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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 26 marca 2020 r.*

Odestanie prejudycjalne — Zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 5 ust. 1 lit. b) — Artykul 10 ust. 1 akapit pierwszy —
Artykut 12 ust. 1 — Wygasniecie prawa do znaku towarowego ze wzgledu na brak rzeczywistego
uzywania — Prawo wlasciciela znaku towarowego do powolywania si¢ na naruszenie jego wylacznych
praw wskutek uzywania przez osobe trzecia identycznego lub podobnego oznaczenia w okresie
poprzedzajacym date wygasniecia

W sprawie C-622/18
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Cour de cassation (sad kasacyjny, Francja) postanowieniem z dnia
26 wrzesnia 2018 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 4 pazdziernika 2018 r., w postepowaniu:
AR
przeciwko
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Etablissements Gabriel Boudier SA,
TRYBUNAL (piata izba),

w skfadzie: E. Regan, prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhdsz (sprawozdawca), M. Ilesi¢ i C. Lycourgos,
sedziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,
sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorka,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 czerwca 2019 r.,

rozwazywszy uwagi, ktore przedstawili:

w imieniu AR — T. Kern, avocate,

w imieniu Cooper International Spirits LLC i St Dalfour SAS — D. Régnier, avocat,

w imieniu Etablissements Gabriel Boudier SA — S. Bénoliel-Claux, avocate,

* Jezyk postepowania: francuski.
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— w imieniu rzadu francuskiego — A.L. Desjonqueres i R. Coesme, w charakterze pelnomocnikéw,
— w imieniu Komisji Europejskiej — E. Gippini Fournier i J. Samnadda, w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 wrze$nia 2019 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10
ust. 1 akapit pierwszy 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 cztonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

Whiosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomigdzy AR a Cooper International Spirits LLC, St
Dalfour SAS i Etablissements Gabriel Boudier SA w przedmiocie wniesionego przez AR powddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 2008/95
Motywy 6 i 9 dyrektywy 2008/95 brzmia nastepujaco:

»(6) [...] Panstwa czlonkowskie powinny zachowa¢ swobode ustalenia skutkéw wygasniecia lub
niewazno$ci znakéw towarowych.

[...]

(9) W celu ograniczenia ogélnej liczby zarejestrowanych i chronionych [w Unii] znakéw towarowych i,
w nastepstwie tego, liczby kolizji powstajacych miedzy nimi, istotne jest stosowanie wymogu, ze
zarejestrowane znaki towarowe musza by¢ rzeczywiscie uzywane lub, jezeli nie sa uzywane,
powinny podlega¢ wygasnieciu. Niezbedne jest [...] przyjecile] postanowienia, ze znak towarowy
nie moze by¢ skutecznie powolany w postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w wyniku
rozpatrzenia skargi [zarzutu] stwierdzono, Ze znak towarowy podlega wygasnieciu. [W tym
przypadku] panstwo czlonkowskie podejmuje decyzje w sprawie przyjecia odpowiednich przepiséw
proceduralnych”.

Artykut 5 ust. 1 tej dyrektywy, zatytulowany ,Prawa wynikajace ze znaku towarowego”, ma nastepujace
brzmienie:

»Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wiasciciel 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;
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b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identyczno$ci lub podobienistwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcow]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienistwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

Artykul 10 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Uzywanie znakéw towarowych”, stanowi w ust. 1
akapit pierwszy:

sJezeli w okresie pieciu lat od daty zakonczenia procedury rejestracji znak towarowy nie byl
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we Wspoélnocie [w danym panstwie czlonkowskim] w stosunku
do towar6w lub ustug, dla ktdrych 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”.

Artykut 11 tejze dyrektywy, zatytulowany ,Sankcje za nieuzywanie znaku towarowego w postepowaniu
sadowym i administracyjnym”, stanowi w ust. 3:

»W przypadku wystapienia z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygasniecia kazde panstwo
czlonkowskie moze postanowi¢, bez uszczerbku dla stosowania art. 12, ze znak towarowy nie moze
by¢ skutecznie powolywany w postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w wyniku wniesionego
powddztwa [zarzutu] stwierdzono, ze znak towarowy podlega wygasnieciu na podstawie art. 12 ust. 1”.

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

»Uprawnienie do znaku towarowego podlega [moze podlega¢] wygasnieciu, jezeli w nieprzerwanym
okresie pieciu lat znak ten nie zostal wprowadzony do rzeczywistego uzywania w panstwie
czlonkowskim w powigzaniu z towarami lub ustugami, dla ktdérych jest zarejestrowany, i nie istnieja
zadne uzasadnione powody jego nieuzywania.

Jednakze nikt nie moze podnosi¢ wygasniecia praw wlasciciela znaku towarowego, jezeli w przedziale
czasu pomiedzy uplywem piecioletniego okresu i ztozeniem wniosku o wygasniecie rozpoczelo sie lub
zostalo wznowione rzeczywiste uzywanie znaku towarowego.

Rozpoczecie lub wznowienie uzywania w ciagu trzech miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku
o wygasniecie rejestracji i ktére nastapilo najwczesniej w momencie uplywu nieprzerwanego
piecioletniego okresu nieuzywania, nie jest brane pod uwage, jezeli przygotowania do rozpoczecia lub
wznowienia uzywania podjete zostaly dopiero woéwczas, gdy wlasciciel dowiedzial si¢ o mozliwosci
zlozenia wniosku o wygasniecie”.

Dyrektywa 2004/48/WE

Artykul 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45), zatytulowany
»Odszkodowania”, stanowi:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze na wniosek poszkodowanej strony wlasciwe organy sadowe
nakazuja naruszajacemu, ktéry $wiadomie lub majac rozsadne podstawy do posiadania takiej wiedzy,
zaangazowal sie w naruszajaca dzialalno$¢, wyptacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowan
odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniést w wyniku naruszenia.
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Ustanawiajac wysokos¢ odszkodowarn, organy sadowe:

a) biora pod uwage wszystkie wlasciwe aspekty, takze poniesione przez poszkodowana strone
negatywne skutki gospodarcze, z utraconymi zyskami wlacznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane
przez naruszajacego oraz, we wlasciwych przypadkach, elementy inne niz czynniki ekonomiczne,
w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowalo dla wilasciciela praw
[uprawnionego];

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) moga one, we wlasciwych przypadkach, ustanowi¢ odszkodowania
ryczaltowe na podstawie elementéw takich, jak przynajmniej suma optat licencyjnych, honorariéw
autorskich lub optat naleznych w razie poproszenia przez naruszajacego o zgode na
wykorzystywanie praw wlasnosci intelektualnej, o ktér[e] chodzi.

2. Jesli naruszajacy zaangazowal sie w dzialanie naruszajace bez swojej wiedzy lub nie majac
rozsadnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, panstwa czlonkowskie moga stanowi¢, ze organy
sadowe moga zarzadzac albo zwrot zyskéw, albo wyptacenie odszkodowan, zaleznie od ustalenia”.

Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii
Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) przewiduje w art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 akapit pierwszy oraz
art. 51 ust. 1 lit. a) przepisy w istocie analogiczne do przepiséw zawartych, odpowiednio, w art. 5
ust. 1, art. 10 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 12 dyrektywy 2008/95.

Artykut 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Skutki wygasniecia oraz uniewaznienia”,
stanowi:

Uwaza sig, ze [unijny znak towarowy] od daty zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia 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 wcze$niejsza, z jaka wystapila jedna z podstaw stwierdzenia wygasniecia”.

Prawo francuskie

Artykut L 713-1 code de la propriété intellectuelle (kodeksu wlasnosci intelektualnej), w brzmieniu
obowigzujacym w chwili zaistnienia okolicznosci faktycznych rozpatrywanych w postepowaniu

gléwnym, stanowi:

»Rejestracja znaku towarowego przyznaje wlascicielowi prawo wlasnosci do tego znaku w odniesieniu
do wskazanych przez niego towaréw i ustug”.

Artykul L 713-3 tego kodeksu przewiduje:

sJezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw, z zastrzezeniem przypadkéw
wyrazenia przez wlasciciela zgody, zakazane jest:

[...]

b) imitowanie znaku oraz uzywanie imitowanego znaku dla towaréw lub ustug, ktére sa identyczne ze
wskazanymi w ramach rejestracji lub do nich podobne”.
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Artykut L 714-5 wspomnianego kodeksu brzmi nastepujaco:

»Prawa wlasciciela 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.

[...]

Wygasniecie nastepuje z uplywem okresu pieciu lat przewidzianego w akapicie pierwszym niniejszego
artykutu. Ma ono charakter bezwzgledny”.

Artykul L 716-14 kodeksu wlasnosci intelektualnej stanowi:

»W celu ustalenia odszkodowania sad bierze pod uwage osobno poniesione przez strone poszkodowana
negatywne skutki gospodarcze, wlacznie z utraconymi korzy$ciami, zyski osiagniete przez
naruszajacego oraz krzywde wyrzadzona podmiotowi praw wskutek naruszenia.

Sad moze jednak, alternatywnie i na wniosek strony poszkodowanej, przyzna¢ tytulem odszkodowania
kwote ryczaltows, ktéra nie moze by¢ nizsza od wysokosci optat licencyjnych, honorariéw autorskich
lub optat, ktére bylyby nalezne w razie wystapienia przez sprawce naruszenia o zgode na
wykorzystanie naruszonego prawa’.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne
Powdd w postepowaniu gtéwnym prowadzi sprzedaz napojéw alkoholowych i spirytusowych.

W dniu 5 grudnia 2005 r. dokonal on w Institut national de la propriété industrielle (krajowym
instytucie wlasnosci przemystowej, Francja) zgloszenia do rejestracji pétgraficznego znaku towarowego
SAINT GERMAIN.

Znak ten zostal zarejestrowany w dniu 12 maja 2006 r. pod numerem 3 395502 dla towaréw i ustug
nalezacych do klas 30, 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadajacych w szczegélnosci napojom alkoholowym (z wyjatkiem piwa), cydrom, likierom,
winom i napojom spirytusowym oraz ekstraktom lub esencjom alkoholowym.

Dowiedziawszy si¢, ze Cooper International Spirits dystrybuuje pod nazwa ,St-Germain” likier
produkowany przez St Dalfour i Etablissements Gabriel Boudier, powéd w postepowaniu gléwnym
wniést w dniu 8 czerwca 2012 r. powddztwo przeciwko tym trzem spétkom do tribunal de grande
instance de Paris (sadu okregowego w Paryzu, Francja) o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku
towarowego przez reprodukowanie lub, positkowo, imitacje.

W réwnoleglym postepowaniu tribunal de grande instance de Nanterre (sad okregowy w Nanterre,
Francja) wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. stwierdzil wygasniecie praw powoda w postepowaniu
gtéwnym do znaku towarowego SAINT GERMAIN od dnia 13 maja 2011 r. Wyrok ten zostal
utrzymany w mocy wyrokiem cour d’appel de Versailles (sadu apelacyjnego w Wersalu, Francja)
z dnia 11 lutego 2014 r., ktéry sie uprawomocnit.

Przed tribunal de grande instance de Paris (sadem okregowym w Paryzu) powdd w postepowaniu
gtéwnym podtrzymal swoje zadania dotyczace stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego
w odniesieniu do okresu poprzedzajacego date wygasniecia i nieobjetego przedawnieniem, to jest
okresu pomiedzy 8 czerwca 2009 r. a 13 maja 2011 r.

ECLIL:EU:C:2020:241 5
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Zadania te zostaly w catoéci oddalone wyrokiem tribunal de grande instance de Paris (sadu okregowego
w Paryzu) z dnia 16 stycznia 2015 r. na tej podstawie, ze po dokonaniu zgloszenia rozpatrywanego
znaku towarowego znak ten nie byl wcale wykorzystywany.

Wyrok ten zostal utrzymany w mocy wyrokiem cour d’appel de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu,
Francja) z dnia 13 wrze$nia 2016 r.

W uzasadnieniu tego wyroku cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) wskazal w szczegélnosci,
ze dowody, na ktére powolywal sie powdéd w postepowaniu gléwnym, nie sa wystarczajace, aby
wykaza¢, iz znak towarowy SAINT GERMAIN byt rzeczywiscie wykorzystywany.

Cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) wywidd! na tej podstawie, ze powdd w postepowaniu
gléwnym nie moze skutecznie podnosi¢, ze nastgpilo naruszenie pelnionej przez ten znak funkcji
wskazywania pochodzenia, ani powolywac¢ si¢ na naruszenie przyznanego mu przez znak towarowy
prawa do wylacznego korzystania ani tez na naruszenie jego funkcji inwestycyjnej, poniewaz uzywanie
przez konkurenta oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym nie moze w braku
jakiegokolwiek wykorzystania wspomnianego znaku towarowego utrudnia¢ w istotny sposéb jego
stosowania.

Powdd w postepowaniu gtéwnym wniost skarge kasacyjna od tego wyroku na tej podstawie, ze cour
d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) naruszyl art. L 713-3 i L 714-5 kodeksu wlasnosci
intelektualne;j.

Na poparcie tego zarzutu podnosi on, ze niestusznie oddalono wszystkie jego zadania dotyczace
stwierdzenia naruszenia prawa do znaku na tej podstawie, ze nie wykazal on rzeczywistego
wykorzystywania znaku towarowego SAINT GERMAIN, podczas gdy ani prawo Unii, ani kodeks
wlasnosci intelektualnej nie przewiduja, iz w okresie pieciu lat nastepujacych po rejestracji znaku
towarowego wlasciciel tego znaku musi wykaza¢ wykorzystywanie tego znaku w celu skorzystania
z ochrony wynikajacej z prawa znakéw towarowych. Ponadto w dziedzinie naruszen praw do znakéw
towarowych prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad ocenia si¢ jego zdaniem w sposéb
abstrakcyjny w odniesieniu do przedmiotu rejestracji, a nie w stosunku do konkretnej sytuacji na
rynku.

Natomiast pozwane w postepowaniu gléwnym podnosza, ze znak towarowy realizuje swoja
podstawowa funkcje jedynie wowczas, gdy jest rzeczywiscie wykorzystywany przez wlasciciela w celu
wskazania pochodzenia handlowego towaréw lub ustug okreslonych w rejestracji, oraz ze w braku
wykorzystywania znaku towarowego zgodnie z jego podstawowa funkcja wlasciciel nie moze skarzy¢
sie na zadne naruszenie lub potencjalne naruszenie tej funkcji.

Cour de cassation (sad kasacyjny, Francja) wskazuje na wstepie, ze podniesiony przed nim zarzut
kasacyjny nie odnosi si¢ do okolicznosci, iz cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) zbadal
naruszenie prawa do znaku nie w $wietle reprodukowania znaku towarowego, lecz jego imitacji, co
zaklada istnienie prawdopodobienistwa wprowadzania odbiorcéw w btad. Podkres$la, Ze na mocy prawa
krajowego ocena istnienia takiego prawdopodobienstwa nalezy do niezaleznych kompetencji sadéw
orzekajacych co do istoty, za§ Cour de cassation (sad kasacyjny) jest wlasciwy jedynie do oceny
prawidlowosci zaskarzonego wyroku w $wietle majacego zastosowanie prawa.

Podnosi on, iz co si¢ tyczy naruszenia prawa do znaku przez imitacje, Trybunal orzekl, ze uzywanie
oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego, ktére wprowadza
odbiorcéw w btad, ma negatywny wplyw na podstawowa funkcje znaku towarowego lub moze mie¢ na
nig negatywny wplyw [wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings i O2 (UK), C-533/06,
EU:C:2008:339, pkt 59] i ze o ile pelniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie
jest jedyna jego funkcja zastugujaca na ochrone przed negatywnym wplywem oséb trzecich (wyrok
z dnia 22 wrzes$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 39), o tyle
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ochrona przed naruszeniem prawa do znaku przez reprodukowanie — poniewaz jest bezwzgledna
i odnosi sie do negatywnego wplywu nie tylko na podstawowa funkcje znaku towarowego, lecz
réwniez na inne funkcje, takie jak funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa — jest szersza
niz ochrona przewidziana przeciwko naruszeniu przez imitacje, dla ktérej zaistnienia wymagane jest
wykazanie istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad i w zwiazku z tym mozliwego
negatywnego wplywu na podstawowa funkcje znaku towarowego (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r.,
L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58, 59).

Cour de cassation (sad kasacyjny) wskazuje réwniez, ze Trybunal uscidlil, iz uznaje sie, ze znak
towarowy zawsze pelni funkcje wskazania pochodzenia, podczas gdy zapewnia realizacje swoich
pozostalych funkcji tylko w zakresie, w jakim jego wlasciciel korzysta z niego w dany sposéb,
w szczeg6lnosci dla celéw reklamowych lub inwestycyjnych (wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r.,
Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 40).

Dodaje on, ze w $wietle tego orzecznictwa wydaje si¢, ze poniewaz w niniejszym przypadku chodzi
o ocene¢ naruszenia prawa do znaku przez imitacje, nalezy zbada¢ jedynie negatywny wplyw na
podstawowa funkcje znaku towarowego z uwagi na prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.

W tym wzgledzie podnosi on, ze w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., Lansforsakringar (C-654/15,
EU:C:2016:998), Trybunat orzekl, iz art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
przyznaja wlascicielowi znaku towarowego w odniesieniu do rozpoczecia rzeczywistego uzywania jego
znaku towarowego okres odroczenia, w czasie ktérego moze on powola¢ sie na podstawie art. 9 ust. 1
tego rozporzadzenia na prawo wylaczne wynikajace z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towaréw
i ustug bez koniecznosci wykazywania takiego uzywania. Oznacza to, ze w tym okresie zakres prawa
przyznanego wlascicielowi znaku towarowego nalezy ocenia¢, majac na uwadze towary i ustugi objete
rejestracja znaku towarowego, a nie w zaleznosci od tego, w jaki sposéb wlasciciel mégl uzywac tego
znaku towarowego we wskazanym okresie.

Cour de cassation (sad kasacyjny) podkres$la jednak, ze sprawa w postepowaniu gléwnym rézni sie od
sprawy zakonczonej wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 r., Lansforsakringar (C-654/15, EU:C:2016:998),
w zakresie, w jakim w niniejszym przypadku stwierdzono wygasniecie prawa wilasciciela znaku
towarowego ze wzgledu na brak uzywania tego znaku towarowego w okresie pieciu lat nastepujacych
po rejestracji wspomnianego znaku towarowego.

Pojawia si¢ zatem kwestia, czy wlasciciel znaku towarowego, ktéry nigdy go nie wykorzystywat
i ktérego prawa do tego znaku wygasty wraz z uplywem okresu pieciu lat przewidzianego w art. 10
ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95, moze zarzucaé, ze mial miejsce negatywny wplyw na
podstawowa funkcje jego znaku towarowego, i w konsekwencji wnosi¢ o naprawienie szkody
z powodu uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego lub podobnego w okresie pieciu lat
nastepujacych po rejestracji znaku towarowego.

W tych okolicznosciach Cour de cassation (sad kasacyjny) postanowil zawiesi¢ postegpowanie i zwréci¢
sie¢ do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»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 trzecig, 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?”.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie prejudycjalne sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. b),
art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowac
w ten sposdb, ze wlasciciel znaku towarowego, ktérego prawa wygasty po uplywie okresu pieciu lat od
rejestracji z uwagi na to, ze znak ten nie byl rzeczywiscie uzywany w danym panstwie cztonkowskim
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, zachowuje prawo do
zadania odszkodowania za szkode poniesiong wskutek uzywania przez osobe trzecia przed data
wygasniecia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towaréw lub uslug, co
skutkowalo mozliwoscia pomylenia z jego znakiem towarowym.

W tym wzgledzie Trybunal orzekt juz, iz art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
przyznaja wlascicielowi znaku towarowego w odniesieniu do rozpoczecia rzeczywistego uzywania jego
znaku towarowego okres odroczenia, w czasie ktérego moze on powolaé sie na podstawie art. 9 ust. 1
tego rozporzadzenia na prawo wylaczne wynikajace z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towaréw
i ustug, dla ktérych wspomniany znak zostal zarejestrowany, bez koniecznosci wykazywania takiego
uzywania (wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Lansforsakringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 26).

Aby okresli¢ zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, czy towary lub ustugi
domniemanego sprawcy naruszenia oraz towary lub ustugi objete rozpatrywanym unijnym znakiem
towarowym wykazuja identycznos¢ lub podobienstwo, nalezy oceni¢ — w okresie pieciu lat
nastepujacych po rejestracji unijnego znaku towarowego — zakres wylacznego prawa przyznanego na
mocy tego przepisu, majac na uwadze towary i ustugi, dla ktérych zostala dokonana rejestracja, a nie
to, w jaki sposéb wtasciciel moégt uzywaé tego znaku towarowego w tym okresie (wyrok z dnia
21 grudnia 2016 r., Lansforsakringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 27).

Poniewaz art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 odpowiadaja
w istocie art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95,
orzecznictwo to znajduje w pelni zastosowanie w drodze analogii do celéw wykladni tych ostatnich
przepisow.

Nalezy doda¢, ze Trybunal stwierdzil, ze od chwili uptywu okresu pieciu lat nastepujacych po rejestracji
unijnego znaku towarowego na zakres tego wylacznego prawa 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 ogétu
towaréow lub ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia
21 grudnia 2016 r., Lansforsakringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 28).

Jak zauwaza za$ sad odsylajacy, sprawa w postepowaniu gléwnym rézni sie od sprawy, w ktérej zapadt
wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Lansforsdkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), poniewaz dotyczy ona
wlasnie kwestii zakresu wspomnianego prawa wylacznego po uplywie okresu odroczenia, gdy
stwierdzono juz wygasniecie prawa do znaku towarowego.

Nalezy zatem zbada¢, czy w ramach dyrektywy 2008/95 wygasniecie praw wynikajacych z danego znaku
towarowego moze mie¢ wplyw na mozliwo$¢ powolywania sie przez jego wlasciciela, po uplywie
wskazanego okresu odroczenia, na dokonane podczas tego okresu naruszenia wylacznego prawa
przyznanego przez ten znak towarowy.

W tym wzgledzie, po pierwsze, zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95, ktéry stanowi
w szczegblno$ci, ze ,[planstwa czlonkowskie powinny zachowaé¢ swobode ustalenia skutkéw
wygasniecia lub niewazno$ci znakéw towarowych”, dyrektywa ta pozostawila ustawodawcy krajowemu
pelna autonomie co do okreslenia daty, w ktérej wygasniecie prawa do znaku towarowego wywoluje
skutki. Po drugie, z art. 11 ust. 3 wspomnianej dyrektywy wynika, ze panstwa cztonkowskie zachowuja
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swobode co do mozliwosci postanowienia, iz w przypadku wystapienia z roszczeniem wzajemnym
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku znak towarowy nie moze by¢ skutecznie powolywany
w postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w wyniku wniesionego zarzutu stwierdzono, ze znak
towarowy podlega wygasnieciu na podstawie art. 12 ust. 1 tejze dyrektywy.

W niniejszym przypadku, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 79 opinii, ustawodawca francuski
postanowil, ze skutki wygasniecia prawa do znaku z powodu nieuzywania nastepuja z uplywem okresu
pieciu lat nastepujacych po jego rejestracji. Ponadto postanowienie odsylajace nie zawiera zadnego
elementu pozwalajacego na uznanie, Ze w czasie zaistnienia okolicznosci faktycznych rozpatrywanych
w postepowaniu gléwnym ustawodawca francuski skorzystal z uprawnienia przewidzianego w art. 11
ust. 3 dyrektywy 2008/95.

Wynika z tego, ze ustawodawstwo francuskie zachowuje mozliwo$¢ powolywania sie przez wlasciciela
danego znaku towarowego, po uplywie okresu odroczenia, na dokonane podczas tego okresu
naruszenia prawa wylacznego wynikajacego z tego znaku, nawet jesli nastapito wygasniecie praw tego
wlasciciela do owego znaku.

Co sie tyczy ustalenia odszkodowania, nalezy odnies¢ sie¢ do dyrektywy 2004/48, a w szczegdlnosci do
jej art. 13 ust. 1 akapit pierwszy, zgodnie z ktérym odszkodowanie powinno by¢ ,odpowiednife] do
rzeczywistego uszczerbku, jaki [wlasciciel znaku towarowego] ponidést w wyniku naruszenia”.

O ile sam brak uzywania znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie przyznaniu odszkodowania
zwigzanego z popelnieniem czynéw stanowiacych naruszenie prawa do znaku, o tyle okoliczno$¢ ta
pozostaje jednak istotnym elementem, ktéry nalezy wzia¢ pod uwage w celu ustalenia istnienia i,
w odpowiednim przypadku, zakresu szkody poniesionej przez wlasciciela, a tym samym wysokosci
odszkodowania, ktérego moze on ewentualnie dochodzic.

W $wietle powyzszych rozwazan na zadane pytanie nalezy odpowiedzie¢, ze art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10
ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95 w zwiazku z jej motywem 6
nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, iz pozostawiaja one panstwom czlonkowskim mozliwosé
zezwolenia na to, by wlasciciel znaku towarowego, ktérego prawa wygasty po uplywie okresu pieciu lat
od rejestracji z uwagi na to, ze znak ten nie byl rzeczywiscie uzywany w danym panstwie cztonkowskim
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, zachowal prawo do zadania
odszkodowania za szkode poniesiona wskutek uzywania przez osobe trzecia przed data wygasniecia
podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towaréw lub ustug, co skutkowato
mozliwo$cia pomylenia z jego znakiem towarowym.

W przedmiocie kosztéw

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

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

Artykul 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
w zwiazku z jej motywem 6 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, iz pozostawiaja one panstwom
czlonkowskim mozliwo$¢ zezwolenia na to, by wlasciciel znaku towarowego, ktorego prawa
wygasly po uplywie okresu pieciu lat od rejestracji z uwagi na to, ze znak ten nie byl
rzeczywiscie uzywany w danym panstwie czlonkowskim w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla
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ktorych zostal on zarejestrowany, zachowal prawo do zadania odszkodowania za szkode
poniesiona wskutek uzywania przez osobe trzecia przed data wygasniecia podobnego oznaczenia
dla identycznych lub podobnych towaréw lub uslug, co skutkowalo mozliwoscia pomylenia
z jego znakiem towarowym.

Podpisy
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