Cour constitutionnel (sagdu konstytucyj-
nego), nie pozwalajac by sad a quo mdgt w sposéb natychmias-
towy zastosowaé prawo wspdlnotowe do zawislego przed nim
sporu, ani tez by mégl on w dalszym ciagu sprawowa¢ kontrolg
zgodnosci z umowami migdzynarodowymi w sytuacji, gdy Cour
constitutionnel stwierdzil zgodno$¢ danej ustawy krajowej z
prawami podstawowymi gwarantowanymi na mocy tytutu II
Konstytucji jest zgodna — po pierwsze — z art. 6 tytulu I
,Przepisy wspdlne” traktatu lizbonskiego z dnia 13 grudnia
2007 r. zmieniajacego Traktat o Unii Europejskiej, podpisanego
w Maastricht w dniu 7 lutego 1992 r., ktéry wszedt w zycie w
dniu 1 grudnia 2009 r. (stanowigcym powtérzenie w znacznej
czesci przepisu w art. 6 tytulu I Traktatu o Unii Europejskiej,
podpisanego w Maastricht w dniu 7 lutego 1992 r., ktéry z
kolei wszedt byl w zycie w dniu 1 listopada 1993 r.), jak
réwniez art. 234 (dawniej 177) Traktatu ustanawiajacego
Wspolnote Europejska (traktatu WE) z dnia 25 marca 1957 r.
lub — po drugie — z art. 47 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r.?

(!) Moniteur belge z dnia 31 lipca 2009 r., s. 51617.
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Wnoszgcy odwolanie: Union Investment Privatfonds GmbH
(przedstawiciel: J. Zindel, Rechtsanwalt)

Druga strona postgpowania: UniCredito Italiano SpA i Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)

Zadania wnoszacego odwolanie

— Uchylenie wyroku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawach
polaczonych T-303/06 i T-337/06 w calosci

— Oddalenie skargi

— Stwierdzenie niewaznosci decyzji Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 5 wrzeSnia 2006 r. w sprawie R 196/2005-2 i
uwzglednienie sprzeciwu wniesionego przez skarzaca
wobec  rejestracji  wspélnotowego  znaku towarowego
2 236 164 ,UNIWEB” dla ustug ,czynnosci dotyczace nieru-
chomosci”

— Stwierdzenie niewaznosci decyzji Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 25 wrze$nia 2006 r. w sprawie R 502/2005-2 i
uwzglednienie sprzeciwu wniesionego przez skarzacg
wobec  rejestracji  wspélnotowego znaku towarowego
2 330 066 ,UniCredit Wealth Management” dla ustug ,czyn-
nosci dotyczgce nieruchomosci”

Zarzuty i gléwne argumenty

Skarzgca zarzuca niewlasciwe zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
zdanie ostatnie rozporzadzenia (WE) nr 40/94 (!). Dodatkowo
twierdzi ona, ze zaskarzony wyrok wydany zostal w oparciu o
niepelny stan faktyczny i czgSciowo nieodpowiadajacy rzeczy-
wistosci.

Sad — blednie i inaczej niz OHIM, ktéry uwzglednit zasadniczo
srodki odwolawcze skarzacej — nie uznal, iz sporne znaki
towarowe naleza do duzej grupy znakéw. Nalezy zauwazy(,
ze wszystkie znaki z tej grupy charakteryzuja si¢ ta samg
pierwszg sylaba polaczona, bez zadnej przerwy, z innym poje-
ciem z sektora inwestycji. Zgloszone znaki towarowe charakte-
ryzuja si¢ tymi samymi cechami odrézniajgcymi. Sad blednie
ocenil okolicznosci faktyczne i uznal, ze poréwnywane znaki
odrézniajg si¢ strukturalnie, poniewaz pierwsza sylaba pola-
czona jest z elementem angielskojezycznym, podczas gdy w
znakach skarzacej sylaba ta owigzana jest z elementem niemiec-
kojezycznym. Jednakze Sad nie wzial pod uwage, ze przy stoso-
waniu art. 8 ust. 1 lit. b) in fine rozporzadzenia nr 40/94 w
sytuacji istnienia grupy znakéw nalezy uwzglednié wszystkie
znaki nalezgce do tej grupy. W tym zakresie nalezy podkresli¢,
ze skarzaca rowniez uzywa sléw z jezyka angielskiego oraz
elementéw miedzynarodowych, a zatem stanowisko Sadu jest
obiektywnie bledne.
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Skarzaca podnosi ponadto, ze Sad réwniez blednie zalozyl, iz
znaki stosowane przez skarzaca do oznaczania funduszy inwe-
stycyjnych byly zawsze uzywane fgcznie z wskazaniem przed-
sigbiorcy emitenta. Podwazone zostalo to jednak w S$wietle
dowodéw przedstawionych przez skarzagca w postgpowaniu
przed OHIM, z ktérych wynika, jak to podniesiono, ze w mate-
rialach prasowych dotyczacych funduszy lub przy udzielaniu
porad inwestycyjnych nazwa emitenta nie byla wymieniana.

Skarzaca podkresla, ze zaskarzony wyrok nie jest odpowiednio
uzasadniony, poniewaz nie jest jasne, w jaki spos6b Sad zdotat
okredli¢ punkt widzenia niemieckiego odbiorcy, majacy zasad-
nicze znaczenie przy analizie niebezpieczefistwa wprowadzenia

w blad.

Jednakze bylo to niezbedne w $wietle faktu, ze skarzaca, przed-
stawiajgc szereg decyzji niemieckiego urzedu patentowego i
orzeczen niemieckich sadow, wykazala, iz zaréwno urzad ten,
jak 1 sady przyjmujg, Ze niemiecka opinia publiczna jest wpro-
wadzana w blad w sytuacji, w ktérej pewne znaki towarowe
zawierajgce ta samga pierwsza sylabe, co w znakach skarzacej, sg
rejestrowane lub uzywane przez osoby trzecie dla oznaczenia
ustug z sektora finansowego.

Wreszcie skarzaca podnosi, ze podobnie jak OHIM, réwniez
Sad nie zdal sobie sprawy z istnienie niebezpieczefistwa wpro-
wadzenia w blad ze wzgledu na podobiefistwo ustug takze w
sektorze ,czynnosci dotyczacych nieruchomosci”. W przypadku
funduszy nieruchomosci oznaczanych znakami towarowymi
skarzacej spodziewany przez inwestor6w wzrost wartosci osig-
gany jest miedzy innymi w drodze czynnosci zarzadzania nieru-
chomo$ciami oraz najmu lub sprzedazy nieruchomosci.
Skarzaca twierdzi wigc, ze zaréwno OHIM, jak i Sad wyszli z
blednego zalozenia, iz zarzadzanie funduszem nieruchomosci
ogranicza si¢ do akumulacji kapitatu. OHIM utozsamit z poje-
ciem ,czynnosci dotyczace nieruchomosci” jedynie dziatalnosé
analogiczng do poérednictwa, przez co nie wzigt pod uwage, ze
pojecie to ma znacznie szerszy zakres.

() Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, s. 1).
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Pytanie prejudycjalne

Czy art. 49 traktatu WE w wersji majacej zastosowanie w
niniejszym przypadku, jako Ze okolicznosci faktyczne lezace u
podstaw sporu mialy miejsce przed wejsciem w Zycie traktatu
lizboriskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., powinien by¢ interpre-
towany w ten sposob, ze stoi na przeszkodzie krajowym prze-
pisom prawnym panstwa czlonkowskiego, zgodnie z ktdérymi
wynagrodzenie za $wiadczenia lub ustugi nie s uznawane za
podlegajace odliczeniu koszty uzyskania przychodu, gdy jest
wyplacane lub zostaje przyznane bezposrednio lub posrednio
podatnikowi bedacemu rezydentem w innym panstwie czlon-
kowskim lub zagranicznemu przedsi¢biorstwu, ktére na
podstawie przepisow prawnych kraju, w ktérym maja miejsce
zamieszkania lub siedzibg, nie podlegaja w nim podatkowi od
dochodéw lub podlegajg w nim z tytulu danych dochodéw
znacznie korzystniejszemu systemowi opodatkowania niz
system, ktoremu dochody te podlegaja w panstwie czlonkow-
skim, o ktérego przepisach prawnych jest mowa, chyba ze
podatnik udowodni wszystkimi mozliwymi sposobami praw-
nymi, ze wspomniane wynagrodzenie odpowiada rzeczywistym
i uczciwym transakcjom i ze nie przekracza normalnych granic,
podczas gdy taki dowdd nie jest wymagany, by moéc odliczyé
wynagrodzenie za $wiadczenia lub ustugi wyplacone podatni-
kowi bedgcemu rezydentem w tym panstwie czlonkowskim,
nawet je$li ten podatnik nie podlega podatkowi od dochodéw
lub podlega znacznie korzystniejszemu systemowi opodatko-
wania niz system przewidziany w prawie powszechnie obowig-
zujacym w tym kraju?

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
zlozony przez Rechtbank Haarlem (Niderlandy) w dniu 2
lipca 2010 r. — X przeciwko Inspecteur van de
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