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W Zbior Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA QOE
przedstawiona w dniu 22 kwietnia 2021 r.!

Sprawa C-186/18

José Canovas Pardo SL
przeciwko
Club de Variedades Vegetales Protegidas

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Tribunal Supremo (sad
najwyzszy, Hiszpania)]

Odestanie prejudycjalne — Wspdlnotowa ochrona odmian roélin — Rozporzadzenie (WE)
nr 2100/94 — Artykul 96 — Przedawnienie roszczen, o ktérych mowa w art. 94 i 95
rozporzadzenia — Termin trzech lat — Sukcesywne czynnosci — Dzialania powtarzane
w czasie — Rozpoczecie biegu terminu (dies a quo) — Data przyznania wspélnotowego prawa do
ochrony — Data dowiedzenia si¢ o0 naruszeniu i poznania tozsamosci sprawcy —
Data zaprzestania rozpatrywanych dziatan — Skutki przedawnienia — Ograniczenie do dziatan
podjetych ponad trzy lata wczesniej

I. Wprowadzenie

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 96
rozporzadzenia (WE) nr 2100/94>

2. Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu pomiedzy spétka Club de Variedades Vegetales
Protegidas a spdlka José Canovas Pardo SL (zwanag dalej ,spdétka Pardo”) w przedmiocie
uprawiania przez te ostatnia drzew mandarynkowych odmiany Nadorcott bez zezwolenia
posiadacza®.

3. Dokladniej rzecz ujmujac — spéltka Pardo wniosta do sadu odsylajacego skarge kasacyjna
dotyczaca wylacznie kwestii przedawnienia. Spér w postepowaniu gtéwnym charakteryzuje sie
w tym wzgledzie tym, Ze posiadacz dopuscit do uplywu trzyletniego terminu przewidzianego
w art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94. Ustalono bowiem, ze w chwili wytoczenia powddztwa
przeciwko spoétce Pardo posiadacz wiedzial od ponad trzech lat o dzialaniach naruszajacych jego
prawa i znal tozsamo$¢ sprawcy tych dzialan.

Jezyk oryginalu: francuski.
Rozporzadzenie Rady z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspé6lnotowego systemu ochrony odmian roélin (Dz.U. 1994, L 227, 5. 1)

Dla uproszczenia uzywam terminu ,posiadacz” w ramach tego wprowadzenia. Okolicznosci faktyczne sporu przed sagdem odsylajacym sg
bardziej zlozone: posiadacz udzielit bowiem wylacznej licencji spéice Carpa Dorada SA, ktéra powierzyla zarzadzanie swoimi prawami
spétce Club de Variedades Vegetales Protegidas. Zobacz pkt 14 niniejszej opinii.
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4. Pytania skierowane do Trybunalu majg na celu okreslenie konsekwencji, jakie nalezy wyciagna¢
z uplywu tego trzyletniego terminu.

5. Z powodéw przedstawionych ponizej zaproponuje Trybunalowi, aby na przedstawione pytania
odpowiedzial w ten sposéb, ze skutki tego przedawnienia obejmuja, w przypadku dziatan
rozciagajacych sie w czasie, wylacznie dzialania podjete ponad trzy lata wczes$niej. Innymi stowy,
posiadacz zachowuje prawo do wniesienia powddztwa przewidzianego w art. 94 i 95
rozporzadzenia nr 2100/94 w odniesieniu do dzialan podjetych w ciagu ostatnich trzech lat.

II. Ramy prawne
6. Artykul 94 rozporzadzenia nr 2100/94, zatytutowany , Naruszenie”, stanowi:
»1. Kazda osoba, ktora:

a) nie bedac do tego uprawniona podejmuje jedno z dzialan okreslonych w art. 13 ust. 2
w odniesieniu do odmiany, na ktéra przyznano wspdélnotowe prawo do ochrony odmian roslin;

lub

b) nie uzywa poprawnie nazwy odmiany na podstawie art. 17 ust. 1 lub pomija istotne informacje
wymienione w art. 17 ust. 2;

lub

c) sprzecznie z przepisami art. 18 ust. 3 uzywa nazwy odmiany, na ktéra przyznano wspélnotowe
prawo do ochrony odmian roélin, lub nazwy, ktéra moze wprowadzi¢ w blad ze wzgledu na
podobienstwo do tej nazwy;

moze by¢ przedmiotem dzialania, podjetego przez posiadacza, majacego na celu zaniechanie
naruszenia lub wyptate stusznego wynagrodzenia lub obu.

2. Osoba, ktéra dziata umyslnie lub z niedbalstwa, jest ponadto obowiazana do naprawienia
wszelkich szkéd wynikajacych z naruszenia. W przypadkach winy nieumyslnej nieznacznego
stopnia, roszczenia mozna zmniejszy¢ stosownie do stopnia winy nieumyslnej, nie moga by¢ one
jednak mniejsze od korzysci, ktéra odniosta osoba naruszajaca prawo”.

7. Artykul 95 tego rozporzadzenia stanowi:

»Posiadacz moze zada¢ stusznego wynagrodzenia od kazdej osoby, ktéra w okresie miedzy
publikacja wniosku o przyznanie wspdlnotowego prawa do ochrony odmian roélin a jego
przyznaniem dokonata czynu, ktéry byltby zabroniony po przyznaniu tego prawa”.

8. Zgodnie z art. 96 wspomnianego rozporzadzenia:

»Roszczenia na podstawie art. 94 i 95 ulegaja przedawnieniu z uptywem 3 lat od dnia ostatecznego
przyznania wspodlnotowego prawa do ochrony odmian roslin i dnia, w ktérym uprawniony

dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktéra je naruszyta, a w kazdym przypadku po
30 latach od dnia, w ktérym nastapito naruszenie”.
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III. W przedmiocie wspolnotowej ochrony odmiany mandarynek Nadorcott

9. Okolicznosci powstania sporu dotyczace wspélnotowej ochrony odmiany mandarynek
Nadorcott, wynikajace z postanowienia odsylajacego, mozna stre$ci¢ w nastepujacy sposéb.

10. W dniu 22 sierpnia 1995 r. sp6tka Nador Cott Protection SARL zlozyta do Wspélnotowego
Urzedu Ochrony Odmian Ro$lin (zwanego dalej ,CPVO”) wniosek o przyznanie wspélnotowego

prawa do ochrony tej odmiany roslin. Wniosek ten zostal opublikowany w dzienniku urzedowym
CPVO w dniu 22 lutego 1996 r.

11. W dniu 4 pazdziernika 2004 r. CPVO przyznal wspélnotowe prawo do ochrony. Decyzja ta
zostala opublikowana w dzienniku urzedowym CPVO w dniu 15 grudnia 2004 r.

12. W dniu 14 kwietnia 2005 r. Federacion de Cooperativas Agricolas Valencianas (federacja
sp6tdzielni rolniczych z Walencji, Hiszpania) wniosla do Izby Odwotawczej CPVO odwotanie od
tej decyzji o przyznaniu prawa, ze skutkiem zawieszajacym. Odwolanie to zostalo odrzucone
decyzja z dnia 8 listopada 2005 r., opublikowana w dzienniku urzedowym CPVO w dniu
15 lutego 2006 r.

13. W dniu 21 marca 2006 r. Federacién de Cooperativas Agricolas Valencianas wniosta do Sadu
Unii Europejskiej skarge, tym razem niemajaca skutku zawieszajacego, na te ostatnia decyzje. Sad
oddalit te skarge wyrokiem z dnia 31 stycznia 2008 r., Federacién de Cooperativas Agrarias de la
Comunidad Valenciana/CPVO - Nador Cott Protection (Nadorcott)*.

IV. Okolicznosci faktyczne sporu w postepowaniu glédwnym, pytania prejudycjalne
i postepowanie przed Trybunalem

14. Cho¢ Nador Cott Protection jest posiadaczem praw do odmiany mandarynki Nadorcott, to
spotka Carpa Dorada posiada wylaczna licencje na prawa do tej odmiany roslin. Carpa Dorada
powierzyla zarzadzanie jej prawami spolce Gestion de Licencias Vegetales (zwanej dalej
»GESLIVE”) do dnia 12 grudnia 2008 r., a nastepnie spdlce Club de Variedades Vegetales
Protegidas.

15. Od 2006 r. spétka Pardo uprawia mandarynki odmiany Nadorcott na dzialce polozonej
w miejscowos$ci Alhama de Murcia (Hiszpania) (4457 drzew).

16. W dniu 30 pazdziernika 2007 r. GESLIVE skierowala do spétki Pardo wezwanie do
zaprzestania uprawy tej odmiany roélin do czasu wystapienia o stosowna licencje.

17. W dniu 30 marca 2011 r. sp6tka Club de Variedades Vegetales Protegidas skierowata do spétki
Pardo nowe wezwanie, na wypadek gdyby okazalo sie, ze prowadzila ona plantacje 5000 drzew
mandarynkowych odmiany Nadorcott, o zaprzestanie tej uprawy.

18. W listopadzie 2011 r. spétka Club de Variedades Vegetales Protegidas zlozyta do Juzgado de lo

mercantil (sadu ds. gospodarczych, Hiszpania) wniosek o dokonanie czynnosci
przygotowawczych majacych na celu stwierdzenie naruszenia.

* T-95/06, EU:T:2008:25.
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19. Spoétka Club de Variedades Vegetales Protegidas wniosta przeciwko spétce Pardo powddztwo
o stwierdzenie naruszenia uzasadnionych praw do odmiany Nadorcott w okresie tymczasowej
ochrony (obejmujacym okres od dnia 26 lutego 1996 r. do dnia 15 lutego 2006 r.)°. Zazadala ona
rowniez zasadzenia od spo6iki Pardo stusznego wynagrodzenia w wysokosci 17 500 EUR bez
podatku VAT.

20. Ponadto spé6tka Club de Variedades Vegetales Protegidas wniosta powddztwo o stwierdzenie
naruszenia w odniesieniu do dzialan polegajacych na uprawie odmiany po dniu 15 lutego 2006 r.
W szczegélnosci wniosla ona o stwierdzenie naruszenia uzasadnionych praw do odmiany
Nadorcott popetnionego od tej daty az do jego zaprzestania. Zazadala ona réwniez nakazania
spolce Pardo zaprzestania tej uprawy bez zezwolenia posiadacza odmiany; usuniecia oraz,
w stosownym przypadku, zniszczenia wszelkiego materialu roslinnego tej odmiany bedacego
w jej posiadaniu, wyplacenia jej wynagrodzenia w wysokosci 35000 EUR bez podatku VAT;
i opublikowania, na wlasny koszt, nagtéwka oraz sentencji wyroku.

21. Juzgado de lo Mercantil (sad ds. gospodarczych) oddalil to pow6dztwo na tej podstawie, ze
uplynal trzyletni termin przedawnienia ustanowiony w art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94. Na
poparcie swojego stanowiska sad ten stwierdzil, ze posiadacz wiedzial o dzialaniach zwigzanych
z uprawg podejmowanych przez spoétke Pardo przynajmniej od dnia 30 pazdziernika 2007 r., czyli
od daty wezwania spétki Pardo przez GESLIVE.

22. Spétka Club Variedades Vegetales Protegidas wniosta apelacje od tego wyroku do Audiencia
de Murcia (sadu okregowego w Murcji, Hiszpania). Sad ten stwierdzil, po pierwsze, ze dzialania
stanowigce naruszenie mialy charakter powtarzalny, a po drugie, ze bieg przedawnienia zostat
przerwany w listopadzie 2009 r. wraz z podjeciem pewnych czynnosci przygotowawczych.
W zwigzku z tym wspomniany sad orzekl, Ze jedynie dziatania zwigzane z uprawa podejmowane
ponad trzy lata przed podjeciem tych czynnosci przygotowawczych ulegly przedawnieniu.

23. Co do istoty Audiencia Provincial de Murcia (sad okregowy w Murcji) stwierdzil, ze sp6tka
Pardo nie kwestionuje ani uprawy, ani braku zezwolenia posiadacza odmiany roslin, lecz jedynie
wynagrodzenie. W tym wzgledzie sad ten zastosowal, w celu pokrycia zaréwno odszkodowania za
naruszenie, jak rowniez wynagrodzenia naleznego z tytulu ochrony tymczasowej, kwote
w wysokosci 7 EUR od drzewa, co daje taczng kwote 31 199 EUR. Ponadto nakazal spétce Pardo
zaprzestanie dzialan stanowiacych naruszenie, usuniecie oraz, w stosownym przypadku, zniszcze-
nie wszelkiego materiatu roslinnego tej odmiany bedacego w jej posiadaniu, w tym materiatu ze
zbioru, oraz opublikowanie na wlasny koszt nagléwka oraz sentencji wyroku.

24. Spélka Pardo wniosta skarge kasacyjna do Tribunal Supremo (sadu najwyzszego, Hiszpania),
w ktérej zakwestionowala dokonana przez sad apelacyjny wykladnie art. 96 rozporzadzenia
nr 2100/94 w odniesieniu do przedawnienia.

25. Tribunal Supremo (sad najwyzszy) podkresla, ze wprowadzit w tym wzgledzie rozréznienie
miedzy pojedynczymi naruszeniami a naruszeniami utrzymujacymi si¢ w czasie lub ,ciaglymi”.
Sad ten powoluje sie na niedawny wyrok w dziedzinie prawa znakéw towarowych, w ktérym
orzekl, ze w przypadku gdy naruszenie polega na dzialaniu cigglym, rozpoczecie biegu terminu
przedawnienia zostaje odroczone dopdty, dopdki naruszenie trwa lub sie powtarza. Sad
odsylajacy zastanawia sie, czy wykladnie te mozna zastosowaé do art. 96 rozporzadzenia
nr 2100/94.

5 Wobec braku innych wyjasnieri w postanowieniu odsylajacym przypuszczam, ze powddztwo to zostalo wniesione po zlozeniu
w listopadzie 2011 r. wniosku o zastosowanie $§rodkéw tymczasowych.
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26. Co sie tyczy sporu w postepowaniu gléwnym, sad odsylajacy podnosi, po pierwsze, ze od
chwili dowiedzenia si¢ przez posiadacza o dzialaniach podejmowanych z naruszeniem jego praw
i o tozsamosci sprawcy tych dzialan uplynelo ponad trzy lata, a po drugie, ze naruszenia trwaly
w chwili wniesienia powédztw przewidzianych w art. 94 i 95 rozporzadzenia nr 2100/94.
W takim przypadku sad ten zastanawia sie, czy przedawnienie przewidziane w art. 96 tego
rozporzadzenia dotyczy:

— wszystkich dzialan naruszajacych prawa posiadacza, w zwiazku z czym wniesione powédztwa
sa niedopuszczalne w calosci, czy tez

— jedynie dzialan podejmowanych przed trzyletnim okresem przewidzianym we wspomnianym
art. 96, w zwiazku z czym wspomniane powddztwa sa dopuszczalne w odniesieniu do dzialan
podejmowanych w ciagu ostatnich trzech lat.

27. W tych okoliczno$ciach Tribunal Supremo (sad najwyzszy) postanowit zawiesi¢ postepowanie
i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy wykladnia, zgodnie z ktéra zawsze z uptywem terminu trzech lat od momentu, gdy — po
przyznaniu mu wspélnotowego prawa do ochrony odmian roslin — posiadacz dowiedziat si¢
o naruszeniu i poznal tozsamos$¢ jego sprawcy, roszczenia przewidziane w art. 94 i 95
rozporzadzenia ulegaja przedawnieniu, mimo ze naruszenia trwaly az do momentu
wystapienia z roszczeniem, jest niezgodna z art. 96 [rozporzadzenia nr 2100/94]?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej: czy mozna uznad, ze
zgodnie z art. 96 [rozporzadzenia nr 2100/94] przedawnienie ma zastosowanie wylacznie
w odniesieniu do konkretnych naruszen dokonanych poza trzyletnim okresem bezposrednio
poprzedzajacym wystapienie z roszczeniem, ale nie do tych, ktére mialy miejsce w ciagu
ostatnich trzech lat?

3) W przypadku udzielenia na pytanie drugie odpowiedzi twierdzacej: czy w takim przypadku
mozna by skutecznie dochodzi¢ zaniechania naruszen oraz odszkodowania z tytulu
poniesionej szkody jedynie w stosunku do tych dziatan, ktére mialy miejsce w ciaggu ostatnich
trzech lat?”.

28. Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wptynal do sekretariatu Trybunatu
w dniu 9 marca 2018 r. Strony w postepowaniu gléwnym, rzad grecki i Komisja Europejska
przedstawily uwagi na pi$mie.

29. Postepowanie w niniejszej sprawie zostalo zawieszone postanowieniem prezesa Trybunalu
z dnia 13 lutego 2019 r. do czasu wydania orzeczenia w sprawie C-176/18, Club de Variedades

Vegetales Protegidas®. Po doreczeniu tego wyroku w dniu 10 stycznia 2020 r. sad odsytajacy
postanowil podtrzymac swéj wniosek.

¢ Wryrok z dnia 19 grudnia 2019 r. (C-176/18, EU:C:2019:1131).
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V. Analiza

30. Na wstepie pragne zauwazy¢, ze zakres sporu w postepowaniu gtéwnym ogranicza sie do
kwestii przedawnienia. Po pierwsze bowiem, przed sadem apelacyjnym spétka Pardo nie
zakwestionowala ani uprawy, ani braku zezwolenia posiadacza. Po drugie, wniesiona przez nia do
sadu odsylajacego skarga kasacyjna dotyczy wylacznie przedawnienia’.

31. Tak wiec, inaczej niz w przypadku sprawy Club de Variedades Vegetales Protegidas® do
Trybunalu nie zwrécono sie o dokonanie wykladni art. 13 rozporzadzenia nr 2100/94 w celu
dokonania kwalifikacji dziatan bedacych przedmiotem sporu w postepowaniu gtéwnym.

32. Jesli chodzi o pytania przedlozone Trybunalowi w niniejszej sprawie, pragne podkresli¢, ze
odnosza si¢ one do pierwszej normy dotyczacej przedawnienia ustanowionej w art. 96
rozporzadzenia nr 2100/94, a mianowicie do przepisu, zgodnie z ktérym roszczenia posiadacza
ulegaja przedawnieniu z uplywem trzech lat od dnia, w ktérym ostatecznie przyznano
wspolnotowe prawo do ochrony odmian roslin i w ktérym posiadacz dowiedzial si¢ o dziataniu
i tozsamosci sprawcy naruszenia’.

33. Pragne przypomnie¢, ze przepisy dotyczace przedawnienia przewidziane w art. 96
rozporzadzenia nr 2100/94 wplywaja nie na istnienie prawa do ochrony odmiany roslin, lecz
jedynie na mozliwo$¢ wytoczenia przez jej posiadacza powddztwa przeciwko sprawcy dziatan
naruszajacych prawa wylaczne, ktére wywodzi on z tej ochrony.

34. Trybunalowi zaproponowano trzy wyktadnie w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione
mu pytania.

35. Zgodnie z pierwsza wykladnia w takim przypadku przedawnienie przewidziane w art. 96
rozporzadzenia nr 2100/94 obejmowaloby w cafosci roszczenia posiadacza przewidziane w art. 94
i 95 tego rozporzadzenia, niezaleznie od daty popelnienia naruszen. Majac od ponad trzech lat
swiadomo$¢ zaréwno spornych dzialan, jak i tozsamosci ich sprawcy, posiadacz tracitby wszelka
mozliwo$¢ dochodzenia swoich praw w odniesieniu do nich. Jest to zasadniczo stanowisko
przyjete przez sad pierwszej instancji w postepowaniu gtéwnym', a takze stanowisko bronione
przez spotke Pardo.

36. Zgodnie z druga wykladnia roszczenia podniesione przez posiadacza sa jedynie czesciowo
przedawnione. Skutki przedawnienia dotycza wylacznie dziatan podjetych ponad trzy lata przed
wniesieniem powddztw przewidzianych w art. 94 i 95 rozporzadzenia nr 2100/94. Jest to
zasadniczo stanowisko rzadu greckiego. Wykladnia ta pokrywa sie réwniez, przynajmniej
cze$ciowo, z rozstrzygnieciem przyjetym przez sad apelacyjny w postepowaniu gtéwnym '

7 Zobacz pkt 23 i 24 niniejszej opinii.

8 Wyrok z dnia 19 grudnia 2019 r. (C-176/18, EU:C:2019:1131).

® Zgodnie z druga norma dotyczaca przedawnienia ustanowiong w tym artykule roszczenia te przedawniaja sie z uptywem 30 lat od
podjecia danego dzialania, w przypadku gdy posiadacz nie dowiedzial si¢ o dzialaniu i tozsamosci sprawcy naruszenia.

10 Zobacz pkt 21 niniejszej opinii.

1 Zobacz pkt 22 niniejszej opinii. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sad odsylajacy sad apelacyjny uznal, ze przedawnieniu
ulegly jedynie dzialania podjete ponad trzy lata przed przerwaniem biegu przedawnienia spowodowanym podjeciem czynno$ci
przygotowawczych. Poniewaz do Trybunalu nie skierowano pytania w tym wzgledzie i nie otrzymal on zadnej innej informacji na ten
temat, nie ma on mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ w przedmiocie ewentualnego przerwania biegu przedawnienia.
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37. Wreszcie zgodnie z wykladnig trzecia roszczenia przewidziane w art. 94 i 95 rozporzadzenia
nr 2100/94 nie sa w Zaden sposéb przedawnione, biorac pod uwage fakt, ze dzialania podjete
z naruszeniem praw posiadacza trwaja w chwili wniesienia rzeczonych powddztw. Posiadacz
moze dochodzi¢ swoich praw w odniesieniu do wszystkich spornych dziatan, jezeli sprawca tych
dzialan (spétka Pardo w sporze w postepowaniu gtéwnym) nie zaprzestat ich 2. Takie stanowisko
prezentuje w istocie spétka Club de Variedades Vegetales Protegidas

38. Rozpoczne od odrzucenia tej trzeciej wykladni (brak przedawnienia), badajac kwestie dnia
rozpoczecia biegu przedawnienia (dies a quo) przewidzianego w pierwszej normie dotyczacej
przedawnienia ustanowionej w art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94.

39. Nastepnie przedstawie powody, dla ktérych nalezy przyja¢ druga wykladnie (przedawnienie
cze$ciowe), a nie pierwsza wykladnie (calkowite przedawnienie) przy badaniu kwestii skutkow
tego przepisu dotyczacego przedawnienia.

A. W przedmiocie dnia rozpoczecia biegu przedawnienia (dies a quo) przewidzianego
w pierwszej normie dotyczgcej przedawnienia ustanowionej w art. 96 rozporzgdzenia
nr 2100/94 (pytanie pierwsze)

40. Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy trzyletni termin
przewidziany w pierwszej normie dotyczacej przedawnienia ustanowionej w art. 96
rozporzadzenia nr 2100/94 moze rozpocza¢ bieg, nawet jesli dzialania naruszajace prawa
posiadacza nie ustaly.

41. Zgodnie z pierwsza norma dotyczaca przedawnienia ustanowiona w art. 96 rozporzadzenia
nr 2100/94 roszczenia posiadacza ulegaja przedawnieniu z uptywem trzech lat od dnia, w ktérym
ostatecznie przyznano wspélnotowe prawo do ochrony odmian rodlin i w ktérym posiadacz
dowiedzial sie o dziataniu i tozsamo$ci sprawcy naruszenia.

42. W ten sposéb dniem rozpoczecia biegu przedawnienia lub dies a quo jest dzien, w ktérym
spelnione sa dwie przeslanki: po pierwsze, przyznano wspdlnotowe prawo do ochrony odmiany
roslin; po drugie, posiadacz dowiedziat si¢ o dziataniu i tozsamosci jego sprawcy.

43. Konkretniej rzecz ujmujac, jak podkreslit rzad grecki, trzyletni termin przedawnienia
rozpoczyna bieg w dniu, w ktérym mialo miejsce ostatnie zdarzenie sposréd z jednej strony
przyznania wspoélnotowego prawa do ochrony, a z drugiej strony dowiedzenia sie przez posiadacza
o dzialaniu i tozsamosci sprawcy.

44. W kontekscie sporu w postepowaniu gtéwnym z postanowienia odsylajacego wynika, ze te
dwie przestanki zostaly spelnione najpdzniej w dniu 30 pazdziernika 2007 r. Izba Odwotawcza
CPVO odrzucita bowiem odwolanie o skutku zawieszajacym od decyzji o przyznaniu
wspolnotowego prawa do ochrony decyzja z dnia 8 listopada 2005 r., opublikowana w dniu
15 lutego 2006 r.". Ponadto w dniu 30 pazdziernika 2007 r. GESLIVE skierowala do spétki Pardo
pierwsze wezwanie do zaprzestania uprawy tej odmiany ™.

2 Zobacz pkt 25 niniejszej opinii.
13 Zobacz pkt 12 niniejszej opinii.
14 Zobacz pkt 16 niniejszej opinii.
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45. Uscisliwszy powyzsze, uznaje za oczywiste, ze trzecia wykladnia zaproponowana
Trybunatowi, zgodnie z ktéra termin przedawnienia nie moze rozpocza¢ biegu przed
zaprzestaniem spornych dziatan, sprowadzalaby sie do zredagowania na nowo pierwszej normy
dotyczacej przedawnienia ustanowionej w art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94.

46. Ta pierwsza norma nie odnosi si¢ bowiem w zaden sposéb do dnia zaprzestania spornych
dziatan. Stwierdzenie to samo w sobie wystarcza do odrzucenia tej wykladni, ktéra prowadzitaby
w praktyce do dodania trzeciej przestanki w celu okreslenia dies a quo: ochrona powinna zosta¢
przyznana, posiadacz musi wiedzie¢ o dziataniach i tozsamo$ci sprawcy oraz wspommniane
dziatania muszq ustac.

47. Dodam, ze taka wykladnia bylaby sprzeczna z celem pewnosci prawa, do ktérego dazy kazda
norma dotyczaca przedawnienia, jak slusznie podniést rzad grecki. Funkcja terminéw
przedawnienia jest bowiem zapewnienie pewnos$ci prawa, co potwierdza utrwalone orzecznictwo
Trybunalu®®. Trybunal wyjasnil w szczegdlnosci, ze aby spetni¢ te funkcje, taki termin powinien
by¢ wcze$niej ustalony i kazde stosowanie terminu przedawnienia w drodze analogii powinno by¢
w wystarczajacy sposob mozliwe do przewidzenia dla jednostki .

48. Tymczasem trzecia proponowana wykladnia jest sprzeczna z wymogiem pewno$ci prawa,
poniewaz posiadacz modglby podnies¢ w kazdej chwili, dopdki sporne dzialania nie ustaja,
roszczenia przewidziane w art. 94 i 95 rozporzadzenia nr 2100/94 w odniesieniu do wszystkich
tych dzialan, i to niezaleznie od daty ich podjecia.

49. W ramach sporu w postepowaniu gléwnym wyktadnia ta pozwalataby zatem posiadaczowi na
umozliwienie sp6tce Pardo uprawy mandarynek odmiany Nadorcott przez kilkadziesiat lat przed
wniesieniem do sadu powddztwa w odniesieniu do wszystkich dzialann podjetych z naruszeniem
jego praw.

50. Taka wykladnia bylaby w spos6b oczywisty niezgodna z celem pewnosci prawa, do ktérego
zmierzaja normy dotyczace przedawnienia. Podkreslam w tym wzgledzie, Ze sprawca naruszenia
mogl podejmowaé zarzucane mu dziatlania w dobrej wierze, to znaczy nie wiedzac o tym, ze
naruszaly one prawa posiadacza.

51. Paradoksalny skutek wykladni trzeciej proponowanej Trybunalowi nalezy ponadto podkresli¢
w bardziej systemowej perspektywie. Nie wydaje mi si¢ bowiem, aby druga normadotyczaca
przedawnienia ustanowiona w art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94, ktéra przewiduje termin
trzydziestoletni, miala zastosowanie w przypadku takim jak rozpatrywany w postepowaniu
gléwnym, poniewaz norma ta zaklada brak wiedzy posiadacza o spornych dzialaniach i ich
sprawcy. Gdyby zatem przyja¢ proponowana Trybunatowi wykladnie trzecia, zgodnie z ktéra
termin przedawnienia rozpoczyna bieg dopiero w momencie, gdy zaprzestano spornych dziatan,
dzialania trwajace w czasie, o ktérych posiadacz wie, nigdy nie moglyby ulec przedawnieniu ani
na podstawie pierwszego przepisu (zakladajacego zaprzestanie dziatan), ani na podstawie drugiego
(zakladajacego brak wiedzy).

15 Zobacz w szczegblnosci wyroki: z dnia 13 czerwca 2013 r., Unanimes i in. (od C-671/11 do C-676/11, EU:C:2013:388, pkt 31); z dnia
7 lipca 2016 r., Lebek (C-70/15, EU:C:2016:524, pkt 55); z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2020:321,
pkt 44).

16 Zobacz wyroki: z dnia 5 maja 2011 r., Ze Fu Fleischhandel i Vion Trading, C-201/10 i C-202/10, EU:C:2011:282, pkt 32); z dnia
23 stycznia 2019 r., Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C-387/17, EU:C:2019:51, pkt 71); z dnia 5 marca 2019 r., Eesti Pagar
(C-349/17, EU:C:2019:172, pkt 112).
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52. W $wietle powyzszego nie mam najmniejszej watpliwosci co do koniecznosci odrzucenia tej
trzeciej wykladni. Poczatek biegu terminu trzech lat przewidzianego w art. 96 rozporzadzenia
nr 2100/94 nie moze by¢ uzalezniony od zaprzestania rozpatrywanych dzialan: jedynymi
kryteriami majacymi zastosowanie sa dzien przyznania wspélnotowego prawa do ochrony
i dzien, w ktérym posiadacz dowiedzial sie o dzialaniu i tozsamosci sprawcy.

53. Tytulem uzupelnienia pragne jeszcze uscisli¢, ze kryterium ,,wiedzy” posiadacza nalezy moim
zdaniem rozumiec¢ jako odnoszace si¢ do kazdej sytuacji, w ktorej wlasciciel wiedziat lub powinien
byt wiedzie¢ o dzialaniu i tozsamosci sprawcy. Gdyby bowiem zastosowano jedynie kryterium
faktycznej wiedzy, posiadacz mialby mozliwo$¢ przesunigecia w nieskoniczono$¢ momentu
rozpoczecia biegu przedawnienia poprzez odmowe zapoznania si¢ z dzialaniem lub
z tozsamo$cia sprawcy. Taka wykladnia jest niedopuszczalna w $wietle celu kazdej normy
dotyczacej przedawnienia, a mianowicie pewnosci prawa diuznika'. Korzystniej byloby moim
zdaniem zmieni¢ brzmienie art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 w celu odzwierciedlenia w spos6b
bardziej precyzyjny rzeczywistego znaczenia tego kryterium.

54. W $wietle powyzszych rozwazan na zadane przez sad odsylajacy pytanie pierwsze nalezy
odpowiedzie¢ w nastepujacy sposéb: Artykul 96 rozporzadzenia nr 2100/94 nalezy interpretowac
w ten sposéb, ze termin trzech lat rozpoczyna bieg w chwili zdarzenia, ktére mialo miejsce
w ostatniej kolejnosci, to jest albo w dniu udzielenia wspélnotowego prawa do ochrony, albo
w dniu, w ktérym posiadacz dowiedzial sie o dziataniu i o tozsamosci sprawcy, i to niezaleznie od
daty ewentualnego zaprzestania dziatan.

B. W przedmiocie zakresu skutkow pierwszej normy dotyczacej przedawnienia ustanowionej
w art. 96 rozporzgadzenia nr 2100/94 (pytania drugie i trzecie)

55. Poprzez pytania drugie i trzecie, ktére nalezy zbadac¢ tacznie, sad odsylajacy dazy w istocie do
ustalenia, czy art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze jezeli
uplynat trzyletni termin w odniesieniu do dzialann powtarzanych w czasie, skutki przedawnienia
rozciagaja si¢ na wszystkie dzialania niezaleznie od daty ich podjecia, czy tez wylacznie na
dzialania podjete ponad trzy lata przed wniesieniem powddztw, o ktérych mowa w art. 941 95 tego
rozporzadzenia.

56. Zacznijmy od przypomnienia oczywistosci: normy dotyczace przedawnienia ustanowione
w art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 moga wywolywac skutki wylacznie w odniesieniu do dziatan
podjetych w przesztosci. W zwiazku z tym powo6dztwo wniesione na podstawie art. 94 ust. 1 tego
rozporzadzenia o zaniechanie w przyszfosci dziatan naruszajacych prawa posiadacza nie moze ulec
przedawnieniu.

57. W zwiazku z tym pytanie zadane przez sad odsylajacy wymaga okre$lenia zakresu skutkéw
tego przedawnienia w stosunku do przesziosci, a dokladniej w ramach powddztw majacych na
celu wyplate slusznego wynagrodzenia (art. 94 ust. 1 i art. 95 rozporzadzenia nr 2100/94) lub
naprawienie szkody wyrzadzonej przez dzialania popelnione umyslnie lub przez niedbalstwo
(art. 94 ust. 2 tego rozporzadzenia).

17 Zobacz podobnie moja opinia w sprawie Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2019:1084, pkt 46): ,[N]alezy przypomnie¢, ze
przepisy dotyczace przedawnienia odgrywaja zasadnicza role w prawie majatkowym. Przedawnienie uniemozliwia bowiem wierzycielowi
zaspokojenie roszczenia. Jak Trybunal juz stwierdzil, wprowadzajac ograniczenie czasowe, przepisy dotyczace przedawnienia maja
gwarantowa¢ dtuznikowi pewnos¢ prawa”.
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58. W praktyce powstaje nastepujace pytanie: czy w przypadku gdy posiadacz dopusci do uptywu
trzyletniego terminu przedawnienia, traci on w cafosci prawo do zadania zaplaty stusznego
wynagrodzenia lub naprawienia szkody za dzialania popelnione w przeszlosci (co odpowiada
pierwszej wykladni zaproponowanej Trybunalowi'®), czy tez zachowuje to prawo w odniesieniu
do najnowszych dzialari, a mianowicie dzialan podjetych w ciagu ostatnich trzech lat (co
odpowiada drugiej wyktadni®)?

59. Musze stwierdzi¢, ze brzmienie art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 nie rozstrzyga wyraznie tej
kwestii, w przeciwienistwie do zbadanej powyzej kwestii dies a quo.

60. Niemniej jednak wiele przemawia za druga wyktadnia zaproponowana Trybunalowi, zgodnie
z ktéra posiadacz zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania za dziatania podjete w ciagu
ostatnich trzech lat.

61. W pierwszej kolejnosci — art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 przewiduje przedawnienie
»dzialania”, a nie przedawnienie zachowania, ktdre jest postrzegane jako ,zestaw dzialan”. To
uzycie liczby pojedynczej jest tym bardziej istotne, Ze roszczenia przewidziane w art. 94 i 95 tego
rozporzadzenia obejmuja najczesciej szereg odrebnych dziatan, z ktérych kazde narusza prawa
posiadacza®.

62. Uzycie liczby pojedynczej sugeruje, ze do celéw stosowania art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94
dzialania naruszajace prawa posiadacza nalezy analizowaé oddzielnie. Zatem w celu okreslenia
skutkéw przedawnienia dla kazdego dzialania nalezy oddzielnie zbada¢, czy uplynatl trzyletni
termin przedawnienia.

63. W praktyce sad krajowy powinien sprawdzi¢ w odniesieniu do kazdego dzialania
stanowigcego naruszenie, czy uplyneto ponad trzy lata od zdarzenia, ktére miato miejsce jako
ostatnie sposrdod — z jednej strony — dnia przyznania wspolnotowego prawa do ochrony i —
z drugiej strony — dnia, w ktérym posiadacz dowiedzial si¢ o dzialaniu i tozsamosci sprawcy
z drugiej, przy zalozeniu, ze nie moégl si¢ o nim dowiedzie¢ przed podjeciem rozpatrywanego
dziatania.

64. Oznacza to, ze dzialania podejmowane w okresie ochrony tymczasowej, o ktérych mowa
w art. 95 rozporzadzenia nr 2100/94, przedawnia sie¢ przed dziataniami podejmowanymi po
przyznaniu wspolnotowego prawa do ochrony, ktére sa przedmiotem art. 94 tego rozporzadzenia.

65. Wydaje mi si¢, ze rozwigzanie to zostalo przyjete przez doktryne w dziedzinie ochrony
odmian roslin*.

18 Zobacz pkt 35 niniejszej opinii.

Zobacz pkt 36 niniejszej opinii.

Tytutem przykladu: sprawca naruszenia, ktéry chcialby sprzedawa¢ mandarynki odmiany Nadorcott bez zgody posiadacza, mégiby
kolejno dokonywac nastepujacych dziatan: kondycjonowanie drzew mandarynkowych w celu ich rozmnazania; rozmnazanie jako takie;
oferowanie do sprzedazy; wywo6z w celu sprzedazy; sprzedaz jako taka; posiadanie drzew mandarynkowych w wyzej wymienionych
celach. Kazde z tych dziatan naruszaloby prawa posiadacza na podstawie art. 13 ust. 2 rozporzadzenia nr 2100/94

2 H. Leflmann, G. Wiirtenberger, Deutsches und Europdisches Sortenschutzrecht, Nomos, Baden-Baden, 2009 (Aufl. 2), § 7, Rn. 102, s. 309:
»Bei wiederholten Verletzungshandlungen erfiillt jede einzelne Handlung den Tatbestand der Verletzung. Jede Einzelhandlung setzt
damit gesondert die Verjihrung des Unterlassungsanspruchs sowie des aus ihr flielenden Schadenersatzanspruchs in Lauf, sofern die
weiteren Voraussetzungen — Kenntnis des Verletzten von der Verletzungshandlung und der Person des Verletzers — gegeben sind”. (, W
przypadku powtarzajacych sie naruszen kazde indywidualne dzialanie stanowi naruszenie. Tak wiec kazde indywidualne dzialanie
powoduje odrebne rozpoczecie biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie i wynikajacego z niego roszczenia odszkodowawczego,
o ile spelnione sa pozostale wstepne przestanki — wiedza posiadacza o dziataniu stanowigcym naruszenie i o osobie sprawcy”).
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66. W drugiej kolejnosci pragne zwrdci¢c uwage na praktyczne konsekwencje wykladni
przeciwstawnej, zgodnie z ktéra uplyw trzyletniego terminu przewidzianego w art. 96
rozporzadzenia nr 2100/94 spowodowalby przedawnienie rozciagajace si¢ na wszystkie dziatania
naruszajace prawa posiadacza, niezaleznie od daty ich podjecia.

67. W praktyce wykladnia ta moglaby doprowadzi¢ do paradoksalnego rozwiazania, zgodnie
z ktérym przedawnieniu ulegaloby kazde przyszfe dzialanie stanowiace naruszenie, gdyby byto
objete zachowaniem, o ktérym posiadacz wiedzial od ponad trzech lat, jak slusznie podniosta
spotka Club de Variedades Vegetales Protegidas.

68. Tak wiec zgodnie ze wspomniana wykladnia w ramach sporu w postgpowaniu gtéwnym
okoliczno$¢, ze posiadacz dopuscil do uptywu terminu trzech lat od pierwszego wezwania z dnia
30 pazdziernika 2007 r., wystarczylaby do pozbawienia go wszelkiej mozliwosci dochodzenia
swoich praw w odniesieniu do spornego zachowania, takze na przysztos¢, gdyby zachowanie to
trwalo.

69. Taka wykladnia wydaje mi sie trudna do pogodzenia z tym, co stanowi jednocze$nie
przedmiot i cel rozporzadzenia nr 2100/94, a mianowicie wspdélnotowa ochrona odmian roslin.

70. Pragne ponadto podkresli¢, ze ryzyko to nie jest w zaden sposéb teoretyczne, poniewaz
zachowania rozciagajace si¢ w czasie obejmuja duza liczbe dziatan naruszajacych prawa
posiadacza w dziedzinie ochrony odmian roslin*.

71. W trzeciej kolejnosci pragne zauwazy¢, ze proponowana przeze mnie wykladnia jest
powszechnie przyjeta w dziedzinie przedawnienia naruszen prawa patentowego, ktére wykazuje
podobienistwa do prawa ochrony odmian roslin*.

%2 H. Lefimann, G. Wiirtenberger, Deutsches und Europdisches Sortenschutzrecht, Nomos, Baden-Baden, 2009 (Aufl. 2), § 7, Rn. 103, s. 309:
»,Gerade im pflanzlichen Bereich erstrecken sich Verletzungshandlungen iiber lange Zeitraume. Pflanzen werden in der Regel nicht in
Einzelexemplaren vermehrt, sondern in gréflerem Umfang. Dies gilt auch fir Obstbdume, andernfalls wire eine gewerbliche Nutzung
ohne Lizenz vermehrter Pflanzen nicht rentabel. Insbesondere das Anbieten und der Verkauf von sortenschutzverletzendem Material
kann sich deshalb gerade im Geholzbereich iiber grofSe Zeitrdume erstrecken. Auch wenn durch eine einzige Handlung grofie Mengen
sortenschutzrechtsverletzender Pflanzen vermehrt worden waren und somit im strafrechtlichen Sinn eine einzige Handlung darstellen,
ist die kontinuierliche Abgabe solchen Materials {iber lingere Zeitrdume jedes Mal eine Verletzungshandlung. Mit jeder Einzelhandlung
wird damit der Lauf der Verjihrung ausgelost. Mit jeder Einzelhandlung wird damit der Lauf der Verjihrung ausgelost”.
(»W szczegblnosci w sektorze roélinnym dzialania stanowiace naruszenie rozciagaja sie na dlugie okresy. Co do zasady rosliny nie sa
rozmnazane w jednym egzemplarzu, lecz w wiekszej skali. Dotyczy to réwniez drzew owocowych, bez czego gospodarcze wykorzystanie
sadzonek bez licencji bytoby nierentowne. W szczegdlnosci oferowanie i sprzedaz materialu naruszajacego ochrone odmian roslin moze
zatem rozciaga¢ sie na dlugie okresy, zwlaszcza w przypadku odmian drzew. Nawet jesli rozmnozono duza liczbe roslin naruszajacych
prawa do ochrony odmian roslin w ramach jednego dziatania, co stanowi zatem jeden czyn z punktu widzenia prawa karnego, ciagta
dostawa tego materialu w diugich okresach stanowi kazdorazowo dzialanie bedace naruszeniem. Kazde indywidualne dzialanie
powoduje zatem rozpoczecie biegu przedawnienia”).

Zobacz w szczegblnosci N. Bouche, ,La prescription en droit des obtentions végétales et autres satellites du brevet”, Propriétés
Intellectuelles, nr 68, lipiec 2018, s. 34—39: ,Odmiany roélin jednoczesnie sa wylaczone z opatentowania i stanowia gléwny przedmiot
prawa odmian roélin, wobec czego to, co jest chronione patentem, nie moze by¢ przedmiotem prawa do odmiany roslin, i odwrotnie.
Mimo tego radykalnego rozgraniczenia istnieja jednak powigzania, pokrewieristwo, miedzy prawem patentowym a prawem odmian
roslin. Chociaz uznano za bardziej korzystne uwzglednienie specyfiki odmian roélin poprzez stworzenie szczegélnego systemu, to
dziedziny te taczy okoliczno$é, ze odnosza sie one do innowacji technicznych (prawo patentowe stanowi ostatecznie prawo ogodlne, zas
prawo odmian roélin to szczegélne prawo rozwoju odmian)”.
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72. I tak w doktrynie niemieckiej*, francuskiej* i belgijskiej* podkreslono w szczegélnosci, ze
czyn zabroniony stanowiacy naruszenie w dziedzinie patentéw nalezy rozpatrywac jako ,ciag
naruszen”, a nie jako ,naruszenie ciagle””. Rozwiazanie to odpowiada zasadniczo rozwiazaniu,
ktére zaproponowalem powyzej, polegajacemu na oddzielnym rozpatrywaniu dziatan
naruszajacych prawa posiadacza do celéw stosowania art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94.

73. W czwartej kolejnosci, dla dopelnienia wywodu, pragne uscisli¢, ze zaréwno rozporzadzenie
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej®, jak i dyrektywa
(UE) 2015/2436 majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych?® zawieraja zasade ,utraty roszczenia w wyniku tolerowania”,
odpowiadajaca w istocie pierwszej wykladni zaproponowanej Trybunalowi® — ktéra wlasnie
odrzucitem.

74. W art. 61 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 przewidziano
bowiem, ze wlasciciel, ktéry przez okres kolejnych pieciu lat przyzwalal na uzywanie
pozniejszego znaku towarowego, bedac swiadomym takiego uzywania, traci prawo do zlozenia
wniosku o jego uniewaznienie, chyba ze zgloszenia dokonano w zlej wierze*. Ponadto w art. 16
ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia i art. 18 ust. 1 wspomnianej dyrektywy dodano, ze w takim
przypadku wlascicielowi nie przystuguje prawo zakazywania uzywania takiego znaku towarowego
W postepowaniu w sprawie naruszenia.

% Zobacz w szczeg6lnosci, G. Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, C.H. Beck, Miinchen, 2015 (Aufl. 9), § 141, Rn. 6, s. 1906: ,Bei
vergangenheitsbezogenen Anspriichen setzen dagegen die einzelnen Schidigungen jeweils eigene Verjahrungsfristen in Lauf, so dass
jede schadenstiftende Handlung bzw. jeder schadenstiftende Teilakt verjihrungsrechtlich separat zu betrachten ist”. (,Natomiast
w przypadku roszczen zwiazanych z przeszlo$cia kazda z odrebnych szkéd powoduje rozpoczecie biegu swojego wlasnego terminu
przedawnienia, w zwigzku z czym kazde dzialanie lub cze¢$¢ dziatania powodujacego szkode powinny by¢ rozpatrywane oddzielnie dla
celéw przedawnienia”).

% . Passa, Droit de la propriété industrielle, 11, Brevets d’invention, protections voisines, LGDJ, 2013, Paris, nr 631, s. 684: ,Poniewaz
w orzecznictwie uznano stanowigcy naruszenie czyn zabroniony za naruszenie ciagle, innymi slowy za powtarzajace sie za kazdym
razem, dopdki trwa dane zachowanie, termin przedawnienia biegnie odrebnie w odniesieniu do kazdego dzialania, liczac od dnia jego
podjecia, a nie dla wszystkich razem od dnia, w ktérym dane dzialania sie rozpoczely lub zakoriczyly. Innymi stowy — kazde dzialanie
stanowi, w dotyczacym go zakresie, »moment rozpoczecia biegu terminu« [...]. Jezeli sporne dzialanie rozciaga si¢ w czasie, na przyklad
poprzez uzycie maszyny, pow6d moze dochodzi¢ odszkodowania jedynie za szkode wynikajaca z dziatan polegajacych na wykorzystania
podejmowanych w terminie trzech lat”.

B. Remiche, V. Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire: créer, protéger et partager les inventions au xxi° siécle, Larcier,
Bruxelles, 2010, s. 574: ,Jednakze poszczegdlne dzialania stanowigce naruszenie to odrebne czyny podobne do czynéw niedozwolonych,
ktére ulegaja przedawnieniu w sposéb odrebny nawet w przypadku, gdy mozna je przypisa¢ jednej i tej samej osobie. Tym samym
naruszenie polegajace na wytwarzaniu opatentowanego produktu ulegnie przedawnieniu niezaleznie od naruszenia polegajacego na
oferowaniu wspomnianego produktu na sprzedaz”.

7 A. Casalonga, Traité technique et pratique des brevets d’invention, LGD], Paris, 1949, t. 2, nr 1080, s. 159: ,[W przypadku wytwarzania
przedmiotéw stanowiacych naruszenie] dochodzi do ciggu naruszen, a nie do naruszenia ciaglego; w konsekwencji przedawnienie
rozpoczyna bieg od kazdego zdarzenia stanowiacego naruszenie, a nie od ostatniego zdarzenia”.

#  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017,
L 154,s.1).

¥ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

Zobacz pkt 35 niniejszej opinii.

Z orzecznictwa wynika, ze aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania uzywania pdzniejszego znaku towarowego identycznego

ze znakiem wcze$niejszym lub tudzaco do niego podobnego mégl rozpoczaé swoj bieg, konieczne jest spetnienie czterech przestanek. Po

pierwsze, pdzniejszy znak towarowy musi zostaé zarejestrowany, po drugie, jego zgloszenie musi zosta¢ dokonane w dobrej wierze przez

jego wlasciciela, po trzecie, musi on by¢ uzywany na terytorium, na ktérym wczes$niejszy znak towarowy jest chroniony, i wreszcie, po

czwarte, wlasciciel wezedniejszego znaku towarowego musi wiedzie¢ o uzywaniu tego znaku po jego rejestracji. Zobacz w odniesieniu do

dyrektywy 2015/2436 wyrok z dnia 22 wrzeénia 2011 r., Budéjovicky Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 54—58). W odniesieniu do

rozporzadzenia 2017/1001 zobacz wyroki: z dnia 28 czerwca 2012 r., I Marchi Italiani i Basile/OHIM — Osra (B. Antonio Basile 1952)

(T-133/09, EU:T:2012:327, pkt 31); z dnia 27 stycznia 2021 r., Turk Hava Yollari/EUIPO - Sky (skylife) (T-382/19, niepublikowany,

EU:T:2021:45, pkt 49).
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75. A zatem prawo znakéw towarowych zawiera przepis przewidujacy, ze wlasciciel traci wszelka
mozliwo$¢ dziatania, w tym w przysztosci, jezeli dopuszcza do uplywu terminu pieciu lat od
dowiedzenia si¢ o uzywaniu podzniejszego znaku towarowego, czy to w ramach wniosku
0 uniewaznienie, czy to w postepowaniu w sprawie naruszenia.

76. Istnienie tego przepisu nie podwaza jednak rozumowania, ktére przedstawitem powyzej, i to
z nastepujacych dwéch powodow.

77. Po pierwsze, istnienie tego przepisu wynika z dwoéch cech wlasciwych prawu znakéw
towarowych, ktére nie maja odpowiednika ani w prawie patentowym, ani w prawie odmian
roslin. W przeciwienstwie bowiem do tych dwéch ostatnich systeméw wlasnosci intelektualnej,
ktérych okres obowiazywania jest ograniczony w czasie®’, obowigzywanie ochrony znakéw
towarowych jest potencjalnie nieograniczone w czasie, przy czym wtasciciel jest zobowiazany do
przedluzenia rejestracji co dziesie¢ lat®. Z tego punktu widzenia zasada utraty roszczenia
w wyniku tolerowania moze by¢ postrzegana jako zlagodzenie potencjalnie nieograniczonego
czasu obowiazywania ochrony znakéw towarowych.

78. Ponadto istnienie tej zasady jest uzasadnione réwniez ze wzgledu na podstawowa funkcje
znaku towarowego, ktéra polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub uzytkownikowi
konncowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych tym znakiem poprzez
umozliwienie im odréznienia, bez ryzyka pomylki, tego towaru lub tej ustugi od towaréw lub
ustug majacych inne pochodzenie*. Utrata roszczenia w wyniku tolerowania zaklada w pewnym
sensie, ze podstawowa funkcja znaku towarowego nie moze by¢ juz spelniana, jezeli wlasciciel
tolerowal przez okres pieciu lat uzywanie pézniejszego znaku towarowego stwarzajace
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

79. Po drugie, pragne podkresli¢, ze zasada utraty roszczenia w wyniku tolerowania jest
przedmiotem wyraznych i szczegétowych przepiséw zaréwno w rozporzadzeniu 2017/1001, jak
i w dyrektywie 2015/2436. Ze wzgledu na jej drastyczne dla praw wlasciciela konsekwencje jestem
zdania, Ze istnienia takiej zasady nie mozna domniemywac w ramach systemu ochrony wlasnosci
intelektualnej. W zwiazku z tym z braku réwnowaznych przepiséw w rozporzadzeniu nr 2100/94
nalezy wyciagna¢ wniosek, ze w odniesieniu do ochrony odmian roslin nie nastepuje utrata
roszczenia w wyniku tolerowania.

80. W $wietle calosci powyzszych rozwazan na drugie i trzecie pytanie sadu odsylajacego nalezy
udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: Wykladni art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 nalezy dokonywac
w ten sposéb, ze jezeli w odniesieniu do dziatarn powtarzanych w czasie uptynat termin trzech lat,
przedawniaja si¢ jedynie dzialania podjete ponad trzy lata przed wniesieniem powddztw,
o ktérych mowa w art. 94 i 95 tego rozporzadzenia.

81. W zwiazku z tym posiadacz zachowuje prawo do wniesienia wspomnianych powé6dztw
w odniesieniu do dzialan podjetych w ciagu ostatnich trzech lat.

2 Zobacz w odniesieniu do ochrony odmian roslin art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 2100/94, zgodnie z ktérym okres tej ochrony wynosi co
do zasady 30 lat w przypadku drzew i winorosli oraz 25 lat w przypadku pozostatych odmian.

% Zobacz art. 52 i 53 rozporzadzenia nr 2017/1001, a takze art. 48 i 49 dyrektywy 2015/2436.

3 Zobacz w szczegblnosci wyroki: z dnia 23 maja 1978 r., Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, pkt 7); z dnia 31 stycznia 2019 r.,
Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, pkt 84). Zobacz takze opinia rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie Budéjovicky
Budvar (C-482/09, EU:C:2011:46, pkt 63).
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VI. Wnioski

82. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, aby na pytania prejudycjalne przedtozone mu
przez Tribunal Supremo (sad najwyzszy, Hiszpania) Trybunal odpowiedzial w nastepujacy
sposoéb:

1) Artykul 96 rozporzadzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie
wspolnotowego systemu ochrony odmian roélin nalezy interpretowac w ten sposéb, ze termin
trzech lat rozpoczyna bieg w chwili zdarzenia, ktére mialo miejsce w ostatniej kolejnosci, to jest
albo w dniu udzielenia wspdlnotowego prawa do ochrony, albo w dniu, w ktérym posiadacz
dowiedzial sie o dzialaniu i o tozsamos$ci sprawcy, i to niezaleznie od daty ewentualnego
zaprzestania dziatan.

2) Wykladni art. 96 rozporzadzenia nr 2100/94 nalezy dokonywa¢ w ten sposdb, ze jezeli
w odniesieniu do dzialan powtarzanych w czasie upltynat termin trzech lat, przedawniaja sie
jedynie dzialania podjete ponad trzy lata przed wniesieniem powddztw, o ktérych mowa
w art. 94 i 95 tego rozporzadzenia.

14 ECLL:EU:C:2021:327
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