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Peek & Cloppenburg KG, Hamburg
przeciwko
Peek & Cloppenburg KG, Diisseldorf

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Bundesgerichtshof)

Odestanie prejudycjalne — Prawo znakéw towarowych — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 14 —
Stwierdzenie a posteriori uniewaznienia lub wygasniecia praw do znaku towarowego — Data, w ktérej
przestanki uniewaznienia lub wygasniecia powinny zosta¢ spelnione — Rozporzadzenie (WE)
nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej — Artykul 34 ust. 2 — Zastrzezenie starszeristwa
wczesniejszego krajowego znaku towarowego — Skutki tego zastrzezenia dla wcze$niejszego krajowego
znaku towarowego

Streszczenie — wyrok Trybunatu (druga izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 — Stwierdzenie a posteriori
uniewaznienia lub wygasniecia praw do znaku towarowego — Ustalenie chwili, w ktdrej spetnione
zostaly przestanki uniewaznienia lub wygasniecia wczesniejszego krajowego znaku towarowego —
Zastrzezenie starszeristwa wczesniejszego krajowego znaku towarowego wobec unijnego znaku
towarowego — Skutki tego starszeristwa po wykresleniu wczesniejszego krajowego znaku towarowego

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art 34 ust. 2; dyrektywa 2008/95 Parlamentu Europejskiego i Rady,
art. 14]

Artykul 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych w zwigzku z art. 34 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] nalezy interpretowaé w ten sposoéb, ze stoi
on na przeszkodzie wykladni prawa krajowego, zgodnie z ktéra uniewaznienie wcze$niejszego
krajowego znaku towarowego lub wygasniecie praw wilasciciela tego znaku towarowego, ktérego
starszenstwo zastrzezono dla unijnego znaku towarowego, mozna ustali¢ a posteriori, jedynie jesli
przestanki tego uniewaznienia lub tego wygasniecia byly spelnione nie tylko w chwili, w ktérej
zrzeczono sie tego wczesniejszego krajowego znaku towarowego, lub w chwili, w ktérej nastgpito
wygasniecie, ale réwniez w chwili wydania orzeczenia sadowego dokonujacego tego ustalenia.

O ile art. 14 dyrektywy 2008/95 nie uscisla, do jakiej chwili nalezy si¢ odnie$¢ w celu zbadania, czy
przestanki uniewaznienia lub uchylenia sa spelnione, o tyle jednak z brzmienia i przedmiotu tego
przepisu wynika, ze rozpatrywane badanie ma na celu retrospektywne okreslenie, czy przestanki te
byly spelnione w chwili zrzeczenia sie wczes$niejszego krajowego znaku towarowego lub w chwili jego
wygasniecia. Z powyzszego wynika, ze wymodg, zgodnie z ktérym przestanki uniewaznienia
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wczesniejszego krajowego znaku towarowego lub wygasniecia praw wtasciciela tego znaku towarowego
musza by¢ takze spetnione w chwili orzekania o zadaniu majacym na celu ustalenie a posteriori tego
uniewaznienia lub tego wygasniecia, nie jest zgodny ze wspomnianym przepisem.

Nalezy bowiem przede wszystkim zauwazy¢, ze dyrektywa 2008/95 zupelnie nie przewiduje mozliwosci
korzystania z krajowego znaku towarowego, ktérego sie zrzeczono. Ponadto z motywu 5 i art. 1 tej
dyrektywy wynika, Ze ma ona zastosowanie tylko do znakéw towarowych zarejestrowanych lub
zgloszonych do rejestracji, tak ze wykres$lony znak towarowy w $wietle wspomnianej dyrektywy juz nie
istnieje.

Nastepnie z art. 12 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2008/95 wynika, ze uzywanie znaku towarowego jest
brane pod uwage jedynie do daty zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku, przy
czym uplyw tego okresu moze ewentualnie nastapi¢ o trzy miesigce wcze$niej w przypadku, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 1 akapit trzeci tej dyrektywy. Nie byloby zatem spéjne z tym przepisem branie
pod uwage — w ramach postgpowania majacego na celu ustalenie a posteriori wygasniecia praw
wlasciciela znaku towarowego — uzywania majacego miejsce po dniu, w ktérym ten wiasciciel sam
o$wiadczyt, ze zrzeka sie tego znaku, lub pozwolil na jego wygasniecie.

Wreszcie, z art. 34 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze jedynym skutkiem zastrzezonego dla
unijnego znaku towarowego starszenstwa wczes$niejszego krajowego znaku towarowego jest uznanie, ze
wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego, ktdéry zrzekl sie tego znaku lub zezwolil na jego
wygasniecie, ma nadal w panstwie czlonkowskim, w ktérym lub dla ktérego znak ten byl
zarejestrowany, te same prawa, ktére mialby, gdyby wczesniejszy znak towarowy nadal byl tam
zarejestrowany. Przepis ten tworzy zatem fikcje majaca na celu umozliwienie wiascicielowi unijnego
znaku towarowego dalsze korzystanie w tym panstwie czlonkowskim z ochrony przystugujacej
wczesniejszemu krajowemu znakowi towarowemu, ktéry zostal wykreslony, a nie umozliwienie temu
znakowi dalszego istnienia jako takiemu. Wynika z tego w szczegélnosci, ze ewentualne uzywanie
danego oznaczenia po tym wykresleniu nalezy uwaza¢ w takim przypadku za uzywanie unijnego znaku
towarowego, a nie wykreslonego wczesniejszego krajowego znaku towarowego.

(zob. pkt 26, 28-30; sentencja)
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