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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (dziesiagta izba)

z dnia 2 czerwca 2022 r.*

Odestanie prejudycjalne — Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa
2008/95/WE — Artykul5 — Prawa wynikajace ze znaku towarowego — Artykul 6 ust. 2 —
Ograniczenie skutkéw znaku towarowego — Brak mozliwosci zakazania przez wlasciciela znaku
towarowego osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym wcze$niejszego prawa o zasiegu

lokalnym — Warunki — Pojecie ,wcze$niejszego prawa” — Nazwa handlowa —
Whasciciel pozniejszego znaku towarowego, ktéremu przystuguje jeszcze starsze prawo —
Znaczenie

W sprawie C-112/21
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden (sad najwyzszy Niderlandéw)
postanowieniem z dnia 19 lutego 2021 r., ktére wptyneto do Trybunatu w dniu 25 lutego 2021 r.,
W postepowaniu:
X BV
przeciwko
Classic Coach Company vof,
Y,
Z,
TRYBUNAL (dziesiata izba),
w sktadzie: 1. Jarukaitis, prezes izby, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) i D. Gratsias, sedziowie,
rzecznik generalny: G. Pitruzzella,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— wimieniu X BV — F.I. van Dorsser, advocaat,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu Classic Coach Company vof, Y oraz Z — M.G. Jansen, advocaat,
— w imieniu rzadu polskiego — B. Majczyna, w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej — poczatkowo E. Gippini Fournier i P.-J. Loewenthal, nastepnie
P.-]. Loewenthal, w charakterze pelnomocnikéw,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 6 ust. 2 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
(Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy X BV, bedacym przedsiebiorstwem
przewozu oséb autokarami, a Classic Coach Company vof, bedacym réwniez przedsiebiorstwem
przewozu oséb autokarami (zwanym dalej ,Classic Coach”) oraz dwiema osobami fizycznymi,
Y i Z, w przedmiocie zarzucanego naruszenia przez te osoby prawa do znaku towarowego
Beneluksu, ktérego X jest wlascicielem.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Konwencja paryska

Artykul 1 ust. 2 konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej podpisanej w Paryzu
w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.
i zmienionej w dniu 28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851,
s. 305, zwanej dalej ,konwencja paryska”), stanowi:

»Przedmiotem ochrony wlasnosci przemyslowej sa patenty na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory
przemyslowe, znaki towarowe, znaki uslugowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy
pochodzenia, jak réwniez zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

W mysl art. 8 konwencji paryskiej:

»,Nazwa handlowa bedzie chroniona we wszystkich panstwach bedacych czlonkami zwigzku bez
obowiazku zgloszenia lub rejestracji niezaleznie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi czesci znaku
towarowego”.
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Porozumienie TRIPS

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéow praw wlasnosci intelektualnej (zwane dalej
»porozumieniem TRIPS”) zawarte jest w zalaczniku 1C do Porozumienia ustanawiajacego
Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r.
i zatwierdzonego decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia
w imieniu Wspdlnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji,
porozumienn bedacych wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej
(1986-1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1).

Artykut 1 porozumienia TRIPS, zatytulowany ,Charakter i zakres zobowiazan”, w ust. 2 stanowi:

»Dla potrzeb niniejszego porozumienia pojecie »wlasno$¢ intelektualna« odnosi sie do wszystkich
kategorii wlasno$ci intelektualnej, stanowigcych przedmiot uregulowan sekcji 1-7 czesci II”.

Artykul 2 tego porozumienia, zatytulowany ,Konwencje dotyczace wlasnosci intelektualnej”,
stanowi w ust. 1:

»W zakresie czesci II, III i IV niniejszego porozumienia czlonkowie zastosuja sie do wymogéw
artykuléw 1-12 i 19 [konwencji paryskiej]”.

Artykut 16 tego porozumienia, zatytulowany ,Przyznane prawa”, stanowi w ust. 1:

»Wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego bedzie mial wylaczne prawo powstrzymywania
wszelkich os6b trzecich od uzywania w dzialalnosci handlowej bez jego zgody identycznych lub
podobnych oznaczen dla towaréw lub ustug identycznych lub podobnych do tych, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany, gdy takie ich uzycie mogloby stwarza¢ prawdopodobienstwo pomyiki.
W przypadku wuzycia identycznego oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug,
prawdopodobienistwo pomyltki bedzie domniemane. Okreslone powyzej prawa nie beda naruszaly
praw istniejacych wczes$niej, ani nie beda mialy wplywu na mozliwos$¢ przyznawania przez cztonkéw
praw na podstawie uzywania znaku”.

Prawo Unii
Motyw 5 dyrektywy 2008/95 stanowi:

»Niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawia¢ panstw cztonkowskich prawa do dalszego udzielania
ochrony znakom towarowym nabytym poprzez ich uzywanie, ale powinna bra¢ je pod uwage
jedynie w odniesieniu do zwigzkéw miedzy nimi a znakami towarowymi nabytymi przez
rejestracje”.

W mysl art. 1 tej dyrektywy, zatytulowanego ,Zakres stosowania”:

»Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub
ustug, zarejestrowanego lub zgloszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w panstwie
czlonkowskim, znaku wspdlnego oraz gwarancyjnego lub certyfikujacego, badz bedacego
przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestracje w Urzedzie Wlasnosci Intelektualnej Panstw
Beneluksu lub rejestracji miedzynarodowej, odnoszacej skutek w panstwie cztonkowskim”.
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Artykut 4 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji dotyczace kolizji z prawami wcze$niejszymi”, w ust. 4 stanowi:

»Kazde panstwo czlonkowskie moze postanowi¢ ponadto, ze znak towarowy nie podlega
rejestracji, a za niewazny uznaje sie juz zarejestrowany znak, jezeli:

[...]

b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia uzywanego w obrocie
zostaly nabyte przed data zlozenia wniosku o rejestracje pdzniejszego znaku towarowego lub
data pierwszenstwa podniesionego we wniosku o rejestracje pdzniejszego znaku towarowego,
oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje wlascicielowi
prawo zakazania uzywania p6zniejszego znaku towarowego;

c) uzywanie znaku towarowego moze by¢ zakazane w zwiazku z istnieniem wcze$niejszego
prawa, o ktérym mowa w ust. 2 i w lit. b) niniejszego ustepu, a zwlaszcza:
(i) prawa do nazwiska;
(ii) prawa do osobistego wizerunkuy;
(iii) prawa autorskiego;
(iv) prawa wlasnosci przemyslowej;

[...]".
Artykut 5 tej dyrektywy, zatytulowany ,Prawa wynikajace ze znaku towarowego”, stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Whasciciel 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 ustug identycznych z tymi,
dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

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

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do
towar6ow lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Wspdlnocie [w panstwie cztonkowskim] i w przypadku
gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie
jego odrézniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe [uzasadnionej przyczyny
powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku
towarowego badz tez dziala na ich szkode].
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3. Jezeli spelnione sa warunki okre$lone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, miedzy innymi,
nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]

5. Ustepy 1-4 nie maja wplywu na przepisy obowiazujace w panstwach cztonkowskich dotyczace
ochrony przed uzywaniem oznaczenia w celach innych niz odréznienie towaréw lub ustug, jezeli
uzywanie tego oznaczenia bez wlasciwego powodu przyniostoby nieuzasadniona korzys¢ lub
byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego [uzasadnionej
przyczyny powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy
znaku towarowego badz tez dziata na ich szkode]”.

Artykut 6 dyrektywy 2008/95, zatytulowany ,,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”, stanowi
w ust. 1:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym:

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

[...]

2. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania, w obrocie
handlowym, wcze$niejszego prawa, ktére ma zastosowanie jedynie na konkretnym obszarze,
jezeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego panstwa czlonkowskiego
i w granicach terytorium, na ktérym jest uznawane”.

W mysl art. 9 tej dyrektywy, zatytutowanego ,Ograniczenie powstale w wyniku przyzwolenia
[Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]”:

»1. Jezeli w panstwie czlonkowskim wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego [...] dawal
przyzwolenie na [tolerowal] uzywanie, przez okres kolejnych pieciu lat pézniejszego znaku
towarowego zarejestrowanego w tym panstwie czlonkowskim, bedac jednoczesnie $§wiadomy
takiego uzywania, traci on uprawnienie do zlozenia, na podstawie wczes$niejszego znaku
towarowego, wniosku o uniewaznienie rejestracji poézniejszego znaku towarowego oraz do
sprzeciwiania si¢ uzywaniu pézniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktérych pézniejszy znak towarowy jest uzywany, chyba ze zlozenie wniosku o rejestracje
pozniejszego znaku towarowego dokonane bylo w zlej wierze.

2. Kazde panstwo cztonkowskie moze postanowi¢, ze ust. 1 stosuje sie do wlasciciela [...] innego
wczesniejszego prawa, o ktéorym mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).
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3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, wlasciciel pdzZniejszego zarejestrowanego znaku
towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania si¢ korzystaniu z wcze$niejszego prawa, nawet
jezeli prawo to nie moze by¢ dluzej powolywane przeciwko pdzniejszemu znakowi towarowemu”.

Dyrektywa 2008/95 zostata uchylona i zastapiona ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. przez
dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 2015, L 336, s. 1). Tresc¢ art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 jest obecnie zasadniczo zawarta, ze
zmianami jedynie redakcyjnymi, w art. 14 ust. 3 dyrektywy 2015/2436. Jednakze z uwagi na date
wystapienia okolicznosci faktycznych w postepowaniu gléwnym niniejsze odeslanie
prejudycjalne jest rozpatrywane w $§wietle dyrektywy 2008/95.

Konwencja paristw Beneluksu

Artykut 2.20 konwencji panstw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe
i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r., ktéra podpisano w Hadze przez Krdlestwo Belgii, Wielkie
Ksiestwo Luksemburga i Krélestwo Niderlandéw i ktéra weszta w zycie w dniu 1 wrze$nia 2006 r.
(zwanej dalej ,konwencja panstw Beneluksu”), zatytulowany ,Zakres ochrony”, stanowi w ust. 1:

»Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Bez
uszczerbku dla przepiséw ustawy dotyczacych odpowiedzialnosci cywilnej wylaczne prawo do
znaku towarowego uprawnia jego wlasciciela do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie
posiadaja jego zgody:

[...]

b. uzywania w obrocie handlowym oznaczen, w ktérych przypadku z powodu ich identycznosci
lub podobienstwa do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub
ustug, ktoérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]

d. uzywania oznaczenia w celach innych niz odréznienie towaréw lub ustug, jezeli uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z odrézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego badz tez dziata na ich szkode”.

Artykut 2.23 konwencji panstw Beneluksu, zatytulowany ,Ograniczenie wylacznego prawa’,
w ust. 2 stanowi:

»Wylaczne prawo do znaku towarowego nie obejmuje prawa do sprzeciwienia si¢ uzywaniu w obrocie
handlowym podobnego oznaczenia, ktére wywodzi swoja ochrone z wcze$niejszego prawa o zasiegu
jedynie lokalnym, jezeli i o ile prawo to jest uznawane przez przepisy ustawowe jednego z panstw
Beneluksu”.
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Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

W latach 1968-1977 dwdch braci bylo wspdlnikami spolki jawnej, majacej siedzibe
w Amersfoorcie (Niderlandy), w ramach ktérej prowadzili przedsiebiorstwo dzialajace w sektorze
przewozéw autokarami pod firma ,Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Do 1971 r.
ustugi okazjonalnego przewozu oséb autokarami byly §wiadczone przez ich ojca, ktéry od 1935 r.
wykonywal te sama dziatalno$¢.

W 1975 r. jeden z tych braci (zwany dalej ,bratem 17) utworzyl spétke X, ktéra od 1975 r.
lub 1978 r. uzywala dwéch nazw handlowych, z ktérych jedna odpowiadata cze$ciowo nazwisku
wspomnianych braci.

W 1977 r., po wystapieniu brata 1 ze spétki utworzonej w 1968 r., drugi brat (zwany dalej
»bratem 2”) kontynuowal te dzialalno$¢ wraz ze swoja matzonka jako wspdlniczka, w formie spo6tki
z ograniczona odpowiedzialnoscia, zachowujac przy tym te sama nazwe, ktéra nosila spotka
utworzona w 1968 r.

W 1991 r. ze wzgledéw podatkowych brat 2 utworzyl réwniez wraz ze swoja matzonka spoétke
jawna. Obie spoélki nalezace do brata 2 i jego malzonki wspélistnialy i obie uzywaly na swoich
autokarach oznaczen zawierajacych nazwe odpowiadajaca nazwisku brata 2.

W 1995 r., po $mierci brata 2, jego dziatalno$¢ kontynuowali jego dwaj synowie, Y i Z, ktorzy
utworzyli w tym celu Classic Coach, réwniez z siedzibag w Niderlandach. Od kilku lat autokary
Classic Coach posiadaja oznaczenie znajdujace sie¢ na ich tyle, zawierajace w szczegélnosci

Ponadto X jest wlascicielem stownego znaku towarowego Beneluksu, ktéry zostat zarejestrowany
w dniu 15 stycznia 2008 r. miedzy innymi dla uslug nalezacych do klasy 39 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, w tym uslug $wiadczonych przez
przedsiebiorstwo autokarowe. Ten znak towarowy odpowiada nazwisku wspélnemu braci 1 i 2.

W tych okolicznos$ciach spétka X wniosta skarge do rechtbank Den Haag (sadu rejonowego
w Hadze, Niderlandy), domagajac sie miedzy innymi nakazania pozwanym w postepowaniu
gléwnym ostatecznego zaprzestania wszelkich naruszen jej stownego znaku towarowego
Beneluksu i jej nazw handlowych.

Spotka X oparta swoje zadania na twierdzeniu, zZe uzywajac oznaczenia odpowiadajacego nazwisku
brata 2, pozwani w postepowaniu giéwnym naruszyli jej prawa do znaku towarowego
w rozumieniu art. 2.20 ust. 1 lit. b) i d) konwencji panstw Beneluksu i jej prawa do nazwy
handlowej w rozumieniu art. 5 Handelsnaamwet (ustawy o nazwie handlowe;j).

Pozwani w postepowaniu gltéwnym zakwestionowali podnoszone naruszenie, powolujac sie
w szczegdlnosci na art. 2.23 ust. 2 konwencji panstw Beneluksu, transponujacy zasadniczo art. 6
ust. 2 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), ktory odpowiada art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Ponadto pozwani w postepowaniu gtéwnym
sprzeciwili sie¢ domniemanemu naruszeniu nazwy handlowej, podnoszac w szczegdlnosci zarzut
wygasnigcia prawa.

ECLI:EU:C:2022:428 7
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Wyrokiem z dnia 10 maja 2017 r. rechtbank Den Haag (sad rejonowy w Hadze) uwzglednit skarge
spolki X, lecz wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. Gerechtshof Den Haag (sad apelacyjny w Hadze,
Niderlandy) uchylif ten wyrok i oddalit jej skarge.

Hoge Raad der Nederlanden (sad najwyzszy Niderlandéw), do ktérego spétka X wniosta kasacje
od tego wyroku, wskazuje, ze powzial watpliwosci co do tego, kiedy mozna uzna¢ istnienie
»wczesniejszego prawa” w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

W tym wzgledzie mozna w szczegdlnosci przyjac, ze aby uznac istnienie wcze$niejszego prawa,
konieczne jest, by to wcze$niejsze prawo pozwalalo, zgodnie z majacym zastosowanie
ustawodawstwem krajowym, zakaza¢ wlascicielowi znaku towarowego uzywania tego znaku.
Z genezy tego przepisu wynika bowiem, ze jego brzmienie w pierwotnej wersji i rozszerzajace
zakres jego stosowania na wcze$niejsze prawa o zasiegu lokalnym, na ktére nie mozna juz
powolywaé sie przeciwko pdzniejszemu zarejestrowanemu znakowi towarowemu, nie zostalo
ostatecznie przyjete.

Ponadto mozna takze przyja¢, ze dla mozliwosci uznania istnienia ,wcze$niejszego prawa” osoby
trzeciej znaczenie ma to, czy wlascicielowi znaku towarowego przystuguje jeszcze starsze, uznane
przez ustawodawstwo danego panstwa cztonkowskiego, prawo w odniesieniu do zarejestrowanego
jako znak towarowy oznaczenia i czy, jesli tak, to na podstawie tego wcze$niejszego prawa mozna
zakaza¢ uzywania podnoszonego wczesniejszego prawa tej osoby trzeciej.

W niniejszej sprawie Gerechtshof Den Haag (sad apelacyjny w Hadze) orzekt, ze spétka X, bedaca
wlascicielem znaku towarowego Beneluksu, posiadala w odniesieniu do zarejestrowanego jako
znak towarowy oznaczenia jeszcze starsze prawa do nazwy handlowej od tych, ktére posiadaja
pozwani w postepowaniu gtéwnym. Jednakze zdaniem tego sadu ze wzgledu na utrate roszczenia
w wyniku tolerowania spétka X utracita prawo do zakazania, na podstawie tych wcze$niejszych
praw do nazwy handlowej, uzywania przez pozwanych w postepowaniu gléwnym nazwy
handlowej odpowiadajacej nazwisku brata 2. Spétka X znalazla si¢ zatem w sytuacji, w ktérej nie
moze zakaza¢ uzywania przez pozwanych w postepowaniu gléwnym tej nazwy handlowej na
podstawie jej jeszcze starszych praw do nazwy handlowe;j.

Ocena zasadno$ci skargi kasacyjnej skierowanej przeciwko ocenie wspomnianego sadu zalezy od
zakresu pojecia ,wczesniejszego prawa” zawartego w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95. W tym
wzgledzie Hoge Raad der Nederlanden (sad najwyzszy Niderlandéw) wyjasnia, ze nalezy wyjs¢
z zalozenia, iz wszystkie nazwy handlowe rozpatrywane w postgpowaniu gtéwnym sa prawami
uznawanymi w Niderlandach w rozumieniu tego art. 6 ust. 2.

W tych okolicznosciach Hoge Raad der Nederlanden (sad najwyzszy Niderlandéw) postanowit
zawiesi¢ postepowanie i zwroci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy dla stwierdzenia istnienia »wcze$niejszego prawa« osoby trzeciej w rozumieniu art. 6

ust. 2 uchylonej dyrektywy [2008/95]

a) wystarczajace jest, aby ta osoba trzecia uzywala w obrocie handlowym prawa uznanego
przez ustawodawstwo danego panstwa czlonkowskiego przed zgloszeniem znaku
towarowego; czy tez

b) wymagane jest, aby ta osoba trzecia mogla, powolujac si¢ na to wczesniejsze prawo,
zgodnie z majacym zastosowanie ustawodawstwem krajowym, zakaza¢ wlascicielowi
znaku towarowego uzywania tego znaku?

8 ECLL:EU:C:2022:428
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2) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze ma réwniez znaczenie to, czy wlasciciel
znaku towarowego posiada jeszcze wcze$niejsze prawo (uznane przez ustawodawstwo
danego panstwa czlonkowskiego) do oznaczenia zarejestrowanego w charakterze znaku
towarowego, a jesli tak, to czy znaczenie ma to, czy wlasciciel znaku towarowego moze na
postawie tego jeszcze wcze$niejszego uznanego prawa zakazal osobie trzeciej uzywania
rzekomo »wczes$niejszego prawa«?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 2 dyrektywy
2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze dla celéw stwierdzenia istnienia ,,wcze$niejszego
prawa” w rozumieniu tego przepisu wymagane jest, aby wlasciciel tego prawa moégt zakazac
uzywania pdzniejszego znaku towarowego przez jego wlasciciela.

Jak wynika z postanowienia odsylajacego, spér w postepowaniu gltéwnym dotyczy konfliktu
miedzy kilkoma identycznymi lub podobnymi nazwami handlowymi, ktére zostaly uznane
w prawie krajowym, z ktérych jedna zostala nastepnie zarejestrowana przez wlasciciela jako znak
towarowy. Niemniej jednak, zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w tym postanowieniu, z powodu
utraty roszczenia w wyniku tolerowania wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego nie moze
juz na podstawie obowiazujacego prawa krajowego sprzeciwi¢ si¢ uzywaniu identycznej lub
podobnej nazwy handlowej uzywanej przez osobe trzecia na podstawie starszej nazwy handlowe;j,
ktérej on sam uzywa.

W tym kontekscie nalezy przypomnie¢, ze pojecie ,wcze$niejszego prawa” w rozumieniu art. 6
ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w $wietle réwnowaznych poje¢ zawartych
w aktach prawa miedzynarodowego i w taki sposéb, aby pozostawalo ono z nimi w zgodzie, przy
uwzglednieniu kontekstu, w jaki pojecia te sie wpisuja, i celéw odpowiednich postanowien
konwencji dotyczacych wtlasnosci intelektualnej (zob. analogicznie wyrok z dnia 2 kwietnia
2020 r., Stim i SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jak wynika z orzecznictwa Trybunatu, nazwa handlowa stanowi prawo, ktére wchodzi w zakres
pojecia ,wlasnosci intelektualnej” w rozumieniu art. 1 ust. 2 porozumienia TRIPS. Co wiecej,
z art. 2 ust. 1 tego porozumienia wynika, ze ochrona nazw handlowych, przewidziana
w szczeg6lnosci w art. 8 konwencji paryskiej, zostaje wyraznie inkorporowana do tego
porozumienia. Stad ochrona nazw handlowych stanowi obowiazek cztonkéw WTO na podstawie
porozumienia TRIPS (wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02,
EU:C:2004:717, pkt 91).

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 ostatnie zdanie porozumienia TRIPS musi chodzi¢ o istniejace
prawo wczesniejsze, poniewaz wyrazenie ,istniejace” oznacza, iz dane uprawnienie musi wchodzi¢
w czasowy zakres stosowania porozumienia TRIPS i wcigz podlega¢ ochronie w momencie
powotlania sie na nie przez uprawnionego w celu sprzeciwienia sie roszczeniom wiasciciela znaku
towarowego, z ktérym to znakiem, jak sie twierdzi, pozostaje ono w sprzecznosci (zob.
analogicznie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717,
pkt 94).

ECLI:EU:C:2022:428 9
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Ponadto, nawet jesli zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej ochrona nazwy handlowej musi zostac
zagwarantowana niezaleznie od spelnienia jakiegokolwiek warunku rejestracji, to ani art. 16 ust. 1
porozumienia TRIPS, ani art. 8 konwencji paryskiej nie stoja co do zasady na przeszkodzie temu,
by zgodnie z prawem krajowym istnienie nazwy handlowej podlegalo wymogom dotyczacym
minimalnego uzywania lub minimalnej znajomosci tej nazwy (zob. podobnie wyrok z dnia
16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 96, 97).

Co sie za$ tyczy pojecia wcze$niejszego charakteru spornego prawa, to oznacza ono, ze podstawy
danego prawa musza by¢ wczesniejsze w czasie w stosunku do uzyskania praw do znaku
towarowego, z ktérym uprawnienie to pozostaje, jak si¢ twierdzi, w sprzecznosci. Chodzi tu
bowiem o wyraz zasady pierwszenstwa wcze$niejszej podstawy prawnej wylacznosci, ktora
stanowi jedna z podstawowych zasad prawa znakéw towarowych oraz — bardziej ogélnie — prawa
wlasnosci przemyslowej (zob. podobnie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch,
C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 98).

Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2008/95 pojecie ,wczesniejszego prawa” obejmuje
w szczego6lnosci prawo wlasnosci przemystowej, ktére jest jedynie rodzajem wlasnosci
intelektualnej. Tymczasem z art. 1 pkt 2 konwencji paryskiej wynika, Zze nazwa handlowa stanowi
prawo wlasnosci przemystowej.

W tym kontekscie, o ile art. 4 ust. 4 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 stuzy gtéwnie celom innym niz te,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, a mianowicie umozliwieniu wlascicielowi
wczesniejszego prawa sprzeciwienia sie rejestracji znaku towarowego lub domagania sie
uniewaznienia zarejestrowanego znaku towarowego, o tyle uzyte w tych dwdéch przepisach pojecie
»wczesniejszego prawa” musi mie¢ to samo znaczenie, poniewaz w niniejszym przypadku
prawodawca Unii nie wyrazil odmiennej woli (zob. analogicznie wyrok z dnia 4 pazdziernika
2011 r., Football Association Premier League i in., C-403/08 i C-429/08, EU:C:2011:631, pkt 188).

W konsekwencji nazwa handlowa moze stanowi¢ prawo wczesniejsze do celow stosowania art. 6
ust. 2 dyrektywy 2008/95.

Co sie tyczy przeslanek stosowania art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, nalezy na wstepie
przypomnie¢, ze tre$¢ przepisu prawa Unii, ktéry nie zawiera wyraznego odestania do prawa
panstw czlonkowskich do celéw ustalenia jego znaczenia i zakresu, powinna zwykle w catej Unii
by¢ przedmiotem autonomicznej i jednolitej wykladni, niezaleznie od kwalifikacji stosowanych
w panstwach czltonkowskich, z uwzglednieniem brzmienia rozpatrywanego przepisu oraz jego
kontekstu i celu uregulowania, ktérego jest on czescia (zob. podobnie wyrok z dnia 30 listopada
2021 r., LR Generalprokuratara, C-3/20, EU:C:2021:969, pkt 79 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie, jesli chodzi o brzmienie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, nalezy zauwazy¢, ze
poza przestankami dotyczacymi, po pierwsze, uzywania takiego prawa w obrocie handlowym, po
drugie, wczesniejszego istnienia tego prawa, po trzecie, jego lokalnego zasiegu i, po czwarte,
uznania tego prawa przez prawo danego panstwa cztonkowskiego, przepis ten w zaden sposéb nie
przewiduje, ze aby méc powolacd sie na to samo prawo wobec uprawnionego z pézniejszego znaku
towarowego, osoba trzecia powinna mdc zakaza¢ uzywania tego znaku.

Wykladnie te potwierdza zaréwno kontekst, w jaki wpisuje si¢ ten przepis, jak i ogélna
systematyka dyrektywy 2008/95. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 4 lit. b) i c) tej dyrektywy panstwo
cztonkowskie moze postanowi¢, ze znak towarowy nie podlega rejestracji, a w przypadku jego
rejestracji nalezy uznac jego niewazno$¢, w szczegélno$ci, po pierwsze, w przypadku gdy
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i w zakresie, w jakim prawa do oznaczenia uzywanego w obrocie handlowym zostaly nabyte przed
data dokonania zgloszenia pdzniejszego znaku towarowego lub w stosownym wypadku przed data
pierwszenstwa podniesionego na poparcie wniosku o rejestracje pdzniejszego znaku, a oznaczenie
to przyznaje wlascicielowi prawo zakazania uzywania podzniejszego znaku towarowego, jak
rowniez, po drugie, w przypadku gdy i w zakresie, w jakim uzywanie znaku towarowego moze
by¢ zakazane w zwigzku z istnieniem wcze$niejszego prawa, takiego jak prawo wlasnosci
przemystowe;j.

Tymczasem w odréznieniu od podstaw odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestraciji,
dotyczacych kolizji z prawami wcze$niejszymi, przewidzianych w szczegélnosci w art. 4 ust. 4
lit. b) i c¢) dyrektywy 2008/95, majacych na celu uniemozliwienie rejestracji znaku towarowego
lub uniewaznienie prawa do tego znaku, art. 6 ust. 2 tej dyrektywy przewiduje jedynie
ograniczenie praw wynikajacych z zarejestrowanego znaku towarowego, o ktérych mowa w art. 5
wspomnianej dyrektywy.

Ponadto ,wcze$niejsze prawa” w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 powinny miec jedynie
zasieg lokalny, co oznacza, ze z geograficznego punktu widzenia nie moga one dotyczyc
terytorium tak szerokiego jak obszar, do ktérego odnosi si¢ zarejestrowany znak towarowy, ktéry
to obszar obejmuje zwykle cale terytorium, dla ktérego zostat on zarejestrowany.

Takie podejscie, zgodnie z ktérym ograniczenie praw wynikajacych z zarejestrowanego znaku
towarowego podlega warunkom bardziej elastycznym niz warunki wymagane w celu
uniemozliwienia rejestracji znaku towarowego lub uniewaznienia prawa do tego znaku, jest
rowniez zgodne z celami realizowanymi przez dyrektywe 2008/95, ktéra ma na celu, ogdlnie,
ustanowienie réwnowagi miedzy z jednej strony interesami wlasciciela znaku towarowego
w zapewnieniu podstawowej funkcji tego znaku, a z drugiej strony interesami innych
uczestnikdw obrotu gospodarczego w mozliwosci dysponowania oznaczeniami mogacymi
okresla¢ ich towary i ustugi (zob. podobnie wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Budéjovicky
Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wyktadni tej nie moze podwazy¢ geneza tego przepisu, nawet jesli geneza aktu Unii réwniez moze
dostarczy¢ informacji istotnych dla jego wyktadni (zob. podobnie wyrok z dnia 13 stycznia 2022 r.,
Niemcy i in./Komisja, od C-177/19 P do C-179/19 P, EU:C:2022:10, pkt 82). W niniejszej sprawie
nalezy zauwazy¢, ze przy przyjmowaniu dyrektywy 89/104, ktéra nastepnie zostala ujednolicona
dyrektywa 2008/95, aktualny tekst jej art. 6 ust. 2, zaproponowany Radzie Unii Europejskiej przez
delegacje wloska, nie zostal przyjety w calosci. Zgodnie z propozycja tej delegacji ograniczenie
skutkéw znaku towarowego mialo mie¢ zastosowanie, ,nawet jesli to [wczesniejsze] prawo nie
moze juz zosta¢ powolywane przeciwko p6zniej zarejestrowanemu znakowi towarowemu”.

Niemniej jednak nie mozna z tego wywnioskowad, ze prawodawca Unii zamierzal ograniczy¢
zakres stosowania art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 wylacznie do praw wczesniejszych, ktére
umozliwiaja ich wlascicielowi zakazanie uzywania pdzniejszego znaku towarowego. Warunek
taki pozbawialby bowiem ten przepis wszelkiej skutecznosci (effet utile), poniewaz zréwnywatby
on warunki stosowania tego przepisu z warunkami zastosowania dodatkowych podstaw odmowy
lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) i c) tej dyrektywy.

W konsekwencji zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, aby mozna bylo powota¢ si¢ na nie
wobec wlasciciela poézniejszego znaku towarowego, wystarczy co do zasady, by wczesniejsze
prawo o zasiegu lokalnym, takie jak nazwa handlowa, zostalo uznane przez prawo danego
panstwa czlonkowskiego i bylo uzywane w obrocie handlowym.

ECLI:EU:C:2022:428 11
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Ustawodawstwo krajowe, ktére wymaga, by prawo wcze$niejsze przyznawalo wiascicielowi prawo
do zakazania lokalnego uzywania pdzniej zarejestrowanego znaku towarowego, wykraczaloby
poza wymogi okreslone w art. 6 dyrektywy 2008/95, przy zalozeniu, ze przepis ten wraz z art. 5
i 7 tej dyrektywy dokonuja pelnej harmonizacji przepiséw dotyczacych praw wynikajacych ze
znaku towarowego i okreslaja uprawnienia, jakie przystuguja wlascicielom znakéw towarowych
w obrebie Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 22 wrzes$nia 2011 r., Budéjovicky Budvar, C-482/009,
EU:C:2011:605, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy réwniez przypomnieé, ze dlugotrwale jednoczesne uzywanie w dobrej wierze dwdch
identycznych znakéw towarowych okreslajacych identyczne towary nie wplywa lub nie jest
w stanie negatywnie wplywa¢ na podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaréw lub uslug. Jednakze
w wypadku dopuszczenia si¢ w przyszlosci jakichkolwiek nieuczciwych praktyk w ramach
uzywania tych oznaczen taka sytuacja moglaby podlega¢ w danym przypadku rozpatrzeniu
w S$wietle przepiséw dotyczacych nieuczciwej konkurencji (zob. analogicznie wyrok z dnia
22 wrzesnia 2011 r., Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 82, 83).

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzieé, iz art. 6
ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowac w ten sposob, ze dla celéw stwierdzenia istnienia
»wczesniejszego prawa” w rozumieniu tego przepisu nie jest wymagane, aby wlasciciel tego prawa
moglt zakazaé uzywania pézniejszego znaku towarowego przez wlasciciela tego znaku.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez pytanie drugie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 2 dyrektywy
2008/95 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze ,,wczesniejsze prawo” w rozumieniu tego przepisu
moze zostal przyznane osobie trzeciej, w sytuacji gdy wlascicielowi pdzniejszego znaku
towarowego przysluguje jeszcze starsze prawo, uznane przez prawo danego panstwa
czlonkowskiego, w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia,
a w stosownym wypadku, czy okolicznos¢, ze zgodnie z prawem danego panstwa czlonkowskiego
wlasciciel znaku towarowego i jeszcze starszego prawa nie moze juz na podstawie tego ostatniego
prawa zakaza¢ uzywania przez osobe trzecia swojego pdzniejszego prawa, ma jakikolwiek wptyw
na istnienie ,wcze$niejszego prawa” w rozumieniu tego przepisu.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze dyrektywa 2008/95 co do zasady reguluje nie stosunek miedzy
réznymi prawami, ktére mozna zakwalifikowac¢ jako ,prawa wczesniejsze” w rozumieniu art. 6
ust. 2 tej dyrektywy, lecz stosunek tych praw do znakéw towarowych nabytych w wyniku
rejestracji.

Po pierwsze bowiem, zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/95 ma ona co do zasady zastosowanie do
znakéw towarowych, ktére zostaly zarejestrowane lub zostaly zgloszone do rejestracji.

Po drugie, art. 4 ust. 4 lit. b) i c) oraz art. 6 ust. 2 tej dyrektywy reguluja konflikty pomiedzy

zarejestrowanymi znakami towarowymi lub zgloszeniami znakéw towarowych a prawami
wcze$niejszymi.

12 ECLL:EU:C:2022:428
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Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie zar6wno w brzmieniu motywu 5 dyrektywy 2008/95,
odnoszacego sie do stosunku pomiedzy znakami towarowymi nabytymi w nastepstwie uzywania
a znakami towarowymi nabytymi wskutek rejestracji, jak i w art. 9 ust. 3 tej dyrektywy, z ktérego
wynika, Ze w odniesieniu do utraty roszczenia w wyniku tolerowania artykul ten reguluje jedynie
stosunki wcze$niejszych praw z pdzniejszymi zarejestrowanymi znakami towarowymi.

W konsekwencji stosunki miedzy réznymi prawami, ktére mozna zakwalifikowa¢ jako ,prawa
wczesniejsze” w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, zasadniczo reguluje prawo
wewnetrzne danego panstwa cztonkowskiego.

W zwiazku z tym dla celéw stosowania art. 6 ust. 2 wspomnianej dyrektywy istotne jest, aby
prawo, na ktére powoluje sie¢ osoba trzecia, bylo uznawane przez prawo danego panstwa
czlonkowskiego i by prawo to bylo zawsze chronione w chwili, gdy wlasciciel powota sie na nie
w celu sprzeciwienia sie roszczeniom wilasciciela znaku towarowego, z ktérym uwaza sie, ze
koliduje ono, jak wynika z orzecznictwa przytoczonego w pkt 38 niniejszego wyroku.

W tym kontekscie okoliczno$¢, ze wlascicielowi pézniejszego znaku towarowego przystuguje
jeszcze starsze prawo, uznane w prawie danego panstwa czlonkowskiego, do oznaczenia
zarejestrowanego w charakterze znaku towarowego, moze mie¢ wplyw na istnienie
»wczesniejszego prawa” w rozumieniu tego przepisu, o ile wlasciciel znaku towarowego, opierajac
sie na tym jeszcze starszym prawie, moze skutecznie sprzeciwi¢ si¢ zastrzezeniu wcze$niejszego
prawa lub ograniczy¢ je, czego sprawdzenie nalezy w niniejszym przypadku do sadu odsylajacego,
zgodnie z jego obowigzujacym prawem krajowym.

W sytuacji bowiem gdy prawo, na ktére powoluje sie osoba trzecia, nie byloby juz chronione na
mocy prawa danego panstwa czlonkowskiego, nie mozna uznaé, ze prawo to stanowi
»wczesniejsze prawo” uznane przez te ustawe w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

W tych okoliczno$ciach na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢, ze art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze osobie trzeciej mozna przyznac ,wcze$niejsze prawo”
w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji gdy wlascicielowi pézniejszego znaku towarowego
przystuguje jeszcze starsze prawo, uznane przez prawo danego panstwa czlonkowskiego,
w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia, o ile na mocy tego prawa
wlasciciel pdzniejszego znaku towarowego i jeszcze starszego prawa nie moze juz zakazaé na
podstawie swojego jeszcze starszego prawa uzywania przez osobe trzeciajej pdzZniejszego prawa.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty
stron w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (dziesiata izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 6 ust. 2 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 interpretowac w ten sposob, ze dla celow
stwierdzenia istnienia ,wcze$niejszego prawa” w rozumieniu tego przepisu nie jest
wymagane, aby wlasciciel tego prawa mégl zakaza¢ uzywania pdiniejszego znaku
towarowego przez wlasciciela tego znaku.

2) Artykul 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowac w ten sposob, Ze osobie trzeciej
mozna przyznal ,wczesniejsze prawo” w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji gdy
wlascicielowi pézniejszego znaku towarowego przysluguje jeszcze starsze prawo, uznane
przez prawo danego panstwa czlonkowskiego, w odniesieniu do zarejestrowanego jako
znak towarowy oznaczenia, o ile na mocy tego prawa wlasciciel pdézniejszego znaku
towarowego i jeszcze starszego prawa nie moze juz zakazac¢ na podstawie swojego jeszcze
starszego prawa uzywania przez osobe trzecia jej péZniejszego prawa.

Podpisy
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