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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GIOVANNIEGO PITRUZZELLI
przedstawiona w dniu 18 wrze$nia 2019 r."

Sprawa C-622/18

AR
przeciwko
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Etablissements Gabriel Boudier SA

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Cour de cassation (sad
kasacyjny, Francja)]

Odestanie prejudycjalne — Zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych — Wygasniecie praw do znaku towarowego z uwagi na brak rzeczywistego uzywania —
Prawo wlasciciela znaku towarowego do zakazania uzywania przez osobe trzecia identycznego lub

podobnego oznaczenia w okresie poprzedzajacym date wygasniecia

1. Czy wlasciciel znaku towarowego, ktéry nigdy nie uzywal tego znaku i ktérego prawa do znaku
wygasly po uplywie pieciu lat od ogloszenia o rejestracji z uwagi na brak rzeczywistego uzywania,
moze wnie$¢ powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego i zada¢ naprawienia szkody,
jaka mial ponies¢ w wyniku uzywania przez osobe trzecia, przed data wygasniecia, znaku podobnego
dla podobnych lub identycznych towaréw lub uslug, co wprowadzalo w btad, wywolujac skojarzenie
z jego znakiem towarowym?

2. Do tego sprowadza sie istota pytania przedstawionego przez Cour de cassation (sad kasacyjny,
Francja) we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym bedacym przedmiotem niniejszej
opinii, ktéry to wniosek dotyczy wykladni art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 i art. 12 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?.

3. Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy AR a spdtkami: Cooper International Spirits
LLC (zwana dalej ,Cooper International”), Etablissements Gabriel Boudier SA (zwana dalej
,Etablissements Boudier”) i St Dalfour SAS (zwana dalej ,Dalfour”) dotyczacego zarzucanych naruszen
prawa ochronnego na francuski zarejestrowany znak towarowy SAINT GERMAIN, popelnionych przed
wygasnieciem tego prawa.

1 Jezyk oryginatu: francuski.

2 Dz.U. 2008, L 299, s. 25. Dyrektywa 2008/95 od dnia 15 stycznia 2019 r. zostala zastapiona przez dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), ktéra stanowi przeksztalcona wersje tej pierwszej dyrektywy.
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I. Ramy prawne

A. Prawo Unii
4. Artykul 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 stanowi:

»Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel jest
uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia
ze znakiem towarowym”.

5. Artykut 10 dyrektywy 2008/95 zatytulowany ,Uzywanie znakéw towarowych”, w ust. 1 stanowi:

sJezeli w okresie pieciu lat od daty zakonczenia procedury rejestracji znak towarowy nie byl
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we Wspdlnocie [w danym panstwie czlonkowskim] w stosunku
do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pieciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej
dyrektywie, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody jego nieuzywania”.

6. Artykul 12 dyrektywy 2008/95 zatytulowany ,Podstawy wygasniecia”, w ust. 1 stanowi:

»~Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygasnieciu, jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat
znak ten nie byl przedmiotem rzeczywistego uzywania w panstwie czlonkowskim w zwiazku
z towarami lub ustugami, dla ktdrych jest zarejestrowany, i nie istnieja zadne uzasadnione powody jego
nieuzywania”.

B. Prawo francuskie

7. Artykul R. 712-23 code de la propriété intellectuelle (kodeksu wlasnosci intelektualnej) stanowi, ze
»[z]a date rejestracji znaku towarowego, w szczegélno$ci na potrzeby stosowania art. L. 712-4
i L. 712-5, uznaje sig: 1° [w] odniesieniu do francuskich znakéw towarowych, date Bulletin officiel de
la propriété industrielle (Biuletynu urzedowego wlasnosci przemystowej), w ktérym zostata
opublikowana rejestracja”.

8. Zgodnie z art. L. 713-1 code de la propriété intellectuelle (kodeksu wlasnosci intelektualnej)

»[r]ejestracja znaku towarowego przyznaje wlascicielowi prawo wilasnosci do tego znaku w odniesieniu
do wskazanych przez niego towaréw i ustug”.
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9. Artykul L. 713-2 tego kodeksu, zakazujacy czynéw, ktére we francuskim prawie znakéw towarowych
zostaly okreslone jako ,naruszenie praw ochronnych poprzez reprodukcje”, stanowi:

»Z zastrzezeniem przypadkéw wyrazenia przez wlasciciela zgody, zakazane jest:

a) reprodukcja, uzywanie badz opatrywanie znakiem, nawet z dodatkiem takich stéw jak: »formuta,
sposéb, system, imitacja, typ, metoda«, badZz uzywanie reprodukowanego znaku dla towaréw lub
ustug identycznych z wskazanymi w ramach rejestraciji [...]".

10. Artykut L. 713-3 lit. b) tego kodeksu, dotyczacy z kolei czynéw, ktére naleza do kategorii
»haruszenia praw ochronnych poprzez imitacje”, stanowi, ze ,[jlezeli istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad odbiorcéw, z zastrzezeniem przypadkéw wyrazenia przez wlasciciela zgody,
zakazane jest: [...] [iJmitowanie znaku oraz uzywanie imitacji znaku dla towaréw lub uslug, ktére sa
identyczne ze wskazanymi w ramach rejestracji lub do nich podobne”.

11. Artykut L. 714-5 akapit pierwszy code de la propriété intellectuelle (kodeksu wtasnosci
intelektualnej) stanowi:

»Prawa wilasciciela znaku towarowego wygasaja, gdy bez uzasadnionych powoddéw nie uzywal on
rzeczywiscie znaku w odniesieniu do towaréw i ustug wskazanych w rejestracji nieprzerwanie przez
okres pieciu lat”.

12. Ostatni akapit tego artykulu stanowi, ze ,[w]ygasniecie nastepuje z uplywem okresu pieciu lat
przewidzianego w akapicie pierwszym niniejszego artykutu. Ma ono charakter bezwzgledny”.

II. Postepowanie gléwne, pytanie prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

13. AR, powdd w postepowaniu gléwnym, byl wlascicielem francuskiego, stowno-graficznego znaku
towarowego SAINT GERMAIN, zgloszonego w dniu 5 grudnia 2005 r., ktérego rejestracja zostala
opublikowana w dniu 12 maja 2006 r., dla celéw oznaczania miedzy innymi towaréw takich jak
»napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), cydry, likiery, wina i napoje spirytusowe, ekstrakty i esencje
alkoholowe” (zwanych dalej ,towarami rozpatrywanymi w postepowaniu gléwnym”).

14. AR, dowiedziawszy sie, ze majacy siedzibe w Stanach Zjednoczonych Cooper International
dystrybuuje likier z czarnego bzu pod nazwa ,St-Germain”, produkowany przez Dalfour oraz jego
podwykonawce, Etablissements Boudier, wystapil w dniu 8 czerwca 2012 r. przeciwko tym trzem
spotkom (zwanym dalej ,pozwanymi w postepowaniu gtéwnym”) do tribunal de grande instance de
Paris (sadu okregowego w Paryzu, Francja) z powéddztwem o stwierdzenie naruszenia praw
ochronnych na znak towarowy poprzez reprodukcje lub, positkowo, poprzez imitacje.

15. W ramach réwnoleglego postepowania wszczetego przez spétke prawa amerykanskiego Osez vous?
International Spirits LLC? tribunal de grande instance de Nanterre (sad okregowy w Nanterre, Francja)
wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r., przyjawszy, ze AR nie wykazal, iz od daty zgloszenia rzeczywiscie
uzywal znaku towarowego SAINT GERMAIN, orzekl, ze jego prawa do tego znaku w odniesieniu do
towaréw rozpatrywanych w postepowaniu gtéwnym wygasty w dniu 13 maja 2011 r., to jest w dniu
uplywu piecioletniego okresu, ktérego bieg rozpoczal si¢ w dniu opublikowania rejestracji znaku
towarowego. Wyrok ten zostal utrzymany w mocy wyrokiem cour d’appel de Versailles (sadu
apelacyjnego w Wersalu, Francja) z dnia 11 lutego 2014 r., ktéry nie byt przedmiotem skargi kasacyjnej
i uprawomocnit sie.

3 Z akt postepowania przed tym sadem wynika, ze spétka Osez vous? International Spirits LLC jest wlascicielka unijnego znaku towarowego
SAINT GERMAIN, zgloszonego w dniu 17 kwietnia 2007 r. jako oznaczenie dla win i innych napojéw alkoholowych z wyjatkiem piwa.
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16. Przed tribunal de grande instance de Paris (sadem okregowym w Paryzu) AR podtrzymal swoje
zadania wywodzone z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do okresu
nieobjetego przedawnieniem i poprzedzajacego date wygasniecia, to jest okresu pomiedzy dniem
8 czerwca 2009 r. a dniem 13 maja 2011 r.

17. Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2015 r. [zwanym dalej ,wyrokiem tribunal de grande instance de
Paris (sadu okregowego w Paryzu)”] sad ten oddalil wszystkie zadania AR, uznawszy, ze 6w znak
towarowy od czasu jego zgloszenia nie byt uzywany.

18. Cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu, Francja) wyrokiem z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
[zwanym dalej ,wyrokiem cour d’appel de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu)”] utrzymal ten wyrok
w mocy. Stwierdziwszy, ze ze wzgledu na rdznice pomiedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
zarzucane przez AR naruszenie prawa do znaku towarowego mozna rozpatrywa¢ wylacznie w $wietle
art. L. 713-3 code de la propriété intellectuelle (kodeksu wtlasnosci intelektualnej), a wiec jako
naruszenie poprzez imitacje, cour dappel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) uznal, ze ocena
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad odbiorcéw wymaga, aby znak towarowy, na ktéry sie
powolano, byl wykorzystywany w sposéb pozwalajacy konsumentom na styczno$¢ z nim. W tym
wzgledzie sad ten przypomnial najpierw, ze tribunal de grande instance de Nanterre (sad okregowy
w Nanterre) — ktérego zapatrywanie podzielil cour d’appel de Versailles (sad apelacyjny w Wersalu) —
stwierdzil czeSciowe wygasniecie praw AR do rozpatrywanego w postepowaniu gléwnym znaku ze
wzgledu na brak jego rzeczywistego uzywania. Nastepnie, po przeanalizowaniu dokumentéw, ktére AR
przedlozyl w toku postepowania, sad ten stwierdzil, ze AR nie zdolal wykaza¢, iz jego znak towarowy
byl rzeczywiscie uzywany. Sad stwierdzil zatem, ze AR nie moégl skutecznie podnies¢ ani naruszenia
funkcji wskazywania pochodzenia realizowanej przez znak towarowy, skoro odbiorcy nie mieli
umozliwionej stycznosci z tym znakiem®, ani prawa do wylacznego korzystania, jakie wiaze sie ze
znakiem towarowym”®.

19. W dniu 21 grudnia 2016 r. AR wniést skarge kasacyjna od wyroku cour d’appel de Paris (sadu
apelacyjnego w Paryzu). Na poparcie skargi zarzuca on naruszenie art. L. 713-3 i L. 714-5 code de la
propriété intellectuelle (kodeksu wlasnosci intelektualnej). AR zarzuca, ze cour d’appel de Paris (sad
apelacyjny w Paryzu) oddalil jego powddztwa o stwierdzenie naruszen prawa ochronnego, mimo ze
w okresie pieciu lat nastepujacych po rejestracji znaku towarowego byl on uprawniony, aby zakazywac
osobom trzecim uzywania w obrocie gospodarczym, w sposéb mogacy narusza¢ funkcje znaku,
oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, bez koniecznosci
wykazania rzeczywistego uzywania wspomnianego znaku towarowego, a wiec bez wykazywania, ze
znak ten byl rzeczywiscie wykorzystywany. AR podnosi, Ze poniewaz to rejestracja okresla przedmiot
wylacznego prawa do znaku towarowego, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. L. 713-3 code de la propriété intellectuelle (kodeksu wtasnosci intelektualnej) nalezy oceniaé
w sposéb abstrakcyjny, poprzez odniesienie do przedmiotu rejestracji powolywanego znaku
towarowego (w danym przypadku niewykorzystywanego), a nie do konkretnej sytuacji na rynku.
W zwiazku z tym prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, a w konsekwencji naruszenie praw
ochronnych moze zachodzi¢ w przypadku znakéw towarowych niewykorzystywanych, a wiec
nieznanych konsumentom. Podnosi on nadto, ze rzeczywiste wykorzystywanie chronionego znaku
towarowego nie jest konieczne do sprawdzenia, czy realizuje on swoje funkcje, ze wystarczy, by sporne
oznaczenie naruszalo ,potencjalne” funkcje znaku towarowego, oraz Ze naruszenie zawsze oceniano
w odniesieniu do sposobu uzywania oznaczenia naruszajacego, a nie uzywania oznaczenia
zarejestrowanego.

4 Zgodnie z ocena dokonang przez cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu, Francja) przedstawione przez AR dokumenty $wiadczyly
jedynie o rozpoczeciu przygotowan do wprowadzenia na rynek créme de cognac oznaczonego znakiem towarowym rozpatrywanym
w postepowaniu gléwnym oraz o uczestnictwie nalezacej do AR spétki w targach handlowych na przestrzeni 2007 r.

5 Cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) wykluczyl réwniez naruszenie funkcji inwestycyjnej znaku towarowego, ktére podnosil AR,
powolujac sie na wyrok z dnia 22 wrzeénia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).
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20. Z kolei pozwane w postepowaniu gléwnym twierdza, ze uzywanie oznaczenia moze naruszaé
wylaczne prawa wlasciciela znaku towarowego, jedynie wéwczas, gdy uzywanie narusza jedna z jego
funkcji, ze znak towarowy realizuje swoja podstawowa funkcje jedynie wdczas, gdy jest rzeczywiscie
wykorzystywany przez wlasciciela w celu wskazania pochodzenia handlowego towaréw lub ustug
wskazanych w rejestracji, oraz ze bez korzystania ze znaku towarowego zgodnie z jego podstawowa
funkcja wlasciciel nie moze skarzy¢ sie na zadne naruszenie lub potencjalne naruszenie tej funkcji.
Pozwane w postgpowaniu gléwnym podnosza, ze skoro wilasciciel nie wykorzystuje swojego znaku
towarowego do odrdznienia swoich towaréw, nie ma faktycznie zadnego ryzyka, ze odbiorcy beda
dostrzegali jakikolwiek zwigzek pomiedzy jego towarami a towarami osoby trzeciej wykorzystujacej
podobne oznaczenie i moga pomyli¢ si¢ co do pochodzenia rzeczonych towaréw. Zdaniem pozwanych
w postepowaniu gtéwnym prawo znakéw towarowych zostatoby wykorzystane w sposéb niezgodny
z jego celem i nie odgrywaloby juz swojej roli zasadniczego elementu systemu niezakidconej
konkurencji, gdyby zaakceptowa¢, ze podmiot, ktéry jedynie zglosit znak towarowy, lecz z niego nigdy
nie korzystal, moze zastrzec sobie mozliwos$¢ zadania odszkodowania od oséb trzecich, ktére korzystaty
z podobnych oznaczen. Oznaczaloby to przyznanie temu wlascicielowi calkowicie nieuzasadnionej
przewagi konkurencyjnej.

21. Z faktu, ze zarzut kasacyjny dotyczy naruszenia art. L. 713-3 code de la propriété intellectuelle
(kodeksu wtlasnosci intelektualnej), sad odsytajacy wywodzi, ze AR nie kwestionuje wyroku cour
d’appel de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu) w zakresie, w jakim sad 6w analizowal naruszenie
prawa ochronnego wylacznie w $wietle tego przepisu, ktéry dla ustalenia, ze doszio do naruszenia
prawa ochronnego, wymaga wykazania istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcéw
w btad®. Odwolujac sie do wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378,
pkt 58, 59), sad ten uwaza, ze w celu ustalenia, czy doszlo do naruszenia prawa ochronnego poprzez
imitacje, wymagane jest wylacznie wykazanie istnienia negatywnego wplywu na podstawowa funkcje
znaku towarowego, ze wzgledu na prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad.

22. Sad odsylajacy przypomina, ze w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., Lansforsakringar (C-654/15,
EU:C:2016:998, zwanym dalej ,wyrokiem Léansforsdkringar”), Trybunal, wypowiadajac sie
w przedmiocie wykladni art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009” orzekl, ze w okresie pieciu lat
nastepujacych po rejestracji unijnego znaku towarowego jego wlasciciel moze w przypadku istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zakaza¢ osobom trzecim uzywania w obrocie
gospodarczym oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub do niego podobnego
w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych, bez koniecznosci wykazania rzeczywistego uzywania
wspomnianego znaku towarowego dla tych towaréw lub ustug. Podkreslajac, ze z uwagi na podobna
tre$¢ obydwu przepisow wykladnie przyjeta w tym wyroku mozna zastosowaé do art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 2008/95, sad ten zaznacza jednak, iz rozpatrywana przez Trybunal w rzeczonym wyroku
sytuacja, w ktérej piecioletni okres jeszcze nie uptynal i z zalozenia nie mozna bylo zlozy¢ wniosku
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku ze wzgledu na brak rzeczywistego uzywania, nie jest taka
sama jak sytuacja, ktéra zachodzi w postepowaniu gléwnym. W postepowaniu tym pojawia sie
zagadnienie dotyczace ustalenia, czy osoba, ktéra nigdy nie wykorzystywata swojego znaku towarowego
i ktérej prawa do niego wygasty wraz z uplywem okresu pieciu lat, moze zarzuca¢ negatywny wplyw na
podstawowa funkcje znaku towarowego i poniesienie szkody z powodu uzywania przez osobe trzecia
oznaczenia identycznego lub podobnego w okresie pieciu lat po rejestracji znaku towarowego oraz
zada¢ odszkodowania.

6 Jak wskazalem w pkt 14 niniejszej opinii, AR przed tribunal de grande instance de Paris (sadem okregowym w Paryzu) powolal réwniez
naruszenie art. L. 713-2, ktéry zakazuje ,naruszenia praw ochronnych na znak towarowy poprzez reprodukowanie”.

7 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Od dnia 1 pazdziernika
2017 r. rozporzadzenie to zostalo zastapione przez rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
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23. W tym kontekscie, postanowieniem z dnia 26 wrzes$nia 2018 r., Cour de cassation (sad kasacyjny)
zawiesil toczace sie przed nim postepowanie i przedlozyl nastepujace pytanie prejudycjalne:

»Czy art. 5 ust. 1 lit. b) oraz art. 10 i 12 dyrektywy [2008/95] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
wlasciciel znaku towarowego, ktéry nigdy nie wykorzystywal tego znaku i ktérego prawa do tego
znaku wygasly wraz z uplywem okresu pieciu lat po opublikowaniu jego rejestracji, moze uzyska¢
naprawienie szkody wyniklej z naruszenia praw do znaku, podnoszac negatywny wplyw na
podstawowa funkcje jego znaku towarowego spowodowany uzywaniem przez osobe trzecia, przed
dniem wygasniecia praw, oznaczenia podobnego do wspomnianego znaku towarowego w odniesieniu
do towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, lub do nich
podobnych?”.

24. W sprawie bedacej przedmiotem niniejszej opinii uwagi na pi$mie zostaly zlozone przez AR,
Cooper International (wspélnie z Dalfour), Etablissements Boudier, rzad francuski i Komisje
Europejska. Powyzsze zainteresowane strony przedstawily swoje uwagi ustne podczas rozprawy przed
Trybunatem, ktéra odbyta sie w dniu 12 czerwca 2019 r.

II1. Analiza

A. Zasady dotyczgce wygasniecia praw do znaku towarowego i ich ratio legis

25. Zharmonizowane prawo panstw czlonkowskich odnoszace si¢ do znakéw towarowych, podobnie
jak system znaku towarowego Unii Europejskiej, opiera sie na przyznaniu praw ochronnych wylacznie
wlascicielom oznaczenn odrdzniajacych, ktére maja by¢ uzywane w obrocie handlowym, czyli by¢
obecne na rynku.

26. Jak wyjasnil Trybunal w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11,
EU:C:2012:816, pkt 32), z motywu 9 dyrektywy 2008/95° wynika bowiem, ze prawodawca Unii
zamierzal uzalezni¢ zachowanie praw zwiazanych z krajowym znakiem towarowym od warunku
stanowiacego, ze znak ten bedzie rzeczywiscie uzywany.

27. Ow warunek odnoszacy sie do uzywania, po pierwsze, ma na celu zapewnienie, aby zarejestrowany
znak towarowy pelnil swa funkcje odrézniajaca realnie, a nie tylko potencjalnie, a po drugie, stuzy
celom prokonkurencyjnym.

28. Nieuzywany znak towarowy moze bowiem utrudnia¢ konkurencje, ,ograniczajac zakres oznaczen,
ktére moga by¢ zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiajac konkurentéw
mozliwosci korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnetrzny
towaréw lub ustug identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych”’.

29. Z tych samych wzgledéw nieuzywanie znaku towarowego (krajowego lub unijnego) moze réwniez
powodowa¢ ograniczenie swobody przeplywu towaréw i swobody $wiadczenia ustug'. Warunek
dotyczacy uzywania znaku towarowego stuzy wiec réwniez celom zwiazanym z realizacja rynku
wewnetrznego.

8 Zobacz podobnie motyw 10 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz, jesli chodzi o aktualnie obowigzujace akty prawne, motyw 31 dyrektywy
2015/2436 i motyw 24 rozporzadzenia 2017/1001.

9 Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32) (w odniesieniu do unijnego znaku towarowego); zob.
podobnie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w tej sprawie (EU:C:2012:422, pkt 30, 32). Zobacz réwniez wyrok Lansforsikringar, pkt 25. Te
same spostrzezenia maja zastosowanie do krajowego znaku towarowego.

10 Zobacz wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32), réwniez w odniesieniu do znaku towarowego Unii
Europejskiej.
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30. Tak wiec zaréwno dyrektywy harmonizujace prawa panstw czlonkowskich w zakresie znakéw
towarowych, jak i rozporzadzenia regulujace unijny znak towarowy, ktére nastepowaly po sobie,
przewiduja, ze o ile nabycie praw do znaku towarowego (krajowego i unijnego) wymaga jednej
formalnodci, jaka jest rejestracja'’, to zachowanie tych praw jest mozliwe wylacznie wéwczas, jezeli
oznaczenie stanowi przedmiot ,rzeczywistego uzywania” w obrocie handlowym *.

31. Artykul 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95%, ktéry przewiduje utrate praw do znaku towarowego
w przypadku braku rzeczywistego uzywania tego znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktorych zostal zarejestrowany, ma na celu zapewnienie, aby prawo ochronne wynikajace z rejestracji
byto wykonywane wytacznie w stosunku do oznaczen, ktére rzeczywiscie pelnia funkcje odrézniajaca,
oraz aby w rejestrach krajowych znakéw towarowych znajdowaly sie wylacznie znaki towarowe, ktére

sa rzeczywiscie wykorzystywane.

32. Do wygaéniecia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, dochodzi w przypadku
nieuzywania znaku towarowego przez okres pieciu lat.

33. Artykut 10 ust. 1 dyrektywy 2008/95 rozréznia w tym wzgledzie sytuacje, w ktérej znak towarowy
nie byl rzeczywiscie uzywany w okresie pieciu lat od daty jego rejestracji, od sytuacji, w ktérej jego
uzywanie zostalo rozpoczete, lecz zostalo zawieszone na nieprzerwany okres pieciu lat. Poniewaz
sprawa bedaca przedmiotem niniejszej opinii dotyczy wylacznie pierwszej sytuacji, w dalszej czesci
opinii bede sie odnosil wylacznie do tej podstawy wygasniecia ze wzgledu na nieuzywanie znaku
towarowego.

B. Wykonywanie prawa wylgcznego do znaku towarowego w ramach powéddziwa o stwierdzenie
naruszenia prawa ochronnego

34. Ochrone zarejestrowanego znaku towarowego zapewnia przyznanie wlascicielowi znaku prawa
wylacznego, ktéremu odpowiada obowiazek powstrzymania si¢ od uzywania (w sposéb
nieuprawniony). To ius excludendi nie jest jednakze bezwzgledne.

35. Po pierwsze, prawo to zaklada prowadzenie przez wlasciciela (lub przez uprawnione przezeni osoby)
dziatalnosci w zakresie produkcji i dystrybucji towaréw lub ustug, a zatem dotyczy ono uzywania znaku
towarowego, a nie samego w sobie znaku towarowego, przez co nie mozna interpretowaé prawa,
ktérego przedmiotem jest wlasnosé¢ intelektualna, jako klasycznego prawa wlasnosci ™.

11 Zobacz art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia 2017/1001.

12 Jesli chodzi o aktualnie obowigzujace akty prawne, zob. art. 19 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001.

13 Artykut 12 ust. 2 dyrektywy 2008/95 przewiduje inne przyczyny wygasniecia praw do znaku towarowego, ktére nie sa istotne dla sprawy bedacej
przedmiotem niniejszej opinii.

14 Zobacz podobnie opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura w sprawach potaczonych Google France i Google (od C-236/08 do
C-238/08, EU:C:2009:569, pkt 103). Rzecz jasna, znak towarowy moze by¢ réwniez rozpatrywany sam w sobie jako mienie, ktére podlega zbyciu
lub co do ktérego mozna udzieli¢ licencji, jednakze na potrzeby niniejszej opinii ten aspekt prawa do znaku towarowego nie jest brany pod
uwage.
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36. Po drugie, prawo to aktualizuje si¢ dopiero w sytuacji, gdy urzeczywistnia si¢ okolicznosci tworzace
jedna z hipotez wskazanych w art. 5 dyrektywy 2008/95", co wymaga ustalenia bezprawnego uzywania
oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do takiego znaku
oraz istnienia (istotnej) szkody dla chronionych intereséw jego wiasciciela .

37. W zharmonizowanym na poziomie Unii Europejskiej prawie znakéw towarowych przedmiot
powodztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego zostal rozszerzony poza typowy
przypadek, jakim jest wywieranie negatywnego wplyw na funkcje odrézniajaca znaku towarowego ',
kiedy to uszczerbkowi dla interesu wilasciciela znaku towarowego towarzyszy szkoda po stronie
odbiorcéw z racji prawdopodobienistwa wprowadzenia ich w blad przy podejmowaniu przez nich
decyzji zwiazanych z nabywaniem i konsumpcja towar6w .

38. Trybunal okres$la kryterium wyznaczajace zakres ochrony gwarantowanej przez powddztwo
o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego poprzez odniesienie do uznanych w prawie
i chronionych funkcji tego znaku towarowego, a mianowicie (poza podstawowa funkcjg, jaka jest
wskazywanie pochodzenia) do funkcji komunikacyjnej, inwestycyjnej, reklamowej oraz funkcji
gwarangcji jakosci”.

1. Czy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy nalezy oceniac w sposéb abstrakcyjny, czy
konkretny?

39. Jedno z zagadnien, ktére pojawiaja sie w trakcie analizy cech charakterystycznych powddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a ktére bylo obszernie dyskutowane
zaréwno podczas ustnego, jak i pisemnego etapu postepowania przed Trybunalem, dotyczy ustalenia,
czy oceny, jakich nalezy dokona¢, aby ustali¢, czy doszlo do naruszenia praw ochronnych, powinny
mie¢ charakter abstrakcyjny, czy konkretny. Czy oceny te wymagaja, aby bra¢ pod uwage wylacznie
czynniki wynikajace z rejestracji znaku towarowego, to znaczy oznaczenie objete zgloszeniem oraz
towary i ustugi wskazane we wniosku o rejestracje, czy w gre wchodza tez inne okolicznosci,
odmienne od tych, ktére sa nierozerwalnie zwiazane z rejestracja?

40. W konsekwencji braku bezwzglednego charakteru prawa wylacznego, jakie zapewnia znak
towarowy, w znaczeniu opisanym powyzej, Trybunal opowiada sie zazwyczaj za tym, aby oceny
istnienia poszczegélnych elementéw skladajacych sie na naruszenie prawa ochronnego dokonywaé
w sposéb konkretny, poniewaz ocena taka uwzglednia w szczegélnosci rzeczywisty sposéb uzywania

15 Zobacz podobnie wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), w ktérym Trybunal, potwierdziwszy —
odsylajac do motywu dziesiatego pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), ktéra
poprzedzala dyrektywe 2008/95 — bezwzgledny charakter ochrony znaku towarowego w przypadku podwdjnej identycznosci oznaczen oraz
towaréw i ustug (pkt 50), wyjasnil w pkt 51 i 52, ze wykonywanie prawa wylacznego ustanowionego w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
[o treéci identycznej z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95] winno by¢ zastrzezone do przypadkéw, w ktérych uzywanie oznaczenia przez
osobe trzecig naraza na szwank w sposob rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczegélnosci jego zasadnicza funkcje,
jaka jest wskazywanie pochodzenia, oraz ze wylaczny charakter tego prawa moze by¢ uzasadniony jedynie w granicach stosowania powyzszego
przepisu. Ogélniej rzecz ujmujac, jak podkreslit rzecznik generalny M. Poiares Maduro w opinii w sprawach potaczonych Google France
i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, pkt 101-112), ochrona znaku towarowego podlega pewnym rygorom i ograniczeniom,
ktére sa konieczne w szczegélnosci dla zachowania wolnoéci handlu i wolno$ci wyrazania opinii. Z tych wzgledéw wiasciciel znaku towarowego
nie bedzie mogl sprzeciwi¢ si¢ uzyciu chronionego oznaczenia w celach handlowych i niehandlowych, w przypadku gdy zostanie ono uznane za
zgodne z prawem.

16 Zobacz wyroki: z dnia 14 maja 2002 r., Holterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, pkt 16); z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club
(C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 54).

17 Chodzi o sytuacje, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, a mianowicie uzywanie przez nieuprawniona osobe trzecia
oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego dla podobnych towaréw lub uslug, do ktérej to sytuacji
dodane zostaly przypadki wskazane odpowiednio w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy (podwdjna identyczno$¢ oznaczen i towaréw lub ustug) oraz
w art. 5 ust. 2 tej samej dyrektywy (ochrona renomowanych znakéw towarowych).

18 Zobacz podobnie opinia rzecznik generalnej J. Kokott w sprawie Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, pkt 28).
19 Zobacz wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58).
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oznaczenia przez nieuprawniona osobe trzecia”, ktéremu zarzuca sie naruszanie praw ochronnych,
oraz wszystkie okolicznosci, jakie towarzysza temu uzywaniu®. Takie podejscie umozliwia, z jednej
strony, wyznaczenie linii odgraniczajacej zgodne z prawem uzywanie znaku towarowego nalezacego do
innej osoby od uzywania niezgodnego z prawem?™, a z drugiej strony, ocene szkody poniesionej przez
wlasciciela w powigzaniu z funkcja znaku towarowego, ktérego dotyczy naruszenie .

41. W przypadku gdy — jak ma to miejsce w postepowaniu gléwnym — powddztwo o stwierdzenie
naruszenia prawa ochronnego dotyczy sytuacji przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95,
ktéry to przepis zaklada, ze zakwestionowane dzialania naruszaja funkcje odrézniajaca
zarejestrowanego znaku towarowego, powodujac prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw
w btad*, ocena elementéw sktadowych naruszenia przybiera w znacznej mierze charakter konkretny,
zwazywszy na centralna role, jaka w tej ocenie odgrywa postrzeganie znaku towarowego przez
wlasciwy krag odbiorcéw.

42. Zatem w ramach oceny podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen i oznaczanych nimi towaréw
lub uslug oraz w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, nalezy
uwzgledniaé, oprécz czynnikéw wynikajacych z rejestracji, czynniki zwigzane w szczegdlnosci
z intensywno$cia gospodarczego wykorzystywania wcze$niejszego, zarejestrowanego znaku
towarowego, jak réwniez sposoby jego komercjalizacji. Czynniki te umozliwiaja w szczegélnosci
wywazenie poszczegélnych elementéw uwzglednianych przy poréwnywaniu oznaczen oraz towardw
lub ustug oraz réznicowanie poziomu ochrony, jaki nalezy przyzna¢ temu znakowi towarowemu,
w zaleznosci od stopnia jego znajomosci wéréd odbiorcéw na rynku ™.

43. Jednakze, o ile czynniki zwigzane z korzystaniem z zarejestrowanego znaku towarowego na rynku
moga mie¢ wplyw na ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 5 ust. 1
lit. b) dyrektywy 2008/95, rozszerzajac zakres ochrony tego znaku w stosunku do zakresu, jaki
wynikalby z oceny abstrakcyjnej, dokonywanej wylacznie w oparciu o czynniki wynikajace
z rejestracji’’, to odwrdcenie tej zasady nie jest moim zdaniem dopuszczalne.

44. Zatem poza skutkiem w postaci wygasniecia praw nie mozna powotywac sposobu gospodarczego
korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego w celu ograniczenia zakresu ochrony wynikajacej
z rejestracji przystugujacej temu znakowi ani tym bardziej w celu pozbawienia takiej ochrony.

20 W zakresie, w jakim pozwala to zweryfikowaé, czy tego typu uzywanie moze by¢ zakazane przez wlasciciela zarejestrowanego znaku
towarowego, zob. podobnie wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, w szczeg6lnosci pkt 51-54).

21 Zobacz np. wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 23, 24).

22 Zobacz w szczeg6lnosci wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings i O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 67).

23 Zobacz wyroki: z dnia 14 maja 2002 r., Hoélterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, pkt 16); z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club
(C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 54).

24 Przypomne, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest definiowane przez Trybunat jako ,[prawdopodobienstwo, ze] odbiorcy mogliby
uznad, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo”; zob.
wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 29). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad nalezy ocenia¢ cato$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen i towaréw lub uslug przez krag odbiorcéw
oraz przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéow wystepujacych w danym przypadku, a zwlaszcza wspdlzaleznosci miedzy
podobienistwem oznaczeri a podobieristwem oznaczonych nimi towaréw lub uslug [zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r.,
SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22-24); z dnia 29 wrzesnia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 16-18)].

25 Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu i Sadu utrwalonym od czasu wydania wyroku, ktéry ma doniosle znaczenie dla zagadnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad [wyroku z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, w szczeg6lnosci pkt 18
odnoszacy si¢ do szerszego zakresu ochrony znakéw towarowych, ktére uzyskaly znaczna renome na skutek ich uzywania, i pkt 24 dotyczacy
znaczenia, jakie ma odrézniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego, w tym znaczenia uzyskanego na skutek uzywania, dla wywazenia
element6w, ktére nalezy uwzglednia¢ przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad)].

26 Szczegélnie znaczacym przyktadem mozliwosci rozszerzenia ochrony znaku towarowego wynikajacej z rejestracji sa seryjne znaki towarowe,
w przypadku ktérych ochrona przyznawana jest wylacznie wowczas, gdy znaki towarowe nalezace do serii sa obecne na rynku [zob. wyrok
z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 126)].
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45. Rejestracja znaku towarowego skutkuje bowiem powstaniem prawa wylacznego, o ktérym mowa
w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Gospodarcze korzystanie z oznaczenia bedacego przedmiotem tej
rejestracji nie stanowi czynnika niezbednego do powstania tego prawa ani doj$cia do skutku jego
nabycia. Jak juz wcze$niej wspomnialem, korzystanie ma znaczenie wylacznie dla zachowania praw
wlasciciela zarejestrowanego znaku towarowego, zapobiegajac wygasnieciu prawa ochronnego ™.

46. Nalezy jednakze podkresli¢, ze mimo iz uzywanie znaku towarowego nie stanowi przestanki
nabycia prawa wylacznego przyznanego na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, to jest ono
wymagane po to, aby znak towarowy mdgl spelnia¢ podstawowa funkcje, dla jakiej prawo to jest
udzielane jego wlascicielowi, polegajaca na ,zagwarantowaniu konsumentowi lub uzytkownikowi
konncowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub wuslugi oznaczonych tym znakiem poprzez
umozliwienie im odréznienia, bez ryzyka pomylki, tego towaru lub tej ustugi od towaréw lub uslug
majacych inne pochodzenie””. Zatem z samej definicji funkcja ta moze by¢ realizowana wylacznie
woéwczas, gdy znak towarowy jest uzywany na rynku.

47. Dlatego nie podzielam twierdzenia Komisji, zgodnie z ktérym realizacja podstawowej funkcji znaku
towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia, miataby sie rozpoczyna¢ w momencie rejestracji.

48. Prawda jest, ze z chwila rejestracji przepisy prawa przyznaja oznaczeniu, ktérego dotyczy wniosek,
»zdolno$¢” do wskazywania w obrocie handlowym pochodzenia handlowego towaréw lub ustug, dla
ktérych zostalo ono zarejestrowane, oraz do odrdzniania tych towaréw lub ustug od tych majacych
inne pochodzenie. Jednakze jest to tylko ocena zdolnosci do wypelniania przez znak towarowy jego
podstawowej funkcji. Aby ta funkcja byla rzeczywiscie realizowana, oznaczenie powinno by¢ uzywane
na rynku i uzyska¢ stycznosé z odbiorcami®.

49. Powyzsze rozwazania prowadza mnie do wniosku, ze analiza prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad, jaka nalezy przeprowadzi¢ w ramach stosowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95,
obejmuje — jesli chodzi o wczesniejszy znak towarowy — czynniki zaréwno abstrakcyjne, wynikajace
z rejestracji tego znaku, jak i konkretne, zwigzane z tym, w jaki sposéb 6w znak byl uzywany, przy
czym te pierwsze czynniki sluza okresleniu minimalnej ochrony, jaka nalezy przyznaé rzeczonemu
znakowi towarowemu, za$ te drugie moga prowadzi¢ do poszerzenia tej ochrony.

2. Przeformutowanie brzmienia pytania prejudycjalnego

50. Niezaleznie od powyzszego dyskusja dotyczaca abstrakcyjnego lub konkretnego charakteru analizy
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad ma, wedlug mnie, jedynie ograniczone znaczenie dla
odpowiedzi, jakiej nalezy udzieli¢ na pytanie przedlozone przez Cour de cassation (sad kasacyjny).

51. Rozpatrywane w postepowaniu gléwnym czyny, ktére mialyby narusza¢ prawo ochronne, zostaly
bowiem popelnione w czasie, gdy nie uplynal jeszcze piecioletni okres od daty ogloszenia o rejestracji
znaku towarowego nalezacego do AR, a zatem nie doszlo jeszcze do wygasniecia prawa ochronnego.

27 Podobnie, jesli chodzi o art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, zob. wyrok Lansforsakringar (pkt 25).

28 Zgodnie z definicja sformulowana przez Trybunal w wyroku z dnia 23 maja 1978 r., Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, pkt 7);
ostatnio, zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, pkt 31).

29 Jest to zreszta przyczyna, dla ktérej dyrektywa 2008/95 przewiduje sankcje w postaci wygasniecia praw do znaku towarowego w przypadku
nieuzywania tego znaku przez jego wlasciciela. Poza tym chcialbym podkresli¢, ze prawo znakéw towarowych Unii Europejskiej nie uznaje
kategorii defensywnych znakéw towarowych, uznanej w porzadku prawnym niektérych panstw czlonkowskich, takich jak Republika Wloska,
obejmujgcej oznaczenia, ktére nie s3 przeznaczone do uzywania w obrocie handlowym, poniewaz ich funkcja jest wylacznie obrona innego,
wykorzystywanego handlowo, oznaczenia: jesli chodzi o niezgodnos$¢ defensywnych znakéw towarowych z systemem znaku towarowego Unii
Europejskiej, zob. wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., I Ponte Finanziaria/OHIM - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03,
EU:T:2006:65, pkt 42-46). Rejestracja znaku towarowego bez zamiaru rzeczywistego wykorzystywania go w obrocie gospodarczym mogtaby
nawet ewentualnie stanowi¢ przyklad rejestracji w zlej wierze w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95.
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52. Jak przypomina sad odsylajacy, Trybunal, wypowiadajac sie w wyroku Léansforsdkringar
w przedmiocie wykladni art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, ktérych tresé
jest w zasadzie identyczna z trescia art. 10 i 12 dyrektywy 2008/95, orzekl, ze wlasciciel znaku
towarowego, w okresie pieciu lat od daty rejestracji unijnego znaku towarowego, moze powolywac sie
na prawo wylaczne, jakie zapewnia 6w znak towarowy zgodnie z art. 9 ust. 1 tego rozporzadzenia®,
dla wszystkich towaréw i ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, bez komiecznosci wykazywania, iz
znak ten jest rzeczywiscie uzywany.

53. Trybunal ustanowil zatem niewatpliwie zasade, mozliwa do przetransponowania do dziedziny
zharmonizowanego prawa znakéw towarowych, zgodnie z ktéra w okresie pieciu lat od rejestracji
znaku towarowego, w przypadku braku rzeczywistego uzywania tego znaku przez wlasciciela,
przestanki istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w ramach powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa ochronnego (w szczegélnosci naruszenia poprzez imitacje) nalezy ocenia¢ w sposob
abstrakcyjny, a mianowicie wylacznie poprzez odniesienie do czynnikéw wynikajacych z rejestracji

znaku towarowego*'.

54. Wyrok Lénsforsdkringar podwaza zatem zalozenie bedace punktem wyjscia zaréwno dla wyroku
tribunal de grande instance de Paris (sadu okregowego w Paryzu), jak i wyroku cour d’appel de Paris
(sadu apelacyjnego w Paryzu) (zaskarzonego przez AR skarga kasacyjna stanowiaca przedmiot
postepowania gtéwnego), zgodnie z ktérym to zalozeniem prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
w ramach powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego poprzez imitacje, w zakresie
w jakim naruszenie to dotyczy podstawowej funkcji znaku towarowego, nalezy w kazdym przypadku
ocenia¢ w spos6b konkretny*.

55. Wynika z tego, jak zreszta zauwazyl sam Cour de cassation (sad kasacyjny), ze zagadnienie, z jakim
mierzy sie 6w sad, nie dotyczy ustalenia, czy w okolicznosciach sprawy w postepowaniu gtéwnym
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, ktore stanowi przeslanke powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa ochronnego wytoczonego przez AR przeciwko pozwanym w postepowaniu
gtéwnym, nalezy ocenia¢ w spos6b abstrakcyjny, czy konkretny, lecz ustalenia bardziej pierwotnej
kwestii, a mianowicie tego, czy AR jest wcigz legitymowany (nawet po wygasnieciu jego praw do znaku
towarowego), aby wytoczy¢ przeciwko pozwanym w postepowaniu gtéwnym powédztwo o stwierdzenie
naruszenia prawa ochronnego, ktére dotyczy czyndw popelnionych przez nie w czasie trwania
piecioletniego okresu po dacie rejestracji znaku towarowego.

56. Gdyby odpowiedZ na to pytanie miala by¢ twierdzaca, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad,
ktére stanowi przeslanke zakwalifikowania tego rodzaju czynéw, popelnionych w okresie
poprzedzajacym wygasniecie, jako naruszenia praw ochronnych, nalezaloby ocenia¢ — w mys$l wyroku
Lansforsakringar oraz wobec catkowitego braku wykorzystania gospodarczego wczesniejszego znaku
towarowego — w sposob abstrakcyjny, to znaczy wylacznie na podstawie rejestracji tego znaku
towarowego.

C. Wygasniecie prawa ochronnego a legitymacja procesowa do wytoczenia powddztwa
o stwierdzenie naruszenia tego prawa

57. Zanim przystapie do analizy pytania przedlozonego przez Cour de cassation (sad kasacyjny),
usci$lonego w pkt 55 niniejszej opinii, chcialbym zauwazy¢, ze odpowiedz nie zalezy ani od istnienia
rzeczywistego i aktualnego naruszenia podstawowej funkcji wczes$niejszego znaku towarowego, ani od
ustalenia istnienia szkody wyrzadzonej wlascicielowi tego znaku.

30 Tres¢ tego przepisu jest w zasadzie identyczna z trescia art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.
31 Oczywiscie nie oznacza to, ze w przypadku, gdy znak towarowy byl uzywany, uzywanie to jest uwzgledniane w ramach takiej oceny.

32 Przypominam, ze zaréwno wyrok tribunal de grande instance de Paris (sadu okregowego w Paryzu), jak i wyrok cour d’appel de Paris (sadu
apelacyjnego w Paryzu) zapadly wczesniej niz wyrok Lénsforsakringar.
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58. Z jednej strony bowiem, jak przypomina sad odsylajacy, mimo ze w wyroku z dnia 18 czerwca
2009 r., L’Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 59), Trybunal wyjasnil, ze dla powstania ochrony
przyznanej na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 wymagane jest ustalenie ,mozliwego
negatywnego wplywu na podstawowa funkcje znaku towarowego””, to z wyroku Lénsforsikringar
wynika, ze w okresie pieciu lat od daty zarejestrowania znaku towarowego 6w negatywny wplyw
nalezy rozumie¢ jako dotyczacy ,potencjalu odrdzniajacego” wczeéniejszego, nieuzywanego znaku
towarowego, a wiec w oderwaniu od okoliczno$ci, ze znak ten nie zaistnial jeszcze w $wiadomosci
odbiorcéw.

59. Z drugiej strony, jak slusznie podkreslita Komisja w swoich uwagach na pi$mie, kwestia legitymacji
procesowej wlasciciela znaku towarowego do wytoczenia powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa
ochronnego, aby uzyska¢ naprawienie szkody poniesionej jakoby w wyniku uzywania oznaczenia
wprowadzajacego w blad poprzez wywotlanie skojarzenia ze jego znakiem towarowym, jest niezalezna
od kwestii ustalenia, czy konkretnie to uzywanie moglo spowodowa¢ powstanie powotywanych szkéd.
Innymi slowy, istnienie szkody nie warunkuje legitymacji procesowej do wytoczenia powddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, lecz stanowi przeslanke materialnoprawna roszczenia
odszkodowawczego zgloszonego w ramach takiego powddztwa.

60. Aby udzieli¢ odpowiedzi na pytanie przediozone przez Cour de cassation (sad kasacyjny), nalezy
zatem przenie$¢ punkt zainteresowania z uszczerbkéw, jakie mogly spowodowaé dzialania pozwanych,
ktérym zarzuca sie naruszanie praw ochronnych, wobec funkcji wczesniejszego znaku towarowego
oraz intereséw jego wlasciciela, w kierunku sytuacji wlasciciela w chwili wniesienia przezen powéddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego.

61. Jak wynika z postanowienia odsylajacego, w dacie wniesienia pozwu prawa AR do znaku
towarowego byly wygaste®.

62. Z akt postepowania gléwnego wynika bowiem, ze AR wytoczyl powddztwo przeciwko pozwanym
w postepowaniu gléwnym pismami z dnia 8 i 11 czerwca 2012 r. Piecioletni termin od daty rejestracji
znaku towarowego SAINT GERMAIN, przewidziany w art. 10 dyrektywy 2008/95, uplynal natomiast
w dniu 13 maja 2011 r.

63. Mimo ze tribunal de grande instance de Nanterre (sad okregowy w Nanterre) stwierdzit
wygasniecie dopiero w dniu 28 lutego 2013 r. wyrokiem, ktéry uprawomocnil si¢ w dniu 22 lutego
2014 r. — to jest w dacie, w ktérej cour d’appel de Versailles (sad apelacyjny w Wersalu) utrzymal ten
wyrok w mocy — wygasniecie nastapilo w dniu, w ktérym uptynal rzeczony termin.

64. Gdy wlasciciel znaku towarowego wystepuje z powddztwem o stwierdzenie naruszenia prawa
ochronnego, niezaleznie od tego, czy chodzi o naruszenie ,poprzez reprodukowanie” czy tez ,poprzez
imitacje”, wykonuje on prawo wylaczne wynikajace z rejestracji znaku towarowego, ktérego trescia jest
mozliwo$¢ zakazania uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem
towarowym lub podobnego do tego znaku dla towaréw identycznych z tymi, dla ktérych éw znak
zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych. To samo dotyczy sytuacji, gdy powddztwo ma na celu
wylacznie uzyskanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku takiego uzywania, na przyklad
w przypadku, gdy w miedzyczasie zaprzestano kwestionowanych dziatan.

33 Zobacz podobnie réwniez wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r., Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, pkt 28), z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings
i 02 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 57).

34 Zwracam w tym wzgledzie uwage, Ze z akt postepowania gtéwnego wynika, iz AR przed tribunal de grande instance de Paris (sadem okregowym
w Paryzu) twierdzil co innego. Jednakze jego twierdzenia zostaly slusznie oddalone przez ten sad.
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65. Wygasniecie skutkuje pozbawieniem wtasciciela zarejestrowanego znaku towarowego prawa
wylacznego wynikajacego z rejestracji w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Od dnia,
w ktérym nastapilo wygasniecie, wykonywanie tego prawa nie jest juz wiec a priori dopuszczalne.
Innymi slowy, wygasniecie kladzie kres uprawnieniu do wytoczenia powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa ochronnego opartego na tym przepisie *.

66. Czy dotyczy to rowniez powddztw, takich jak to wytoczone przez powoda w postepowaniu
gléwnym, majacych na celu uzyskanie naprawienia szkody wyrzadzonej wlascicielowi zarejestrowanego
znaku towarowego w wyniku takiego uzywania w okresie, gdy prawo wtasciciela do tego znaku jeszcze
nie wygasto?

D. Uprawnienie wlasciciela, ktorego prawo ochronne wygasto, do otrzymania odszkodowania za
naruszenia prawa ochronnego popetnione przed wygasnieciem

67. Mimo ze wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego, po wygasnieciu prawa ochronnego, co do
zasady nie moze juz wykonywaé prawa wylacznego wynikajacego z rejestracji, nalezy jednak podkresli¢,
ze czyny stanowiace naruszenie prawa ochronnego w odniesieniu do takiego znaku, popelnione
w okresie pieciu lat od jego rejestracji, w wyniku wygasniecia nie traca bezprawnego charakteru.

68. Wynika z tego, ze jezeli prawo krajowe nie przewiduje, iz wygasniecie ma moc wsteczna od daty
zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego lub od daty rejestracji tego znaku, tak ze znak
towarowy nie wywieralby jakichkolwiek skutkéw prawnych, czyny popelnione w rzeczonym okresie
pieciu lat, ktére mialy miejsce, zanim doszio do wygasniecia, moga nadal by¢ objete powddztwem
o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego.

69. Odmowa przyznania takiego uprawnienia wlascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego,
ktérego prawo ochronne do znaku wygasto, oznaczataby ,legalizacje ex post” czynéw stanowiacych
naruszenie praw ochronnych, popelnionych w czasie, gdy znak towarowy, na ktéry wywierany jest
negatywny wplyw — w znaczeniu przedstawionym w pkt 58 niniejszej opinii — byl jeszcze chroniony.

70. Moim zdaniem taka legalizacja nie moglaby wynikaé, jak zasadniczo twierdza pozwane
w postepowaniu gltéwnym, z samego ustalenia, ze rozpatrywany znak towarowy nigdy nie byt
wykorzystywany gospodarczo.

71. Prawda jest, ze prawa przyznane wlascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego na mocy
dyrektywy 2008/95 sluza umozliwieniu pelnienia przez ten znak jego podstawowej funkgcji, jaka jest
wskazywanie pochodzenia, oraz umozliwieniu odgrywania roli zasadniczego elementu systemu
niezaktéconej konkurencji, ktérego ustanowienie i utrzymanie jest celem prawa Unii*. Podazajac tym
samym tokiem rozumowania, nalezy uznaé, ze prawa te, jak wyjasnitem powyzej, moga by¢ zachowane
wylacznie wéwczas, gdy funkcja, dla ktorej zostaly przyznane, jest rzeczywiscie wykonywana na rynku.

35 Nalezy zauwazy¢, ze wygasnigcie nie dotyczy wszelkich uprawnien zwiagzanych z oznaczeniem objetym rejestracja, lecz tylko tych, ktére wynikaja
z rejestracji. Nalezy zatem odrézni¢ sytuacje, w ktérej wygasniecie dotyczy znaku towarowego, ktéry nie byl uzywany, od sytuacji, w ktérej znak
towarowy byl przedmiotem gospodarczego wykorzystania, ktérego nastepnie zaprzestano na nieprzerwany okres pieciu lat. W tej drugiej
sytuacji nie mozna wykluczyé, ze pamie¢ znaku towarowego zachowala si¢ w $wiadomosci konsumentéw nawet po uplywie tego okresu,
zwlaszcza jesli znak towarowy byl intensywnie wykorzystywany. W takich okolicznosciach wlasciciel znaku moglby wytoczy¢ powdédztwo
o stwierdzenie naruszenia, mimo wygasniecia prawa ochronnego, nie na podstawie praw wynikajacych z rejestracji, ktére juz wygasly, lecz na
podstawie przyznanych mu praw, ktére w danej sytuacji sa konsekwencja uzywania przezen oznaczenia bedacego przedmiotem rejestracji.

36 Odnosnie do funkgji znaku towarowego w takim systemie zob. wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar
Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 30).
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72. Mogloby sie zatem wydawad, ze nieuzasadnione, a nawet noszace znamiona naduzycia jest to, iz
osoba, ktéra nigdy nie wykorzystywala swojego znaku towarowego, korzystajac jednocze$nie ze
zwigzanego z tym znakiem prawa wylacznego, i ktéra nadto nie wykonala we wlasciwym czasie tego
prawa, aby zakaza¢ naruszen swojego znaku towarowego®, moze po wygasnieciu prawa ochronnego,
wytoczy¢ powddztwo przeciwko sprawcom naruszen, w celu uzyskania naprawienia szkody, ktéra
jakoby poniosta.

73. Jednakze, jak juz wspomniatem, Trybunal potwierdzit w wyroku Lansforsikringar, ze przepisy
dotyczace wygasniecia praw ochronnych przyznaja wlascicielowi znaku ,okres karencji’, zanim
rozpocznie on rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego, w ktérym to okresie, nawet
w przypadku braku jakiegokolwiek gospodarczego wykorzystywania tego znaku, moze on zakazac
naruszenia przyslugujacej mu wylaczno$ci na uzywanie tego znaku dokonywanego przez osobe trzecia
oraz uzyska¢ naprawienie szkéd wyrzadzonych mu w wyniku takiego naruszenia. Okoliczno$¢, ze po
uplywie tego okresu wlasciciel nadal nie wykorzystywal tego znaku towarowego, co do zasady nie ma
wplywu na bezprawny charakter naruszenn prawa ochronnego popelnionych w czasie, gdy rzeczony
termin jeszcze nie uptynal™.

74. Zatem jezeli na podstawie prawa krajowego danego panstwa czlonkowskiego wygasniecie nie
wywiera skutkéw wstecznych od daty zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego lub od daty
jego rejestracji, co pozbawialoby wlasciciela, ktérego prawo ochronne wygasto, wszelkich uprawnien
do zadania odszkodowania z tytulu czynéw popelnionych w tym okresie karencji, to moim zdaniem
nic nie stoi na przeszkodzie, aby 6w wtasciciel mégl wytoczy¢ powddztwo o stwierdzenie naruszenia
prawa ochronnego w celu uzyskania naprawienia szkody, jaka poniést w wyniku czynéw, ktére
w chwili gdy je popelniano, naruszaly jego prawo wylaczne do znaku towarowego.

75. Chcialbym nadto podkresli¢, ze jak zauwazyla Komisja podczas rozprawy, nie mozna wykluczy¢, iz
w niektérych przypadkach czyny naruszajace prawo ochronne popelnione w okresie pieciu lat od
rejestracji znaku towarowego mogly zniecheci¢ wlasciciela tego znaku do wykorzystywania go lub
mogly utrudni¢ rzeczywiste uzywanie, nie stanowiac jednakze uzasadnionego powodu nieuzywania
w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, zapobiegajacego wygasnieciu®.

76. Rozstrzygniecia, jakie proponuje przyja¢ Trybunatowi, nie podwaza obiter dictum zawarte w pkt 28
wyroku Lénsforsakringar, w ktérym Trybunal stwierdzil, ze ,od chwili uptywu okresu pieciu lat
nastepujacych po rejestracji unijnego znaku towarowego na zakres [prawa wylacznego udzielonego
w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009] moze mie¢ wplyw ustalenie — dokonane
w nastepstwie podniesienia roszczenia wzajemnego lub podjecia obrony co do istoty sprawy przez
osobe trzecia w ramach postepowania w sprawie naruszenia — ze wlasciciel w tym momencie jeszcze
nie rozpoczal rzeczywistego uzywania swojego znaku towarowego w odniesieniu do czesci lub ogédiu
towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany”.

77. Mimo ze Trybunal zamierzal niewatpliwie wyjasni¢ w tym punkcie, iz skutkiem wygasniecia moga
by¢ ograniczenia lub nawet uniemozliwienie wykonywania rzeczonego prawa, majac na uwadze tres¢
wszystkich motywdéw tego wyroku, twierdzenie to nalezy wedlug mnie rozumie¢ jako odnoszace sie do
powodztw o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, zmierzajacych do zakazania czynéw, ktére

37 Przypominam, ze naruszenia prawa ochronnego rozpatrywane w postepowaniu gléwnym zostaly popelnione pomiedzy dniem 8 czerwca 2009 r.
a dniem 13 maja 2011 r. oraz ze od rozpoczecia naruszen do wniesienia pozwéw przez AR (8 i 11 czerwca 2012 r.) uplynely trzy lata.

38 Mogloby by¢ inaczej, gdyby zostalo wykazane, ze wlasciciel przystapit do rejestracji bez zamiaru uzywania znaku do celéw, dla ktérych zostato
mu udzielone prawo wylaczne, tak ze mozliwe byloby uznanie, iz rejestracja zostala dokonana w zlej wierze w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d)
dyrektywy 2008/95, co mogloby stanowi¢ podstawe stwierdzenia niewaznosci rejestracji znaku towarowego.

39 Chcialbym w tym wzgledzie zauwazy¢, ze wérdd szkdd, na ktére powolal sie pomocniczo AR przed tribunal de grande instance de Paris (sadem
okregowym w Paryzu), znajduja si¢ ,negatywne konsekwencje gospodarcze” czynéw naruszajacych prawo ochronne zarzucanych pozwanym
w postepowaniu gléwnym, w szczegdlnosci w postaci ,utraty mozliwosci wejscia na rynek” oraz ,niemozno$ci wykorzystywania znaku
towarowego SAINT GERMAIN”.

14 ECLIL:EU:C:2019:755



OprmNiA G. PrTruzzerLl — Sprawa C-622/18
COOPER INTERNATIONAL SPIRITS I IN.

zostaly popetnione po upltywie okresu pieciu lat nastepujacego po rejestracji znaku towarowego®. Nie
sadze natomiast, aby mozna bylo wywodzi¢ z tego punktu argument na korzy$¢ twierdzenia, ze
wlasciciel, ktérego prawa do znaku towarowego wygasly ze wzgledu na nieuzywanie tego znaku, nie
moze uzyskac (takze w drodze powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego) naprawienia
szkody poniesionej w wyniku czynéw popelnionych przed data, w ktérej nastapilo wygasniecie.

78. Podobnie jestem zdania, ze art. 17 dyrektywy 2015/2436*" (ktéra zastapita dyrektywe 2008/95),
zgodnie z ktérym ,[w]lascicielowi znaku towarowego prawo do zakazania uzywania oznaczenia
przystuguje tylko wéwczas, gdy w momencie wniesienia powddztwa o naruszenie nie istnieje
mozliwo$¢ stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela na podstawie art. 197, nie dotyczy mozliwosci
zadania (takze po wygasnieciu) w drodze powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego
naprawienia szkody poniesionej w wyniku czynéw popelnionych w czasie, gdy trwala jeszcze ochrona
prawna znaku towarowego.

79. Wreszcie, proponowane przeze mnie rozwigzanie respektuje swobode uznania pozostawiona
panstwom czlonkowskim przez dyrektywe 2008/95, jesli chodzi o definicje skutkéw wygasniecia,
a w szczegblnodci jesli chodzi o okreslenie chwili, z ktéra nastepuje wygasniecie®. Co sie tyczy prawa
francuskiego, jak juz podkreslitem, wygasniecie nastepuje z dniem uplywu okresu pieciu lat od daty
ogloszenia o rejestracji znaku towarowego.

80. W swietle wszystkich powyzszych rozwazan jestem zdania, ze wlasciciel zarejestrowanego znaku
towarowego, ktéry nigdy nie uzywal tego znaku i ktérego prawa do tego znaku wygasly wraz
z uplywem okresu pieciu lat przewidzianego w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, moze wytoczy¢
powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) tej
dyrektywy, aby uzyska¢ naprawienie szkody, jaka poniést w wyniku uzywania przez osobe trzecia
w powyzszym Dpiecioletnim okresie i przed dniem wygasniecia praw oznaczenia podobnego
w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych lub podobnych, co wprowadzalo w btad, wywolujac
skojarzenie z jego znakiem towarowym.

81. Gdyby Trybunal nie zgodzil si¢ z powyzsza propozycja i doszed! do wniosku, ze wilasciciel, ktérego
prawa do znaku towarowego wygasly ze wzgledu na brak rzeczywistego uzywania tego znaku, nie jest
juz uprawniony do wytoczenia powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, nawet jezeli
takie powddztwo mialoby na celu uzyskanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku czynéw
stanowigcych naruszenie praw ochronnych popelnionych w okresie pieciu lat nastepujacych po
zarejestrowaniu znaku towarowego, proponuje tytutem pomocniczym, aby Trybunal uznal, w oparciu
o rozwazania zawarte w pkt 66—69 niniejszej opinii, ze takie naprawienie szkody jest mozliwe do
uzyskania w drodze powddztwa na innej podstawie prawnej niz art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, na
przyklad na podstawie przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepiséw
o odpowiedzialno$ci pozaumownej®, jezeli spelnione sa przewidziane w prawie krajowym przestanki
korzystania z takich $rodkéw prawnych.

40 Skutki wygaéniecia zostaly opisane w art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w nastepujacy sposob: ,Uwaza sie, ze [unijny] znak towarowy od
daty zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasnigcia lub roszczenia wzajemnego nie powoduje skutkéw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu
w zakresie, w jakim stwierdzono wygasniecie praw wlasciciela. Na wniosek jednej ze stron moze zosta¢ ustalona w decyzji data wczesniejsza,
z jaka wystapila jedna z podstaw stwierdzenia wygasniecia”.

41 Ratione temporis dyrektywa ta nie ma zastosowania do okolicznosci faktycznych, ktérych dotyczy spér w postepowaniu gléwnym, niemniej
jednak byly do niej czynione nawiazania (w szczeg6lnosci przez pozwane w postepowaniu giéwnym) w uwagach na pismie skladanych przed
Trybunalem oraz podczas dyskusji na rozprawie.

42 Zobacz w szczegdlnosci motyw 6 dyrektywy 2008/95, zgodnie z ktérym ,[planstwa czlonkowskie powinny posiadac [...] swobode ustalania
przepiséw proceduralnych dotyczacych [...] wygasniecia [...] znakéw towarowych nabytych przez rejestracje. [...] Panstwa czlonkowskie powinny
zachowa¢ swobode ustalenia skutkéw wygasniecia [...] znakéw towarowych”. Przypominam, ze ta swoboda uznania pozostawiona parstwom
cztonkowskim nie istnieje juz w dyrektywie 2015/2436, ktérej art. 47 ust. 1 stanowi, Ze ,[u]znaje si¢, ze od daty zlozenia wniosku o stwierdzenie
wygasniecia zarejestrowany znak towarowy nie wywoluje skutkéw okreslonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim stwierdzono jego
wygasniecie. Na wniosek jednej ze stron, w decyzji dotyczacej wniosku o stwierdzenie wygasniecia moze zostaé okre$lona data wcze$niejsza,
w ktorej wystapila jedna z podstaw stwierdzenia wygasniecia”.

43 Powodztwa te bylyby oparte na tych samych okolicznosciach faktycznych co te przytaczane na poparcie powddztwa o naruszenie praw
ochronnych na znak towarowy.
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82. Tego rodzaju powddztwa, pozostajace do dyspozycji osoby, ktéra nie moze powolywac sie na prawa
wylaczne, bylyby oparte na tych samych okolicznosciach faktycznych co te przytaczane na poparcie
powddztwa o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, jezeli wynika z nich szkoda™.

83. Z powodéw przedstawionych w pkt 39-49 niniejszej opinii nawet w takiej sytuacji
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad poprzez wywolanie skojarzenia pomiedzy kolidujacymi ze
soba oznaczeniami, konieczne dla stwierdzenia, ze doszlo do naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy (czyli dziatanie nacechowane bezprawnoscia), nalezy ocenia¢ wyltacznie poprzez odniesienie
do czynnikéw, ktore wynikaja z rejestracji znaku towarowego *.

IV. Whnioski

84. Na podstawie calo$ci powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal udzielit nastepujacej
odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedtozone przez Cour de cassation (sad kasacyjny):

Artykut 5 ust. 1 lit. b), art. 10 i art. 12 ust. 1 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 nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze wlasciciel
zarejestrowanego znaku towarowego, ktéry nigdy nie uzywal tego znaku i ktérego prawa do tego
znaku wygasly wraz z uplywem okresu pieciu lat przewidzianego w art. 12 ust. 1 tej dyrektywy, moze
wytoczy¢ powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)
rzeczonej dyrektywy, aby uzyska¢ naprawienie szkody, jaka ponidst w wyniku uzywania przez osobe
trzecia w powyzszym piecioletnim okresie i przed dniem wygasniecia praw oznaczenia podobnego
w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych lub podobnych, co wprowadzalo w btad, wywolujac
skojarzenie z jego znakiem towarowym. W ramach takiego powddztwa prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad poprzez wywolanie skojarzenia pomiedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami,
konieczne dla stwierdzenia, ze doszlo do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, nalezy
ocenia¢ wylacznie poprzez odniesienie do czynnikéw, ktére wynikaja z rejestracji znaku towarowego.

44 Zwracam uwage, ze naprawienia szkdd, na ktére powoluje si¢ pomocniczo AR, wspomnianych w przypisie 39 do niniejszej opinii, jak réwniez

szkody (takze powolanej pomocniczo) w postaci ,utraty nakladéw inwestycyjnych poniesionych [...] na promowanie znaku towarowego”, mozna
zada¢ w ramach powédztwa opartego na przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisach dotyczacych odpowiedzialnosci
pozaumowne;j.

45 Zwracam uwage, ze nawet to rozwiazanie uwzglednialoby swobode uznania pozostawiong panstwom czlonkowskim przez dyrektywe 2008/95.
Wiasciciel znaku towarowego, ktérego prawa do tego znaku wygasly, pozostaje bowiem uprawniony do wytoczenia powddztwa na podstawie
innej niz prawo wylaczne do znaku towarowego, aby uzyska¢ naprawienie szkody poniesionej w wyniku tych czynéw popelnionych w czasie,
gdy prawo wylaczne do znaku towarowego jeszcze mu przyslugiwalo, jedynie w zakresie, w jakim prawo krajowe nie przewiduje wygasniecia ze
skutkiem wstecznym, od daty zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego lub od daty jego rejestracji.
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