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W Zbiér Orzeczen

POSTANOWIENIE TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 14 listopada 2013 r.*

Artykut 267 TFUE — Pojecie ,sadu” — Postgpowanie majace na celu wydanie orzeczenia o charakterze
sadowym — Niezawisto§¢ — Oczywisty brak wlasciwosci Trybunatu

W sprawie C-49/13
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Urad primyslového vlastnictvi (Republika Czeska) postanowieniem
z dnia 22 stycznia 2013 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 29 stycznia 2013 r., w postepowaniu:
MEF 7 a.s.
przeciwko
MAFRA a.s.,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skiadzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, C.G. Fernlund, A. O Caoimh, C. Toader
i E. Jarasitnas, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villaldn,
sekretarz: A. Calot Escobar,

postanowiwszy, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie
postanowienia z uzasadnieniem zgodnie z art. 53 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunaltem,

wydaje nastepujace

Postanowienie

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

Whniosek ten zostal zltozony w ramach sporu pomiedzy MF 7 as. (zwana dalej ,spétka MF 77)
i MAFRA as. (zwana dalej ,spotka MAFRA”) w przedmiocie zlozonego przez spotke MF 7 zadania
stwierdzenia niewaznoéci praw do znakéw towarowych Mladd fronta DNES i MLADA FRONTA
DNES przystugujacych spélce MAFRA.

* Jezyk postepowania: czeski.
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Ramy prawne

Prawo Unii
Artykut 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95 stanowi:

»Kazde panstwo czlonkowskie moze postanowié, ze znak towarowy nie zostanie zarejestrowany,
a dokonana rejestracja bedzie podlega¢ uniewaznieniu, jezeli:

[...]

d) wniosek o rejestracje znaku towarowego zostal zlozony przez wnioskodawce w zlej wierze”.

Prawo czeskie

Artykut 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95 zostal transponowany do prawa czeskiego przez §§ 4 i 32
zdkon ¢. 441/2003 Sb., o ochrannych zndmkdch (ustawy nr 441/2003 o znakach towarowych) z dnia
3 grudnia 2003 r.

Zgodnie z § 4 lit. m) tej ustawy oznaczenia nie wpisuje si¢ do rejestru, jezeli oczywiste jest, ze wniosek
o rejestracje znaku towarowego zlozono w zlej wierze.

Zgodnie z § 32 ust. 1 tej ustawy w postepowaniu wszczetym na wniosek osoby trzeciej badz z urzedu
Urad pramyslového vlastnictvi (organ ds. wlasnosci przemyslowej) uniewaznia znak towarowy, jezeli
zostal on zarejestrowany z naruszeniem wspomnianego § 4.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Mlada fronta jest to dziennik publikowany w Republice Czeskiej od 1945 r. przez przedsiebiorstwo
Mlada fronta. Dla okreslenia tej dzialalnosci wydawniczej uzywane s3 oznaczenie ,Mladd fronta”,
a takze skrét ,mf”, chociaz do 1991 r. zadne z tych oznaczen nie bylo formalnie objete ochrona.

W 1990 r. MaF as. (zwana dalej ,spdétka MaF”), ktéra w tym samym roku rozpoczela wydawanie
dziennika Mladd fronta DNES, zostala utworzona przez cztonkéw komitetu redakcyjnego dziennika
Mlada fronta. W dniach 31 sierpnia i 19 grudnia 1990 r., odpowiednio, zostaly zawarte dwie umowy
handlowe miedzy przedsigbiorstwem Mladd fronta i spétka MaF, w ktérych okreslone zostaly warunki
wydawania dziennika Mladd fronta DNES. Nastepnie spétka MaF zbyla na rzecz spétki MAFRA swoje
prawa do wydawania dziennika i obie wyzej wspomniane umowy zostaly zastapione dwiema umowami
z dnia 30 grudnia 1991 r.

W dniu 20 marca 1991 r. Mlada fronta a.s., nastepca prawny przedsiebiorstwa Mlada fronta, ztozyta
wniosek o rejestracje krajowego znaku towarowego Mlada fronta, ktéry zostal wpisany do rejestru
znakéw towarowych w dniu 28 lipca 1991 r. pod numerem 170613, w odniesieniu do publikowania
czasopism i pism ukazujacych sie nieregularnie, materialéw drukowanych i pism handlowych,
$wiadczenia uslug promocyjnych, wszelkich rodzajéw drukéw reklamowych i szybkich, nalezacych do
klas 16, 35 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

W dniu 11 pazdziernika 1991 r. MAFRA zlozyla wniosek o rejestracje krajowych znakéw towarowych
Mlad4 fronta DNES i MLADA FRONTA DNES, ktére w dniu 17 lutego 1994 r. zostaly wpisane do
rejestru znakéow towarowych pod numerami 174995 i 174996 w odniesieniu do prasy, magazynéw,
ksiazek, materiatéw drukowanych, dystrybucji, handlu, sprzedazy, ogloszen i reklamy, transmisji
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radiowych i telewizyjnych, dzialalno$ci agencyjnej i posrednictwa, ustug drukarskich i informatycznych
oraz badania opinii publicznej, nalezacych do klas 16, 35, 38 i 41 w rozumieniu wyzej wspomnianego
porozumienia nicejskiego.

W dniu 14 wrzeénia 2012 r. Utad pramyslového vlastnictvi otrzymal zlozony przez MF 7 wniosek
o stwierdzenie niewaznosci praw do znakéw towarowych Mlada fronta DNES i MLADA FRONTA
DNES przystugujacych spétlce MAFRA. Na poparcie swojego zadania spétka MF 7 podniosta, ze
wnioskujacy o przyznanie przedmiotowych praw do znakéw towarowych nie dziatal w dobrej wierze,
sktadajac wniosek o zarejestrowanie, w szczegélnosci ze wzgledu na istnienie, w odniesieniu do znaku
»Mlada fronta”, wcze$niejszych praw innego podmiotu, to znaczy sp6tki Mlada fronta a.s.

W tych okolicznosciach Utad primyslového vlastnictvi postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrécié sie
do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy [2008/95] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze dla oceny, czy
wnioskujacy o rejestracje znaku towarowego dzialal w dobrej wierze, znaczenie maja tylko
okoliczno$ci, ktére zaistnialy przed dniem lub w dniu zlozenia wniosku o rejestracje znaku
towarowego, czy tez za dowdd, ze wnioskodawca dzialal w dobrej wierze, moga postuzy¢ réwniez
okolicznosci zaistniale po zlozeniu wniosku?

2) Czy wyrok [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] nalezy generalnie stosowa¢ do sytuacji, w ktérych
przeprowadzana jest ocena, czy wlasciciel znaku towarowego wyrazil zgode na zachowanie, ktére
moze skutkowac ostabieniem lub ograniczeniem jego wylacznych praw?

3) Czy mozna wywodzi¢ istnienie dobrej wiary po stronie wnioskujacego o rejestracje pozniejszego
znaku towarowego z sytuacji, w ktérej wlasciciel wczeéniejszego znaku towarowego zawart z nim
umowy, na podstawie ktérych wlasciciel ten zgodzil si¢ na publikacje drukowanego czasopisma,
ktérego oznaczenie bylo podobne do znaku, o ktérego rejestracje ubiega sie wnioskujacy
o rejestracje pdzniejszego znaku towarowego, zgodzil sie na rejestracje tego czasopisma przez
wnioskujacego o rejestracje pdzniejszego znaku towarowego i udzielit temu wnioskodawcy
wsparcia przy jego publikacji, mimo Ze w umowach tych nie uregulowano jednak wyraznie
kwestii praw wlasnosci intelektualnej?

4)  Czy przy zalozeniu, ze okoliczno$ci zaistniate po zlozeniu wniosku o rejestracje znaku towarowego
moga takze mie¢ znaczenie dla oceny, czy wnioskujacy o rejestracje tego znaku dziatal w dobrej
wierze, mozna ewentualnie domniemywacd, ze wnioskodawca dzialal w dobrej wierze, na podstawie
sytuacji, w ktorej wtlasciciel wczesniejszego znaku towarowego $wiadomie tolerowal istnienie
spornego znaku towarowego przez okres co najmniej dziesieciu lat?”.

W przedmiocie wlasciwosci Trybunalu

Zgodnie z art. 53 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunatem, jezeli Trybunal jest oczywiscie
niewlasciwy do rozpoznania sprawy lub jezeli wniosek lub skarga sa oczywiscie niedopuszczalne, moze
on, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem rzecznika generalnego, w kazdej chwili wyda¢ postanowienie
z uzasadnieniem, bez dalszych czynnosci procesowych.

Postanowienie to ma zastosowanie w odniesieniu do wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym w niniejszej sprawie.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ustalaniu, czy organ wystepujacy

z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ma charakter ,sadu” w rozumieniu
art. 267 TFUE, co jest kwestia wewnetrzna porzadku prawnego Unii, Trybunal bierze pod uwage
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calos¢ okolicznosci sprawy, takich jak w szczegélnosci podstawa prawna istnienia organu, jego staly lub
tymczasowy charakter, obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjno$¢ postepowania,
stosowanie przez organ przepiséw prawa oraz jego niezawislos¢ (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia
17 wrze$nia 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult, Rec. s. I-4961, pkt 23; z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie C-53/03 Syfait i in., Zb.Orz. s. I-4609, pkt 29; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05
Haupl, Zb.Orz. s. I-4673, pkt 16; a takze z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-394/11 Below, pkt 38).

W szczeg6lnosci organ krajowy nie moze by¢ zakwalifikowany jako ,sad”, w rozumieniu art. 267 TFUE,
w sytuacji kiedy orzeka w ramach wykonywania funkcji pozasadowych, takich jak funkcje o charakterze
administracyjnym (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Betow, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo).

Tymczasem rozstrzygniecie, ktére ma zosta¢ wydane przez Utad préimyslového vlastnictvi w sprawie
takiej jak bedaca przedmiotem postepowania gléwnego, ma cechy decyzji o charakterze
administracyjnym.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z § 32 ust. 1 zdkon ¢. 441/2003 Sb. postepowanie
w sprawie uniewaznienia znaku towarowego przed Uiad primyslového vlastnictvi moze zostaé
wszczete nie tylko na wniosek osoby trzeciej, lecz réwniez przez sam ten organ z urzedu, co wskazuje,
ze organ ten nie ma charakteru ,sadu”, lecz posiada cechy organu administracyjnego.

Ponadto, jak wynika z uwag na piSmie przedstawionych przez rzad czeski i Komisje Europejska,
rozstrzygniecia Ufad pramyslového vlastnictvi dotyczace uniewaznienia znakéw towarowych podlegaja
odwolaniu do prezesa tego organu, ktérego rozstrzygniecia podlegaja z kolei odwotaniu do sadu
administracyjnego, przed ktérym Utad primyslového vlastnictvi wystepuje w charakterze strony
pozwanej. Taka organizacja postepowania odwolawczego od decyzji w sprawie uniewaznienia znaku
towarowego uwidocznia administracyjny charakter rozstrzygnie¢ wydanych przez ten organ.

Rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym rézni sie ponadto pod dwoma
wzgledami od wniosku, ktérego dotyczy ww. wyrok w sprawie Haupl, w ktérym Trybunal uznal, ze
Oberster Patent- und Markensenat (wyzsza izba ds. patentéw i znakéw towarowych, Austria) ma
charakter ,sadu” w rozumieniu art. 267 TFUE.

Po pierwsze, Oberster Patent- und Markensenat jest bowiem instancja odwolawcza od decyzji
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (wydzialu uniewaznienn austriackiego urzedu patentowego) oraz
Beschwerdeabteilung des Patentamtes (izby odwolawczej austriackiego urzedu patentowego).
Natomiast jak wynika z pkt 19 niniejszego postanowienia, Utad priimyslového vlastnictvi, ktérego
dotyczy niniejsza sprawa, rozpatruje wnioski o uniewaznienie znakéw towarowych, co wydaje sie
zblizone do wtasciwos$ci Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

Po drugie, jak wynika z pkt 18 ww. wyroku w sprawie Haupl, czlonkowie Oberster Patent- und
Markensenat pelnia swe funkcje w sposéb niezawisly, nie podlegajac zadnym instrukcjom. Ich
bezstronno$¢ jest wzmocniona przez fakt, ze wczesniejsze wygasniecie ich mandatu moze nastapic
wylacznie ze szczegélnych i wyraznie okreslonych powodéw.

Takie gwarancje niezawistos$ci i bezstronno$ci, konieczne, aby organ mdgt zosta¢ uznany za ,sad”
w rozumieniu art. 267 TFUE, wymagaja istnienia uregulowan dotyczacych w szczegdlnosci skladu
organu, mianowania, okresu trwania kadencji oraz powodéw wylaczenia i odwolania jego czlonkéw,
ktére w odczuciu podmiotéw prawa pozwola wykluczy¢é powstanie jakiejkolwiek uzasadnionej
watpliwosci co do niezaleznosci tego organu od czynnikéw zewnetrznych oraz co do neutralnosci
w odniesieniu do wchodzacych w gre intereséw (zob. w szczegé6lnosci postanowienie z dnia 14 maja
2008 r. w sprawie C109/07 Pilato, Zb.Orz. s. I-3503, pkt 24; a takze wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie C-175/11 D. i A,, pkt 97).
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Tymczasem z uwag na piSmie przedstawionych przez rzad czeski i Komisj¢ Europejska wydaje sie
wynika¢, ze powody ewentualnego odwotania prezesa Urad primyslového vlastnictvi przez rzad czeski,
jak réwniez okres trwania kadencji tego prezesa nie sa okreslone w ustawie.

Z calosci powyzszych rozwazain wynika, ze Trybunal jest oczywiscie niewlasciwy do udzielenia
odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Urad pramyslového vlastnictvi.

W przedmiocie kosztow

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

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (trzecia izba) postanawia, co nastepuje:

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej jest oczywiscie niewlasciwy do udzielenia

odpowiedzi na pytania zadane przez Urad pramyslového vlastnictvi (Republika Czeska)
postanowieniem z dnia 22 stycznia 2013 r.

Podpisy
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