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Génesis Seguros Generales Sociedad Anénima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)
przeciwko
Boys Toys SA
i
Administraciéon del Estado

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Tribunal Supremo
(Hiszpania)]

Wspodlnotowy znak towarowy — Sposoby zgloszenia — Artykul 27 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 —
Zgloszenie elektroniczne — Uwzglednienie daty, godziny i minuty zgloszenia

I - Wprowadzenie

1. Tribunal Supremo (Hiszpania), zwracajac sie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
przedlozyl Trybunalowi pytanie odnoszace si¢ do wykladni pojecia daty dokonania zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego. Poruszona kwestia dotyczy tego, czy do celéw stosowania art. 27
rozporzadzenia (WE) nr 40/94” dopuszczalne jest uwzglednienie, oprocz daty dokonania zgloszenia,
takze godziny i minuty dokonania zgloszenia, aby pdzniej mdéc powola¢ si¢ na pierwszenstwo
wspdlnotowego znaku towarowego.

II - Ramy prawne

A — Prawo miedzynarodowe

2. Artykut 4 pkt A Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r.
(zwana dalej ,konwencja paryska”)® stanowi, co nastepuje:

»1. Kazdy, kto dokonal prawidlowego zgloszenia [...] znaku towarowego w jednym z panstw bedacych
czlonkami Zwiazku [...], bedzie korzystal w celu dokonania zgloszenia w innych panstwach z prawa
pierwszenstwa w terminach nizej okreslonych.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.

2 — Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1), uchylone rozporzadzeniem
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) ( Dz.U. L 78, s. 1), ktére
weszlo w zycie 13 kwietnia 2009 r. Zwazywszy na moment zaistnienia stanu faktycznego w postepowaniu przed sadem krajowym, niniejszy
wniosek o dokonanie wykladni odnosi si¢ do rozporzadzenia nr 40/94.

3 — Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. jest dostepna pod nastgpujacym adresem:
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo0020.html.
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2. Uznaje sie, ze kazde zgloszenie, ktére zgodnie z ustawodawstwem wewnetrznym kazdego panstwa
bedacego czlonkiem Zwiazku albo stosownie do uméw dwustronnych lub wielostronnych zawartych
miedzy panstwami bedacymi czlonkami Zwigzku ma moc prawidlowego zgloszenia, powoduje
powstanie prawa pierwszenstwa.

3. Przez prawidlowe zgloszenie krajowe nalezy rozumie¢ kazde zgloszenie, ktére jest wystarczajace dla
ustalenia daty jego dokonania w danym panstwie, niezaleznie od dalszego losu tego zgloszenia”.

3. Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt C konwencji paryskiej:

»1. Wspomniane wyzej terminy pierwszenstwa beda nastepujace: [...] sze$¢ miesiecy dla wzoréw
przemystowych i znakéw towarowych.

2. Bieg tych terminéw rozpoczyna sie od daty dokonania pierwszego zgloszenia, dnia dokonania
zgloszenia nie wlicza si¢ do terminu.

3. Jezeli ostatni dzierr terminu przypada na dzienn ustawowo wolny od pracy albo na dzien, w ktérym
biuro nie jest otwarte dla przyjmowania zgloszen w panstwie, w ktéorym wnosi sie o udzielenie
ochrony, termin bedzie przediuzony do najblizszego pierwszego dnia powszedniego”.

B — Prawo Unii
4. Artykul 8 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany , Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla ktérych
wnioskuje sie o rejestracje, sa identyczne z towarami lub uslugami, dla ktérych wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony;

b)  z powodu identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towarowego, identyczno$ci
lub podobienstwa towaréw lub ustug, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczes$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym.

2. Do celéw ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego,
bioragc pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych
znakéw towarowych:

i)  wspdlnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie czlonkowskim lub, w przypadku Belgii,
Niderland6éw lub Luksemburga, w Urzedzie Znakéw Towarowych Beneluksu;

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnien obowiazujacych
w panstwie czltonkowskim;

b)  zgloszenia znakéw towarowych okreslone w lit. a), z zastrzezeniem ich rejestracji;
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c¢)  znaki towarowe, ktére w dniu dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego lub
odpowiednio w dniu zastrzezenia pierwszenstwa dla zgloszenia wspdélnotowego znaku
towarowego, sa powszechnie znane w panstwie czlonkowskim w znaczeniu, w jakim wyrazenie
»powszechnie znane« jest uzywane w art. 6a[bis] konwencji paryskiej. [...]".

5. Artykul 14 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Uzupelniajace stosowanie prawa

krajowego odnoszace si¢ do naruszenia”, przewiduje, ze skutki wspdlnotowego znaku towarowego

podlegaja wylacznie przepisom tego rozporzadzenia.

6. Artykul 26 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/49 wskazuje warunki, jakie musza spelniaé zgloszenia
wspodlnotowego znaku towarowego, ktore musza zawieraé: a) wniosek o rejestracje wspolnotowego znaku
towarowego; b) informacje identyfikujace zglaszajacego; c) wykaz towaréw lub uslug, w odniesieniu, do
ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje; d) przedstawienie znaku towarowego. Artykul 26 ust. 2 tego
rozporzadzenia stanowi, ze zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego wymaga takze uiszczenia oplaty.

7. Artykut 27 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Data zgloszenia”, brzmi nastepujaco:

»Za date dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego przyjmuje sie dzien, w ktérym
zglaszajacy sklada w Urzedzie dokumenty zawierajace informacje okre$lone w art. 26 ust. 1 lub, jezeli
zgloszenie jest dokonywane w centralnym urzedzie zajmujacym si¢ ochrona wlasnosci przemystowej
w panstwie cztonkowskim lub w Urzedzie Znakéw Towarowych Beneluksu, dzienn dokonania zgloszenia
w tym urzedzie, pod warunkiem uiszczenia oplaty za zgloszenie w terminie jednego miesiaca od daty
zlozenia wymienionych dokumentéw”.

8. Zgodnie z art. 29 tego rozporzadzenia prawo pierwszenstwa przystuguje przez okres sze$ciu miesiecy
od daty zlozenia pierwszego wniosku. Za powodujace powstanie prawa pierwszenstwa uznaje si¢ kazde
zgloszenie, ktére jest rownowazne z prawidlowym zgloszeniem na podstawie ustawodawstwa krajowego
panstwa, w ktéorym zostalo dokonane, lub na podstawie dwustronnych lub wielostronnych uméw.
Prawidlowe zgloszenie krajowe oznacza kazde zgloszenie, ktére jest wystarczajace dla okreslenia daty
jego dokonania niezaleznie od dalszego losu tego zgloszenia.

9. Artykul 32 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze zgloszenie wspoélnotowego znaku towarowego,
ktéoremu nadano date zgloszenia, jest réwnowazne w panstwach czlonkowskich z prawidlowym
zgloszeniem krajowym, w odpowiednim przypadku z pierwszenstwem zastrzeganym dla zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego..

10. Artykut 97 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Prawo wlasciwe”, stanowi:
»1. Sady w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia, sad w sprawach
wspoélnotowych znakéw towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
rowniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszace si¢ do tego samego rodzaju powddztwa jak
w przypadku krajowego znaku towarowego w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma swoja siedzibe”.

11. Zasada 5 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie nr 40/49* zatytutowana ,Dokonywanie zgloszenia”, stanowi:

»1. Urzad opatruje dokumenty, z ktérych sktada sie zgloszenie, data jego otrzymania oraz numerem
akt. Wydaje on niezwlocznie zglaszajacemu pokwitowanie, na ktérym wskazane sa co najmniej:

numer akt, przedstawienie, opis lub inne okre§lenie znaku, charakter i liczba dokumentéw oraz
data ich otrzymania.

4 — Dz.U.L 303, s. 1.
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C — Prawo krajowe

12. Artykul 6 ust. 2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marca (ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia
2001 r. o znakach towarowych, BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579; zwanej dalej ,ustawa
17/2001 o znakach towarowych) definiuje to, co nalezy rozumie¢ pod wczes$niejszymi znakami
towarowymi, w sposéb nastepujacy:

»a)  zarejestrowane znaki towarowe nastepujacych rodzajow, w przypadku, ktérych data zgloszenia
lub data pierwszenstwa zgloszenia jest wcze$niejsza od daty podlegajacej badaniu: i) hiszpanskie
towarowe ii) znaki towarowe bedace przedmiotem miedzynarodowej rejestracji wywolujace skutki

b)  zarejestrowane wspélnotowe znaki towarowe, ktorych wlasciciel, zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, skutecznie podnosi pierwszenstwo w zwigzku
z jednym ze znakéw towarowych, o ktédrych mowa w lit. a) ppkt (i) i (ii), nawet jesli ten ostatni
znak towarowy byl przedmiotem zrzeczenia lub wygasniecia;

c¢)  zgloszenie znaku towarowego, o ktérym mowa w lit. a) i b), pod warunkiem dokonania
ostatecznie rejestracji;

d) nie zarejestrowane znaki towarowe, ktére w dniu zgloszenia lub w dniu zastrzezenia
pierwszenstwa zgloszenia znaku towarowego poddanego badaniu, sa »powszechnie znane«
w Hiszpanii w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej”.

13. Artykut 11 wspomnianej ustawy, zatytulowany ,Dokonanie zgloszenia”, stanowi:

»1. Zgloszenia znaku towarowego dokonuje si¢ do wlasciwego organu Comunidad Auténoma
[wspdlnoty autonomicznej] wedlug miejsca zamieszkania zglaszajacego lub miejsca faktycznej siedziby
przedsiebiorstwa handlowego lub przemystowego. [...]

[...]

6. Z chwila otrzymania zgloszenia wlasciwy organ nadaje mu numer zgloszenia i stwierdza dzien,
godzine i minute dokonania zgloszenia w formie okreslonej w przepisach wykonawczych”.

14. Artykul 12 ustawy 17/2001 o znakach towarowych, okreslajacy warunki, jakie musi spelnia¢
zgloszenie znaku, brzmi nastepujaco:

»1. Zgloszenie znaku towarowego zawiera co najmniej: wniosek o dokonanie rejestracji znaku
towarowego; oznaczenie zglaszajacego; przedstawienie znaku towarowego; wykaz towaréw lub ustug,
dla ktérych wystepuje sie o rejestracje.

[...]".
15. Artykut 13 ustawy 17/2001 o znakach towarowych stanowi:

»1. Za date dokonania zgloszenia przyjmuje sie¢ dzien, w ktérym wlasciwy organ, zgodnie z trescia
art. 11, otrzyma dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 12 ust. 1.

2. Za date dokonania zgloszenia zlozonego w urzedzie pocztowym uznaje sie date, w ktérej wskazany
urzad pocztowy otrzymal dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 12 ust. 1, pod
warunkiem ze zostana one przedstawione w otwartej kopercie, nadane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i beda skierowane do organu wlasciwego do otrzymania zgloszenia. Urzad
pocztowy stwierdzi dzien, godzine i minute przedstawienia tych dokumentéw.
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3. Jezeli ktorykolwiek z organdéw lub jednostek administracyjnych, o ktérych mowa w ustepach
poprzedzajacych, nie stwierdzi w momencie otrzymania zgloszenia godziny dokonania zgloszenia,
przyjmuje sie, ze takie zgloszenie zostalo dokonane w ostatniej godzinie danego dnia. Jezeli
w momencie otrzymania zgloszenia nie zostanie stwierdzona minuta, w jakiej zostalo dokonane
zgloszenie, przyjmuje sie, Ze zgloszenie zostalo dokonane w ostatniej minucie danej godziny. Jezeli nie
zostala stwierdzona ani godzina, ani minuta dokonania zgloszenia, przyjmuje sie, ze zostalo ono
dokonane w ostatniej godzinie i ostatniej minucie danego dnia”.

IIT — Postepowanie przed sadem krajowym, pytanie prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

16. Génesis Seguros Generales Sociedad Andénima de Seguros y Reaseguros (zwana dalej ,Génesis”)
dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM) zgloszenia, w formie
elektronicznej, dwdch wspdlnotowych znakéw towarowych: stownego znaku towarowego nr 3 543 361
RIZO dla towaréw i ustug nalezacych do klas 16, 28, 35 i 36 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami (zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”) oraz slownego znaku towarowego
nr 3543 386 RIZO, EL ERIZO dla towaréw i ustug z klas 16, 35 i 36 tego porozumienia.

17. Sad krajowy podkresla, ze w $wietle dostarczonych dowodéw, przekazanie® zgloszenia tych dwéch
wspolnotowych znakéw towarowych zostalo dokonane droga elektroniczna i mialo miejsce w dniu
12 grudnia 2003 r. odpowiednio o godzinie 11.52 i 12.13 rano.

18. Jak wynika z postanowienia odsytajacego, o godz. 17.45 tego samego dnia, tj. 12 grudnia 2003 r.,
spolka Pool Aniel Tomas SL dokonata w Oficina Espanola de Patentes y Marca (zwanego dalej
»OEPM”) zgloszenia w Hiszpanii stownego znaku towarowego nr 2571979-3 RIZO’S dla towaréw
nalezacych do klasy 28 porozumienia nicejskiego.

19. Génesis wniosta sprzeciw wobec zgloszenia krajowego znaku towarowego RIZO’S, powolujac sie na
przystugujace jej pierwszenstwo wynikajace ze wspélnotowych znakéw towarowych nr 3 543 361 RIZO
i nr 3543 386 RIZO, EL ERIZO.

20. W dniu 9 grudnia 2004 r. OEPM wydal decyzje oddalajaca sprzeciw wniesiony przez Génesis,
wskazujac, ze znaki towarowe, na ktére powolywala sie wnoszaca sprzeciw, nie korzystaja
z pierwszenstwa w stosunku do zgloszonego krajowego znaku towarowego. Jednocze$nie OEPM
zarejestrowal znak towarowy RIZO’S.

21. Génesis wniosta zazalenie, domagajac sie stwierdzenia przez OEPM pierwszenstwa nalezacych do
niej wspdlnotowych znakéw towarowych, przywolujac na poparcie swego zadania okolicznosé, ze
zgloszenia wspdlnotowych znakéw towarowych dokonano w formie elektronicznej w dniu 12 grudnia
2003 r. oraz ze te wlasnie date nalezy bra¢ pod uwage dla celéw oceny pierwszenistwa.

22. W dniu 29 czerwca 2005 r. OEPM wydal decyzje oddalajaca zazalenie. Podkreslit w niej, ze data
dokonania zgloszenia nalezacych do skarzacej wspélnotowych znakéw towarowych byta pdzniejsza od
daty dokonania zgloszenia hiszpanskiego znaku towarowego RIZO’S, poniewaz na podstawie art. 27
rozporzadzenia nr 40/94 za date dokonania zgloszenia wspdlnotowych znakéw towarowych przyjeto
jedynie dzien 7 stycznia 2004 r.

23. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, izba sadowo-administracyjna, wydzial drugi, rozpatrujacy
skarge wniesiona przez Génesis na te ostatnia decyzje, potwierdzil wyrokiem z dnia 7 lutego 2008 r.
prawidlowos$¢ dokonania rejestracji zgloszonego znaku hiszpanskiego RIZO’S. Sad ten uznal, ze data
dokonania zgloszenia wspélnotowych znakéw towarowych, na ktére powolano sie w sprzeciwie, byl
dzien faktycznego przedstawienia dokumentacji, nie za§ dzien 12 grudnia 2003 r., ktéry byl data
dokonania zgloszenia w formie elektronicznej.

5 — A nie otrzymanie lub rejestracja przez OHIM.
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24. W swoim odwolaniu od wyroku z 7 lutego 2007 r. Génesis kwestionuje, po pierwsze, dokonana
przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid wykladnie odnoszaca sie do daty dokonania zgloszenia
wspdlnotowych znakéw towarowych i wskazuje, ze prawidlowa wykladnia art. 26 i art. 27
rozporzadzenia nr 40/94 powinna prowadzi¢ do przyjecia za date dokonania zgloszenia tych znakéw
dnia, w ktérym zgloszenia zostaly OHIM przekazane i przez niego otrzymane, czyli dnia 12 grudnia
2003 r. Po drugie zas, Génesis uwaza, ze nie uznajac pierwszenstwa wspélnotowych znakéw
towarowych nr 3543 361 RIZO i znaku nr 3 543 386 RIZO, EL RIZO, Tribunal Superior de Justicia de
Madrid naruszyt art. 6 ust. 2 ustawy 17/2001 o znakach towarowych, ktéry przewiduje w lit. a) i c), ze
pierwszenstwo przystuguje zgloszeniom wspdlnotowych znakéw towarowych, w przypadku ktérych
data dokonania zgloszenia jest wcze$niejsza od daty dokonania zgloszenia w OEPM.

25. Tribunal Supremo zwraca uwage, ze chociaz art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze za date
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego przyjmuje sie dzien, w ktérym zglaszajacy
sklada je w OHIM lub w innych organie wskazanym w tym przepisie, to nie ustanawia on zadnych
innych kryteriéw ustalenia kolejnosci zgloszenn w sytuacji, gdy zostaly one dokonane tego samego dnia.
Stosowane w Hiszpanii kryterium oceny pierwszenistwa znakéw towarowych w przypadku zbiezno$ci
dnia dokonania zgloszenia polega na ustaleniu kolejnosci na podstawie godziny i minuty dokonania
zgloszenia do OEPM.

26. W tych okolicznosciach Tribunal Supremo postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy art. 27 rozporzadzenia [nr 40/94] nalezy interpretowa w ten sposéb, ze do celéw ustalenia
pierwszenstwa czasowego w odniesieniu do znaku towarowego krajowego zgloszonego w tym samym
dniu mozliwe jest uwzglednienie nie tylko dnia, lecz réwniez godziny i minuty dokonania zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego do OHIM (o ile informacja ta jest odnotowana), jezeli krajowe
przepisy regulujace rejestracje pierwszego z tych znakéw towarowych uznaja godzine dokonania
zgloszenia za istotna?”.

27. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wplynal do sekretariatu
Trybunalu w dniu 16 kwietnia 2010 r. Génesis, rzady hiszpanski, wloski i grecki oraz Komisja
Europejska przedstawily uwagi na pi$mie.

IV — W przedmiocie pytania prejudycjalnego

A — Ogdlne spostrzezenia na temat systemu znaku towarowego

28. Tytulem wstepu pragne podkreslic cechy charakterystyczne systemu znaku towarowego,
a mianowicie z jednej strony jego z natury miedzynarodowy wymiar, a z drugiej strony konieczno$¢
jego terytorialnego ograniczenia. Ponadto nalezy wzia¢ pod uwage fakt istnienia réznorodnych
system6w ochrony znakéw towarowych, wéréd ktérych nalezy wymieni¢ system istniejacy w Unii® .

29. Charakterystyczne cechy znaku towarowego daly si¢ wyrézni¢ juz podczas prac przygotowawczych
poprzedzajacych zawarcie umowy konwencji paryskiej’. Jezeli chodzi o okreslenie systemu ochrony
wlasnoéci  przemyslowej, pierwsza propozycja polegajaca na przyjeciu jednolitego prawa
ponadnarodowego zostala odrzucona jako nierealistyczna i utopijna. Druga propozycja majaca na celu
przyjecie norm kolizyjnych, zgodnie, z ktérymi nalezalo stosowa¢ prawo pochodzenia wynalazku lub

6 — B.K Mulle, Multinational Trademark Registration Systems, Bern 2002.

7 — Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z motywem dwunastym pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) wszystkie panstwa
czlonkowskie Wspodlnoty zwigzane sa Konwencja paryska o ochronie wlasnoéci przemystowej, niezbedne jest zatem, aby przepisy dyrektywy
byly w pelni zgodne z postanowieniami konwencji paryskiej.
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rejestracji znaku towarowego zostala uznana za niezapewniajaca slusznosci. Zgodnie z art. 2 konwencji
jej autorzy opowiedzieli sie, zatem za trzecia propozycja dotyczaca zasady traktowania narodowego®.
Zgodnie z zasada terytorialnosci (lex loci protectionis) wywolywane przez znak towarowy skutki
prawne s3 ograniczone do terytorium panstwa, w ktérym jest on chroniony”.

30. W prawie Unii prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element w systemie niezakl6conej
konkurencji. W systemie tym kazde z przedsigbiorstw, aby méc przywigza¢ do siebie klientow dzieki
wysokiej jakosci swych towaréw lub uslug, powinno mie¢ mozliwo$é rejestrowania w charakterze
znakéw towarowych oznaczern umozliwiajacych konsumentowi — bez ryzyka wprowadzenia w blad —
odréznienie tych towaréw lub ustug od towaréw lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw ™.

31. Podstawa harmonizacji ustawodawstwa w zakresie prawa znakéw towarowych sa dwa rodzaje
aktéw, ktore sa stosowane réwnolegle, aczkolwiek sa ze soba powiazane pod kilkoma wzgledami.
Chodzi tu z jednej strony o system wspdlnotowego znaku towarowego, czyli prawo wlasnosci
przemyslowej przewidziane przez rozporzadzenie nr 40/94, ktére ustanowilo jednolite prawo znakéw
towarowych znajdujace zastosowanie na calym terytorium Unii. Z drugiej strony w drodze dyrektywy
89/104 ustawodawca Unii podjal wysilek zblizenia ustawodawstw krajowych, nie podajac jednak
w watpliwo$¢ zasady terytorialnosci, czyli zwiazku miedzy wywolywanymi przez znak towarowy
skutkami prawnymi a terytorium danego panstwa czlonkowskiego.

32. Nalezy jednak podkresli¢, ze zgodnie z motywem piatym rozporzadzenia nr 40/94
wspolnotowe prawo znakéw towarowych nie zastepuje ustawodawstwa panstw czltonkowskich
w zakresie znakéow towarowych. Dalsze istnienie krajowych znakéw towarowych zostalo uznane
za niezbedne dla przedsigbiorstw, ktére nie decyduja sie na ochrone ich znaku towarowego na
szczeblu Unii''.

33. Wspoélnotowy znak towarowy uzupelnia, zatem krajowe systemy ochrony. Jak wskazuja motywy
pierwszy i trzeci dyrektywy 89/104, ma ona na celu harmonizacje cze$ciowa, ograniczona do tych
przepisow prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej bezposredni oddzialuja na funkcjonowanie
rynku wewnetrznego .

34. Ochrona znakéw towarowych w Unii charakteryzuje sie, zatem wspdlistnieniem kilku systemoéw
ochrony, co moze prowadzi¢ do wielosci zgloszeri znaku towarowego i do istnienia w wyjatkowych
przypadkach — jak sie przekonamy — konkurencyjnych waznie dokonanych rejestracji.

B — W przedmiocie rejestracji i daty dokonania zgloszenia znaku towarowego w prawie Unii

35. Jesli chodzi o rejestracje wspdélnotowego znaku towarowego, przepisy rozporzadzenia nr 40/94
wigza ze zgloszeniem takiego znaku konsekwencje w réznych obszarach.

8 — K.F. Beier, One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future,
International Review of Industrial Property and Copyright Law, vol. 15, n° 1-6/1984, s. 1.

9 — M. Sabatier, Pratique de la marque internationale, Institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri-Desboi, Année 2007, n° 8. Zobacz
w tym wzgledzie opinie rzecznika generalnego V. Trstenjak w zawistej przed Trybunalem sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, pkt 50
i nast.

10 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 4 pazdziernika 2001 r., w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 21, 22; z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. 1-10273, pkt 47, 48; z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette
Company i Gillette Group Finland, Zb. Orz. s. 1-2337, pkt 25; z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Aldon przeciwko OHIM,
Zb. Orz. s. 1-3569, pkt 53, 54; a takze wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r. w sprawie C-48/09 P Lego Jurij przeciwko OHIM, Zb. Orz.
s. 1-8403, pkt 38.

11 — G. Bonet, La marque communautaire, Revue trimestrielle de droit européen, n° 1, 1995, s. 59.

12 — Dla zilustrowania tego ograniczenia zobacz opini¢ rzecznika generalnego P. Cruza Villalona w sprawie C-96/09 P Budejovicky Budvar,
pkt 79. Ponadto Trybunal orzekl juz w przesziosci, ze cze$ciowa harmonizacja nie wyklucza, by harmonizacja dotyczaca w szczegdlnosci
przepiséw krajowych, ktére w sposéb najbardziej bezposredni oddzialuja na funkcjonowanie rynku wewnetrznego, byla zupeina. Zobacz
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, Zb. Orz.s. 1-2439, pkt 27.
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36. Po pierwsze, zgodnie z art. 46 rozporzadzenia nr 40/94 okres ochrony znaku towarowego
wynoszacy 10 lat rozpoczyna bieg od daty dokonania zgloszenia. Po drugie, co wynika z art. 8 ust. 2
lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 data dokonania zgloszenia, okre§lona w art. 27 tego
rozporzadzenia, wyznacza pierwszenistwo jednego znaku towarowego w stosunku do drugiego . Po
trzecie, data dokonania zgloszenia ma znaczenie przy ocenie charakteru odrézniajacego znaku
towarowego, ktéry mogl zosta¢ uzyskany w nastepstwie uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94. Wreszcie moment dokonania zgloszenia odgrywa znaczna role przy ocenie
istnienia dzialania w zlej wierze zglaszajacego w rozumieniu art.51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 w ramach ustalania istnienia bezwzglednych podstaw uniewaznienia znaku towarowego .

37. Wynika z tego, ze dokladne ustalenie daty dokonania zgloszenia stanowi istotny element systemu
znakéw towarowych. W zakresie, w jakim niniejsze postanowienie odsylajace zmierza do okre$lenia
znaczenia i zakresu art. 27 rozporzadzenia nr 40/94, nalezy przede wszystkim okresli¢ charakter
pojecia daty dokonania zgloszenia w rozumieniu tego przepisu.

38. Na wstepie nalezy stwierdzié, ze konwencja paryska nie tylko nie zawiera przepiséw materialnych
regulujacych warunki zgloszenia, lecz przeciwnie, przewiduje w art. 4 pkt A ust.2, ze prawidlowos¢
dokonania zgloszenia jest ustalana na podstawie przepiséw krajowych kazdego z panstw bedacych
czlonkami Zwigzku lub postanowienn uméw dwustronnych lub wielostronnych zawartych miedzy tymi
panstwami. W istocie, mimo Ze wspomniana konwencja precyzuje, iz panstwa, w ktérych stosuje sie te
konwencje, tworza Zwiazek w celu ochrony wlasnosci przemystowej, ta sama konwencja zawiera kilka
przepisow zobowigzujacych wspomniane panstwa lub upowazniajacych je do podjecia dzialan
legislacyjnych w dziedzinie wlasnosci przemystowej .

39. Natomiast rozporzadzenie nr 40/94 zawiera przepis szczegllny okreslajacy warunki zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego. Zgodnie, bowiem z art. 27 wspomnianego rozporzadzenia za date
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego przyjmuje si¢ dzien, w ktérym zglaszajacy sklada
w OHIM lub, jezeli zgloszenie jest dokonywane w centralnym urzedzie zajmujacym sie ochrona wlasnosci
przemystowej w panstwie czlonkowskim lub w Urzedzie Znakéw Towarowych Beneluksu, w tych urzedach
dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 26 ust. 1 tego rozporzadzenia, pod warunkiem uiszczenia
oplaty za zgloszenie w terminie jednego miesigca od daty zlozenia wymienionych dokument6w ™.

40. A zatem z art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze przepis ten nie zawiera zadnego wyraznego
odestania do prawa panstw czlonkowskich.

41. W tym wzgledzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zaréwno wymog jednolitego stosowania
prawa Unii, jak i zasada réwnos$ci oznacza, ze tresci przepisu prawa Unii, ktéry nie zawiera wyraznego
odestania do prawa panstw czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia i zakresu, nalezy zwykle nadac
w calej Unii Europejskiej autonomiczna i jednolita wykladnie, ktéra nalezy ustali¢, uwzgledniajac
kontekst przepisu i cel danego uregulowania.

42. W ramach rejestracji wspolnotowego znaku towarowego wczesniejsze krajowe rejestracje znakow
towarowych sa brane pod uwage jako prawnie istotne fakty, ktérym przepisy prawa Unii przypisuja
okreslone skutki prawne.

13 — Data dokonania zgloszenia jest zatem istotna do celéw okreslenia ,wczesniejszego znaku towarowego” w rozumieniu art. 8 rozporzadzenia
nr 40/94 jak réwniez znakéw towarowych, w przypadku ktérych data dokonania zgloszenia jest wczeéniejsza od daty dokonania zgloszenia
znaku towarowego [zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt(i) dyrektywy 89/104].

14 — Zobacz w tym wzgledzie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Linde & Sprungli, Zb. Orz. s. I-4893.

15 — G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPIL, 1969, s. 11.

16 — Nalezy odnotowa(, ze porozumieniem madryckim z dnia 14 kwietnia 1891 r. i protokotem madryckim z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie
miedzynarodowych znakéw towarowych zostala wprowadzona zasada jednolitego zgloszenia miedzynarodowego opierajaca si¢ na rejestracji
znaku towarowego w panstwie pochodzenia. Zobacz. M. Sabatier, Pratique de la marque internationale, s. 5-7.

17 — Zobacz miedzy innymi wyroki: z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie C-245/00 SENA, Rec. s. I-1251, pkt 23); z dnia 21 pazdziernika 2010 r.
w sprawie C-467/08 Padawan, Zb. Orz. s. I-10055, pkt 32.
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43. Wynika stad, ze OHIM ani nie jest zobowiazany stosowac sie do wymogdéw ustanowionych przez
wlasciwe w zakresie znakéw towarowych organy panstwa pochodzenia i do przeprowadzanej przez nie
oceny, ani nie ma obowiazku dopuszczenia do rejestracji zgloszonego znaku towarowego tylko ze
wzgledu na fakt istnienia decyzji o rejestracji, wydanych przez krajowe urzedy patentowe .

44. Stad, pragne stwierdzi¢, ze okre$lenie ,daty dokonania zgloszenia” wspdlnotowego znaku
towarowego jest kwestia regulowana wylacznie przez prawo Unii, ktére uwzglednia w tym wzgledzie
wlasciwe umowy miedzynarodowe. Rozporzadzenie nr 40/94 nie dostarcza legalnej definicji okreslenia
»data dokonania zgloszenia”, a zatem jego znaczenie i zakres winien zosta¢ wywiedziony z tego
rozporzadzenia.

C — W przedmiocie daty dokonania zgloszenia w kontekscie sporu przed sqdem krajowym

45. Przed rozpoczeciem analizy kluczowego dla niniejszego postepowania pojecia, pragne zwrdcié
uwage, po lekturze postanowienia odsylajacego, na niepewnos¢, jaka wydaje sie towarzyszy¢ opisowi
stanu faktycznego sporu przed sadem krajowym, ktéra odnosi si¢ mianowicie do ustalenia daty
dokonania zgtoszenia znakéw towarowych bedacych przedmiotem sprawy .

46. W istocie z postanowienia odsylajacego wynika, ze zgloszenia stownych wspélnotowych znakéw
towarowych RIZO i RIZO, EL ERIZO zostaly przekazane OHIM droga elektroniczna w dniu
12 grudnia 2003 r. Sad krajowy zastanawia sie jednak, czy owa data przekazania zgloszenia droga
elektroniczna winna by¢ postrzegana jako autentyczna data dokonania zgloszenia znaku towarowego.

47. Jak wynika z postanowienia odsylajacego, wniesiona przez Génesis skarga na sporna decyzje OEPM
zostala oddalona wyrokiem Tribunal Superior de Justicia de Madrid gltéwnie z tego wzgledu, ze data
dokonania zgloszenia wspélnotowych znakéw towarowych, na ktére powolano sie w sprzeciwie, byl
dzienn 7 lutego 2004 r., tj. data faktycznego zlozenia dokumentéw, a nie dzien 12 grudnia 2003 r.,
w ktorym przekazano zgloszenie droga elektroniczna.

48. W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze OHIM udostepnia uzytkownikom ustugi elektronicznego
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego (,e-filing”), pozwalajac im na dokonywanie zgloszen
wspolnotowego znaku towarowego online. Ustuga ta wiaze si¢ z szeregiem korzysci, do ktérych nalezy
zaliczy¢ zagwarantowanie daty dokonania zgloszenia w rozumieniu art. 27 rozporzadzenia nr 40/94.

49. Biorac pod uwage tre$¢ tego przepisu, nalezy przyja¢, ze data przekazania zgloszenia w formie
elektronicznej wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez rozporzadzenie nr 40/94, a nastepnie
uiszczenie oplaty w terminie jednego miesiaca, musi by¢ postrzegana jako data dokonania zgloszenia
w rozumieniu art. 27 wspomnianego rozporzadzenia. W istocie OHIM dostarczyt osobom zainteresowanym
niezbednych $rodkéw technicznych potrzebnych do zalaczenia wymaganych dokumentéw .

50. Natomiast w przypadku zwyklego przedstawienia wniosku w formie elektronicznej, ktére nie stanowi
dokonania zgloszenia wraz z wymaganymi dokumentami, data dokonania zgloszenia w rozumieniu art. 27
rozporzadzenia nr 40/94 bedzie dzien, w ktédrym wszystkie wymagane dokumenty faktycznie wplyna do
OHIM. Bytaby to zatem data pdzniejsza od daty przedstawienia wniosku w formie elektronicznej.

18 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, pkt 71-73; z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie T-395/08 Chocoladefabriken Linde & Sprungli AG (Ksztalt zajaca z czekolady).

19 — W postanowieniu odsylajacym nie wypowiedziano si¢ w sposéb ostateczny na temat tej okolicznoéci faktycznej, a nie uwagi przedstawione
przez Génesis takze nie s3 wolne od dwuznacznosci w tej kwestii. W swoich uwagach na pi$mie jedynie Komisja Europejska przedstawila
zalaczniki, ktére przemawialy za teza, zgodnie z ktéra data dokonania zgloszenia byt dzien 12 grudnia 2003 r.

20 — Zobacz http://oami.europa.eu/help/html//help_fr.html. Wydaje sie, ze OHIM nie rejestruje oficjalnie godziny i minuty dokonania zgloszenia
znaku towarowego. W zwigzku z tym informacje dostarczone w tym przedmiocie przez sad krajowy nie opieraja sie na danych
zarejestrowanych przez OHIM. A\ istocie ani Biuletyn Wspdlnotowych Znakow Towarowych
(http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm), ani Bank Danych OHIM (CTM online) nie zawieraja informacji dotyczacych
godziny czy minuty dokonania zgloszenia.
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51. Dlatego tez na potrzeby stosowania okreslenia ,data dokonania zgloszenia” w rozumieniu art. 27
sad krajowy musi zweryfikowad, jaka byta data faktycznego przedstawienia przez Génesis wszystkich
dokumentéw wymaganych do dokonania zgloszenia oraz data uiszczenia opfaty.

52. Dopiero po ustaleniu tego aspektu mozna rozwazaé bardziej precyzyjne kwestie czasowe poruszone
przez sad krajowy.

D — W przedmiocie uwzglednienia godziny i minuty w ramach stosowania pojecia daty dokonania
zgloszenia w rozumieniu rozporzgdzenia nr 40/94

53. Zadane przez sad krajowy pytanie ma zasadniczo na celu wyjasnienie, czy do celéw stosowania
art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 mozna uwzgledni¢ godzine i minute dokonania zgloszenia, poniewaz
elementy te moga przyczyni¢ sie do okreslenia ewentualnego pierwszenstwa wzgledem krajowego
znaku towarowego, ktdéry zostal zgloszony do rejestracji w tym samym dniu. W owym przypadku
zbieznosci dat dokonania zgloszenia prawo hiszpanskie okresla bowiem pierwszenstwo znakéw na
podstawie godziny i minuty dokonania zgloszenia.

54. Postawione pytanie odnosi sie, zatem do zasady kwestie pierwszenstwa, zgodnie, z ktéra prawo
wczesniejsze pozwala sprzeciwi¢ sie wszelkim pdzniejszym oznaczeniom, ktére pozostaja z nim
w konflikcie*. Postepowanie w sprawie sprzeciwu wszczete przez Génesis na podstawie prawa
krajowego ma, zatem na celu ustalenie, ze nalezace do niej dwa wspdlnotowego znaki towarowe sa
»wcze$niejszymi znakami towarowymi” w rozumieniu przepiséw krajowych, ktére przejmuja definicje
znakéw wczesniejszych zawarta w rozporzadzeniu nr 40/94%,

55. Analiza zakresu pojecia daty dokonania zgloszenia zaproponowana przez strony, ktére przedstawily swe
uwagi w ramach niniejszego postepowania, wykazuje znaczne réznice. Przychylajac sie do stanowiska rzadu
hiszpanskiego, wloskiego jak réwniez Komisji, jestem zdania, ze godzina i minuta dokonania zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego nie stanowig istotnych elementéw z punktu widzenia stosowania
art. 27 rozporzadzenia nr 40/94. Wydaje mi si¢ bowiem, ze ,data dokonania zgloszenia” odnosi si¢ jedynie
do ,dnia kalendarzowego”. To ostatnie pojecie stanowi moim zdaniem odpowiednik dnia kalendarzowego —
od péinocy do pdinocy, oznaczonego miesiacem i rokiem zgodnie z kalendarzem gregorianskim, a takze
odpowiadajacego mu dnia w innych systemach kalendarzowych®. Dzieni kalendarzowy moze byé tym
samym, niezaleznie od réznic w czasie rzeczywistym wynikajacym z podziatu na strefy czasowe™.

56. Wedlug mnie kilka czynnikéw przemawia na korzys¢ tej interpretacji.

57. Po pierwsze, pragne zauwazy¢, ze system konwencji paryskiej, ktérej wszystkie panstwa
czlonkowskie sg stronami, przyjal za podstawowa jednostke obliczania date rozumiang jako pojedynczy
dzienr lub dzien kalendarzowy. Prawidtowos¢ zgloszenia oceniana jest, bowiem tylko z uwzglednieniem
tego elementu. Owo zgloszenie jest postrzegane jako dokonane z chwila zlozenia wniosku zgodnie
z wymogami formalnymi stosownie do ustawodawstwa krajowego panstwa, w ktérym to nastgpito,
i nawet, jesli taki wniosek byl niekompletny lub nieprawidlowo sformulowany, wystarczy on do
ustalenia daty dokonania zgloszenia®.

21 — Zgodnie z art. 6 ustawy nr 17/2001 o znakach towarowych oznaczenia nie moga by¢ zarejestrowane, jesli sa identyczne z zarejestrowanymi
juz wczesniej znakami towarowymi lub jesli istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad. Zobacz art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy
89/104.

22 — Zobacz art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

23 — Zobacz w tym wzgledzie art. 4 ust. 2 rozporzadzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. okre$lajacego zasady
majgce zastosowanie do okreséw, dat i terminéw (Dz.U. L 124, s. 1), z ktérego wynika, ze wejscie w zycie, uzyskanie skutecznosci lub
zastosowanie aktéow Rady lub Komisji — badZ przepiséw tych aktéw — ustalone na okreslona date przypada na poczatek pierwszej godziny
dnia przypadajacego na te date. Zobacz wyrok Sadu z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie T-146/00 Ruf i Stier przeciwko OHIM (Obraz
»DAKOTA”), Rec. s. 111797, pkt 23, 27, 55).

24 — Jak wida¢ na przykladzie obchodzenia Nowego Roku na calym $wiecie.

25 — Zgodnie z art. 4 pkt A ust. 3 konwencji paryskiej przez prawidlowe zgloszenie krajowe rozumie ona kazde zgloszenie, ktdre jest
wystarczajace dla ustalenia daty jego dokonania w danym panstwie. Zobacz Voir G.H.C. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, op.cit., s. 42.
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58. W tym zakresie nalezy podkresli¢, ze wprowadzenie owej podstawowej jednostki obliczania jest
$cisle zwigzane z tzw. ,pierwszenstwem konwencyjnym”, przyjetym przez konwencje paryska, zgodnie,
z ktérym kazdy, kto dokona zgloszenia znaku towarowego w innym panstwie w okresie szesciu
miesiecy od daty dokonania zgloszenia swojego znaku towarowego w panstwie pochodzenia bedzie
mogl powola¢ sie w innym panstwie na date pierwotnej ochrony, ktéra uzyskal w panstwie
pochodzenia®. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt C ust. 2 konwencji paryskiej okres sze$ciu miesiecy
biegnie od daty dokonania pierwszego zgloszenia, przy czym dnia dokonania zgloszenia nie wlicza sie
do terminu. W zwiazku z tym godzina i minuta dokonania zgloszenia sa bez znaczenia dla obliczenia
okresu pierwszeristwa?’.

59. Rozporzadzenie nr 40/94 zawiera wlasne normy, ktére sa podazaja za systemem konwencji poprzez
ustanowienie art. 29 prawa pierwszenstwa, ktére obejmuje zgloszenia do rejestracji w panstwach
bedacych stronami konwencji lub w panstwach bedacych stronami Porozumienia ustanawiajacego
Swiatowa Organizacje Handlu®. Skutkiem prawa pierwszefistwa uznaje sie, ze prawa zwiazane
ze wspdlnotowym znakiem towarowym przystuguja do dnia powstania pierwszenstwa, to znaczy od
dnia dokonania zgltoszenia krajowego *.

60. Uwazam, zatem, ze nie mozna bardziej sprecyzowa¢ daty dokonania zgloszenia, o ktérej mowa
w art. 27 rozporzadzenia nr 40/94. Jest tak bardziej ze temu pojeciu od samego poczatku przypisano
konkretna funkcje w ramach stosowania wyzej opisanej zasady pierwszenstwa nie tylko na szczeblu
unijnym, ale takze do celéw stosowania norm prawa miedzynarodowego dotyczacych skutkéw
rejestracji znakéow towarowych. Warto przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze wcze$niejszy znak towarowy
moze takze by¢é chroniony w drodze rejestracji miedzynarodowej ™.

61. Wprawdzie, jak wynika z zamieszczonych na stronie OHIM wskazdéwek, data dokonania zgloszenia jest
dzien, w ktérym do siedziby OHIM, gdzie obowiazuje czas Srodkowoeuropejski (GMT+1), wplynely
dokumenty okre$lone w art. 26 rozporzadzenia nr 40/94*, jednak uwazam, ze wskazanie obowiazujacego
czasu sluzy do okreSlenia daty dokonania zgloszenia w OHIM, a nie do przyznania pierwszernstwa
czasowego uzasadnionego godzing i minuta dokonania zgloszenia.

62. Owa teza jest jednakowo potwierdzona przez literalng wykladnie art. 27 rozporzadzenia nr 40/94,
ktéry ogranicza sie jedynie do wskazania ,daty”. Ponadto z zasady 5 rozporzadzenia nr 2868/95
wynika, ze OHIM opatruje dokumenty, z ktérych sklada sie zgloszenie, jedynie data jego otrzymania
oraz numerem akt. Wydaje on niezwlocznie zglaszajacemu pokwitowanie, na ktérym wskazane sa co
najmniej: numer akt oraz data otrzymania zgloszenia.

26 — Artykut 4 konwencji paryskiej przewiduje okres szesciu miesiecy, podczas ktérych zglaszajacy znak towarowy w jednym panstwie Zwigzku
moze zglosi¢ ten sam znak towarowy w innych panstwach Zwigzku, przy czym w takim przypadku na pézniejsze zgloszenie lub zgloszenia
nie beda mialy wplywu ewentualne zgloszenia majace ten sam przedmiot dokonane przez osoby trzecie. Prawo pierwszenstwa przyznaje
zglaszajagcemu znak towarowy ograniczony w czasie immunitet wywolujacy skutki wzgledem innych zgloszen dotyczacych tego samego
znaku towarowego, ktérych osoby trzecie moglyby dokona¢ w okresie pierwszenstwa. Zobacz wyrok Sadu z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie T-128/99 Signal Communications przeciwko OHIM (TELEYE), Rec. s. 1I-3273, pkt 36—40.

27 — Odnoszac si¢ do obliczenia okresu pierwszenstwa, te same obliczenia stosuje si¢ na poziomie miedzynarodowym przy zgloszeniach
o udzielenie patentu (dzien dokonania wczes$niejszego zgloszenia nie jest mieSci sie w tym okresie). Zobacz zasada 2.4 regulaminu
wykonawczego do Ukladu o wspélpracy patentowej http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4.

28 — Prawo pierwszenistwa powstaje z chwila dokonania pierwszego zgloszenia znaku towarowego w jednym z wyzej wymienionych panstw
i stanowi prawo autonomiczne w zakresie, w jakim istnieje niezaleznie od pdzniejszych loséw takiego zgloszenia. Jezeli zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego towarzyszy zastrzezenie pierwszenstwa, prawo to staje si¢ integralng czescia tego zgloszenia, co oznacza,
ze do celéw ustalenia pierwszenistwa praw data dokonania zgloszenia jest dzien, w ktérym dokonano wczesniejszego zgloszenia. Zobacz ww.
w przypisie 27 wyrok w sprawie Signal Communications przeciwko OHMI.

29 — Jesli spelnione s3 wymagane przestanki, wspélnotowy znak towarowy wywoluje skutki z moca wsteczna od dnia dokonania zgloszenia znaku,
na ktory sie powotano. G. Bonet, La marque communautaire, op.cit.

30 — Zobacz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r., ktére odnosza sie do znakéw, ktére byly przedmiotem miedzynarodowej rejestracji wywotujacej skutki we Wspélnocie.

31 — http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationsCTM.fr.do.
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63. Po drugie, wyktadnia, ktéra nie bierze pod uwage godziny ani minuty dokonania zgloszenia,
znajduje takze potwierdzenie w celu i charakterze przepiséw prawa Unii. Jak juz wcze$niej wskazatem
w pkt 30-34 i 39-43 niniejszej opinii, celem rozporzadzenia nr 40/94 nie bylo zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich, lecz stworzenie jednolitego prawa wlasnosci przemystowej waznego w calej Unii
Europejskiej. Ponadto ze wzgledu na autonomiczny charakter poje¢ prawa Unii w rozporzadzeniu
nr 40/94 przyjete w prawie krajowym rozwigzania prawne nie moga by¢ brane pod uwage przy
dokonywaniu wykladni systemu wspdlnotowego znaku towarowego. Wreszcie, jak slusznie wskazuje
Komisja, takie podejscie znajduje potwierdzenie w lacznej lekturze art. 14 i 97 wspomnianego
rozporzadzenia, z ktérych wynika, ze mozliwo$¢ stosowania prawa krajowego jest ograniczona do
kwestii wykraczajacych poza zakres stosowania rozporzadzenia nr 40/94.

64. Po trzecie, nalezy podkresli¢ znaczenie art. 32 rozporzadzenia nr 40/94, z ktérego wynika, ze do celéw
ustalenia, w razie potrzeby, prawa znajdujacego zastosowanie do zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego owo zgloszenie jest rownowazne z prawidlowa rejestracja krajowa znakéw towarowych
w panstwach czlonkowskich. Ten artykul odnosi si¢ wylacznie do daty dokonania zgloszenia.

65. Jak zwraca uwage rzad hiszpanski, art. 32 rozporzadzenia nr 40/94 nie zmienia wspdélnotowego
pojecia daty dokonania zgloszenia ani nie zaklada pomocniczego stosowania prawa krajowego,
a poprzestaje jedynie na przyznaniu zgloszeniom wspdlnotowego znaku otwartego dokonanym
w OHIM tego samego waloru prawnego co przyslugujacy zgloszeniom dokonanym w urzedach
krajowych. Jezeli pomimo brzmienia art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 Trybunal zdecydowalby sie¢ na
szeroka wykladnie tego przepisu, prowadzitoby to do nalozenia na wszystkich zglaszajacych obowiazku
dokonania rejestracji znaku w OHIM w celu zapewnienia im prawa pierwszenstwa, nie tylko
w stosunku do innych znakéw krajowych, ale réwniez w stosunku do innych wspélnotowych znakéw
towarowych, co byloby sprzeczne z zasady, wedlug ktérej wspdlnotowy znak towarowy nie zastepuje
krajowego znaku towarowego.

66. Na koniec istotne jest zwrdcenie uwagi na istnienie kilku probleméw natury technicznej, ktére
moglyby powsta¢ w ramach stosowania w systemie wspdlnotowego znaku towarowego pierwszenstwa
w czasie rzeczywistym zamiast pojecia dnia kalendarzowego.

67. Przede wszystkim z uwagi na istnienie réznych stref czasowych wydaje mi si¢ niemozliwe
okreslenie prawa pierwszenstwa wspolnotowego znaku towarowego w czasie rzeczywistym.
Terytorium Unii Europejskiej podzielone jest, bowiem na cztery strefy czasowe *.

68. Majac na wzgledzie owa réznorodnosé¢, uwzglednienie godziny i minuty dokonania zgloszenia
znaku towarowego wymagaloby ustalenia temporalnej normy kolizyjnej pomiedzy poszczegdlnymi
krajowymi systemami czasowymi. Nie mozna, zatem wykluczy¢, ze pierwszenstwo w czasie
rzeczywistym prowadziloby takze do pewnego zamieszania, zwazywszy na wielo§¢ S$rodkéw
komunikacji oraz réznorodno$¢ ich jakosci w poszczegdlnych paristwach czlonkowskich®. Aby méc
polozy¢ kres owemu zamieszaniu, nalezaloby nie tylko odnotowywa¢ godzine i minute dokonania
zgloszenia, ale takze zapewni¢, ze systemy informatyczne, ktérymi dysponuja wiladze krajowe, beda
dziata¢ dokladnie wedlug czasu atomowego lub czasu uniwersalnego .

69. A zatem kwestia daty dokonania zgloszenia niepotrzebnie zamienitby si¢ w debate na temat nominalnych
wzglednie rzeczywistych jednostek czasu. I tak, na przyklad, dzien 1 stycznia godz. 00.30 w Finlandii
odpowiada w czasie rzeczywistym dniowi 31 grudnia godz. 23.30 w wiekszosci panstw czlonkowskich.

32 — Zobacz zalecenie Rady Europy nr 1432 (1999) w sprawie systemu egzekwowania europejskich stref czasowych, dostepne na stronie:
http://assembly.coe.int/Documents/Adopted Text/ta99/frec1432.htm#1. Aby poréwnac rzeczone strefy zobacz:
http://europa.eu/travel/time/index_fr.htm#tzone.

33 — Wystarczy zacytowa¢ w tym wzgledzie postanowienie odsylajace, z ktérego wynika, ze zgloszenia zostaly dokonane odpowiednio o 11.52
i 12.13, podczas gdy sporna decyzja OEPM wskazuje, ze zgloszenia zostaly dokonane o godz. 11.31.

34 — Czas urzedowy, okreslany czasem zegaréw atomowych, nazywany ,uniwersalnym czasem koordynowanym” (UTC). Dzienn UTC jest okoto
0 0,9 sekundy dluzszy niz zwykly dzien.
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70. Wprawdzie mozliwos¢ elektronicznego dokonania zgloszenia jest stosowana w kilku panstwach
cztonkowskich®, jednak wedlug mnie nalezy dokonaé rozréznienia pomiedzy mozliwoscia
elektronicznego dokonania zgloszenia a stworzeniem systemu pierwszenstwa w czasie rzeczywistym.
Wprowadzenie, bowiem przez OHIM lub niektére panstwa czlonkowskie mozliwosci elektronicznego
dokonywania zgloszenia w celu unowocze$nienia i ulatwienia dostepu do ochrony wlasnosci
przemystowej niekoniecznie musi oznacza¢ uwzglednienie godziny i minuty dokonania zgloszenia do
celéw ustalenia pierwszenistwa znaku towarowego *.

71. Dlatego uwazam, ze branie pod uwage godziny i minuty do celéw ustalenia pierwszenstwa znaku
w rozumieniu art. 27 rozporzadzenia nr 40/94 byloby mozliwe dopiero po opracowaniu jednolitego
systemu procedur administracyjnych zwiazanych z elektroniczna rejestracja zaréwno wspélnotowych
znakéw towarowych, jak i znakéw krajowych w calej Unii. Oznaczaloby to réwniez stosowanie sytemu
czasu uniwersalnego, czyli pelnej harmonizacji systemu czasu obowiazujacego w panstwach
europejskich. Jest oczywiste, ze wprowadzenie takiego sytemu powinno by¢ wyraznie okreslone
w przepisach prawa Unii oraz prawa krajowego panistw czlonkowskich® i nie moze wynika¢
Z orzecznictwa.

72. W tym zakresie nalezy zauwazy¢ réwniez, ze art. 27 rozporzadzenia nr 207/2009, dotyczacy daty
dokonania zgloszenia, ma to samo brzmienie, co odpowiadajacy mu artykul rozporzadzenia nr 40/94,
ktdry jest przedmiotem niniejszego pytania prejudycjalnego. Wynika stad, ze ustawodawstwa Unii wciaz nie
opowiedzial sie za wprowadzeniem uscislert dotyczacych godziny i minuty dokonania zgtoszenia.

73. Pomocniczo chcialabym jeszcze wspomnie¢, ze rozporzadzenie nr 6/2002* takze nie zawiera
zadnej wzmianki na temat godziny i minuty dokonania zgloszenia wzoru wspélnotowego. Co wigcej,
na mocy tego rozporzadzenia, zglaszajacy zarejestrowany wzér wspolnotowy korzysta pod pewnymi
warunkami z prawa pierwszenstwa. Skutkuje to tym, ze za date pierwszenistwa uznaje sie date
dokonania zgtoszenia wzoru wspélnotowego *’.

74. W S$wietle powyzszych uwag, gdyby przyjaé, po pierwsze, ze omawiane zgloszenia znakéw
towarowych zostaly dokonane w tym samym dniu i po drugie, ze uwzglednienie godziny i minuty
dokonania zgloszenia jest wykluczone, okazaloby sie, Zze dwa rozpatrywane znaki towarowe moglyby
co do zasady zostac zarejestrowane. W ten sposéb powstaloby pytanie dotyczace wspélistnienia znaku
krajowego i wspdlnotowego znaku towarowego.

35 — Zgodnie z moimi badaniami taka mozliwo$¢ przewiduja nastepujace panstwa: Krolestwo Belgii, Republika Czeska, Krélestwo Danii,
Krolestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Wielkie Ksiestwo Luksemburga, Krélestwo Niderlandéw, Republika Portugalska, Republika
Finlandii, Krélestwo Szwecji, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej. Zobacz http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

36 — Tytulem przykladu moim zdaniem mozna sobie w pelni wyobrazi¢, ze z uwagi na ograniczone godziny otwarcia oddzialéw urzedéw
patentowych, zgloszenie elektroniczne dokonane o godz. 23.00 bedzie oznaczalo do celéw ustalenia pierwszenstwa wzgledem innego
wspolnotowego lub krajowego znaku towarowego rejestracje zgloszenia dopiero nastepnego dnia, a nie w czasie rzeczywistym. Jak
zaznaczylem w przypisie 20, OHIM nie wydaje sie rejestrowac oficjalnie godziny i minuty dokonania zgloszenia.

37 — Wrysilki podjete w zakresie ujednolicenia czasu wynikaja w szczegdlnosci z dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
19 stycznia 2001r. w sprawie ustalen dotyczacych czasu letniego (Dz.U. L 31, s. 21), ktéra przewiduje, ze przesuniecie czasu o 60 minut do
przodu w poréwnaniu do reszty roku ma miejsce w kazdym panstwie czlonkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnia
niedziele marca. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, ze na mocy porozumienia madryckiego i protokolu madryckiego zastosowanie znajduja
szczegélowe zasady dotyczace momentu dokonania zgloszenia (zasada 4 regulaminu wykonawczego do Porozumienia madryckiego
o miedzynarodowej rejestracji znakéw i protokolu do tego porozumienia, zatytulowana ,Obliczanie terminéw”; regulamin dostepny pod
adresem: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm#rule_4). W momencie dokonania zgloszenia ustalenie
dokladnej godziny nie jest jedna z oficjalnych wzmianek, ktérymi opatrywane jest zgloszenie. Niemniej zgodnie ze wskazéwka 11 dotyczaca
facznosci elektronicznej (Wskazéwki administracyjne dotyczace stosowania Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji
znakéw i protokotu do tego porozumienia, dostepne pod adresem:
http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/admin_instructions.htm#P81_4630), jezeli ze wzgledu na przesuniecie czasu data, w ktorej zostata
rozpoczeta transmisja, transmisji rézni si¢ od daty otrzymania przekazu, za date otrzymania dokumentéw otrzymania przez Biuro
Miedzynarodowe przyjmuje sie date wczesniejsza. Zobacz M. Sabatier, Pratique de la marque internationale, op.cit., s. 26.

38 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

39 — Zgodnie z zasada 2 [pkt 2.4 lit. a)] regulaminu wykonawczego do ukladu o wspélpracy patentowej (PCT) (tekst dostepny na stronie:
http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4) dnia dokonania wcze$niejszego zgloszenia nie wlicza sie do okresu pierwszenstwa.
Ponadto dla przypadkéw uptywu terminu w dzieri wolny od pracy lub dzieri $wiateczny przewidziane sa zasady szczegélne (zob. zasada 80,
pkt 80.5, dostepny pod adresem: http//www.wipo.int/pct/fr/texts/rulet/r80.htm#_80_5).
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E — W przedmiocie wspdétistnienia znakow towarowych na rynku

75. Wspolistnienie dwéch rejestracji identycznych znakéw towarowych jest znanym, a czasami wrecz
nieuniknionym zjawiskiem w Unii Europejskiej. Chodzi tutaj niezaprzeczalnie o sytuacje, ktéra nie jest
doskonata, lecz wynika z miedzynarodowego charakteru i réznorodnosci systeméw ochrony znakéw
towarowych, a takze réznorodnosci przedsiebiorstw bedacych wlascicielami znakéw towarowych.

76. Nalezy zauwazy¢, ze takie wspolistnienie moze mie¢ wplyw na wynik postgpowania w sprawie
sprzeciwu lub wniosku o uniewaznienie prawa do znaku towarowego. Taki wynik moze sie réznic¢
w zalezno$ci od tego, czy chodzi tu o wspdlistnienie znakéw pozostajacych w konflikcie czy
wspdlistnienie wczesniejszego znaku towarowego ze znakami nalezacymi nie do wlasciciela
wspdlnotowego znaku towarowego, lecz do osoby trzeciej. Wspoélistnienie moze by¢ zatem znoszone
przez wladciciela prawa wczeéniejszego lub uzgodnione przez strony w drodze umowy ™.

77. Bezsporne jest, ze w celu stawienia czola temu zjawisku dwéch wiascicieli moze zawrze¢ umowe
o wspdlistnieniu, tak aby zapobiec ewentualnemu konfliktowi*'. Ponadto poszczegélne prawa krajowe
przewiduja szczegélne rozwigzania, takie jak zasada ,jednoczesnego uczciwego uzywania” (,honest
concurrent use”), ktorej legalno$¢ z punktu widzenia prawa Unii wydaje sie sporna™®.

78. Jak podkreslita Komisja w swoich uwagach, wspdlistnienie jest znane od wprowadzenia
wspdlnotowego znaku towarowego, jako ze OHIM zarejestrowal z dniem 1 kwietnia 1996 r., w dniu
data otwarcia rejestru wspdlnotowych znakéw towarowych, wszystkie znaki towarowe, o ktérych
rejestracje wystapiono wcze$niej .

79. W kazdym razie mozliwo$¢ rejestracji identycznych znakéw towarowych dla tych samych towaréw
lub uslug z ta sama data pierwszenstwa zawsze istniala w systemach opartych na konwencji paryskiej.
Wspdlistnienie, nawet, jesli nie jest pozadane, jest zatem integralna czescia pojecia znaku towarowego.

V — Whnioski

Biorac pod uwage ogé6l powyzszych rozwazan, proponuje, aby Trybunal nastepujaco odpowiedzial na
pytanie zadane przez Tribunal Supremo:

Na obecnym etapie rozwoju prawa Unii art. 27 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego wyklucza mozliwo$¢ uwzglednienia, oprécz dnia
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, takze godziny i minuty dokonania tego
zgloszenia.

40 — A. Folliard-Monguiral, Conditions et effets de la coexistence de marques en droit communautaire, Propriété industrielle, n° 9, septembre
2006, étude 24.

41 — M.J. Elsmore, Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?, SCRIPT-ed, vol. 5, n° 1, avril 2008. Umowa taka nie
zawsze jest istotna dla oszacowania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, zobacz wyrok Sadu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie
T-90/05 OMEGA przeciwko OHIM — Omega Engineering (Omega), pkt 49.

42 — Zobacz ww. opinia rzecznika generalnego V. Trstenjak w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, w ktérej zaproponowata ona Trybunatowi
orzeczenie, ze art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 stoi na przeszkodzie jednoczesnemu dlugotrwalemu uzywaniu w dobrej wierze przez
réznych wlascicieli dwoch identycznych znakéw towarowych oznaczajacych identyczne towary.

43 — Zobacz wyrok Sadu z dnia 19 pazdziernika 2006 r. w sprawach polaczonych od T-350/04 do T-352/04 Bitburger Brauerei przeciwko OHIM
- Anheuser-Busch (BUD), Zb. Orz. s. 11-4255.
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