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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 21 lutego 2013 r.*
Wspdlnotowe znaki towarowe — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 9 ust. 1 — Pojecie
»strony [osoby] trzecie” — Wlasciciel p6zniejszego wspélnotowego znaku towarowego
W sprawie C-561/11
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 27 pazdziernika 2011 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu
8 listopada 2011 r., w postepowaniu:
Fédération Cynologique Internationale
przeciwko
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

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

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: M. Ferreira, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 pazdziernika 2012 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Fédération Cynologique Internationale przez E. Jordiego Cubellsa, abogado,

— w imieniu Federaciéon Canina Internacional de Perros de Pura Raza przez S. Doménecha Loépeza,
abogado,

— w imieniu rzadu greckiego przez D. Kalogirosa oraz G. Papadaki, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajagca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz R. Vidala Puiga, dziatajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 78, s. 1, zwanego dalej ,rozporzadzeniem”).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Fédération Cynologique Internationale (zwana
dalej ,FCI”) a Federacién Canina Internacional de Perros de Pura Raza (zwana dalej ,FCIPPR”)
w przedmiocie powddztwa dotyczacego naruszenia i wniosku o uniewaznienie znaku towarowego,
wniesionych przez FCL

Ramy prawne
Artykul 8 rozporzadzenia, zatytulowany , Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wtlasciciela wcze$niejszego 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 podobienistwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci
lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczesniejszym 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 wspdlnotowego znaku towarowego,
bioragc pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych
znakéw towarowych:

i)  wspolnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie czlonkowskim lub, w przypadku Belgii,
Niderlandéw lub Luksemburga, w Urzedzie Wtasnosci Intelektualnej Paristw Beneluksu;

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnienn obowiazujacych
w panstwie cztonkowskim;

iv) znaki towarowe zarejestrowane na mocy miedzynarodowych porozumiert bedacych w mocy
we Wspolnocie;
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b) zgloszenia znakéw towarowych okreslone w lit. a), z zastrzezeniem ich rejestracji;

¢) znaki towarowe, ktére w dniu dokonania zgloszenia wspdlnotowego 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 konwencji paryskiej.

3. W wyniku sprzeciwu wlasciciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje sie
w przypadku, gdy agent lub przedstawiciel wlasciciela znaku towarowego wystepuje o rejestracje na
swoja rzecz bez zgody wtlasciciela, chyba ze agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje dzialanie.

4. W przypadku sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia
uzywanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie¢ w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspélnotowe lub
prawo panstwa czlonkowskiego reguluja taki znak:

a) prawa do tego znaku zostaly nabyte przed data wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku
towarowego lub data zastrzezenia prawa pierwszenstwa wniosku o rejestracje wspélnotowego
znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje wlascicielowi prawo zakazu uzywania kolejnego znaku towarowego.

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wczesniejszego znaku [identyczny ze wczesniejszym znakiem lub do niego podobny] i jest
zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest
zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego, cieszy sie on
renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczes$niejszego krajowego znaku towarowego, cieszy sie on
renoma w danym panstwie czlonkowskim, i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku
towarowego przynosifoby nienalezyte korzysci z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy takiego wcze$niejszego znaku towarowego”.

Zgodnie z brzmieniem art. 9 rozporzadzenia, zatytulowanego ,Prawa przyznane przez wspdlnotowy
znak towarowy”:

»1. ]Wspélnotowy znak towarowy przyznaje wiascicielowi 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 wspdlnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub uslug,
ktérych dotycz[a] wspdélnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje
rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

¢) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego [identycznego ze
wcze$niejszym wspdlnotowym znakiem towarowym lub do niego podobnego] w odniesieniu do
towarow lub ustug, 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 korzys¢ z [tego] powodu lub
jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego.

ECLIL:EU:C:2013:91 3



WYROK Z DNIA 21.2.2013 R. — SPRAWA C-561/11
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

[...]3. Prawa przyznane przez wspdlnotowy znak towarowy sa skuteczne wobec stron [oséb] trzecich
z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakze mozna dochodzi¢ odpowiedniego
odszkodowania w odniesieniu do spraw wyniklych po dacie opublikowania zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego, ktére to sprawy po opublikowaniu rejestracji znaku bylyby zakazane na mocy tej
publikacji. Sad rozpatrujacy sprawe nie moze wydaé orzeczenia co do istoty sprawy, dopdki rejestracja
nie zostanie opublikowana.

Artykul 12 rozporzadzenia, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw wspélnotowego znaku towarowego”,
stanowi:

»Wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej uzywania
w obrocie:

a) jej nazwiska (nazwy) lub adresu;
b) oznaczenn dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia uslugi, lub tez innych wlasciwosci

towaréw lub uslug;

c¢) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub uslug,
w szczeg6lnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi;

pod warunkiem ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”.

Tytul IV rozporzadzenia, zatytulowany ,Procedura rejestracji”’, sktada si¢ z art. 36-45.

Artykut 40, zatytulowany ,,Uwagi stron [0s6b] trzecich”, stanowi w ust. 1:

,Kazda osoba fizyczna lub prawna oraz kazda grupa lub organ reprezentujacy wytwércow,
producentéw, ustugodawcéw, handlowcéw lub konsumentéw moze, po opublikowaniu zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, zlozy¢ do Urzedu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(OHIM)] uwagi na pi$mie, wyjasniajac w szczegélnosci, na mocy ktérych podstaw z art. 7 znak
towarowy nie moze by¢ zarejestrowany z urzedu [...]”".

Artykul 41 rozporzadzenia, zatytulowany ,Sprzeciw”, stanowi:

»1. W terminie trzech miesiecy od daty opublikowania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego

moze by¢ wniesiony sprzeciw wobec rejestracji wspélnotowego znaku towarowego, na takiej
podstawie, ze znak nie moze by¢ zarejestrowany na mocy art. 8 [...].

[...]

3. Sprzeciw sporzadza si¢ w formie pisemnej i okresla on podstawy, na jakich jest oparty. Sprzeciw
uznaje si¢ za prawidlowo wniesiony dopiero po uiszczeniu optaty. W terminie wyznaczonym przez
[OHIM] osoba wnoszaca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie
swojego stanowiska”.

Artykut 53 ust. 1 rozporzadzenia stanowi:

»2Niewaznos¢ wspolnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku do [OHIM] lub
roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy istnieje wczes$niejszy znak towarowy okreslony w art. 8 ust. 2 i jezeli spetnione sa
warunki okre$lone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykulu;
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b) w przypadku gdy istnieje znak towarowy okres$lony w art. 8 ust. 3 i jezeli spelnione sa warunki
okreslone w tym ustepie;

¢) w przypadku gdy istnieje wcze$niejsze prawo okreslone w art. 8 ust. 4 i jezeli spelnione sa warunki
okreslone w tym ustepie”.

Artykul 54 rozporzadzenia, zatytulowany ,Ograniczenie powstale w wyniku przyzwolenia”, przewiduje
w swoim ust. 1:

»Wlasciciel wspolnotowego znaku towarowego, ktéry przyzwalal przez pie¢ nastepujacych po sobie lat
na uzywanie po6zniejszego wspolnotowego znaku towarowego we Wspdlnocie i byl §wiadomy tego
uzywania, nie moze wnosi¢ na podstawie wczesniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie
niewaznosci pézniejszego znaku, ani sprzeciwia¢ sie¢ uzywaniu podzniejszego znaku w odniesieniu do
towaréow lub ustug, dla ktérych pdzniejszy znak byt uzywany, chyba ze zgloszenia pézniejszego
wspdlnotowego znaku towarowego dokonano w zlej wierze”.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

FCI jest wlascicielem mieszanego, stowno-graficznego, wspélnotowego znaku towarowego nr 4438751:
»FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE”. Zgloszenia tego znaku dokonano w dniu
28 czerwca 2005 r. i zostal on opublikowany w rejestrze w dniu 5 lipca 2006 r. Zarejestrowane
oznaczenie wyglada nastepujaco:

Ten znak towarowy zostal zarejestrowany miedzy innymi dla organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych w odniesieniu do pséw, dla ksztalcenia i doskonalenia w dziedzinie
hodowli, chowu, pielegnacji i utrzymania pséw, organizacji seminariéw i szkolen w dziedzinie hodowli
psow, sporzadzania rodowodéw i kontroli pséw w zakresie populacji i genetyki oraz hodowli i chowu
pséw.

FCIPPR jest wlascicielem nastepujacych krajowych znakéw towarowych:

— stownego krajowego znaku towarowego nr 2614806 FEDERACION CANINA INTERNACIONAL
DE PERROS DE PURA RAZA - F.ClI, zgloszonego w dniu 23 wrzes$nia 2004 r. i opublikowanego
w rejestrze w dniu 20 czerwca 2005 r.;

— mieszanego, slowno-graficznego, krajowego znaku towarowego nr 2786697 FEDERACION

CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, zgloszonego w dniu 9 sierpnia
2007 r. i opublikowanego w rejestrze w dniu 12 marca 2008 r.;
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— mieszanego, slowno-graficznego, krajowego znaku towarowego nr 2818217 FEDERACION
CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.CI, zgloszonego w dniu 11 lutego 2008 r.
i opublikowanego w rejestrze w dniu 26 sierpnia 2008 r.:

14 FCIPPR jest réwniez wlascicielem graficznego wspdlnotowego znaku towarowego nr 7597529.
Zgloszenia tego znaku dokonano w dniu 12 lutego 2009 r. i zostal on opublikowany w rejestrze
w dniu 3 wrzeénia 2010 r. Zarejestrowane oznaczenie wyglada nastepujaco:

15 Znaki towarowe, ktérych wtlascicielem jest FCIPPR, zostaly zarejestrowane miedzy innymi dla
konkurséw i wystaw pséw rasowych, dla wydawania tytutéw, dyploméw i karnetéw akredytacyjnych,
publikacji, drukéw i materialéw dotyczacych genealogii pséw, dla publikacji i katalogéw o rasach
psoOw.

16 FCI wniosla sprzeciw wobec rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego nr 7597529 przez FCIPPR,
lecz z uwagi na brak uiszczenia stosownej oplaty sprzeciw ten zostal odrzucony. W dniu 18 listopada
2010 r. FCI wniosta do OHIM o uniewaznienie tego znaku towarowego. W dniu 11 lipca 2011 r.
FCIPPR wniosla o zawieszenie postepowania w sprawie uniewaznienia znaku towarowego z uwagi na
wszczecie postepowania gtéwnego. W dniu 20 wrzesnia 2011 r. OHIM zawiesil toczace si¢ przed nim
postepowanie.
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W piSmie z dnia 18 czerwca 2010 r. FCI wytoczyla przed Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante
y n° 1 de la Marca Comunitaria dwa powddztwa przeciwko FCIPPR:

— powddztwo dotyczace naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego nr 4438751, ktérego
wlascicielem jest FCI, i

— powddztwo o uniewaznienie krajowych znakéw towarowych nr 2614806, nr 2786697 i nr 2818217,
ktérych FCIPPR jest wlascicielem, w oparciu miedzy innymi o uzasadnienie, iz znaki te powoduja
powstanie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad ze wspdlnotowym znakiem towarowym
nr 4438751, ktérego wlascicielem jest FCI.

FCIPPR zakwestionowala prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad pomiedzy uzywanymi przez nia
oznaczeniami i wspdélnotowym znakiem towarowym nr 4438751, ktérego wtlascicielem jest FCI,
i wniosta powddztwo wzajemne o uniewaznienie tego wspdlnotowego znaku towarowego, podnoszac,
ze zostal on zarejestrowany w zlej wierze i stwarza niebezpieczeristwo wprowadzenia w blad z [jej]
wczesniejszym krajowym znakiem towarowym nr 2614806.

Sad odsytajacy uwaza, ze w postepowaniu gtéwnym nalezy rozstrzygnaé, czy na prawo wyltaczne, ktdre
na mocy art. 9 ust. 1 rozporzadzenia zostaje przyznane wtlascicielowi wspdlnotowego znaku
towarowego, w niniejszym przypadku FCI, mozna powota¢ sie wobec osoby trzeciej, bedacej
wlascicielem wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pdzniej, w niniejszym przypadku
FCIPPR, jezeli ten ostatni znak towarowy nie zostal uniewazniony.

Sad odsylajacy uwaza, ze art. 9 ust. 1 rozporzadzenia moze by¢ interpretowany na dwa rézne sposoby.
Z jednej strony przepis 6w moglby by¢ interpretowany w ten sposéb, ze prawo wylaczne przyznane
przez wspollnotowy znak towarowy nie uprawnia jego wlasciciela do zakazania wtlascicielowi
poézniejszego wspdlnotowego znaku towarowego uzywania tego ostatniego znaku. Jedynie jesli ten
drugi znak zostalby uniewazniony, wlasciciel pierwszego wspdlnotowego znaku towarowego moglby
wytoczy¢ powddztwo dotyczace naruszenia. Wykladnia ta zostala przyjeta przez Tribunal Supremo
(Hiszpania) w wyroku z dnia 23 maja 1994 r. i zostala podtrzymana przez Tribunal de Marcas
comunitario (Hiszpania), co wynika z wyroku tego sadu z dnia 18 marca 2010 r.

Z drugiej strony art. 9 ust. 1 rozporzadzenia moéglby by¢ interpretowany w ten sposéb, ze moze on
zosta¢ powolany wzgledem dowolnej osoby trzeciej, takze wzgledem osoby, ktéra dokonata pézniejszej
rejestracji wspélnotowego znaku towarowego, nawet jesli ten pozniejszy znak towarowy nie zostal
uprzednio ani réwnocze$nie uniewazniony.

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 nastepujacym pytaniem
prejudycjalnym:

»,Czy w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest naruszenie prawa wylacznego przyznanego przez
wspélnotowy znak towarowy, uprawnienie do zakazania jego uzywania w obrocie handlowym przez
osoby trzecie, przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia [...], rozciaga si¢ na wszelkie osoby trzecie,
ktéore uzywaja oznaczenia wywolujacego prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad (z uwagi na
podobienistwo do wspélnotowego znaku towarowego i podobienstwo ustug lub towaréw), czy tez
przeciwnie, nalezy z tego kregu wylaczy¢ osobe trzecig, ktéra uzywa tego oznaczenia — objetego
prawdopodobienstwem wprowadzenia w blad — zarejestrowanego na jej rzecz jako wspélnotowy znak
towarowy, do czasu uniewaznienia rejestracji pdzniejszego znaku towarowego?”.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalnosci

ECI twierdzi, ze przedstawione pytanie jest niedopuszczalne. Podnosi ona, po pierwsze, Ze pytanie ma
nature hipotetyczng, poniewaz wykladnia, o ktéra wniesiono, nie jest niezbedna dla rozstrzygniecia
sporu w postepowaniu gléwnym, jako ze powddztwa stanowiace przedmiot pisma FCI dotycza
wylacznie krajowych znakéw towarowych nr 2614806, nr 2786697 i nr 2818217, podczas gdy pismo to
nie dotyczy w zaden sposéb pdzniej zarejestrowanego wspodlnotowego znaku towarowego nr 7597529.
Réwniez FCIPPR, pomijajac wzmianke o charakterze informacyjnym, nie odwolala si¢ do tego
wspoélnotowego znaku towarowego ani w swojej odpowiedzi na pozew, ani we wniesionym przez siebie
powddztwie wzajemnym.

FCI twierdzi ponadto, ze wykladnia art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek
racjonalne watpliwosci. Przedstawione pytanie jest wiec jej zdaniem w duzym stopniu spowodowane
przez orzecznictwo Tribunal Supremo, w my$l ktérego powddztwo dotyczace naruszenia, wytoczone
przez wilasciciela wczeéniej zarejestrowanego znaku towarowego przeciwko wilascicielowi pdzniej
zarejestrowanego znaku towarowego, nie moze zosta¢ uwzglednione, je$li uprzednio nie nastapilo
uniewaznienie tego ostatniego znaku.

FCI twierdzi, po drugie, Ze naruszone zostalo prawo do obrony stron postepowania gléwnego,
poniewaz pytanie prejudycjalne zostalo przedstawione przez sad odsylajacy z urzedu, bez umozliwienia
stronom przedstawienia uwag w przedmiocie celowosci odestania prejudycjalnego przed zakonczeniem
dyskusji.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze w ramach postepowania okreslonego
w art. 267 TFUE, opartego na jasnym podziale funkcji sadéw krajowych i Trybunatu, wylacznie do sadu
krajowego, przed ktérym zawisl spér i na ktérym spoczywa odpowiedzialno$¢ za wydanie przyszlego
wyroku, nalezy, przy uwzglednieniu okolicznosci konkretnej sprawy, zaréwno ocena, czy do wydania
wyroku jest mu niezbedne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytan, ktére
zadaje on Trybunalowi. W konsekwencji, jesli postawione pytania dotycza wykladni prawa Unii, co do
zasady Trybunal jest zobowigzany wyda¢ orzeczenie (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 18 lipca
2007 r. w sprawie C-119/05 Lucchini, Zb.Orz. s. 1-6199, pkt 43; z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie
C-52/09 TeliaSonera Sverige, Zb.Orz. s. 1-527, pkt 15; a takze z dnia 25 pazdziernika 2011 r.
w sprawach potaczonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising i in., Zb.Orz. s. I-10269), pkt 32).

Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o ktére wnioskowat sad krajowy,
jest mozliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze wyktadnia prawa Unii, o ktéra sie zwrdcono, nie ma
zadnego zwigzku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu przed sadem krajowym, gdy
problem jest natury hipotetycznej badZ gdy Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo
prawnego, ktére sa konieczne, aby uzytecznie odpowiedzie¢ na przedstawione mu pytania (zob.
w szczego6lnosci ww. wyroki w sprawach: Lucchini, pkt 44; TeliaSonera Sverige, pkt 16; a takze eDate
Advertising i in., pkt 33).

Tymczasem nalezy stwierdzi¢, iz w niniejszej sprawie z akt sprawy przedstawionych Trybunatowi nie
wynika w oczywisty sposob, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra si¢ zwrédcono, nie ma zadnego zwiazku
z przedmiotem sporu ani ze problem przedstawiony przez sad odsylajacy jest natury hipotetyczne;.

Wrecz przeciwnie, z akt sprawy wynika, ze powé6dztwo i wniosek FCI prowadza do powstania pytania

dotyczacego uzywania przez FCIPPR oznaczenn mogacych naruszaé wcze$niejszy wspdlnotowy znak
towarowy, ktérego wlascicielem jest FCI. Pomiedzy tymi oznaczeniami znajduje si¢ jednakze
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oznaczenie chronione przez pézniejszy wspolnotowy znak towarowy nr 7597529. Poza tym w zlozonym
przez siebie piSmie FCI wyraznie odniosla si¢ do uzywania i zgloszenia tego wspdélnotowego znaku
towarowego przez FCIPPR.

Ponadto nalezy przypomnie¢, ze fakt, iz strony postepowania gléwnego nie powolywaly przed sadem
odsylajacym kwestii prawa Unii, nie stoi na przeszkodzie, by sad krajowy moégt wystapi¢ z wnioskiem
do Trybunalu. Przewidujac wystapienie do Trybunalu w trybie prejudycjalnym, ,kiedy pytanie jest
podniesione w sprawie zawislej przed sadem krajowym”, art. 267 akapity drugi i trzeci TFUE nie
zmierza do ograniczenia tego trybu jedynie do przypadkéw, kiedy jedna lub druga strona
postepowania gléwnego podjefa inicjatywe podniesienia pytania w kwestii wykladni lub waznosci
aktéw prawa Unii, ale obejmuje réwniez przypadki, kiedy takie pytanie zostaje podniesione przez sam
sad, ktéry uzna, iz rozstrzygniecie Trybunalu w tej kwestii jest ,niezbedne do wydania wyroku”
(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).

W tych okoliczno$ciach wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nalezy uznaé za
dopuszczalny.

Co do istoty

W pytaniu sad odsylajacy pyta w istocie, czy art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nalezy interpretowa¢ w ten
sposdb, ze prawo wylaczne wilasciciela wspdélnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim
osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym
lub do niego podobnych obejmuje osobe trzecia bedaca wlascicielem pdzniejszego wspdlnotowego
znaku towarowego, bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia tego ostatniego znaku towarowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nie dokonuje rozréznienia
pomiedzy osobami trzecimi bedacymi wlascicielami wspélnotowego znaku towarowego badZ osobami
trzecimi niebedacymi takimi wlascicielami. Przepis ten przyznaje zatem wlascicielowi wspélnotowego
znaku towarowego prawo wylaczne uprawniajace go do zakazania ,wszelkim stronom [osobom)]
trzecim”, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia mogacego
narusza¢ jego znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10
Celaya Emparanza y Galdos Internacional, pkt 33, 34).

Nastepnie nalezy wzia¢ pod uwage, ze art. 54 rozporzadzenia, dotyczacy ograniczenia powstalego
w wyniku przyzwolenia, zgodnie z ktérym ,[w]lasciciel wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry
przyzwalal przez pie¢ nastepujacych po sobie lat na uzywanie pdzniejszego wspoélnotowego znaku
towarowego [...], nie moze wnosi¢ [...] ani o stwierdzenie niewazno$ci pdzniejszego znaku, ani

»

sprzeciwia¢ sie uzywaniu pozniejszego znaku [...]".

Z brzmienia tego przepisu wynika, ze dopoki nie nastapi ograniczenie w wyniku przyzwolenia,
wlasciciel wspdlnotowego znaku towarowego moze zaréwno zada¢ przed OHIM uniewaznienia
poézniejszego wspolnotowego znaku towarowego, jak i sprzeciwia¢ sie jego uzywaniu w drodze
powddztwa dotyczacego naruszenia przed sadem wilasciwym ds. znakéw towarowych.

W koncu nalezy zauwazy¢, ze ani art. 12 rozporzadzenia, dotyczacy ograniczenia skutkéw
wspdlnotowego znaku towarowego, ani zaden inny przepis tego rozporzadzenia nie przewiduja
wyraznego ograniczenia wylacznego prawa wiasciciela wspélnotowego znaku towarowego wzgledem
os6b trzecich bedacych wiascicielami p6zniejszego wspélnotowego znaku towarowego.

W zwigzku z tym z brzmienia art. 9 ust. 1 oraz z ogdlnej systematyki tego rozporzadzenia wynika, ze

wlasciciel wspélnotowego znaku towarowego musi moéc zakaza¢ wlascicielowi poézniejszego
wspolnotowego znaku towarowego jego uzywania.
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Whniosku tego nie podwaza okoliczno$¢, iz wilasciciel pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego
rowniez korzysta z prawa wylacznego na podstawie art. 9 ust. 1 rozporzadzenia.

W tej kwestii nalezy zauwazy¢, ze — jak zauwazyla w swoich uwagach Komisja Europejska — przepisy
rozporzadzenia nalezy interpretowa¢ w $wietle zasady pierwszenstwa, zgodnie z ktéra wcze$niejszy
wspdlnotowy znak towarowy ma pierwszenstwo przed pozniejszym wspdlnotowym znakiem
towarowym (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Celaya Emparanza y Galdos Internacional,
pkt 39).

W szczegélnoséci z art. 8 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 rozporzadzenia wynika bowiem, ze w przypadku
konfliktu miedzy dwoma znakami towarowymi domniemuje sie, iz to znak towarowy zarejestrowany
jako pierwszy spelnia wszystkie warunki wymagane dla uzyskania ochrony wspdlnotowej przed
znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejnosci.

Ponadto nalezy oddali¢ argumentacje FCIPPR, w mys$l ktérej cechy procedury rejestracji
wspdlnotowych znakéw towarowych wymagaja, aby — gdy po zakonczeniu tej procedury nastepuje
rejestracja znaku towarowego — znak ten przyznawal swojemu wlascicielowi prawo jego uzywania,
ktére nie moze zosta¢ zakwestionowane przez wniosek do OHIM o uniewaznienie czy powddztwo
wzajemne w ramach powddztwa dotyczacego naruszenia.

Co prawda prawda jest, iz procedura rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych, ustanowiona
w art. 36-45 rozporzadzenia, obejmuje ocene merytoryczna majaca na celu uprzedzajace rejestracje
okreslenie, czy wspoélnotowy znak towarowy spetnia warunki uzyskania ochrony.

Procedura ta przewiduje ponadto faze publikacji, w ktérej to fazie osoby trzecie moga zlozy¢ od OHIM
uwagi na piS$mie, wyjasniajace, na mocy ktérych podstaw znak towarowy nie moze zosta
zarejestrowany z urzedu, oraz mozliwo$¢ wniesienia przez wlascicieli wczesniejszych znakéw
towarowych sprzeciwu wobec rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego w terminie trzech
miesiecy od daty opublikowania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, ze wskazaniem
w szczego6lnosci wzglednych podstaw odmowy rejestracji, o ktérych mowa w art. 8 rozporzadzenia.

Niemniej jednak, jak podniést rzecznik generalny w pkt 32 i 42 opinii, okolicznosci te nie sa
rozstrzygajace.

Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze mimo gwarancji oferowanych przez procedure rejestracji
wspoélnotowych znakéw towarowych nie mozna calkowicie wykluczy¢, ze oznaczenie mogace naruszy¢
wczesniejszy wspélnotowy znak towarowy zostanie zarejestrowane jako wspdlnotowy znak towarowy.

Zdarza sie tak w szczegélnosci, gdy wlasciciel wczesniejszego wspdélnotowego znaku towarowego nie
wnidst sprzeciwu na podstawie art. 41 rozporzadzenia lub gdy sprzeciw ten nie zostal przez OHIM
poddany ocenie merytorycznej z powodu nieposzanowania wymogoéw proceduralnych okreslonych
w art. 41 ust. 3, tak jak mialo to nota bene miejsce w postepowaniu gléwnym.

Po drugie, Trybunal orzekt juz w odniesieniu do rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspoélnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), ze powodztwa z zakresu
naruszenia oraz wnioski o uniewaznienie réznig sie¢ celem i skutkami, w zwigzku z czym mozliwos¢
wniesienia przez wlasciciela wcze$niej zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego powddztwa
dotyczacego naruszenia przeciwko wlascicielowi wzoru wspélnotowego zarejestrowanego pdzniej nie
moze sprawi¢, ze wniesienie przeciwko temu ostatniemu wniosku o uniewaznienie do OHIM straci
sens (ww. wyrok w sprawie Celaya Emparanza y Galdos Internacional, pkt 50).

Stwierdzenie to mozna stosowa¢ mutatis mutandis do wspdlnotowych znakéw towarowych, tak ze

nalezy uznaé, iz mozliwo$¢ wytoczenia przez wlasciciela wczesniejszego wspolnotowego znaku
towarowego powddztwa dotyczacego naruszenia wzgledem wlasciciela podzniejszego wspdlnotowego
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znaku towarowego nie moze pozbawia¢ sensu ani wniesienia do OHIM wniosku o uniewaznienie, ani
mechanizmu uprzedniej kontroli, istniejacych w ramach procedury rejestracji wspdlnotowych znakéw
towarowych.

Nalezy podkresli¢ zreszta konieczno$¢ zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51).

W kwestii tej Trybunal orzekal juz wielokrotnie, ze prawo wylaczne przewidziane w art. 9 ust. 1
rozporzadzenia zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegélnych
intereséw jako wtasciciela znaku, tzn. umozliwi¢ mu zadbanie o to, by znak ten mdgl petni¢ wlasciwe
mu funkcje (zob. wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08
Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).

Tymczasem, jak podniésl rzecznik generalny w pkt 43 i 44 opinii, jezeli wlasciciel wczesniejszego
wspélnotowego znaku towarowego dla zakazania uzywania przez osoby trzecie oznaczenia
naruszajacego funkcje jego znaku towarowego mialby czeka¢ na stwierdzenie niewaznosci pézniejszego
wspoélnotowego znaku towarowego, ktérej ta osoba trzecia jest wlascicielem, ochrona przyznawana mu
przez art. 9 ust. 1 rozporzadzenia bylaby znaczaco ostabiona.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie prejudycjalne nalezy odpowiedzie¢, ze art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze prawo wylaczne wilasciciela wspélnotowego
znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen
identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobe trzecia bedaca
wlascicielem poézniejszego wspélnotowego znaku towarowego, bez koniecznosci uprzedniego
uniewaznienia tego ostatniego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Artykul 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze prawo wylaczne
wlasciciela wspdélnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania
w obrocie handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego
podobnych obejmuje osobe trzecia bedaca wlascicielem podzniejszego wspolnotowego znaku
towarowego, bez koniecznosci uprzedniego uniewaznienia tego ostatniego znaku towarowego.

Podpisy
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