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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 19 wrzeénia 2013 r.*

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykul 5 — Zgoda wlasciciela znaku towarowego na
uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem — Zgoda udzielona w ramach
wspdlnego korzystania ze znaku — Przystugujaca temu wilascicielowi mozliwos¢ zakoniczenia
wspoélnego korzystania i powrotu do wylacznego uzywania jego znaku

W sprawie C-661/11

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez przez Cour de cassation (Belgia) postanowieniem z dnia 2 grudnia
2011 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 23 grudnia 2011 r., w postepowaniu:

Martin Y Paz Diffusion SA

przeciwko

Davidowi Depuydtowi,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, K. Lenaerts, wiceprezes Trybunatu, petniacy funkcje
sedziego trzeciej izby, E. Jaraditinas, A. O Caoimh i C.G. Fernlund, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villaldn,

sekretarz: V. Tourres, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 stycznia 2013 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Martin Y Paz Diffusion SA przez adwokata R. Byla,

— w imieniu D. Depuydta oraz Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV przez adwokatéw P. Maeyaerta
i S. Lens,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta, T. van Rijna i J. Hottiaux, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: francuski.
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po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5-8 pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), zmienionej
Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3)
(zwanej dalej ,,dyrektywa 89/104”).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu miedzy Martin Y Paz Diffusion SA (zwana dalej ,Martin
Y Paz”), spotka prawa belgijskiego, a D. Depuydtem i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (zwana
dalej ,Fabriek van Maroquinerie Gauquie”), takze spotka prawa belgijskiego, w przedmiocie uzywania
znakéw towarowych, ktérych wlascicielem jest Martin Y Paz.

Ramy prawne

Zgodnie z motywem széstym dyrektywy 89/104 ,nie wyklucza [ona] stosowania do znakéw
towarowych przepiséw prawnych panstw czlonkowskich innych niz zawarte w prawie o znakach
towarowych, takich jak przepisy dotyczace nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialnosci cywilnej lub
ochrony konsumentow”.

Artykut 5 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowit:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wiasciciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,

uzywania w obrocie handlowym:

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

[...]"
Zgodnie z art. 6 tej dyrektywy, zatytufowanym ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”:

»1. Znak towarowy nie upowaznia wtasciciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej uzywania w obrocie
handlowym:

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;
b) wskazéowek dotyczacych rodzaju, jako$ci, ilo$ci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub $wiadczenia ustug, lub innych cech

charakterystycznych towaréw lub ustug;

¢) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub
ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci zamiennych,

pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle.
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2. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej uzywania w obrocie
handlowym wcze$niejszego prawa, ktére ma zastosowanie jedynie na konkretnym obszarze, jezeli
prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego panstwa czlonkowskiego i w granicach
terytorium, na ktérym jest uznawane”.

Artykul 7 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”,
stanowil w pierwotnym brzmieniu:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspélnoty pod tym znakiem
towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiaé sie
dalszemu obrotowi towarami, szczegélnie w przypadku gdy stan towaréw zmienit si¢ lub pogorszyt po
wprowadzeniu ich do obrotu”.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.
w zwigzku z pkt 4 zalacznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 w jego
pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrazenie ,na terytorium
Wspdlnoty” zostalo zastapione wyrazeniem ,na terytorium umawiajacej sie strony”.

Artykut 8 dyrektywy 89/104 przewidywal:

»1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do czesci lub wszystkich
towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany, oraz w odniesieniu do catego lub czesci danego
panstwa czlonkowskiego. Licencja moze by¢ wylaczna lub niewytaczna.

2. Wilasciciel znaku towarowego moze powolywac sie na prawa nadane przez znak towarowy wobec
licencjobiorcy, ktéry narusza ktérekolwiek z postanowienn umowy licencyjnej [...]”.

Dyrektywa 89/104 zostala uchylona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra weszlta w zycie w dniu 28 listopada 2008 r.
Niemniej jednak ze wzgledu na date zaistnienia okolicznosci faktycznych w niniejszej sprawie spor
w postepowaniu gléwnym pozostaje pod rzadami dyrektywy 89/104.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

W drodze umowy zawartej w dniu 6 czerwca 1990 r. P. Baquet, producent galanterii skérzanej
i wlasciciel majatku pozostatego po spdlce prawa belgijskiego, ktérej upadtos¢ ogloszono w 1989 r.,
dokonal sprzedazy firmy tej spétki, a mianowicie ,Nathan”, na rzecz Martin Y Paz ,w celu
prowadzenia dziatalnosci w zakresie linii drobnych wyrobéw galanterii skérzanej”.

Umowa ta przewidywala, ze P. Baquet zachowal ,prawo do nazwy w zakresie wyrobu torebek”. Martin
Y Paz zobowigzala sie¢ nie konkurowa¢ w sposéb nieuczciwy w zakresie wyrobu i rozpowszechniania
tego rodzaju torebek, natomiast P. Baquet zagwarantowal wylacznos¢ wykorzystania nazwy ,Nathan”
na rzecz Martin Y Paz w zakresie produkcji i rozpowszechniania drobnych wyrobéw galanterii
skérzanej.

Umowa z dnia 2 maja 1995 r. P. Baquet sprzedal majatek zwiazany z wyrobem torebek D. Depuydtowi,
zarzadzajacemu Fabriek van Maroquinerie Gauquie.
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Umowa ta okreslata, ze w zakres owego majatku wchodzit stowny znak towarowy Beneluksu ,Nathan”
(zwany dalej ,slownym znakiem towarowym Nathan”), ktéry P. Baquet zarejestrowal w 1991 r. dla
towaréw nalezacych do klas 18 i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami
(zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”). Towary te obejmowaly wyroby ze skoéry (klasa 18) oraz
odziez i obuwie (klasa 25).

David Depuydt stal sie zatem wlascicielem tego stownego znaku towarowego.

Wspomniana umowa z dnia 2 maja 1995 r. zawierala ponadto zobowigzanie podjete przez P. Baqueta
wobec Martin Y Paz dotyczace powstrzymania si¢ od produkcji i rozpowszechniania drobnych
wyrobéw galanterii skérzanej pod nazwa ,Nathan”.

Po zawarciu wskazanej powyzej umowy D. Depuydt zaczal wprowadzaé¢ na rynek za posrednictwem
Fabriek van Maroquinerie Gauquie i pod stownym znakiem towarowym Nathan torebki, na ktérych
umieszczana byla litera N o rozciggnietym poziomo wzorze.

Martin Y Paz takze umieszcza na swych wyrobach litere N o rozciagnietym poziomo wzorze, przy
czym strony nie moga porozumie¢ sie w kwestii tego, od kiedy Martin Y Paz stosuje te praktyke.

Martin Y Paz zwrdcila sie do Fabriek van Maroquinerie Gauquie za po$rednictwem faksu z dnia
18 lipca 1998 r., wskazujac na brak wspélpracy miedzy nimi. Zasugerowala podjecie wspdipracy
w zakresie materialéw i kolorystyki uzywanych w oferowanych wyrobach, a takze wymiane listy
klientéw.

W dniu 14 sierpnia 1998 r. Martin Y Paz zarejestrowala dla towaréw nalezacych miedzy innymi do
klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego graficzny znak towarowy Beneluksu tworzony przez litere
N o rozciagnietym poziomo wzorze (zwany dalej ,znakiem towarowym N”), a takze graficzny znak
towarowy Beneluksu tworzony przez stylizowana wersje oznaczenia slownego ,Nathan” (zwany dalej
»graficznym znakiem towarowym Nathan”).

Od 2002 r. zaréwno Martin Y Paz, jak i Fabriek van Maroquinerie Gauquie uzywaja jednocze$nie
oznaczenia stownego ,Nathan Baume”, ktére Martin Y Paz zarejestrowala w dniu 24 stycznia 2002 r.
jako znak towarowy Beneluksu dla towaréw nalezacych do klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego
(zwany dalej ,znakiem towarowym Nathan Baume”).

Obie te spotki sprzedawaly sobie wzajemnie wlasne wyroby (torebki i obuwie produkowane przez
Fabriek van Maroquinerie Gauquie i inne wyroby ze skéry produkowane przez Martin Y Paz)
i wystawialy je w posiadanych przez siebie butikach.

Stosunki miedzy tymi spétkami ulegaly stopniowemu pogorszeniu.

W dniu 24 maja 2005 r. D. Depuydt i Fabriek van Maroquinerie (zwani dalej wspdlnie ,Gauquie”)
pozwali Martin Y Paz do tribunal de commerce de Nivelles (sadu gospodarczego w Nivelles, Belgia),
domagajac sie uniewaznienia prawa do znaku towarowego N, znaku towarowego Nathan i znaku
towarowego Nathan Baume, wzglednie potwierdzenia ich waznosci jedynie w odniesieniu do wyrobéw
drobnej galanterii skorzane;j.

Orzeczeniem z dnia 19 pazdziernika 2006 r. tribunal de commerce de Nivelles oddalil ten pozew.
W dniu 11 stycznia 2007 r. Martin Y Paz wniosla do prezesa tribunal de commerce de Nivelles
o nakazanie Gauquie zaprzestania uzywania oznaczen identycznych ze znakami towarowymi

N i Nathan Baume lub oznaczen do nich podobnych dla towaréw nalezacych do klas 18 i 25
porozumienia nicejskiego. W drodze powddztwa wzajemnego Gauquie wniosta do tego sadu
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o zakazanie Martin Y Paz uzywania wspomnianych znakéw i wszelkich oznaczen identycznych ze
sfownym znakiem towarowym Nathan lub do niego podobnych w odniesieniu do wyrobéw skérzanych
innych niz wyroby drobnej galanterii skérzanej.

Orzeczeniem z dnia 9 maja 2007 r. zadanie Martin Y Paz zostalo oddalone i spoélce tej nakazano
zaprzestanie produkowania i rozpowszechniania pod oznaczeniami ,N”, ,Nathan” lub ,Nathan Baume”
torebek identycznych z tymi rozpowszechnianymi przez Gauquie lub do nich podobnych.

Do cour d’appel de Bruxelles (sadu apelacyjnego w Brukseli) wplyneta apelacja Martin Y Paz i apelacja
wzajemna Gauquie od wyroku z dnia 9 maja 2007 r., a takze apelacja Gauquie od wyroku z dnia
19 pazdziernika 2006 r., o ktérym mowa w pkt 24 niniejszego wyroku.

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2007 r. sad ten orzekl, ze Gauquie nie moze uzywaé oznaczen
identycznych ze znakami towarowymi N lub Nathan Baume albo do nich podobnych w odniesieniu do
towaréw innych niz torebki i obuwie, a Martin Y Paz nie moze uzywa¢ nalezacych do niej znaku
towarowego N, graficznego znaku towarowego Nathan i znaku towarowego Nathan Baume dla torebek
i obuwia. W pozostalym zakresie apelacja Gauquie od wspomnianego wyroku z dnia 19 pazdziernika
2006 r. zostala oddalona.

Co sie tyczy praw przyznanych przez znaki towarowe N i Nathan Baume ich wlascicielowi Martin
Y Paz, cour d’appel de Bruxelles stwierdzil, ze spétka ta do momentu wniesienia do prezesa tribunal
de commerce de Nivelles o wydanie nakazu zawsze uznawala uzywanie przez Gauquie oznaczen
identycznych ze swymi znakami towarowymi w odniesieniu do torebek i obuwia. O takim uznaniu
$wiadcza w szczegdlnosci wielokrotne propozycje Martin Y Paz dotyczace wspdlnego zarzadzania
rozpowszechnianiem jej towardw i towaréw Gauquie.

Wspomniany sad wywiédl z tych okolicznosci istnienie ,nieodwotalnej zgody” Martin Y Paz na
uzywanie przez Gauquie wspomnianych oznaczen dla torebek i obuwia. Cour d’appel de Bruxelles
stwierdzil z jednej strony, ze domagajac si¢ bardzo stanowczego zakazu tego uzywania, Martin Y Paz
naduzyla praw wylacznych przystugujacych jej z tytulu posiadanych przez nig znakéw, z drugiej zas
strony, ze rozpowszechnianie przez te ostatniag torebek i obuwia pod wspomnianymi znakami
towarowymi stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji, poniewaz czerpala ona nienalezne korzysci
z nakladéw poniesionych przez Gauquie w celu popularyzacji swoich towaréw wysokiej jakosci,
a ponadto moglo prowadzi¢ do wprowadzenia konsumentéw w blad.

Martin Y Paz wniosta kasacje od wyroku z dnia 8 listopada 2007 r., wskazanego w pkt 28 niniejszego
wyroku.

Martin Y Paz, przyznajac, ze wyrazila zgode na czas nieokreslony na to, by Gauquie uzywala oznaczen
identycznych ze znakiem towarowym N i ze znakiem towarowym Nathan Baume w odniesieniu do
torebek i obuwia, podnosi, ze cour d’appel de Bruxelles naruszyl prawo, kwalifikujac te zgode jako
»hieodwolalng”. Zdaniem tej spdtki owa zgoda mogla zosta¢c w kazdej chwili cofnieta. Poniewaz jej
zgoda na uzywanie owych oznaczen przez Gauquie przestala obowiazywad, jej zadanie majace na celu
zakazanie Gauquie uzywania wszelkich oznaczen identycznych z jej znakami lub do nich podobnych
wcale nie stanowi naduzycia, a jedynie uprawnione skorzystanie z praw wylacznych przystugujacych jej
z tytulu bycia wlascicielem wspomnianych znakéw.

Zdaniem Martin Y Paz cour d’appel de Bruxelles dopuscit sie takze naruszenia prawa, stwierdzajac, ze
pod znakami towarowymi N i Nathan Baume spétka ta nie mogla produkowaé i rozpowszechnia¢
torebek ani obuwia. W tym wzgledzie Martin Y Paz zwraca uwage, ze rozpatrywane znaki zostaly
zarejestrowane dla klas towaréw, do ktérych naleza miedzy innymi torebki i obuwie. Zakazanie tej
spolce uzywania jej wlasnych znakéw dla tych towaréw oznaczaloby w konsekwencji pozbawienie
przystugujacych jej praw wytacznych.

ECLIL:EU:C:2013:577 5
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W wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. Cour de cassation nie uwzglednil argumentacji Martin Y Paz,
zgodnie z ktéra jej zadanie wydania nakazu stanowilo wyraz praw wylacznych przystugujacych jej
z tytulu posiadania znakéw towarowych i nie moglo zosta¢ uznane za naduzycie. W tym wzgledzie
sad ten wywiddl, ze stwierdzenie przez cour d’appel de Bruxelles naduzycia, ktérego dopuscila sie
Martin Y Paz, nie opieralo sie wylacznie na fakcie wyrazenia przez te spétke zgody, lecz wynikato
réwniez ze sposobu, w jaki sformulowala ona zadanie wydania nakazu, i z lezacej u jego Zrédel checi
wziecia odwetu.

Cour de cassation zastanawia si¢ natomiast, czy cour d’appel de Bruxelles mégl, nie dopuszczajac sie
naruszenia prawa, pozbawi¢ Martin Y Paz mozliwosci powolywania sie¢ wobec Gauquie na jej znaki
towarowe, a takze mozliwosci uzywania przez nia tych znakéw w odniesieniu do torebek i obuwia.
W rezultacie w dniu 2 grudnia 2011 r. Cour de cassation postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrécic
sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) a) Czy art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 [dyrektywy 89/104] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
wlasciciel znaku towarowego nie moze w sposob ostateczny powolywac sie wobec okreslonej
osoby trzeciej na swoje wylaczne prawo wynikajace z tego znaku w odniesieniu do ogéiu
towaréw, objetych tym znakiem w chwili rejestracji, w sytuacji gdy:

— przed dluzszy czas wlasciciel znaku towarowego wspdlnie wykorzystywal ten znak z ta
osoba trzecig na zasadzie wspdtwlasnosci w odniesieniu do czesci towaréw objetych tym
znakiem,

— w zwigzku ze wskazanym wspélnym wykorzystywaniem wlasciciel znaku towarowego
udzielil tej osobie trzeciej nieodwotalnej zgody na postugiwanie sie przez nia tym znakiem
w odniesieniu do takich towaréw?

b) Czy wskazane przepisy nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze stosowanie przepiséw
krajowych, takich jak przepis, wedle ktérego uprawniony nie moze czyni¢ ze swego prawa
uzytku w sposéb niewlasciwy ani nie moze tego prawa naduzywaé, moga prowadzi¢ do
ostatecznego uniemozliwienia wlascicielowi znaku towarowego korzystania z wylacznego
prawa w odniesieniu do czesci towaréw objetych tym znakiem towarowym, czy tez nalezy je
interpretowaé w ten sposéb, ze stosowanie przepiséw krajowych musi zostaé ograniczone do
zastosowania odmiennej sankcji w sytuacji nieodpowiedniego wykonywania prawa lub
naduzywania go?

2) a) Czy art. 5 ust. 11 art. 8 ust. 1 [dyrektywy 89/104] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
w sytuacji gdy wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego wypowiada swoje zobowiazanie
wobec osoby trzeciej, by nie korzysta¢ ze znaku towarowego w odniesieniu do okres§lonych
towaréw, a co za tym idzie, zamierza ponownie sam korzysta¢ z tego znaku towarowego, sad
krajowy mimo to moze w sposéb ostateczny zakaza¢ temu wlascicielowi ponownego
korzystania ze znaku towarowego na tej podstawie, ze stanowiloby to czyn nieuczciwej
konkurencji ze wzgledu na korzys¢, jaka wlasciciel uzyskalby z renomy zdobytej uprzednio
dla znaku towarowego przez te osobe trzecia oraz ze wzgledu na mozliwe wprowadzenie
w blad klientéw, czy tez przepisy te nalezy interpretowal w ten sposob, ze sad krajowy
powinien zastosowa¢ odmienna sankcje, ktora nie bedzie polega¢ na ostatecznym zakazaniu
wlascicielowi powrotu do postugiwania si¢ spornym znakiem towarowym?

b) Czy powyzsze przepisy nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze ostateczny zakaz poslugiwania
sie przez wlasciciela znakiem towarowym jest uzasadniony w sytuacji, gdy osoba trzecia na
przestrzeni wielu lat poczynila naklady majace na celu spowodowanie, by towary,
w odniesieniu do ktérych wlasciciel znaku towarowego zezwolil tej osobie trzeciej na
postugiwanie sie spornym znakiem towarowym, staly sie znane klienteli?”.

6 ECLIL:EU:C:2013:577
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W przedmiocie dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Gauquie uwaza, ze przedstawione pytania s3 niedopuszczalne lub powinny przynajmniej zostaé
przeformulowane.

Wskazuje ona, ze spér prowadzony przez nia z Martin Y Paz nie podlega dyrektywie 89/104, ale prawu
krajowemu dokonujacemu transpozycji tej dyrektywy. Poniewaz Trybunal nie jest wlasciwy do
dokonywania wykladni prawa krajowego, niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym nie moze zostaé rozpatrzony.

Niezaleznie od powyzszego, odpowiedz na postawione w ten spos6éb pytania pozostanie bez znaczenia
dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gléwnym. W tym wzgledzie Gauquie zwraca uwage, ze
art. 5 dyrektywy 89/104 odnosi si¢ do zakresu praw wylacznych przyznanych przez znak towarowy
w przypadku nieudzielenia zgody przez wlasciciela, podczas gdy niniejsze odestanie prejudycjalne
zaklada istnienie ,nieodwotalnej zgody”. Artykul 8 tej dyrektywy, ktéry dotyczy licencji, takze nie ma
zadnego zwiazku ze sporem w postepowaniu gléwnym, poniewaz Martin Y Paz i Gauquie nie zawarly
zadnej umowy licencyjne;j.

Ponadto pytania w postaci, w jakiej zostaly sformulowane przez Cour de cassation, sugeruja, ze cour
d’appel de Bruxelles calkowicie zakazal Martin Y Paz korzystania z praw wylacznych przyznanych
przez jej znaki, podczas gdy w rzeczywisto$ci zakazal on tej spoélce wykonywania jej praw
w odniesieniu do torebek i obuwia.

Komisja Europejska podziela argumentacje Gauquie dotyczaca braku znaczenia art. 8 dyrektywy 89/104
dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym. Co sie tyczy natomiast art. 5 tej dyrektywy, uwaza
ona, ze przepis ten moze by¢ istotny, nawet jezeli w opinii tej instytucji spér w postepowaniu gtéwnym
powinien zosta¢ rozstrzygniety przede wszystkim na podstawie belgijskiego prawa cywilnego
i przepiséw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Martin Y Paz oraz rzad polski nie zakwestionowaly dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym.

Jezeli chodzi w pierwszym rzedzie o argumentacje Gauquie, zgodnie z ktéra sad odsylajacy wystepuje
w rzeczywisto$ci o dokonanie wyktadni prawa krajowego dokonujacego transpozycji dyrektywy 89/104,
nalezy stwierdzi¢, ze owa spdlka nie kwestionuje tego, iz stosowanie prawa krajowego lub prawa
Beneluksu w dziedzinie znakéw towarowych musi pozostawaé w zgodzie z dyrektywa majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych. Tymczasem
sad odsylajacy zwraca sie do Trybunalu wilasnie o dokonanie wykladni dyrektywy 89/104, tak aby moéc
ustali¢, czy cour d’appel de Bruxelles mégl, nie naruszajac tego aktu, zakaza¢ Martin Y Paz uzywania jej
znakéw w odniesieniu do torebek i obuwia oraz powolywania si¢ na przyznane przez te znaki prawa
wylaczne wobec Gauquie. W tych okoliczno$ciach nie mozna utrzymywad, ze przedmiotem wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie jest wykladnia prawa Unii (zob. analogicznie wyrok
z dnia 11 wrzes$nia 2003 r. w sprawie C-6/01 Anomar i in., Rec. s. [-8621, pkt 38).

Co sie tyczy nastepnie argumentu, zgodnie z ktérym art. 5 i 8 wspomnianej dyrektywy sa pozbawione
znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gléwnym, z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze
argument ten moze zosta¢ uwzgledniony tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze wykladnia przepisu prawa
Unii, o ktéra zwrdcil si¢ sad krajowy, nie ma zadnego zwigzku z rzeczywistoscia lub przedmiotem
zawistego przed nim sporu (zob. w szczegé6lnosci wyroki: z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98
PreussenElektra, Rec. s. 1-2099, pkt 39; z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawach pofaczonych C-94/04
i C-202/04 Cipolla i in., Zb.Orz. s. I-11421, pkt 25; a takze z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-414/11
Daiichi Sankyo i Sanofi-Aventis Deutschland, pkt 35).
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Chociaz prawda jest, ze jak podkresla Gauquie, art. 5 dyrektywy 89/104 dotyczy uzywania oznaczen
identycznych ze znakiem towarowym lub podobnych do niego bez zgody wlasciciela tego znaku, to
z powolania sie przez sad odsylajacy na istnienie ,nieodwotalnej zgodny” niekoniecznie musi wynikac,
ze Martin Y Paz zgadza si¢ na uzywanie przez Gauquie oznaczen identycznych z jej znakami
towarowymi i ze w okoliczno$ciach sprawy w postepowaniu gléwnym brakuje wobec tego jednego
z podstawowych elementéw, aby zastosowac przepis zawarty w art. 5 dyrektywy 89/104, a mianowicie
braku zgody.

Przeciwnie, z przyblizonego pokrétce w pkt 25 niniejszego wyroku stanu faktycznego mogloby wynikac
raczej, ze Martin Y Paz nie zgadza si¢ juz na umieszczanie jej znakdéw towarowych na wyrobach
Gaugquie.

Z postanowienia odsylajacego wynika ponadto, ze uzywajac sformutowania ,nieodwotalna zgoda”, Cour
de cassation przejal terminologie zastosowana przez cour d’appel de Bruxelles celem wskazania, po
pierwsze, ze Martin Y Paz zobowiazala si¢ wobec Gauquie w ramach nieokre§lonego w czasie
wspélnego korzystania ze znakéw do niesprzeciwiania sie uzywaniu przez te ostatnia oznaczen
identycznych z jej znakami towarowymi w odniesieniu do torebek i obuwia, i po drugie, ze
zobowigzanie to nie moglo by¢ jednostronnie rozwigzane, a przynajmniej nie w sposéb stanowiacy
naduzycie, jak w niniejszym przypadku. Uzycie wspomnianego sformulowania we wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym wydaje sie zatem wskazywa¢, Martin Y Paz cofnela swoja zgode
w sposéb niewlasciwy, natomiast nie pozwala na stwierdzenie, ze art. 5 dyrektywy 89/104 pozostaje
w sposéb oczywisty bez zwigzku z przedmiotem sprawy w postepowaniu gtéwnym.

Okoliczno$é, ze sposob sformulowania pytan prejudycjalnych sugeruje, iz spér w postepowaniu
gléwnym dotyczy $rodka w postaci zakazania wlascicielowi znakéw towarowych wszelkiego
wykonywania praw wylacznych przyznanych przez omawiane znaki, chociaz w rzeczywistosci
wlascicielowi temu zakazano wykonywania tych praw w odniesieniu do okreslonych towardéw, takze
nie powoduje niedopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W tym
zakresie wystarczy przeredagowac¢ przedstawione pytania.

Co sie tyczy jednak art. 8 dyrektywy 89/104, nalezy stwierdzi¢, ze dokonanie wykladni tego przepisu,
ktéry odnosi sie¢ do licencji, nie bedzie uzyteczne dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym.
Podnoszona przez Gauquie i Komisje okoliczno$¢, ze stosunki miedzy stronami w postepowaniu
gléwnym nigdy nie byly regulowane umowa licencyjna, zostala wskazana w postanowieniu odsytajacym
i potwierdzona przez Martin Y Paz w odpowiedzi na pytanie zadane przez Trybunal na ustnym etapie
postepowania. W tym wzgledzie Martin Y Paz, utrzymujac, ze dzielone z Gauquie wykorzystanie
handlowe wyrobéw ,Nathan” i odnoszacych sie do nich znakéw bylo zblizone do stosunku
wynikajacego ze swego rodzaju umowy licencyjnej, przyznata jednak, ze wspomniane wykorzystywanie
nie wykazywalo tak naprawde cech takiego stosunku.

Z powyzszego wynika, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny
w zakresie dotyczacym wykladni art. 8 dyrektywy 89/104, za$ w pozostalym zakresie nalezy go uznac za
dopuszczalny.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez swoje pytania, ktéore nalezy przeanalizowac lacznie, sad odsylajacy zmierza zasadniczo do
ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 89/104 stoi na przeszkodzie temu, by wlasciciel znakéw towarowych,
ktéry w ramach wspoélkorzystania z osoba trzecia zgodzil sie na uzywanie przez te osobe trzecia
oznaczen identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do okreslonych towaréw nalezacych
do klas, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane, i ktéry pragnie obecnie zakazaé tego uzywania, byl
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pozbawiony wszelkiej mozliwosci przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wylacznych przystugujacych
mu z tytulu wspomnianych znakéw oraz korzystania z tych praw wylacznych w odniesieniu do
towaréw identycznych z tymi nalezacymi do rzeczonej osoby trzecie;.

Martin Y Paz uwaza, Zze wspomniany art. 5 stoi na przeszkodzie takiemu pozbawieniu praw, poniewaz
jej zdaniem prowadzi to do utraty przez prawa wylaczne przyslugujace z tytulu omawianych znakéw
towarowych ich istoty. Jedyne dopuszczalne ograniczenia tych praw wylacznych zostaly okreslone
w art. 6 i 7 dyrektywy 89/104.

Gauquie twierdzi natomiast, ze prawo wylaczne przyznane przez znak towarowy ogranicza takze
ustanowiona w krajowym porzadku prawnym zasada, zgodnie z ktéra wlasciciel prawa nie moze
z niego skorzysta¢ w sposéb stanowigcy naduzycie lub czyn nieuczciwej konkurencji. Wspomniane
pozbawienie praw jest zatem zgodne z art. 5 dyrektywy 89/104.

Rzad polski i Komisja wskazuja, ze wspomniana zasada ogranicza w istocie prawo wylaczne przyznane
przez znak towarowy, jednak nie moze ona prowadzi¢ do ostatecznego uniemozliwienia wykonywania
tego prawa. Rzad polski uwaza ponadto, ze w sporze takim jak ten w postepowaniu gléwnym nalezy
rozpatrzy¢, czy uzywanie, ktérego pragnie zakaza¢ wlasciciel znaku, moze negatywnie wplyna¢ na jedna
z funkcji tego znaku.

Nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze art. 5-7 dyrektywy 89/104 dokonuja pelnej harmonizacji przepiséw
dotyczacych praw przyznanych przez znak towarowy i okreslaja uprawnienia, jakie przysluguja
wlascicielom znakéw towarowych w obrebie Unii Europejskiej (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia
20 listopada 2001 r. w sprawach pofaczonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss,
Rec. s. 1-8691, pkt 39; z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group,
Zb.Orz. s. 1-4965, pkt 27; a takze z dnia 22 wrzeénia 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar,
Zb.Orz. s. 1-8701, pkt 32).

W rezultacie, z zastrzezeniem szczegdlnych przypadkéw okreslonych w art. 8 i nast. wspomnianej
dyrektywy, sad krajowy nie moze w ramach sporu dotyczacego wykonywania prawa wylacznego
przyznanego przez znak towarowy ograniczy¢ tego prawa w sposob, ktéry wykraczalby poza
ograniczenia wynikajace z art. 5-7 omawianej dyrektywy.

Co sie tyczy rzeczonych ograniczen, po pierwsze, bezsporne jest, ze zadne z ograniczen okreslonych
w art. 6 dyrektywy 89/104 nie dotyczy sytuacji takiej jak ta bedaca przedmiotem sprawy
w postepowaniu gtéwnym.

Po drugie, nalezy zauwazy¢, ze zgoda taka jak ta umozliwiajaca Gauquie uzywanie oznaczen
identycznych ze znakami towarowymi nalezacymi do Martin Y Paz w odniesieniu do torebek i obuwia,
prowadzi wprawdzie do wyczerpania prawa wylacznego w rozumieniu art. 7 wspomnianej dyrektywy,
jednak tylko i wylacznie w stosunku do egzemplarzy towaréw, ktére zostaly juz wprowadzone po raz
pierwszy do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez beneficjenta tej zgody (zob.
podobnie wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. s. 1-4103,
pkt 19, 20; a takze ww. wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 31). Z orzecznictwa tego,
jak réowniez z samego brzmienia wspomnianego art. 7 wynika, ze osoba trzecia, ktéra otrzymatla te
zgode i moze w zwiazku z tym podnosi¢ wyczerpanie prawa wylacznego w stosunku do egzemplarzy
towaréw objetych ta zgoda, ktére wprowadzita do obrotu w EOG, nie moze jednak dalej powolywac
sie na owo wyczerpanie po cofnieciu tej zgody.

Po trzecie, jezeli chodzi o ograniczenia prawa wylacznego wynikajace w sposéb nieodlaczny z samego
brzmienia art. 5 dyrektywy 89/104, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wylaczne prawo przewidziane
w tym przepisie zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych
intereséw jako wtasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby znak mégl spetnia¢
wlasciwe dla niego funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno by¢ w rezultacie zastrzezone dla
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przypadkéw, w ktérych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wplywa lub moze negatywnie
wplywaé na pelnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku
towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub uslugi, lecz
réwniez inne jego funkcje, takie jak funkcja polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tego towaru lub
ustugi czy tez funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Budéjovicky Budvar, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze wyrok z dnia
22 wrzesnia 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. 1-8625,
pkt 32-41).

W niniejszym przypadku przystugujace Martin Y Paz z tytulu jej znakéw towarowych prawa wylaczne,
z ktérych pragnie ona obecnie skorzysta¢, moglyby zosta¢ objete hipoteza art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104, odpowiadajac sytuacji, w ktérej wlasciciel znaku towarowego sprzeciwia sie uzywaniu bez jego
zgody przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towaréw
identycznych z tymi, dla ktérych 6w znak zostal zarejestrowany.

Gdyby bowiem po wyrazeniu przez Martin Y Paz woli przeciwstawienia jej prawa wylacznego Gauquie
te ostatnia nalezalo postrzega¢ jako uzywajaca oznaczen identycznych ze znakami nalezacymi do
Martin Y Paz bez jej zgody, ktéra to okoliczno$¢ powinna zosta¢ zbadana przez sad odsylajacy, to sad
ten, zgodnie z tym, co zostalo wskazane w pkt 58 niniejszego wyroku, powinien podda¢ ocenie, czy
w okolicznosciach niniejszej sprawy owo uzywanie wplywa lub moze negatywnie wplywaé na funkcje
wspomnianych znakéw. Gdyby okazalo sie, ze takie naruszenie lub ryzyko naruszenia istnieje,
nalezaloby stwierdzi¢, ze pozbawienie Martin Y Paz mozliwosci powotania si¢ na jej prawo wylaczne
wobec uzywania wskazanych oznaczenn przez Gauquie wykracza poza ograniczenia wynikajace
z art. 5-7 dyrektywy 89/104.

Prawda jest, co znajduje potwierdzenie w zawartym w motywie széstym dyrektywy 89/104 odestaniu do
prawa krajowego regulujacego odpowiedzialno$¢ cywilng, ze sad krajowy moze nalozy¢ na wlasciciela
znaku towarowego sankcje lub zobowiaza¢ go do naprawienia wyrzadzonej szkody, jezeli ustali, ze
wlasciciel ten w sposéb niewtasciwy cofnal swoja zgode na uzywanie przez osobe trzecia oznaczen
identycznych z jego znakami towarowymi. Jednakze, na co wskazuja rzad polski i Komisja, podobnie
zreszta jak rzecznik generalny w pkt 78-83 opinii, stwierdzenie takiego zachowania nie moze
prowadzi¢ do utrzymania przez orzeczenie sagdowe i przez nieokreslony czas wspélnego korzystania ze
wspomnianych znakéw, mimo braku wspdlnej woli spétek co do dalszego korzystania z nich w tej
formie.

W $wietle powyzszych rozwazan na przedstawione pytania nalezy odpowiedzie¢, ze art. 5 dyrektywy
89/104 stoi na przeszkodzie temu, by wlasciciel znakéw towarowych, ktéry w ramach wspoétkorzystania
z osoba trzecig zgodzil sie na uzywanie przez te osobe trzecia oznaczen identycznych z jego znakami
towarowymi w odniesieniu do okreslonych towaréw nalezacych do klas, dla ktérych znaki te zostaly
zarejestrowane, i ktory nie zgadza si¢ juz na taka forme ich wykorzystania, byt pozbawiony wszelkiej
mozliwosci przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wylacznych przystugujacych mu z tytulu
wspomnianych znakéw oraz samodzielnego wykonywania tych praw wylacznych w odniesieniu do
towaréw identycznych z tymi nalezacymi do rzeczonej osoby trzeciej.

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.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych,
zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., stoi
na przeszkodzie temu, by wlasciciel znakéw towarowych, ktéry w ramach wspdlkorzystania
z osoba trzecia zgodzil si¢ na uzywanie przez te osobe trzecia oznaczen identycznych z jego
znakami towarowymi w odniesieniu do okreslonych towaréw nalezacych do klas, dla ktérych
znaki te zostaly zarejestrowane, i ktory nie zgadza si¢ juz na taka forme ich wykorzystania, byl
pozbawiony wszelkiej mozliwosci przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wylacznych
przystugujacych mu z tytulu wspomnianych znakéw oraz samodzielnego wykonywania tych praw
wylacznych w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi nalezacymi do rzeczonej osoby
trzeciej.

Podpisy
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