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Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Stowny znak towarowy ,LAGUIOLE” — Wniosek
o uniewaznienie ze wzgledu na prawa do wcze$niejszej firmy ,Forge de Laguiole” —
Cze$ciowe uniewaznienie przez izbe odwotawcza EUIPO — Cze$ciowe stwierdzenie niewaznosci
decyzji izby odwotawczej przez Sad — Artykutl 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. ¢) i art. 65 ust. 1 i 2
rozporzadzenia nr 207/2009 — Okreslenie zakresu ochrony udzielanej oznaczeniu przez wlasciwe
prawo krajowe — Krajowy wyrok wydany po wydaniu decyzji przez izbe odwotawcza EUIPO —
Kontrola decyzji izby odwotawczej dokonywana przez Sad — Artykut 58 akapit pierwszy statutu
Trybunalu — Kontrola orzeczenia Sadu dokonywana przez Trybunal w postepowaniu odwolawczym

I - Wprowadzenie

1. W niniejszym postepowaniu odwotawczym istota zagadnienia dotyczy kwestii, w jakim zakresie sady
Unii w ramach systemu ochrony prawnej unijnych znakéw towarowych moga bada¢ prawo krajowe.

2. Zagadnienie to pojawia sie w zwiazku ze sporem prawnym, w ramach ktérego wystepuje pojecie
»Laguiole”, we Francji kojarzone nie tylko z nozami, lecz takze z licznymi sporami prawnymi. Spory te
dotycza w szczegdélnosci uzywania nazwy wioski Laguiole, ktéra jest obecnie czesto uzywana jako
synonim wytwarzanego tam tradycyjnie slynnego noza skladanego. W prawie krajowym nie
wyjasniono jeszcze ostatecznie zagadnienia, w jakim zakresie mozna uzywal tej nazwy w celu
wprowadzania do obrotu wyrob6w, ktére nie maja zadnego zwiazku z miejscowoscia Laguiole®.

3. Niniejsza sprawa dotyczy jednakze wylacznie odrebnego od powyzszej kwestii zagadnienia zakresu
ochrony firmy ,Forge de Laguiole” w ramach art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
w zwigzku z art. L. 711-4 lit. b) francuskiej ustawy o wlasnosci intelektualnej.

4. Izba Odwotawcza Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (zwanego dalej ,EUIPQO”)
reprezentowala w tym wzgledzie stanowisko, Ze zgodnie z orzecznictwem francuskim firma jest
zasadniczo objeta ochrona w odniesieniu do wszystkich czynnosci, ktére sa objete przedmiotem
dzialalnosci przedsiebiorstwa. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Sadu firma jest jedynie chroniona

1 — Jezyk oryginatu: niemiecki.

2 — Dotychczasowym ostatnim etapem tego trwajacego juz ponad 20 lat sporu o uzywanie nazwy ,Laguiole” jest orzeczenie francuskiego Cour de
cassation (trybunalu kasacyjnego) z dnia 4 pazdziernika 2016 r.; w tym wzgledzie oraz ogélnie odnosnie do historii sporu zob. E. Tymen, Une
nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole, Le Figaro z dnia 11 pazdziernika 2016 r. dostepne pod adresem:
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011 ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-
laguiole.php.
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w zakresie czynnos$ci, ktére sa tez rzeczywiscie wykonywane przez dane przedsiebiorstwo. Sad opart
swoje stanowisko na wyroku francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie Coeur
de Princesse (zwanym dalej ,wyrokiem Coeur de princesse”)?® ktory zostal wydany dopiero po decyzji
Izby Odwotawczej.

5. EUIPO dopatruje sie w tej okoliczno$ci naruszenia prawa przez Sad, gdyz Sad w jego ocenie moze
uchyli¢ decyzje izby odwolawczej jedynie w wypadku, gdy naruszala ona prawo w momencie jej
wydania. Uwzgledniajac wyrok Coeur de princesse, Sad nie stwierdzil wiec zadnego uchybienia Izby
Odwolawczej, lecz zastapil jej ocene ocena wlasng. Natomiast w ocenie Sadu omawiany wyrok
ograniczal sie do orzeczenia na podstawie prawa francuskiego w sposob, w jaki prawo to powinno
byto zostaé zastosowane przez Izbe Odwolawcza*.

6. Powyzszy spor jest wyrazem tego, ze odestanie do prawa krajowego znajduje sie w systemie unijnych
znakéw towarowych w pewnym konflikcie z zasadami regulujacymi w typowym wypadku dokonywana
przez Sad kontrole decyzji izb odwolawczych EUIPO. Zgodnie z nimi Sad musi bowiem co do zasady
ograniczy¢ sie do tego, aby na podstawie informacji, ktére byly podstawa dla decyzji izby, orzec tak,
jak powinna byla rozstrzygna¢ izba odwotawcza. Z dotychczasowego orzecznictwa Trybunalu wynika
juz jednak, ze zasady te nie znajduja zastosowania bez modyfikacji, gdy w gre wchodzi dokonywanie
przez Sad wykladni przepisu krajowego. Niniejsze odwolanie stwarza Trybunalowi okazje do
doprecyzowania i rozwiniecia tego orzecznictwa’.

II - Ramy prawne
A — Prawo Unii

1. Statut Trybunalu Sprawiedliwosci
7. Artykut 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu brzmi:

»Odwotlanie do Trybunalu Sprawiedliwosci jest ograniczone do kwestii prawnych. Podstawe odwolania
stanowi brak wtlasciwoéci Sadu, naruszenie procedury w postepowaniu przed Sadem wplywajace
niekorzystnie na interesy wnoszacego odwotanie oraz naruszenie prawa Unii przez Sad”.

2. Rozporzgdzenie nr 207/2009

8. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego® zostalo zastapione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej’. Artykuly 8, 52 i 63 rozporzadzenia nr 40/94 staly sie
bez istotnych zmian art. 8, 53 i 65 rozporzadzenia nr 207/20009.

3 — Zalgcznik 4 do odpowiedzi G. Szajnera na odwolanie.

4 — Zobacz pkt 51 wyroku Sadu z dnia 21 pazdziernika 2014 r., Szajner/OHIM - Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901,
zwanego dalej takze ,zaskarzonym wyrokiem”).

5 — Wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452); z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission
(C-530/12 P, EU:C:2014:186).

6 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146.
7 — Dz.U. 2009, L 78, s. 1.
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9. Artykut 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»W przypadku sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia
uzywanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu wigekszym niz lokalne, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspdlnotowe lub
prawo panstwa czlonkowskiego reguluja taki znak [w jakim zgodnie z prawem Unii lub z prawem
panstwa czlonkowskiego regulujacymi ochrone tego znaku]:

a) prawa do tego znaku zostaly nabyte przed data wniosku o rejestracje [zgloszenia] unijnego znaku
towarowego lub datg zastrzezenia prawa pierwszenstwa wniosku o rejestracje [zgloszenia] unijnego

znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje wlascicielowi prawo zakazu uzywania kolejnego [pdZniejszego] znaku
towarowego”.

10. Artykul 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 okresla, ze:

»,Unijny znak towarowy podlega uniewaznieniu na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia
wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

[...]

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

11. Artykul 65 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, co nastepuje:
»1. Na decyzje Izb Odwotawczych w sprawie odwotarn moga by¢ wnoszone skargi do Sadu.
2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istotnego wymogu

proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego przepisu prawnego
dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy”.

B — Prawo francuskie

12. Artykut L. 711-4 lit. b) oraz art. L. 714-3 francuskiego code de la propriété intellectuelle (kodeksu
wlasnosci intelektualnej, zwanego dalej tez ,CPI”) brzmia nastepujaco:

L. 711-4

»Nie sa rejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia, ktére naruszaja prawa wcze$niejsze,
w szczeg6lnosci:

[...]

b) firme, jezeli istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w btad;
[...]".

L. 714-3

»Rejestracja znaku towarowego niezgodna z postanowieniami art. L. 711-1-L. 711-4 moze zostaé
uniewazniona na mocy orzeczenia sagdowego”.
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IIT - Okolicznos$ci powstania sporu oraz postepowanie przed EUIPO i Sadem

13. Gilbert Szajner jest wlascicielem slownego unijnego znaku towarowego LAGUIOLE, zgloszonego
w dniu 20 listopada 2001 r. i zarejestrowanego przez EUIPO w dniu 17 stycznia 2005 r. na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94 (zastapionego rozporzadzeniem nr 207/2009).

14. Znak towarowy LAGUIOLE zostal zgloszony miedzy innymi dla réznych towaréw i ustug z klas 8,
14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 i 38 Porozumienia nicejskiego dotyczacego klasyfikacji towaréw i uslug dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Zgloszenie dotyczylo przy tym
szerokiego zakresu roznych towaréw i uslug, siegajacego od narzedzi i przyrzadéw o napedzie
recznym, poprzez bizuterie i wyroby jubilerskie, zegarki, zastawe stotowa, przyrzady do pisania, towary
ze skory, wyroby artystyczne oraz artykuly sportowe i wyroby dla palaczy, do uslug
telekomunikacyjnych®, jednakze po cze$ciowym zrzeczeniu sie¢ w trakcie postepowania przed EUIPO
rejestracja nie obejmowata juz nozy, widelcéw oraz nozyczek’.

A - Postepowanie przed EUIPO oraz decyzja Izby Odwolawczej

15. W dniu 22 lipca 2005 r. Forge de Laguiole wystapila z wnioskiem o cze$ciowe uniewaznienie prawa
do znaku towarowego LAGUIOLE na podstawie art. 52 ust. 1 lit. ¢) w zwigzku z art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. ¢) i art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009].

16. W celu uzasadnienia wniosku o uniewaznienie powotano si¢ na firme Forge de Laguiole, uzywana
przez Forge de Laguiole w zakresie dzialalnosci polegajacej na ,produkcji i sprzedazy wszelkiego
rodzaju wyrobéw nozowniczych, nozyczek, artykutéw upominkowych i pamigtkowych — wszelkiego
rodzaju artykuléw zwigzanych z nakryciem stotu”. Zdaniem Forge de Laguiole firma ta upowaznia ja,
zgodnie z art. L. 711-4 lit. b) w zwigzku z art. L. 714-3 CPI, do zakazania uzywania poézniejszego
znaku towarowego LAGUIOLE.

17. Decyzja z dnia 27 listopada 2006 r. Wydzial Uniewaznient oddalit wniosek o uniewaznienie prawa
do znaku.

18. W dniu 25 stycznia 2007 r. Forge de Laguiole wniosta do EUIPO odwotanie od decyzji Wydziatu
Uniewaznien.

19. Decyzja z dnia 1 czerwca 2011 r. Pierwsza Izba Odwolawcza EUIPO uwzglednila czesciowo
odwolanie i uniewaznita znak towarowy LAGUIOLE dla towaréw nalezacych do klas 8, 14, 16, 18, 20,
21, 28 i 34. Izba Odwolawcza oddalila odwotanie w zakresie dotyczacym uslug nalezacych do klasy 38
(ustugi telekomunikacyjne) *°.

20. Izba Odwotlawcza oparla swoja decyzje na dwdch filarach, przy czym kazdy z nich stanowil
wystarczajaca podstawe dla przyjecia jej ostatecznego wniosku, ze firma Forge de Laguiole jest objeta
ochrona w zakresie wszelkich czynnosci ujetych w przedmiocie dziatalno$ci danej spotki'. Z jednej
strony Izba Odwolawcza przyjela, ze zgodnie z art. L. 711-4 lit. b) CPI firma zgodnie z prawem
francuskim jest co do zasady chroniona w zakresie wszystkich czynnosci ujetych w przedmiocie
dzialalnosci danej spoiki, jezeli przedmiot ten — tak jak w niniejszym wypadku — jest wystarczajaco
precyzyjnie okreslony'”. Z drugiej strony Izba Odwotawcza uwazala, ze nawet gdyby przyja¢, iz

8 — Punkty 1 i 2 zaskarzonego wyroku.

9 — Zobacz pkt 2 zaskarzonego wyroku oraz pkt 5 i 6 decyzji Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 1 czerwca 2011 r. (zalacznik 1 do skargi
w postepowaniu w pierwszej instancji) (zwanej dalej takze ,zaskarzona decyzja”).

10 — Punkty 3-8 zaskarzonego wyroku.
11 — Punkty 9 i 33 zaskarzonego wyroku.
12 — Punkty 34 i 41 zaskarzonego wyroku; pkt 87-90 zaskarzonej decyzji (zatacznik 1 do odpowiedzi na skarge w pierwszej instancji).
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przedmiot dziatalno$ci ,produkcja i sprzedaz wszelkiego rodzaju artykuléw upominkowych
i pamigtkowych — wszelkiego rodzaju artykuléw zwiazanych z nakryciem stotu” nie jest wystarczajaco
precyzyjny, Forge de Laguiole wykazala, Ze przed zgloszeniem spornego unijnego znaku towarowego
rozszerzyla ona swoja dzialalno$¢ na te sektory dziatalno$ci®.

B - Wyrok Sgdu

21. W dniu 8 sierpnia 2011 r. G. Szajner wnidst do Sadu skarge o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej
decyzji. Gilbert Szajner oparl swoja skarge na naruszeniu art. 53 ust. 1 lit. ¢) w zwiazku z art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009 i podnosil w szczegélnosci, ze zgodnie z art. L. 711-4 CPI ochrona firmy
obejmuje, wbrew stanowisku Izby Odwotawczej, wylacznie czynnosci, ktére sa przez dane

przedsiebiorstwo rzeczywiscie wykonywane ",

22. W wyroku z dnia 21 pazdziernika 2014 r. Sad stwierdzil na wstepie, ze Izba Odwotawcza oparla
swoja interpretacje prawa francuskiego na orzecznictwie, ktére istnialo w chwili wydania zaskarzonej
decyzji w dniu 1 czerwca 2011 r. Orzecznictwo to nie bylo jednak jednolite i bylo przedmiotem
kontrowersji w doktrynie *°.

23. Kontrowersja ta zostala rozstrzygnieta w ocenie Sadu przez francuski Cour de cassation w wyroku
Ceoeur de princesse w ten sposéb, ze ,firma korzysta z ochrony wylacznie w zakresie rodzajéw
dzialalnosci faktycznie wykonywanych przez spélke, a nie rodzajéw dziatalno$ci wymienionych
w umowie sp6tki”'. Chociaz wyrok ten zostal wydany po zaskarzonej decyzji, to jednak w ocenie Sadu
mogl zosta¢ przez niego uwzgledniony w ramach badania zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji"’.

24. Tak wiec Sad doszedl do wniosku, ze pierwszy filar uzasadnienia Izby Odwolawczej, opierajacy sie
na czynno$ciach wskazanych w przedmiocie dzialalnosci Forge de Laguiole, nie mogl stanowi¢
podstawy dla zaskarzonej decyzji'®. W ramach badania drugiego filara uzasadnienia tej decyzji Sad
stwierdzil ponadto, ze wbrew stanowisku Izby Odwotawczej Forge de Laguiole udowodnila jedynie, iz
wykonywata dzialalno$¢ polegajaca na produkcji i sprzedazy wszelkiego rodzaju artykuléw nalezacych
do sektoréw wyrobéw nozowniczych lub sztuécéw oraz upominkéw i pamiatek w zakresie dotyczacym
towarow nalezacych do owych sektoréw. Dlatego tez Sad uchylil zaskarzona decyzje w czesci, w ktorej
ustalono istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. L. 711-4 CPI
w stosunku do innych artykuléw, i ograniczyl badanie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w rozumieniu tego przepisu do czynnosci, ktére w jego ocenie w rzeczonym okresie byly rzeczywiscie
wykonywane przez Forge de Laguiole .

25. Po przeprowadzeniu tego badania® Sad utrzymat zaskarzona decyzje w mocy jedynie w odniesieniu
do okreslonej liczby towaréw, ktére mialy zwiazek z czynno$ciami rzeczywiscie wykonywanymi przez
Forge de Laguiole i w stosunku do ktérych Sad stwierdzil zachodzenie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad pomiedzy firma Forge de Laguiole a znakiem towarowym LAGUIOLE.
W pozostalym zakresie Sad uwzglednil skarge i uchylit zaskarzona decyzje w czesci, w ktérej Izba
Odwotawcza uniewaznila znak towarowy LAGUIOLE takze w odniesieniu do innych towaréw .

13 — Punkt 34 zaskarzonego wyroku; pkt 91-94 zaskarzonej decyzji (zalacznik 1 do odpowiedzi na skarge w pierwszej instancji).
14 — Punkt 38 zaskarzonego wyroku.

15 — Punkt 42 zaskarzonego wyroku.

16 — Punkt 43 zaskarzonego wyroku.

17 — Punkt 45 zaskarzonego wyroku.

18 — Punkty 51 i 52 zaskarzonego wyroku.

19 — Punkty 53, 73 i 74 zaskarzonego wyroku.

20 — Punkty 161-165 zaskarzonego wyroku.

21 — Punkt 166 oraz pkt 1 sentencji zaskarzonego wyroku.
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IV — Postepowanie odwolawcze i zadania stron

26. Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. EUIPO wnioslo niniejsze odwotanie od wyroku Sadu. W dniu
23 marca 2015 r. Forge de Laguiole zlozyla pismo zawierajace odpowiedZz na odwotanie. EUIPO oraz
Forge de Laguiole wnosza o uchylenie zaskarzonego wyroku i obciazenie G. Szajnera kosztami
postepowania.

27. Z uwagi na wystepujace poczatkowo problemy z doreczeniem G. Szajner mdégt wnie$¢ odpowiedz
na odwolanie dopiero w grudniu 2015 r. Gilbert Szajner wnosi o stwierdzenie niedopuszczalnosci
wszelkich zadan i zarzutéw podnoszonych przez EUIPO i Forge de Laguiole oraz — jako zadanie
ewentualne — o uznanie wskazanych zadan i zarzutéw za bezzasadne, o oddalenie odwotania,
o uznanie uchylenia zaskarzonego wyroku za zbedne oraz o obcigzenie EUIPO kosztami
postepowania.

28. Postepowanie w sprawie odwolania toczyto si¢ przed Trybunalem w formie pisemne;j.
V — Ocena

A - W przedmiocie dopuszczalnosci

29. Gilbert Szajner kwestionuje zaréwno dopuszczalno$¢ odwotania EUIPO (zob. pkt 1 ponizej), jak
i dopuszczalnos$¢ zadan Forge de Laguiole (zob. pkt 2 ponize;j).

1. W przedmiocie dopuszczalnosci odwotania EUIPO

30. Gilbert Szajner podnosi, ze EUIPO nie moze wnie$¢ odwotania od wyroku Sadu, ktdérego
przedmiotem byla decyzja Izby Odwotawczej, gdyz nie posiada ani legitymacji do zaskarzenia tej
decyzji, ani interesu w jej zaskarzeniu. Ponadto zarzuty odwolawcze EUIPO sa niedopuszczalne, gdyz
zmieniaja przedmiot sporu prawnego, jaki toczyl sie pomiedzy stronami przed EUIPO.

31. Argumenty te sa bezzasadne.

32. Przede wszystkim, zgodnie z art. 172 regulaminu postgpowania przed Sadem z dnia 4 marca
2015 r.?, skarga do Sadu przeciwko decyzji izby odwotawczej EUIPO wnoszona jest przeciwko EUIPO
jako stronie pozwanej. Ponadto, zgodnie z art. 56 akapit drugi statutu Trybunalu, strona, ktérej zadania
nie zostaly uwzglednione w catosci lub w czesci, moze wnies¢ od orzeczenia Sadu odwolanie do
Trybunalu. W zwigzku z tym, ze w niniejszej sprawie zadania EUIPO w pierwszej instancji nie zostaly
cze$ciowo uwzglednione, bezsporne sa tym samym zaréwno jego legitymacja do zaskarzenia, jak i jego
interes w zaskarzeniu w postepowaniu odwotawczym, co zreszta potwierdza utrwalone orzecznictwo
Trybunatu®.

33. Okolicznos¢, ze EUIPO wystepuje jako strona pozwana lub jako strona wnoszaca odwolanie
w postepowaniach przed sadami Unii, ktérych przedmiotem sa decyzje jego izb odwotawczych, nie
narusza tez zasad sedziowskiej niezawisto$ci, bezstronnosci i neutralnosci, jak réwniez nie narusza
zasad ochrony uzasadnionych oczekiwan i rzetelnego procesu. Co prawda skarga do Sadu przeciwko
decyzjom EUIPO poprzedzana jest postepowaniem odwolawczym przed izba odwotawcza EUIPO,
ktérego podobienistwo do postepowan sadowych jest bezsporne. Ponadto decyzje izb odwolawczych

22 — Dawniej art. 133 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem z dnia 2 maja 1991 r.

23 — Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 21 lipca 2016 r.,, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579); z dnia 11 grudnia 2014 r.,
OHIM/Kessel (C-31/14 P, niepublikowany, EU:C:2014:2436); a takze postanowienie z dnia 8 maja 2014 r., OHIM/Sanco (C-411/13 P,
niepublikowane, EU:C:2014:315).
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EUIPO sa w pewnym sensie przypisywane EUIPO, gdyz nie moze ono ich zaskarzy¢ do Sadu, a jego
uprawnienia s3 w poréwnaniu z uprawnieniami innych pozwanych lub interwenientéw ograniczone*.
Niemniej jednak, wbrew stanowisku G. Szajnera, EUIPO nie jest w postepowaniu przed sadami Unii
»zaréwno sedzig, jak i strong”, gdyz w tym postepowaniu przeciez to Trybunal, a nie EUIPO rozstrzyga
o zgodnosci z prawem decyzji izby odwotawczej. Dlatego tez poruszone przez G. Szajnera zagadnienie
dotyczace sadowego charakteru izby odwotawczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 europejskiej Konwencji
o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci lub art. 47 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej moze pozosta¢ kwestia otwarta.

34. Ponadto bezprzedmiotowa jest takze teza, ze EUIPO w postepowaniu w pierwszej instancji nie bylo
zasadniczo strona pozwang, lecz interwenientem, i dlatego tez musi ono w postepowaniu odwotawczym
wykazac¢ interes w zaskarzeniu. Co prawda przedmiotem postepowania przed Sadem byla decyzja izby
odwotawczej EUIPO dotyczaca sporu prawnego pomiedzy wlascicielem pdzniejszego znaku
towarowego i wlascicielem wczes$niejszego oznaczenia, niemniej jednak z powotanego wyzej?
regulaminu postepowania przed Sadem wynika jednoznacznie, ze EUIPO w takim postepowaniu mimo
to posiada status strony pozwanej*.

35. Wreszcie G. Szajner wskazuje, ze zarzuty odwolawcze EUIPO pozostajace w zwiazku z wyrokiem
Coeeur de princesse sa niedopuszczalne. EUIPO zmienitlo w tym zakresie w postepowaniu przed Sadem
przedmiot sporu prawnego, ktéry wynikal z zadan stron w postepowaniu przed EUIPO.

36. Jednakze i ten zarzut jest bezzasadny. Jak bowiem stusznie wskazuje EUIPO, interpretacja prawa
francuskiego byla przedmiotem sporu pomiedzy stronami juz w postepowaniu przed Izba
Odwotawcza. Ow spér dotyczyl w szczegdlnosci zakresu ochrony firmy, ktérej to kwestii dotyczyt
powotany przed Sadem - zreszta przez samego G. Szajnera” — wyrok Coeur de princesse. Tym
samym argumenty EUIPO dotyczace dopuszczalno$ci uwzglednienia tego wyroku w pierwszej instancji
nie stanowia w zadnym razie rozszerzenia przedmiotu sporu pomiedzy stronami postepowania przed
EUIPO.

2. W przedmiocie dopuszczalnosci zZgdan Forge de Laguiole

37. Gilbert Szajner podwaza takze dopuszczalno$¢ zadan Forge de Laguiole. Chociaz Forge de Laguiole
nie jest wnoszaca odwolanie, zada ona uchylenia zaskarzonego wyroku. Zgodnie z art. 174 regulaminu
postepowania przed Trybunatem jej zadania powinny mie¢ jednak na celu uwzglednienie lub oddalenie,
w calosci lub w czesci, odwotania EUIPO. Dlatego tez w istocie jej pismo jest odwolaniem wzajemnym,
ktore zgodnie z art. 176 regulaminu postepowania powinno by¢ wniesione odrebnym pismem

procesowym.

38. Tego wylacznie formalnego argumentu nie nalezy uwzglednia¢. Co prawda Forge de Laguiole
w zadaniach zawartych na koncu jej wywodéw rzeczywiscie nie wnosi o uwzglednienie odwotania
EUIPO, lecz o uchylenie zaskarzonego wyroku, niemniej jednak z caloksztaltu odpowiedzi na
odwotanie wyraznie wynika, ze Forge de Laguiole w pelni popiera argumentacje i zarzuty EUIPO. Jest
zatem oczywiste, ze zada ona uwzglednienia odwolania. Ponadto nie podnosi samodzielnych zarzutéw
i argumentéw prawnych, tak jak byloby to wymagane na podstawie art. 178 § 3 regulaminu
postepowania w wypadku odwolania wzajemnego.

24 — Zobacz w szczeg6lnosci art. 65 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz powolywany przez G. Szajnera wyrok z dnia 12 pazdziernika 2004 r.,
Vedial/OHIM (C-106/03 P, EU:C:2004:611, pkt 26 i nast.).

25 — Punkt 32 niniejszej opinii.
26 — Zobacz takze wyrok z dnia 12 pazdziernika 2004 r., Vedial/OHIM (C-106/03 P, EU:C:2004:611, pkt 27).
27 — Zobacz pkt 25 zaskarzonego wyroku.
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3. Wniosek czesciowy

39. Zaréwno odwolanie EUIPO, jak i zadania Forge de Laguiole sa zatem dopuszczalne.

B — W przedmiocie zasadnosci

40. Jak juz o tym wspomniano, Izba Odwolawcza opierata swoje uzasadnienie w kwestii zakresu
ochrony firmy Forge de Laguiole zar6wno na czynnosciach objetych przedmiotem dzialalnosci tej
spotki, jak i na tych, ktére byly przez nia rzeczywiscie wykonywane®. W zaskarzonym wyroku Sad
uznal pierwszy cigg argumentacyjny za catkowicie bledny, gdyz firma w prawie francuskim jest
chroniona jedynie w odniesieniu do rzeczywiscie wykonywanych czynnos$ci. Drugi ciag argumentacyjny
zostal uznany przez Sad za cze$ciowo bledny, gdyz jedynie w stosunku do czesci czynnosci objetych
przedmiotem dziatalnosci Forge de Laguiole udowodniono ich rzeczywiste wykonywanie *.

41. W ramach swojego odwotlania EUIPO kwestionuje wnioski Sadu zaréwno w odniesieniu do
ochrony czynnosci ujetych w przedmiocie dziatalnosci Forge de Laguiole (zob. pkt 1 ponizej), jak
i w odniesieniu do czynnosci rzeczywiscie przez nia wykonywanych (zob. pkt 2 ponizej).

1. W przedmiocie ochrony czynnosci ujetych w przedmiocie dzialalnosci Forge de Laguiole (zarzut
pierwszy i pierwsza czes¢ zarzutu drugiego)

42. EUIPO podnosi, ze Sad nie powinien byl uwzgledni¢ wyroku Cceur de princesse, ktéry zostal
wydany dopiero po decyzji Izby Odwotawczej [zarzut pierwszy, zob. pkt a) ponizej]. Poza tym Sad
wypaczyl ten wyrok [pierwsza cze$¢ zarzutu drugiego, zob. pkt b) ponizej].

a) W przedmiocie uwzglednienia wyroku Coeur de princesse przez Sad

43. Zdaniem EUIPO badanie dokonywane przez Sad w odniesieniu do stosowania prawa krajowego
przez izbe odwolawcza jest ograniczone ratione temporis. Wprawdzie Sad moze, zgodnie z wyrokiem
OHIM/National Lottery Commission®, opiera¢ si¢ na krajowych wyrokach, ktére byly juz wydane
w momencie decyzji izby odwolawczej, ale nie zostaly uwzglednione przez izbe odwotawczg, jednak
rozciagniecie tej mozliwosci na wyroki krajowe, ktére zostaly wydane po decyzji izby odwolawczej,
przekracza uprawnienia kontrolne Sadu.

44. Rozporzadzenie nr 207/2009 zawiera liczne odniesienia do prawa krajowego. Dotyczy to
w szczeg6lnosci takich konstelacji, w ktérych, podobnie jak w niniejszej sprawie, wczesniejsze prawa
koliduja z unijnym znakiem towarowym. W takich sytuacjach ochrona przyslugujaca unijnemu
znakowi towarowemu zalezy od prawa panstwa czlonkowskiego. Prawo krajowe, ktérego to dotyczy,
staje si¢ przez to norma prawng, ktéra nalezy zastosowa¢ przy wykonywaniu rozporzadzenia
nr 207/2009.

28 — Zobacz pkt 20 niniejszej opinii.
29 — Zobacz pkt 24 niniejszej opinii.
30 — Wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 44, 46).
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45. W zwiazku z tym art. 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z ktérym skarga do Sadu na
decyzje izby odwotawczej EUIPO moze by¢ wniesiona w szczegélnosci na podstawie ,naruszenia [...]
kazdego przepisu prawnego dotyczgcego stosowania [tego rozporzadzenia]”®', powinien by¢ rozumiany
w ten sposéb, ze naruszenie przepisu prawa krajowego, ktéry znajduje zastosowanie w wyniku
odestania zawartego w rozporzadzeniu nr 207/2009, moze by¢ przedmiotem zarzutu podnoszonego
przed Sadem™.

46. Badanie przeprowadzane w tym zakresie przez Sad jest, jak stwierdzil to juz Trybunal, pelnym
badaniem zgodnosci z prawem. Tym samym Sad nie jest ograniczony ani do elementéw
podniesionych przez strony, ani tez do tych, ktére zostaly uwzglednione przez izbe odwotawcza.
Przeciwnie, Sad moze zasiega¢ informacji z urzedu w celu zbadania tresci, przeslanek oraz zakresu
powolywanego przepisu krajowego *.

47. Whbrew argumentacji EUIPO uprawnienia kontrolne Sadu nie ograniczaja si¢ wiec do zbadania, czy
izba odwotawcza wtasciwie zastosowala prawo krajowe. Przeciwnie, Sad jest zobowigzany do ustalenia,
czy i w jakim zakresie powolywany przepis krajowy daje wtascicielowi wcze$niejszego oznaczenia prawo
do zakazania uzywania unijnego znaku towarowego.

48. Z powyzszego wynika, ze Sad, oceniajac ochrone zapewniong przez prawo krajowe, powinien
zastosowal przepis krajowy w taki sposéb, w jaki jest on interpretowany przez sady krajowe w chwili
wydania orzeczenia Sadu. Oznacza to, ze Sad powinien mie¢ mozliwo$¢ uwzglednienia takze wyroku
krajowego wydanego po decyzji izby odwotawczej, po tym, jak strony — co mialo miejsce w niniejszej
sprawie® — mialy mozliwo$¢ ustosunkowania sie do tego wyroku ™.

49. Taki spos6b rozumienia uprawnien kontrolnych Sadu znajduje potwierdzenie w tym, ze gdyby Sad
musial ograniczy¢ sie do takiego stosowania prawa krajowego, jak bylo ono interpretowane przez sady
krajowe w momencie wydawania decyzji przez izbe odwolawcza, staloby to w sprzecznosci
z wymogiem zapewnienia praktycznej skutecznosci rozporzadzenia nr 207/2009%. Mogloby to
prowadzi¢ bowiem do odmowy rejestracji lub do uniewaznienia unijnego znaku towarowego, chociaz
wlasciwy przepis krajowy nie daje (juz) do tego podstawy. Taka sytuacja bylaby nie tylko niezgodna
z wymogiem skutecznej ochrony prawnej, lecz bylaby takze nie do zaakceptowania ze wzgledu na
ekonomie procesowa. Moglaby bowiem zmusi¢ zglaszajacego lub wlasciciela unijnego znaku
towarowego do podjecia dziatan w celu wszczecia nowego postepowania rejestracyjnego przed EUIPO,
aby zrealizowa¢ prawa do rzeczonego unijnego znaku towarowego, ktérych uznania odmdéwiono
W sposob sprzeczny z prawem.

50. W zwiazku z tym zaistniala tu sytuacje nalezy odrézni¢ od sytuacji, w ktérej przepis prawa
krajowego, znajdujacy zastosowanie w wyniku odeslania zawartego w rozporzadzeniu nr 207/2009,
zostalby zmieniony po wydaniu decyzji przez izbe odwolawcza. Prawda jest, ze w przypadku odeslania
takiego jak to zawarte w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 mamy do czynienia, wobec braku
jakiegokolwiek wtasciwego ograniczenia, z odeslaniem dynamicznym, ktére odsyla do prawa krajowego
zawsze w jego aktualnym brzmieniu. Zmiana przepisu prawa krajowego, na ktéry powotano sie

31 — Wyréznienie moje.
32 — Zobacz wyczerpujaco w tym wzgledzie moja opinia w sprawie Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, pkt 61 i nast.).

33 — Wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 52); z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery
Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 44, 46).

34 — Zobacz pkt 25 zaskarzonego wyroku.

35 — W kwestii konieczno$ci dochowania tego wymogu zob. wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P,
EU:C:2014:186, pkt 55-59).

36 — Zobacz w tym kontekscie opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782,
pkt 91, 92); a takze wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 40, 44).
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w konteks$cie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, stanowilaby jednak nowa okoliczno$¢ prawna
i tym samym nie bylaby objeta przedmiotem rozpoznawanego juz sporu prawnego dotyczacego
istnienia unijnego znaku towarowego. Z tego wzgledu w takim wypadku konieczne byloby wszczecie
nowego postepowania o uniewaznienie danego unijnego znaku towarowego.

51. Stosowanie, jak w niniejszym przypadku, niezmienionego przepisu prawa krajowego w taki sposéb,
w jaki jest ono interpretowane przez sady krajowe w momencie wydawania orzeczenia przez Sad,
pozostaje natomiast w zgodzie z zasada, ze sadowa wykladnia przepisu prawa znajduje co do zasady —
to jest jezeli wyjatkowo nie odstepuje sie¢ od niej wprost — zastosowanie ze skutkiem ex post.
Wyktadnia taka ogranicza si¢ bowiem do wyjasnienia, jak taki przepis ,powinien lub powinien byl by¢
rozumiany i stosowany od chwili jego wejscia w zycie””. Kwestia ogélnego obowigzywania tej zasady
prawnej — czemu EUIPO przeczy — nie wymaga w niniejszej sprawie dalej idacych wyjasnien, gdyz
brak jest jakichkolwiek wskazéwek co do tego, ze zasada ta nie znajdowalaby zastosowania we
wlasciwym w niniejszej sprawie prawie francuskim. Przeciwnie, informacje przedlozone przez
G. Szajnera wskazuja na to, ze znajduje ona zastosowanie wlasnie w odniesieniu do orzecznictwa
francuskiego Cour de cassattion (trybunatu kasacyjnego)®. Jak stusznie wskazal na to Sad, wyrok
Coeur de princesse w zaden sposéb nie wskazuje na to, ze Cour de cassation pragnal ograniczy¢
ratione temporis zakres stosowania wyktadni dokonanej w tym wyroku®.

52. W tym kontekscie dla pelnego obrazu sytuacji nalezy wskazaé, ze merytoryczna ocena wyroku
krajowego, a w szczegdlnosci kwestia tego, czy zmienia on, czy tez potwierdza dotychczasowe
orzecznictwo, nie moze mie¢ decydujacego znaczenia dla rozstrzygniecia, czy Sad moze uwzgledni¢
wyrok krajowy wydany po decyzji izby odwotawczej, czy tez nie moze tego uczyni¢®. Moze wiec
pozosta¢ kwestia otwarta, czy wyrok Cceur de princesse stanowi zmiane, czy tez potwierdzenie
dotychczasowego orzecznictwa francuskiego.

53. Prawda jest, ze uwzglednienie wyroku krajowego wydanego po decyzji izby odwolawczej moze
powodowad, iz Sad oceni przepis krajowy inaczej niz izba odwolawcza jedynie ze wzgledu na ten
wyrok. Tym samym nie mozna wykluczy¢, ze Sad, tak jak podnosi to EUIPO, uchyli lub zmieni
decyzje izby odwotawczej w wyniku ,niezawinionego btedu” izby odwolawczej. Jednakze w kwestii
sadowej kontroli oceny prawa krajowego dokonanej przez izbe odwotawcza chodzi, wlasnie z uwagi na
uprawnienia kontrolne Sadu, nie o zagadnienie ,winy”, lecz o kompleksowa kontrole zgodnosci
z prawem. Jezeli dopiero pdzniej okazuje sig, ze decyzja izby odwotawczej byta oparta na niewtasciwej
interpretacji prawa krajowego, to nie moze stanowi¢ to przeszkody dla skorygowania tego btedu.

54. Powyzszemu nie sprzeciwia si¢ tez okoliczno$¢, ze Sad powinien — jak wskazuje to EUIPO — co do
zasady ograniczy¢ sie do tego, aby na podstawie informacji lezacych u podstaw decyzji izby
odwotawczej rozstrzygnaé tak, jak powinna byta zdecydowaé izba odwotawcza®. Zasada ta obowiazuje
bowiem w stosunku do okolicznosci faktycznych lezacych u podstaw decyzji izby odwolawczej, jak
réwniez przedmiotu sporu, ktéry zostal zdefiniowany w postepowaniu przed EUIPO. Z jednej strony
wykladnia normy prawa krajowego, ktéra zostala przedstawiona juz w postepowaniu przed izba
odwotawczg, nie zmienia bowiem przedmiotu sporu. Z drugiej strony prawo krajowe, ktére nalezy
stosowa¢ przy wykonywaniu rozporzadzenia nr 207/2009, nie ma wlasnie statusu zwyklej okolicznosci

37 — Tak brzmi formula Trybunalu dotyczaca retroaktywnosci jego wykladni prawa Unii w postepowaniach o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym (zob. na przykiad wyrok z dnia 22 wrzesnia 2016 r., Microsoft Mobile Sales International i in., C-110/15, EU:C:2016:717,
pkt 59). Zobacz w tym kontekscie takze pkt 48 zaskarzonego wyroku.

38 — Zobacz pkt 25 i 27 oraz zalaczniki 5 (s. 1), 5 bis (s. 2) i 7 (s. 1) odpowiedzi na odwolanie G. Szajnera.
39 — Punkt 48 zaskarzonego wyroku.
40 — Tym samym argumentacja Sadu z pkt 46 zaskarzonego wyroku — podnoszona wszakze jedynie pomocniczo — jest bezprzedmiotowa.

41 — Zobacz w szczegblnosci powolywane przez EUIPO pkt 71, 72 wyroku z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452
i przytoczone tam orzecznictwo); zob. takze wyrok z dnia 26 pazdziernika 2016 r., Westermann Lernspielverlage/EUIPO (C-482/15 P,
EU:C:2016:805, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).
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faktycznej®, lecz podlega, zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, pelnej -
przeprowadzanej przez Sad — kontroli zgodnosci z prawem. Dlatego — wbrew zasadom obowiazujacym
w systemie kontroli znakéw towarowych w pozostalych wypadkach — Sad ma tez mozliwos$¢ ustalenia,
w razie potrzeby z urzedu, tresci i przestanek prawa krajowego *.

55. Z ostroznosdci nalezy wskaza¢ w tym kontekscie, ze z uwagi na mozliwo$¢ dokonywania ustalen
z urzedu na Sadzie ciazy pewna presja, aby zasiega¢ informacji o prawie krajowym i jego ewolucji.
W tym zakresie nalezy jednak uwzgledni¢, ze w wyniku podzialu kompetencji pomiedzy sadami Unii
i sadami krajowymi wykladnia prawa krajowego jest obowiazkiem tych drugich, a sady Unii nie
dysponuja szczegélnymi instrumentami do wyjasniania okre$lonego zagadnienia wykladni prawa
krajowego®. Dlatego tez posiadanie przez Sad mozliwosci zasiegania informacji o prawie krajowym
z urzedu nie zwalania w zaden sposéb podmiotu powolujacego sie na to prawo z obowiazku wskazania
informacji, z ktérych wynika powotywana przez niego wykladnia®. W zwiazku z tym w postepowaniu
odwotawczym nie mozna zarzuca¢ Sadowi, ze nie uwzglednil on nowego elementu dotyczacego prawa
krajowego, ktéry powinien byl zosta¢ wskazany Sadowi przez powotujacy sie¢ na niego podmiot.

56. Zgodnie z powyzszymi wywodami nalezy w konsekwencji stwierdzi¢, ze uwzglednienie przez Sad
wyroku Coeur de princesse nie stanowi naruszenia art. 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Pierwszy
zarzut odwolania nalezy zatem oddali¢.

b) W przedmiocie znaczenia wyroku Ceeur de princesse

57. W ramach pierwszej czesci zarzutu drugiego EUIPO wskazuje, ze Sad wypaczyl wyrok Ceeur de
princesse i w wyniku tego naruszyt art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009. Zanim zajme si¢ ta
argumentacja, ustosunkuje sie pokrdétce do zagadnienia zakresu badania prawa krajowego przez
Trybunal w postepowaniu odwolawczym.

(i) W przedmiocie kontroli ustaleri Sgdu dotyczacych prawa krajowego w postepowaniu odwotawczym

— Ogdlne uwagi wstepne

58. Jak wlasnie zostalo to omoéwione powyzej, stosowanie prawa krajowego przez izbe odwotawcza
EUIPO podlega w kontekécie rozporzadzenia nr 207/2009 bardzo szczegétowej kontroli
przeprowadzanej przez Sad. Natomiast kontrola stosowania prawa krajowego przez Sad dokonywana
nastepnie przez Trybunal w postepowaniu odwolawczym jest znacznie bardziej ograniczona.

59. Inaczej niz ma to miejsce w wypadku art. 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry dopuszcza
skarge w pierwszej instancji na podstawie ,naruszenia [...] kazdego przepisu prawnego dotyczacego
[...] stosowania [rozporzadzenia]”, art. 58 statutu Trybunatu ogranicza bowiem uprawnienia kontrolne
Trybunalu w postepowaniu odwolawczym do ,naruszeni[a] prawa Unii przez Sad”. W ten sposéb

42 — Wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 37).

43 — Zobacz pkt 46 niniejszej opinii.

44 — Zobacz w tym wzgledzie wyczerpujaco moja opinia w sprawie Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, pkt 49 i nast.).
45 — Zobacz w tym wzgledzie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 50).
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odestanie do prawa krajowego w rozporzadzeniu nr 207/2009 nadaje temu prawu co prawda
,[zawarto$¢ normatywna]”*’, jednakze wynika z tego jedynie, ze prawo krajowe podlega przed Sadem
pelnej kontroli legalno$ci. W zadnym razie prawo to nie staje sie przez to prawem Unii, ktérego

naruszenie moze by¢ przedmiotem zarzutu w postepowaniu odwotawczym*.

60. Zgodnie z powyzszym Trybunal stwierdzit w wyroku Edwin/OHIM, ze jego ocena stosowania
prawa krajowego przez Sad w kontekscie rozporzadzenia nr 207/2009 ogranicza si¢ do kontroli, czy
Sad nie przeinaczyl brzmienia wchodzacych w rachube przepisow prawa krajowego oraz orzecznictwa
i stanowisk doktryny dotyczacych tych przepiséw. Ponadto Trybunal bada jedynie, czy Sad nie
poczynil ustalenn pozostajacych w sposéb oczywisty w sprzecznos$ci z trescia tych dokumentéw i czy
w sposéb oczywisty btednie ocenit znaczenie réznych informacji w ich wzajemnej relacji®.

61. W zwiazku z powyzszym rola Trybunalu nie ogranicza sie, tak jak w wypadku zwyktych faktéw, do
badania wypaczenia danych uwzglednionych przez Sad, lecz obejmuje tez kontrole ,,oczywistego bledu
w ocenie””. Niemniej jednak kontrola ta ogranicza sie do badania, czy Sad w oczywisty sposéb btednie
ocenil elementy, ktére byly do jego dyspozycji. Tym samym Trybunal, w przeciwienstwie do Sadu, nie
dokonuje ponownej kompleksowej oceny prawa krajowego, lecz ogranicza si¢ do kontroli oceny
przeprowadzonej przez Sad na podstawie elementéw zarzucanych przez strony oraz pod katem
oczywistych btedéow. W zwigzku z tym w zadnym razie do obowigzkéw Trybunalu nie nalezy rowniez
ustalanie z urzedu tresci prawa krajowego.

62. Powyzsze ograniczenie jest uzasadnione zaréwno rola Trybunalu jako instancji odwolawczej, jak
i statusem prawa krajowego w kontekscie rozporzadzenia nr 207/2009. Prawo krajowe nie jest
wprawdzie jedynie ,zwykla okolicznoscia faktyczna” i jest kompleksowo badane przez Sad, niemniej
jednak pozostaje czescia okolicznosci sporu prawnego — aczkolwiek okolicznosci o charakterze
prawnym. Okolicznoéci te powinny zosta¢ ustalone i ocenione przez EUIPO i Sad, natomiast
w postepowaniu odwolawczym okolicznosci te sa kontrolowane przez Trybunal jedynie pod katem
oczywistych bledéw. Zadaniem Trybunalu jako instancji odwotawczej nie jest bowiem gwarantowanie
jednolitego stosowania prawa krajowego — ktdre nalezy do wlasciwosci najwyzszych sadéw krajowych
— lecz zapewnienie jednolitej wyktadni i jednolitego stosowania prawa Unii.

63. Prawda jest, ze ograniczenie kontroli prawa krajowego przez Trybunal znajduje si¢ w pewnym
konflikcie z uzasadnieniem uprawnien kontrolnych, ktére przystuguja Sadowi w odniesieniu do prawa
krajowego. Celem kompetencji kontrolnych Trybunalu jest bowiem gwarantowanie, ze zagadnienie, czy
i w jakim zakresie przepis krajowy upowaznia wlasciciela do zabraniania uzywania pézniejszego znaku
towarowego, zostanie ocenione w odniesieniu do chwili wydawania orzeczenia przez Sgd. Z uwagi na
zréznicowanie zadan Sadu i Trybunalu oraz z uwagi na role Trybunatlu w postepowaniu odwotawczym
konfliktu tego nie mozna jednak unikng¢. Tym samym nie mozna wykluczy¢, ze Trybunal zaakceptuje
ocene prawa krajowego przeprowadzona przez Sad, ktdéra nie bedzie juz odpowiadala krajowemu
stanowi prawnemu z uwagi na wykladnie p6zniej dokonana w orzecznictwie krajowym. Gdyby z nowej
wykladni wynikala zasadnicza zmiana w kwestii ochrony oznaczenia krajowego, ktéra mialaby wplyw
na wazno$¢ unijnego znaku towarowego, to nalezaloby ewentualnie podja¢ dzialania w celu
wznowienia postepowania przed Sadem lub w celu przeprowadzenia nowego postepowania w sprawie
o uniewaznienie prawa do znaku przed EUIPO.

46 — Opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, pkt 86).

47 — Zobacz w tym wzgledzie wyczerpujaco moja opinia w sprawie Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, pkt 42 i nast.); w przedmiocie
zréznicowania pozycji prawa krajowego w odniesieniu do kazdorazowego kontekstu z zakresu prawa Unii czy tez kontekstu proceduralnego
lub procesowego zob. takze J. Kokott, Le droit de I'Union et son champ d’application, La Cour de justice de I'Union européenne sous la
présidence de Vassilios Skouris, Bruylant, Bruxelles 2015, s. 349-366 (s. 350 i nast.).

48 — Zobacz pkt 53 wyroku z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452); zob. takze postanowienie z dnia 29 listopada
2011 r., Tresplain Investments/OHIM (C-76/11 P, niepublikowane, EU:C:2011:790, pkt 66).

49 — Opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie OHIM/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, pkt 84).
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— Zastosowanie w niniejszej sprawie

64. W odniesieniu do informacji dotyczacych prawa francuskiego uwzglednionych przez Sad nalezy
stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie Sad oparl swoja ocene wyroku Coeur de princesse wylacznie na
brzmieniu tego wyroku ™.

65. Poza tym Sad co prawda stwierdzil, ze — wprawdzie niejednolite — starsze orzecznictwo francuskich
sadéw nizszych instancji juz przed wyrokiem Coeur de princesse pozwalato na wyciagniecie wniosku, ze
ochrona firmy jest ograniczona do czynnos$ci, ktére byly rzeczywiscie wykonywane przez dane
przedsiebiorstwo®', jednak nie oparl swojej oceny znaczenia wyroku Cceur de princesse na tym,
wskazanym jedynie pomocniczo, stwierdzeniu. Dlatego tez moze pozostaé kwestia otwarta, czy Sad
uczynil zado$¢ cigzacemu na nim obowigzkowi uzasadnienia, powolujac sie na ,przywolywane przez
strony w postepowaniu przed [EUIPO] i przed Sadem liczne wcze$niejsze wyroki sadéw francuskich”
bez przytoczenia tych wyrokéw.

66. Tak wiec w ramach niniejszego odwolania badanie Trybunalu ogranicza si¢ do kontroli tego, czy
Sad wypaczyt brzmienie wyroku Coeur de princesse i dokonal stwierdzen, ktére sa w oczywisty sposéb
sprzeczne z informacjami zawartymi w tym wyroku. Sad nie opieral si¢ bowiem na innych informacjach
dotyczacych prawa krajowego, dlatego tez nie mozna zarzuci¢ mu wypaczenia lub oczywistego bledu
w ocenie takich informacji. W kazdym razie uprawnienia kontrolne Trybunalu moga by¢ rozumiane
w ten sposdb, ze nalezy zbada¢, czy wyrok Ceeur de princesse w zwiazku z brzmieniem art. L. 714-4
lit. b) CPI nadaje sie do wsparcia oceny Sadu lub czy tez w tym celu wymagane byly w sposéb
oczywisty dalsze informacje na temat prawa francuskiego.

67. Z kolei co najwyzej uzupelniajaco moga zosta¢ uwzglednione stanowiska francuskiej doktryny
prawniczej, na ktére powoluje sie G. Szajner w celu wsparcia dokonanej przez Sad wyktadni wyroku
Ceeur de princesse. Tak wiec nie ma znaczenia, Ze ani nie wykazano, czy informacje te byly do
dyspozycji Sadu, ani nie wykazano, czy zostaly one przez Sad uwzglednione.

(ii) W przedmiocie domniemanego wypaczenia wyroku Coeur de princesse

68. EUIPO i Forge de Laguiole podnosza, ze Sad wypaczyl wyrok Ceeur de princesse, stwierdzajac, iz
wyrazone w nim stanowisko dotyczace zakresu ochrony firmy w zadnym wypadku nie jest
wieloznaczne i moze by¢ stosowane ogdlnie.

69. W wyroku Coeur de princesse nie chodzilo bowiem — w ocenie EUIPO i Forge de Laguiole —
o zdefiniowanie zakresu ochrony firmy wobec znaku towarowego zgloszonego przez osobe trzecia.
Przeciwnie, przedmiotem tego wyroku bylo stwierdzenie oszukanczego charakteru zgloszenia znaku
towarowego przez samego wlasciciela firmy. W sprawie tej spétka Cceur de princesse zglosila znak
towarowy o tej samej nazwie jedynie po to, aby wyrzadzi¢ szkode innemu podmiotowi. Ponadto
zgloszenia dokonano dla czynnosci, ktére nie byly wykonywane przez spétke Coeur de princesse
i ktére nie byly tez objete jej pierwotnym przedmiotem dzialalnosci.

70. Powyzsze twierdzenia sa jak najbardziej trafne i zgodne z ocena Sadu. W szczegélnosci Sad
stwierdzil, ze podstawa dla wyroku Ceeur de princesse nie bylo powddztwo z art. L. 711-4 CPI, lecz
powodztwo o uniewaznienie znaku towarowego z uwagi na oszukancze zgloszenie oraz wniosek
z zakresu nieuczciwej konkurencji.

50 — Punkt 44 zaskarzonego wyroku.
51 — Punkt 46 zaskarzonego wyroku.
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71. Niemniej jednak w wyroku Coeeur de princesse brak jest — tak jak stwierdzit to réwniez trafnie Sad
— jakichkolwiek wskazowek, ze Cour de cassation pragnal ograniczy¢ znaczenie swoich wypowiedzi
dotyczacych zakresu ochrony firmy do szczegdlnych okolicznosci, lezacych u podstaw tego wyroku.
Przeciwnie, Cour de cassation zawarl omawiana wypowiedZz w ramach oddalenia zarzutu pierwszego,
ktéry opieral sie w szczegdélnosci na domniemanym naruszeniu art. L. 711-4 lit. b) CPI. Dlatego tez
nie moze przekonywaé¢ argument EUIPO, ze wypowiedZ Cour de cassation nie powinna znalezé
zastosowania w konteksécie art. L. 711-4 lit. b) CPI. Wlasnie w kontekscie tego przepisu wydaje si¢
poza tym logiczne, aby odnies¢ si¢ do czynnosci, ktore sa rzeczywiscie wykonywane przez wlasciciela
firmy. Artykut L. 711-4 lit. b) CPI uzaleznia bowiem mozliwo$¢ powolywania si¢ na wczesniejsza firme
wobec pozniejszego znaku towarowego od wystepowania prawdopodobienstwa wprowadzania w blad
odbiorcéw. Takie prawdopodobienstwo wprowadzania w btad powinno by¢ trudne do udowodnienia
dla czynnosci, ktére nie sa wykonywane.

72. Nie moze sta¢ temu na przeszkodzie takze niesprecyzowany zarzut ze strony Forge de Laguiole, iz
wyrok Cour de cassation nie moze mie¢ charakteru ,precedensu”, gdyz w wyroku tym utrzymano
w mocy zaskarzone orzeczenie. W niniejszej sprawie nie trzeba bowiem wyjasniaé, czy wyrok Cour de
cassation stanowi ,precedens”. Wystarczy stwierdzi¢, ze ze struktury odpowiedzi na pierwszy zarzut
odwolania oraz z umiejscowienia wypowiedzi dotyczacej zakresu ochrony firmy wyraznie wynika, iz
chodzi tu o ogélne i zasadnicze ustalenie.

73. Wreszcie EUIPO podnosi, ze Cour de cassation odniést sie do czynnosci, ktére wiasciciel firmy
rzeczywiscie wykonuje, w ramach badania zarzutu drugiego, ktéry tez zostal przed nim podniesiony.
Ten zarzut drugi dotyczyl natomiast zagadnienr zwigzanych z nieuczciwa konkurencja, co zaklada jako
przestanke wystepowanie stanu rzeczywistej konkurencji pomiedzy obydwoma zainteresowanym
przedsiebiorstwami. Argumentacja ta jest jednak bezprzedmiotowa, gdyz wypowiedz, o ktéra tutaj
chodzi, nie zostala zamieszczona w ramach odpowiedzi Cour de cassation na zarzut drugi, ktéry
dotyczy! nieuczciwej konkurencji. W zwiazku z tym spér stron dotyczacy konieczno$ci wystepowania
stanu rzeczywistej konkurencji w wypadku podnoszenia zagadnienn zwiazanych z nieuczciwa
konkurencja nie wymaga w niniejszej sprawie oméwienia.

74. W $wietle powyzszych uwag trudno stwierdzi¢, ze Sad wypaczyl wyrok Ceeur de princesse lub ze
do potwierdzenia stanowiska wyrazonego w tym wyroku w sposéb oczywisty wymagane byly jeszcze
dodatkowe elementy dotyczace prawa krajowego. Poza tym stanowiska doktryny francuskiej, na ktére
powotat sie G. Szajner, potwierdzaja dokonang przez Sad wykladnie wyroku Ceeur de princesse *.

75. W konsekwencji pierwsza czes¢ zarzutu drugiego powinna zosta¢ oddalona.

2. W przedmiocie czynnosci rzeczywiscie wykonywanych przez Forge de Laguiole (druga czes¢
zarzutu drugiego)

76. W ramach drugiej czesci zarzutu drugiego EUIPO, wspierane przez Forge de Laguiole, zarzuca
Sadowi, ze ten nie okreslit w sposéb prawidlowy czynnosci, ktére byly rzeczywiscie wykonywane przez
Forge de Laguiole. Sad wprawdzie prawidlowo stwierdzil, ze zakres ochrony firmy Forge de Laguiole
zalezy wylacznie od prawa francuskiego, jednakze w ramach badania czynnosci wykonywanych przez
Forge de Laguiole Sad oparl sie¢ wylacznie na charakterze omawianych towaréw i nie uwzglednit — tak
jak jest to wymagane przez orzecznictwo francuskie — takze ich przeznaczenia i sposobu uzywania.
W tym kontekscie Sad powolywal si¢ takze na swoje wlasne orzecznictwo dotyczace rzeczywistego
uzywania unijnego znaku towarowego, chociaz Trybunal wykluczyl stosowanie tego orzecznictwa
w drodze analogii w ramach art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/20009.

52 — Zobacz w szczegolnosci zalacznik 16 do odpowiedzi G. Szajnera na odwolanie.
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77. Argumentacja ta nie podlega uwzglednieniu jako oczywiscie bezzasadna, bez koniecznosci dalszego
wyjasniania w niniejszej sprawie zagadnienia stosowania w drodze analogii orzecznictwa dotyczacego
art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 w ramach art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia®.

78. Nalezy bowiem najpierw stwierdzi¢, ze Sad w ramach badania czynnosci wykonywanych przez
Forge de Laguiole w Zadnym razie nie zastosowal w sposéb ogélny w drodze analogii swojego
orzecznictwa dotyczacego rzeczywistego uzywania unijnego znaku towarowego. Jedynie w pkt 63
zaskarzonego wyroku Sad przytoczyt swoje orzecznictwo dotyczace koncepcji kategorii lub podkategorii
towaréw. Mialo to na celu wyjasnienie stwierdzenia, zgodnie z ktérym sprzedaz widelcow nie jest
dowodem na dzialalno$¢ w calym sektorze ,nakry¢ stolowych”, lecz moze by¢ jedynie dowodem na
dzialalnos¢ w zakresie sztuécéw. Wyrazana przez EUIPO i Forge de Laguiole krytyka tych ustalen jest
bezprzedmiotowa.

79. Ponadto krytyka podnoszona przez EUIPO i Forge de Laguiole jest w tym zakresie oczywiscie
bezzasadna, poniewaz opiera si¢ na nieprawidlowym rozumieniu zaskarzonego wyroku. Prawda jest, ze
Sad nie poprzedzil swojego badania czynnosci, ktére rzeczywiscie wykonywata Forge de Laguiole,
wyjasnieniem kryteriéw, za pomoca ktérych nalezalo okresli¢ te czynnosci. Sad przywotal francuskie
orzecznictwo, na ktére powolywaly sie w tej sprawie strony, jedynie w ramach badania
prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad®. To jednak nie wystarczy, aby stwierdzi¢ brak
uzasadnienia zaskarzonego wyroku. Z wyroku tego wyraznie bowiem wynika, ze Sad przy okreslaniu
dziatalnosci, ktéra rzeczywiicie wykonywala Forge de Laguiole, zastosowal kryteria ustanowione
w odnoszacym sie do tych kwestii orzecznictwie, a ktére to kryteria strony zgodnie uznaly za
rozstrzygajace.

80. Badajac te dzialalno$¢, Sad odnidst sie bowiem wprost nie tylko do charakteru omawianych
towaréw, lecz takze do ich przeznaczenia, sposobu uzywania, klienteli oraz kanatéw dystrybucji*.

81. Po nalezytym uwzglednieniu tych réznych czynnikéw przez Sad ich osad zalicza si¢ do zagadnien
zwigzanych z ocena okolicznosci faktycznych. Ocena okolicznosci faktycznych — z zastrzezeniem
wypaczenia, ktére w niniejszej sprawie ani nie byto przedmiotem zarzutu, ani tez nie jest oczywiste —
jest wylaczona z kontroli dokonywanej przez Trybunat®. EUIPO i Forge de Laguiole moga
dezaprobowaé ustalenia dotyczace okolicznosci faktycznych dokonane przez Sad w odniesieniu do
czynnoséci wykonywanych przez Forge de Laguiole na podstawie charakteru, przeznaczenia i sposobu
uzywania omawianych towaréw. Nie wystarcza to jednak, aby wskaza¢, ze Sad w zaskarzonym wyroku
uchybil prawu.

82. Tak wiec rowniez druga cze$¢ zarzutu drugiego nie moze zosta¢ uwzgledniona.

3. Podsumowanie

83. Jako ze zaden z zarzutéw podniesionych przez EUIPO nie jest zasadny, odwolanie nalezy oddali¢
w calosci.

53 — Zobacz w tym wzgledzie przytoczony przez EUIPO wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P,
EU:C:2011:189, pkt 142-146); a takze opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villaléna w sprawie Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar
(C-96/09 P, EU:C:2010:518, pkt 69, 70).

54 — Zobacz pkt 81 zaskarzonego wyroku.

55 — W odniesieniu do czynnosci rzeczywiscie wykonywanych przez Forge de Laguiole zob. pkt 61, 62 i 67-69 zaskarzonego wyroku.
W kontekscie badania prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zob. ponadto pkt 85, 99, 101, 104, 106 i 110 zaskarzonego wyroku.

56 — Zobacz analogicznie postanowienia: z dnia 30 stycznia 2014 r., Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, EU:C:2014:57, pkt 38);
z dnia 20 stycznia 2015 r., Longevity Helath Products/OHIM (C-311/14 P, niepublikowane, EU:C:2015:23, pkt 39).
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VI — W przedmiocie kosztow

84. Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem, jezeli odwotanie jest
bezzasadne, Trybunal rozstrzyga o kosztach.

85. Zgodnie z art. 138 § 1 w zwiazku z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem
kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz
G. Szajner zlozyl odpowiedni wniosek, a EUIPO przegralo sprawe, nalezy obciazy¢ je kosztami
postepowania.

86. Ponadto z art. 184 § 4 regulaminu postepowania wynika, ze interwenient w pierwszej instancji,
ktéry nie wniést odwotania, moze zosta¢ obcigzony wlasnymi kosztami, jezeli bral udzial

w postepowaniu przed Trybunalem na etapie pisemnym lub ustnym. Zgodnie z powyzszym Forge de
Laguiole, ktéra brata udzial w pisemnym etapie postepowania, powinna ponie$¢ wlasne koszty.

VII - Whnioski

87. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje Trybunatowi, aby orzek! w nastepujacy sposéb:
1) Odwotanie zostaje oddalone.

2) EUIPO pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Gilberta Szajnera.

3) Forge de Laguiole pokrywa wlasne koszty.
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