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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 19 pazdziernika 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej —
Artykut 109 ust. 1 — Powddztwa cywilne na podstawie unijnych znakéw towarowych i krajowych
znakéw towarowych — Zawistos¢ sprawy — Pojecie ,tej samej podstawy” — Uzywanie okreslenia
»Merck” w nazwach domen i na platformach mediéw spotecznosciowych w Internecie —
Powddztwo oparte na unijnym znaku towarowym poprzedzone powddztwem opartym na krajowym
znaku towarowym — Uznanie przez sad swej niewlasciwosci — Zakres

W sprawie C-231/16
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Landgericht Hamburg (sad krajowy w Hamburgu, Niemcy)
postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 r., ktére wptyneto do Trybunatlu w dniu 25 kwietnia 2016 r.,
W postepowaniu:
Merck KGaA
przeciwko
Merck & Co. Inc,,
Merck Sharp & Dohme Corp.,
MSD Sharp & Dohme GmbH,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢c (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 lutego 2017 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Merck KGaA przez S. Volkera i M. Pemsela, Rechtsanwiilte,

— w imieniu Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. oraz MSD Sharp & Dohme GmbH
przez A. Bothego, Y. Draheim i P. Fromlowitza, Rechtsanwilte,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa i M. Wilderspina, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 maja 2017 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 109 wust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Merck KGaA (zwana dalej ,Merck”)
a Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. i MSD Sharp & Dohme GmbH w przedmiocie
zlozonych przez Merck wnioskéw o zakazanie trzem ostatnim spétkom uzywania okre$lenia ,MERCK”
w nazwach domen i na platformach mediéw spotecznosciowych w Internecie oraz w nazwach
handlowych zaréwno w Niemczech, jak i na pozostalym obszarze Unii Europejskie;j.

Ramy prawne

Rozporzadzenie (WE) nr 44/2001

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1)
zastgpilo w relacjach miedzy panstwami czlonkowskimi Konwencje o jurysdykcji i uznawaniu oraz
wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w dniu 27 wrze$nia
1968 r. (Dz.U. 1972, L 299, s. 32).

Motyw 15 rozporzadzenia nr 44/2001 wskazywat:

»W interesie zgodnego [jednolitosci] wymiaru sprawiedliwosci nalezy unikaé¢, tak dalece, jak jest to
tylko mozliwe, réwnoleglych postepowan, aby w dwéch panstwach czlonkowskich nie zapadaly
niezgodne ze soba orzeczenia. Nalezy przewidzie¢ jasna i skuteczna regulacje w celu wyjasnienia
kwestii zawistosci sprawy [...]".

Artykul 27 wspomnianego rozporzadzenia, zawarty w sekcji 9 rozdzialu II tego rozporzadzenia,
zatytulowanej ,,Zawisto$¢ sprawy — sprawy wiazace sie ze sobg”, przewidywat:

»1. Jezeli przed sadami réznych panstw czlonkowskich zawisly sprawy o to samo roszczenie miedzy
tymi samymi stronami, sad, przed ktédry wytoczono powddztwo pézniej, z urzedu zawiesza

postepowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sadu, przed ktéry najpierw wytoczono powddztwo.

2. Jezeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sadu, przed ktérym najpierw wytoczono powédztwo, sad,
przed ktérym wytoczono powédztwo pdzniej, stwierdza brak swojej jurysdykcji na rzecz tego sadu”.
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Rozporzadzenie nr 207/2009
Motywy 3 i 15—-17 rozporzadzenia nr 207/2009 maja nastepujace brzmienie:

»(3) Dla kontynuowania [w dazeniu do] [...] celéw [Unii] wydaje si¢ niezbedne ustanowienie
przepiséw [Unii] dla znakéw towarowych, na podstawie ktérych przedsiebiorstwa moga otrzymac
w ramach jednolitego postepowania [unijne] znaki towarowe, ktérym przyznano jednolita
ochrone i ktére wywoluja jednolite skutki na calym terytorium [Unii]. Tak wyrazona zasada
jednolitego charakteru [unijnego] znaku towarowego ma mie¢ zastosowanie, jezeli niniejsze
rozporzadzenie nie stanowi inaczej.

(15) Aby wzmocni¢ ochrone [unijnych] znakéw towarowych, panstwa czlonkowskie ustala,
uwzgledniajac wlasny system krajowy, mozliwie ograniczong liczbe sadéw krajowych pierwszej
i drugiej instancji majacych wlasciwos¢ w sprawach o naruszenie i wazno$¢ [unijnych] znakéw
towarowych.

(16) Orzeczenia dotyczace wazno$ci i naruszenia [unijnego] znaku towarowego sa skuteczne
i obejmuja cale terytorium [Unii], jako Ze jest to jedyny sposéb unikniecia sprzecznych orzeczen
ze strony sadéw i [Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)] oraz
zapewnienia, ze [by] jednolity charakter [unijnych] znakéw towarowych nie zostanie [zostal]
naruszony. Przepisy rozporzadzenia [nr 44/2001] powinny mie¢ zastosowanie do wszystkich
czynnosci prawnych odnoszacych sie do [unijnych] znakéw towarowych, z wyjatkiem wypadkéw,
w ktérych niniejsze rozporzadzenie przewiduje odstepstwo od tych przepiséw.

(17) Nalezy unika¢ sprzecznych orzeczenn wydanych w oparciu o powédztwa dotyczace tych samych
czynéw i stron, ktére sa wnoszone w oparciu o [unijny] znak towarowy i odpowiadajace mu
krajowe znaki towarowe. W tym celu, jezeli powddztwa wnoszone sa w tym samym panstwie
czlonkowskim, sposéb, w jaki zostaja one rozstrzygniete, jest sprawa nalezaca do krajowych
przepiséw proceduralnych, ktérych niniejsze rozporzadzenie nie narusza, natomiast gdy
powddztwa te sa wnoszone w réznych panstwach czltonkowskich, wlasciwe wydaje sie stosowanie
przepiséw rozporzadzenia [nr 44/2001] w sprawie zawislosci sporu i powddztw powigzanych”.

Artykul 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»[Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotluje on ten sam skutek w calej [Unii]; moze on
by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw
wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu
do catej [Unii]. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Artykul 109 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Powddztwa cywilne réwnoczesne i sukcesywne na
podstawie [unijnych] znakéw towarowych i krajowych znakéw towarowych”, ktéry jest zawarty
w sekgji I tytulu XI tego rozporzadzenia, noszacej tytul ,Powddztwa cywilne na podstawie kilku
znakéw towarowych”, przewiduje w ust. 1 lit. a):

»W przypadku gdy powddztwa o naruszenie wnoszone sa na tej samej podstawie i miedzy tymi samymi
stronami przed sadami réznych panstw czlonkowskich, jedno na podstawie [unijnego] znaku
towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego:

a) sad inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, uznaje z urzedu swoja
niewlasciwos¢ na rzecz tego sadu, w przypadku gdy dane znaki towarowe sa identyczne i wazne
dla identycznych towaréw lub ustug. Sad, ktéry powinien uzna¢ swoja niewlasciwos¢, moze zawiesi¢
postepowanie, jesli wlasciwo$¢ innego sadu jest kwestionowana”.
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Postepowanie gldwne i pytania prejudycjalne

Powddka w postepowaniu gléwnym, Merck, jest przedsiebiorstwem dzialajacym w  sektorze
chemicznym i farmaceutycznym, ktére zgodnie z postanowieniem odsylajacym zatrudnia ok. 40 000
0s6b i prowadzi dziatalno$¢ w 67 panstwach na calym $wiecie.

Pierwsza z pozwanych w postepowaniu gtéwnym, Merck & Co., jest notowana na gieldzie spétka
dominujaca drugiej z pozwanych w postepowaniu gléwnym, Merck Sharp & Dohme, ktéra zajmuje sie
gléwnie sprzedaza produktéw leczniczych i szczepionek oraz produktéw kosmetycznych
i pielegnacyjnych. Zgodnie z postanowieniem odsytajacym Merck Sharp & Dohme jest odpowiedzialna
za dzialania operacyjne grupy, a w szczegdlnosci za jej wyeksponowanie w Internecie, w gtéwnej mierze
poprzez publikowanie informacji interesujacych akcjonariuszy tych spoétek. Trzecia z pozwanych
w postepowaniu gtéwnym, MSD Sharp & Dohme, jest niemieckim oddzialem spétki Merck & Co.

Powddka i pozwane w postepowaniu gléwnym wchodzily poczatkowo w sklad jednej grupy spétek. Od
1919 r. stanowia jednak zupelnie odrebne podmioty.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze spotka Merck jest wlascicielem krajowego znaku towarowego
MERCK, zarejestrowanego w Zjednoczonym Krolestwie. Jest ona réwniez wlascicielem stownego
unijnego znaku towarowego MERCK, zarejestrowanego dla towaréw nalezacych do klas 5, 9 i 16
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw, ze zmianami, oraz dla ustug nalezacych do
klasy 42 tego porozumienia.

Miedzy z jednej strony spétka, w ktérej prawa wstapila spotka Merck, a z drugiej strony spoélika,
w ktoérej prawa wstapita Merck Sharp & Dohme, zawarte zostalo kilka kolejnych uméw. Umowy te,
z ktorych ostatnia wciaz jeszcze obowiazuje, przewidywaly zasady dotyczace uzywania przez Merck
Sharp & Dohme znakéw towarowych Merck w Niemczech i w innych panstwach.

Z serwisu internetowego pozwanych w postepowaniu gléwnym dostepnego pod adresem
www.merck.com uzytkownicy w Niemczech lub w innych panstwach cztonkowskich sa
przekierowywani, gtéwnie za pomoca hiperlaczy, na serwisy zalezne, ktére takze zawieraja tresci
wskazujagce na obecno$¢ pozwanych w postgpowaniu gléwnym w Internecie, takie jak
www.merckengage.com, www.merckvaccines.com lub www.merck-animal-health.com. W tych
serwisach internetowych rozpowszechnianie informacji nie jest ukierunkowane geograficznie, wobec
czego zawarte w nich tresci sa dostepne w tej samej formie z jakiegokolwiek miejsca na swiecie.

Obok nazw wlasnych domen w Internecie Merck & Co. i Merck Sharp & Dohme wykorzystywaly
réwniez inne formy obecnosci w Internecie na kilku platformach mediéw spoteczno$ciowych.

W dniu 8 marca 2013 r. powddka w postepowaniu gtéwnym wniosta do High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Division [sadu wyzszej instancji (Anglia i Walia), wydzial kanclerski, Zjednoczone
Krélestwo] skierowane w szczegdlnosci przeciwko spétkom Merck & Co. i Merck Sharp & Dohme
i oparte na nalezacym do niej krajowym znaku towarowym powddztwo o stwierdzenie naruszenia
z powodu uzywania okreslenia ,Merck” w Zjednoczonym Krélestwie.

W dniu 11 marca 2013 r. powddka w postepowaniu gléwnym wystapila réwniez do Landgericht
Hamburg (sadu krajowego w Hamburgu, Niemcy) z powddztwem opartym na zarejestrowanym na jej
rzecz unijnym znaku towarowym, ktére to powddztwo zostalo skierowane przeciwko tym samym
pozwanym, ale takze przeciwko MSD Sharp & Dohme.
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Jak wynika z postanowienia odsylajacego, powddka w postepowaniu gtéwnym uwaza, ze fakt, iz serwisy
internetowe pozwanych w postepowaniu gtéwnym (powddka przedstawila zrzuty z ekranu tych stron)
sa dostepne w Unii, a zatem takze w Niemczech, bez geograficznego ukierunkowania
rozpowszechnianych informacji, narusza przystugujace jej prawa do znaku.

W pismach z dnia 11 listopada 2014 r., 12 marca 2015 r., 10 wrzes$nia 2015 r. i 22 grudnia 2015 r.
powdédka w postepowaniu gléwnym przeformulowala swe zadania przed sadem odsylajacym
i oswiadczyla, ze cofa swdj pozew w zakresie, w jakim jej zadania dotycza terytorium Zjednoczonego
Kroélestwa. Owo cofniecie zostalo zakwestionowane przez pozwane w postepowaniu gléwnym.

Pozwane w postepowaniu giéwnym uwazaja, ze powddztwo zawiste przed sadem odsylajacym jest
w $wietle art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 niedopuszczalne, przynajmniej w zakresie
dotyczacym zarzutu opartego na naruszeniu praw do nalezacego do powddki w postepowaniu
gléwnym unijnego znaku towarowego w calej Unii. Zdaniem pozwanych dokonane przez powddke
w postepowaniu gtéwnym czesciowe cofniecie pozwu nie ma w tym zakresie znaczenia.

Landgericht Hamburg (sad krajowy w Hamburgu) zauwaza, ze w okolicznosciach takich jak
okoliczno$ci zaistniale w postepowaniu gtéwnym art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
wydaje sie wyklucza¢ jakiekolwiek ograniczenie terytorialnego zasiegu ewentualnego uznania braku
wlasciwosci sadu, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci. Sad odsylajacy zywi
jednak watpliwosci w tym zakresie.

W tych okoliczno$ciach Landgericht Hamburg (sad krajowy w Hamburgu) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrécic sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy pojecie »tej samej podstawy« w art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 207/2009] nalezy
interpretowaé w ten sposéb, ze obejmuje ono utrzymywanie i uzytkowanie dostepnej pod ta sama
domena w identyczny sposéb na calym $wiecie i tym samym w calej Unii strony internetowej [...],
z powodu ktérej wytoczone zostaly powddztwa o naruszenie miedzy tymi samymi stronami przed
sadami réznych panstw czlonkowskich — jedno na podstawie unijnego znaku towarowego, a drugie
na podstawie krajowego znaku towarowego?

2) Czy pojecie »tej samej podstawy« w art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 207/2009] nalezy
interpretowaé w ten sposéb, ze pojecie to obejmuje utrzymywanie i uzytkowanie w identyczny
sposéb na calym $wiecie i tym samym w calej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub
»youtube.com«, lub »twitter.com« — w kazdym przypadku w odniesieniu do danej domeny
»facebook.com« lub »youtube.com« lub »twitter.com« dostepnych pod ta sama nazwa
uzytkownika stron w Internecie — z powodu ktérych wytoczone zostaly powddztwa o naruszenie
miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw cztonkowskich — jedno na podstawie
unijnego znaku towarowego, a drugie na podstawie krajowego znaku towarowego?

3) Czy art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 207/2009] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze »sad
inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo«, rozpatrujacy w jednym panstwie
cztonkowskim sprawe o naruszenie unijnego znaku towarowego z powodu utrzymywania strony
internetowej dostepnej pod ta sama domena w identyczny spos6éb na calym $wiecie i tym samym
réwniez w calej Unii [...], przed ktérym zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego
rozporzadzenia dochodzone sa roszczenia dotyczace czynnosci naruszenia lub grozby naruszenia
na terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich, powinien uzna¢ swoja niewtasciwos¢
zgodnie ze wspomnianym art. 109 ust. 1 lit. a) ze wzgledu na podwdjna identycznosé jedynie
w odniesieniu do terytorium innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym znajduje si¢ sad, przed
ktérym najpierw wytoczono powddztwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego
z unijnym znakiem towarowym bedacym przedmiotem postepowania przed »sadem innym niz sad,
przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo« i chronionego dla identycznych towaréw z powodu
utrzymywania i uzytkowania strony internetowej dostepnej pod ta sama domena w identyczny
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sposob na calym $wiecie i tym samym réwniez w calej Unii [...], czy tez w tym przypadku »sad inny
niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powéddztwo« powinien ze wzgledu na taka podwdjna
identyczno$¢ uzna¢ swoja niewlasciwo$¢ w odniesieniu do wszystkich dochodzonych przed nim
zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporzadzenia roszczen opartych na
czynno$ciach naruszenia lub grozbie naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw
czlonkowskich, a tym samym w Unii [...]?

Czy art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 207/2009] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze »sad
inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo«, rozpatrujacy w jednym panstwie
cztonkowskim sprawe o naruszenie unijnego znaku towarowego z powodu utrzymywania
i uzytkowania stron dostepnych w Internecie w identyczny sposéb na calym $wiecie i tym samym
réowniez w calej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.comy, lub »twitter.com«
— w kazdym przypadku w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com, lub
»twitter.com« pod ta sama nazwa uzytkownika — przed ktérym zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98
ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia dochodzone sa roszczenia dotyczace czynnosci naruszenia lub
grozby naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich, powinien uzna¢ swoja
niewlasciwo$¢ zgodnie ze wspomnianym art. 109 ust. 1 lit. a) ze wzgledu na podwdjna
identyczno$¢ jedynie w odniesieniu do terytorium innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym
znajduje sie sad, przed ktérym »najpierw« wytoczono powddztwo o naruszenie krajowego znaku
towarowego identycznego z unijnym znakiem towarowym bedacym przedmiotem postepowania
przed »sadem innym niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo« i chronionego dla
identycznych towaréw, z powodu utrzymywania i uzytkowania stron dostepnych w Internecie
w identyczny sposob na calym $wiecie i tym samym réwniez w calej Unii [...] w ramach domen
»facebook.com« lub »youtube.com« lub »twitter.com« — w kazdym przypadku w odniesieniu do
danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« pod ta sama nazwa
uzytkownika — czy tez w tym przypadku »sad inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono
powodztwo«, powinien ze wzgledu na taka podwdjna identyczno$¢ uznac¢ swoja niewlasciwosé
w odniesieniu do wszystkich dochodzonych przed nim zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a)
wspomnianego rozporzadzenia roszczen opartych na czynno$ciach naruszenia lub grozbie
naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich i tym samym w Unii [...]?

Czy nalezy przyjaé, ze uznaniu niewlasciwosci na podstawie art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia
nr 207/2009] z powodu podwdjnej identycznosci przez »sad inny niz sad, przed ktérym najpierw
wytoczono powddztwo« stoi na przeszkodzie cofnigecie wytoczonego przed nim powddztwa
o naruszenie unijnego znaku towarowego w wyniku utrzymywania dostepnej pod ta sama domena
w identyczny sposéb na calym $wiecie i tym samym w calej Unii [...] strony internetowej, jezeli
przed tym sadem najpierw dochodzone byly zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego
rozporzadzenia roszczenia dotyczace czynno$ci naruszenia lub grozby naruszenia na terytorium
ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich, zwazywszy, ze cofnigcie to odnosi sie do terytorium
innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym znajduje sie sad, przed ktérym »najpierw« wytoczono
powddztwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego z unijnym znakiem
towarowym bedacym przedmiotem postepowania przed »sadem innym niz sad, przed ktérym
najpierw wytoczono powddztwo«, i chronionego dla identycznych towaréw, z powodu
utrzymywania i uzytkowania tej samej strony internetowej dostepnej pod ta sama domena
w identyczny sposob na calym $wiecie i tym samym réwniez w catej Unii [...]?

Czy nalezy przyjaé, ze uznaniu niewlasciwosci na podstawie art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia
nr 207/2009] z powodu podwdjnej identycznosci przez »sad inny niz sad, przed ktérym najpierw
wytoczono powddztwo«, stoi na przeszkodzie cofniecie wytoczonego przed nim powddztwa
o naruszenie unijnego znaku towarowego w wyniku utrzymywania i uzytkowania stron dostepnych
w Internecie w identyczny sposob na calym $wiecie i tym samym réwniez w calej Unii [...]
w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« — w kazdym przypadku
w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« pod ta
samg nazwg uzytkownika — jezeli przed tym sadem najpierw dochodzone byly zgodnie z art. 97
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ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia roszczenia dotyczace czynno$ci naruszenia lub
grozby naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich, zwazywszy, ze cofniecie
to odnosi sie do terytorium innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym znajduje sie sad, przed
ktérym »najpierw« wytoczono powédztwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego
z unijnym znakiem towarowym bedacym przedmiotem postepowania przed »sadem innym niz sad,
przed ktérym najpierw wytoczono powoddztwo«, i chronionego dla identycznych towardw,
z powodu utrzymywania i uzytkowania stron dostepnych w Internecie w identyczny sposéb na
calym $wiecie i tym samym réwniez w calej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub
»youtube.com«, lub »twitter.com« — w kazdym przypadku w odniesieniu do danej domeny
»facebook.com« lub »youtube.comy, lub »twitter.com« pod ta sama nazwa uzytkownika?

7) Czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w razie
identycznosci znakéw towarowych ze sformulowania »w przypadku gdy dane znaki towarowe sa
identyczne i wazne dla identycznych towaréw lub uslug« wynika niewlasciwos¢ »sadu innego niz
sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo« tylko w takim zakresie, w jakim unijny znak
towarowy i dany krajowy znak towarowy sa zarejestrowane dla tych samych towaréw lub uslug,
czy tez »sad inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo« w ogdle nie jest
wlasciwy, nawet jezeli bedacy przedmiotem postepowania przed tym sadem unijny znak towarowy
jest chroniony w odniesieniu do innych — niechronionych krajowym znakiem towarowym -
towaréw lub ustug, w przypadku ktérych zakwestionowane czynnosci moga by¢ identyczne lub
podobne?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytan pierwszego i drugiego

Poprzez pytania pierwsze i drugie, ktére nalezy przeanalizowa¢ lacznie, sad odsylajacy dazy w istocie do
ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
okreslona w nim przestanka dotyczaca istnienia ,tej samej podstawy” jest spelniona wéwczas, gdy dwa
powddztwa o stwierdzenie naruszenia — pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczace
naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z panstw czlonkowskich, a drugie
oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczace naruszenia podnoszonego w odniesieniu do calego
terytorium Unii — zostaly wytoczone miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw
czlonkowskich.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w przypadku gdy powddztwa
o stwierdzenie naruszenia wnoszone s3 na tej samej podstawie i miedzy tymi samymi stronami przed
sadami réznych panstw czlonkowskich — jedno na podstawie unijnego znaku towarowego, drugie na
podstawie krajowego znaku towarowego — sad, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej
kolejnosci, uznaje z urzedu swoja niewlasciwo$¢ na rzecz sadu, przed ktérym najpierw wytoczono
powddztwo, jezeli dane znaki towarowe s3 identyczne i wazne dla identycznych towaréw lub ustug.

Brzmienie art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nie dostarcza wyjasnieni na temat tego, co
nalezy rozumie¢ pod zawartym w tym przepisie pojeciem ,tej samej podstawy”.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu zaréwno wzgledy jednolitego
stosowania prawa Unii, jak i zasada réwnosci wskazuja na to, ze tresci przepisu prawa Unii, ktéry — jak
w niniejszym wypadku — nie zawiera wyraznego odeslania do prawa panstw czlonkowskich dla
okreslenia jego znaczenia i zakresu, nalezy zwykle nada¢ w calej Unii autonomiczng i jednolita
wykladnie, ktéra nalezy ustali¢ uwzgledniajac nie tylko brzmienie samego przepisu, lecz takze
kontekst, w jakim zostal on wumieszczony, oraz cele regulacji, ktérej czes¢ stanowi (zob.
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w szczegdlnosci wyroki: z dnia 26 maja 2016 r., Envirotec Denmark, C-550/14, EU:C:2016:354, pkt 27;
z dnia 18 maja 2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 22 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze z powodu istnienia rozbiezno$ci miedzy réznymi wersjami jezykowymi
art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 zakres tego przepisu nie moze by¢ oceniany wylacznie
na podstawie wykladni literalnej (zob. podobnie wyrok z dnia 15 marca 2017 r., Al Chodor, C-528/15,
EU:C:2017:213, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

Podczas gdy niektére wersje jezykowe, na przyklad wersje hiszpanska, francuska i stowerska, odnosza
sie do powddztw dotyczacych ,tych samych czynéw”, inne wersje jezykowe, takie jak wersja angielska
i litewska, nawiazuja do powddztw wniesionych ,na tej samej podstawie”, czy tez wreszcie, jak ma to
miejsce w przypadku wersji dunskiej, do powddztw majacych ten sam ,przedmiot” i te sama
»podstawe”.

Co sie tyczy kontekstu omawianego tu przepisu, nalezy z jednej strony zauwazy¢, iz jak wynika
z motywu 17 rozporzadzenia nr 207/2009, art. 109 wspomnianego rozporzadzenia zostal
zainspirowany zasadami dotyczacymi zawistosci sporu ustanowionymi w rozporzadzeniu nr 44/2001,
ktérego art. 27 przewiduje w ust. 1, ze jezeli przed sadami réznych panstw czlonkowskich zawisty
sprawy o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami, sad, przed ktérym wytoczono powédztwo
pdzniej, z urzedu zawiesza postepowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sadu, przed ktérym najpierw
wytoczono powddztwo, a w ust. 2 — ze jezeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sadu, przed ktérym
najpierw wytoczono powddztwo, sad, przed ktérym wytoczono powddztwo pédzniej, stwierdza brak
swej jurysdykcji na rzecz tego pierwszego sadu.

Z drugiej strony warto podkresli¢, ze przepisy proceduralne przewidziane przez rozporzadzenie
nr 207/2009 stanowia lex specialis w stosunku do przepiséw proceduralnych ujetych w rozporzadzeniu
nr 44/2001. A zatem na podstawie art. 94 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jezeli rozporzadzenie to
nie stanowi inaczej, przepisy rozporzadzenia nr 44/2001 stosuja si¢ do postepowan odnoszacych sie do
jednoczesnych i kolejnych powddztw wnoszonych na podstawie unijnych znakéw towarowych
i krajowych znakéw towarowych, co przemawia za dokonaniem spéjnej wykladni poje¢ zawartych
w tych dwdch aktach prawnych.

Jezeli chodzi o cel art. 109 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z jego
motywem 17 rozporzadzenie to ma na celu unikanie sprzecznych orzeczen wydanych w oparciu
o powddztwa dotyczace tych samych czynéw i stron, ktére sa wnoszone w oparciu o unijny znak
towarowy i odpowiadajace mu krajowe znaki towarowe.

Cel ten pokrywa si¢ za$ z jednym z celéw rozporzadzenia nr 44/2001, jakim jest w szczegdlnosci,
zgodnie z motywem 15 tego rozporzadzenia, unikanie tak dalece, jak jest to tylko mozliwe,
réwnoleglych postepowan, aby w dwdch panstwach czlonkowskich nie zapadaly niezgodne ze soba
orzeczenia.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze przestanka dotyczaca istnienia ,tej samej podstawy” w rozumieniu art. 109
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 powinna otrzyma¢ wykladnie analogiczna do tej, jakiej Trybunat
dokonal w odniesieniu do przestanki istnienia ,tych samych roszczen” w rozumieniu art. 27 ust. 1
rozporzadzenia nr 44/2001.

Dodatkowo w tym wzgledzie nalezy zwrdci¢ uwage, ze angielskie wersje tych przepiséw uzywaja
w odniesieniu do przestanki dotyczacej tych samych roszczen identycznych okreslen.
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Z powyzszych uwag wynika, ze do celéw ustalenia, czy w ramach stosowania art. 109 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 zostala spelniona przestanka dotyczaca ,tej samej podstawy”, nalezy — jak
zauwazyl rzecznik generalny w pkt 49 i 50 opinii — okresli¢, czy powddztwa o stwierdzenie naruszenia,
o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, maja te sama podstawe i ten sam
przedmiot.

Zgodnie z orzecznictwem odnoszacym sie do art. 21 Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz
wykonywaniu orzeczen sagdowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w dniu 27 wrze$nia
1968 r., ktérej wykladnia, dokonana przez Trybunal, obowigzuje réwniez w stosunku do art. 27
rozporzadzenia nr 44/2001, pojecie ,podstawy” obejmuje okolicznosci faktyczne i przepis prawa, na
ktéry powotano sie w powoddztwie (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 grudnia 1994 r., Tatry,
C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 39; a takze z dnia 22 pazdziernika 2015 r., Aannemingsbedrijf Aertssen
i Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722, pkt 43).

Z jednej strony w niniejszym wypadku nalezy uznaé, podobnie jak uczynil to rzecznik generalny
w pkt 51 opinii, ze kolejne powddztwa cywilne oparte na unijnych i krajowych znakach towarowych
nalezy uzna¢ do celéw stosowania art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 za majace te sama
podstawe, jezeli opieraja si¢ na prawach wylacznych wynikajacych z identycznych znakéw towarowych.
Jezeli podstawe powddztwa wniesionego przed sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo,
stanowi krajowy znak towarowy, a podstawa powddztwa wniesionego przed sad, przed ktérym
wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, jest unijny znak towarowy, to taka okolicznos$¢ jest
charakterystyczna dla zasady litispendencji przewidzianej w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/20009.

Z drugiej strony, jezeli chodzi o okolicznosci faktyczne, z postanowienia odsylajacego wynika, ze
powddztwa wniesione, odpowiednio, przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division [sad wyzszej instancji (Anglia i Walia), wydzial kanclerski] i przed Landgericht Hamburg (sad
krajowy w Hamburgu) dotycza uzywania okre$lenia ,Merck” w nazwach domen i na platformach
mediéw spoleczno$ciowych w Internecie, ktérych tresci sa dostepne z jakiegokolwiek miejsca na
$wiecie. Oznacza to w konsekwencji, ze — z zastrzezeniem zweryfikowania tych okolicznosci przez sad
odsylajacy — przestanka dotyczaca tych samych czynéw, podobnie jak przestanka dotyczaca tozsamosci
podstawy, jest spelniona w niniejszej sprawie.

Co sie tyczy ,przedmiotu”, Trybunal wyjasnil juz, ze chodzi tu o cel powddztwa (zob. analogicznie
wyroki: z dnia 6 grudnia 1994 r., Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 41; z dnia 8 maja 2003 r.,
Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, pkt 25), poniewaz pojecie ,przedmiotu” nie powinno
by¢ ograniczone do formalnej tozsamo$ci brzmienia dwdch rozpatrywanych powddztw (zob.
analogicznie wyrok z dnia 8 grudnia 1987 r., Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528,
pkt 17).

Nalezy w tym wzgledzie mie¢ na uwadze wlasciwe tym sporom roszczenia powodéw w kazdym z nich
(zob. analogicznie wyrok z dnia 14 pazdziernika 2004 r., Mersk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615,
pkt 36).

W niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze powddztwa wniesione, odpowiednio, przed High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division [sad wyzszej instancji (Anglia i Walia), wydzial
kanclerski] i przed Landgericht Hamburg (sad krajowy w Hamburgu) dotycza roszczen, ktére sa
zbiezne jedynie w czesci. Chociaz oba te powddztwa dotycza uzywania okreslenia ,Merck” w nazwach
domen i na platformach mediéw spolecznosciowych w Internecie, ktérych tresci sa dostepne w tej
samej formie z jakiegokolwiek miejsca na $wiecie, to jednak nalezy wskaza¢, ze powddztwo wniesione
przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sad wyzszej instancji (Anglia
i Walia), wydzial kanclerski], ktére opiera si¢ na prawach wynikajacych z znaku towarowego
zarejestrowanego w Zjednoczonym Krdlestwie, ma na celu zakazanie uzywania okreslenia ,Merck” na
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terytorium Zjednoczonego Kroélestwa, natomiast powddztwo wniesione przed Landgericht Hamburg
(sad krajowy w Hamburgu), ktére opiera sie na prawach wynikajacych z unijnego znaku towarowego,
zmierza do zakazania uzywania tego okre$lenia na terytorium Unii.

Zwazywszy za$ na przypomniany w pkt 31 niniejszego wyroku cel art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy stwierdzi¢, ze powddztwa wytoczone przed wskazanymi w poprzednim punkcie
sadami powinny, do celéw stosowania tego przepisu, zosta¢ uznane za majace ten sam przedmiot
wylacznie w tym zakresie, w jakim podnoszone naruszenia dotycza tego samego terytorium.

Jakakolwiek inna wyktadnia prowadzitaby do tego, ze przyslugujace wlascicielowi unijnego znaku
towarowego, ktory wnidsl przeciwko domniemanemu autorowi naruszenia najpierw powoddztwo
o stwierdzenie naruszenia na podstawie identycznego krajowego znaku towarowego przed sad panstwa
czlonkowskiego wlasciwego do orzekania w przedmiocie naruszenia ograniczonego wylacznie do
terytorium odnos$nego panstwa czlonkowskiego, mozliwosci powotania si¢ na posiadane przez niego
prawa do unijnego znaku towarowego na terytorium innych panstw czlonkowskich zostalyby
bezzasadnie zmniejszone. Taka wykladnia naruszalaby wspomniany w motywie 15 rozporzadzenia
nr 207/2009 cel wzmocnienia ochrony unijnych znakéw towarowych.

W $wietle powyzszych rozwazan odpowiedZ na pytanie pierwsze winna brzmie¢: art. 109 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze w przypadku gdy dwa powodztwa
o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku
towarowym, zostaly wytoczone miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw
czlonkowskich, ustanowiona w tym przepisie przestanka dotyczaca istnienia ,tej samej podstawy” jest
spelniona wylacznie w zakresie, w jakim powddztwa te dotycza naruszenia podnoszonego
w odniesieniu do identycznych — krajowego i unijnego — znakéw towarowych na terytorium tych
samych panstw czlonkowskich.

W przedmiocie pytan trzeciego i czwartego

Poprzez pytania trzecie i czwarte, ktore nalezy przeanalizowa¢ facznie, sad odsylajacy zmierza w istocie
do ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb,
ze w sytuacji gdy powddztwa o stwierdzenie naruszenia — pierwsze oparte na krajowym znaku
towarowym i dotyczace naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z panstw
czlonkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczace naruszenia podnoszonego
w odniesieniu do calego terytorium Unii, zostaly wytoczone miedzy tymi samymi stronami przed
sadami réznych panstw czlonkowskich, sad, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci,
powinien uzna¢ swoja niewlasciwo$¢ do rozpoznania sprawy w calosci, czy tez powinien uzna¢ swoja
niewlasciwo$¢ wylacznie w zakresie dotyczacym rozpoznania czesci sporu majacej zwigzek
z terytorium panstwa czlonkowskiego, ktérego dotyczy powddztwo o stwierdzenie naruszenia
wniesione przed sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo.

Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku gdy dwa powddztwa o stwierdzenie naruszenia — jedno oparte na
unijnym znaku towarowym, a drugie oparte na krajowym znaku towarowym — zostaly wytoczone na
tej samej podstawie i miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw czlonkowskich,
brzmienie art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nie precyzuje zakresu uznania
niewlasciwosci przez sad, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, na rzecz sadu,
przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo.

Z przypomnianego w pkt 31 niniejszego wyroku celu art. 109 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze
z odpowiedzi udzielonej na pytania pierwsze i drugie wynika, ze uznanie niewlasciwosci przewidziane
w ust. 1 lit. a) tego artykulu moze nastapi¢ jedynie w zakresie, w jakim powédztwa zawiste przed
wspomnianymi sadami zostaly wniesione na tej samej podstawie (zob. podobnie wyrok z dnia
6 grudnia 1994 r., Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 33, 34).
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Tymczasem w przypadku gdy dwa powddztwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na
krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostaly wytoczone miedzy tymi samymi
stronami przed sadami réznych panstw czlonkowskich, przestanka dotyczaca istnienia ,tej samej
podstawy” w rozumieniu art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 jest spelniona wylacznie
w zakresie, w jakim powddztwa te dotycza naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych —
krajowego i unijnego — znakéw towarowych na terytorium tych samych panstw cztonkowskich.

Oczywiscie, jak zauwazyly pozwane w postepowaniu gléwnym, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Oznacza to, ze wywolujac te same skutki
w calej Unii, moze on by¢ — zgodnie z tym przepisem i z zastrzezeniem odmiennych przepiséw
wskazanego rozporzadzenia — przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia si¢ lub decyzji stwierdzajacej
wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane
jedynie w odniesieniu do calej Unii. Co wiecej, z motywu 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze
celem tego rozporzadzenia jest ustanowienie unijnego systemu znakéw towarowych, ktére beda sie
cieszy¢ jednolita ochrona i wywolywac¢ jednakowe skutki na calym terytorium Unii. Wreszcie w mysl
motywu 16 omawianego rozporzadzenia orzeczenia dotyczace wazno$ci i naruszenia unijnego znaku
towarowego sa skuteczne i obejmuja cale terytorium Unii, tak aby unikna¢ sprzecznych rozstrzygnie¢
ze strony sadéw i EUIPO oraz zapewni¢, ze jednolity charakter unijnych znakéw towarowych nie
zostanie naruszony.

A zatem w celu zapewnienia na calym terytorium Unii jednolitej ochrony praw wynikajacych
z unijnego znaku towarowego przed ryzykiem ich naruszenia zakaz kontynuowania dziatan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia orzeczony przez wlasciwy sad orzekajacy
w sprawach unijnych znakéw towarowych musi co do zasady rozciagac sie na calo$¢ terytorium Unii.
(wyroki: z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 44; z dnia
22 wrzes$nia 2016 r., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 30).

Terytorialny zakres obowigzywania zakazu moze niemniej w niektérych wypadkach zosta¢ ograniczony
(wyroki: z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46; z dnia
22 wrzesnia 2016 r., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 31).

Jak zaznaczyl rzecznik generalny w pkt 82 opinii, takie ograniczenie powinno nastapi¢ takze
w przypadku, gdy sad, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, uznaje swoja
czesciowa niewlasciwo$¢ na podstawie art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

Zwazywszy na powyzsze rozwazania, odpowiedZ na pytania trzecie i czwarte powinna brzmie¢: art. 109
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowal w ten sposob, ze w sytuacji gdy
powodztwa o stwierdzenie naruszenia — pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczace
naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z panstw czlonkowskich, a drugie
oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczace naruszenia podnoszonego w odniesieniu do caltego
terytorium Unii — zostaly wytoczone miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw
czlonkowskich, sad, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, powinien uznac swoja
niewlasciwo$¢ w zakresie dotyczacym rozpoznania czesci sporu majacej zwiazek z terytorium panstwa
czlonkowskiego, ktérego dotyczy powddztwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sad, przed
ktérym najpierw wytoczono powéddztwo.

W przedmiocie pytan piatego i széstego

Poprzez pytania piate i szdste, ktére nalezy przeanalizowac lacznie, sad odsylajacy dazy w istocie do
ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
ustanowiona w nim przestanka dotyczaca ,tej samej podstawy” jest spelniona, jezeli w nastepstwie
czeSciowego cofniecia — pod warunkiem ze zostalo ono dokonane skutecznie — powddztwa
o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i majacego poczatkowo na celu
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zakazanie uzywania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofniecie dotyczy terytorium
panstwa czlonkowskiego objetego powddztwem wniesionym przed sad, przed ktérym najpierw
wytoczono powddztwo, opartym na krajowym znaku towarowym i majacym na celu zakazanie
uzywania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powddztwa nie dotycza juz naruszenia
podnoszonego w odniesieniu do identycznych — krajowego i unijnego — znakéw towarowych na
terytorium tych samych panstw czlonkowskich.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze pytania piate i szoste opieraja si¢ na zalozeniu, iz art. 109
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nie zezwala sadowi, przed ktérym wytoczono powddztwo
w drugiej kolejnosci, na uznanie jego czesciowej niewlasciwosci do rozpoznania zawislego przed nim
powddztwa.

Otéz, jak wynika z odpowiedzi udzielonej na pytania od pierwszego do czwartego, w sytuacji gdy
powddztwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na
unijnym znaku towarowym, zostaly wytoczone miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych
panstw cztonkowskich i dotycza naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych — krajowego
i unijnego — znakéw towarowych na terytorium tych samych panstw czlonkowskich, sad, przed ktérym
wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, powinien uzna¢ swoja niewlasciwos¢ wylacznie w zakresie
dotyczacym rozpoznania czesci sporu majacej zwiazek z terytorium panstwa czltonkowskiego, ktérego
dotyczy powddztwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sad, przed ktérym najpierw wytoczono
powddztwo.

Stad tez jezeli w nastepstwie cze$ciowego cofniecia — pod warunkiem ze zostalo ono skutecznie
dokonane przez powoda — powddztwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku
towarowym i majacego poczatkowo na celu zakazanie uzywania tego znaku na terytorium Unii,
w przypadku gdy to cofniecie dotyczy terytorium panstwa czlonkowskiego objetego powddztwem
wniesionym przed sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, opartym na krajowym znaku
towarowym i majacym na celu zakazanie uzywania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane
powodztwa nie dotycza juz naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych — krajowego
i unijnego — znakéw towarowych na terytorium tych samych panstw czlonkowskich, sad, przed
ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, nie jest zobowigzany do uznania swojej
niewlasciwosci na rzecz sadu, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo.

W $wietle powyzszych rozwazan odpowiedZ na pytania piate i szdste winna brzmie¢: art. 109 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze ustanowiona w nim
przestanka dotyczaca ,tej samej podstawy” nie jest juz spelniona, jezeli w nastepstwie cze$ciowego
cofniecia — pod warunkiem ze zostalo ono dokonane skutecznie — powddztwa o stwierdzenie
naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i majacego poczatkowo na celu zakazanie
uzywania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofniecie dotyczy terytorium panstwa
czlonkowskiego objetego powddztwem wniesionym przed sad, przed ktérym najpierw wytoczono
powddztwo, opartym na krajowym znaku towarowym i majacym na celu zakazanie uzywania tego
znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powddztwa nie dotycza juz naruszenia podnoszonego
w odniesieniu do identycznych — krajowego i unijnego — znakéw towarowych na terytorium tych
samych panstw czlonkowskich.

W przedmiocie pytania si6dmego

Poprzez pytanie siédme sad odsylajacy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze sad, przed ktérym wytoczono
powodztwo w drugiej kolejnosci, powinien w przypadku identycznosci unijnego znaku towarowego
z krajowym znakiem towarowym uzna¢ swoja niewlasciwo$¢ na rzecz sadu, przed ktérym najpierw
wytoczono powddztwo, wylacznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki sa wazne dla
identycznych towaréw lub ustug, czy tez sad, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej

12 ECLILEU:C:2017:771



60

61

62

63

WYROK Z DNIA 19.10.2017 R. — SPRAWA C-231/16
Merck

kolejnosci, nie jest wlasciwy réwniez w sytuacji, gdy unijny znak towarowy, na ktéry powolano sie
przed sadem, przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, zostal zarejestrowany dla
dodatkowych towaréw i ustug, nieobjetych rejestracja identycznego krajowego znaku towarowego, na
ktéry powolano sie przed sadem, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo.

W tym wzgledzie z brzmienia art. 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze przepis ten
znajduje zastosowanie, ,w przypadku gdy dane znaki towarowe sa identyczne i wazne dla identycznych
towaréw lub ustug”.

Stad tez w przypadku identycznosci unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sad,
przed ktérym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, powinien uznaé swoja niewlasciwosé¢ na
rzecz sadu, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, wylacznie w takim zakresie, w jakim
wspomniane znaki sa wazne dla identycznych towaréw lub ustug.

Zwazywszy na powyzsze uwagi odpowiedZ na pytanie siddme winna brzmie¢: art. 109 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w przypadku identycznosci
unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sad, przed ktérym wytoczono
powddztwo w drugiej kolejnosci, powinien uznaé¢ swoja niewlasciwo$¢ na rzecz sadu, przed ktérym
najpierw wytoczono powddztwo, wylacznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki sa wazne dla
identycznych towaréw lub ustug.

W przedmiocie kosztéw

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

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

1) Artykul 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze w przypadku gdy dwa powddztwa
o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na
unijnym znaku towarowym, zostaly wytoczone miedzy tymi samymi stronami przed sadami
roznych panstw czlonkowskich, ustanowiona w tym przepisie przestanka dotyczaca istnienia
»tej samej podstawy” jest spelniona wylacznie w zakresie, w jakim powddztwa te dotycza
naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych — krajowego i unijnego — znakow
towarowych na terytorium tych samych panstw cztonkowskich.

2) Artykul 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac¢ w ten sposob, ze
w sytuacji gdy powddztwa o stwierdzenie naruszenia — pierwsze oparte na krajowym znaku
towarowym i dotyczace naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego
z panstw czlonkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczace
naruszenia podnoszonego w odniesieniu do calego terytorium Unii — zostaly wytoczone
miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw czlonkowskich, sad, przed
ktorym wytoczono powddztwo w drugiej kolejnosci, powinien uzna¢ swoja niewlasciwos¢
w zakresie dotyczacym rozpoznania cze$ci sporu majacej zwiazek z terytorium panstwa
czlonkowskiego, ktorego dotyczy powoddztwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sad,
przed ktéorym najpierw wytoczono powodztwo.

3) Artykul 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac¢ w ten sposob, ze

ustanowiona w nim przeslanka dotyczaca ,tej samej podstawy” nie jest juz spelniona, jezeli
w nastepstwie czesciowego cofniecia — pod warunkiem ze zostalo ono dokonane skutecznie —
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powoddztwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i majacego
poczatkowo na celu zakazanie uzywania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to
cofniecie dotyczy terytorium panstwa czlonkowskiego objetego powoddztwem wniesionym
przed sad, przed ktéorym najpierw wytoczono powodztwo, opartym na krajowym znaku
towarowym i majacym na celu zakazanie uzywania tego znaku na terytorium krajowym,
rozpatrywane powddztwa nie dotycza juz naruszenia podnoszonego w odniesieniu do
identycznych - krajowego i unijnego — znakow towarowych na terytorium tych samych
panstw czlonkowskich.

Artykul 109 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze
w przypadku identycznosci unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym
sad, przed ktéorym wytoczono powoddztwo w drugiej kolejnosci, powinien uznaé¢ swoja
niewlasciwo$¢ na rzecz sadu, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, wylacznie
w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki sa wazne dla identycznych towaréw lub ustug.

Podpisy
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