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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 16 lutego 2012 r.*

Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 — Artykul 19 ust. 1 — Wzory wspélnotowe — Dzialania stanowiace

naruszenie lub grozace naruszeniem — Pojecie ,0soby trzeciej”
W sprawie C-488/10
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
(Hiszpania) postanowieniem z dnia 15 wrze$nia 2010 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu
11 pazdziernika 2010 r., w postepowaniu:
Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
przeciwko
Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Safjan, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), E. Levits i M. Berger,
sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 wrze$nia 2011 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA przez J.L. Gracie¢ Albera, F. Rodrigueza
Domingueza, F. Miazetta oraz S. Ferrandisa Gonzaleza, abogados,

— w imieniu rzadu polskiego przez M. Laszuk, a takze przez I. Zarskiego oraz M. Szpunara,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Wenzla Bulsta oraz R. Vidala Puiga, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2011 r.,
wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy art. 19 ust. 1 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1,
zwanego dalej ,rozporzadzeniem”).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
(zwana dalej ,Cegasa”) a Proyectos Integrales de Balizamiento SL (zwana dalej ,PROIN”) dotyczacego
powddztwa dotyczacego naruszenia wniesionego przez Cegasa.

Ramy prawne

Z motywu 5 rozporzadzenia wynika, Ze jego celem jest ,stworzenile] wzoru wspélnotowego
stosowanego bezposrednio w kazdym panstwie cztonkowskim” w celu ,osiagnieci[a] [...] jednego prawa
do wzoru w obrebie jednego obszaru obejmujacego wszystkie panstwa czlonkowskie”.

Zgodnie z motywem 18 rozporzadzenia:

»Zarejestrowany wzdér wspolnotowy wymaga utworzenia i utrzymywania rejestru, w ktéorym
zarejestrowane zostang wszystkie wnioski zgodne z warunkami formalnymi i dla ktérych wskazano
date dokonania zgloszenia. Niniejszy system rejestracji zasadniczo nie powinien opiera¢ si¢ na badaniu
merytorycznym, dotyczacym zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacymi ochrony przed rejestracja, tym
samym sprowadzajac do minimum rejestracje i inne obciazenia proceduralne spoczywajace na
wnioskodawcach”.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia wzér jest chroniony ,jako »zarejestrowany wzér
wspdlnotowy, jezeli zostal zarejestrowany w sposéb przewidziany w niniejszym rozporzadzeniu”.

Artykut 1 ust. 3 rozporzadzenia stanowi:

»Wzor wspdlnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w catej Wspdlnocie. Nie moze
by¢ zarejestrowany, przeniesiony ani nie moze stanowi¢ przedmiotu zrzeczenia si¢ ani przedmiotu
decyzji stwierdzajacej jego niewaznos¢, a korzystanie z niego nie moze by¢ zakazane inaczej niz tylko
na calym obszarze Wspoélnoty. Niniejsza zasade stosuje sie, o ile nie przewidziano inaczej
w niniejszym rozporzadzeniu”.

Zgodnie z art. 3 lit. a) rozporzadzenia:

o]

a) »wzor« oznacza posta¢ catego lub czesci produktu, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii,
konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury i/lub materialéw samego produktu i/lub jego
ornamentacji”.

W art. 4 ust. 1 rozporzadzenia przewidziano, ze:

»Wzér jest chroniony jako wzér wspdlnotowy w zakresie, w jakim ten wzér jest nowy i posiada
indywidualny charakter”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia zarejestrowany wzoér wspdlnotowy uwaza sie za nowy, jesli

identyczny wzor nie zostal udostepniony publicznie ,przed data ztozenia wniosku o rejestracje wzoru,
o ktérego ochrone sie wnosi, lub, jesli wystapiono o pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa”.
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Artykut 6 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia przewiduje, Ze zarejestrowany wzdér wspdlnotowy posiada
indywidualny charakter, jesli caloSciowe wrazenie, jakie wywoluje on na poinformowanym
uzytkowniku, rézni si¢ od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzoér, ktéry zostal
udostepniony publicznie ,przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej wzér ma by¢
chroniony, lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa”.

Artykut 10 rozporzadzenia, zatytutowany ,Zakres ochrony”, stanowi w ust. 1:

»Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspdlnotowego obejmuje kazdy wzér, ktéry nie
wywoluje u poinformowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia”.

Artykul 19 rozporzadzenia, zatytutowany ,Prawa ze wzoru wspdlnotowego”, stanowi:

»1. Zarejestrowany wzor wspélnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania
i zakazywania [..] jego uzywania [kazdej osobie trzeciej], ktor[a] nie mal..] jego zgody. Wyzej
wymienione uzywanie obejmuje, w szczegé6lnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzér jest zawarty badz zastosowany, lub
sktadowanie takiego produktu w tych celach.

2. Jednakze wlasciciel niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego nabywa prawo zakazu dziatan
wymienionych w ust. 1 wylacznie w przypadku, jezeli sporne uzywanie wynika z nasladowania
chronionego wzoru.

Sporne[go] uzywani[a] nie uwaza si¢ za wynikajace ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli

nasladowanie jest wynikiem pracy tworcy, [co do ktérego] mozna uznaé, ze nie znal wzoru
ujawnionego przez wlasciciela.

[...]".

W sekcji 5 tytulu II rozporzadzenia, zatytulowanej ,Uniewaznianie”, zawarte sg artykuly 24—26.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporzadzenia:

»Wzor wspélnotowy uwaza sie¢ za niewazny na wniosek zlozony w Urzedzie [Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM)], zgodnie z postepowaniem wedlug
tytuléw VI i VII lub z powddztwa wzajemnego przez sad do spraw wzoréw wspélnotowych
w postepowaniu o naruszenie”.

Artykut 25 rozporzadzenia, zatytutowany ,Podstawy uniewaznienia”, stanowi w ust. 1 lit. d), ze wzor
wspdlnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny tylko wtedy, gdy miedzy innymi ,wzdér wspdélnotowy
koliduje z wcze$niejszym wzorem”.

Tytul V rozporzadzenia, zatytulowany ,Postepowanie rejestracyjne”, sktada si¢ z art. 45-50.

Artykul 45 rozporzadzenia, zatytutowany ,Badanie wymogéw formalnych zgloszenia”, stanowi w ust. 2:

»[OHIM] bada, czy:

a) zgloszenie spelnia pozostate warunki zgodnie z art. 36 ust. 2, 3, 4 i 5, za§ w przypadku zgloszenia
zbiorowego z art. 37 ust. 1 i 2;

b) zgloszenie spetnia wymogi formalne ustanowione w rozporzadzeniu wykonawczym w art. 36 i 37;

c) spelnione sa wymogi art. 77 ust. 2;

ECLILEU:C:2012:88 3
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d) spelnione sa wymogi dotyczace zastrzezenia pierwszenstwa, jezeli zastrzega sie pierwszenstwo”.
Artykul 47 rozporzadzenia, zatytulowany ,Podstawy odmowy rejestracji”, stanowi w ust. 1:

»Jezeli [OHIM] przy badaniu zgodnie art. 45 stwierdzi, ze wzor, dla ktérego wniesiono o ochrone:
a) nie odpowiada definicji wedtug art. 3 lit. a); lub

b) jest sprzeczny z porzadkiem publicznym lub przyjetymi dobrymi obyczajami,

wtedy odmawia rejestracji”.

Zgodnie z art. 48 rozporzadzenia, ,[jlezeli spelnione zostaly wymogi zgloszenia zarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego i zgloszenie nie zostalo odrzucone na podstawie art. 47, [OHIM] dokonuje wpisu
zgloszenia do rejestru wzoréw wspdlnotowych jako zarejestrowany wzér wspodlnotowy”.

Na tytul VI, zatytulowany ,Zrzeczenie si¢ i niewazno$¢ zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego”,
skladaja sie art. 51-54.

Artykul 52 rozporzadzenia, zatytulowany ,Wniosek o uniewaznienie”, przewiduje w ust. 1, ze ,kazda
osoba fizyczna lub prawna, jak réwniez upowazniony organ publiczny, moze ztozy¢ w [OHIM] wniosek
0 uniewaznienie zarejestrowanego wzoru wspolnotowego”.

Tytul IX rozporzadzenia, zatytulowany ,Jurysdykcja oraz postepowanie w sprawach dotyczacych
wzoréw wspolnotowych”, zawiera w szczegdlnosci sekcje 2, zatytutowana ,Spory dotyczace naruszenia
i wazno$ci wzoréw wspoélnotowych”, obejmujaca art. 80-92 rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 81 rozporzadzenia
»Sady w sprawach wzoréw wspdlnotowych maja wylaczna wlasciwoscé:

a) w przypadku powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie, oraz — jezeli zezwala na to
ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem
wzoru wspdlnotowego;

b) w przypadku powddztw o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych, jezeli zezwala na
to ustawodawstwo krajowe;

¢) w przypadku powédztw o uniewaznienie niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego;

d) w przypadku powddztw wzajemnych o uniewaznienie wzoru wspélnotowego, zlozonego w zwigzku
z powddztwem wymienionym w pkt a)”.

Artykul 85 rozporzadzenia, zatytulowany ,Domniemanie wazno$ci — obrona co do istoty sprawy’,
stanowi w ust. 1:

»W  postepowaniu dotyczacym powddztwa o naruszenie lub powddztwa przeciwko dziataniom
grozacym naruszeniem zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego sady w sprawach wzoréw
wspolnotowych uznaja wzér wspélnotowy za wazny. Wazno$¢ wzoru wspdlnotowego moze zostaé
zakwestionowana jedynie w drodze powddztwa wzajemnego o uniewaznienie. Jednakze zarzut
niewaznosci wzoru wspolnotowego podniesiony nie w drodze powddztwa wzajemnego jest
dopuszczalny, o ile pozwany powola si¢ na to, ze wzdér wspdélnotowy powinien zosta¢ uznany za
niewazny na podstawie przystugujacego mu wcze$niejszego krajowego prawa ze wzoru, w rozumieniu
art. 25 ust. 1 lit. d)”.

4 ECLILLEEU:C:2012:88
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Cegasa jest wlascicielem wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego pod nr 000421649-0001, skladajacego
sie ze znaku drogowego — slupka przeznaczonego do sygnalizacji drogowej. Wzdr ten zostal zgltoszony
w OHIM w dniu 26 pazdziernika 2005 r., a publikacja w rejestrze wzoréw wspélnotowych nastapita
w dniu 13 grudnia 2005 r.

Pod koniec 2007 r. PROIN wprowadzita do obrotu znak drogowy — stupek H-75. Cegasa, uznajac, iz
ten znak drogowy nie stwarza innego calosciowego wrazenia niz wzér wspdlnotowy zarejestrowany pod
nr 000421649-0001, skierowala w styczniu 2008 r. do PROIN pozasadowe wezwanie do zaprzestania
naruszenia. PROIN zakwestionowala istnienie naruszenia, zobowigzala si¢ jednak do wprowadzenia
pewnych zmian w swoim wzorze. W marcu 2008 r. Cegasa ponownie zazadala od PROIN zaprzestania
naruszenia.

W dniu 11 kwietnia 2008 r. PROIN zlozyla w OHIM wniosek o rejestracje wzoru wspdlnotowego, na
ktory skladal sie znak drogowy — stupek przeznaczony do sygnalizacji drogowej. Wzér ten zostal
opublikowany w rejestrze wzoréw wspélnotowych w dniu 7 maja 2008 r. pod nr 000915426-001.

Sad odsylajacy uwaza, ze cylindryczny stupek wprowadzony do obrotu przez PROIN stanowi
powtdrzenie wzoru wspélnotowego zarejestrowanego pod nr 000421649-0001 na rzecz Cegasa, gdyz
stupek ten nie wywoluje u poinformowanego uzytkownika innego calosciowego wrazenia niz tamten
wzér wspdlnotowy. Sad ten dodaje, ze Cegasa nie zlozyla jednak wniosku o uniewaznienie wzoru
wspdlnotowego nr 000915426-001.

Cegasa wniosfa natomiast do Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
powddztwo dotyczace naruszenia zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, podnoszac, ze oferowanie,
promocja, reklama, skladowanie, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja przez PROIN znaku
drogowego H-75 stanowia naruszenie praw przystugujacych jej na mocy rozporzadzenia jako
wlascicielce zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego nr 000421649-0001.

PROIN wniosta o oddalenie powddztwa dotyczacego naruszenia. Podniosta w szczegélnosci, ze Cegasa
nie ma legitymacji czynnej do wniesienia powddztwa w zwigzku z naruszeniem jej prawa
z zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, poniewaz wprowadzony do obrotu przez PROIN znak
drogowy — slupek jest powtdérzeniem réwniez zarejestrowanego wzoru wspélnotowego. PROIN
twierdzita takze, ze dopdki rejestracja nie zostanie uniewazniona, podmiot uprawniony z tej rejestracji
korzysta z prawa jej uzywania na podstawie rozporzadzenia, a zatem wykonywanie tego prawa nie
moze by¢ uwazane za naruszenie.

W tych okolicznosciach Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest naruszenie prawa wylacznego wynikajacego
z zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, uprawnienie do zakazania jego uzywania przez osoby
trzecie, przewidziane w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia [...], rozciaga sie na kazda osobe trzecis,
ktéra uzywa wzoru niewywolujacego u poinformowanego uzytkownika innego calo$ciowego
wrazenia, czy tez wrecz przeciwnie, nalezy z tego kregu wylaczy¢ osobe trzecig, ktéra uzywa
zarejestrowanego na jej rzecz pozniejszego wzoru wspdlnotowego, dopdki taki wzér nie zostanie
uniewazniony?

2) Czy odpowiedZ na poprzedzajace pytanie jest niezalezna od zamiaru osoby trzeciej, czy tez ulega

zmianie w zalezno$ci od zachowania sie takiej osoby, przy czym czy decydujace znaczenie ma
okoliczno$¢, ze taka osoba trzecia zglosita i zarejestrowala pézniejszy wzér wspdlnotowy po
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otrzymaniu od wlasciciela wcze$niejszego zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego wezwania
pozasadowego do zaprzestania wprowadzania do obrotu produktu naruszajacego prawa wynikajace
z wczes$niejszego wzoru?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Tytulem wstepu nalezy wskaza¢, ze rozporzadzenie nie zawiera normy odnoszacej si¢ bezposrednio
do mozliwo$ci wniesienia przez wlasciciela wcze$niej zarejestrowanego wzoru wspélnotowego
powodztwa w zwigzku z naruszeniem przeciwko wlascicielowi wzoru wspélnotowego
zarejestrowanego pozniej.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze art. 19 ust. 1 rozporzadzenia zostal sformulowany w taki sposéb, ze nie
rozréznia sytuacji, gdy osoba trzecia jest wlascicielem zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego lub nim
nie jest.

I tak, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, zarejestrowany wzoér wspdlnotowy przyznaje jego
wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania i zakazywania ,[kazdej] osobie trzeciej” jego uzywania
bez zgody wtasciciela.

Podobnie art. 10 ust. 1 rozporzadzenia stanowi, ze zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru
wspoélnotowego obejmuje ,kazdy wzor, ktéry nie wywoluje u poinformowanego uzytkownika innego
ogdlnego wrazenia”.

Z przepisow tych wynika, Zze rozporzadzenie nie wyklucza wniesienia przez wlasciciela
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego powéddztwa w zwigzku z naruszeniem, majacego na celu
zakazanie uzywania wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego podzniej, ktéry nie wywoluje
u poinformowanego uzytkownika innego ogélnego wrazenia.

Z pewnoscia, jak wskazal w uwagach przedlozonych Trybunatowi rzad polski, wlascicielowi pdzniej
zarejestrowanego znaku wspélnotowego co do zasady réwniez przysluguje wylaczne prawo uzywania
swojego wzoru.

Okoliczno$¢ ta nie moze jednak podwazy¢ wykladni pojecia ,[kazdej] osoby trzeciej” w rozumieniu
art. 19 ust. 1 rozporzadzenia dokonywanej w ten sposéb, ze obejmuje ono osobe trzecia bedaca
wlascicielem pdzniej zarejestrowanego wzoru wspélnotowego.

W tej kwestii nalezy przypomnieé, ze — jak zauwazyla w swoich uwagach Komisja Europejska —
przepisy rozporzadzenia nalezy interpretowaé w $wietle zasady pierwszenstwa, zgodnie z ktéra
wczesniej zarejestrowany wzér wspéolnotowy ma pierwszenstwo przed wzorami wspélnotowymi
zarejestrowanymi pdzZniej.

W szczegdlnosci z art. 4 ust. 1 rozporzadzenia wynika, Ze wzdér jest chroniony jako wzér
wspélnotowy w zakresie, w jakim jest on nowy i posiada indywidualny charakter. Zatem w wypadku
kolizji dwéch zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych domniemywa sie¢, ze wzér zarejestrowany
jako pierwszy spelnia warunki uzyskania ochrony wspélnotowej przed wzorem zarejestrowanym jako
drugi. Tak wiec ochrona przewidziana w rozporzadzeniu moze by¢ przyznana wlascicielowi
pozniejszego wzoru wspdlnotowego jedynie wtedy, jezeli wykaze on — w drodze powddztwa
o uniewaznienie, cho¢by wzajemnego — ze wzor wspdlnotowy zarejestrowany wczesniej nie spelniat
jednego z tych warunkéw.

6 ECLILLEEU:C:2012:88
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W tym kontekscie, jak réwniez wskazal rzecznik generalny w pkt 32 i 33 opinii, nalezy wzia¢ pod
uwage zasadnicze cechy wprowadzonego rozporzadzeniem postgpowania w sprawie rejestracji wzorow
wspolnotowych.

Zgodnie z tym postepowaniem, uregulowanym w art. 45-48 rozporzadzenia, OHIM bada, czy
zgloszenie spelnia przewidziane w rozporzadzeniu warunki formalne dotyczace jego dokonania. Jezeli
zgloszenie spelnia te warunki, miesci si¢ w definicji wzoru wspdlnotowego z art. 3 lit. a) rozporzadzenia
i nie jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, zostaje ono wpisane przez
OHIM do rejestru wzoréw wspdlnotowych jako zarejestrowany wzér wspdlnotowy.

Chodzi tu wigc o szybka kontrole o charakterze zasadniczo formalnym, ktéra — jak wskazano
w motywie 18 rozporzadzenia — nie wymaga badania merytorycznego majacego na celu ustalenie przed
rejestracjy, czy wzér spelnia warunki uzyskania ochrony, i ktéra ponadto, w odréznieniu od procedury
rejestracji w trybie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), nie przewiduje etapu pozwalajacego
wlascicielowi wcze$niej zarejestrowanego wzoru na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji.

W tych okolicznosciach jedyna wyktadnia pojecia ,[kazdej] osoby trzeciej” w rozumieniu art. 19 ust. 1
rozporzadzenia, ktéra pozwala na zapewnienie realizacji celu rozporzadzenia polegajacego na
skutecznej ochronie zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych, jak réwniez na zapewnienie
skutecznosci [,effet utile”] powédztw dotyczacych naruszenia, jest wykladnia obejmujaca osobe trzecia
bedaca wlascicielem pdzniej zarejestrowanego wzoru wspélnotowego.

Whniosku tego zreszta w zaden sposéb nie podwaza fakt, ze rozporzadzenie nie przyznaje sadom do
spraw  wzoréw wspolnotowych wlasciwosci do rozpoznawania wnioskdw o uniewaznienie
zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych i ze stanowi w art. 85, iz w sprawach z powddztw
dotyczacych naruszenia lub dziatari grozacych naruszeniem sady te powinny uznawac zarejestrowany
wzdr wspolnotowy za wazny.

W tej kwestii nalezy podkresli¢, ze wsréd powddztw dotyczacych wzoréw wspdlnotowych
rozporzadzenie wprowadza podzial na powédztwa z zakresu naruszenia oraz z zakresu uniewaznienia.

Jezeli chodzi, po pierwsze, o powddztwa z zakresu naruszenia, art. 81 rozporzadzenia przyznaje sadom
do spraw wzoréw wspoélnotowych wyltaczna wlasciwo$é do rozpoznawania tych spraw. W ramach tych
powddztw wskazane sady badaja jedynie, czy zostalo naruszone wylaczne prawo uzywania, przyznane
rozporzadzeniem wlascicielowi wzoru wspélnotowego.

Jezeli chodzi, po drugie, o wnioski o uniewaznienie zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych, twércy
rozporzadzenia zdecydowali si¢ na rozpatrywanie ich przez OHIM, cho¢ zasada ta zostala zlagodzona
poprzez wprowadzenie mozliwosci rozpoznawania przez sady do spraw wzoréw wspélnotowych
powodztw wzajemnych o uniewaznienie zarejestrowanego wzoru wspolnotowego wniesionych
w ramach postepowania dotyczacego naruszenia lub dzialania grozacego naruszeniem.

W zwigzku z tym nie sposéb zgodzi¢ si¢ z argumentacja, zgodnie z ktéra wykladnia pojecia ,[kazdej]
osoby trzeciej” w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporzadzenia, dokonywana w ten sposéb, ze nie
obejmuje osoby trzeciej bedacej wtlascicielem pdzniej zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego,
spowodowalaby wypaczenie podzialu kompetencji miedzy tymi sadami a OHIM, a ponadto
pozbawilaby znaczenia kompetencje OHIM w zakresie uniewaznienia.

Z opisanych wyzej wlasciwos$ci wynika bowiem, ze powddztwa z zakresu naruszenia oraz wnioski
o uniewaznienie réznig si¢ celem i skutkami, w zwiazku z czym mozliwo$¢ wniesienia przez
wlasciciela wczes$niej zarejestrowanego wzoru wspolnotowego powddztwa dotyczacego uniewaznienia
przeciwko wtlascicielowi wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego podzniej nie moze sprawié, ze
whniesienie przeciwko temu ostatniemu wniosku o uniewaznienie do OHIM straci sens.
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W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze — w zakresie, w jakim po6zniej zarejestrowany wzdr wspdlnotowy,
ktérego uzywanie zostalo zakazane, pozostaje wazny dopéty, dopoki nie zostanie uznany za niewazny
przez OHIM lub przez sad do spraw wzoréw wspdlnotowych w ramach powddztwa wzajemnego
o uniewaznienie — system odwolawczy ustanowiony w rozporzadzeniu nie doznaje uszczerbku
w wyniku konkluzji zawartej w pkt 44 niniejszego wyroku.

W $wietle calosci powyzszych rozwazan na pytanie pierwsze nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi:
wykltadni art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze w postepowaniu, ktérego
przedmiotem jest naruszenie prawa wylacznego wynikajacego z zarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego, uprawnienie do zakazania jego uzywania przez osoby trzecie rozcigga si¢ na kazda
osobe trzecia, ktora uzywa wzoru niewywolujacego u poinformowanego uzytkownika innego
calo$ciowego wrazenia, w tym réwniez na osobe trzecig bedaca wlascicielem pdzniej zarejestrowanego
wzoru wspoélnotowego.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez pytanie drugie sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy odpowiedZ na pytanie
pierwsze ulegnie zmianie w zaleznosci od zamiaru i zachowania osoby trzeciej bedacej wiascicielem
pozniej zarejestrowanego wzoru wspélnotowego.

Sad odsytajacy odnosi sie w szczegélnosci do sytuacji wystepujacej w sprawie gltéwnej, w ktérej PROIN
zarejestrowala swo6j wzér dopiero po otrzymaniu wezwania pozasadowego wystosowanego przez
Cegasa.

W tej kwestii nalezy, po pierwsze, stwierdzi¢, ze — jak wskazaly wszystkie zainteresowane podmioty,
ktore przedlozyly uwagi Trybunatowi — zakres praw przyznanych rozporzadzeniem powinien by¢
okreslany w sposéb obiektywny i nie moze ulega¢ zmianie w zaleznosci od okolicznosci zwiazanych
z zachowaniem osoby skladajacej wniosek o rejestracje wzoru wspdlnotowego.

Po drugie, jak co do zasady zauwazyl rzecznik generalny w pkt 49 swojej opinii, z art. 19 ust. 2 akapit
drugi rozporzadzenia wynika, ze prawodawca Unii jak najbardziej wzial pod uwage kwestie dobrej
wiary w celu ochrony twércy, ktéry nie znal niezarejestrowanego wzoru rozpowszechnianego przez
wlasciciela.

Nalezy natomiast stwierdzi¢, ze w art. 19 ust. 1 prawodawca nie zawart rozwazan dotyczacych zamiaru
osoby trzeciej.

W tym stanie rzeczy na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze odpowiedZ na pytanie
pierwsze nie zalezy od zamiaru i zachowania osoby trzeciej.

W przedmiocie kosztow

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

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

1) Wiykladni art. 19 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie wzoréow wspolnotowych nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze w postepowaniu,
ktorego przedmiotem jest naruszenie prawa wylacznego wynikajacego z zarejestrowanego
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wzoru wspolnotowego, uprawnienie do zakazania jego uzywania przez osoby trzecie rozciaga
sie na kazda osobe trzecia, ktéra uzywa wzoru niewywolujacego u poinformowanego
uzytkownika innego calosciowego wrazenia, w tym rowniez na osobe trzecia bedaca
wlascicielem pézniej zarejestrowanego wzoru wspolnotowego.

2) Odpowiedz na pytanie pierwsze nie zalezy od zamiaru i zachowania osoby trzeciej.

Podpisy

ECLILEU:C:2012:88 9



	Wyrok Trybunału (pierwsza izba)
	Wyrok
	Ramy prawne
	Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
	W przedmiocie pytań prejudycjalnych
	W przedmiocie pytania pierwszego
	W przedmiocie pytania drugiego

	W przedmiocie kosztów



