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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 26 pazdziernika 2006 r. '

I — Wprowadzenie

1. Oberster Patent- und Markensenat
w Wiedniu, najwyzszy organ administracyjny
wlasciwy do rozstrzygania niektérych sporéw
z zakresu patentéw i znakéw towarowych,
zwrécil sie do Trybunalu Sprawiedliwosci
z dwoma pytaniami prejudycjalnymi doty-
czacymi dyrektywy 89/104/EWG °.

2. Spoér dotyczy dwdch aspektéw wymogu
uzywania znaku towarowego: z jednej strony,
kwestii rozpoczecia biegu terminu, w ciagu
ktérego obowiazek ten jest po dokonaniu
rejestracji zawieszony, i z drugiej strony,
uzasadnionych ~ powodéw  nieuzywania
znaku przez ponad pig¢ lat, ktére uniemoz-
liwiaja osobom trzecim skorzystanie z prawa
do wniesienia o uniewaznienie oznaczenia
nieuzywanego przez tak dlugi okres czasu.

3. Rozstrzygniecie tego sporu wymaga
przeprowadzenia, po raz pierwszy, analizy

1 — Jezyk oryginatu: hiszpanski.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).

niektérych wyrazen zawartych w art. 10
ust. 1 i art. 12 ust. 1 wspomnianej dyrek-
tywy. Niemniej z uwagi na to, ze organ
krajowy po raz pierwszy zwraca si¢ z prosba
o udzielenie pomocy sadowej przewidzianej
w art. 234 WE, rozstrzygniecie co do istoty
sprawy winno zosta¢ poprzedzone analiza
zdolnosci tego organu do zwrdcenia sie do
Trybunalu o pomoc w dokonaniu wyktadni.

II — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104

4. Artykul 10 ust. 1 tej dyrektywy, zatytuto-
wany ,Uzywanie znakéw towarowych”, prze-
widuje:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od daty zakon-
czenia procedury rejestracji znak towarowy
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nie byl rzeczywiscie uzywany przez wtlasci-
ciela we Wspdlnocie w stosunku do towaréw
lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany,
lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone
przez nieprzerwany okres pieciu lat, znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym
w niniejszej dyrektywie, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody jego nieuzywania”.

5. W celu zharmonizowania kwestii wyga-
$niecia zarejestrowanych znakéw towaro-
wych art. 12 ust. 1 dyrektywy stanowi:

»1. Uprawnienie do znaku towarowego
podlega wygasnieciu, jezeli w nieprzerwanym
okresie pieciu lat znak ten nie zostal wprowa-
dzony do rzeczywistego uzywania w panstwie
cztonkowskim w powigzaniu z towarami lub
ustugami, dla ktdérych jest zarejestrowany,
i nie istnieja zadne uzasadnione powody jego
nieuzywania; [...]”.

B — Austriacka ustawa o znakach towa-
rowych

6. Zgodnie z § 33a ust. 1 Markenschutzge-
setz (austriackiej ustawy o znakach towa-
rowych, zwanej dalej ,MSchG”)® kazdy
moze zada¢ wykreslenia znaku towaro-

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBI. 260/1970, ostatnia zmiana
opublikowana w BGBL. 1 151/2005.
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wego, ktory jest zarejestrowany w Austrii od
minimum pieciu lat lub podlega ochronie na
podstawie § 2 ust. 2 MSchG, jezeli w okresie
pieciu lat przed dniem zlozenia wniosku
o wykreslenie znak ten nie byl rzeczywiscie
uzywany w Austrii w powigzaniu z towarami
lub uslugami, dla ktérych jest zarejestro-
wany, ani przez wlasciciela, ani za jego zgoda
przez osobe trzecig (§ 10a MSchG), chyba
ze wlasciciel moze uzasadni¢ powody jego
nieuzywania.

7. Paragraf 2 ust. 2 MSchG rozciaga stoso-
wanie tej ustawy na prawa ze znakow towa-
rowych uzyskane na terytorium Republiki
Austrii w drodze uméw miedzynarodowych.

8. W konsekwencji zdaniem organu krajo-
wego z § 33a ust. 1 w zwiazku z § 2 ust. 2
MSchG wynika, ze w stosunku do miedzyna-
rodowych znakéw towarowych chronionych
w Austrii poczatek biegu okresu pieciu lat
jest identyczny z poczatkiem okresu ochrony.

C — Prawo miedzynarodowe

9. Wsréd wielostronnych umoéw miedzy-
narodowych mogacych mieé¢ znaczenie
w ramach niniejszego postepowania w trybie
prejudycjalnym nalezy wymieni¢ Konwencje
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paryska o ochronie wlasnosci przemystowej *
(zwana dalej ,konwencja paryska”), Poro-
zumienie madryckie o miedzynarodowej
rejestracji znakéw® (zwane dalej ,porozu-
mieniem madryckim”) oraz Porozumienie
w sprawie handlowych aspektéw praw
wiasnosci intelektualnej ® (zwane dalej ,,poro-
zumieniem TRIPS”).

10. Artykul 5 czes¢ C ust. 1 konwencji pary-
skiej stanowi:

sJezeli w danym Panstwie bedacym czlon-
kiem Zwiazku uzywanie znaku zarejestro-
wanego jest obowiazkowe, rejestracja bedzie
mogla wygasnac dopiero po uptywie stosow-
nego terminu i o ile zainteresowany nie
usprawiedliwi powoddéw swej bezczynnosci”.

11. Z kolei porozumienie madryckie usta-
nawia w art. 4 zasade zréwnania ochrony
miedzynarodowych znakow towaro-
wych z krajowymi znakami towarowymi
w panstwach, dla ktérych dokonano reje-
stracji ~w  Biurze Miedzynarodowym.
Artykul 5 tego porozumienia przyznaje
organom krajowym prawo odmdwienia
ochrony takiego znaku w warunkach, ktére
na mocy konwencji paryskiej stosowalyby

4 — Podpisana w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowana
w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu
28 wrzesnia 1979 r.

5 — Podpisane w Madrycie w dniu 14 kwietnia 1891 r.
zrewidowane w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. oraz
zmienione w dniu 28 wrze$nia 1979 r.

6 — Wielostronne negocjacje rundy urugwajskiej (1986-1994) —
Porozumienie ustanawiajace Swiatowa Organizacje Handlu
(WTO), sporzadzone w Marakeszu w dniu 15 kwietnia
1994 r. — Zalgcznik 1C — Handel — Porozumienie w sprawie
handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U.
L 336, str. 214).

sie do znaku zgloszonego do rejestracji
krajowej, (ust. 1) w terminie przewidzianym
w ich prawie krajowym, nieprzekraczajacym
jednego roku (ust. 2).

12. Wreszcie art. 19 porozumienia TRIPS
odnosi si¢ do wymogu uzywania w nastepu-
jacy sposob:

»1. Jezeli warunkiem utrzymania rejestracji
jest uzywanie, rejestracja moze by¢ unie-
wazniona jedynie po uplywie nieprzerwa-
nego okresu co najmniej trzech lat, w ciagu
ktérych znak towarowy nie byl uzywany,
chyba ze wlasciciel znaku towarowego
wykaze, iz zaistnialy wazne przyczyny zwia-
zane z istnieniem przeszkéd dla uzywania
znaku. Okolicznosci, ktére powstaly nieza-
leznie od woli wlasciciela znaku towarowego,
ktére stanowig przeszkody dla uzywania tego
znaku, takie jak restrykcje importowe lub
inne wymogi rzadowe dotyczace towaréw
lub ustug chronionych znakiem towarowym,
beda uwazane za wazne przyczyny nieuzy-
wania znaku”.

III — Postepowanie przed
krajowym i pytania prejudycjalne

sadem

13. Poczawszy od roku 1973, Lidl prowadzi
w Niemczech sie¢ supermarketéw, sprze-
dajac  dania gotowe opatrzone znakiem
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towarowym ,Le Chef DE CUISINE”
wylacznie we wlasnych sklepach. Lidl jest
wlascicielem tego stowno-graficznego znaku
towarowego zarejestrowanego dla towaréw
z klas 29 i 30 porozumienia nicejskiego’,
ktdry jest objety ochrona od dnia 8 lipca
1993 r. w Niemczech i jako miedzynaro-
dowy znak towarowy od dnia 12 pazdzier-
nika 1993 r. w Austrii. Publikacja tego
znaku w Biurze Miedzynarodowym zawiera
wzmianke:

»Data rejestracji na podstawie zasady 17
ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego z dnia
22 kwietnia 1988 r.: 2 grudnia 1993 r.” ®,

14. Lidl otworzyl swdj pierwszy super-
market w Austrii w dniu 5 listopada 1998 r.,
po przeprowadzeniu wewnetrznych rozméw
w przedmiocie przedstawienia towaréw,
zawarciu umow z dostawcami i zmagazyno-
waniu dostarczonych produktéw.

15. W dniu 13 pazdziernika 1998 r. A. Haupl
zlozyl na podstawie § 33a MSchG wniosek
o0 uniewaznienie spornego znaku towaro-
wego na terytorium Austrii z powodu nieuzy-
wania, poniewaz termin pieciu lat rozpoczatl
bieg w dniu 12 pazdziernika 1993 r., z chwila
objecia tego znaku ochrona. Utrzymywal on,
ze w tym okresie Lidl nie uzywal spornego
znaku w tym panstwie.

7 — Porozumienie  nicejskie  dotyczace  miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca z 1957 r., zrewidowane i zmienione.

8 — Tekst oryginalny w jezyku francuskim.
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16. Lidl wnidst o odrzucenie tego wniosku
o uniewaznienie, uzasadniajac to faktem, ze
okres pieciu lat winien by¢ liczony od dnia
2 grudnia 1993 r. oraz ze w zwiazku z tym
okres ten konczy sie dopiero w dniu 2 grudnia
1998 r. Wskazal on réwniez, ze w tej ostatniej
dacie towary opatrzone spornym znakiem
towarowym znajdowaly sie juz w sprzedazy
w jego pierwszym supermarkecie w Austrii.
Lidl dodat, ze juz od 1994 r. planowal rozcia-
gniecie swej dzialalnosci réwniez na Austrie,
jednak otwarcie nowych sklepéw opédznito
sie z powodu ,przeszkéd biurokratycznych”.

17. Wydzial uniewaznien krajowego urzedu
ds. patentéw i znakéw towarowych stwier-
dzit niewazno$¢ spornego znaku towarowego
na terytorium Austrii ze skutkiem od dnia
12 pazdziernika 1998 r.

18. Lidl zaskarzyt te decyzje do Oberster
Patent- und Markensenat, ktéry — majac
watpliwosci co do wyktadni prawa krajowego
wzgledem prawa wspélnotowego — posta-
nowil na podstawie art. 234 WE zwréci¢ sie
do Trybunalu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot
Europejskich z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady
89/104/EWG nalezy interpretowac w ten
sposéb, ze ,data zakornczenia procedury
rejestracji” oznacza poczatek okresu
ochrony?
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2) Czy art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady
89/104/EWG nalezy interpretowac w ten
sposob, ze uzasadnione powody nieuzy-
wania znaku istnieja, gdy wprowadzenie
w zycie realizowanej przez wtlasciciela
znaku strategii przedsigbiorstwa zostalo
opdznione przez okolicznosci niezwig-
zane z samym przedsigbiorstwem, czy
tez wlasciciel znaku jest zobowiazany
do zmiany strategii przedsiebiorstwa
tak, aby rozpocza¢ uzywanie znaku we
wlasciwym czasie?”.

IV — Przebieg postepowania
Trybunalem Sprawiedliwosci

przed

19. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym wplynal do sekretariatu
Trybunalu w dniu 10 czerwca 2005 r.

20. A. Haupl, spolka Lidl, rzady francuski
i austriacki oraz Komisja Wspdlnot Euro-
pejskich  przedstawili uwagi na pismie
w terminie okreSlonym w art. 23 statutu
Trybunatu Sprawiedliwosci, a nastepnie,
z wyjatkiem rzadu austriackiego, przedstawili
uwagi ustnie na rozprawie, ktéra odbyla sie
w dniu 21 wrzesnia 2006 r.

V — Analiza pytan prejudycjalnych

A — Kwestia
wniosku

wstepna:  dopuszczalnosé

21. Nalezy podkresli¢, ze w uwagach na
pi$mie nie sformutowano zadnych zastrzezen
co do dopuszczalno$ci wniosku zlozonego
przez Oberster Patent- und Markensenat.
Jednak z uwagi na fakt, ze organ ten po raz
pierwszy dziala na podstawie art. 234 WE,
wydaje sie stosowne zbada¢ z urzedu, czy
ma on charakter ,sadu” panstwa czlonkow-
skiego, zgodnie z wymogiem ustanowionym
w tym postanowieniu traktatu.

22. We wczeéniejszej opinii® podkreslatem
niewystarczajaca precyzje pojecia ,sadu”
w rozumieniu art. 234 WE w wyrokach
Trybunalu i zaproponowalem uwzglednic¢
w tym pojeciu wszystkie organy stanowigce
czes$¢ systemu sagdownictwa danego panstwa
czlonkowskiego oraz te organy, ktére nie
wchodzagc w sklad tych struktur, wydaja
orzeczenia, ktére nie podlegaja zaskar-
zeniu %, écigle stosujac w takim przypadku
kryteria okres$lone w jego orzecznictwie oraz
w orzecznictwie Europejskiego Trybunalu
Praw Czlowieka w Strasburgu, zwlaszcza te
dotyczace niezawistosci i kontradyktoryjnego
charakteru postepowania '

9 — Opinia przedstawiona w dniu 28 czerwca 2001 r. w sprawie
C-17/00 De Coster, w ktérej nastepnie wydano wyrok w dniu
29 listopada 2001 r., Rec. str. [-9445.

10 — Pkt 83 i nast. opinii ww. w przypisie 9.
11 — Ibidem, pkt 89.
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23. W innej opinii* réwniez podkreslatem
nowa tendencje w orzecznictwie Trybunalu
do bardziej rygorystycznej oceny cech okre-
$lajacych takie podmioty, w szczeg6lnosci
w odniesieniu do kryterium niezawistosci *?,
ktéra jest bardziej zgodna z moim stanowi-
skiem, i zachecalem, by taka ewolucja nasta-
pila takze w odniesieniu do pozostalych cech
charakterystycznych.

24. Oberster Patent- und Markensenat nie
wydaje sie by¢ czescia austriackiego systemu
sadownictwa, a raczej nalezy do kategorii
»hiezawistego organu kolegialnego o charak-
terze sadowniczym” ', do ktérych odnosi sie
art. 133 ust. 4 konstytucji Austrii i w przed-
miocie ktérych Trybunal wypowiedzial
sie juz przy wczesniejszych okazjach', co
zaklada pogltebiona analize kryteriow, ktére
umozliwiaja takiemu organowi zlozenie

12 — Opinia przedstawiona w sprawie C-259/04 Emanuel,
w ktérej wydano wyrok w dniu 30 marca 2006 r., Zb.Orz.
str. 1-3089, pkt 26.

13 — Wyrok z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie C-516/99 Schmid,
Rec. str. 1-4573 wraz z opinig rzecznika generalnego
A. Tizzana i wyrok z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C-53/03
Syfait i in., Zb.Orz. str. I-4609, na mocy ktérego orzeczono
niedopuszczalno$¢ wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym zlozonego przez grecka komisje konkurencji
(Epitropi Antagonismou), podkreslajac jej niewystarczajaca
niezawislo$¢ z uwagi na podleganie greckiemu ministrowi
rozwoju.

14 — W jezyku niemieckim , Weisungsfreie Kollegialbehorde mit
richterlichem Einschlag”.

15 — Wyroki: z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-44/96
Mannesmann Anlagenbau Austria i in., Rec. str. 1-73,
dotyczacy Bundesvergabeamt (federalnego urzedu ds.
zaméwieni publicznych), z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie
C-103/97 Kollensperger i Atzwanger, Rec. str. I-551,
dotyczacy  Tiroler — Landesvergabeamt  (tyrolskiego
urzedu ds. zaméwien publicznych) i z dnia 18 czerwca
2002 r. w sprawie C-32/00 HI, Rec. str. I-5553, dotyczacy
Vergabekontrollsenat des Landes Wien (komisji ds.
kontroli przyznawania zamodwien publicznych landu
Wiednia), ktére uznaly zdolnos¢ tych organéw do
skorzystania z mechanizmu wspéipracy sadowniczej na
mocy art. 234 WE. Natomiast przeciwne rozstrzygniecie
mialo miejsce w stosunku do Berufungssenat der
Finanzlandesdirektion fiir Wien, Niederosterreich und
Burgenland  (izby odwolawczej regionalnej dyrekcji
finanséw dla Wiednia, Dolnej Austrii i Burgenland), zobacz
ww. wyrok w sprawie Schmid, pkt 36—44.
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wniosku o wydanie orzeczenia
prejudycjalnym.

w trybie

25. Nie ma watpliwoéci co do prawnej
podstawy jego utworzenia, poniewaz zostal
wymieniony w §§ 74 i 75 Patentgesetz ®
(austriackiej ustawy patentowej, zwanej
dalej ,PatG”), a jego funkcjonowanie zostalo
uregulowane w § 140 PatG, ktéry odsyla do
przepis6w z zakresu postepowania w spra-
wach patentowych (§§ 113-127 i §§ 129-136
PatG).

26. Staly charakter tego organu wynika ze
sformutowania § 70 ust. 2 zdanie drugie
PatG, zgodnie z ktérym jest on wiasciwy do
rozpoznawania $rodkéw zaskarzenia skiero-
wanych przeciwko decyzjom wydzialu odwo-
fawczego (Beschwerdeabteilung) austriac-
kiego urzedu ds. patentéw i znakéw towa-
rowych, bez okreslenia jakichkolwiek granic
czasowych.

27. Z przepisu tego mozna réwniez wywies¢
obligatoryjny charakter postepowania przed
tym organem, poniewaz jego wlasciwo$é
nie ma charakteru fakultatywnego, jak
ma to miejsce w przypadku sadéw arbitra-
zowych ', tylko stanowi jedyna prawnie
dopuszczalna mozliwos¢ zaskarzenia decyzji

16 — BGBL. 1970/259, ostatnio zmieniona przez BGBL. 1 2006/96.

17 — Wyrok z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 102/81 Nordsee,
Rec. str. 1095, pkt 7 i nast.
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o uniewaznieniu wydanej przez krajowy
. . z 18
urzad ds. patentéw i znakéw towarowych .

28. Réwniez nie nalezy mie¢ watpliwosci
co do niezalezno$ci tego organu, poniewaz
wspomniany § 74 ust. 9 PatG kladzie nacisk
na te ceche, jak réwniez pelna niezawisto$¢
czlonkéw Oberster Patent- und Markensenat
wzgledem wszelkich instrukeji, jakie mogliby
oni otrzyma¢. Ponadto § 74 ust. 6 i 7 PatG
okresla czas trwania ich mandatu i przy-
czyny, dla ktérych moze on zosta¢ skrécony,
zwigzane z wyjatkowymi okolicznosciami,
takimi jak niezdolno$¢ do pracy, utrata
obywatelstwa austriackiego lub skazanie za
przestepstwo podlegajace karze pozbawienia
wolnosci powyzej roku.

29. Ze wszystkich tych przepiséw Patent-
gesetz jasno wynika, Ze rozpatrywany organ
krajowy stosuje normy prawne i prowadzi
postepowanie  kontradyktoryjne  zgodnie
z §§ 113-127 i §§ 129-136 PatG, majacymi
zastosowanie na mocy § 140 ust. 1 PatG.

30. Zgodnie z art. 133 ust. 4 konstytucji
federalnej Austrii organ ten pelni réwniez

18 — Artykul 133 konstytucji federalnej Austrii rozstrzyga
kwestie, czy Verwaltungsgerichtshof (naczelny sad
administracyjny) jest wlasciwy rozpoznawaé¢ spory w tym
samym zakresie co organ krajowy — watpliwos¢, ktora
wynika z jego prerogatyw w dziedzinie rejestracji lub
przyznawania praw ze znaku towarowego. Doktryna
krytykuje tak zlozone przyznanie kompetencji réznym
organom sadowniczym w ramach tej samej dziedziny
prawa: zobacz R. Beetz, ,Article 39”, w pracy zbiorowej
zatytulowanej Marken.schutz — Systematischer Kommentar
zum Markenschutzgesetz, red. G. Kucska, Wien, Manzsche
Verlags- und Universititsbuchhandlung 2006, str. 660.

funkcje sadu ostatniej instancji '°, a jego orze-
czenia maja charakter orzeczen sadowych
w znaczeniu nadanym temu pojeciu przez
orzecznictwo Trybunatu .

31. W konsekwencji Oberster Patent-
und Markensenat spelnia wszystkie prze-
slanki wymagane przez orzecznictwo od
sadu krajowego ', by umozliwi¢ mu wysta-
pienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym na podstawie
art. 234 WE, a zatem nic nie stoi na przeszko-
dzie, by Trybunal rozpatrzyt przedlozone
mu pytania. Stanowisko to godziela wieksza
cze$¢ doktryny austriackiej >

B — Co do istoty pytan prejudycjalnych

32. Ze sposobu sformufowania tych dwdéch
pytan prejudycjalnych wynika, ze drugie

19 — Nalezy wskaza¢, ze zgodnie z moja propozycja zawarta
w opinii przedstawionej w ww. sprawie De Coster,
okolicznoé¢ ~ wydawania  orzeczen  niepodlegajacych

zaskarzeniu ma podstawowe znaczenie, poniewaz jezeli
dany organ nie stanowi czesci austriackiego systemu
sadowniczego, brak mozliwosci  zaskarzenia  jego
orzeczen, poza ograniczong mozliwoscia odwotania sie
od nich do federalnego trybunalu konstytucyjnego, czyni
przedstawienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym dopuszczalnym.

20 — Pojecie to nie obejmuje, zgodnie z wyrokami: z dnia
19 pazdziernika 1995 r. w sprawie C-111/94 Job Centre, Rec.
str. 1-3361, pkt 9, postepowania przez sagdami polubownymi;
z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C-182/00 Lutz i in.,
Rec. str. 1-547, pkt 15 i 16, prowadzenia rejestru spotek
handlowych i przedsigbiorcéw przez sady niemieckie; oraz
z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99 Salzmann,
Rec. str. 1-4421, funkcji prowadzenia ksiag wieczystych
pelniona przez niektdre sady austriackie.

21 — Zobacz wyrok z dnia 17 wrzes$nia 1997 r. w sprawie C-54/96
Dorsch Consult, Rec. str. 1-4961, pkt 23 oraz wskazane
w nim orzecznictwo; ww. wyrok w sprawie Schmid, pkt 34.

22 — Zobacz W. Hackenberg i Ch. Stix-Hackl, Handbuch zum
Verfahren vor dem Europdischen Gerichtshof, 2. Aufl., Wien
2000; oraz R. Beetz, op. cit., str. 664, ktéry potwierdza bez
ograniczen, ze Oberster Patent- und Markensenat winien
by¢ uznawany za sad w rozumieniu art. 234 WE.
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pytanie ma wzgledem pierwszego charakter
positkowy, przynajmniej w $wietle stanu
faktycznego sporu przed organem krajowym,
poniewaz istnieje mozliwo$¢, ze zapropo-
nowana wyktadnia art. 10 ust. 1 dyrektywy
89/104 rozwigze spér na korzys¢ wiasci-
ciela prawa ze spornego znaku towaro-
wego, a w takim przypadku rozpatrywanie
powodéw nieuzywania znaku zgodnie z
art. 12 tej dyrektywy staloby sie bezprzed-
miotowe.

1. Analiza art. 10 ust. 1 dyrektywy 89/104

33. Chociaz spé6r dotyczy miedzynarodo-
wego znaku towarowego, moja analiza ogra-
niczy sie $cisle do optyki prawa wspdlnoto-
wego, aby unikna¢ ewentualnych probleméw
mogacych wynika¢ z rejestracji w biurze
Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektu-
alnej (WIPO).

a) Znaczenie wyrazenia ,data zakonczenia
procedury rejestracji”

34. Przedlozone w ramach niniejszego poste-
powania uwagi koncentrowaly sie w znacznej
cze$ci na zbieznosci tej daty z poczatkiem
ochrony znaku towarowego, bez watpliwosci
z uwagi na fakt, ze we wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym organ
krajowy wypowiadal si¢ na korzy$¢ takiego
rozwigzania.
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35. Niezaleznie od tego nalezy wrdci¢ do
zrédta problemu i nada¢ prawdziwy wymiar
tej dyskusji, unikajac pomylenia pojeé, ktére
wszakze moga wydawac sie podobne, jednak
nie sa absolutnie zbiezne, jak zamierzam to
wykaza¢ ponizej w oparciu o dwa argumenty:
zakres ujednolicenia ustawodawstw przez
dyrektywe 89/104 oraz charakter wymogu
uzywania zarejestrowanych oznaczen.

i) Zakres harmonizacji w dziedzinie znakéw
towarowych

36. Zgodnie z motywem trzecim dyrektywy
w chwili obecnej nie wydaje si¢ konieczne
podejmowanie procesu zblizenia ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnosza-
cych sie do znakéw towarowych w pelnym
zakresie, lecz ograniczenie tego procesu
do tych przepisow prawa krajowego, ktére
w sposéb najbardziej bezposredni oddzialuja
na funkcjonowanie rynku wewnetrznego.

37. A zatem dyrektywa 89/104 w spos6b
wyczerpujacy reguluje zdolno$¢ oznaczen
do stanowienia znakéw towarowych oraz ich
zdolno$¢ do bycia zarejestrowanymi (art. 2,
3 i 4); prawa przyznane przez rejestracje
i ich granice (art. 5-9); wymodg uzywania we
wszystkich ich aspektach (art. 10, 11 i 12);
niektére szczegélne przypadki odmowy,
niewazno$ci i wygasniecia (art. 13 i 14) oraz
niektore szczegélne rodzaje znakéw towaro-
wych (art. 15).
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38. W wyniku ograniczenia tego zbli-
zenia do niektérych obszaréw wcigz pozo-
staje szerokie spektrum, w ramach ktérego
zgodnie z motywem piatym dyrektywy
panstwom czltonkowskim pozostawia sie
pelna swobode ustalania przepiséw proce-
duralnych dotyczacych rejestracji, wyga-
$niecia i niewazno$ci znakéw towarowych
nabytych przez rejestracje, moga one przy
tym, na przyklad, okresla¢ forme rejestracji
znaku towarowego oraz procedury w sprawie
uniewaznienia, decydowa¢ o tym, czy prawa
wczesniejsze powinny by¢é powolywane
w procedurze rejestracji lub w procedurze
w sprawie uniewaznienia, badZ w obu tych
procedurach, oraz, jezeli dopuszczaja one
powolywanie praw wczesniejszych w proce-
durze rejestracji, moga stosowa¢ procedure
wnoszenia sprzeciwu lub procedure badania
z urzedu, badZ oba rodzaje tych procedur.
Panstwom czlonkowskim pozostawia sie
ponadto swobode ustalenia skutkéw wyga-
$niecia lub niewazno$ci znakéw towarowych.

39. Nie dziwi zatem fakt, ze sposéb uregulo-
wania tych wszystkich kwestii w ustawodaw-
stwach krajowych wykazuje istotne rozbiez-
noéci, co tlumaczy réznice miedzy propo-
zycjami rozstrzygniecia przedstawionymi
przez poszczegblnych uczestnikéw niniej-
szego postepowania, w znacznym stopniu
wynikajacymi z odrebnosci ich porzadkéw
prawnych.

40. Jesli podsumowac i w znacznym stopniu
uprosci¢ zagmatwanie uregulowan, z zakresie
rejestracji  znakéw towarowych mozna
dopatrzy¢ sie przynajmniej trzech modeli:
systemy, w ktorych rejestracji dokonuje sie
jeszcze przed zbadaniem bezwzglednych

i wzglednych podstaw odmowy reje-
stracji; systemy, ktérych rejestracja naste-
puje miedzy rozpatrzeniem bezwzglednych
i wzglednych podstaw odmowy rejestracji;
oraz systemy, w ktorych rejestracja nastepuje
dopiero po rozpatrzeniu wszystkich podstaw
odmowy rejestracji. Ten ostatni system jest
najbardziej rozpowszechniony w Europie.

41. Przedstawione  przed  Trybunalem
propozycje czesto wiazaly poczatek okresu,
w ktérym nalezy zaczaé uzywac znaku towa-
rowego, z momentem, w ktérym zglaszajacy
uzyskuje ostatecznie pelna wlasno$¢ znaku,
to znaczy, ze nie musi sie liczy¢ z mozliwoscia
jego utraty w wyniku sprzeciwu oséb trzecich
lub zastrzezen ze strony samego krajowego
urzedu ds. znakéw towarowych. Zgodnie
z tymi propozycjami wymdg uzywania ozna-
czenia zaczyna obowigzywal dopiero po
wykluczeniu wszelkich watpliwosci moga-
cych przeszkodzic jego rejestracji.

42. Jednak spos6b, w jaki zostato sformuto-
wane pytanie prejudycjalne, a mianowicie
powiazanie ,daty zakonczenia procedury
rejestracji” z ,poczatkiem okresu ochrony”,
zepchnal debate na bledne tory, kierujac ja
w niewla$ciwym kierunku.

43. Moim zdaniem, aby dobrze zrozu-
mie¢ omawiane wyrazenie, nalezy okresli¢
voluntas legislatoris tego przepisu zgodnie
z ponizej przedstawionymi uwagami.
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44. Po pierwsze, juz sam tekst norma-
tywny wychodzi z zalozenia wskazanej
powyzej réznorodnosci systeméw panu-
jacych w panistwach Unii Europejskiej, by
skupi¢ sie na wspolnym najbardziej charakte-
rystycznym elemencie, a mianowicie uniwer-
salno$ci procedury rejestracji znakéw towa-
rowych, ktéra zawsze, w przypadku gdy znak
towarowy zostaje uznany, konczy sie jego
wpisem do rejestru na podstawie decyzji
wlasciwego urzedu ds. znakéw towaro-
wych, ktéra jest opatrzona data i podlega
zwykle doreczeniu zainteresowanemu oraz
bezwzglednie publikacji.

45. Po drugie, dyrektywa nie definiuje rygo-
rystycznie momentu, w ktérym ta procedura
rejestracji sie konczy, gléwnie dlatego, ze
przestrzega ona — dajac w ten sposéb dowod
niezwyklej ostroznos$ci — podzialu kompe-
tencji, do ktérych nawiazano w motywie
piatym tej dyrektywy. A zatem to panstwa
czlonkowskie okre$laja, kiedy konczy sie
procedura rejestracji w ich urzedach ds.
znakéw towarowych, i wskazuja, czy ma ona
miejsce przed czy po rozpatrzeniu wzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji oraz czy
obejmuje réwniez publikacje.

46. Po trzecie, $wiadoma réznic miedzy
przepisami krajowymi, dyrektywa nie przy-
jeta pelnej wlasnosci znaku towarowego
za punkt odniesienia dla poczatku okresu
ochrony; w przeciwnym wypadku nie dopro-
wadzilaby do jakiejkolwiek harmonizacji,
poniewaz chwila rozpoczecia obowigzywania
wspomnianego wymogu uzywania bylaby —
w zalezno$ci od danego systemu prawnego —
albo opdzniona do momentu wykluczenia
mozliwosci dalszego wnoszenia sprzeciwéw
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przez osoby trzecie, albo przedwczesna, jezeli
dany system prawny przewidywatby te fikcje
prawna.

47. Natomiast dyrektywa nie zajmuje
sie  okresleniem dokladnego momentu,
w ktérym procedure te uznaje sie za zakon-
czong, pozostawiajac jego ustalenie prawo-
dawcy krajowemu, poniewaz miedzy datami,
ktére moglyby by¢ brane pod uwage (data
rejestracji, doreczenia zainteresowanemu czy
tez data publikacji), nigdy nie bedziemy mieli
do czynienia z na tyle dlugim okresem czasu,
by moglo to zagrozi¢ pewnosci prawa lub
przys$wiecajacemu dyrektywie celowi ujedno-
licenia.

48. Uwagi te stana sie bardziej zrozumiate,
gdy skupimy sie na prawdziwym znaczeniu
wymogu uzywania znaku towarowego.

ii) Wymoég uzywania

49. Nalezy wyjasni¢, co rozumiemy przez
wymog uzywania, jako ze dyrektywa 89/104
przewiduje okres karencji, w ktérym wtasci-
ciel oznaczenia jest zobowigzany wprowa-
dzi¢ je do uzytku w obrocie handlowym,
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gdyz po uplywie tego okresu prawo do znaku
moze Zostaéé , zakwestionowane z powodu
nieuzywania

50. Niezaleznie od rozbiezno$ci miedzy
poszczegélnymi ustawodawstwami  krajo-
wymi, we wszystkich systemach praw-
nych tej instytucji prawnej przy$wieca ten
sam cel: przystosowanie liczby zarejestro-
wanych znakéw towarowych do liczby
faktycznie uzywanych znakéw, ktére pelnia
na rynku swa gospodarcza funkcje”, zbli-
zajac w ten sposdb stan rejestru do rzeczywi-
stosci obrotu. Jak juz bowiem podkreslalem
przy innej okazji, urzedy ds. znakéw towa-
rowych nie s3 zwyklymi magazynami ozna-
czen zarejestrowanych na zapas w oczeki-
waniu, ze kto§ w niewiedzy odwazy sie ich
uzy¢, tak aby w takim przypadku ujawnic sie
z zamiarem przynajmniej spekulacyjnym.
Przeciwnie, maja one odzwierciedla¢ rzeczy-
wisto$¢, wskazywac oznaczenia, ktére przed-
siebiorstwa uzywaja w obrocie w celu odréz-
nienia swych towaréw i uslug. W urzedach
ochrony wlasnosci intelektualnej nalezy
przechowywac tylko takie znaki, ktére biora
udziat w obrocie handlowym *°.

51. Wymdg ten ma ponadto na celu uprosz-
czenie osobom trzecim dostepu do reje-

23 — U. Bous, ,§ 25 Ausschlufl von Anspriichen bei mangelnder
Benutzung”, w F.L. Ekey, i D. Klippel, Heidelberger
Kommentar — zum  Markenrecht, Heidelberg, Verlag
C.F. Miiller 2003, str. 370, podkresla mozliwo$¢ pomylenia
w prawie niemieckim.

24 — KH. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, Minchen, Verlag
C.H. Beck 2001, str. 1191.

25 — Zobacz opinia, ktéra przedstawilem w sprawie C-40/01
Ansul, w ktérej zapadl péiniej wyrok z dnia 11 marca
2003 r., Rec. str. 1-2439, pkt 42. Zobacz réwniez pkt 36
wyroku.

stracji®®, jak to wynika z tekstu dyrektywy
89/104, ktdéra zabrania powolywania sie¢ na
zarejestrowany znak towarowy, ktéry nie byt
jednak uzywany w okresie ponad pieciu lat,
jako podstawe uniewaznienia lub odmowy
rejestracji innego identycznego lub podob-
nego znaku towarowego (art. 11 ust. 1i 2).

52. Motyw 6smy dyrektywy 89/104 réwniez
odzwierciedla te dwa cele, gdy méwi, ze ,[...]
w celu ograniczenia ogdlnej liczby zareje-
strowanych i chronionych we Wspdlnocie
znakéw towarowych i, w nastepstwie tego,
liczby kolizji powstajacych miedzy nimi,
istotnym jest stosowanie wymogu, Ze zareje-
strowane znaki towarowe musza by¢ rzeczy-
wiscie uzywane lub, jezeli nie sa uzywane,
powinny podlega¢ wygasnieciu [...]".

53. Podsumowujac, z prawnego punktu
widzenia wymog uzywania ma dwa aspekty:
z jednej strony stanowi obowiazek ciazacy
ex lege na nowym wlascicielu tego rodzaju
prawa wlasnosci intelektualnej a z drugiej
strony obejmuje uprawnienia i prawa os6b
trzecich przyslugujace im w przypadku
niespetnienia tego wymogu.

54. W $wietle tego podwdjnego charakteru
nie trudno jest zrozumie¢, ze data zakon-
czenia procedury rejestracji w najlepszy

26 — C. Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas,
Madrid, Ed. Marcial Pons 2001, str. 454.
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sposob chroni interesy obu stron. Z uwagi
na to, ze w rejestrze zawarty jest wiary-
godny wpis, wlasciciel prawa wlasnosci inte-
lektualnej moze obliczy¢ okres i zaplanowac
handlowa strategie przedsiebiorstwa. Nato-
miast uzaleznienie okre$lenia takiej daty od
przypadkowosci zwiazanej ze sprzeciwami
konkurentéw, jak to przewiduja systemy,
w ktérych wzgledne podstawy odmowy reje-
stracji sa badane po dokonaniu rejestracji,
wprowadza zbyt wielka niepewno$¢ co do
daty, w ktérej zaczyna obowiazywaé ten
wymog, nie tylko dla wlasciciela i wnosza-
cego sprzeciw, ale w szczegdlnosci dla os6b
trzecich niezwiazanych z danym sporem.

55. Podobne trudno$ci miatyby miejsce,
gdyby przyja¢ fikcje polegajaca na powia-
zaniu zakorniczenia procedury rejestracji
z poczatkiem okresu ochrony, jak to dopusz-
czaja systemy, ktére opieraja sie na fikcji
prawnej, zeby retroaktywnie chroni¢ wlasci-
cieli od chwili zlozenia wniosku o rejestracje.
Przy takim zalozeniu faktyczne uzywanie
znaku towarowego byloby wymagane juz
z chwila zgloszenia znaku do krajowego
urzedu wlasnosci intelektualnej, co stanowi-
foby niewlasciwe rozwiazanie, gdyz, z jednej
strony, narzucaloby ono wymég uzywania
tym, ktérzy nie wykazali zadnego prawa,
a z drugiej strony, skracaloby wlascicielowi
ten piecioletni okres juz z uwagi na sam fakt
uzyskania prawa wlasnosci intelektualnej,
bez mozliwosci kontrolowania czasu trwania
procedury rejestracji, w wyniku ktdrej zostalo
mu przyznane to wylaczne prawo.

56. Z tego wzgledu data zakonczenia proce-
dury rejestracji, z uwagi na swéj obiektywny
i tatwo weryfikowalny przez wszystkich
zainteresowanych charakter, w najlepszy
sposéb zapewnia niezbedna pewnos$¢ prawa.
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A zatem nasuwa si¢ ona jako data najbar-
dziej wlasciwa, by stanowi¢ poczatek biegu
okresu pieciu lat, w ktérym nalezy spelni¢
wymog uzywania. Data ta zbiega sie ponadto
ogdlnie z wpisem do rejestru, powiadomienie
o ktérym wskaze wlascicielowi poczatek
obowiazywania tego wymogu, przy czym nie
jest ona bezwzglednie powiazana z chwilg
rozpoczecia korzystania w sposéb pelny
z nabytego prawa do znaku towarowego.

57. Po dokonaniu analizy prawa wspoélnoto-
wego, nalezy zbada¢, jakie miejsce zajmuje
w tych rozwazaniach miedzynarodowy znak
towarowy.

b) Miedzynarodowy znak towarowy

58. Ani porozumienie madryckie, ani
umowa miedzynarodowa, ktérej uzupel-
nienie stanowi, czyli konwencja paryska, nie
zawieraja postanowien regulujacych wymog
uzywania znaku towarowego. Pierwszy z tych
aktéw nie zawiera zadnych postanowien
w tym zakresie, podczas gdy drugi, w art. 5
cze$¢ C ust. 1, naklada na panstwa czlonkow-
skie obowiazek uzaleznienia tego wymogu
od uplywu ,stosownego” terminu i mozli-
wosci usprawiedliwienia przez zaintereso-
wanego powoddéw swej bezczynnos$ci. Nato-
miast w konwencji tej brak jest jakiegokol-
wiek zapisu dotyczacego poczatku biegu
tego terminu, co powoduje, ze ze wzgledu
na stosowanie w takim przypadku prze-
piséw prawa krajowego prawo wspdlnotowe
réwniez wywiera skutki, a co za tym idzie,
takze dyrektywa 89/104.
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59. Nie nalezy jednak wyciaga¢ pochopnych
wnioskéw, gdyz porozumienie madryckie
reguluje system rejestracji, ktérego Eodsta-
wowe cechy zastuguja na omdéwienie z

60. Przy pomocy tego rozpowszechnionego
na calym $wiecie mechanizmu dla przed-
siebiorstw otwiera si¢ mozliwo$¢ uzyskania,
przy okazji jednego tylko aktu rejestracji,
ochrony znaku towarowego parstwa pocho-
dzenia we wszystkich panstwach bedacych
stronami tego porozumienia, ktére wybiora.
Ochrona oznaczen zarejestrowanych
w siedzibie WIPO w Genewie jest wyzna-
czona zasadami terytorialno$ci i réwnego
traktowania, z tym skutkiem, ze znaki towa-
rowe, dla ktérych wniesiono o rozszerzenie
ochrony na inne panstwa bedace stronami
tego porozumienia, beda w tych panstwach
chronione w tym samym zakresie, jak
gdyby znaki te zostaly tam bezposrednio
zgloszone

61. Formularz podania o rejestracje miedzy-
narodowa sklada si¢ do organu panstwa
pochodzenia znaku, ktéry ma zostaé zareje-
strowany jako miedzynarodowy znak towa-
rowy » organ ten przeprowadza zatem

27 — W dalszej czesci odnosze si¢ wylacznie do porozumienia
madryckiego, a nie do jego protokotu, takze podpisanego
w Madrycie w dniu 27 czerwca 1989 r., ktéry mimo swej
nazwy jest odrebna umowa miedzynarodows, nawet
jesli jego tre$¢ jest bardzo zblizona do porozumienia
madryckiego. Ta druga umowa umozliwila przyjecie
niektorych krajow, ktére zarzucaly temu porozumieniu brak
elastycznosci, poniewaz nie dopuszczalo ono mozliwosci
wpisu do rejestru miedzynarodowego zgloszen znakéw
towarowych ztozonych w krajowych urzedach ds. znakéw
towarowych. Protokét ten wszedl w zycie w dniu 1 grudnia
1995 r. Zob. K.H. Fezer, op. cit., str. 2027 i nast.

28 — Tak przewiduje art. 4 ust. 1 porozumienia madryckiego.

29 — Artykul 3 ust. 1 porozumienia madryckiego.

wstepne badanie przedlozonych przez zain-
teresowanego dokumentéw, tak by potwier-
dzi¢ w szczegdlnosci, ze oznaczenie to figu-
ruje w krajowym rejestrze pod nazwa zgla-
szajacego oraz dla wskazanych w formu-
larzu towaréw i uslug, a nastepnie weryfikuje
legitymacje zglaszajacego i sprawdza, czy
dotrzymal on wymogéw formalnych, przed-
ktadajac wasciwe dokumenty *°.

62. Po otrzymaniu akt Biuro Miedzynaro-
dowe sprawdza wylacznie wymogi formalne
oraz czy dokonano oplaty na podstawie
porozumienia madryckiego i rozporzadzenia
wykonawczego®'. Jezeli wszystkie wymogi
zostaly spelnione, dokonuje si¢ migedzynaro-
dowej rejestracji znaku towarowego. Biuro
Miedzynarodowe nie weryfikuje jednak, czy
znak bedacy przedmiotem podania moze
podlega¢ ochronie we wskazanych panstwach
bedacych stronami porozumienia, gdyz taka
kontrola wchodzi w zakres kompetencji tych
pafistw >, w terminie nieprzekraczaj%cym
roku liczonego od daty zarejestrowania ®

63. W skrécie miedzynarodowy znak towa-
rowy zaklada zamiane obowiagzku rejestracji
w kazdym z panstw, w ktérych domaga

30 — Bardziej szczegdlowe przedstawienie procedury,
zob. J.M. Botana Agra, ,Las marcas internacionales”,
w J.J. Navarro Chinchilla i R.J. Vizquez Garcia (red.), Estudios
sobre marcas, Granada, Ed. Comares 1995, str. 37 i nast.

31 — Obecnie istnieje wspdlne rozporzadzenie wykonawcze do
porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji
znakéw towarowych i protokolu do tego porozumienia
(brzmienie obowigzujace od dnia 1 kwietnia 2004 r.),
z ktérym mozna si¢ zapozna¢ pod nastepujacym adresem:
http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_
regulations.htm.

32 — Artykul 5 ust. 1 porozumienia madryckiego.

33 — Artykul 5 ust. 2 porozumienia madryckiego.
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sie ochrony, na jedno zgloszenie zlozone
w Biurze Miedzynarodowym w Genewie,
przyznajac w ten sposéb wlascicielom tych
praw wlasnosci intelektualnej srodki ochrony
przeciwko niedozwolonym naruszeniom ze
strony nieuczciwych konkurentéw lub dzia-
Tajacych ponad granicami piratéw.

64. Aby odpowiedzie¢ na pytanie prejudy-
cjalne, nalezy okresli¢ date miedzynarodowej
rejestracji.

65. Artykul 3 ust. 4 porozumienia madryc-
kiego ustanawia system positkowych mozli-
wosci skonkretyzowania daty wpisu do reje-
stru, zgodnie z ktérym co do zasady przyj-
muje sie date zlozenia podania w Biurze
Miedzynarodowym;  wyjatkowo  mozna
przyja¢ date otrzymania formularza przez
wlasciwy organ krajowy, jezeli przekaze
on ten formularz do Biura Miedzynarodo-
wego w terminie dwéch miesiecy od tej daty;
wreszcie w przypadku brakéw rejestracja
narodowa zostanie opatrzona data, w ktérej
uzupelniono wszystkie braki **,

66. Z powyzszego wynika nie tylko, ze
wymoég uzywania jest zawsze zalezny od
prawa krajowego, ktére we Wspdlnocie
Europejskiej zostalo cze$ciowo zharmo-
nizowane w opisany powyzej sposéb, ale
réwniez, ze poczawszy od daty rejestracji

34 — Zasada 15 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.
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miedzynarodowej dany znak jest chroniony,
nawet jezeli ochrona ta podlega warun-
kowi uptywu okresu jednego roku ustano-
wionemu w panstwach bedacych stronami
konwencji, ktore zostaly wskazane w kazdym
formularzu, aby moéc odmoéwi¢ zadanej
ochrony na ich terytorium, co wskazuje,
ze réwniez w odniesieniu do tego rodzaju
prawa wlasnosci intelektualnej nie mozna
oczekiwaé, by data rejestracji pokrywala sie
z data uzyskania pelnej wlasnosci. Ponadto,
poniewaz rejestracja chronionego znaku
w Biurze Miedzynarodowym jest uznawana
»za zastepujaca”, zgodnie ze sformulowaniem
uzytym w art. 4 bis porozumienia madryc-
kiego, uprzednie rejestracje, a zatem, $cisle
moéwigc, nie dochodzi do aktu rejestracji
w urzedach krajowych, ktére sa jedynie o tym
informowane, jedyna weryfikowalna metoda
stwierdzenia zakonczenia procedury miedzy-
narodowej rejestracji byloby uznanie daty
rejestracji w Biurze Miedzynarodowym za
konczaca te procedure.

67. Ten moment zbiega si¢ z poczatkiem
okresu faski w zakresie wymogu uzywania
na podstawie dyrektywy 89/104. Widoczny
wysilek prawa miedzynarodowego, by zblizy¢
te dwie daty — date krajowa i date miedzy-
narodowa — réwniez przemawia na korzy$¢
proponowanego przeze mnie rozwigzania,
poniewaz jezeli przyja¢ propozycje zawarta
w uwagach przedlozonych w ramach niniej-
szego postepowania w trybie prejudy-
cjalnym, a mianowicie, ze termin rozpoczyna
bieg dopiero po uzyskaniu peinej ochrony,
to mogtoby to prowadzi¢ do nieodzalowa-
nych rozbiezno$ci w zakresie daty, w ktdrej
rozpoczyna si¢ odliczanie wstecz wymogu
uzywania znaku towarowego: w niektd-
rych przypadkach zalezalaby ona od prze-
piséw prawa krajowego, w szczegdlnosci
gdyby dopusci¢ wzgledne podstawy odmowy
rejestracji, a w innych od rozstrzygniecia
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w zakresie sprzeciwéw os6b trzecich wnie-
sionych wobec znakéw miedzynarodowych,
co prowadzitoby z kolei do nieokreslonego
w czasie opdznienia tego momentu.

68. Nalezy rowniez podkresli¢ szczegolnq
role daty rejestracji miedzynarodowej®,
jako ze jest ona rozstrzygajaca dla obli-
czania okresu, w ciagu ktérego panstwa
bedace strona porozumienia moga odmowic
ochrony®  dla rozpoczgc wywierania
skutkéw przez rejestracje” lub dla zadama
terytorialnego rozszerzenia ochrony”, dla
dlugosci okresu jej trwania i mezaleznosa ¥
oraz dla jej przedluzenia®. Poniewaz data
ta sluzy jako punkt odniesienia w tak wielu
przypadkach, wydaje si¢ logiczne, ze moglaby
odgrywac te role réwniez w odniesieniu do
poczatku obowigzywania wymogu uzywania.

69. W odniesieniu do rozdzwigku spowo-
dowanego ewentualna odmowa rejestracji
w jednym z panstw bedacych stronami poro-
zumienia madryckiego nalezy przedstawi¢
dwa uscilenia: pierwsze dotyczy bezwzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji, poniewaz
ustanowiony przez to porozumienie system
zaklada, Ze sa one nieprawdopodobne ze
wzgledu na ich analize przeprowadzona
w kraju pochodzenia znaku w $wietle kryte-
riéw zunifikowanych w konwencji pary-
skiej. Drugie uscislenie dotyczy wzglednych

35 — Ten podstawowy aspekt zostal
J.M. Botana Agra, op. cit., str. 38 i nast.

36 Artykul 5 ust. 2 porozumienia madryckiego.
37 — Artykut 4 ust. 1 porozumienia madryckiego.
38 — Artykut 3 ust. 2 porozumienia madryckiego.
39 Artykut 6 ust. 2 porozumienia madryckiego.
40 — Artykul 7 porozumienia madryckiego.

podkreslony  przez

podstaw odmowy rejestracji, w przypadku
ktérych wychodzi sie z zalozenia, ze przed-
siebiorstwa beda dziala¢ starannie, podej-
mujac sie¢ — bez ponoszenia nadmier-
nych kosztéw — przed zlozeniem podania
o rejestracje miedzynarodowa, poszukiwan
znakéw, ktére moga uzasadniaé wniesienie
sprzeciwu wobec ich znaku w panstwach,
w ktérych domagaja sie oni przyznania
ochrony.

70. A zatem jestem przekonany, ze réwniez
w przypadku miedzynarodowych znakdéw
towarowych ,data zakonczenia procedury
rejestracji” zbiega sie z data odnotowana
w Biurze Miedzynarodowym w Genewie.

71. W $wietle powyzszych wyjasnien na
pierwsze pytanie prejudycjalne przedsta-
wione przez Oberster Patent- und Marken-
senat proponuje udzieli¢ odpowiedzi, ze
wyrazenie ,data zakonczenia procedury reje-
stracji” zawarte w art. 10 ust. 1 dyrektywy
89/104 nie odnosi sie do poczatku okresu
ochrony, z ktérym moze si¢ jednak zbiegad,
lecz do momentu, w ktérym wlasciwe organy
na podstawie ustawodawstwa krajowego
dopelnia wszystkich formalnosci rejestro-
wych, lub w przypadku miedzynarodowego
znaku towarowego, w ktérym formalnosci
tych dopelni Biuro Miedzynarodowe.
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2. Wykladnia art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104

72. Sci$le zwiazana z wymogiem uzywania
wydaje sie kwestia wygasniecia prawa, ktére
od wspomnianego wymogu rézni sie tym, ze
termin moze rozpoczaé swdj bieg w jakim-
kolwiek momencie, bez zadnego zwigzku
z koncem procedury rejestracji. W przy-
padku gdy wtlasciciel znaku nie uzywa go
przez ponad piec lat, jego konkurenci i zain-
teresowane osoby trzecie moga legalnie
przeja¢  wlasno$¢ takiego oznaczenie.
W kazdym razie te dwie instytucje prawne,
jak dwa woly zaprzegniete w to samo jarzmo,
ciggna w kierunku tego samego celu praw-
nego, jakim jest dostosowanie stanu rejestru
do rzeczywistosci rynkowej, jak to zostalo
wskazane juz powyzej.

73. Organ krajowy zwraca sie z pytaniem,
jakie sa powody mogace usprawiedliwia¢ brak
uzywania oznaczenia handlowego w okresie
okreslonym przez prawo wspdlnotowe.
W postepowaniu przed organem krajowym
Lidl powoluje si¢ na ,przeszkody biurokra-
tyczne” niezgodne z jego strategia przedsie-
biorstwa, polegajaca na sprzedazy towaréw
oznaczonych znakiem towarowym ,Le Chef
DE CUISINE” wylacznie we wlasnych super-
marketach, ktérych otwarcie nastapilto
znacznie pdzniej niz zakladano.

74. W $wietle mojej odpowiedzi na pytanie
pierwsze, w zwiazku z austriackim uregu-
lowaniem w zakresie znakéw towarowych,
udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie nie
byloby konieczne do rozstrzygniecia sporu
w postepowaniu przed organem krajowym.
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Jednak na wypadek, gdyby Trybunat Sprawie-
dliwosci nie podzielal mojego zdania i uznat
za stosowne dokona¢ wykladni art. 12 dyrek-
tywy 89/104, przedstawie pokrétce pewne
nasuwajace mi sie refleksje.

75. Nie podzielam opinii Republiki Austrii,
ze to pytanie prejudycjalne jest niedopusz-
czalne, poniewaz ani jego kontekst nie ma
charakteru rodzajowego, ani tez opis stanu
faktycznego nie jest pozbawiony w wystar-
czajagcym zakresie punktéw odniesienia
pozwalajacych na  okreslenie interesu
w wydaniu orzeczenia i jego koniecznosci.

76. Trybunal orzekal juz w przesztosci
w przedmiocie art. 12 dyrektywy 89/104,
a dokladniej w przedmiocie pojecia ,rzeczy-
wistego uzywania”, stwierdzajac, ze znak
towarowy jest uzywany w ten sposéb wtedy,
»gdy jest uzywany zgodnie ze swoja podsta-
wowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie
okreslenia pochodzenia towaréw i ustug, dla
ktérych zostal on zarejestrowany, tak aby
wykreowa¢ lub zachowa¢ rynek zbytu dla
tych towaréw i ustug, z wylaczeniem przy-
padkéw uzywania o charakterze symbo-
licznym, majacym na celu jedynie utrzy-
manie praw do znaku towarowego” *". Ocena
rzeczywistego charakteru uzywania znaku
towarowego winna opiera¢ sie na ,wszyst-
kich faktach i okoliczno$ciach wiasciwych
dla ustalenia prawdziwosci wykorzystania
handlowego tego znaku w obrocie, a w szcze-
gélnosci powinna uwzglednia¢ uzywanie
uznawane za uzasadnione w danym sektorze
ekonomicznym” **

41 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43.
42 — Ibidem.
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77. W konsekwencji  wszelki  sposob
uzywania znaku towarowego, ktéry nie odpo-
wiada tym stwierdzeniom, nie miesci sie
W pojeciu rzeczywistego uzywania. Wspo-
mnialem juz, ze postugiwanie si¢ znakiem
na uzytek prywatny, ktéry nie wykracza
poza sfere prywatna wilasciciela, nie moze
by¢ tutaj brane pod uwage, poniewaz nie
jest ono skierowane na zachowanie udziatéw
w rynku, a zatem ani podjecie dzialan przy-
gotowawczych w celu wprowadzenia na
rynek towarédw lub uslug, ani magazyno-
wanie i sklad towardéw, ktére nie opuszczaja
pomieszczenn przedsiebiorstwa, nie moga
zostac uznane za ,wystarczajace” lub ,rzeczy-
wiste” uzywanie znaku towarowego

78. Omawiany przepis odwoluje si¢ do
mozliwych uzasadnionych powodéw nieuzy-
wania, bez wskazywania jednak na ich przy-
klady. W tym zakresie pomoca stuzy art. 19
porozumienia TRIPS, zgodnie z ktérym
waznymi przyczynami sa okolicznosci, ktére
powstaly niezaleznie od woli wtasciciela
znaku towarowego i stanowia przeszkody dla
uzywania tego znaku, ktérych przyktadem
moga by¢ restrykcje importowe lub inne
wymogi rzadowe dotyczace towaréw lub
ustug chronionych znakiem towarowym.

79. ,Przeszkody biurokratyczne”, na ktére
powoluje sie¢ Lidl w postepowaniu przed
organem krajowym, chociaz nie sa zalezne
od woli wlasciciela znaku, musza pozostawaé
w bezpoérednim zwigzku z samym znakiem
tak dalece, ze mozliwos¢ jego uzywania musi

43 — Zobacz opinie przedstawiona w ww. sprawie Ansul, pkt 57.

zaleze¢ od pozytywnego ukorniczenia formal-
no$ci administracyjnych. Mozna sobie
wyobrazié, ze mialoby to miejsce, gdyby Lidl
oczekiwal na udzielenie pozwolenia sane-
pidu na sprzedaz towardw opatrzonych
znakiem towarowym ,Le Chef DE CUISINE”
lub — gdyby chodzito o produkt leczniczy —
na jego zatwierdzenie przez wlasciwe
wladze sanitarne. Jednak trudno$ci wyni-
kajace z op6znien w udzieleniu pozwolenia
na budowe lokali handlowych nie wykazuja
wystarczajaco $cislego zwiazku ze znakiem
towarowym. Trudno jest tez w pelni zrozu-
mie¢ przyczyny, ktére powstrzymaty Lidl od
zmiany na czas strategii przedsigbiorstwa;
moglt on na przyklad wprowadzi¢ system
licencji w celu sprzedazy swych towaréw
przez okreslony okres czasu za posrednic-
twem innych dystrybutoréw artykuléw
spozywczych lub sklepéw spozywczych.

80. Tym samym, jak stusznie wskazuje
Komisja, strategia przedsigbiorstwa w pelni
podlega kontroli samego przedsiebiorstwa,
a zatem trudno jest zaakceptowad, ze Lidl nie
mogl poradzi¢ sobie z ewentualnymi trudno-
$ciami administracyjnymi poprzez dostoso-
wanie strategii do zmiennosci losu i nieprze-
widzianych wypadkéw. Z tego wzgledu
w niniejszej sprawie rodza sie watpliwosci co
do zachowania, ktére w wiekszym stopniu
przeszkodzito realizacji zamierzonego celu:
czy byly to formalistyczne meandry proce-
dury administracyjnej czy tez uparte przy-
wiazanie do niewlasciwego planu. Jednak te
rozwazania, ktére dotycza ustalen o charak-
terze faktycznym, naleza do organu krajo-
wego, ktoremu stan faktyczny jest lepiej
znany i ktdry jest wlasciwy rozpoznac spér co
do istoty.
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81. Na podstawie powyzszych rozwazan
proponuje, by Trybunal Sprawiedliwosci
odpowiedzial na drugie pytanie prejudycjalne
dotyczace wykladni art. 12 ust. 1 dyrektywy
89/104, ze powody, ktére uzasadniaja brak
uzywania znaku towarowego, musza by¢
niezalezne od woli wlasciciela i stanowi¢ prze-
szkode dla uzywania tego oznaczenia. Gdy
spelnione sa te wymogi, réwniez formalnosci

VI — Whnioski

administracyjne naleza do tej kategorii przy-
czyn, co nie ma jednak miejsca w przypadku,
gdy utrudniaja one realizacje strategii przed-
siebiorstwa, gdyz przedsiebiorstwo w pelni
zachowuje mozliwos¢ podejmowania decyzji
w zakresie dostosowania swej strategii do
zmienno$ci administracyjnych. Zadaniem
organu krajowego jest ocena okolicznosci
stanu faktycznego w $wietle tych wskazdwek.

82. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, by Trybunal Sprawiedliwosci
odpowiedzial na pytania prejudycjalne przedstawione przez Oberster Patent- und

Markensenat w nastepujacy sposob:

»1) Wyrazenie ,data zakonczenia procedury rejestracji” zawarte w art. 10 ust. 1
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych nie odnosi sie do poczatku okresu ochrony, z ktérym moze sie
jednak zbiega¢, lecz do momentu, w ktérym wlasciwe organy na podstawie
ustawodawstwa krajowego dopelnia wszystkich formalnosci rejestrowych, lub
w przypadku miedzynarodowego znaku towarowego, w ktérym formalnosci tych

dopelni Biuro Miedzynarodowe.
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2) Artykul 12 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG nalezy interpretowac w ten sposoéb, ze
powody, ktére uzasadniaja brak uzywania znaku towarowego, muszg by¢ nieza-
lezne od woli wlasciciela i stanowi¢ przeszkode dla uzywania tego oznaczenia.
Gdy spetnione sa te wymogi, réwniez formalnosci administracyjne naleza do tej
kategorii przyczyn, co nie ma jednak miejsca w przypadku, gdy utrudniaja one
realizacje strategii przedsiebiorstwa, gdyz przedsiebiorstwo w pelni zachowuje
mozliwo$¢ podejmowania decyzji w zakresie dostosowania swej strategii do
zmienno$ci administracyjnych. Zadaniem organu krajowego jest ocena okolicz-
nosci stanu faktycznego w $wietle tych wskazéwek”.
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