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Sprawa C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
przeciwko
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de
Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Hiszpania)]

Wspélnotowy znak towarowy — Naruszenie — Pojecie oséb trzecich

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Juzgado de lo
Mercantil n® 1 de Alicante przedklada Trybunalowi pytanie dotyczace wykladni art. 9 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego” (zwanego dalej ,rozporzadzeniem nr 207/2009”).

2. Kwestia, ktéra ma rozstrzygna¢ Trybunal, dotyczy definicji pojecia oséb trzecich, przeciwko ktérym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wlasciciel wspdélnotowego znaku towarowego moze wnies$¢
powodztwo dotyczace naruszenia. Nalezy w szczegdlno$ci wyjasnié, czy takie pojecie zawarte w art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 obejmuje réwniez wlasciciela pdzniej zarejestrowanego
wspoélnotowego znaku towarowego i czy w takim przypadku wlasciciel wczesniejszego wspoélnotowego
znaku towarowego, w celu wniesienia powddztwa dotyczacego naruszenia przeciwko wlascicielowi
pdzniejszego wspollnotowego znaku towarowego powinien zwréci¢ sie uprzednio do Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o uniewaznienie
pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego.

3. Nalezy od razu zauwazy¢, ze problem lezacy u podstaw postawionego w niniejszej sprawie pytania,
ktory, jak wykaze ponizej, jest réwniez przedmiotem ozywionej dyskusji w hiszpanskiej doktrynie
i orzecznictwie, nie jest calkiem nowy. Trybunal w ostatnim czasie rozstrzygnal wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez ten sam co w niniejszej sprawie sad odsylajacy,
dotyczacy bardzo podobnej kwestii w zakresie wykladni rozporzadzenia nr 6/2002 w sprawie wzoréw
wspdlnotowych®. W mojej opinii przedstawionej w tej sprawie® wykazalem juz, ze ze wzgledu na
istotne réznice pomiedzy procedurami rejestracji wzoréw wspélnotowych oraz wspélnotowych znakéw
towarowych uwagi przedstawione w odniesieniu do jednej dziedziny nie moga by¢ automatycznie

1 — Jezyk oryginatu: wloski.

2 — Dz.U.L78,s. 1.

3 — Zobacz wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional, w ktérym Trybunal rozstrzygnal
pytanie prejudycjalne przediozone przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante dotyczace wykladni pojecia 0séb trzecich w rozumieniu
art. 19 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. L 3, s. 1, zwanego
dalej ,rozporzadzeniem nr 6/2002”).

4 — Zobacz moja opinia w ww. w przypisie 3 sprawie C-488/10, przedstawiona w dniu 8 listopada 2011 r., w szczeg6lnosci pkt 20-23.
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stosowane réwniez w drugiej dziedzinie. W ramach analizy pytania przedlozonego przez sad odsytajacy
w niniejszej sprawie uwazam, ze nalezy uwzgledni¢ stanowisko przyjete przez Trybunal w wyroku
w sprawie Celaya, nie zapominajac jednak o istotnych réznicach proceduralnych wystepujacych
pomiedzy znakami towarowymi a wzorami.

I - Ramy prawne

4. Zgodnie z motywem 7 rozporzadzenia nr 207/2009 odmawia sie rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego w szczegblnodci, jesli narusza wczesniejsze prawa. Zgodnie z motywem 8 ochrona
udzielana wspélnotowemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegdlno$ci ma mu zapewni¢ funkcje
wskazania pochodzenia, powinna by¢ catkowita w przypadku identycznosci miedzy znakiem
i oznaczeniem oraz towarami lub uslugami. Ochrona ta ma zastosowanie réwniez do przypadkéw
podobienistwa miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub uslugami. Ponadto motyw ten
stanowi, ze pojecie podobienstwa nalezy interpretowaé w odniesieniu do prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad.

5. Artykul 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wymienia prawa przyznane przez wspolnotowy znak
towarowy wlascicielowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel znaku
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych wspdélnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b)  oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identyczno$ci lub podobienistwa towaréw lub ustug,
ktéorych dotyczy wspélnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje
réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

¢)  oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub jest
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towarowego”.

6. Artykut 54 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Ograniczenie powstale w wyniku
przyzwolenia” stanowi, ze wlasciciel wspoélnotowego znaku towarowego, ktéry przyzwalal przez piec
nastepujacych po sobie lat na uzywanie pdzniejszego wspolnotowego znaku towarowego w Unii i byt
$wiadomy tego uzywania, nie moze wnosi¢ na podstawie wcze$niejszego znaku towarowego ani
o stwierdzenie niewaznosci pdzniejszego znaku, ani sprzeciwia¢ sie uzywaniu po6zniejszego znaku.
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II - Okolicznosci faktyczne, postepowanie gléwne oraz pytanie prejudycjalne

7. Fédération Cynologique Internationale, skarzaca w postepowaniu giéwnym (zwana dalej ,FCI”),
bedaca miedzynarodowym stowarzyszeniem utworzonym w 1911 r. w celu wspierania kynologii jest
wlascicielem mieszanego wspélnotowego znaku towarowego nr 4438751, zgloszonego w dniu
28 czerwca 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 5 lipca 2006 r. dla niektérych ustug nalezacych do klas
35, 41, 42 i 44 zgodnie z Porozumieniem nicejskim dotyczacym miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Znak ten dla celow
informacyjnych zostal przedstawiony ponize;j:

8. Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza, pozwana w postepowaniu gtéwnym (zwana
dalej ,FCIPPR”), bedaca prywatnym stowarzyszeniem utworzonym w 2004 r., jest wlascicielem trzech
krajowych hiszpanskich znakéw towarowych zarejestrowanych dla niektérych produktéw i uslug
nalezacych do klasy 16:

— stownego znaku towarowego nr 2614806 ,FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE
PERROS DE PURA RAZA - F.CI.” zgloszonego w dniu 23 wrzesnia 2004 r. i zarejestrowanego
w dniu 20 czerwca 2005 r.;

— mieszanego znaku towarowego nr 2786697 ,FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE
PERROS DE PURA RAZA” zgloszonego w dniu 9 sierpnia 2007 r. i zarejestrowanego w dniu
12 marca 2008 r.;

— mieszanego znaku towarowego nr 2818217 ,FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL +
FCI” zgloszonego w dniu 11 lutego 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 26 sierpnia 2008 r.
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9. W dniu 12 lutego 2009 r. FCIPPR wniosta do OHIM o dokonanie rejestracji oznaczenia
przedstawionego ponizej jako wspélnotowego znaku towarowego dla niektérych produktéw zawartych
w klasie 16:

10. W dniu 5 lutego 2010 r. FCI wniosla sprzeciw wobec rejestracji tego oznaczenia jako
wspdlnotowego znaku towarowego. Jednakze z uwagi na brak formalny polegajacy na braku uiszczenia
oplaty za sprzeciw, sprzeciw ten zostal odrzucony, a oznaczenie przedstawione w poprzednim punkcie
zostalo zarejestrowane w dniu 3 wrzeénia 2010 r. jako wspdlnotowy znak towarowy nr 7597529.

11. W dniu 18 czerwca 2010 r. FCI wniosta do sadu odsylajacego powddztwo o uniewaznienie
krajowych znakéw towarowych wymienionych w pkt 8 z uwagi na wystepujace prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad z jej wspdlnotowym znakiem towarowym nr 4438751, przedstawionym w pkt 7,
a takze powddztwo dotyczace naruszenia tego znaku. W toku tego postepowania FCIPPR
zakwestionowala prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad pomiedzy jej znakami krajowymi
i wspolnotowym znakiem towarowym nr 4438751 i wniosta powddztwo wzajemne o uniewaznienie
tego wspdlnotowego znaku towarowego, podnoszac, ze zostal zarejestrowany w zlej wierze i stwarza
niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad z jej wczesniejszym krajowym znakiem towarowym
nr 2614806.

12. Nastepnie w dniu 18 listopada 2010 r. FCI wniosta do OHIM o uniewaznienie wspélnotowego
znaku towarowego nr 7597529 zarejestrowanego przez FCIPPR. Jednakze w dniu 20 wrzeénia 2011 r.
OHIM na wniosek FCIPPR zawiesil toczace si¢ przed nim postgpowanie z uwagi na zawisle
postepowanie wszczete w wyniku niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

13. Sad odsylajacy uwaza, ze w zawislym przed nim postepowaniu nalezy rozstrzygnac, czy na prawo
wylaczne, ktére na mocy art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 zostaje przyznane wlascicielowi
wspolnotowego znaku towarowego, w niniejszym przypadku FCI, mozna powola¢ si¢ wobec osoby
trzeciej, ktdéra takze jest wlascicielem wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pozniej,
w niniejszym przypadku FCIPPR, jezeli ten ostatni znak towarowy nie zostal uniewazniony.

14. W tych okolicznos$ciach sad odsylajacy zawiesil postepowanie i zwrécit sie do Trybunalu
z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»,Czy w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest naruszenie prawa wylacznego wynikajacego ze
wspolnotowego znaku towarowego, uprawnienie do zakazania jego uzywania w obrocie handlowym
przez osoby trzecie, przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia [(WE) nr 207/2009], rozciaga sie na
kazda osobe trzecig, ktéra uzywa oznaczenia wywolujacego prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad (z uwagi na podobienstwo do wspdlnotowego znaku towarowego i podobieristwo ustug
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lub towardéw), czy tez przeciwnie, nalezy z tego kregu wylaczy¢ osobe trzecia, ktéra uzywa tego
oznaczenia — objetego prawdopodobienistwem wprowadzenia w blad — zarejestrowanego na jej rzecz
jako wspdlnotowy znak towarowy, do czasu uniewaznienia rejestracji pdzniejszego znaku
towarowego?”.

III - Postepowanie przed Trybunalem

15. Postanowienie odsylajace wplynelo do sekretariatu Trybunalu w dniu 8 listopada 2011 r. Uwagi na
pi$mie przedstawily FCI, FCIPPR, rzady grecki i wloski oraz Komisja. W rozprawie, ktéra odbyla sie
w dniu 3 pazdziernika 2012 r., udzial wziety FCI, rzad grecki oraz Komisja.

IV — Analiza prawna

A — W przedmiocie dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

16. Nalezy na wstepie zbada¢ argumenty podniesione przez FCI w jej uwagach na piSmie, obejmujace
zarzut niedopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. FCI twierdzi przede
wszystkim, ze pytanie przedlozone przez sad odsylajacy nie jest konieczne do rozstrzygniecia sporu
w postepowaniu gltéwnym. Powddztwo dotyczace naruszenia oraz powddztwo o uniewaznienie
wniesione przez FCI w tym postepowaniu dotycza wylacznie krajowych znakéw towarowych, ktérych
wlascicielem jest FCIPPR, a nie pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego nr 7597529, ktérego
rejestracji dokonano po wniesieniu skargi w postepowaniu gléwnym. Ponadto takie pytanie zostalo
podniesione z urzedu przez sad odsylajacy, a strony nie mialy mozliwosci zajecia stanowiska w tej
kwestii.

17. W celu rozpatrzenia, w pierwszej kolejnosci, znaczenia pytania przedfozonego przez sad odsytajacy
w postepowaniu gléwnym nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pytania
dotyczace wykladni prawa Unii, z ktédrymi zwrécil si¢ sad krajowy w ramach stanu prawnego
i faktycznego, za ktorego ustalenie jest on odpowiedzialny, przy czym prawidlowos¢ tych ustalen nie
podlega ocenie przez Trybunal, korzystajs z domniemania, iz maja one znaczenie dla sprawy.
Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o ktére wnidst sad krajowy, jest
wiec mozliwa tylko wtedy, gdy okazuje si¢ oczywiste, ze wyktadnia prawa Unii, o ktéra wniesiono, nie
ma zadnego zwiazku ze stanem faktycznym lub przedmiotem postepowania gltéwnego, gdy problem
jest natury hipotetycznej, badz gdy Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo
prawnego koniecznymi do wudzielenia uzytecznej odpowiedzi na pytania, ktére zostaly mu
przedstawione®.

18. W niniejszej sprawie brak jest jakiejkolwiek wskazowki pozwalajacej przyjac¢, ze sad krajowy
przedlozyl pytanie o charakterze hipotetycznym lub takie, ktére nie ma zadnego zwigzku ze stanem
faktycznym lub przedmiotem postepowania gléwnego. Z postanowienia odsylajacego wynika wrecz
przeciwnie, ze w postepowaniu gléwnym FCI, po pierwsze, powolala si¢ na niezgodne z prawem
korzystanie z pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego w pismach przedlozonych po jego
zarejestrowaniu, a po drugie, zazadala zaprzestania uzywania jakiegokolwiek oznaczenia, ktére
mogloby wprowadza¢ w blad z wczeéniejszym wspdlnotowym znakiem towarowym, ktére to zadanie
dotyczy w rezultacie réwniez pézZniejszego wspélnotowego znaku towarowego.

5 — Wsréd obszernego orzecznictwa w tym wzgledzie zob. niedawne wyroki: z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie C-41/11 Inter-Environnement
Weallonie i Terre wallonne, pkt 35; z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko i in., pkt 15 i przytoczone tam
orzecznictwo.
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19. Co sie tyczy w drugiej kolejnosci okolicznosci, ze sad odsylajacy podnidst z urzedu pytanie
prejudycjalne, wystarczy przypomnieé, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz fakt, ze strony
w postepowaniu giéwnym nie podniosly przed sadem odsylajacym kwestii z zakresu prawa Unii nie
sprzeciwia si¢ skierowaniu takiej kwestii przez ten sad do Trybunatu. Przewidujac wniesienie odeslania
prejudycjalnego do Trybunalu, jezeli ,pytanie jest podniesione w sprawie zawislej przed sadem
krajowym”, art. 267 akapity drugi i trzeci TFUE nie ogranicza takiego odeslania wylacznie do
przypadkéw, w ktérych z inicjatywy jednej lub drugiej strony w postepowaniu gtéwnym zostalo
podniesione pytanie dotyczace wykladni lub waznosci prawa Unii, lecz odnosi si¢ réwniez do
przypadkow, w ktorych takie pytanie zostaje podniesione przez sam sad krajowy, ktéry uznaje decyzje
Trybunatu w tej kwestii za ,niezbedna do wydania wyroku”®.

20. Z powyzszych uwag wynika, Ze pytanie prejudycjalne nalezy uzna¢ za dopuszczalne.
B — W przedmiocie pytania prejudycjalnego

1. Uwagi wstepne

21. Jak podkreslitem powyzej i jak stwierdzitem w mojej opinii w sprawie Celaya’, kwestia podniesiona
przez sad odsylajacy dotyczaca definicji pojecia podmiotu (osoby trzeciej), przeciwko ktéremu
wlasciciel znaku towarowego moze wnie$¢ powddztwo dotyczace naruszenia oraz zwigzana z tym
kwestia ewentualnego prejudycjalnego zwiazku pomiedzy powddztwem o uniewaznienie
i powddztwem dotyczacym naruszenia w przypadku konfliktu miedzy wlascicielami zarejestrowanych
znakéw towarowych sa obecnie w Hiszpanii przedmiotem ozywionej dyskusji w doktrynie
i orzecznictwie. Nalezy przy tym dodad, iz takie kwestie nie sa catkiem nowe w europejskim $rodowisku

prawniczym®.

22. Jak zauwazyl Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante w postanowieniu odsylajacym, obecnie
w Hiszpanii w orzecznictwie Tribunal Supremo wystepuje podejscie w dziedzinie znakéw towarowych,
zgodnie z ktérym na podstawie doktryny zwanej ,inmunidad registral” rejestracja znaku towarowego
stanowi ochrone przed powddztwem dotyczacym naruszenia, a wniesienie takiego powddztwa
uzaleznione jest w zwiazku z tym od uniewaznienia wskazanego znaku towarowego, nawet jesli zostat
on zarejestrowany pozniej niz znak towarowy bedacy podstawa powéddztwa dotyczacego naruszenia.
Zgodnie w istocie z ta teza nie dochodzi do naruszenia prawa, jezeli domniemany autor naruszenia
uzywa wlasnego zarejestrowanego znaku towarowego, co oznacza, ze mozliwe jest wniesienie
powddztwa dotyczacego naruszenia wylacznie po uniewaznieniu zarejestrowanego podzniej znaku
towarowego.

23. W ww. wyroku w sprawie Celaya® Trybunal, ktéry mial rozstrzygnac¢ kwesti¢ podobna do kwestii
podniesionej w niniejszej sprawie w odniesieniu do wzoréw wspélnotowych, przyjal w tym zakresie
podejscie rézne od podejscia wyrazonego w doktrynie ,inmunidad registral”, orzekajac, Zze uprawnienie
do zakazania osobom trzecim uzywania wzoru wspélnotowego, przyznane w rozporzadzeniu

6 — Wyroki: z dnia 16 czerwca 1981 r. w sprawie 126/80 Salonia, Rec. s. 1563, pkt 7; z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie C-251/11 Huet, pkt 23.

7 — Zobacz pkt 3 powyzej, a takze moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 19.

8 — Warto zauwazy¢, ze podobny problem do tego bedacego przedmiotem niniejszej sprawy zostal podniesiony w Niemczech juz na poczatku
ubieglego wieku, gdzie byl on przedmiotem intensywnej dyskusji na najwyzszym o6wczesnym szczeblu sadowym. W szczegdlnosci
w pierwszym przyjetym podejéciu Reichsgericht uznal, ze uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego nie moze by¢ uznane za niezgodne
z prawem do czasu, gdy taki znak towarowy nie zostanie wykre$lony z rejestru znakéw towarowych (zob. w tym wzgledzie wyrok
Reichsgericht z dnia 13 listopada 1906 r., II 155/06, RGZ 64, s. 273 i nast., w szczegolnosci s. 275). Jednakze ten sam Reichsgericht ,,odstapil”
nastepnie od tego stanowiska w wyroku z 1927 r., w ktérym ten organ sagdowy uznal, Ze obiektywna niezgodnos$¢ z prawem uzywania pdzniej
zarejestrowanego znaku towarowego wynika bezposrednio z pierwszenistwa prawa wlasciciela wczesniejszego oznaczenia (zob. wyrok
Reichsgericht z dnia 20 wrze$nia 1927 r., II 409/26, RGZ 118, s. 76 i nast., w szczegélnosci s. 78, 79).

9 — Wyzej wymieniony w przypisie 3.
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nr 6/2002" rozciaga sie na kazda osobe trzecia, ktéra uzywa nieodrézniajacego sie wzoru, w tym
réwniez na osobe trzecia bedaca wlascicielem pdzniej zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego.
Trybunal uznal zatem, Ze okoliczno$¢, iz wzdr zostal zarejestrowany, nie powoduje, ze jego wlasciciel
posiada ,immunitet” wzgledem powddztwa dotyczacego naruszenia, do czasu uniewaznienia jego
wzoru, a zatem zaprzeczyl w istocie istnieniu prejudycjalnego zwiazku miedzy powddztwem
o uniewaznienie a powoédztwem dotyczacym naruszenia w przypadku konfliktu pomiedzy
zarejestrowanymi wzorami.

24. Jak juz stwierdzitem, dziedzina dotyczaca wzoréw rézni si¢ znaczaco od dziedziny obejmujacej
znaki towarowe, w szczego6lnosci w odniesieniu do zasad i procedur rejestracji odpowiedniego prawa
wlasnosci intelektualnej, a réznice te uniemozliwiaja automatyczne zastosowanie uwag i stanowisk
. . . . . . . . . . 11 . .
wyrazonych w orzecznictwie dotyczacych jednej dziedziny do drugiej z nich'. Nalezy zatem moim
zdaniem rozpoczaé analize¢ od badania réznic proceduralnych wystepujacych w dwéch dziedzinach, tak
aby nastepnie oceni¢, czy rzeczywiscie uzasadniaja one przyjecie w dziedzinie znakéw towarowych
odmiennego podejscia od podejscia przyjetego przez Trybunal w dziedzinie wzoréw.

2. W przedmiocie réznic dotyczacych procedur rejestracji wzoréw i znakéw towarowych

25. W mojej przywolywanej opinii w sprawie Celaya zauwazylem, ze zasadnicza réznica w odniesieniu
do zasad rejestracji wzoréw oraz znakéw towarowych polega na tym, ze w odniesieniu do tych
ostatnich — ale nie wzgledem wzoréw — obowiazujace przepisy przewiduja zdecydowanie bardziej
zlozona procedure rejestracji, obejmujaca wstepne badanie przez OHIM, ktére mozna uzna¢ za badanie
»merytoryczne” i w ramach ktérego osoby trzecie moga przedstawi¢ uwagi czy tez zglosi¢ sprzeciw
wobec rejestracji znaku towarowego.

26. W szczegélnosci zarejestrowanie wzoru nastepuje w sposdb niemal automatyczny w ramach
uproszczonej procedury, obejmujacej zwykta kontrole formalng wniosku o rejestracje przez OHIM .
Rozporzadzenie nr 6/2002 nie przewiduje ani doglebnego badania poprzedzajacego rejestracje,
majacego na celu ustalenie wystepowania przestanek koniecznych do przyznania ochrony®, ani zadnej
formy uczestnictwa czy tez mozliwo$ci wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie w toku postepowania
rejestracyjnego. Ustanowienie takiej uproszczonej procedury w celu rejestracji wzoru wspélnotowego
ma na celu ograniczenie formalno$ci oraz innych przeszkéd procesowych i administracyjnych, jak tez
kosztéw obciazajacych wnioskodawcdw, czyniac w ten sposéb rejestracje bardziej dostepna dla matych
i $rednich przedsiebiorstw oraz indywidualnych twércow ™.

27. W dziedzinie znakéw towarowych rozporzadzenie nr 207/2009 przewiduje natomiast forme
kontroli ,ex ante”, poprzedzajacej rejestracje wspdélnotowego znaku towarowego, w ramach ktorej
OHIM dokonuje analizy wniosku o rejestracje, ktéra nie ogranicza si¢ do samej formalnej kontroli, ale
odnosi si¢ do tresci wniosku, na drodze badania ewentualnego wystepowania bezwzglednych lub
wzglednych podstaw odmowy rejestracji'>. W toku takiego postepowania, po pierwsze, osoby trzecie
po opublikowaniu wniosku o rejestracje wspdélnotowego znaku wspélnotowego maja mozliwosé

10 — Wyzej wymienione w przypisie 3.
11 — Zobacz pkt 3, powyzej, a takze moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 20-22.
12 — Procedura rejestracyjna wzoréw jest uregulowana w tytule V (art. 45-50) ww. w przypisie 3 rozporzadzenia nr 6/2002.

13 — Zobacz motyw 18 ww. w przypisie 3 rozporzadzenia nr 6/2002. Nalezy ponadto zauwazy¢, ze art. 47 tego rozporzadzenia przewiduje
stosunkowo ograniczong analize ,podstaw odmowy rejestracji”.

14 — Zobacz motywy 18 i 24 ww. w przypisie 3 rozporzadzenia nr 6/2002.

15 — Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji sa wymienione w art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. réwniez art. 37 rozporzadzenia);
wzgledne podstawy odmowy rejestracji sa przewidziane w art. 8 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. réwniez art. 40—42 tego rozporzadzenia).
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przedstawienia OHIM uwag na pi$mie, wskazujac powody, dla ktérych nalezy z urzedu wykluczy¢
rejestracje, w szczegdlnosci z uwagi na wystepowania bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji'®. Po
drugie, wlasciciele wczes$niejszych praw maja mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji danego
znaku towarowego, powolujac sie na wzgledne podstawy odmowy rejestracji’.

28. W dziedzinie znakéw towarowych sytuacja o0séb trzecich, w szczegélnosci wlascicieli
wczedniejszych praw podlega szerszej ochronie juz od poczatkowego etapu postepowania. System
oferuje takim osobom uprawnienia proceduralne, ktérymi osoby takie nie dysponuja w dziedzinie
wzoréw. W szczegdlnosci rozporzadzenie nr 207/2009 stwarza wlascicielowi wcze$niejszego znaku
towarowego mozliwo$¢ zgloszenia sprzeciwu przed dokonaniem rejestracji pdzniejszego znaku
towarowego, ktéry uznaje on za naruszajacy jego wlasny zarejestrowany znak towarowy. Mozliwo$¢ ta
nie istnieje natomiast w przypadku wtasciciela wzoru, z uwagi na przedstawione w pkt 26 wymogi
szybkiego dziatania.

29. Wyzej wspomniane réznice dotyczace procedury rejestracji powoduja, Ze rejestracja znaku
towarowego bedaca wynikiem zlozonego postepowania powinna by¢ traktowana z wigksza
»ostroznoscia” niz rejestracja wzoru'®. Ustanowienie systemu ochrony ex ante takiego jak system
przewidziany w rozporzadzeniu nr 207/2009 oznacza zatem, ze ryzyko rejestracji naruszajacych znaki
towarowe czy tez rejestracji naruszajacych wczesniejsze prawa jest mniejsze w stosunku do ryzyka
wystepujacego w dziedzinie wzoréw . Rejestracja oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego
w wyniku tego rodzaju postepowania zapewnia zatem wlascicielowi wyzszy stopient pewnosci prawa co
do faktu, ze jego wspdlnotowy znak towarowy nie narusza wczesniejszych praw.

30. Nie oznacza to jednak, ze w dziedzinie znakéw towarowych ryzyko rejestracji naruszajacej
wczesniejsze prawa jest catkiem wykluczone i ze w tej dziedzinie nie moga wystapi¢ sytuacje,
w ktérych zarejestrowany zostaje wspolnotowy znak towarowy, mimo iz moze on narusza¢ wylaczne
prawo przyznane wlascicielowi innego znaku towarowego zarejestrowanego wczesniej. Sytuacje tego
rodzaju moga wystapi¢ na przyklad w przypadku, w ktérym wtlasciciel wcze$niejszego znaku
towarowego nie zglosil sprzeciwu wobec rejestracji pdzniejszego znaku towarowego lub jak
w przypadku bedacym przedmiotem postepowania gléwnego, sprzeciw nie zostal uwzgledniony ze
wzgledéw niezwiazanych z badaniem istoty sprawy, takich na przykfad jak wzgledy proceduralne™.

31. Mimo iz sa one zdecydowanie mniej prawdopodobne w dziedzinie znakéw towarowych réwniez
moga wystapi¢ przypadki, w ktérych podobnie jak w dziedzinie wzoréw zarejestrowany zostaje
wspdlnotowy znak towarowy mogacy narusza¢ funkcje wskazania pochodzenia innego znaku
towarowego zarejestrowanego wczesniej. Takze z tego powodu w dziedzinie znakéw towarowych,
podobnie zreszta jak w dziedzinie wzoréw, rozporzadzenie nr 207/2009 przewiduje forme ochrony,
ktéra mozna okresli¢ jako ,ex post”, czyli wlasnie powddztwo o uniewaznienie i powddztwo dotyczace
naruszenia, ktére maja odpowiednio na celu usuniecie z systemu znakéw towarowych, ktére nie
powinny byly zosta¢ zarejestrowane, lub zapobieganie skutkom uzywania oznaczenn naruszajacych
wczesniejszy znak towarowy. Okreslilem takie formy ochrony jako ochrone ,ex post”, gdyz

16 — Zobacz art. 40 rozporzadzenia nr 207/2009.

17 — Zobacz art. 41 i 42 rozporzadzenia nr 207/2009. W tym wzgledzie zob. réwniez art. 38 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry przewiduje
poszukiwania wcze$niejszych znakéw towarowych potencjalnie naruszajacych znak bedacy przedmiotem zgloszenia.

18 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 23.

19 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 23. Ustanowienie takiego systemu oznacza w rezultacie, Ze w dziedzinie znakéw
towarowych nie znajda zastosowania uwagi, ktére zawarlem w mojej opinii, dotyczace teoretycznej mozliwosci stosowania — w przypadku
uznania prejudycjalnego zwiazku miedzy powédztwem o uniewaznienie a powddztwem dotyczacym naruszenia — dziatan opézniajacych na
drodze powtarzajacych sie rejestracji wzoréw nieznacznie rézniacych sie od siebie przez dzialajacy w zlej wierze podmiot naruszajacy prawo
wynikajace z wzoru, teoretycznie takze po uniewaznieniu pézniejszego zakwestionowanego wzoru, w celu dalszego wprowadzania do obrotu
zasadniczo identycznego produktu, co stanowiloby zagrozenie dla systemu i skutecznos$ci przepiséw Unii w dziedzinie wzoréw (zob.
pkt 31-33 mojej opinii w sprawie Celaya). Tego rodzaju sytuacje nie moga wystapi¢ w dziedzinie znakéw towarowych, gdyz w takich
przypadkach wtlasciciel wczesniejszego znaku towarowego moze zawsze zapobiegawczo sprzeciwi¢ sie rejestracji pdzniejszego znaku
towarowego, ktéry zgtoszono w zltej wierze, wnoszac sprzeciw wobec jego rejestracji zgodnie z art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009.

20 — To, ze takie sytuacje moga wystapi¢, wynika ponadto z tresci art. 53 ust. 1 i art. 57 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.
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w przypadku konfliktu miedzy zarejestrowanymi znakami towarowymi moga by¢ one wykorzystane
przez wlasciciela wcze$niejszego znaku po rejestracji pdzniejszego znaku towarowego naruszajacego
prawo lub wywolujacego szkode dla potrzeb ochrony wlasnego znaku towarowego i to niezaleznie od
wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec rejestracji pdzniejszego znaku towarowego bedacego
przedmiotem powddztwa lub niezaleznie od wyniku takiego sprzeciwu.

32. Wydaje mi sie, ze istota problemu wystepujacego w niniejszej sprawie sprowadza si¢ do rozstrzygniecia
kwestii: czy fakt, ze w dziedzinie znakéw towarowych istnieje forma ochrony ,ex ante” — obejmujaca
mozliwo$¢ wniesienia przez wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego sprzeciwu wobec rejestracji
znaku towarowego — ktéra wystepuje wraz z formami ochrony ,ex post” ustanowionymi zaréwno
w dziedzinie wzoréw jak i w dziedzinie znakéw towarowych, moze uzasadni¢ podejicie odmienne od tego
przyjetego przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie Celaya, wykluczajac z pojecia oséb trzecich, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, wlasciciela pdzniejszego, prawidlowo zarejestrowanego
znaku towarowego do czasu, gdy taki znak towarowy nie zostanie uniewazniony? Jak wyjasnie szczegétowo
ponizej, moim zdaniem odpowiedZ na to pytanie jest przeczaca.

3. W przedmiocie pytania prejudycjalnego

33. W przedlozonym pytaniu sad odsylajacy zwraca si¢ do Trybunalu o dokonanie wykladni pojecia
oséb trzecich, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 poprzez rozstrzygniecie, czy
na mocy tego przepisu wtlasciciel zarejestrowanego wspélnotowego znaku towarowego moze
bezposrednio wnies¢ powddztwo dotyczace naruszenia przeciwko wlascicielowi zarejestrowanego
pdézniej wspoélnotowego znaku towarowego, czy tez moze uczyni¢ to wylacznie po uniewaznieniu
pdZniejszego wspdlnotowego znaku towarowego.

34. Sad odsylajacy w swoim postanowieniu podkresla, ze wzgledy jezykowe, systemowe, wzgledy
odwolujace sie do logiki oraz wzgledy funkcjonalne przemawiaja na rzecz wykladni odno$nego
przepisu zgodnej z wykladnia przyjeta przez Trybunal w odniesieniu do wzoréw w ww. wyroku
w sprawie Celaya, zgodnie z ktéra wlasciciel zarejestrowanego wspdlnotowego znaku towarowego
moze zakazal kazdej osobie trzeciej uzywania oznaczenia nalezacego do kategorii wymienionych
w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, niezaleznie od okolicznosci, czy takie
oznaczenie zostalo badZ nie zostalo pdzniej zarejestrowane jako wspélnotowy znak towarowy. Za
takim podejsciem opowiedzialy si¢ FCI, Komisja oraz rzady grecki i wloski.

35. Jednakze sad odsylajacy podkresla, ze wykladni art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 mozna
dokonywa¢ rdéwniez zgodnie z podejsciem przyjetym w orzecznictwie hiszpanskim na podstawie
przywotanej doktryny ,inmunidad registral”*, w ten sposéb, ze sprzeciwia si¢ on temu, aby wtasciciel
wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego zakazal uzywania pdzniej zarejestrowanego znaku
towarowego, jezeli nie zostanie on uniewazniony. Ta druga mozliwa wykladnia oparta jest na zasadzie
»qui iure suo utitur, neminem laedit”, zgodnie z ktéra kto wykonuje przystugujace mu prawo, w tym
przypadku prawo wynikajace z zarejestrowania pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego,
nikomu nie wyrzadza szkody. Wylacznie FCIPPR popierala to stanowisko, podkreslajac
w szczegblnosci konieczno$¢ ochrony wylacznego prawa wynikajacego z zarejestrowania znaku
towarowego na podstawie zasady pewnosci prawa.

36. Tymczasem, tak jak w sprawie Celaya, znajdujemy si¢ w sytuacji, w ktérej niezaleznie od przyjetego
rozwiazania prawo wlasnosci intelektualnej, w niniejszym przypadku zarejestrowany znak towarowy nie

zapewnia pelnej i bezwzglednej ochrony jego wtascicielowi™.

21 — Zobacz pkt 22 powyzej.
22 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 30.
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37. W przypadku bowiem wcze$niejszego znaku towarowego, jezeli nalezaloby uzna¢, ze jego wlasciciel
moze wnie$¢ powddztwo dotyczace naruszenia przeciwko wlascicielowi znaku towarowego
zarejestrowanego poézniej, takie rozwigzanie prowadziloby do zmniejszenia zakresu ochrony
gwarantowanego wlascicielowi pézniejszego znaku towarowego, ktéremu mozna by zakaza¢ uzywania
znaku towarowego, mimo iz zostal on prawidlowo zarejestrowany. Natomiast w przypadku
pdzniejszego znaku towarowego, jezeli nalezaloby uznaé, iz wcze$niejsze uniewaznienie takiego znaku
towarowego jest warunkiem wniesienia powddztwa dotyczacego naruszenia, ktérego celem jest
ochrona wczesniejszego znaku towarowego, ochrona zapewniana przez ten ostatni bylaby ostabiona,
gdyz zarejestrowanie takiego znaku towarowego nie gwarantowaloby jego wlascicielowi wylgcznego
prawa uzywania go, ustanowionego w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, przynajmniej do czasu
uniewaznienia wczes$niejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego.

38. W pierwszym przypadku zostaje przyznane pierwszenstwo prawu wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego do zakazania osobom trzecim uzywania bez jego zgody oznaczenia tworzacego znak
towarowy (ius excludendi) nad prawem wlasciciela pdézniejszego znaku towarowego do uzywania
oznaczenia tworzacego taki znak towarowy (ius utendi)®. W drugim przypadku relacja miedzy dwoma
prawami jest dokladnie odwrotna. Tak jak w przypadku wzoréw wybér jednej z dwéch wykladni
dokonuje si¢ miedzy dwoma prawami, ktére sa co do zasady réwnowazne.

39. Tymczasem, aby sposréd dwdch praw wynikajacych z dwéch znakéw towarowych dokonac wyboru,
ktére prawo przewaza, wczesniejsze lub poézniejsze, nie mozna moim zdaniem pomingé podstawowej
zasady charakteryzujacej system ochrony ustanowiony w dziedzinie znakéw towarowych, stanowiacej
podstawowa zasade powszechnie uznana w zakresie praw wlasnosci intelektualnej, czyli zasady
pierwszeristwa, na mocy ktérej wcze$niejsze wylaczne prawo, w niniejszym przypadku wczeéniej
zarejestrowany wspélnotowy znak towarowy przewaza nad prawami powstalymi w dalszej kolejnosci,
w niniejszym przypadku, wspdlnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi po6zniej*’. Jak
bowiem stusznie zauwazyta Komisja Europejska w swych uwagach, i podobnie jak orzekl Trybunat
w dziedzinie wzoréw w wyroku w sprawie Celaya®, wyktadni przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009
mozna dokonywaé wylacznie w $wietle tej podstawowej zasady w dziedzinie znakéw towarowych,
ktéra zostata wyrazona w niektérych przepisach samego rozporzadzenia nr 207/2009% oraz w innych
przepisach zar6wno Unii”, jak i przepisach miedzynarodowych® w dziedzinie znakéw towarowych.

23 — Rozporzadzenie nr 207/2009 w art. 9 ust. 1, zreszta tak jak art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. L 299, s. 25), w przeciwienstwie do niektérych ustawodawstw krajowych, takich jak ustawodawstwo hiszpanskie i w przeciwienistwie
do rozporzadzenia nr 6/2002, przewiduje tylko, Zze wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi ,wylaczne prawo”, okreslajac
jedynie, ze takie wylaczne prawo obejmuje uprawnienie do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen
wymienionych w lit. a), b) i c) tego przepisu. W doktrynie podkreslono jednak, ze takie ,wylaczne prawo” obejmuje nie tylko negatywne
uprawnienia, wyraznie wymienione w przepisie — ius excludendi — obejmujace prawo do zakazania osobom trzecim uzywania identycznego
lub podobnego oznaczenia, lecz réwniez pozytywne uprawnienie, to jest prawo do uzywania takiego oznaczenia, czyli ius utendi, ktére moze
by¢ wykonywane réwniez poprzez przyznanie licencji na znak towarowy. Wystepowanie takiego pozytywnego uprawnienia jest ponadto
nierozerwalnie zwigzane z posiadaniem prawa do znaku towarowego. Jak bowiem zauwazyl rzecznik generalny F.G. Jacobs w pkt 33 i 34
opinii przedstawionej w dniu 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie C-2/00 Holterhoff (wyrok z dnia 14 maja 2002 r.), Rec. s. 1-4187, przedsiebiorca
rejestruje znak towarowy przede wszystkim nie w celu zakazania uzywania go przez osoby trzecie, lecz w celu uzywania go przez niego
samego. Ponadto prawo do uzywania jest gléwnym i zasadniczym aspektem prawa wlasnosci, takze prawa wlasnosci intelektualnej.

24 — Zasadniczo pierwszenstwo znaku towarowego wyznacza dzien zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego (w tym wzgledzie zob. art. 8
ust. 2 i art. 27 rozporzadzenia nr 207/2009). Bardziej szczegélowe definicje zasady pierwszenstwa zawarte sa réwniez w pkt 57 opinii
rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar (wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Zb.Orz. s. 1-8701), oraz
w pkt 54 opinii rzecznika generalnego N. Jddskinena w sprawie C-190/10 Génesis (wyrok z dnia 22 marca 2012 r.).

25 — Zobacz pkt 39 i 40 ww. w przypisie 3 wyroku.

26 — Zobacz na przyklad motyw 7 i art. 8, sekcje 2, 3 i 4 tytulu III (art. 29-35), a takze art. 41, 42, 53 i 54 rozporzadzenia.

27 — Zobacz na przyklad art. 4 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 11 ust. 4 i art. 14 ww. w przypisie 23 dyrektywy 2008/95/WE.

28 — Zobacz na przyklad art. 4 lit. A.1 i B Konwengji paryskiej o ochronie wlasnosci przemyslowej (podpisanej w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r.,
ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des Traités des Nations
Unies, vol. 828, nr 11851, s. 305). Wersja francuska tej konwencji  jest dostepna na stornie:
www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo0020.html.
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40. W szczegdlnosci z rozporzadzenia nr 207/2009 wynika po pierwsze, ze wylacznie oznaczenia
mozliwe do przedstawienia w formie graficznej mogace spelnia¢é podstawowa funkcje znaku
towarowego, to znaczy stuzy¢ odréznieniu produktéw i uslug jednego przedsiebiorstwa od produktéw
i uslug innego przedsiebiorstwa, moga stanowi¢ wspélnotowe znaki towarowe i Kkorzysta¢
z odpowiedniej ochrony, ktéra wynika z rejestracji oraz, po drugie, ze ochrona wynikajaca ze
wspdlnotowego znaku towarowego powinna by¢ bezwzgledna wobec identycznych lub podobnych
oznaczenn mogacych wprowadza¢ w blad®”. Taka bezwzgledna ochrona przyznana znakowi
towarowemu jest niezalezna od tego, czy oznaczenia mogace wprowadza¢ w blad sa badZz nie sa
zarejestrowane jako wspélnotowe znaki towarowe.

41. W przypadku konfliktu miedzy dwoma zarejestrowanymi wspélnotowymi znakami towarowymi
zastosowanie zasady pierwszenstwa prowadzi moim zdaniem, po pierwsze, do przyjecia, ze znak
towarowy zarejestrowany jako pierwszy spelnia przestanki wymagane do przyznania wspélnotowej
ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym pdzniej oraz, po drugie, do uzaleznienia zakresu
gwarantowanej ochrony poézniejszego wspdlnotowego znaku towarowego od braku wcze$niejszych
praw pozostajacych z nim w konflikcie. Dlatego tez w przypadku konfliktu miedzy zarejestrowanymi
wspélnotowymi znakami towarowymi ochrona, jaka przyznaje rozporzadzenie nr 207/2009
poézniejszemu wspoélnotowemu znakowi towarowemu, jest uzasadniona wylacznie wtedy, gdy jego
wlasciciel moze wykazaé, ze wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy nie spetnia jednej z przestanek
koniecznych dla skorzystania z ochrony® lub ze miedzy znakami towarowymi konflikt nie wystepuje®'.

42. Jest to niezalezne od faktu, ze procedura rejestracyjna wspélnotowego znaku towarowego
przewiduje w przeciwienstwie do procedury rejestracyjnej wspdlnotowych wzoréw mozliwosé
whiesienia przez osoby trzecie sprzeciwu wobec rejestracji poézniejszego znaku towarowego. Jak
podkreslono bowiem w pkt 30 i 31, mimo iz ustanowienie tego rodzaju kontroli ,ex ante” wzgledem
wlasciciela znaku towarowego zarejestrowanego pozniej przyczynia sie do wzmocnienia pewnosci
prawa i w poréwnaniu do dziedziny obejmujacej wzory zmniejsza ryzyko zarejestrowania znakéw
towarowych naruszajacych wczesniejsze prawa, to fakt, Ze oznaczenie jest zarejestrowane jako
wspdlnotowy znak towarowy nie stanowi bezwzglednej gwarancji, ze to oznaczenie nie narusza
wylacznego prawa wynikajacego z zarejestrowanego wczesniej znaku towarowego. Rdznice
proceduralne wystepujace miedzy dziedzina wzoréw a dziedzina znakéw towarowych, chociaz istotne,
nie s3 jednak moim zdaniem tego rodzaju, zeby mogly uzasadnia¢ wykladnie odno$nego przepisu,
ktéra bytaby niezgodna z zasada pierwszeristwa .

29 — Zobacz motywy 7 i 8 oraz art. 4 i 6 rozporzadzenia nr 207/2009.

30 — Co moze uczyni¢ whadciciel pézniejszego znaku towarowego w drodze powddztwa o uniewaznienie wcze$niejszego znaku towarowego
wniesionego do OHIM lub ewentualnie w drodze powddztwa wzajemnego wniesionego do sadu orzekajacego w dziedzinie znakéw
towarowych, do ktérego zostalo wniesione przeciwko niemu powddztwo dotyczace naruszenia.

31 — Co moze uczyni¢ wlasciciel pézniejszego znaku towarowego przed sadem orzekajacym w dziedzinie znakéw towarowych, do ktérego zostalo
wniesione przeciwko niemu powdédztwo dotyczace naruszenia.

32 — Mozna by z pewnoscia podnie$é, ze zaréwno brak sprzeciwu, jak i odrzucenie go z powodéw proceduralnych, tak jak ma to miejsce
w postepowaniu przed sadem odsylajacym (brak uiszczenia oplaty za sprzeciw) sa wynikiem swego rodzaju ,uchybienia” ze strony
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, ktéry nie skorzystal lub nieprawidtowo skorzystal z mozliwosci wniesienia sprzeciwu,
przyznanej mu w rozporzadzeniu nr 207/2009. Dlatego tez w odréznieniu od dziedziny wzoréw, w dziedzinie znakéw towarowych wiasciciel
wczesniejszego znaku towarowego moze by¢ uznany za przynajmniej cze$ciowo odpowiedzialnego za dokonanie rejestracji pézniejszego
znaku towarowego oraz powstala sytuacje braku pewno$ci prawa. Takiej odpowiedzialnosci moze zatem towarzyszy¢ ,sankcja” w postaci
obowiazku uzyskania uniewaznienia pdézniejszego znaku towarowego, zanim mozliwe bedzie wniesienie powédztwa dotyczacego naruszenia
w celu zapewnienia ochrony wczesniejszego znaku towarowego. Na taki ewentualny zarzut odpowiedzialabym jednak, ze po pierwsze, nie
jest powiedziane, iz brak wniesienia sprzeciwu wynika koniecznie z uchybienia po stronie wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego.
Motzliwe jest na przyklad, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blagd w odniesieniu do dwdch znakéw towarowych stanie si¢ oczywiste
wylacznie w wyniku uzycia w praktyce pdzniejszego znaku towarowego, a zatem dopiero w chwili, gdy dwa pozostajace w konflikcie znaki
towarowe sa obecne na rynku. Po drugie, uwazam w kazdym razie, Ze nieskorzystanie z mozliwo$ci wniesienia sprzeciwu lub skorzystanie
z niej w nieprawidlowy sposéb nie moze podwazy¢ zastosowania podstawowej zasady w dziedzinie znakéw towarowych, takiej jak zasada
pierwszenstwa, zgodnie z ktéra prawo wczesniejsze przewaza nad prawem pézniejszym.
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43. Ponadto w przypadku, w ktérym wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego podejmuje dzialania
w celu ochrony wlasnego znaku towarowego wobec oznaczenia naruszajacego jego prawa, mimo iz
oznaczenie to zostalo prawidlowo zarejestrowane w dalszej kolejnosci, konieczne jest, aby system
ochrony ustanowiony w rozporzadzeniu nr 207/2009 gwarantowal mu mozliwo$¢ niezwlocznego
uzyskania zakazu stosowania znaku towarowego naruszajacego jego prawa, gdyz wystepowanie na
rynku znaku towarowego tego rodzaju moze narusza¢ podstawowa funkcje wcze$niejszego znaku
towarowego®. Wydaje sie ponadto oczywiste, ze im dluzej bedzie utrzymywat sie na rynku konflikt
dwdch znakéw towarowych, tym powazniejsza bedzie potencjalna lub rzeczywista szkoda
spowodowana wobec wcze$niejszego znaku towarowego.

44. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze Trybunal mial juz wielokrotnie okazje stwierdzi¢, ze
bezwzgledna ochrona znaku towarowego wynikajaca z wylacznego prawa przyznanego jego
wlascicielowi w obowigzujacych przepisach ma mu, jako wlascicielowi znaku towarowego, umozliwi¢
wlasnie ochrone jego wlasnych, szczegdlnych intereséw, czyli ma zapewni¢, ze znak towarowy bedzie
spetniat swoje funkcje®. Wykladni art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 mozna moim zdaniem
dokonywa¢ wylacznie w sposéb wynikajacy z tego utrwalonego orzecznictwa.

45. Co wiecej, jak slusznie zauwaza Komisja, uzaleznienie wniesienia powddztwa dotyczacego
naruszenia od uniewaznienia pdzniejszego znaku towarowego oznaczaloby, ze postepowanie w sprawie
naruszenia mogloby zosta¢ nadmiernie wydluzone, gdyz wlasciciel wcze$niejszego wspélnotowego
znaku towarowego oprocz oczekiwania na orzeczenie OHIM w tej kwestii — wydawane po
zakoniczeniu dwdch etapéw wewnetrznej kontroli administracyjnej — méglby réwniez zosta¢ zmuszony
do czekania na wynik mozliwych skarg wniesionych do Sadu lub ewentualnie do Trybunalu
Sprawiedliwosci®. Istnienie na rynku wczesniejszego znaku towarowego i znaku towarowego, ktéry go
narusza mogloby zatem trwac wiele lat, powodujac potencjalnie powazna szkode po stronie wlasciciela
wcze$niejszego znaku towarowego.

46. Co wiecej, wydaje mi sig, ze sytuacja wlasciciela pdzZniejszego znaku towarowego jest w kazdym
razie objeta ochrong przed ewentualnym naduzyciem ze strony wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego na drodze powddztwa dotyczacego naruszenia, gdyz wlasciciel pdzniejszego znaku
towarowego ma mozliwo$¢ podjecia obrony przed sadem orzekajacym w przedmiocie wspélnotowych
znakéw wspdlnotowych, przed ktérym moze powota¢ si¢ na ewentualne oddalenie sprzeciwu co do
istoty przez OHIM™, jak tez ma on mozliwo$¢ wniesienia powddztwa wzajemnego o stwierdzenie

33 — To znaczy, jako zauwazono powyzej w pkt 40, funkcje polegajaca na zagwarantowaniu konsumentowi lub koncowemu uzytkownikowi
wskazania pochodzenia produktu lub uslugi oznaczonej znakiem towarowym, co ma mu umozliwi¢, bez prawdopodobienstwa popelnienia
bledu, odrdznienie takiego produktu lub ustugi od tych, ktére maja inne pochodzenie. W tym wzgledzie wéréd obszernego orzecznictwa
zob. ostatnio wyrok z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach pofaczonych C-90/11 i C-91/11 Strigl i Securvita, pkt 30.

34 — Zobacz podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw parnistw czionkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, uchylonej i zastgpionej ww.
w przypisie 23 dyrektywa 2008/95/WE) wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal, Zb.Orz. s. 1-5185, pkt 58; z dnia
19 lipca 2012 r. w sprawie C-376/11Pie Optiek Opiek in., pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo. Nalezy ponadto zauwazy¢, ze zgodnie
z przytoczonym orzecznictwem do funkgji tych nalezy nie tylko podstawowa funkcja wymieniona powyzej w pkt 40 i w przypisie 33, ale
réwniez inne funkcje znaku towarowego, jakimi sa w szczegélnosci zagwarantowanie jakosci danego produktu lub ustugi czy tez przekaz,
inwestycja lub reklama.

35 — Zobacz w tym wzgledzie tytul VII rozporzadzenia nr 207/2009, a w szczegdlnosci art. 58, art. 64 ust. 3 i art. 65.

36 — Bez watpienia oddalenie przez OHIM sprzeciwu co do istoty nie wiaze sadu krajowego. Bedzie ono jednak stanowi¢ w zaleznosci od réznych
krajowych zasad proceduralnych ,istotny srodek dowodowy” co do braku naruszenia. Ponadto, mimo iz sad krajowy, wydajac orzeczenie
w przedmiocie naruszenia, odwoluje si¢ do tych samych kryteriéw jak kryteria wykorzystywane przez OHIM w ramach badania sprzeciwu,
uwzgledniajac podobny charakter sytuacji, o ktorej mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) i ust. 5 oraz sytuacji, o ktérej mowa w art. 9 ust. 1 lit. a),
b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, badanie kwestii naruszenia nie jest w pelni identyczne z badaniem sprzeciwu przez OHIM. Odréznia sie
ono bowiem faktem, ze w postepowaniu w sprawie naruszenia poréwnanie pomiedzy danymi oznaczeniami i produktami, dla ktérych
oznaczenia s wykorzystywane, jest dokonywane konkretnie poprzez analize ,ex post” dotyczaca rzeczywistej sytuacji wykorzystania ich na
rynku, a nie jak w postepowaniu w sprawie sprzeciwu w drodze analizy ,ex ante” majacej charakter prognozowy i abstrakcyjny, opartej
zasadniczo na elementach zawartych we wnioskach o rejestracje.
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wygasniecia lub uniewaznienie wcze$niejszego znaku towarowego, bedacego podstawa powddztwa
dotyczacego naruszenia”. Ponadto, jak zauwazono w pkt 40 i 41, zakres ochrony jego znaku
towarowego jest uzalezniony od poczatku od braku wcze$niejszych praw pozostajacych w sprzecznosci
Z jego prawem.

47. Z powyzszych uwag wynika moim zdaniem, ze wylacznie wykladnia pojecia oséb trzecich, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zgodna z zasada pierwszenstwa i obejmujaca
wszystkie osoby trzecie i w zwiazku z tym takze wlasciciela poézZniejszego wspélnotowego znaku
towarowego moze zagwarantowac realizacje celu w postaci bezwzglednej ochrony zarejestrowanych
wspdlnotowych znakéw towarowych, zalozonego w rozporzadzeniu nr 207/2009.

48. Ponadto, oprécz wzgledéw przedstawionych powyzej, mozna réwniez wskaza¢ inne argumenty
natury jezykowej i systemowej, ktére moim zdaniem przemawiaja na rzecz wyzej zaproponowanej
wykladni art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

49. Z punktu widzenia jezykowego nalezy bowiem zauwazy¢, ze chociaz rozporzadzenie nr 207/2009
nie zawiera zadnego wyraznego przepisu dotyczacego mozliwosci wniesienia przez wilasciciela
zarejestrowanego wcze$niej wspolnotowego znaku towarowego powoédztwa dotyczacego naruszenia
przeciwko wlascicielowi zarejestrowanego pdzniej innego wspolnotowego znaku towarowego, tekst
art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 przyznaje wlascicielowi zarejestrowanego wspélnotowego
znaku towarowego wylaczne prawo uzywania takiego znaku towarowego i zakazania ,osobom
trzecim”, bez rozrdznienia, czy osoba trzecia jest badZ nie jest wlascicielem wspdlnotowego znaku
towarowego zarejestrowanego pézniej, uzywania bez jego zgody oznaczenia naruszajacego jego znak
towarowy®. Wydaje mi sie zreszta prawdopodobne, ze gdyby ustawodawca chcial wprowadzi¢ zasade
ochrony wlascicieli znakéw towarowych zarejestrowanych pézniej, to dokonalby tego w przepisie
w sposob wyrazny.

50. Z punktu widzenia wykladni systemowej nalezy nastepnie zauwazy¢, ze zaden przepis
rozporzadzenia nr 207/2009 nie przewiduje wylaczenia wzgledem osoby trzeciej bedacej wilascicielem
pOzniejszego znaku towarowego zakazu przewidzianego w art. 9 ust. 1 tego rozporzadzenia®, mimo iz
rozporzadzenie to przewiduje pewne ograniczenia wylacznego prawa przyznanego wilascicielowi
zarejestrowanego znaku towarowego®. Artykul 54 rozporzadzenia nr 207/2009 ma w tym wzgledzie
szczeg6lne znaczenie. Wynika bowiem z tego przepisu, ze wylacznie wtedy, gdy spelnione sa przestanki
w nim przewidziane (przyzwolenie przez pie¢ nastepujacych po sobie lat na uzywanie), wykluczona jest
mozliwo$¢ wniesienia przez wlasciciela wczesniejszego wspdélnotowego znaku towarowego powddztwa
o uniewaznienie i powddztwa dotyczacego naruszenia przeciwko wlascicielowi innego, pdézniejszego
wspdlnotowego znaku towarowego. Mozna zatem a contrario wywnioskowad, ze jezeli takie przestanki
sa spelnione, wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego moze wnie$¢ powoddztwo o stwierdzenie
naruszenia przeciwko wiascicielowi wspélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pdzniej.

37 — Zobacz art. 96 lit. d) i art. 100 rozporzadzenia nr 207/2009.

38 — W tym wzgledzie chcialbym zauwazy¢, ze o ile wloska i niemiecka wersje jezykowe rozporzadzenia nr 207/2009 odnosza sie ogélnie do
Jterzi” i ,Dritten”, francuska, angielska i hiszpaniska wersje jezykowe w bardziej wyrazny sposéb odnosza sie do zakazu wzgledem kazdej
osoby trzeciej, postugujac sie odpowiednio wyrazeniem ,tout tiers”, ,all third partie” oraz ,cualquier tercero”.

39 — Moim zdaniem nie mozna, jak twierdzi w swych uwagach FCIPPR, wywnioskowa¢ takiego wylaczenia z art. 6 rozporzadzenia nr 207/2009,
ktéry przewiduje, ze wspélnotowy znak towarowy uzyskuje sie poprzez rejestracje. Przepis ten, podobnie jak wszystkie inne przepisy
rozporzadzenia nr 207/2009, musi by¢ bowiem interpretowany w $wietle zasady pierwszenstwa (zob. pkt 39 powyzej).

40 — W szczegolnosci, oprécz art. 54 rozporzadzenia nr 207/2009, analizowanego w dalszej czesci opinii, mozna przytoczy¢ art. 12 tego
rozporzadzenia, ktéry przewiduje pewne ograniczenia uprawnienia zakazania przez wtlasciciela osobom trzecim uzywania w obrocie
handlowym wspélnotowego znaku towarowego, a takze art. 13 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry stanowi, ze wspdlnotowy znak towarowy
nie uprawnia wlasciciela do zakazania jego uzywania w odniesieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Unii
pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.
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51. Artykul 54 rozporzadzenia nr 207/2009 jest ponadto istotny w tym wzgledzie z punktu widzenia
wykladni systemowej tego rozporzadzenia. Mozna bowiem wywnioskowac z rozréznienia dokonanego
w tym artykule pomiedzy zadaniem uniewaznienia pdzniejszego znaku towarowego a sprzeciwem
wobec jego uzywania, ze rozporzadzenie nr 207/2009 uznaje powddztwo o uniewaznienie i powddztwo
dotyczace naruszenia za dwa odrebne powddztwa, nie przewidujac zadnego prejudycjalnego zwigzku
miedzy nimi*.

52. Podobnie bowiem jak w dziedzinie wzoréw wspdlnotowych réwniez w dziedzinie znakéw
towarowych rozporzadzenie nr 207/2009 czyni wyrazne rozréznienie miedzy dwoma rodzajami
powddztw, ktdre maja odmienny przedmiot, skutki i cel. Z jednej strony bowiem art. 96 rozporzadzenia
nr 207/2009 przyznal krajowym sadom orzekajacym w przedmiocie wspdlnotowych znakéw
towarowych wylaczng jurysdykcje w sprawach dotyczacych naruszenia. Z drugiej za$ strony, co sie
tyczy wniosku o uniewaznienie znakéw towarowych, rozporzadzenie nr 207/2009 ustanowilo
zcentralizowane rozpatrywanie wnioskéw przez OHIM, nawet jesli zasade te, tak jak w dziedzinie
wzoréw, ogranicza mozliwo$¢ rozstrzygania przez sady orzekajace w przedmiocie znakéw towarowych
powodztw wzajemnych o uniewaznienie zarejestrowanego znaku towarowego, wniesionych w ramach
powodztwa dotyczacego naruszenia. Brak jest jakiejkolwiek wskazowki pozwalajacej uznaé, ze
prawodawca chcial uzalezni¢ wniesienie jednego powddztwa od uprzedniego lub réwnoczesnego
wniesienia drugiego powddztwa .

53. Ponadto uwazam, ze proponowana wykladnia pojecia oséb trzecich, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, nie powoduje szczegdlnych probleméw, jesli chodzi o podzial kompetencji
miedzy sadami orzekajacymi w przedmiocie wspélnotowych znakéw towarowych a OHIM. Jezeli jest
bowiem prawdy, jak wykazalem juz w dziedzinie wzoré6w®, ze réwniez w dziedzinie znakéw
towarowych istnieje mozliwos¢, iz sytuacja prawna pdzniejszego znaku towarowego jest nieokreslona,
w przypadku gdy wlasciciel wczesniejszego wspdélnotowego znaku towarowego, ktérego powddztwo
dotyczace naruszenia przeciwko wlascicielowi pézniejszego wspélnotowego znaku towarowego zostalo
uwzglednione, nie podejmuje dziatain w celu uniewaznienia takiego znaku towarowego, to wydaje mi sie
jednak, ze powody prowadzace mnie do uznania, ze taki brak pewnosci prawnej nie moze by¢
rozstrzygajacy przy dokonywaniu wykfadni pojecia 0séb trzecich, przeciwko ktérym wiasciciel wzoru™
moze wnie$¢ pow6dztwo, zachowuja wazno$¢ mutatis mutandis w dziedzinie znakéw towarowych®.
Uwazam zatem, ze odmienna wykladnia w zakresie, w jakim, jak zauwazylem w pkt 43 i 45,
zagrazalaby skuteczno$ci powoédztwa dotyczacego naruszenia, moglaby narusza¢ system ochrony
przewidziany w rozporzadzeniu nr 207/2009.

41 — Jak slusznie zauwazyla Komisja, inne przepisy rozporzadzenia nr 207/2009, takie jak art. 1 ust. 2 lub art. 110 wyraznie ustanawiaja
rozréznienie miedzy dwoma powddztwami.

42 — Nalezy zauwazy¢ w tym wzgledzie, ze art. 100 ust. 7 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, iz sad rozstrzygajacy w sprawach wspélnotowych
znakéw towarowych prowadzacy rozprawe o roszczenie wzajemne w sprawie stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia, moze zawiesic¢
postepowanie na wniosek wiasciciela wspolnotowego znaku towarowego i po przestuchaniu innych stron zazada¢ od pozwanego wniesienia
wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie do OHIM. Przepis ten jednakze w pierwszej kolejno$ci przyznaje sadowi samo
uprawnienie do zawieszenia postepowania oraz w drugiej kolejnosci ma na celu unikniecie sprzecznosci miedzy orzeczeniami w przedmiocie
uniewaznienia wcze$niejszego znaku towarowego, a w trzeciej kolejnosci i w kazdym razie dotyczy wylacznie ewentualnego uniewaznienia
wczesniejszego znaku towarowego podniesionego na poparcie powédztwa dotyczacego naruszenia, a nie ewentualnej niezgodnosci z prawem
pozniejszej rejestracji oznaczenia, do ktérego odnosi sie powddztwo dotyczace naruszenia.

43 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 39—44.

44 — W mojej ww. w przypisie 4 opinii w sprawie Celaya, pkt 39—44, wykazalem, po pierwsze, ze prawdopodobienstwo, iz wlasciciel péZniejszego
znaku towarowego bedzie uzywal go po przegraniu sprawy dotyczacej naruszenia jest niewielkie oraz, po drugie, ze w razie uzycia tego
znaku towarowego, ktéry formalnie jest jeszcze wazny, gdyz nie zostal uniewazniony, w sposoéb naruszajacy prawo osoby trzeciej, ta osoba
trzecia ma mozliwo$¢ doprowadzenia do jego uniewaznienia na drodze powddztwa wzajemnego.

45 — Oczywiscie w przypadku uwzglednienia powddztwa dotyczacego naruszenia przeciwko pdzniej zarejestrowanemu wspélnotowemu znakowi
towarowemu, po oddaleniu sprzeciwu co do istoty wniesionego na podstawie tego samego wczesniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, na ktérym oparte jest powodztwo dotyczace naruszenia, moze wystapi¢ ewentualna sprzeczno$¢ pomiedzy decyzja OHIM
w ramach postepowania rozpatrujgcego sprzeciw a orzeczeniem wydanym przez sad orzekajacy w przedmiocie znakéw towarowych.
Jednakze taka hipoteza wydaje mi si¢ malo prawdopodobna, zwazywszy na fakt, ze decyzja OHIM, jak stwierdzono w przypisie 36, powinna
w postepowaniu krajowym by¢ ,istotnym $rodkiem dowodowym” co do braku naruszenia. Ponadto taka sprzeczno$¢ moze ewentualnie by¢
uzasadniona w $wietle wspomnianych w przypisie 36 odmiennych podejs¢ w postepowaniu dotyczacym sprzeciwu oraz postgpowaniu
W sprawie naruszenia.
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54. W $wietle powyzszych rozwazan uwazam, ze przedlozone pytanie nalezy rozstrzygna¢, orzekajac, iz
wykladni art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy dokonywaé w ten sposéb, ze w sporze
dotyczacym naruszenia wylacznego prawa wynikajacego ze wspdlnotowego znaku towarowego prawo
zakazania osobom trzecim uzywania takiego znaku towarowego obejmuje kazda osobe trzecia, takze
osobe trzecia bedaca wlascicielem zarejestrowanego pdzniej wspdlnotowego znaku towarowego.

55. W celu przekazania sadowi odsylajacemu mozliwie najpelniejszych wskazéwek nalezy zauwazy¢, ze
jezeli Trybunal przyjmie wykladnie pojecia os6b trzecich, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, zaproponowana przeze mnie w poprzednim punkcie taka wykladnia
powinna koniecznie obejmowal osobe trzecia bedaca wlascicielem znaku towarowego
zarejestrowanego pozniej w panstwie cztonkowskim i to niezaleznie od tresci odpowiednich przepiséw
krajowych.

56. Odmienne rozstrzygniecie nie tylko byloby nielogiczne i niesp6jne z przedstawiona powyzej
wykladnig, lecz réwniez naruszaloby skuteczno$¢ art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, gdyz
poprzez zarejestrowanie oznaczenia na szczeblu krajowym umozliwialoby ograniczenie ochrony
przyznanej wlascicielowi wcze$niejszego wspdélnotowego znaku towarowego w  przepisach
rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto odmienna wykladnia bylaby sprzeczna moim zdaniem z zasada
jednolitego charakteru znaku towarowego® w zakresie, w jakim wtlasciciel wczes$niejszego
wspdlnotowego znaku towarowego bylby chroniony w rézny sposéb w réznych panstwach
czlonkowskich w zalezno$ci od tego, czy prawo krajowe przyznaje mu - badZz nie — mozliwos¢
wniesienia powoédztwa przeciwko osobie naruszajacej jego znak towarowy bez czekania na
uniewaznienie krajowego pdzniejszego znaku towarowego naruszajacego jego prawa.

57. Ponadto nalezy wreszcie zauwazy¢, ze zgodnie z wymogami jednolitej wykladni prawa Unii
uznanymi wielokrotnie przez Trybunal® wykltadnia pojecia 0séb trzecich, o ktérym mowa w art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, nie moglaby nie obejmowa¢ odpowiedniego pojecia zawartego
w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, ktéry ma podobne brzmienie **.

V — Whnioski

58. W kontekscie powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal udzielil nastepujacej odpowiedzi na
pytanie prejudycjalne przedlozone przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante:

Wyktadni art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze w sporze dotyczacym
naruszenia wylacznego prawa wynikajacego ze wspdlnotowego znaku towarowego prawo zakazania
osobom trzecim uzywania takiego znaku towarowego obejmuje kazda osobe trzecia, takze osobe
trzecia bedaca wlascicielem zarejestrowanego pdzniej wspélnotowego znaku towarowego.

46 — Zobacz motyw 3 i art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

47 — Zobacz w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08 Hadadi, Zb.Orz. s. I-6871, pkt 38; z dnia 21 pazdziernika 2010 r.
w sprawie C-467/08 Padawan, Zb.Orz. s. I-10055, pkt 32; z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-536/09 Omejc, Zb.Orz. s. I-5367, pkt 19.

48 — Trybunal wielokrotnie dokonal wyktadni w podobny sposéb art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 i odpowiedniego przepisu dyrektywy 2008/95
lub wczesniej dyrektywy 89/104. Zobacz wyrok z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora, Zb.Orz. s. 1-8625, pkt 38
i przytoczone tam orzecznictwo.
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