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I — Wprowadzenie

1. Podstawe niniejszego postepowania sta-
nowi wniosek o wydanie orzeczenia w try-
bie prejudycjalnym zlozony przez Court of
Appeal (England & Wales, Civil Division)
(zwany dalej ,sadem krajowym”) na podsta-
wie art. 234 WE? w ktérym zwraca sie on
do Trybunalu z kilkoma pytaniami dotyczg-
cymi wykladni art. 4 ust. 1 lit. a) oraz art. 9
ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na

2 — Postepowanie prejudycjalne jest obecnie uregulowane
w nastepstwie Traktatu z Lizbony zmieniajacego Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajacy Wspélnote Euro-
pejska z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. C 306, s. 1) w art. 267
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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celu zblizenie ustawodawstw panstw czton-
kowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych®.

2. Przyczyna wystapienia z wnioskiem o wy-
danie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
spér prawny pomiedzy browarem Budéjo-
vicky Budvar, ndrodni podnik (zwanym dalej
,BB”) z siedziba w mieécie Ceske Budéjovice
(Czeskie Budziejowice, Republika Czeska)
a browarem Anheuser-Busch (zwanym da-
lej ,AB”) z siedziba w Saint Louis (Missouri,
Stany Zjednoczone), zapoczatkowany wnios-
kiem AB w Patent Office/Trade Marks Regi-
stry (zwanym dalej ,urzedem patentowym”)
o uniewaznienie prawa do zarejestrowanego

3 — Dz.U.L40,s. 1.
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na rzecz BB znaku towarowego ,Budweiser’,
ktérego wlascicielem od wielu lat jest takze
AB. Wniosek o uniewaznienie prawa do zna-
ku koniczy prawie pigcioletni okres, w ktérym
dwa znaki towarowe o tej samej tre$ci poko-
jowo wspolistnialy na terytorium Zjednoczo-
nego Krolestwa.

3. Gléwnym zagadnieniem prawnym sporu
przed sadem krajowym jest kwestia, czy BB
moze przeciwstawi¢ wnioskowi o uniewaz-
nienie, z ktérym wystapil AB, zarzut utraty
roszczen wynikajacych z jego wezesniejszego
znaku towarowego. Uzaleznione jest to od
wyjasnienia zagadnienia, czy rzeczywiscie
uplynal przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrek-
tywy 89/104 piecioletni okres, po uplywie
ktérego na skutek $wiadomego tolerowania
nastepuje utrata roszczenia. Cechg szczegdl-
na postepowania krajowego jest okoliczno$¢,
iz wniosek o uniewaznienie zostal zlozony,
wedlug informacji sadu krajowego, doktadnie
jeden dzien przed uptlywem tego piecioletnie-
go okresu. Wymaga to jednak jeszcze doklad-
nego wyjasnienia. Celem wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest uzy-
skanie informacji, pod jakimi warunkami na-
stepuje utrata roszczen, od jakiego momentu
zaczyna biec piecioletni termin i czy prawo
Unii uznaje ewentualnie zasade, na podstawie
ktérej mozliwa jest koegzystencja pomiedzy
wczesniejszymi i pézZniejszymi znakami to-
warowymi o tej samej nazwie, ale odnoszacy-
mi sie do réznych towaréw.

II — Ramy prawne

A — Prawo Unii*

4. Jak to okreslono w motywach pierwszym
i trzecim dyrektywy 89/104, jej celem jest
zblizenie przepiséw panstw czltonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych.
Jednakze ogranicza si¢ ona do tych przepiséw
prawa krajowego, ktére w spos6b najbardziej
bezposredni oddzialywaja na funkcjonowa-
nie rynku wewnetrznego przez mozliwo$é
ograniczenia swobody przeplywu towardéw
i swobody $§wiadczenia ustug oraz zakldcenia
warunkéw konkurencji.

5. Motyw jedenasty dyrektywy okresla, ze
»wazne jest, do celéw pewnosci prawnej i bez
niesprawiedliwego szkodzenia interesom
wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowe-
g0, zapewnienie, Ze ten ostatni nie moze juz
domagal sie stwierdzenia niewaznosci ani
sprzeciwia¢ sie uzywaniu znaku towarowego
po6Zniejszego w stosunku do jego wlasnego,
ktérego uzywanie $wiadomie tolerowat przez
do$¢ dlugi okres czasu, chyba ze wniosek
o rejestracje tego pdzniejszego znaku zostal
zlozony w zlej wierze”

4 — Zgodnie z terminologia stosowang w TUE oraz TFUE uzywa
sie pojecia ,prawo Unii” jako pojecia ogélnego dla prawa
wspdlnotowego i prawa Unii. Jezeli ponizej znaczenie beda
mialy poszczegblne przepisy prawa pierwotnego, beda
powolane przepisy obowigzujace ratione temporis.
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6. Artykul 4 dyrektywy, zatytulowany ,Dal-
sze podstawy odmowy lub stwierdzenia nie-
waznosci rejestracji dotyczace kolizji z pra-
wami wcze$niejszymi’, stanowi:

»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji,
a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany
znak, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym zna-
kiem towarowym, a towary lub ustugi,
dla ktérych wnioskuje sie o rejestracje, sa
identyczne z towarami lub ustugami, dla
ktérych wezeéniejszy znak towarowy jest
chroniony;

2. Do celéw ust. 1 »wczesniejsze znaki towa-
rowe« 0znaczajy:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw,
w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wcze$niejsza
od daty wniosku o rejestracje [...] znaku
towarowego, biorac pod uwage, w od-
powiednim przypadku, prawo pierw-
szefistwa w odniesieniu do tych znakéw
towarowych:

i) wspdlnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe  zarejestrowa-
ne w panstwie czltonkowskim lub,
w przypadku Belgii, Luksemburga
lub Niderlandéw, w Urzedzie Zna-
kéw Towarowych Beneluksu,
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iii) znaki towarowe rejestrowane na
mocy miedzynarodowych uzgod-
nien obowigzujacych w panstwie
czlonkowskim;

d) znaki towarowe, ktére w dniu dokonania
zgloszenia znaku towarowego lub, w od-
powiednim przypadku, w dniu zastrze-
zenia pierwszenstwa dla zgloszenia zna-
ku towarowego, sa powszechnie znane
w panistwie czlonkowskim, w znaczeniu
w jakim wyrazenie »powszechnie zna-
ne« jest uzywane w art. 6 bis konwencji
paryskiej;

4. Kazde panstwo czlonkowskie moze po-
nadto postanowi¢, ze znak towarowy nie
podlega rejestracji, a za niewazny uznaje sie
juz zarejestrowany znak, jezeli:

a) znak towarowy jest identyczny z wcze-
$niejszym krajowym znakiem towaro-
wym w rozumieniu ust. 2 lub do niego
podobny i ma by¢ lub juz zostal zareje-
strowany dla towaréw lub ustug, ktére
nie s3 podobne do tych, dla ktérych zo-
stal zarejestrowany znak wczes$niejszy,
jezeli wczes$niejszy znak towarowy cieszy
sie renomg w danym panstwie czlon-
kowskim i jezeli uzywanie péZniejsze-
go znaku towarowego bez wlasciwego
powodu przyniostoby nieuzasadniona
korzy$¢ lub byloby szkodliwe dla odréz-
niajacego charakteru lub renomy wczes$-
niejszego znaku towarowego [powodo-
waloby czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy
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wczesniejszego znaku towarowego badz
tez dziatato na ich szkode];

b) prawa do niezarejestrowanego zna-
ku towarowego lub innego oznaczenia
uzywanego w obrocie zostaly nabyte
przed data zlozenia wniosku o rejestra-
cje pdzniejszego znaku towarowego lub
data pierwszenstwa podniesionego we
wniosku o rejestracje pdzniejszego zna-
ku towarowego oraz w jakim [ze ten]
niezarejestrowany znak towarowy lub
inne oznaczenie przyznaje wlascicielowi
prawo zakazania uzywania péZniejszego
znaku towarowego;

¢) uzywanie znaku towarowego moze by¢
zakazane w zwigzku z istnieniem wcze$-
niejszego prawa okreslonego w ust. 2
iust. 4 lit. b), a zwlaszcza:

i) prawa do nazwy (nazwiska);

ii) prawa do wizerunku;

iii) prawa autorskiego;

iv) prawa wlasnosci przemystowej;

5. Panstwa czlonkowskie moga zezwoli¢ na
to, ze w okreslonych okoliczno$ciach decy-
zja o odmowie rejestracji lub stwierdzajaca
niewaznosci znaku towarowego nie zostanie

podjeta, jezeli wlasciciel wczesniejszego zna-
ku towarowego lub innego wczes$niejszego
prawa wyraza zgode na rejestracje pozniej-
szego znaku towarowego.

6. Kazde panstwo cztonkowskie moze posta-
nowi¢, w drodze odstepstwa od ust. 1-5, ze
podstawy do odmowy rejestracji lub stwier-
dzenia niewazno$ci [uniewaznienia] obowia-
zujace w tym panstwie przed data wejscia
w zycie przepiséw niezbednych do wykona-
nia niniejszej dyrektywy beda mialy zastoso-
wanie do znakéw towarowych, w stosunku do
ktérych wniosek zostat ztozony przed ta daty”

7. Artykut 5 dyrektywy 89/104, zatytulowa-
ny ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje
wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wasciciel znaku jest uprawniony do zakaza-
nia wszelkim stronom [osobom)] trzecim, kto-
re nie posiadaja jego zgody, uzywania w obro-
cie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany;
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8. Artykut 9 dyrektywy 89/104, zatytulowany
»Ograniczenie powstale w wyniku przyzwo-
lenia [$§wiadomego tolerowania uzywania]’,
stanowi:

»1. Jezeli w panstwie cztonkowskim wla-
$ciciel wcze$niejszego znaku towarowego,
okreslonego w art. 4 ust. 2, dawal przyzwo-
lenie na [tolerowal] uzywanie przez okres
kolejnych pieciu lat pdzniejszego znaku to-
warowego zarejestrowanego w tym panstwie
cztonkowskim, bedac jednoczes$nie $wiado-
my takiego uzywania, traci on uprawnienie
do zlozenia, na podstawie wcze$niejszego
znaku towarowego, wniosku o uniewaznienie
rejestracji pézniejszego znaku towarowego
oraz do sprzeciwiania si¢ uzywaniu poézniej-
szego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw lub ustug, dla ktérych pdzniejszy
znak towarowy jest uzywany, chyba ze zloze-
nie wniosku o rejestracje pdzniejszego znaku
towarowego dokonane bylo w zlej wierze.

2. Kazde panstwo czionkowskie moze posta-
nowi¢, ze ust. 1 stosuje sie¢ mutatis mutandis
do wilasciciela wczesniejszego znaku towa-
rowego okreslonego w art. 4 ust. 4 lit. a) lub
innego wcze$niejszego prawa okreslonego
w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
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panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (wersja skodyfikowa-
na), ktéra weszla w zycie w dniu 28 listopada
2008 r., zastapita dyrektywe 89/104. Ze wzgle-
du na to, ze zdarzenia, ktére doprowadzity do
wszczecia postepowania krajowego, mialy
miejsce przed data wejécia w zycie dyrekty-
wy 2008/95, przy ocenie prawnej niniejszego
sporu nalezy stosowaé wylacznie dyrektywe
89/104.

B — Prawo krajowe

10. Postanowienia dyrektywy 89/104 wpro-
wadzone zostaly do prawa krajowego w dro-
dze Trade Marks Act 1994, zwanego dalej
»ustawg o znakach towarowych z 1994 r”> Od-
powiednikami przepiséw art. 4 ust. 1 lit. a)
oraz art. 9 dyrektywy 89/104 sg art. 6 ust. 1
oraz art. 48 ustawy o znakach towarowych
2199 r.

11. Artykul 7 ustawy o znakach towaro-
wych z 1994 r.° zawiera przepisy regulujace
procedure w zwiazku z rejestracja znakéw
towarowych, ktére odnosza sie do znanej
w angielskim prawie znakéw towarowych
zasady jednoczesnego uzywania w dobrej

5 — Dz.U.L299,s.25.

6 — Postanowienie poprzedzajace ten przepis zawarte jest
w art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych z 1938 r. i jest
z nim praktycznie identyczne.
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wierze dwoch identycznych znakéw towaro-
wych (,honest concurrent use”):

»Podnoszenie istnienia wzglednych podstaw
odmowy rejestracji w przypadku jednocze-
snego uzywania w dobrej wierze

1. Niniejszy artykul obowiazuje, jezeli doko-
nano zgloszenia znaku towarowego, a pod-
miot prowadzacy rejestr domniemywa

a) ze istnieje wcze$niejszy znak towarowy,
w odniesieniu do ktérego spelnione sa
przestanki z art. 5 ust. 1, 2 lub 3; lub

b) istnieje wczesniejszy znak towarowy,
w odniesieniu do ktérego spelnione sa
przestanki z art. 5 ust. 4;

jednakze zglaszajacy potrafi wykazac, ze mia-
fo miejsce jednoczesne uzywanie w dobrej
wierze znaku towarowego, ktdry jest przed-
miotem rejestracji.

2. W takim przypadku podmiot prowadzacy
rejestr nie moze oddali¢ wniosku o rejestra-
cje z uwagi na wczeéniejszy znak towarowy
lub z uwagi na inne wczesniejsze prawo, jezeli
wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
lub innego wczesniejszego prawa nie zlozy
sprzeciwu przeciwko rejestracji.

3. Do celéw niniejszego artykulu pod po-
jeciem »honest concurrent use« nalezy ro-
zumie¢ takie uzywanie znaku towarowego
przez zglaszajacego lub za jego zgoda, ktére
bylo traktowane jak »honest concurrent use«
w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o znakach
towarowych z 1938 r.

4. Niniejszy artykul jest stosowany bez
uszczerbku dla:

a) odmowy rejestracji z powodéw okres-
lonych w art. 3 (bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji) lub

b) wniosku o uniewaznienie rejestracji
zgodnie z art. 47 ust. 2 (wniosek oparty na
wzglednej podstawie odmowy rejestracji
z uwagi na brak zgody na rejestracje)”

III — Stan faktyczny, postepowanie przed
sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

12. Z postanowienia odsylajacego wynika,
ze BB i AB odpowiednio juz w latach 1973
i 1974 rozpoczely aktywna dzialalno$¢ na
rynku brytyjskim. Oba te podmioty zajmuja
sie sprzedaza piwa pod znakiem towarowym
sktadajacym sie ze stowa ,Budweiser” lub je
obejmujacym.
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13. Dalej z postanowienia odsylajacego wy-
nika, ze okrelenia sg identyczne, lecz piwa
nie. Ich smak, cena i wyglad zawsze sie réz-
nily. Na rynkach, na ktérych wspélistnialy,
konsumenci, ogdlnie rzecz biorgc, stali sie
$wiadomi réznicy, cho¢ zawsze istnieje pew-
ne prawdopodobienstwo pomylki.

14. W listopadzie 1976 r. BB zglosil do re-
jestracji znak towarowy ,Bud” AB wnidst
sprzeciw przeciwko tej rejestracji.

15. W 1979 r. AB pozwal BB za bezprawne
uzywanie nazwy (,passing off”), wnoszac
o nalozenie nakazu powstrzymania sie przez
BB od uzywania oznaczenia ,Budweiser”.
Reagujac na to, BB wnidst ze swej strony po-
wddztwo wzajemne, wnoszac o zakazanie
AB bezprawnego uzywania nazwy, polega-
jacego na uzywaniu stowa ,Budweiser”. Pod-
czas trwania tego postepowania zawieszono
postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec
rejestracji znaku towarowego. Zaré6wno po-
woédztwo, jak i powodztwo wzajemne zostaly
uznane za bezzasadne, poniewaz sady orze-
kly, ze zadna ze stron nie przedstawiala sie
w sposob falszywy, a znak towarowy i nazwa
posiadaly podwdjna renome.

16. W dniu 11 grudnia 1979 r. AB zglosit do
rejestracji slowo ,Budweiser” dla kategorii
»piwo, ale i porter”. BB wnidst sprzeciw wobec
tej rejestracji. W dniu 28 czerwca 1989 r. BB
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dokonatl przeciwnego zgloszenia stowa ,Bu-
dweiser’, za$§ AB sprzeciwil sie tej rejestracji.

17. W lutym 2000 r. Court of Appeal oddalit
oba sprzeciwy, tak ze obie strony mogly za-
rejestrowac slowo ,Budweiser” Orzeczenie
wydano na podstawie starej ustawy o zna-
kach towarowych Zjednoczonego Krdle-
stwa z roku 1938 r., ktéra zezwalata wprost
na jednoczesng rejestracje identycznych lub
tudzaco podobnych znakéw w przypadkach
jednoczesnego ich uzywania w dobrej wierze
lub w przypadku zachodzenia innych szcze-
gblnych okolicznosci. W nastepstwie tego
orzeczenia w dniu 19 maja 2000 r. kazda ze
stron zostala wpisana do rejestru znakéw
towarowych jako wtasciciel stownego znaku
towarowego ,Budweiser” A zatem na rzecz
BB dokonano dwdch rejestracji, jednej doty-
czacej oznaczenia ,Bud” (zgloszenie z listo-
pada 1976 r.), i drugiej dotyczacej oznaczenia
»Budweiser” (zgloszenie z czerwca 1989 r.),
natomiast na rzecz AB dokonano rejestracji
oznaczenia ,Budweiser” (zgloszenie z grud-
nia 1979 r.).

18. W dniu 18 maja 2005 r., czyli cztery lata
i 364 dni po rejestracji znakéw towarowych
»Budweiser” obu stron, AB wniést do krajo-
wego rejestru znakéw towarowych o unie-
waznienie rejestracji znaku towarowego
»Budweiser” dokonanej na rzecz BB. Argu-
mentacja byla nastepujaca:

— Chociaz znaki towarowe obu stron zosta-
ly wpisane do rejestru tego samego dnia,
znak towarowy AB byl ,wczesniejszym
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znakiem towarowym” na podstawie
art. 4 ust. 2 — data dokonania zglosze-
nia tego znaku byta wczes$niejsza i to jest
decydujace.

— Znaki towarowe i towary s3 identycz-
ne, a zatem na podstawie art. 4 ust. 1
lit. a) znak towarowy BB moze zostaé
uniewazniony.

— Zagadnienie tolerowania nie powstaje ze
wzgledu na brak uptywu okresu pieciu lat
okreslonego w art. 9.

19. Urzad patentowy reprezentowal poglad,
ze AB byl uprawniony do zlozenia wniosku
o uniewaznienie, poniewaz przewidziany
w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 piecioletni
okres tolerowania zaczyna biec od momentu
wpisu do rejestru pézniejszego znaku towa-
rowego. Dlatego tez urzad patentowy pozy-
tywnie rozpatrzyl wniosek o uniewaznienie
rejestracji.

20. BB wnioést na te decyzje skarge do High
Court of Justice (England & Wales). Sad ten
orzekl miedzy innymi, ze zgodnie z art. 48
ustawy o znakach towarowych z 1994 r. wila-
$ciciel wczeéniejszego znaku towarowego, tj.
AB, musialby tolerowa¢ uzywanie zarejestro-
wanego znaku towarowego, ale nie uzywanie
niezarejestrowanego znaku towarowego, kté-
ry zostal co prawda zgloszony do rejestracji,

jednak nie stal si¢ przedmiotem rejestracji.
Jako ze AB nie tolerowal uzywania znaku, sad
przychylil sie do wniosku o uniewaznienie
rejestracji.

21. BB wnidst od tego orzeczenia $rodek
odwotawczy do Court of Appeal. Court of
Appeal nasuwaja sie watpliwosci co do zna-
czenia terminu ,tolerowanie” w rozumieniu
art. 9, przede wszystkim w odniesieniu do
kwestii, od kiedy rozpoczyna sie tolerowanie
uzywania poézniejszego znaku towarowego
przez wlasciciela wcze$niejszego znaku to-
warowego. Watpliwosci interpretacyjne sadu
dotycza jednak takze art. 4 dyrektywy 89/104.
Dlatego tez sad krajowy postanowil zawiesi¢
postepowanie i przedlozy¢ Trybunatowi na-
stepujace pytania do rozstrzygniecia w trybie
prejudycjalnym:

»1. Co oznacza wyrazenie »tolerowanie«
w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104,
a w szczegdlnosci:

a) czy »tolerowanie« jest pojeciem pra-
wa wspolnotowego, czy tez sad kra-
jowy moze stosowacé krajowe reguly
w odniesieniu do znaczenia pojecia
tolerowania (wlacznie z opdznie-
niem lub diugoletnim jednoczesnym
uzywaniem w dobrej wierze)?

b) jesli »tolerowanie« jest pojeciem
prawa wspélnotowego, to czy
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mozna przyjaé, ze wlasciciel znaku
towarowego tolerowal dlugotrwale
i utrwalone uzywanie identycznego
znaku towarowego w dobrej wierze
przez podmiot trzeci, jezeli od daw-
na o tym wiedzial, ale nie byt stanie
temu przeszkodzic¢?

¢) czy wlasciciel musi zarejestrowac
znak towarowy, aby moglo zacza¢
sie »tolerowanie« uzywania i) iden-
tycznego lub ii) tudzaco podobnego
znaku towarowego?

2. Kiedy zaczyna sie okres »pieciu kolej-
nych lat«, a w szczegdlnosci czy moze sie
on zaczyé (a jesli tak, to i zakonczy¢), za-
nim wlasciciel wcze$niejszego znaku to-
warowego uzyska rzeczywista rejestracje
swojego znaku towarowego; a jesli tak, to
jakie przeslanki sg konieczne do tego, by
termin ten zaczat biec?

3 Czy art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady
89/104 stosuje sie tak, by umozliwi¢
wlascicielowi wczesniejszego znaku uzy-
skanie pierwszenistwa co do jego prawa
takze wtedy, jesli jednoczesne uzywanie
w dobrej wierze dwdch identycznych
znakéw towarowych dla identycznych
towar6w trwalo przez dlugi okres, tak ze
gwarancja pochodzenia wcze$niejszego
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znaku towarowego nie moze by¢ rozu-
miana tak, ze znak towarowy oznacza
wylacznie towary wtasciciela wczeéniej-
szego znaku, lecz oznacza jego towary
lub towary innego uzytkownika znaku
towarowego?”.

IV — Postepowanie przed Trybunalem

22. Postanowienie odsylajace opatrzone data
20 pazdziernika 2008 r. wplynelo do sekreta-
riatu Trybunalu w dniu 30 listopada 2008 r.

23. Uwagi na pismie przedstawily w terminie
przewidzianym w art. 23 statutu Trybuna-
tu AB, BB, rzady Zjednoczonego Krolestwa,
czeski, wloski, sfowacki i portugalski, jak réw-
niez Komisja Europejska.

24. Narozprawie w dniu 24 listopada 2010 r.,
aby przedstawi¢ swoje stanowisko, stawili sie
pelnomocnicy procesowi AB, BB, rzadu cze-
skiego oraz Komisji.



BUDEJOVICKY BUDVAR

V — Istotne argumenty stron

A — W przedmiocie pierwszego pytania
prejudycjalnego

25. BB stoi na stanowisku, ze pojecie tolero-
wania w rozumieniu art. 9 dyrektywy 89/104
jest autonomicznym pojeciem prawa Unii.
Pojecie to obejmuje zaniechanie przeciw-
dziatania uzywaniu znaku towarowego przez
podmiot trzeci, mimo istnienia ku temu
mozliwosci.

26. Takze AB uwaza, ze pojecie tolerowania
jest autonomicznym pojeciem prawa Unii,
a instancje krajowe nie sa uprawnione do
stosowania krajowych regul w celu ustalenia
jego definicji.

27. Zuwagina definicje tego pojecia koniecz-
ne jest, zeby wlasciciel wcze$niejszego znaku
towarowego byl w stanie zapobiec uzywaniu
poZniejszego znaku towarowego, aby mozna
bylo méwic o jego tolerowaniu. Nie mozna
mu przypisaé tolerowania dlugoletniego uzy-
wania w dobrej wierze pdzniejszego znaku
towarowego, jezeli co prawda wiedzial o tej
okolicznosci, ale nie byl w stanie uniemoz-
liwi¢ jego uzywania. AB podnosi dalej, iz do
przyjecia, ze ma miejsce ,tolerowanie” w ro-
zumieniu art. 9 dyrektywy 89/104, konieczne
jest, aby wiasciciel znaku towarowego uzyskat

jego rejestracje zanim rozpocznie sie tolero-
wanie identycznego lub podobnego znaku to-
warowego, mogacego by¢ zZrédtem pomytki.

28. Rzgd Zjednoczonego Krélestwa wywodzi,
ze ,tolerowanie” jest autonomicznym po-
jeciem prawa Unii. Zgodnie z jego stanowi-
skiem nie mozna przypisywaé wlascicielowi
znaku towarowego tolerowania wieloletniego
uzywania w dobrej wierze identycznego zna-
ku towarowego przez podmiot trzeci, jeze-
li co prawda wiedzial o tej okolicznosci, ale
nie byl w stanie uniemozliwi¢ tego uzywania.
Dalej podnosi, ze uzyskanie rejestracji przez
wlasciciela znaku towarowego nie jest warun-
kiem koniecznym dla rozpoczecia tolerowa-
nia uzywania identycznego lub podobnego
znaku towarowego.

29. Rzgd wioski podnosi, ze pojecie tolero-
wania w rozumieniu art. 9 dyrektywy 89/104
jest zharmonizowana koncepcja prawa Unii
i zaklada istnienie prawnej mozliwosci wla-
$ciciela wcze$niejszego znaku towarowego
sprzeciwienia si¢ uZywaniu poéZniejszego
identycznego lub tudzaco podobnego znaku
towarowego przez podmiot trzeci.

30. Jako ze pojecie wczesniejszego znaku
towarowego, tak jak jest ono zdefiniowane
w art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/104, nie zakla-
da jego rejestracji, nie jest tez konieczne, aby
wlasciciel wezesniejszego znaku towarowego
uzyskal jego rejestracje, aby moglo rozpo-
czal si¢ ,tolerowanie” przez niego uzywania
identycznego lub podobnego znaku towaro-
wego przez podmiot trzeci. Artykul 9 ust. 2
dyrektywy 89/104 nie sprzeciwia sie temu,
aby panstwa czlonkowskie przewidzialy, ze
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stan tolerowania w rozumieniu art. 9 ust 1
dyrektywy moze zaistnie¢ przed rejestracja
wcze$niejszego znaku towarowego, wlacznie
z sytuacjami opisanymi w art. 4 ust. 4 lit. a),
b) i c) dyrektywy.

31. Rzgd portugalski jest zdania, ze w przy-
padku wieloletniej koegzystencji dwéch zna-
kéw towarowych na rynku w interesie dobrej
wiary i pewno$ci prawnej jest powiazanie
przewidzianego w art. 9 dyrektywy 89/104
terminu do utraty roszczenia z momentem,
w ktérym rozpoczelo sie rzeczywiste uzywa-
nie znakéw towarowych, oraz z momentem,
w ktérym wlasciciel oznaczenia posiadajace-
go pierwszenstwo juz dysponowal Srodkami —
np. w postaci regulacji dotyczacych nieuczci-
wej konkurencji — aby przeciwstawi¢ sie uzy-
waniu szkodzacemu jego interesom.

32. Komisja wywodzi, iz pojecie tolerowania
jest autonomicznym pojeciem prawa Unii,
ktére musi by¢ interpretowane w jednolity
sposob.

33. Wlascicielowi wczesniejszego znaku to-
warowego nie mozna imputowac tolerowania
pOZniejszego zarejestrowanego znaku towa-
rowego, zanim ten ostatni nie zostal zareje-
strowany, i to takze w sytuacji, gdy znany byt
mu fakt uzywania tego znaku towarowego
i nie mégl podjac zadnych dziatan przeciwko
temu stanowi rzeczy. Poza tym zgodnie z art. 4
ust. 2 dyrektywy rejestracja wczesniejszego
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znaku towarowego nie stanowi bezwzgled-
nej przestanki rozpoczecia tolerowania przez
jego wlasciciela uzywania pézniejszego znaku
towarowego zarejestrowanego w tym samym
panistwie czlonkowskim.

B — W przedmiocie drugiego pytania
prejudycjalnego

34. Zgodnie ze stanowiskiem BB przewidzia-
ny w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 okres tole-
rowania zaczyna biec od chwili, gdy podmiot
zainteresowany dowiedzial si¢ o uzywaniu
znaku przez podmiot trzeci. Okolicznos¢, czy
termin ten zaczyna biec przed zarejestrowa-
niem, czy po zarejestrowaniu wczes$niejszego
znaku towarowego, jest bez znaczenia.

35. AB reprezentuje za$ poglad, ze okres
»pieciu kolejnych lat” zaczyna biec, gdy tylko
spelnione zostaly nastepujace trzy przestan-
ki: wczeéniejszy znak towarowy zostal zare-
jestrowany; wlasciciel wcze$niejszego znaku
towarowego dowiedzial sie o uzywaniu iden-
tycznego lub podobnego znaku towarowego;
pOZniejszy znak towarowy zostal takze zare-
jestrowany. Okres ten nie moze rozpoczal
swojego biegu ani tez go zakonczy¢ przed
rzeczywistym zarejestrowaniem wcze$niej-
szego znaku towarowego.

36. Rzgd Zjednoczonego Krolestwa wskazuje
na to, ze okres ,pieciu kolejnych lat” zaczyna
biec, gdy tylko zostanie zarejestrowany péz-
niejszy znak towarowy i rozpocznie sie jego
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uzywanie, a wlasciciel dowie si¢ o uzywaniu
tego znaku.

37. Rzgd stowacki, przed przej$ciem do py-
tania pierwszego, analizuje najpierw pytanie
drugie. Zgodnie z jego stanowiskiem pigcio-
letni termin zaczyna biec od chwili rejestracji
péiniejszego znaku towarowego, jezeli wla-
§ciciel wcze$niejszego znaku towarowego po-
siadal wiedze o uzywaniu pdzniejszego zna-
ku towarowego, a wniosek o jego rejestracje
ztozono w dobrej wierze. Termin ten biegnie
niezaleznie od tego, czy wcze$niejszy znak to-
warowy zostal juz zarejestrowany wzglednie
zgloszony do rejestru znakéw towarowych.

38. Rzgd wloski proponuje odpowiedzie¢
na to pytanie prejudycjalne w ten sposéb,
ze przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy
89/104 okres tolerowania moze rozpoczad
bieg, a ewentualnie takze uptynaé, zanim
wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
uzyska jego rejestracje, jednakze nie moze to
nastapic przed rejestracja pdzniejszego znaku
towarowego ani tez przed powzieciem przez
wlasciciela wczeéniejszego znaku towarowe-
go rzeczywistej wiedzy o zarejestrowanym
poZniejszym znaku towarowym.

39. Komisja jest zdania, ze okres tolerowania
rozpoczyna swoj bieg od chwili, w ktérej wla-
$ciciel weczeéniejszego znaku towarowego po-
wezmie wiadomo$¢ o uzywaniu p6Zniejszego

zarejestrowanego znaku towarowego. Okres
ten moze zatem rozpocza¢ swdj bieg najwcze-
$niej od momentu zarejestrowania poézniej-
szego znaku towarowego, o ile znak ten byl
od tej chwili uzywany, a wlasciciel wczeéniej-
szego znaku towarowego od tego momentu
powzial wiadomos¢ o jego uzywaniu. Data
rejestracji pozniejszego znaku towarowego
jest ustalana na podstawie znajdujacych kaz-
dorazowo zastosowanie przepiséw dotycza-
cych procedury rejestracji kazdego z panstw
czlonkowskich. Ponadto okres tolerowania
moze rozpoczaé swoj bieg, zanim wtasciciel
wcze$niejszego znaku towarowego uzyska re-
jestracje swojego znaku.

C — W przedmiocie trzeciego pytania
prejudycjalnego

40. BB podnosi, ze w przypadku réwnocze-
snego dlugoletniego uzywania w dobrej wie-
rze dwdch identycznych znakéw towarowych
odnoszacych sie do identycznych towaréw
w taki sposdb, ze znak towarowy nie okresla
wylacznie towaréw wlasciciela wczesniej-
szego znaku towarowego, lecz — przeciwnie
— okre$la towary wilasciciela pdzniejszego
znaku towarowego i nie istnieje powazne
prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad,
to nie mamy do czynienia z naruszeniem
przez pozniejszy znak towarowy gléwnej
funkcji wczeéniejszego znaku towarowego,
tak jak tego wymaga art. 4 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104.

41. AB jest zdania, ze art. 4 ust. 1 lit. a) dy-
rektywy 89/104 zapewnia absolutng ochrone
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i dlatego pozwala wlascicielowi wcze$niej-
szego znaku towarowego na wykonywanie
swych praw takze w sytuacji réwnoczesne-
go dlugoletniego uzywania w dobrej wierze
dwoch identycznych znakéw towarowych
odnoszacych sie do identycznych towardw,
w wyniku ktérego gwarancja pochodzenia
wczeéniejszego znaku towarowego nie zna-
czy, ze znak towarowy oznacza wylacznie
towary wlasciciela wcze$niejszego znaku to-
warowego i zadnych innych, lecz przeciwnie,
oznacza w réwnej mierze zaréwno jego towa-
ry, jak i towary innego podmiotu uzywajace-
go znak.

42. Rzgd Zjednoczonego Krélestwa proponu-
je, aby na pytanie to odpowiedzie¢ w ten spo-
s6b, ze z zastrzezeniem regulacji zawartych
w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 dyrektywy 89/104
przepis z art. 4 ust. 1 lit a) dyrektywy 89/104
znajduje zastosowanie w takim zakresie, w ja-
kim zapewnia on wlascicielowi wczesniej-
szego znaku towarowego egzekwowanie jego
praw, w tym takze w przypadku réwnocze-
snego dlugoletniego uzywania w dobrej wie-
rze dwdch identycznych znakéw towarowych
odnoszacych sie do identycznych towaréw.

43. Wedlug rzqdu czeskiego art. 4 dyrektywy
89/104 nie znajduje zastosowania do takiego
stanu faktycznego jak ten wystepujacy w po-
stepowaniu przed sadem krajowym, poniewaz
dyrektywa zaklada, ze w przypadku dwéch
bardzo znanych identycznych albo przynaj-
mniej podobnych znakéw towarowych zaden
z tych znakéw nie moze uzyskaé¢ formalnej
ochrony prawnej, co oznacza, ze oba zna-
ki towarowe podlegaja takiej samej ochro-
nie, z tym skutkiem, ze moga by¢ uzywane
jednocze$nie zgodnie z przepisami prawa
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krajowego i miedzynarodowego dotyczacymi
niezarejestrowanych znakéw towarowych.

44. Z ostrozno$ci procesowej rzad czeski
podnosi, ze art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104
powinien by¢ interpretowany w taki sposéb,
ze termin do utraty roszczen przez tolerowa-
nie nie rozpoczyna swojego biegu przed mo-
mentem rejestracji kwestionowanego znaku
towarowego.

45. W opinii rzadu czeskiego wylaczone jest
powolywanie si¢ na art. 4 dyrektywy 89/104
w przypadku naduzycia prawa. Jako naduzy-
cie prawa nalezy rozumieé prébe uzyskania
korzysci ze szkoda dla podmiotu trzeciego
poprzez zachowanie sprzeczne z celami nor-
my prawnej. Ocena, czy zachodzi przypadek
naduzycia prawa, nalezy do sadu krajowego.

46. Rzgd stowacki jest zdania, ze dyrekty-
wa 89/104 nie zezwala wlascicielowi wczes-
niejszego znaku towarowego na wykonanie
swoich uprawnien z art. 4 dyrektywy, jezeli
wykonywanie uprawnien stanowi naduzycie
prawa.

47. Dowiedzenie takiego naduzycia prawa
wymaga, po pierwsze, wykazania, ze wyko-
nanie prawa do domagania sie uniewaznienia
rejestracji, mimo formalnego spetnienia prze-
stanek przewidzianych w dyrektywie i w kra-
jowych przepisach transpozycyjnych, prowa-
dzi do uzyskania taktycznej przewagi stojacej
w sprzeczno$ci z celami dyrektywy. Po dru-
gie za$ z oceny calo$ci okoliczno$ci musia-
toby wynika¢, ze owo uzyskanie taktycznej
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przewagi jest gléwnym celem wniosku o unie-
waznienie rejestracji. Nalezy jednak pozosta-
wi¢ sadowi krajowemu dokonanie oceny, czy
w konkretnym przypadku zachodzi przypa-
dek naduzycia prawa.

48. Rzgd wloski podkresla, ze art. 4 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104 nie daje wlascicie-
lowi jednoznacznie wcze$niejszego znaku
towarowego prawa do powstrzymania uzy-
wania lub tez doprowadzenia do uniewaz-
nienia rejestracji jednoznacznie pdzniejszego
znaku towarowego. W sytuacji jednoczesne-
go dlugoletniego uzywania w dobrej wierze
identycznych lub tudzgco podobnych zna-
kéw towarowych nalezaloby stwierdzi¢, iz
dyrektywa 89/104 nie sprzeciwia si¢ temu, by
panstwo czlonkowskie odmoéwito wlascicie-
lom obu znakéw towarowych prawa do do-
magania sie uniewaznienia rejestracji drugie-
go znaku towarowego lub do zakazania jego
uzywania, i to niezaleznie od kolejnosci reje-
stracji czy tez nawet kolejnosci ewentualnego
tolerowania.

49. Komisja wskazuje na to, ze art. 4 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104 nie wyklucza koeg-
zystencji dwéch identycznych znakéw towa-
rowych dotyczacych identycznych towaréw
wytwarzanych przez réznych producentéw
jako rezultatu dlugoletniego ich uzywania
w dobrej wierze, jezeli nie wplywa to nega-
tywnie na podstawowa funkcje wcze$niej-
szego znaku towarowego polegajaca na okre-
$laniu pochodzenia danych towaréw.

VI — Ocena prawna

A — Uwagi wstepne

50. Prawo znakéw towarowych jest najbar-
dziej zaawansowanym pod wzgledem roz-
woju ogdlnounijnych standardéw prawnych
dzialem prawa wlasnosci intelektualne;j.
Ujednolicenie prawa w tym zakresie opie-
ra sie na dwoéch réznych, ale stosowanych
réwnolegle podejsciach regulacyjnych, kto-
re jednak wykazuja szereg zwiazkéw ze soba
i wzajemnie si¢ uzupelniaja’. Z jednej stro-
ny istnieje wprowadzony rozporzadzeniem
(WE) nr 40/94°8 system wspolnotowych zna-
kéw towarowych jako ponadnarodowe prawo
ochronne w zakresie wtasno$ci przemysto-
wej, za pomoca ktérego stworzono z chwi-
la wejscia w zycie rozporzadzenia w dniu
15 marca 1994 r. jednolite prawo znakéw
towarowych wykraczajace poza granice pan-
stwowe i rozciggajace sie na terytorium calej
Unii Europejskiej; z drugiej strony rozwija sie
proces harmonizowania krajowych porzad-
kéw prawnych za pomoca instrumentu dy-
rektywy. Ta metoda harmonizacji prawa nie
pozbawia co prawda mocy prawnej zasady

7 — Podobnie R. Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der
EU-Mitgliedstaaten (red. Eva-Marina Bastian, Roland Knaak,
Gerhard Schricker), Miinchen 2006, s. 71; A. von Miihlen-
dahl, ,Territorialitit und Einheitlichkeit im europdischen
Markenrecht’, w: Perspektiven des geistigen Eigentums und
Wettbewerbsrechts — Festschrift fiir Gerhard Schricker zum
70. Geburtstag, Miinchen 2005, s. 853.

8 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grud-
nia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U.L11,s.1).
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terytorialnosci®, tj. zwigzania skutkéw praw-
nych znaku towarowego z terytorium kaz-
dorazowego panstwa czlonkowskiego, ktéra
zawsze charakteryzowala prawo znakéw to-
warowych, ale przyczynia sie do likwidacji
istniejacych réznic pomiedzy krajowymi re-
gulacjami i wynikajacych z nich przeszkéd
w swobodzie przeplywu towaréw i $wiadcze-
nia ustug na wsp6lnym rynku .

51. Ten cel pragnat tez osiagna¢ ustawodaw-
ca Unii poprzez wydanie dyrektywy 89/104,
co wynika z jej motywu pierwszego. Jednakze
zgodnie z motywem trzecim nie zamierzano
osiagnac pelnej harmonizacji krajowych usta-
wodawstw w zakresie znakéw towarowych.
Przeciwnie, uznano za wystarczajace ogra-
niczenie harmonizacji do przepiséw, ktére
w sposob najbardziej bezposredni oddziaty-
waja na funkcjonowanie rynku wewnetrzne-
go. Do przepiséw tych nalezg, na co wskazuje
tres¢ motywu siédmego, przepisy regulujace
ywarunki dla uzyskania i utrzymania w mocy
zarejestrowanego znaku towarowego” Doty-
czy to w szczeg6lnosci podstaw odmowy re-
jestracji oraz podstaw uniewaznienia, ktére
powinny zosta¢ wymienione wyczerpujaco.
Stworzenie identycznych warunkéw w tym

9 — Zgodnie z zasada terytorialno$ci w prawie znakéw towaro-
wych skutki znaku towarowego sa ograniczone do teryto-
rium panstwa udzielajacego ochrony. Do ochrony znakéw
towarowych stosuje si¢ w kazdym panstwie krajowe przepisy
dotyczace tego zagadnienia, zob. K.H. Fezer, Markenrecht,
4. Auflage, Minchen 2009, Erster Teil, F. I 1, pkt 1; G. Kaiser,
Strafrechtliche Nebengesetze (red. Georg Erbs, Max Kohlhaas,
Friedrich Ambs), 178. Erganzungslieferung, Miinchen 2010,
Markengesetz, Vorbemerkungen, pkt 18.

10 — Podobnie M. Novak, Rechtsprechung der Europdischen

Gerichtshofe zum Markenrecht, Europdische Zeitschrift fiir
Wirtschaftsrecht, 2001, s. 613.
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zakresie zostalo okreslone tam wprost jako
przeslanka dla osiggniecia zamierzonych ce-
lé6w. W odréznieniu od tego, kompetencja
panstw czlonkowskich do regulowania za-
gadnien proceduralnych w zwiazku z reje-
stracja, wygasnieciem lub uniewaznieniem
znakow towarowych nabytych przez rejestra-
cje miata pozosta¢, co wynika z motywu pig-
tego, w znacznej mierze nienaruszona.

52. Z uwagi na jedynie cze$ciowy charakter
harmonizacji krajowych przepiséw dotycza-
cych znakéw towarowych pojawia sie istotne
w tym postepowaniu pytanie, czy i w jakim
zakresie pojecie tolerowania w art. 9 dyrekty-
wy objete jest wskazaniami zawartymi w pra-
wie Unii. Pytanie 1a sadu krajowego dotyczy
zasadniczego prawnego zakwalifikowania
tego pojecia w ramach kategorii prawa Unii,
za$ pytania 1b, 1c i 2 dotycza tresci tego po-
jecia oraz uksztaltowania regulacji dotycza-
cej utraty uprawnien z wczesniejszego zna-
ku towarowego z uwagi na tolerowanie. Od
zagadnienn tych nalezy odrézni¢ pytanie 3,
dotyczace w pierwszym rzedzie kolejnosci
wyktadni art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy, jak row-
niez zgodnosci znanej dotychczas w prawie
angielskim instytucji ,honest concurrent use”
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(»jednoczesne uzywanie w dobrej wierze”)
z prawem Unii. W celu zachowania przejrzy-
stosci wywodu dokonam uporzadkowania
pytan prejudycjalnych wedlug wskazanych
trzech komplekséw tematycznych i udziele
na nie odpowiedzi w tej kolejnosci. Wreszcie
nalezy zaja¢ sie zagadnieniem czasowego za-
kresu stosowania art. 4 ust. 1 lit a) dyrektywy
w postepowaniu przed sadem krajowym oraz
podniesionym przez rzady czeski i sfowacki
w postepowaniu przed Trybunatem zarzutem
naduzycia prawa przez AB.

B — Wywody dotyczgce pytari prejudycjalnych

1. Pojecie tolerowania w prawie Unii

53. Pierwszym pytaniem, na ktére powinna
zosta¢ udzielona odpowied?, jest zagadnie-
nie, czy pojecie tolerowania uzyte w art. 9 dy-
rektywy jest pojeciem prawa Unii, ktére musi
podlega¢ autonomicznej i jednolitej wyklad-
ni. Dyrektywa nie zawiera definicji legalnej
tego pojecia. Powstaje zatem pytanie, czy ta

okoliczno$¢ nie sprzeciwia si¢ uznaniu tego
okreslenia za pojecie prawa Unii.

a) Brak bezpoéredniego odestania do prawa
panistw cztonkowskich

54. Za taka kwalifikacja przemawia utrwalo-
ne, jak si¢ wydaje, orzecznictwo Trybunatu ',
zgodnie z ktérym zaréwno wzgledy jednoli-
tego stosowania prawa Unii, jak i zasada réw-
nosci wskazuja na to, ze tresci przepisu prawa
Unii, ktéry nie zawiera dla okreslenia jego
znaczenia i zakresu wyraznego odestania do
prawa panstw cztonkowskich, nalezy zwykle
nadaé¢ w calej Unii Europejskiej autonomicz-
ng i jednolita wykladnie, ktora nalezy ustalic,
uwzgledniajgc kontekst przepisu i cel danego
uregulowania. Jezeli za$ ustawodawca Unii
odwoluje sie w akcie prawa Unii milczaco do

11 — Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r.
w sprawie 327/82 Ekro, Rec. 107, pkt 14; z dnia 2 kwietnia
1998 r. w sprawie C-296/95 EMU Tabac i in., Rec. s. I-1605,
pkt 30; z dnia 19 wrzesnia 2000 r. w sprawie C-287/98
Linster, Rec. s. I-1605, pkt 43; z dnia 22 maja 2003 r. w spra-
wie C-103/01 Komisja przeciwko Niemcem, Rec. s. I-5369,
pkt 33; z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-55/02
Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. s. 1-9387, pkt 45;
z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie C-188/03 Junk,
Zb.Orz. s. 1-885, pkt 29; z dnia 18 grudnia 2007 r. w spra-
wie C-314/06 Société Pipeline Méditerranée et Rhone,
Zb.Orz. s. 1-12273, pkt 21; z dnia 2 kwietnia 2009 r. w spra-
wie C-523/07 A, Zb.Orz. s. 1-2805, pkt 34; z dnia 16 lipca
2009 r. w sprawie C-168/08 Hadadi, Zb.Orz. s. 1-6871,
pkt 38; z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w sprawie C-467/08
SGAE, Zb.Orz. s. I-10055, pkt 32.
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zwyczajow poszczeg6lnych paristw ', to nie
jest zadaniem Trybunalu nadawanie uzywa-
nemu pojeciu jednolitej definicji w ramach
prawa Unii.

55. Nalezy tez zauwazy¢, ze dyrektywa nie
zawiera zadnego wyraznego odestania do
prawa panstw czlonkowskich, z ktérego moz-
na bytoby wyprowadzi¢, ze zamiarem prawo-
dawcy bylo pozostawienie panistwom czlon-
kowskim kompetencji do okredlenia tresci
tego niedookreslonego pojecia prawnego 2.

12 — Jako przyklad odestania odnoszacego si¢ do terminologii
prawa krajowego mozna wskazac¢ pierwsza dyrektywe Rady
68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordyna-
cji gwarancji, jakie s3 wymagane od spélek w rozumieniu
art, 58 akapit drugi traktatu w celu uzyskania ich réwno-
waznos$ci w calej Wspdlnocie, dla zapewnienia ochrony
zaréwno wsp6lnikéw, jak i oséb trzecich (Dz.U. L 65, s. 8).
Dyrektywa ta nie zawiera ani jednolitego pojecia sp6tki
akcyjnej, ani tez jednolitego pojecia spétki z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Dyrektywa nie okresla, jaki podmiot
jest spdlka, lecz ogranicza si¢ do okre$lenia przepiséw,
ktére nalezy stosowa¢ w odniesieniu do okreslonych rodza-
jow spolek, ktore zostaly uznane przez ustawodawce Unii
za spotke akcyjng lub spotke z ograniczona odpowiedzial-
noscia (zob. wyrok z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w spra-
wie C-81/09 Idryma Typou, Zb.Orz. s. I-10161, pkt 40, 41;
a takze moja opinia w tej samej sprawie z dnia 2 czerwca
2010 r., pkt 42, 43). Jako kolejny przyklad mozna wskazac na
pojecie pracownika w art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady
80/987/EWG w sprawie zblizania ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczacych ochrony pracownikéw na
wypadek niewyplacalnosci pracodawcy, (Dz.U. L 283,
s. 23). Okreslenie tego pojecia oraz ustalenie jego tresci
jest zadaniem prawa krajowego (zob. wyrok z dnia 12 grud-
nia 2002 r. w sprawie C-442/00 Rodriguez Caballero, Rec.
s. I-11915, pkt 27; a takze moja opinia z dnia 2 kwietnia
2009 r. w sprawie C-69/08 Visciano, wyrok z dnia 16 lipca
2009 r., Zb.Orz. I-6741, pkt 63).

13 — Zobacz A. Meyer, Das deutsche und franzésische Mar-
kenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrich-
tlinie (RL 89/104/EWG), Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996, s. 592, ktéry wska-
zuje na to, ze ustawy o znakach towarowych panstw czton-
kowskich powinny by¢ interpretowane w sposéb zgodny
z dyrektywami. Dyrektywa o znakach towarowych uzywa
autonomicznej terminologii bez odnoszenia si¢ do istnieja-
cych porzadkéw prawnych panstw czlonkowskich. Pojecia
prawne, ktére do tej pory byly interpretowane przez kra-
jowe organy stosujace prawo w sposéb samodzielny, uzy-
skaly charakter wspélnotowy i posiadaja specyficzng tres¢
okreslong przez prawo europejskie.
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b) Harmonizacja uprawnien ze znaku towa-
rowego i zarzutéw kierowanych przeciwko
nim

56. Kompetencja panstw czlonkowskich
nie moze by¢ tez domyslnie wyprowadzana
z okolicznosci, iz dyrektywa 89/104, tak jak
to wynika z motywu trzeciego, przewiduje
jedynie cze$ciowe ujednolicenie. Tak jak to
juz zostalo wyjasnione przez Trybunal, oko-
liczno$¢ ta nie wyklucza, ze w szczegdlnosci
te krajowe przepisy, ktére oddzialuja w spo-
s6b najbardziej bezposredni na funkcjono-
wanie wspolnego rynku, beda przedmiotem
kompleksowej harmonizacji'*. Dotyczy to tez
istotnego w niniejszym przypadku zagadnie-
nia utraty roszczen ze wczeéniejszego znaku
towarowego uregulowanego w art. 9 dyrekty-
wy. Tak jak juz na to wskazalam na poczat-
ku®, motyw siédmy wyjasnia, ze harmoni-
zacja, ktora ma zostac osiagnieta za pomoca
dyrektywy, obejmuje aspekty dotyczace ,uzy-
skania” i ,utrzymania w mocy” zarejestro-
wanego znaku towarowego we wszystkich
panistwach cztonkowskich. Z okolicznosci tej
mozna wyprowadzi¢, ze przedmiotem ujed-
nolicenia sa w szczegdlnosci aspekty dotycza-
ce ,zachowania” %, jak i ,,egzekwowania” pra-
wa z zarejestrowanego znaku towarowego.

57. ,Egzekwowaniu” praw wynikajacych ze
znaku towarowego sluza art. 4 ust. 1 oraz

14 — Zobacz wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96
Sihouette International Schmied, Rec. s. 1-4799, pkt 23;
z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec.
5. 1-2439, pkt 27.

15 — Zobacz pkt 51 niniejszej opinii.

16 — Tak tez M. Novak, Rechtsprechung der Europiischen
Gerichtshofe zum Markenrecht, Europdische Zeitschrift fiir
Wirtschaftsrecht, 2001, s. 613.
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art. 5 ust. 1 dyrektywy. Oba przepisy sa wyra-
zem obowiazujacej w prawie znakéw towaro-
wych ,zasady pierwszenstwa’, z ktérej wynika,
ze na podstawie wcze$niejszego prawa moz-
na wystapi¢ przeciwko wszystkim pdzniej-
szym kolidujacym znakom . Artykut 4 ust. 1
uprawnia wlasciciela do wystapienia z wnios-
kiem o uniewaznienie rejestracji pdzZniejsze-
go znaku, ktéry z uwagi na identycznosc¢ lub
podobienstwo z jego wlasnym znakiem moze
wprowadzac¢ w btad. Artykul 5 ust. 1 daje zas
wlascicielowi znaku towarowego wylaczne
prawo do znaku towarowego oraz prawo do
zakazania podmiotom trzecim uzywania go
w obrocie handlowym .

58. Do zagadnienn podlegajacych harmoni-
zacji musialyby naleze¢ w spos6b konieczny
takze materialnoprawne zarzuty wilasciciela
poiniejszego znaku towarowego, ktéremu
zarzuca si¢ naruszenie praw wynikajgcych
z wczedniejszego znaku towarowego. Ure-
gulowana w art. 9 dyrektywy 89/104 utra-
ta roszczen stanowi taki zarzut skierowany
przeciwko wynikajacemu z art. 4 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 prawu wlasciciela znaku
towarowego do domagania si¢ uniewaznienia
rejestracji innego znaku towarowego.

59. To zalozenie znajduje potwierdzenie
w orzecznictwie Trybunalu dotyczacym art. 7

17 — Zobacz C. Neu, Die Verwirkung im Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht, Gewerblicher — Rechtsschutz und
Urheberrecht, 1987, s. 683.

18 — Zobacz wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02
Gerolsteiner Brunnen, Rec. s. I-691, pkt 17.

dyrektywy 89/104, regulujacego wyczerpanie
praw wynikajacych ze znaku towarowego. In-
stytucja ta jest jednocze$nie zarzutem prze-
ciwko uprawnieniu wynikajacemu z art. 5
dyrektywy 89/104. Trybunat slusznie zatem
przyjal, ze w tej sferze prawa znakéw towa-
rowych dyrektywa dokonala kompleksowego
yjednolicenia prawa'. Brak jest jakichkol-
wiek przestanek, aby przyjac, ze w przypadku
utraty roszczen jest inaczej .

60. Pod wzgledem prawno-metodologicz-
nym instytucja utraty roszczen stanowi kon-
kretyzacje zasady dobrej wiary, a dokladniej
wyrazonej w paremii ,venire contra factum
proprium” zasady, wedlug ktérej w przypadku
wewnetrznie sprzecznego zachowania pod-
miotu uprawnionego podmiot ten nie moze
wykonywac swojego uprawnienia wobec oso-
by zobowiazanej*'. Zgodnie z prawem paristw
czlonkowskich roszczenie jest traktowane

19 — Zobacz ww. w przypisie 14 wyrok w sprawie Silhouette
International Schmied, pkt 25, 29; wyroki: z dnia 20 listo-
pada 2001 w sprawach pofaczonych od C-414/99 do
C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. 1-8691,
pkt 39; z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak
Holding, Zb.Orz. s. 1-11313, pkt 30; z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 40;
a takze z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-324/08
Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I-10019,
pkt 20, 21.

20 — Tak tez M. Stuckel, Kommentar zum Markenrecht,
2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 468, pkt 14,
ktory wskazuje, ze celem art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest
pelna harmonizacja utraty roszczen wynikajacych ze znaku
towarowego z wcze$niejszym pierwszenstwem wskutek
tolerowania uzywania znaku towarowego z péZniejszym
pierwszenstwem w zakresie, w jakim dotyczy to praw wyni-
kajacych z art. 4 ust. 1 dyrektywy 89/104. Zdaniem autora
nie byloby zrozumiale, dlaczego miatby obowiazywa¢ tu
inny stan prawny niz w odniesieniu do art. 5 dyrektywy
dotyczacego praw wynikajacych ze znaku towarowego
i art. 7 dyrektywy regulujacego ,wyczerpanie praw przy-
znanych przez znak towarowy”.

21 — Zobacz K. Haft, K.U. Jonas, R. Nack, C. Schulte,
S. Schweyer, Dultung (Tolerierung) der Verletzung von
Rechten des geistigen Eigentums, Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 2006, s. 793.
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jako utracone, jezeli podmiot uprawniony nie
korzystal z niego (brak dzialania ze strony
uprawnionego) przez okre$lony okres czasu
(aspekt czasowy), a podmiot zobowigzany
temu stanowi zaufal i przy obiektywnej oce-
nie zachowania podmiotu uprawnionego
mogl oczekiwac (uzasadnione oczekiwanie),
ze uprawniony nie bedzie wykonywal swo-
jego prawa w przysztosci. Naruszenie zasady
dobrej wiary polega w takim przypadku na
nielojalnym opéznieniu w wykonaniu upraw-
nienia. Zaufanie podmiotu (zasadniczo) zo-
bowiazanego odnoszace sie do okreslonego
stanu prawnego jest chronione, poniewaz
w $wietle szczegélnych okolicznosci danego
przypadku jest uznawane przez porzadek
prawny za uzasadnione oczekiwanie.

61. Takonstrukcja prawna zostala zaakcepto-
wana na gruncie prawa znakéw towarowych.
Jak stwierdzit Trybunal w wyroku w sprawie
Levi Strauss %, dyrektywa 89/104 ma ogdlnie
na celu wywazenie interesu wlasciciela zna-
ku towarowego polegajacego na zachowaniu
jego podstawowej funkcji oraz intereséw in-
nych uczestnikéw obrotu gospodarczego po-
legajacych na zapewnieniu mozliwosci dys-
ponowania oznaczeniami moggcymi okresla¢
ich towary i uslugi. Jest to wyrazone wprost
w motywie jedenastym tej dyrektywy, w kté-
rym stwierdza sie, ze wazne jest, do celéw
pewnos$ci prawnej i bez niesprawiedliwego
szkodzenia interesom wlasciciela wcze$niej-
szego znaku towarowego, zapewnienie, Ze ten
ostatni nie moze domagac si¢ uniewaznienia
rejestracji znaku towarowego pdzniejszego

22 — Zobacz wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 29.
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w stosunku do jego wlasnego ani sprzeciwiac
sie jego uzywaniu, jezeli Swiadomie tolerowat
jego uzywanie przez do$¢ dlugi czas, chyba ze
ten poZniejszy znak zostal zgloszony w ztej
wierze.

c) Konieczno$¢ jednolitego uregulowania

62. Wlasnie ze wzgledu na podstawowe zna-
czenie, jakie ma instytucja utraty roszczen
w tworzeniu pewno$ci prawnej %, ustawodaw-
ca Unii stworzyl w art. 9 dyrektywy 89/104
jednolite uregulowanie. Szczeg6lowosc tej re-
gulacji, zwlaszcza w odniesieniu do przesta-
nek, jakie musza zosta¢ konkretnie spetnione,
aby doszlo do utraty roszczen — do ktérych
ustosunkuje sie szczegdtowo podczas oma-
wiania drugiego kompleksu zagadnien® -
pozwalaja przyjaé, ze celem ustawodawcy
Unii bylo wprowadzenie mozliwie jednolitej
regulacji we wszystkich panstwach czlon-
kowskich. Zaréwno dla celu harmonizacji
prawa, jak i dla celu zapewnienia pewnosci
prawnej na wspdlnym rynku nie bytoby bo-
wiem korzystne, gdyby panstwa czlonkow-
skie mialy mozliwo$¢ wydawania wlasnych —
réwniez réznigcych sie od siebie — przepiséw

23 — Zobacz M. Stuckel, Kommentar zum Markenrecht,
2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 464, pkt 1,
ktory podkresla znaczenie, jakie ma zarzut utraty roszczen
W tworzeniu pewnosci prawne;j.

24 — Zobacz pkt 66—87 niniejszej opinii.
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definiujacych zachowanie traktowane jako
tolerowanie przez wlasciciela wczesniejszego
znaku towarowego.

63. Odno$nie do znamienia ,tolerowanie’,
nawigzujacego do okreslonego zachowania sie
wlasciciela znaku towarowego, jestem zdania,
ze nalezy uwzglednié jego znaczenie w calym
kontekscie prawa znakéw towarowych. Pod-
stawowa funkcja znaku towarowego polega
naumozliwieniu klientom odrézniania przed-
sigbiorstw oraz ich towaréw wzglednie ustug
na rynku, bez ryzyka wprowadzenia w btad .
Znak towarowy spelnia przez to jednoczesnie
wiele waznych funkcji gospodarczych i praw-
nych® w zakresie konkurencji pomiedzy
uczestnikami obrotu gospodarczego, ktére

25 — Zobacz wyroki: z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 20 marca
2003 r. w sprawie C-291/00 LT] Diffusion, Rec. s. I-2799;
z dnia 5 wrze$nia 2005 r. w sprawie C-37/03 BiolD prze-
ciwko HABM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 27.

26 — Funkcje zwigzane ze znakiem towarowym, funkcje nale-
zace do jego istoty lub tez funkcje przypisywane znakowi
towarowemu s3 réznorodne. Do funkgji tych zalicza sie
w pi$miennictwie dotyczacym prawa znakéw towarowych
m.in. funkcje kodujaca, gwarancyjng, wskazania pocho-
dzenia, identyfikujaca i indywidualizujaca, informujaca
i komunikacyjna, monopolizacyjng, okreslajaca nazwe,
informujacg o jakosci, zapewniajaca rozrdznienie, tworzaca
zaufanie, marketingowa i reklamowg, przy czym nie wszyst-
kim tym funkcjom przypisywane jest znaczenie prawne;
zob. C. Marx, Deutsches, europdisches und internationales
Markenrecht, 2. Auflage, Kéln 2007, s. 23, pkt 64; K.H. Fezer,
Markenrecht, 2. Auflage, Einleitung, s. 68, pkt 30; J. Phillips,
Trade Mark Law — A Practical Anatomy, Oxford 2003, s. 23
i nast.; P. Torremans, J. Holyoak, Intellectual Property Law,
2. Auflage, London 1998, s. 347; G. Kucsko, Geistiges Eigen-
tum, Wien 2003, pkt 37; M. Novak, Rechtsprechung der
Europiischen Gerichtshofe zum Markenrecht, Europdische
Zeitschrift fiir Wirtschaftsrecht, 2001, s. 614. Zgodnie ze
stanowiskiem Trybunaltu obok podstawowej funkcji znaku
towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom
wskazania pochodzenia towaréw lub ustug, istnieja tez inne
jego funkcje, miedzy innymi funkcja polegajaca na zagwa-
rantowaniu jakosci tych towaréw lub ustug czy tez funkcje
komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. wyrok
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in.,
Zb.Orz. s. 1-5185, pkt 58).

zostaly uznane w orzecznictwie Trybunalu.
Odnosnie do prawa znakéw towarowych Try-
bunat stwierdzil?, ze stanowi ono zasadniczy
element systemu niezaktdconej konkurencji,
ktéry ma zostac stworzony przez traktat WE.
W takim systemie zdaniem Trybunatu przed-
siebiorstwa musza mie¢ mozliwo$¢ zwiazania
ze soba klientéw za pomoca jakosci swoich
towaréw lub ustug, co jest mozliwe jedy-
nie wtedy, gdy istnieja oznaczenia, z ktéry-
mi mozna je identyfikowaé. Znak towarowy
moze wypelni¢ to zadanie, jezeli gwarantuje,
ze wszystkie oznaczone nim towary lub ustu-
gi zostaly wyprodukowane lub sa §wiadczone
pod kontrola okreslonego przedsigbiorstwa,
ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢
za ich jako$¢.

64. Tak jak to juz zostalo wielokrotnie
stwierdzone przez Trybunal®, specyfika

27 — Zobacz na przykiad wyroki: z dnia 17 pazdziernika 1990 r.
w sprawie C-10/89 HAG GF, Rec. s. I-3711, pkt 13; z dnia
22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale
Heiztechnik i Danziger, Rec. s. 1-2789, pkt 37, 45; z dnia
11 lipca 1996 r. w sprawie C-427/93 Bristol-Myers Squibb
iin,, Rec. s. I-3457, pkt 43; z dnia 11 lipca 1996 r. w spra-
wie C-232/94 MPA Pharma, Rec. s. I-3671, pkt 16; z dnia
11 lipca 1996 r. w sprawach polaczonych od C-71/94 do
C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, Rec. s. I-3603, pkt 30;
z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loender-
sloot, Rec. s. 1-6227, pkt 22; ww. w przypisie 25 wyrok
w sprawie Canon, pkt 28; wyroki: z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. 1-905, pkt 52; z dnia
4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell,
Rec. s. 1-6959, pkt 21; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. 1-10273, pkt 47;
ww. w przypisie 18 wyrok w sprawie Gerolsteiner Brunnen,
pkt 17; wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03
Gillette Company, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 25.

28 — Zobacz wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche, Rec. s. 1139, pkt 7; ww. w przypisie 27
wyroki: w sprawie HAG GF, pkt 14; w sprawach polaczo-
nych Bristol-Myers Squibb i in., pkt 44; w sprawie Loen-
dersloot, pkt 22.
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przedmiotu prawa znakéw towarowych pole-
ga na tym, ze wlasciciel za pomoca absolut-
nego prawa do uzywania znaku towarowego
przy pierwszym wprowadzeniu towaru do
obrotu uzyskuje ochrone przed konkurenta-
mi, ktérzy checac czerpaé nienalezna korzysé
z pozycji i reputacji uzyskanej za pomoca zna-
ku towarowego, sprzedaja towary bezprawnie
oznaczone tym znakiem towarowym. Znak
towarowy jest jednak pod wzgledem praw-
nym takze wyrazem wtlasnosdci intelektual-
nej wlasciciela®, ktéra to wlasno$é z kolei,
w wyniku ustawowego uznania mozliwos$ci
utraty roszczen z niej wynikajacych, w kon-
sekwencji doznaje powaznego uszczuplenia.
Motyw jedenasty dyrektywy 89/104 moéwi
wprost o ingerencji w interesy wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego. W rezul-
tacie wydaje sie uzasadnione zada¢, aby ab-
solutne prawo zapewniane przez znak towa-
rowy moglo podlega¢ ograniczeniu w postaci
utraty roszczen z niego wynikajacych tylko
w wyjatkowych przypadkach, po ziszczeniu
sie dokladnie okreslonych przestanek. Bytoby
dziwne przyjmowaé, ze ustawodawca Unii,
po rozwazeniu daleko idacych skutkéw dla
sytuacji prawnej wlasciciela znaku towaro-
wego, ktéry utracil mozliwo$¢ dochodzenia
wynikajacych z tego prawa roszczen, zdecy-
dowal, aby uregulowaé¢ w dyrektywie 89/104
wszystkie przestanki powodujace utrate rosz-
czen z wyjatkiem pojecia tolerowania. Taka
wyktadnia nie bytaby do pogodzenia z celem
tej dyrektywy.

29 — Prawo wlasnosci, do ktérego nalezy przyporzadkowaé
prawo wlasnosci intelektualnej, jest wedlug orzecznic-
twa Trybunalu prawem podstawowym, chronionym jako
powszechna zasada prawa wspélnotowego w porzadku
prawnym Wsp6lnoty (zob. podobnie wyroki: z dnia
12 wrzesnia 2006 r. w sprawie C-479/04 Laserdisken,
Zb,0rz. s. 1-8089, pkt 65; z dnia 29 stycznia 2008 r. w spra-
wie C-275/06 Promusicae, Zb.Orz. s.1-271, pkt 62). Ponadto
art. 17 ust. 2 karty praw podstawowych, bedacej wyrazem
(samo-)zobowiazania si¢ Unii do ochrony praw podstawo-
wych, ktéra wraz z wejéciem w zycie traktatu zmieniajacego
z Lizbony uzyskala status prawa pierwotnego, nakazuje
ochrone wlasnosci intelektualnej. Zobacz ponadto moja
opinia z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie C-467/08 SGAE,
wyrok ww. w przypisie 11, pkt 80.
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d) Wniosek

65. Dokonujac przedstawionej powyzej sys-
temowej i celowosciowej wykladni dyrektywy
89/104, dochodze do wniosku, Ze ,tolerowa-
nie” w rozumieniu art. 9 ust. 1 tej dyrektywy
jest pojeciem prawa Unii, ktére nalezy inter-
pretowac autonomicznie i jednolicie .

2. Regulacja dotyczaca utraty roszczen zwarta
w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104

66. Jak wspomniano na poczatku, przedmio-
tem pytan 1b, 1c i 2 jest normatywna tres¢
tego pojecia oraz dokladne uksztaltowanie
regulacji dotyczacej utraty roszczen wynika-
jacych ze wcze$niejszego znaku towarowego
przez tolerowanie.

a) Definicja pojecia tolerowania

67. Odpowiednio do logicznej sekwen-
cji pytan nalezy najpierw ustali¢, co nale-
zy rozumie¢ pod wzgledem prawnym jako

30 — Tak tez M. Stuckel, Kommentar zum Markenrecht,
2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 466, pkt 9.
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stolerowanie” w rozumieniu tego przepisu.
Ze sposobu, w jaki sformulowano pytanie
1b mozna wywies¢, ze sad krajowy nurtuja
w szczegoblnosci watpliwosci, czy brak moz-
liwosci zapobiezenia przez wlasciciela wezes-
niejszego znaku towarowego uzywaniu iden-
tycznego pdzniejszego znaku towarowego
przez osobe trzecia ma wplyw na oceneg, czy
w konkretnym przypadku wystepuje ,tole-
rowanie”. Sad krajowy dokonuje w postano-
wieniu odsylajacym?® rozréznienia na ,wa-
ska” wyktadnie tego pojecia, wedlug ktdrej
podmiot moze tolerowa¢ zachowanie inne-
go podmiotu tylko wtedy, gdy jest w stanie
zapobiec temu zachowaniu, oraz ,szeroka”
wykladnie, wedlug ktérej tolerowanie wyste-
puje takze wtedy, gdy nie mozna nic zmienic¢
w okreslonej sytuacji. Sad krajowy wywodzi,
ze jezeli kontekst art. 9 wymagalby szerokiej
wykladni, nalezaloby przyja¢, ze AB i BB sita
rzeczy tolerowaly uzywanie przez drugg stro-
ne oznaczenia ,Budweiser” przez ponad 30
lat.

68. Ustalenie normatywnej
pojecia  zaklada  dokonanie

tre$ci  tego
wykladni

31 — Zobacz pkt 41 postanowienia odsytajacego.

z uwzglednieniem zaréwno brzmienia, jak
i systematycznej pozycji oraz celu art. 9 ust. 1
dyrektywy. Punktem wyjscia, a zarazem gra-
nica kazdej wykladni jest wedlug tradycyj-
nych zasad wyktadni zawsze literalne brzmie-
nie przepisu **. Za pomoca wykladni literalnej
ustala sie i bada ogélny sposéb uzycia jezyka.
Za pomoca ogblnego sposobu uzycia jezyka
ustala sie mozliwe znaczenie stéw i tre$¢ nor-
my prawnej*. W prawie Unii wystepuje jed-
nakze, z uwagi na réznorodno$c jezykowa*,
szczegblna sytuacja polegajaca na tym, ze
pomiedzy poszczegdlnymi wersjami jezyko-
wymi moga wystepowac niewielkie réznice *.
Mimo to norma prawna wigze we wszystkich
oficjalnych jezykach Unii, co pociaga za soba
skutek, ze w procesie jej wykladni nalezy
uwzgledni¢ w tym samym stopniu wszystkie

32 — Podobnie D. Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrecht (red.
Hans-Uwe Erichsen i in.), § 2 1 6, s. 59, pkt 14. Rzecz-
nik generalny P. Léger przyjal w swojej opinii z dnia
28 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-350/03 Schulte, wyrok
z dnia 25 pazdziernika 2005 r., Zb.Orz. s. 1-9215, pkt 84
inast., w pewnym sensie pierwszenstwo wykladni literalnej,
gdy o$wiadczyl, ze wykladnia celowo$ciowa znajduje zasto-
sowanie jedynie wtedy, gdy mozliwe sa rézne rozumienia
danego przepisu wzglednie gdy dany przepis w oparciu
jedynie o jego brzmienie jest trudny do zrozumienia, np.
z uwagi na jego wieloznacznos¢.

33 — Podobnie M. Pechstein, C. Drechsler, Die Auslegung und
Fortbildung des Primérrechts, w: Europdische Methoden-
lehre (red. Karl Riesenhuber), Berlin 2006, s. 167, pkt 18.

34 — W roku 1952 obowiazywaly jedynie cztery jezyki urzedowe,
w 1973 r. bylo juz ich sze$¢, w roku 1981 r. siedem, w 1986 1.
dziewig¢, a w 1995 r. obowigzywalo jedenascie jezykow
urzedowych. Ich liczba wzrosta w 2004 r. do dwudziestu,
w 2005 r. do dwudziestu jeden, a w koricu w 2007 r. do dwu-
dziestu trzech (zob. M.A. Gaudissart, Le régime et la pra-
tique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés
européennes, Langues et construction européenne, Briissel
2010, s. 146).

35 — Zobacz C. Baldus, F. Vogel Gedanken zu einer européischen
Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Ele-
ment, w: Fiat iustitia — Recht als Aufgabe der Vernunft,
Festschrift fiir Peter Krause zum 70. Geburtstag, Berlin 2006,
s. 247 i nast., ktérzy nie zaprzeczajg, ze wykladnia literalna
jest punktem wyjscia dla wykladni kazdej normy prawa
wspolnotowego. Autorzy wskazuja jednak na trudnosci
zwigzane z dokonaniem jednoznacznej wykladni z uwagi
na réznorodno$¢ jezykowa we Wspdlnocie, co czyni
koniecznym stosowanie innych metod wykladni, takich jak
wykladnia celowosciowa i historyczna.
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inne wersje jezykowe *. Egzegeza normy pra-
wa Unii wymaga zatem, w przypadku watpli-
wosci, kompleksowego podejscia, ktére za-
klada, ze wszystkie wersje jezykowe poddane
zostaja badaniu poréwnawczemu ¥

69. Co za$ dotyczy spornego pojecia tole-
rowania, nalezy stwierdzi¢, ze w angielskiej
wersji jezykowej stosuje sie¢ dwa rézne wy-
razenia do opisania zachowania wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego. Na po-
wyzsza okoliczno$¢ wskazuje takze sad kra-
jowy. Podczas gdy w art. 9 zaréwno w tytule,
jak i w ust. 1 tego przepisu, uzywa sie poje-
cia ,acquiescence” tudziez ,to acquiesce’, to
w miarodajnym dla rozumienia tego przepisu
motywie preambuly tejze dyrektywy mowa
jest o ,to tolerate” To ostatnie wyrazenie, po-
chodzace od tacinskiego czasownika ,tolera-
re” jest tez stosowane stale i jednolicie w ro-
manskich wersjach jezykowych. W zakresie,

36 — Zobacz wyrok z dnia 9 wrzeénia 2003 r. w sprawie C-361/01
KiK, Rec. s. 1-8283, pkt 87. Zobacz odnosnie do regula-
cji dotyczacej jezykéw w Unii Europejskiej A.L. Sibony,
N. De Sadeleer, La traduction en droit positif : les régimes
linguistiques en droit communautaire, w: Traduction et
droits européens : hommage au recteur Michel Van de
Kerchove, 2009, s. 78.

37 — Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu w przy-
padku wystapienia watpliwosci konieczno$¢ jednolitej
wykladni prawa wspélnotowego zakazuje koncentrowa-
nia sie tylko na jednej wersji danego przepisu. Przeciwnie
zmusza ona zdaniem Trybunatu do uwzglednienia brzmie-
nia tego przepisu w innych jezykach urzedowych (zob.
w szczegdlnosci wyrok z dnia 12 lipca 1979 r. w sprawie
9/79, Koschniske, Rec. s. 2717, pkt 6). Dalej Trybunat
o$wiadczyl, ze wszystkie wersje jezykowe maja zasadniczo
takie samo znaczenie, ktére nie zmienia sie w zaleznosci od
wielkosci populacji panistw cztonkowskich postugujacej sie
danym jezykiem (zob. ww. w przypisie 11 wyrok w sprawie
EMU Tabac i in., pkt 36).
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w jakim jestem w stanie to oceni¢, nie widze
w zadnej innej wersji jezykowej podobnego
zréznicowania w doborze stéw?. Te odchy-
lenia nie maja ostatecznie wplywu na wynik
wykladni, zwlaszcza ze semantyczne badanie
stosowanych wyrazen pozwala z wystarczaja-
cq jasnoscia stwierdzié, co prawodawca rze-
czywi$cie mial na mysli.

70. Stosowne zwroty w réznych wersjach je-
zykowych opisuja kazdorazowo indywidualna
postawe charakteryzujaca si¢ poblazliwoscia
i brakiem sprzeciwu w stosunku do stanu,
ktéry nie jest koniecznie stanem pozadanym.
Jako typowy dla tej postawy mozna przyjac
stan pewnej pasywnosci, gdy podmiot tole-
rujacy mimo wiedzy o tym stanie rezygnu-
je z podejmowania $rodkéw zaradczych®.
Ten aspekt jest szczegdlnie podkreslony

38 — Z wyjatkiem jezyka slowenskiego, w ktérym w preambule
uzywa sie wyrazenia ,dopuscal’; za§ w art. 9 ,privolitve”
tudziez ,privolil”. Zobacz odnosnie do pozostalych wersji
niemiecka wersje jezykowa (,geduldet”/,Duldung”), fran-
cuska wersje jezykowa (,toléré”/,tolérance”), hiszpanska
wersje jezykowa (,tolerado”/,tolerancia”), portugalska wer-
sje jezykowa (,tolerado”/,tolerancia”), wloska wersje jezy-
kowa (,tollerato”/,tolleranza”) oraz niderlandzka wersje
jezykowa (,gedoogt”/,gedogen”).

39 — Zdaniem M. Stuckela, Kommentar zum Markenrecht,
2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 464, pkt 6,
nalezy przyja¢, ze ,tolerowanie” w rozumieniu art. 9 dyrek-
tywy 89/104 zachodzi, jezeli wlasciciel wczesniejszego,
posiadajacego pierwszeristwo oznaczenia pozostaje bez-
czynny i nie podejmuje zadnych dziatari przeciwko pod-
miotowi naruszajacemu jego prawa.
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w dunskiej i szwedzkiej* wersji jezykowe;.
Przeciwienistwem tej pasywnej postawy jest
aktywne zachowanie si¢ podmiotu trzecie-
go, ktérego zachowanie jest wrecz wspierane
przez bezczynno$¢ tolerujacego®’. Dlatego
tez, logicznie rzecz biorgc, tolerowanie kon-
czy sie dopiero wtedy, gdy podmiot, ktérego
to dotyczy, zaczyna sie czynnie bronic.

71. Wszystko to nie wyklucza, ze z tej pa-
sywnej postawy w pewnych okolicznosciach
mozna wyprowadzi¢ wrecz dorozumiang
zgode podmiotu tolerujacego. Ttumaczy to,
dlaczego porzadek prawny wiaze z pasywno-
$cig skutek prawny w postaci utraty roszczen
formalnie przystugujacych podmiotowi tole-
rujagcemu. Mimo to samo ,tolerowanie” nale-
zy odrézniac od ,zgody’, ktéra —jak stwierdzit
Trybunal w swoim orzecznictwie® — musi
by¢ wyrazona w taki sposéb, ktéry pozwa-
la rozpozna¢ w danym zachowaniu w spo-
s6b jednoznaczny wole do rezygnacji z pra-
wa. Taka wola wynika z reguly z zezwolenia
udzielonego wprost. Nie mozna jednak wy-
kluczy¢, ze w okreslonych przypadkach taka
wola moze wynika¢ w sposéb dorozumiany
ze wskazowek i okolicznosci, ktére w ocenie
sadu krajowego beda pozwalaly w sposéb jed-
noznaczny stwierdzi¢ rezygnacje wlasciciela
Ze swojego prawa.

40 — Zobacz tytut do art. 9 w dunskiej (,Rettighedsfortabelse
pa grund af passivitet”) i w szwedzkiej (,Begransningar till
foljd av passivitet”) wersji jezykowej.

41 — Podobnie C. Ferndndez-Névoa, Die Verwirkung durch
Duldung im System der Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996,
s.443.

42 — Zobacz ww. w przypisie 19 wyrok w sprawach polaczonych
Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 45.

b) Wylaczenie
pasywnosci”

przypadku ,wymuszonej

72. Z takim rozumieniem tego pojecia by-
foby nie do pogodzenia, gdyby jako ,tolero-
wane” okre$laé¢ sytuacje wymuszong przez
warunki zewnetrzne, na przyklad prawna lub
faktyczna niemozno$¢ podjecia dziatan za-
radczych. Pojecie tolerowania zaklada prze-
ciez, ze tolerujgcy teoretycznie bylby w stanie
podja¢ dzialania przeciwko stanowi, ktérego
sobie nie zyczy, ale §wiadomie tego nie czyni.
Wymuszona bierno$¢ nie odpowiada moim
zdaniem naturalnemu znaczeniu tego pojecia
ani tez opisanej powyzej koncepcji instytucji
utraty roszczen *. Ponadto nalezy uwzglednic,
ze ustawodawca Unii w motywie jedenastym
dyrektywy 89/104 uzaleznil dopuszczenie
ograniczenia intereséw wlasciciela wcze$-
niejszego znaku w drodze utraty roszczen
od dokonanego wprost zastrzezenia ,wspol-
mierno$ci” tego ograniczenia. Uwzgledniajac
okoliczno$¢, ze nikt pod wzgledem prawnym
nie moze by¢ zobowiazany do dokonania rze-
czy niemozliwej (,impossibilium nulla obliga-
tio est”**), bytoby niewsp6tmierne stwierdzié,
ze wlasciciel wczeéniejszego znaku towaro-
wego traci swoje roszczenia, i uzasadni¢ to
tym, Ze nie bronil si¢ przeciwko bezprawne-
mu wykorzystaniu jego znaku towarowego

43 — Zobacz pkt 60 niniejszej opinii. Zobacz O. Palandt, H. Hein-
richs, Biirgerliches Gesetzbuch, 64. Auflage, Miinchen 2005,
§ 242 BGB, s. 257, pkt 93, ktéry réwniez przyjmuje, ze
uprawniony powinien posiada¢ mozliwos¢ dochodzenia
prawa. Podobnie tez R. Ingerl, C. Rohnke, Markengesetz,
3. Auflage, Miinchen 2010, pkt 11, zgodnie ze stanowiskiem
ktérych tolerowanie moze zachodzi¢ jedynie wtedy, gdy
uprawniony mial prawng mozliwo$¢ wystapienia przeciwko
podmiotowi naruszajgcemu jego prawa.

44 — Tarzymska paremia zawarta jest w Digestach 50, 17, 185.
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przez podmiot trzeci, chociaz nie byl on
w stanie takich dziatan przeprowadzic.

¢) Ksztalt regulacji dotyczacej utraty roszczen

73. Pytania 1c i 2 odnosza si¢ do sposo-
bu, w jaki uksztaltowano regulacje zawarta
w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104, i zmierza-
ja zasadniczo do tego, aby Trybunal ustalil,
od jakiego momentu zaczyna biec pieciolet-
ni termin okres$lony w tym przepisie i jakie
przestanki musza by¢ przy tym konkretnie
spelnione.

i) Przestanki konieczne do rozpoczecia sie
biegu piecioletniego okresu tolerowania

74. Literalne brzmienie art. 9 ust. 1 dyrek-
tywy 89/104 oraz znaczenie i cel tej regulacji
wskazuja moim zdaniem w sposéb jasny na
to, ze poczatek biegu piecioletniego okresu
tolerowania uzalezniony jest od spelnienia
nastepujacych trzech przestanek: po pierw-
sze, niezbedne jest, by pdzniejszy znak to-
warowy zostal zarejestrowany; po drugie, 6w
znak towarowy musi by¢ uzywany; po trzecie,
wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
musi posiadac wiedze o rejestracji i uzywaniu
poiniejszego znaku towarowego. Koncepcja
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regulacji zawartej w art. 9 ust. 1 dyrektywy
89/104 wymaga spelnienia wszystkich tych
przestanek kumulatywnie.

ii) Wiedza wlasciciela wczes$niejszego znaku
towarowego jako znamie subiektywne

75. Ostatnia przeslanka ma szczegélne zna-
czenie z uwagi na problemy prawne, ktére
mogg wystapié, i wymaga szczegétowego
rozpatrzenia.

76. Najpierw nalezy stwierdzi¢, ze autorzy
dyrektywy zdecydowali sie, formulujgc art. 9
ust. 1 dyrektywy 89/104, na przyjecie insty-
tucji utraty roszczen w wyniku tolerowania
i w spos6b $wiadomy nie zastosowali insty-
tucji przedawnienia. Pomiedzy tymi insty-
tucjami prawnym zachodza bowiem istotne
réznice. Przedawnienie jako instytucja praw-
na charakteryzuje si¢ miedzy innymi tym, ze
nawiazuje jedynie do braku dziatan ze strony
wlasciciela prawa przez okreslony okres cza-
su (obiektywne znamie), podczas gdy utrata
roszczen przez tolerowanie odnosi sie takze
do subiektywnego znamienia. To subiektyw-
ne znamie ma w niniejszym przypadku decy-
dujace znaczenie. Stosownie do tego wlasci-
ciel znaku towarowego musi pozostac przez
okreslony okres bezczynny, posiadajac wie-
dze, ze podmiot trzeci dokonuje czynnosci
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naruszajacych jego znak towarowy **. Znacze-
nie tej przestanki nie moze zosta¢ pominiete
przy dokonywaniu wykladni art. 9 dyrektywy
89/104, a w szczegdlnosci przy wyjasnianiu
kwestii, kiedy zaczyna swdj bieg piecioletni
okres. W zwigzku z tym nalezy wymagac, by
moment powziecia wiedzy oraz poczatek bie-
gu okresu do utraty roszczen pokrywaly sie
€zasowo.

77. Okoliczno$¢ ta nie dostarcza jednak
informacji, czy ten piecioletni okres moze
rozpoczagé swoéj bieg dopiero od momentu
rzeczywistego powziecia wiedzy przez wla-
$ciciela wczeéniejszego znaku towarowego
o rejestracji i uzywaniu pézniejszego znaku
towarowego (,rzeczywista wiedza”). Réwnie
mozliwie jest bowiem odniesienie sie do mo-
mentu, w ktérym, jak nalezaloby oczekiwac,
powinien on byl powzigé wiedze o tych oko-
liczno$ciach (,potencjalna wiedza”).

78. W tym kontekscie nalezy stwierdzi¢, ze
autorzy dyrektywy w spos6b oczywisty od-
niesli sie do momentu rejestracji pézniejszego

45 — Z kolei — w przeciwieristwie do przedawnienia — utrata
roszczenn w wyniku tolerowania zaklada okreslone zacho-
wanie si¢ beneficjenta. Wlasciciel pézniejszego znaku
towarowego musi bowiem w sposéb rzeczywisty uzy-
wac tego znaku towarowego wlasnie w okresie, w ktérym
wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego $wiadomie
zaniechal dzialan. Do tych réznic dochodzi jeszcze jeden
szczegolnie istotny aspekt: przedawnienie powoduje osta-
teczng utrate praw z tym skutkiem, ze pozycja wlasciciela
péZniejszego znaku towarowego staje sie niepodwazalna
ze skutkiem erga omnes. W przeciwienstwie do tego utrata
roszczen przez tolerowanie nie powoduje powstania skutku
niepodwazalno$ci erga omnes, a jedynie prowadzi do utraty
roszczen przez wlasciciela wczesniejszego znaku towaro-
wego, ktory $wiadomie tolerowal uzywanie pézniejszego
znaku towarowego (zob. w odniesieniu to tego zagadnienia
C. Fernandez-Fernandez-Né6voa, Die Verwirkung durch
Duldung im System der Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996,
s. 443).

znaku towarowego (,uzywanie [...] pdzniej-
szego znaku towarowego zarejestrowanego
[...]”) jako momentu rozstrzygajacego, gdyz
w przeciwnym przypadku uznaliby za wy-
starczajgce do przyznania ochrony przed
prawami wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego dokonanie zgloszenia pdzniej-
szego znaku towarowego. Jednakze istotne
jest wskazanie, ze celem dyrektywy 89/104
jest ochrona wylacznie zarejestrowanych
znakéw towarowych *, podczas gdy ochrona
znakéw towarowych nabytych w nastepstwie
uzywania wciaz pozostaje w gestii panstw
czlonkowskich, tak jak to jednoznacznie
wynika z motywu czwartego tej dyrektywy.
Rejestracja pdzniejszego znaku towarowego
stanowi zatem wazna cezure czasowa. Reje-
stracji dokonuje sie, zgodnie z tre$cia motywu
piatego tej dyrektywy, na podstawie przepi-
sow proceduralnych panstw cztonkowskich.

79. Takze z punktu widzenia pewnosci praw-
nej odniesienie do momentu rejestracji wy-
daje sie by¢ odpowiednie, aby rozpoczac bieg
piecioletniego okresu. Rejestracja pdzniejsze-
go znaku towarowego jest aktem publicznym
i jawnym, a wtlasciciel pdzniejszego znaku
towarowego moze w kazdej chwili powo-
tywaé na ten akt, aby podnosi¢ zarzut utra-
ty roszczen z art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104

46 — Tak tez R. Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der
EU-Mitgliedstaaten (red. Eva-Marina Bastian, Roland
Knaak, Gerhard Schricker), Miinchen 2006, s. 72, ktérzy
wskazuja na to, ze w prawie znakéw towarowych w dro-
dze dyrektywy dokonano jedynie cze$ciowej harmonizacji
materialnego prawa znakéw towarowych, a mianowicie
ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych.

I - 8731



OPINIA V. TRSTENJAK — SPRAWA C-482/09

przeciwko wnioskowi wtasciciela wcze$niej-
szego znaku towarowego o uniewaznienie
rejestracji na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) tej

dyrektywy.

80. Oczekiwanie wlasciciela pédzniejszego
znaku towarowego zwiazane z tym, ze po
uplywie pieciu lat od rejestracji jego znaku
towarowego nie zostanie zlozony juz wniosek
o uniewaznienie rejestracji, wydaje sie tez by¢
godne ochrony, zwlaszcza iz mozna racjonal-
nie zalozy¢, ze wlasciciel wczeéniejszego zna-
ku towarowego w trakcie tak dlugiego okresu
nieuchronnie powzigl wiedze o uzywaniu
identycznego znaku towarowego i mimo to
nie podjal zadnych dziatan. Ostatecznie okres
pieciu lat od chwili rejestracji p6zZniejszego
znaku towarowego okazuje sie przy blizszej
analizie rodzajem domniemania. Stosownie
do tego przepis ustanawia domniemanie, ze
wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
od momentu rejestracji pdzniejszego znaku
towarowego mial mozliwo$¢ powziecia wie-
dzy o jego istnieniu. Organom administra-
cyjnym oraz sadom, ale takze uczestnikom
obrotu gospodarczego, pozwala sie przez to
na wywiedzenie z pewnego obiektywnego
zdarzenia wniosku o posiadaniu wiedzy przez
wlasciciela znaku towarowego.

81. Takie domniemanie nie jest — jak to
stwierdzil Trybunal w wyroku w sprawie
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Chocoladefabrik Lindt & Spriingli  — niczym
szczeg6lnym w prawie znakéw towarowych.
W wyroku tym Trybunal stwierdzit miano-
wicie, ze ,domniemanie znajomosci przez
zglaszajacego faktu, iz osoba trzecia uzywa
w co najmniej jednym panstwie czlonkow-
skim oznaczenia identycznego lub podobne-
go dla towaru identycznego lub do zludzenia
podobnego do oznaczenia zgloszonego do
rejestracji, moze wynika¢ w szczegdlnosci
z og6lnej znajomosci w odno$nym sektorze
gospodarczym faktu takiego uzywania, przy
czym o takiej znajomos$ci mozna wniosko-
waé zwlaszcza na podstawie czasu trwania
takiego uzywania” Tak jak to zostalo traf-
nie stwierdzone przez Trybunal: ,Im dluzej
trwa to uzywanie, tym jest bowiem bardziej
prawdopodobne, ze zglaszajacy wiedzial
o tym w momencie dokonywania zgloszenia
rejestracyjnego’.

82. Takie ustawowe domniemanie nie wy-
klucza jednak, ze wlasciciel wcze$niejszego
znaku towarowego moze je w konkretnym
przypadku obali¢ (,praesumptio iuris tan-
tum”). Jezeli nie chce si¢ zatrze¢ réznicy po-
miedzy instytucjami prawnymi utraty rosz-
czen oraz przedawnienia i nie dopusci¢ do
tego, by uplyw czasu stal si¢ jedynym istot-
nym kryterium stwierdzenia utraty roszczen,
nalezy wymagac przy wykladni art. 9 ust. 1
dyrektywy 89/104, by ostatecznie decydujace

47 — Zobacz wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie
C-529/07, Zb.Orz. s. 1-4893, pkt 39.
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znaczenie miala rzeczywista wiedza®, o ile
wlasciciel weze$niejszego znaku towarowego
moze wykaza¢ inny moment powziecia tej
wiedzy. Wymaganie faktycznej wiedzy odpo-
wiada szczegdlnej randze pewnosci prawnej,
ktéra znajduje wyraz w regulacji dotyczacej
utraty roszczen w postaci ustalenia $cisle
okreslonych ram czasowych.

83. Dla potrzeb niniejszego postepowania
nie zachodzi jednak potrzeba zajecia osta-
tecznego stanowiska w kwestii, czy decyduja-
ce znaczenie ma rzeczywista wiedza, czy tez
wystarczajaca jest mozliwo$¢ powziecia ta-
kiej wiedzy, poniewaz zagadnienie to byloby
istotne dopiero w sytuacji, w ktérej wlasciciel
wczesniejszego znaku towarowego pozyskal
taka wiedze dopiero po rejestracji pdzniej-
szego znaku towarowego. Taka sytuacja nie
wystepuje w przypadku bedacym przedmio-
tem postepowania przed sadem krajowym,
ZWazywszy ze z pewnoscig mozna przyjacé,
iz AB posiadal wiedze o rejestracji znaku to-
warowego ,Budweisser” na rzecz BB w dniu
19 maja 2000 r. W tym bowiem dniu obie
strony zostaly po dlugoletnim sporze praw-
nym zarejestrowane jako wtlasciciele tego
stownego znaku towarowego w rejestrze zna-
kéw towarowych. Ponadto AB posiadal wie-
dze, ze znak towarowy ,Budweisser” byt juz
uzywany przez BB od lat siedemdziesiatych.
W zwiazku z tym rejestracja poéZniejszego
znaku towarowego, wiedza o tej rejestracji

48 — Zobacz R. Ingerl, C. Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage,
Miinchen 2010, pkt 10, ktérzy takze sa zdania, ze decy-
dujace znaczenie ma pozytywna wiedza uprawnionego.
Obowiazek powzigcia wiedzy lub zwykla zawiniona (takze
w wyniku razacego niedbalstwa) niewiedza jest zdaniem
tych autoréw niewystarczajaca. Podobnie takze W. Norde-
mann, Wettbewerbs- und Markenrecht, 9. Auflage, Baden-
-Baden 2003, s. 400, pkt 2413.

oraz o uzywaniu tego znaku towarowego na-
kladaja sie czasowo na siebie.

iii) Brak koniecznosci rejestracji wcze$niej-
szego znaku towarowego

84. Na pytanie, czy piecioletni okres moze
rozpoczac swoj bieg, zanim wlasciciel wczes-
niejszego znaku towarowego uzyska rejestra-
cje swojego znaku, do czego sklania si¢ sad
krajowy i co daje do zrozumienia w swoich
pytaniach 1c oraz 2, nalezy moim zdaniem,
uwzgledniajac zawarte w art. 9 ust. 1 dyrek-
tywy 89/104 odestanie do art. 4 ust. 2 tej dy-
rektywy, udzieli¢ odpowiedzi jednoznacznie
twierdzace;j.

85. Z literalnego brzmienia oraz systema-
tycznego powiazania obu przepiséw (,w ro-
zumieniu [...] wcze$niejsze znaki towarowe”)
wynika, ze art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/104
zawiera definicje tego, co nalezy uznawac za
»wczesniejszy znak towarowy” w rozumieniu
tej dyrektywy. Na podstawie tego przepisu
mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze dokonu-
jac zréznicowania pomiedzy wczesniejszym
a pdzniejszym znakiem towarowym, nalezy
odnie$¢ sie do momentu zgloszenia kazdego
z nich, a nie do momentu ich rzeczywistej
rejestracji. Pojecie wczeéniejszego znaku to-
warowego nie ogranicza si¢ do znakéw towa-
rowych, ktére zostaly zarejestrowane przed
identycznym lub tudzaco podobnym znakiem

I - 8733



OPINIA V. TRSTENJAK — SPRAWA C-482/09

towarowym. Wynika z tego zatem, ze jezeli
w danym przypadku spelnione sg wszystkie
trzy okreslone wyzej przestanki, to ewentual-
ny brak rejestracji wcze$niejszego znaku to-
warowego nie jest przeszkoda dla rozpocze-
cia biegu piecioletniego okresu.

86. Na pytanie lc nalezy zatem odpowie-
dzie¢, ze wlasciciel znaku towarowego nie
musi go zarejestrowaé, aby moégl rozpoczaé
sie okres ,tolerowania” przez niego uzywa-
nia identycznego lub tudzaco podobnego
oznaczenia przez podmiot trzeci. W zwiazku
z tym na pytanie 2 nalezy odpowiedzie¢, ze
piecioletni okres tolerowania moze rozpo-
czy¢ sig, a takze teoretycznie zakonczyé, za-
nim wla$ciciel weczesniejszego znaku towaro-
wego rzeczywiscie uzyska jego rejestracje.

iv) Wniosek

87. Z powyzszych wywodéw mozna wysnué
nastepujace wnioski:

— Przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrekty-
wy 89/104 piecioletni okres tolerowa-
nia rozpoczyna swdj bieg od momentu,
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w  ktérym wlasciciel wczesniejszego
znaku towarowego dowiedzial sie o re-
jestracji i uzywaniu pézniejszego znaku
towarowego w panstwie czlonkowskim,
w ktérym ten drugi znak towarowy zostal
zarejestrowany. Okres tolerowania moze
rozpoczac sie najwcze$niej w momencie
rejestracji pozniejszego znaku towaro-
wego, o ile w tym momencie p6Zniejszy
znak towarowy byl juz uzywany i wlasci-
ciel wcze$niejszego znaku towarowego
o tym wiedzial.

— Chwila rejestracji okre$lana jest przez
wlasciwe przepisy proceduralne paristw
czlonkowskich.

— Piecioletni okres tolerowania moze roz-
pocza¢ swodj bieg przed uzyskaniem
przez wlasciciela wczeéniejszego znaku
towarowego rejestracji tego znaku.

3. Zgodno$¢ zasady jednoczesnego uzywania
w dobrej wierze z prawem Unii

88. Za pomoca trzeciego pytania sad krajo-
wy pragnie zasadniczo ustali¢, czy w sytu-
acji, jaka wystepuje w zawistym przed nim
postepowaniu, mozliwe jest wystapienie
na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 o uniewaznienie rejestracji pézniej-
szego znaku towarowego. Sad krajowy zadaje
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przy tym konkretne pytanie, czy prawo Unii
przewiduje w przypadku diugotrwatego jed-
noczesnego uzywania w dobrej wierze dwéch
identycznych znakéw towarowych wyjatek,
ktéry zapewnilby ochrone wlascicielowi
poiniejszego znaku towarowego. W znacze-
niu dogmatycznoprawnym jest to zagadnie-
nie zasiegu zasady pierwszenstwa w prawie
znakéw towarowych na gruncie prawa Unii
oraz prawnej dopuszczalnos$ci koegzystencji
dwoch identycznych znakéw towarowych.

89. Z przedstawionej w postanowieniu odsy-
fajacym historii postepowania przed sadem
krajowym wynika, ze orzeczenie Court of
Appeal z lutego 2000 r. zezwalajace AB i BB
na rejestracje oznaczenia ,Budweiser” jako
znaku towarowego oparte bylo na znanej
od dawna zaré6wno w common law, jak i pi-
sanym prawie angielskim konstrukcji praw-
nej (,honest concurrent use”), ktéra przy
spelnieniu okreslonych przestanek zezwala
na taka koegzystencje. Konstrukcja ta ujeta
jest w art. 7 ustawy o znakach towarowych
z 1994 r. w zakresie dotyczacym jej procedu-
ralnego zastosowania®. Ten przepis prawa
krajowego nie reguluje jednak jej przestanek

49 — C. Morcom, A. Roughton, J. Graham, S. Malynicz, The
Modern Law of Trade Marks, 2. Auflage, Suffolk 2005,
s. 221, pkt 6.87, wskazuja na to, ze art. 7 ustawy o znakach
towarowych z 1994 r. ma jedynie charakter proceduralny
i nie porusza kwestii prawa materialnego.

materialnoprawnych, ktdére zostaly ustalone
przez judykature *.

90. W zwiazku z tym powstaje pytanie, czy
art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy sprzeciwia sie
zastosowaniu tej konstrukcji prawnej. Pod
wzgledem prawnym konstrukcja ta stanowi
wyjatek od uregulowanej w tym przepisie dy-
rektywy zasady pierwszenstwa. W tym zakre-
sie nalezy stwierdzi¢, ze wyjatek ten nie ma
w dyrektywie odpowiednika mogacego sta-
nowi¢ dla niego podstawe prawna.

91. Nie oznacza to jednak w sposéb koniecz-
ny, ze prawo Unii generalnie sprzeciwia sie
takim krajowym konstrukcjom prawym,
zwlaszcza ze dyrektywa 89/104 przewiduje
jedynie cze$ciowa harmonizacje®. Mozna
byloby sobie wyobrazi¢, ze taka konstrukcja
prawna nalezy do obszaru, ktéry nadal objety
jest kompetencja regulacyjng panstw czton-
kowskich. Jednakze ta konstrukcja prawna
uksztaltowana jest, podobnie jak regulacja
dotyczaca utraty roszczen z art. 9 dyrekty-
wy 89/104, jako zarzut. Artykul 7 ustawy

50 — Z reguly pi$miennictwo powoluje sie na sprawe Hammer-
hill Paper Co’s Opposition to Application for Registration by
Alex Pirie (1933) 50 RPC 147. W sprawie tej lord Tomlin
ustalil kryteria, jakie musza zosta¢ spelnione, aby mozna
byto przyja¢ jednoczesne uzywanie w dobrej wierze dwéch
identycznych znakéw towarowych. Kryteriami tymi sa: 1)
okres i zakres uzywania oraz segment dzialalnosci, ktérej
uzywanie dotyczy, 2) wysokoé¢ ryzyka powstania pomy-
fek, ktore moze wynika¢ z podobienstwa znakéw towa-
rowych, 3) dobra wiara przy jednoczesnym uzywaniu, 4)
udowodnienie jednego przypadku wprowadzenia w biad, 5)
pomytki, do ktérych mogtaby prowadzi¢ rejestracja znaku
towarowego zostalby zarejestrowany.

51 — Zobacz pkt 52 niniejszej opinii.
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o znakach towarowych z 1994 r.** umozliwia
bowiem zglaszajacemu péZniejszy znak to-
warowy w postepowaniu przed podmiotem
prowadzacym rejestr podnoszenie wobec
wczesniejszych praw okolicznosci jednocze-
snego uzywania w dobrej wierze znaku towa-
rowego bedacego przedmiotem rejestracji.
W konsekwencji regulacja ta dotyczy takze
segzekwowania” prawa ze znaku towarowe-
go. Oznacza to, ze dotyczy ona zagadnienia,
ktére — jak juz stwierdzono powyzej** — pod-
lega harmonizacji.

92. Skoro dyrektywa 89/104 nie dopuszcza
takiego krajowego wyjatku, nalezaloby go
uzna¢ za niezgodny z dyrektywa, zwlaszcza
ze brzmienie art. 4 ust. 1 dyrektywy 89/104
jest jednoznaczne i nie pozostawia miejsca
na swobode interpretacji. Przepis ten okresla
wprost, ze ,znak towarowy nie podlega reje-
stracji, a za niewazny uznaje si¢ juz zareje-
strowany znak’; jezeli pozostaje on w kolizji

52 — Zobacz zasadniczo identyczny wcze$niej obowiazujacy
przepis art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych z 1938 .

53 — Zobacz uwagi T. Pfeiffera w artykule Markenanmeldung in
Grof$britannien — Ein praktischer Leitfaden, Wettbewerb in
Recht und Praxis, 2000, s. 1386; oraz A. Mountstephensa.,
A. Ohly, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitglied-
staaten (red. Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard
Schricker), Miinchen 2006, s. 634; H.J. Schumann, Der
Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in
England und Deutschland, 2000, s. 195.

54 — Zobacz punkt 56 niniejszej opinii.

I - 8736

z wczedniejszym znakiem towarowym lub
wcze$niejszym prawem.

93. Wyktadnia systemowa dostarcza istot-
nych wskazéwek przemawiajacych przeciwko
mozliwosci pogodzenia tej konstrukcji praw-
nej z dyrektywa 89/104. Jako argument moz-
na by mianowicie przywota¢ okolicznos¢, ze
wyjatki od art. 4 ust. 1 tej dyrektywy sg uregu-
lowane wyczerpujaco i zaden z nich nie obej-
muje swym zakresem sytuacji lezacej u zré-
dla postepowania przed sadem krajowym.

94. I tak na przyktad art. 4 ust. 5 dyrektywy
89/104 przewiduje, ze panstwa czlonkowskie
moga zezwoli¢ na to, by w okreslonych oko-
licznosciach decyzja o odmowie rejestracji
lub o uniewaznieniu znaku towarowego nie
zostala podjeta, jezeli wlasciciel wcze$niej-
szego znaku towarowego lub innego wczes$-
niejszego prawa wyraza zgode na rejestracje
pOZniejszego znaku towarowego. Stan fak-
tyczny bedacy przedmiotem postepowania
przed sadem krajowym w sposéb oczywi-
sty nie odpowiada sytuacji przewidywanej
w hipotezie tego przepisu. Zezwolenie na
koegzystencje dwoch identycznych znakdéw
towarowych na podstawie wskazanej wyzej
konstrukcji prawnej wynika bowiem wy-
facznie z decyzji wladzy, a nie ze ,zgody’
w znaczeniu o$wiadczenia woli, wlasciciela
wczedniejszego znaku towarowego, tak jak
tego wymaga przywolany przepis dyrekty-
wy zgodnie ze swoim brzmieniem. Decyzja
o charakterze wladczym - taka jak ta podjeta
przez Court of Appeal w lutym 2000 r. — nie
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moze zosta¢ uznana za wdrozenie tego nor-
matywnego wyjatku.

95. Podobnie nie znajduje zastosowania
art. 4 ust. 6 dyrektywy 89/104 %, zwlaszcza ze
przepis ten zezwala panstwom cztonkowskim
jedynie na zachowanie przez okres przejscio-
wy okreslonych podstaw odmowy rejestracji
lub uniewaznienia przewidzianych w prawie
krajowym, ktére obowigzywaly przed wej-
§ciem w zycie przepiséw transponujgcych
te dyrektywe. Bedaca przedmiotem sporu
konstrukcja prawna ,honest concurrent use”
w postaci, w jakiej zostala ujeta w art. 7 ustawy
o znakach towarowych z 1994 r,, nie jest ani
podstawa odmowy rejestracji, ani podstawa
uniewaznienia rejestracji w rozumieniu art. 4
ust. 6 dyrektywy 89/104, lecz przeciwnie, sta-
nowi zarzut, ktéry wtasciciel pézniejszego
znaku towarowego moze podnosi¢ wobec
krajowego urzedu patentowego, jezeli urzad
ten w ramach dokonywanego z urzedu bada-
nia zgloszenia wskaze przeszkody w udziele-
niu ochrony, jak na przyklfad istnienie wczes-
niejszego identycznego znaku towarowego
w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o znakach
towarowych z 1994 r., bedacego przepisem
transponujacym art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104. Niniejszy przypadek w ogdle nie mie-
$ci sie w materialnym zakresie zastosowania
tego wyjatku, w zwiazku z czym okoliczno$¢,
ze AB i BB zglosily znak towarowy ,Budwe-
iser” do rejestracji w okresie obowigzywania
ustawy o znakach towarowych z 1938 r,, czyli
przed dokonaniem transpozycji dyrektywy

55 — Podobnie R. Annand, H. Norman, Blackstone’s Guide to the
Trade Marks Act 1994, London 1994, s. 110.

89/104 do prawa angielskiego, jest nieistotna
dla niniejszego postepowania.

96. Jako kolejny systematyczny argument
mozna przywolaé w koricu réwniez oméwio-
ng juz regulacje dotyczaca utraty roszczen
zawarta w art. 9 dyrektywy 89/104, ktéra
zostala stworzona przez autoréw dyrektywy
wlasnie w interesie pewnosci prawnej i dlate-
go tez w istocie zmierza do osiagniecia tego
samego celu co okreslona powyzej konstruk-
cja prawa krajowego. Wobec istnienia tak ja-
snego uregulowania zawartego w dyrektywie
wydaje sie by¢ zbytecznym szukanie dalszego
wyjatku jako podstawy prawnej koegzystencji
dwoch identycznych znakéw towarowych.

97. Tak wiec dyrektywa 89/104 nie zawiera
zadnego wyjatku, ktéry w sytuacji takiej jak
wystepujaca w postepowaniu krajowym ze-
zwalalby na koegzystencje dwoch identycz-
nych znakéw towarowych na bazie bedacej
przedmiotem sporu konstrukcji prawnej
shonest concurrent use” Dlatego tez nale-
zy przyjaé, ze konstrukeja ta jest zasadniczo
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niezgodna z prawem Unii*. Zgodnie z obo-
wigzujacym obecnie prawem Unii nie mozna
zatem zasadniczo uzasadnia¢ koegzystencji
dwéch identycznych znakéw towarowych
za pomocg argumentu ewentualnego jedno-
czesnego uzywania ich przez okreslony czas
w dobrej wierze.

56 — Tak tez duza cze$¢ angielskojezycznego pismiennictwa.
P. Torremans, J. Holyoak, Intellectual Property Law, 2.
Auflage, London 1998, s. 367, wskazuja na to, ze dyrek-
tywa 89/104 nie przewiduje takiego wyjatku. Autorzy ci
stwierdzaja nawet sprzeczno$¢ pomiedzy uregulowaniami
zawartymi w prawie wspdlnotowym i w prawie angielskim.
Z uwagi na te ocene sa oni zadania, Ze ,nie ma zadnego
powodu, aby wiasciciel wcze$niejszego znaku towarowego,
ktorego interesy zostaly naruszone przez rejestracje poz-
niejszego znaku towarowego, nie skorzystal z pierwszego
samolotu lecacego do Luksemburga, aby przed Trybunatem
[Sprawiedliwosci Unii Europejskiej] zada¢ skreslenia art. 7
ustawy o znakach towarowych z 1994 r. z uwagi na jego cal-
kowita niezgodnos¢ z dyrektywa, ktéra podobno ta ustawa
miata transponowa¢ do prawa krajowego” C. Morcom,
A. Roughton, J. Graham, S. Malynicz, The Modern Law
of Trade Marks, 2. Auflage, Suffolk 2005, s. 174, pkt 6.79;
oraz E. Smith, The approach of the UK-IPO to co-owner-
ship of registered trade marks: nanny leaves the Registry,
but not completely, w: Trade Mark Law and Sharing
Names — Exploring Use of the Same Mark by Multiple
Undertakings (red. Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009,
s. 74, wskazuja jedynie na to, ze takiego wyjatku nie da
sie znalez¢ w dyrektywie. D. Kitchin, Kerly’s law of trade
marks and trade names, 14. Auflage, London 2005, s. 275,
pkt 9-150 i 9-153, tlumaczy, ze dla art. 7 ustawy o znakach
towarowych, ktéry zawiera kodyfikacje konstrukcji prawnej
»honest concurrent use’, brak jest jakiejkolwiek podstawy
w dyrektywie 89/104. Dalej wskazuja, ze ujecie tej konstruk-
cji w ustawie spotkalo sie na poczatku z oporem ze strony
rzadu Zjednoczonego Krélestwa, ktéry miat watpliwosci co
do zgodnoci tej konstrukcji prawnej z bezwzglednie obo-
wigzujacymi przepisami art. 4 dyrektywy 89/104. Autorzy
majg powazne watpliwosci co do zgodnosci art. 7 ustawy
o znakach towarowych z bezwzglednie obowigzujacymi
zapisami art. 4 dyrektywy 89/104. Wedtug R. von Annanda,
H. Normana, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act
1994, London 1994, s. 110 i nast., art. 7 ustawy o znakach
towarowych stoi w sprzecznosci z bezwzglednie wigzacym
brzmieniem art. 4 dyrektywy, w ktérym moéwi sie wprost,
ze znak towarowy ,nie podlega rejestracji’, jezeli pozostaje
w kolizji z wczesniejszym znakiem towarowym lub z wcze-
$niejszym prawem. Zobacz takze H.J. Schumann, Der
Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken
in England und Deutschland, 2000, s. 46, 47, 195, ktory
tez jest zdania, ze koncepcja ,honest concurrent use” jest
nie do pogodzenia z dyrektywa, poniewaz dyrektywa nie
przewiduje takiego wyjatku. Przeciwnie, art. 4, ktory prze-
widuje takie same wzgledne przeszkody w rejestracji jak
art. 5, nie pozostawia panstwom czlonkowskim zadnego
marginesu swobody dla tworzenia takich regulacji. Pod
tym wzgledem ustawa o znakach towarowych z 1994 r. stoi
w sprzecznosci z dyrektywa 89/104, a zatem przeciwko
Zjednoczonemu Krélestwu moze zosta¢ wszczete postepo-
wanie o stwierdzenie uchybienia zobowigzaniom panstwa
czlonkowskiego.
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98. Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze
dyrektywa 89/104 nie przewiduje zadnego
wyjatku, ktéry w sytuacji takiej jak wystepu-
jaca w postepowaniu przed sadem krajowym
moglby stanowi¢ podstawe koegzystencji
dwoéch identycznych znakéw towarowych.
Artykut 4 ust. 1 lit a) dyrektywy 89/104 — z za-
strzezeniem jego stosowania ratione temporis
w przypadku bedacym przedmiotem poste-
powania przed sagdem krajowym — zasadniczo
sprzeciwia sie wieloletniemu jednoczesnemu
uzywaniu w dobrej wierze dwdch identycz-
nych znakéw towarowych odnoszacych sie
do identycznych towaréw przez dwéch réz-
nych wlaécicieli znaku towarowego.

C — Dalsze istotne pytania prawne

99. Obok trzech okreslonych powyzej kom-
plekséw tematycznych w niniejszej sprawie
pojawiaja sie dwa dalsze istotne zagadnienia
prawne. Z jednej strony chodzi o stosowanie
art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ratione
temporis, z drugiej za$ strony o zarzut nad-
uzycia wynikajacego z przepiséw dyrektywy
prawa wlasciciela wczeéniejszego znaku to-
warowego do wystapienia o uniewaznienie
rejestracji pdzniejszego znaku towarowego.
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1. Stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
ratione temporis

a) Uwagi ogdlne

100. Tak jak to juz przedstawiono we wstepie
do niniejszej opinii*’, centralna kwestia sporu
w postepowaniu przed sadem krajowym jest
to, czy AB moze powolywac sie na art. 4 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104 wzglednie na odpo-
wiedni krajowy przepis transpozycyjny, aby
zadac uniewaznienia rejestracji identycznego
znaku towarowego ,Budweiser” W zwiazku
z tym powstaje pytanie — chociaz sad krajowy
w postanowieniu odsylajacym nie odniést sie
do tego zagadnienia — dotyczace stosowania
ratione temporis art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 do takiego stanu faktycznego jak ten
bedacy przedmiotem postepowania przed s3-
dem krajowym. Do kwestii tej nalezy moim
zdaniem odnie$¢ sie negatywnie, co uzasad-
nie ponizej.

101. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢,
ze Trybunal ma za zadanie dostarczy¢ sadowi
krajowemu wszelkich wskazéwek dotycza-
cych interpretacji prawa Unii, ktére moga by¢
uzyteczne do wydania rozstrzygniecia w spra-
wie, ktora przed nim sie toczy, bez wzgledu
na to, czy sad ten wspomni o nich w swoich

57 — Zobacz pkt 3 niniejszej opinii.

pytaniach®. Wyjasnienie tego zagadnienia
ma w niniejszym postepowaniu szczegdlne
znaczenie, bowiem konstrukcja prawna ,ho-
nest concurrent use’, tak jak juz stwierdzono,
jest niezgodna z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104. Jezeliby wiec ten przepis dyrektywy
znajdowal zastosowanie ratione temporis,
oznaczaloby to, ze orzeczenie Court Appeal
z lutego 2000 r. o dopuszczeniu koegzysten-
¢ji dwoch identycznych znakéw towarowych
na podstawie tej konstrukcji prawnej stoi
w sprzeczno$ci z prawem Unii.

102. To orzeczenie sadowe zakonczylo jed-
nak tylko jedno z dwéch postepowan kra-
jowych, ktére stanowia jednocze$nie oba
wlasciwe okresy dla oceny stosowania art. 4
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ratione tem-
poris. Z jednej strony chodzi o postepowanie
w sprawie rejestracji obu identycznych zna-
kéw towarowych ,Budweiser’, wlacznie z po-
stepowaniami w sprawie sprzeciwu, z drugiej
za$ strony o postepowanie w sprawie wazno-
$ci znaku towarowego zarejestrowanego na
rzecz BB, ktére zostato wszczete wnioskiem
z dnia 18 maja 2005 r. Ta ostatnia sprawa jest
postepowaniem, w ktérym wydano posta-
nowienie odsylajace, a zatem to ona okresla
okres, ktéry jest w niniejszym postepowaniu

58 — Zobacz wyroki: z dnia 12 grudnia 1990 w sprawie C-241/89
SARPP, Rec. s. 14695, pkt 8; z dnia 2 lutego 1994 r. w spra-
wie C-315/92 Verband Sozialer Wettbewerb, ,Clinique’,
Rec. s. 1-317, pkt 7; z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
C-87/97 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,
Rec. s. I-1301, pkt 16; z dnia 7 wrze$nia 2004 r. w sprawie
C-456/02 Trojani, Zb.Orz. s. 1-7573, pkt 38; z dnia 17 lutego
2005 r. w sprawie C-215/03 Oulane, Zb.Orz. s. 1-1215,
pkt 47.
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jedynie istotny. Jako ze nie mozna jednak wy-
kluczy¢, ze brak mozliwosci stosowania ra-
tione temporis art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 w ramach pierwszego postepowania
ma wplyw na stosowanie ratione temporis
tego przepisu dyrektywy w drugim poste-
powaniu, nalezy oceni¢ po kolei stosowanie
ratione temporis tego przepisu dyrektywy
89/104 w ramach obu postepowan wzglednie
dla obu okreséw.

b) Postepowanie w sprawie rejestracji znaku
towarowego

i) Punkty odniesienia w czasie

103. Odpowiedz na pytanie o czasowe sto-
sowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
okazuje sie zagadnieniem kompleksowym,
zwlaszcza ze istotne fakty mialy miejsce
w czasie, w ktérym przepis ten jeszcze nie
obowigzywal wzglednie nie byl jeszcze trans-
ponowany do prawa krajowego.

104. Sama dyrektywa 89/104 weszla w zycie
w dniu 27 grudnia 1988 r. Zgodnie z art. 16
ust. 1 tej dyrektywy panstwa czlonkowskie
byly zobowiazane do wydania przepiséw
transpozycyjnych najpézniej do dnia 28 grud-
nia 1991 r. Zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy
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Rada byta upowazniona do przedtuzenia tego
okresu na wniosek Komisji najpdzniej do dnia
31 grudnia 1992 r. Zjednoczone Krélestwo
wypelnilo swéj obowiazek transpozycyjny
w kazdym wypadku z opéznieniem, a miano-
wicie w dniu 31 paZdziernika 1994 r. — z chwi-
la wejscia w zycie ustawy o znakach towaro-
wych z 1994 r.

105. W orzeczeniu z lutego 2000 r. Court of
Appeal nie stosowal jednak ustawy o zna-
kach towarowych z 1994 r., ktérej celem byla
transpozycja dyrektywy 89/104, lecz ustawe
o znakach towarowych z 1938 r., ktéra w de-
cydujacym okresie, tj. w chwili dokonywa-
nia zgloszen w 1979 r. i w 1988 r., byla jedy-
na ustawa znajdujaca zastosowanie ratione
temporis. Ze wzgledu na powyzsze powstaje
pytanie, czy Court of Appeal, uwzglednia-
jac zastosowanie ratione temporis ustawy
o znakach towarowych z 1938 r., byt juz zo-
bowiazany do stosowania dyrektywy 89/104.
Zaklada to stosowanie dyrektywy 89/104 ze
skutkiem wstecznym (w odniesieniu do zgto-
szenia z 1979 r.) wzglednie stosowanie od jej
wejécia w zycie, ale przed dokonaniem jej
transpozycji do prawa krajowego (w odnie-
sieniu do zgloszenia z 1988 r.).
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ii) Brak retroaktywnosci art. 4 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104

106. Trybunal przyjmuje w swoim orzecz-
nictwie, Ze materialnoprawne przepisy pra-
wa Unii z uwagi na konieczno$¢ zachowania
zasad pewno$ci prawa i ochrony zaufania
powinny by¢ interpretowane w ten sposéb,
ze znajdujg zastosowanie jedynie do stanéw
faktycznych powstatych po ich wejsciu w zy-
cie”. Wyjatek od tej zasady jest dopuszczalny
wtedy, gdy z brzmienia, celu lub tez struktury
przepiséw prawa materialnego jednoznacznie
wynika, ze znajduja one zastosowanie takze
do stanéw faktycznych powstatych przed ich
wejsciem w zycie®. W takim wypadku, ina-
czej niz w opisanej wczesniej sytuacji, skutki
prawne nie wystepuja przed wejsciem w zy-
cie przepisu; skutek retroaktywny w jego do-
stownym rozumieniu nie wystepuje ®'. Mimo
to nalezy uwzglednia¢ takze w zwigzku z taka

59 — Zobacz wyroki: z dnia 12 listopada 1981 r. w sprawach
polaczonych od 212/80 do 217/80 Meridionale Industria
Salumi i in., Rec. s. 2735, pkt 9 i nast; z dnia 15 lipca
1993 r. w sprawie C-34/92 GruSa Fleisch, Rec. s. 1-4147,
pkt 22; z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawach pofaczo-
nych C-74/00 P i C-75/00 P Falck i Acciaierie di Bolzano
przeciwko Komisji, Rec. s. I-7869, pkt 119; a takze z dnia
9 marca 2006 r. w sprawie C-293/04 Beemsterboer Cold-
store Services, Zb.Orz. s. 1-2263, pkt 21.

60 — Zobacz ww. w przypisie 59 wyroki: w sprawach potaczo-
nych Meridionale Industria Salumi i in., pkt 9; w sprawie
C-34/92 GruSa Fleisch, pkt 22; w sprawach potaczonych
Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji, pkt 119;
w sprawie C-293/04 Beemsterboer Coldstore Services,
pkt 21.

61 — Zobacz wyrok z dnia 14 stycznia 1987 r. w sprawie 278/84
Komisja przeciwko Niemcom, Rec. s. 1, pkt 35. Zobacz T.
Berger, Zuldssigkeitsgrenzen der Riickwirkung von Gesetzen,
Peter Lang 2002, s. 180 i 196 i nast., ktéry wskazuje, ze Try-
bunat uwzglednia strukturalne elementy norm przez to, ze
odnosi sie do czasowego zakresu stosowania normy, ktérej
to dotyczy. Decydujacym kryterium dla stosowania z moca
wsteczna jest poczatek obowigzywania przepisu w odnie-
sieniu do momentu jego promulgacji.

sytuacja zasady pewnosci prawa i ochrony
zaufania, gdyz ze stanem faktycznym z prze-
sztosci, ktérego nie mozna juz zmienié, zwig-
zane zostaja skutki prawne dla terazniejszosci
lub przysztosci®.

107. Tre$¢ art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 nie zawiera zadnych wskazéwek, kto-
re pozwalalyby przyja¢, ze przepis ten mial-
by wywolywac skutki wsteczne, obejmujace
czas przed jego wejéciem w zycie. Co prawda
art. 4 ust. 6 tej dyrektywy zawiera na przyktad
przepis intertemporalny, w ktérym przez
okres przejsciowy zezwala sie na dalsze obo-
wigzywanie podstaw odmowy rejestracji lub
uniewaznienia rejestracji przewidzianych
w prawie krajowym, ktére obowigzywaly
przed wejéciem w Zycie przepiséw koniecz-
nych do transpozycji tej dyrektywy, mimo to
ze znaczenia i celu tej regulacji wynika jedno-
znacznie, ze jej skutki prawne skierowane sa
wylacznie na przyszlo$é. Wsteczne stosownie
art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 do mo-
mentu pierwszego wniosku z 1979 r. jest za-
tem wykluczone.

62 — Zobacz ww. w przypisie 59 wyroki: w sprawach potaczo-
nych Meridionale Industria Salumi i in., pkt 9; w sprawie
C-34/92 GruSa Fleisch, pkt 22; w sprawach potaczonych
Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji, pkt 119;
w sprawie C-293/04 Beemsterboer Coldstore Services,
pkt 21.
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iii) Brak stosowania od momentu wejscia
w zycie dyrektywy

108. Sytuacja moglaby wyglada¢ inaczej
w przypadku zgloszenia przez BB znaku to-
warowego ,Budweiser’, zwazywszy ze na-
stapito ono w dniu 28 czerwca 1989 r., tj. po
wejsciu w zycie dyrektywy 89/104. Nalezy
zadaé sobie pytanie, czy Court of Appeal,
uwzgledniajac, ze to zgloszenie nastapilo juz
w okresie, w ktérym miata nastapi¢ trans-
pozycja dyrektywy, byl zobowiazany podda¢
ocenie, czy koegzystencja pomiedzy dwoma
identycznymi znakami towarowymi w opar-
ciu o konstrukcje prawng ,honest concurrent
use” byta wykluczona z uwagi na jej ewentual-
na sprzecznosc z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104.

109. Na wstepie nalezy zwrdci¢ uwage, ze
panstwom czlonkowskim przed uplywem
terminu do dokonania transpozycji dyrekty-
wy nie mozna zarzul, ze nie dokonaly jesz-
cze jej implementacji do prawa krajowego ®.
Jednakze juz w okresie przewidzianym na
dokonanie transpozycji dyrektywy panstwa
czlonkowskie sa zwigzane trescia regulacji
zawartych w dyrektywie w taki sposéb, ze
zobowiazane sa one do powstrzymania sie
od zachowan, ktére zagrazaja przedmiotowi
i celowi dyrektywy i sprawiaja, ze wylaczone
jest pdiniejsze zachowanie sie danego pan-
stwa czlonkowskiego zgodne z dyrektywa.

63 — Zobacz wyroki z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie
C-129/96 Inter-Environnement Wallonie, Rec. s. [-7411,
pkt 43; z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 Adeneler
iin., Zb.Orz.s. [-6057, pkt 114.
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Panistwa czlonkowskie zobowigzane sa do
powstrzymywania si¢ od wydawania prze-
piséw, ktérych charakter powaznie zagraza
osiagnieciu celu danej dyrektywy *.

110. Co za$ dotyczy sadéw panstw czton-
kowskich wtasciwych do stosowania prawa,
nalezy stwierdzi¢, ze takze sady jako czes¢
wladzy publicznej zwiazane sa obowiazkiem
powstrzymywania sie od tego rodzaju zacho-
wan, w zwiazku z czym zgodnie z orzecznic-
twem Trybunatu, poczawszy od dnia wejscia
w zycie dyrektywy, sady panstw czlonkow-
skich zobowigzane sa tak dalece jak jest to
mozliwe do powstrzymania sie od dokony-
wania wykltadni prawa wewnetrznego w spo-
s6b, ktéry moéglby powaznie zagrozi¢ — po
uplywie terminu do transpozycji dyrektywy —
osiggnieciu zamierzonego przez nig celu®.

111. Jak juz wielokrotnie zostalo stwierdzo-
ne przez Trybunal, obowigzek dokonywania
zgodnej z dyrektywa wykladni przepiséw pra-
wa krajowego jest jednak ograniczony przez
ogdblne zasady prawa, w szczeg6lnosci zasa-
de pewnosci prawa, i nie moze stuzy¢ jako

64 — Zobacz W. Kahl, w: EUV/EGV Kommentar (red. Christian
Calliess, Matthias Ruffert), 3. Auflage, Miinchen 2007,
s. 459, pkt 63. Zobacz wyroki: z dnia 18 grudnia 1997 r.
w sprawie C-129/96 Inter-Environnement Wallonie,
Rec. s. 1-7411, pkt 45; z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
C-144/04 Mangold, Zb.Orz. s. 1-9981, pkt 67.

65 — Zobacz wyroki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft, Zb.Orz. s. 1-217,
pkt 29; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach polaczonych
C-261/07 i C-299/07 VTB-VAB i, Zb.Orz. s. I-2949, pkt 39;
ww. w przypisie 63 wyrok w sprawie Adeneler i in., pkt 122,
123. Zobacz ostatnio opinia rzecznika generalnego P. Men-
gozziego z dnia 17 listopada 2010 r. w toczacej sie jeszcze
sprawie C-477/09 Defossez.
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podstawa dla dokonywania wyktadni prawa
krajowego contra legem .

112. Uwzgledniajac okolicznos$¢, ze doko-
nanie zgodnej z dyrektywa 89/104 wykladni
prawa krajowego oznaczaloby, iz konstrukcja
prawna ,honest concurrent use” nie zosta-
laby zastosowana contra legem, nie mozna
Court of Appeal ex post zarzuci¢, ze naruszyl
prawo Unii z uwagi na to, iz przy wydawaniu
swojego orzeczenia w lutym 2000 r. zastoso-
wal prawo krajowe obowigzujace w 1979 r.
oraz w 1989 r.

c) Postepowania w sprawie uniewaznie-
nia prawa do zarejestrowanego znaku
towarowego

113. Wreszcie nalezy wyjasni¢, czy art. 4
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma zastosowa-
nie w istotnym z punktu widzenia niniejszej
sprawy postepowaniu w sprawie uniewaznie-
nia rejestracji znaku towarowego dokonanej
na rzecz BB.

114. Moim zdaniem zasady pewnosci pra-
wa i ochrony uzasadnionych oczekiwan

66 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 8 pazdziernika 1987 w spra-
wie 80/86 Kolpinghuis Nijmegen, Rec. s. 3969, pkt 13; ww.
w przypisie 63 wyrok w sprawie Adeneler i in., pkt 110;
wyroki: z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie C-268/06
Impact, Zb.Orz. s. 1-2483, pkt 100; z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie C-378/07 Angelidaki i in., Zb.Orz.
s.1-3071, pkt 199; z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-12/08
Mono Car Styling, Zb.Orz. s. I-6653, pkt 61.

przemawiaja z uwagi na lezacy daleko w prze-
sztodci stan faktyczny za tym, zeby dopusci¢
w drodze wyjatku koegzystencje dwéch iden-
tycznych znakéw towarowych i nie podwazac
orzeczenia Court of Appeal z lutego 2000 r.,
wlacznie z jego prawnym oddzialywaniem na
postepowanie przed sadem krajowym. Takie
podejscie wymagaloby w sposéb konieczny
takze stwierdzenia braku stosowania ratione
temporis art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
w tym postepowaniu. Moim zdaniem prze-
stanki ku temu wystepuja. Ponizej uzasadnie
moje stanowisko.

115. W ramach postepowania prejudycjalne-
go Trybunal jest zobowiazany do udzielenia
sadowi krajowemu na pytania prejudycjalne
uzytecznej odpowiedzi, ktéra w miare mozli-
wosci przyczyni sie do zakoniczenia postepo-
wania krajowego. Trybunatl nie moze orzekac
bez nalezytego uwzglednienia okolicznosci
sporu przed sadem krajowym, ktére charak-
teryzuja sie szczegdlna kompleksowoscia.
W szczegblno$ci nie moze on nie uwzgled-
ni¢, ze sytuacja, w ktérej znajduja si¢ obecnie
oba przedsigbiorstwa, wynika gléwnie z sy-
tuacji prawnej istniejacej w Zjednoczonym
Krolestwie przed wejsciem w zycie dyrekty-
wy 89/104, ktéra dopuszczala koegzystencje
identycznych znakéw towarowych. Pézniej-
sze dostosowanie tego stanu prawnego do
stanu zgodnego z wymogami prawa Unii nie
bylo mozliwe, gdyz oznaczaloby to dla se-
dziego krajowego, ze musialaby zignorowac
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wlasne prawo krajowe ¥. Stopniowe przejscie
do stanu zgodnego z prawem Unii nie bylo
takze mozliwe po dokonaniu transpozycji dy-
rektywy 89/104 do prawa krajowego. Ta sytu-
acja prawna doprowadzila do tego, ze mimo
identycznosci uzywanych w obrocie ozna-
czen stownych (,Budweiser”) i istnienia sy-
tuacji konkurencji w tym samym segmencie
rynku oba przedsiebiorstwa w okresie kilku-
dziesieciu lat dziataly obok siebie i wypraco-
waly sobie zwigzang ze znakiem towarowym
warto$¢ przedsiebiorstwa wzglednie warto$¢
firmy (,goodwill”)%, ktéra daje kazdemu
z tych znakéw towarowych pewna warto$¢
rozpoznawcza®. W zaufaniu do tego stanu
prawnego oba przedsiebiorstwa gospodaro-
waly réwnolegle i zdobyly udzialy w rynku.
To zaufanie zostaloby zburzone, gdyby jedno
z przedsiebiorstw zostaloby prawnie zmu-
szone do ostatecznej rezygnacji z oznaczenia
sfownego, z ktérym klienci wiazg okreslona
warto$¢. Tak wlasnie by sie jednak stalo, gdy-
by uniewazniono prawo do znaku towarowe-
go zarejestrowanego na rzecz BB.

116. Poglad przeciwny, tj. nieograniczo-
ne stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy

67 — Zobacz pkt 112 niniejszej opinii.

68 — Pojecie ,goodwill” w prawie znakéw towarowych Zjedno-
czonego Krélestwa okresla z reguly znaczenie wskazujace
na pochodzenie wzglednie wyobrazenia dotyczace jakosci,
jakie istotna cze$¢ uczestnikow obrotu wigze z oznacze-
niem, zobacz A. Mountstephens, A. Ohly, Gemeinschaft-
smarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, red. Eva-Marina
Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schricker, Miinchen 2006,
5. 621.

69 — Zobacz pkt 5 postanowienia odsylajacego. Jak ttumaczy sad
krajowy, piwa nie sa jednakowe mimo identycznych ozna-
czen. Réznig sie one od zawsze smakiem, ceng i wygladem,
w zwiazku z czym konsumenci, ogélnie rzecz biorac, stali
sie $wiadomi réznicy, chociaz nie mozna wykluczy¢, ze
w pewnym stopniu moze dochodzi¢ do dezorientacji.
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89/104 w przypadku bedacym przedmiotem
postepowania przed sadem krajowym, pro-
wadzilby poza tym w konsekwencji do tego,
ze czasowy zakres stosowania dyrektywy
89/104 zostalby rozszerzony na rok 1979, kie-
dy to AB zglosita znak towarowy ,Budweiser”.
Tymczasem autoréw dyrektywy nie mozna
posadzac o to, ze chcieli obja¢ czasowym za-
kresem stosowania stan faktyczny, ktéry miat
miejsce w 1979 r.

d) Wniosek

117. Na podstawie powyzszych wywodéw
dochodze do wniosku, ze brak jest uzasadnie-
nia dla retrospektywnego stosowania art. 4
ust. 1lit. a) dyrektywy 89/104, jak réwniez dla
jego stosowania od chwili wejscia w zycie tej
dyrektywy. W zwiazku z tym nalezy przyjac,
ze art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianej dyrekty-
wy nie znajduje zastosowania w przypadku
bedacym przedmiotem postepowania sadem
krajowym. Pytania prejudycjalne nalezy za-
tem uznac za bezprzedmiotowe.
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2. W przedmiocie zarzutu naduzycia prawa

118. W koricu nalezy zajac si¢ pytaniem, czy
wykonanie prawa z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104 przez AB w przypadku bedacym
przedmiotem postepowania przed sadem
krajowym nalezy uznac za naduzycie prawa,
poniewaz wnidst on o uniewaznienie reje-
stracji znaku towarowego posiadanego przez
BB dopiero na jeden dzienn przed uplywem
piecioletniego okresu tolerowania. Pytanie
to nie jest co prawda wprost sformutowa-
ne przez sad krajowy, jednak zostalo w jego
wywodach co najmniej zasygnalizowane”.
Natomiast rzady czeski i stowacki zarzuca-
ja AB wprost naduzycie prawa. W zwigzku
z tym warto przypomnie¢, ze do uprawnien
Trybunatlu, w interesie udzielenia uzytecznej
odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, nalezy odniesienie
sie do tych elementéw prawa Unii, ktére wy-
magaja wykladni, zwazywszy na przedmiotu
sporu’'. Jestem zdania, zwlaszcza w $wietle
szczeg6lnych  okolicznosci  postepowania
przed sadem krajowym oraz podniesionych
zarzutéw, ze ocena zarzutu naduzycia prawa
jest wskazana.

70 — Zobacz pkt 1, 18, 22 i 23 postanowienia odsylajacego.
71 — Zobacz wyrok z dnia 29 listopada 1978 r. w sprawie 83/78
Pigs Marketing Board, Rec. s. 2347, pkt 26.

119. W prawie Unii wystepuje pojecie nad-
uzycia prawa’, ktére zostalo rozwiniete
w orzecznictwie Trybunatu” i w miedzy-
czasie nabylo stosunkowo klarowng tre$¢’™.
Powstalo ono w obszarze swobéd podstawo-
wych i zostalo przeniesione przez Trybunat
na inne szczegdlne obszary prawa wspoélno-
towego oraz rozwinigte. Pojecie to mozna —
przy przyjeciu znacznych uproszczen — rozu-
mie¢ jako zasade zakazu zachowan naduzy-
wajacych, wedlug ktérej ,podmioty prawa
nie moga powolywaé sie na normy prawa

72 — Zobacz w zwigzku z ryzykiem naduzywania powolywania
sie na uznane w ramach prawa wspélnotowego w art. 7
dyrektywy 2003/88 roszczenie o platny urlop w okresie
choroby moja opinie¢ z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie
C-520/06 Stinger i in., Zb.Orz. s. I-179, pkt 80. W pkt 53
tej opinii zdefiniowalam naduzycie prawa jako wykorzysta-
nie sytuacji prawnej niezgodnie z celem, ktére ogranicza
mozliwo$¢ wykonywania istniejacego prawa. Oznacza to,
ze korzystanie z formalnie istniejacego uprawnienia jest
ograniczone przez zasade dobrej wiary. osoba, ktéra moze
powolywac sie na to, ze przysluguje jej prawo podstawowe,
nie moze naduzywac tego prawa. Podobnie Creifelds,
Rechtsworterbuch (Red. Klaus Weber), 17. Aufl., Miinchen
2002, s. 1109, wedle ktérego wykonywanie prawa podmio-
towego stanowi naduzycie prawa wowczas, gdy wprawdzie
odpowiada formalnie ustawie, ale z uwagi na szczegdlne
okoliczno$ci jest sprzeczne z zasadg stusznosci.

73 — Zobacz wyroki: z dnia 7 lutego 1979 w sprawie 115/78 Kno-
ors, Rec. s. 399, pkt 25; z dnia 3 pazdziernika 1990 r. w spra-
wie C-61/89 Bouchoucha, Rec. s. I-3551, pkt 14; z dnia
7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh, Rec. s. 1-4265,
pkt 24; z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie C-367/96 Kefalas
iin, Rec. s. 1-2843, pkt 20; z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie
C-212/97 Centros, Rec. s. I-1459, pkt 24; z dnia 23 marca
2000 r. w sprawie C-373/97 Diamantis, Rec. s. 1-1705,
pkt 33; z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-436/00
XY, Rec. s. 1-10829, pkt 41, 45; z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
w sprawie C-167/01 Inspire Art, Rec. s. I-10155, pkt 136;
z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax i in.,
Zb.Orz. 5. 1-1609, pkt 68; z dnia 12 wrzes$nia 2006 r. w spra-
wie C-196/04 Cadbury Schweppes i Cadbury Schweppes
Overseas, Zb.Orz. s. I-7995, pkt 35; z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie C-425/06 Part Service, Zb.Orz. s. I-897, pkt 42;
a takze z dnia 25 lipca 2008 w sprawie C-127/08 Metock
iin, Zb.Orz. I-6241, pkt 75.

74 — Podobnie rzecznik generalny P. Maduro w swojej opinii
z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie C-311/06 Cavallera,
Zb.Orz. s. 1-415, pkt 43 i nast.
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wspdlnotowego w celach stanowiacych nad-
uzycie lub oszustwo”””. W ocenie Trybuna-
lu stwierdzenie naduzycia zaklada, z jednej
strony, ustalenie na podstawie calo$ciowej
oceny wszystkich obiektywnych okoliczno-
$ci danego przypadku, ze mimo spelnienia
wszystkich przestanek wynikajacych z prawa
wspolnotowego, cel danej regulacji prawnej
nie zostal osiggniety, z drugiej zas strony —
istnienie elementu subiektywnego, a miano-
wicie zamiaru uzyskania korzysci wynikajacej
z regulacji prawa Unii przez sztuczne stwo-
rzenie warunkéw wymaganych dla uzyskania
tej korzysci ™.

120. Chociaz ocena kwestii, czy w tocza-
cym sie przed nim postgpowaniu spelnione
zostaly przestanki naduzycia prawa, nale-
zy do sadu krajowego”, Trybunal, orzeka-
jac w przedmiocie pytania prejudycjalnego,
moze jednak ewentualnie dostarczy¢ wskazo-
wek stanowiacych pomoc dla sadu krajowego
przy dokonywaniu wyktadni”.

75 — Zobacz ww. w przypisie 73 wyroki: w sprawie Kefalas i in.,
pkt 20; w sprawie Diamantis, pkt 33; w sprawie Halifax i in.,
pkt 68; a takze w sprawie Cadbury Schweppes i Cadbury
Schweppes Overseas, pkt 35.

76 — Zobacz wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie
C-110/99 Emsland-Stérke, Rec. s. I-11569, pkt 52, 53; z dnia
21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03 Eichsfelder Schlachtbe-
trieb GmbH, Zb.Orz. s. 1-7355. Zobacz takze moje opinie
z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie C-569/08 Internetportal,
Zb.Orz. s. 1-4871, pkt 113; z dnia 2 czerwca 2010 r. w spra-
wie C-118/09 Koller, Zb.Orz. s. I-13627, pkt 81.

77 — Zobacz ww. w przypisie 76 wyrok w sprawie Eichsfelder
Schlachtbetrieb, pkt 40; ww. w przypisie 73 wyrok w spra-
wie Halifax i in., pkt 76.

78 — Zobacz wyrok z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
C-79/01 Payroll i in., Rec. s. 1-8923, pkt 29; ww. w przypi-
sie 73 wyrok w sprawie Halifax i in., pkt 76, 77.
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121. Wywody rzadu czeskiego i stowackie-
go nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze w ich
ocenie naduzycie prawa z art. 4 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 ma polega¢ na tym, ze AB
zlozyl wniosek o uniewaznienie prawa do za-
rejestrowanego na rzecz BB znaku towarowe-
go ,Budweiser” jeden dzien przed uptywem
piecioletniego okresu tolerowania, przez co
BB mial utraci¢ mozliwo$¢ podjecia obrony.
Ta argumentacja nie przekonuje mnie, po-
niewaz opiera sie na watpliwym zalozeniu,
ze tolerujacemu przez wzglad na podmiot
trzeci, ktory z reguly bezprawnie uzywa iden-
tycznego znaku towarowego, zakazuje sie
pelnego wykorzystania okresu okreslonego
w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104. Tymczasem
uprawniony powinien posiadac prawo do wy-
korzystania norm prawa materialnego i pro-
cesowego w celu osiggniecia maksymalnych
korzysci bez narazania si¢ na zarzut naduzy-
cia prawa”.

122. Niezaleznie od rozpatrzonego juz wni-
kliwie zagadnienia zgodnosci z prawem Unii
koegzystencji obu znakéw towarowych na
podstawie uznanej w prawie krajowym za-
sady jednoczesnego uzywania w dobrej wie-
rze nalezy przeciwstawi¢ tym wywodom, ze
zasadniczo musi istnie¢ mozliwo$¢ dokona-
nia czynnosci spetnianej w celu zachowania
terminu do jego ostatniego dnia. Odpowiada

79 — Zobacz J. Drew, H. Priestley, Anheuser-Busch and Budvar
march on to the ECJ, Journal of Intellectual Property Law
& Practice, 2010, Band 5, Nr. 2, s. 80. Zgodnie z ich stano-
wiskiem, uprawniony powinien posiada¢ mozliwos¢ wyko-
rzystania norm prawa materialnego i procesowego w celu
osiggniecia maksymalnych korzysci.
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to zasadom prawa procesowego Unii®, jej
panstw czlonkowskich® oraz celom dyrek-
tywy. Uzasadnione oczekiwanie wlasciciela
poZniejszego znaku towarowego, ze bedzie
mogl uzywaé go bez sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, jest juz
chronione w wystarczajacy sposéb przez to,
ze prawo Unii przewiduje utrate roszczen po
uplywie piecioletniego okresu tolerowania.
Przed uplywem tego okresu wiasciciel poz-
niejszego znaku towarowego musi sie liczy¢
z tym, ze wlasciciel wczesniejszego znaku
towarowego w kazdej chwili podejmie $rodki
zaradcze. Ustalenie sztywnego okresu wyno-
szacego pie¢ lat stuzy, jak to juz wskazano,
pewnosci prawnej i chroni ostatecznie obie
strony przez to, ze prowadzi do ograniczania

80 — Na przyklad przy przekazywaniu pism procesowych do
Trybunatu za pomoca faksu lub innych technicznych $rod-
kéw komunikacji dostepnych w Trybunale zgodnie z art. 37
§ 61§ 7 regulaminu postepowania przed Trybunalem ter-
min moze zosta¢ wykorzystany w pelnym zakresie, zobacz
B. Wigenbaur, EuGH Satzung und Verfahrensordnungen —
Kommentar, Miinchen 2008, Art. 37, s. 142, pkt 8.

81 — Zgodnie z § 188 ust. 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywil-
nego) termin okreslony w dniach korczy sie¢ z uptywem
ostatniego dnia tego terminu. Jak stusznie podkreslaja
Heinrichs, Palandt, BGB Kommentar, Miinchen 2005, § 188,
pkt 4, s. 199, czynnos¢ konieczna do zachowania terminu
moze zosta¢ zasadniczo dokonana do uplywu ostatniego
dnia (godzina 24.00). Takze U. Schroeter, Die Fristenbe-
rechnung im Biirgerlichen Recht, Juristische Schulung,
2007, s. 31, wskazuje, Ze podmiot, ktérego to dotyczy,
ma w pelni do dyspozycji ostatni dzien biegnacego ter-
minu i dlatego moze tez dokonaé¢ czynnosci zachowujacej
termin jeszcze do 24.00 ostatniego dnia terminu. Zgodnie
z art. 2229 francuskiego Code Civil przedawnienie naste-
puje po uplywie ostatniego dnia terminu przedawnienia.
Artykul 2228 wyjasnia, ze terminy przedawnienia liczone
sa w dniach, a nie w godzinach. Takie samo uregulowanie
zawarte jest w art. 2261 i art. 2260 belgijskiego Code Civil.
Zgodnie z art. 2292 wloskiego Codice Civile przedawnienie
nastepuje po uplywie ostatniego dnia terminu przedawnie-
nia. Wedlug art. 1961 hiszpanskiego Cédigo Civil przedaw-
nienie nastepuje z uptywem ustawowego terminu.

ilosci sporéw prawnych®. Zakazanie wta-
$cicielowi wczeéniejszego znaku towarowe-
go wykonywania jego prawa z art. 4 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104 jeden dzieri przed
uplywem piecioletniego okresu tolerowania
prowadziloby w konsekwencji do tego, ze
podano by w watpliwos¢ wazno$¢ tego ure-
gulowania. Zacieranie tej sztywnej granicy
czasowej przez wzglad na sytuacje wlasciciela
poZniejszego znaku towarowego, jak to sobie
wyobrazajg rzady czeski i stowacki, narusza-
foby zasade pewnosci prawa i nie odpowia-
daloby zamiarom autoréw dyrektywy. Argu-
ment ten musi zatem zosta¢ odrzucony.

123. Tak wiec we wniosku AB o uniewaznie-
nie rejestracji pozniejszego znaku towarowe-
go zlozonym na jeden dzien przed uplywem
piecioletniego okresu tolerowania nie mozna
dopatrzy¢ sie¢ naduzycia prawa okreslonego
w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

VII — Whnioski konicowe

124. Podsumowujgc, nalezy stwierdzi¢, ze
w sprawie przed sadem krajowym wyklu-
czone jest retrospektywne stosowanie art. 4

82 — Tak tez A. Meyer, Das deutsche und franzosische Marken-
recht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie
(RL 89/104/EWG), Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996, s. 597, ktory wska-
zuje, ze uregulowanie to nie tylko zaspokaja uzasadniony
interes indywidualny zwigzany z pdZniejszym znakiem
towarowym, ale tez ogdlna potrzebe zapewnienia pewnosci
prawa.
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ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, jak réwniez
stosowanie tego postanowienia od chwili
wejscia w zycie wspomnianej dyrektywy. Tak
wiec udzielanie odpowiedzi na poszczegdl-
ne pytania prejudycjalne jest zbedne. Od-
powiedZ Trybunalu winna zatem brzmied
nastepujaco:

— Artykul 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
nie znajduje ratione temporis zastoso-
wania do stanu faktycznego takiego jak
ten bedacy przedmiotem postepowania
przed sadem krajowym.

— W przypadku takim jak rozpatrywany
w postepowaniu przed sadem krajowym
to na podstawie prawa krajowego nalezy
wiec ocenia¢, czy wlasciciel wcze$niej-
szego znaku towarowego moze zada¢ od-
mowy rejestracji znaku towarowego lub,
w przypadku dokonania rejestracji, jej
uniewaznienia, jezeli przez dlugi okres
czasu mialo miejsce jednoczesne uzywa-
nie tych znakéw towarowych w dobrej
wierze dla identycznych towardéw.

125. Na wypadek, gdyby Trybunal, inaczej
niz jest to reprezentowane w tej opinii, przy-
jal, ze art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
znajduje zastosowanie ratione temporis do
takiego stanu faktycznego jak ten bedacy
przedmiotem postepowania przed sgdem
krajowym, nalezaloby udzieli¢ nastepujacych
odpowiedzi na pytania prejudycjalne:

— DPojecie tolerowania w  znaczeniu
art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest
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autonomicznym pojeciem prawa Unii,
ktdre nalezy interpretowac jednolicie we
wszystkich panstwach czlonkowskich.
Pojecie to zaklada istnienie prawnej
mozliwosci sprzeciwienia sie przez wla-
$ciciela wcze$niejszego znaku towaro-
wego uzywaniu pézniejszego znaku to-
warowego, gdy z uwagi na identyczno$é
lub podobienistwo do wcze$niejszego
znaku towarowego oraz identyczno$¢ lub
podobienistwo towaréw lub ustug istnie-
je prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad odbiorcéw.

Wtasciciel wezesniejszego znaku towa-
rowego nie musi go zarejestrowacl, aby
moglo zaczaé¢ sie ,tolerowanie” przez
niego uzywania pdZniejszego znaku to-
warowego w danym parnistwie czlonkow-
skim. Okres tolerowania przewidziany
w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 zaczyna
biec od momentu, w ktérym wlasciciel
wczesniejszego znaku towarowego po-
wzigl wiedze o uzywaniu pdzniejszego
zarejestrowanego znaku towarowego
w tym panstwie cztonkowskim. Okres to-
lerowania moze si¢ zatem rozpocza¢ naj-
wczesniej w momencie rejestracji, pod
warunkiem ze pdzniejszy znak towarowy
od tego momentu jest uzywany, a wlasci-
ciel posiada o tym wiedze. Okres tolero-
wania moze rozpoczac si¢ i ewentualnie
takze zakonczy¢, zanim wtlasciciel wezes-
niejszego znaku towarowego uzyska reje-
stracje swojego znaku towarowego.

Artykut 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
sprzeciwia sie zasadniczo wieloletniemu
jednoczesnemu uzywaniu w dobrej wie-
rze dwéch identycznych znakéw towaro-
wych odnoszacych sie do identycznych
towar6éw przez dwdch réznych wlascicie-
li znaku towarowego.



BUDEJOVICKY BUDVAR

VIII — Whnioski

126. W kontek$cie powyzszych rozwazan proponuje Trybunalowi, by na pytania
Court of Appeal (England & Wales) odpowiedzial w nastepujacy sposéb:

1. Artykul 4 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych nie znajduje ratione temporis zastosowania
do stanu faktycznego takiego jak ten bedacy przedmiotem postepowania przed
sadem krajowego.

2. W przypadku takim jak ten rozpatrywany w postepowaniu przed sadem kra-
jowym to na podstawie prawa krajowego nalezy wiec oceniaé, czy wlasciciel
wczedniejszego znaku towarowego moze zada¢ odmowy rejestracji znaku towa-
rowego lub, w przypadku dokonania rejestracji, jej uniewaznienia, jezeli przez
dlugi okres czasu mialo miejsce jednoczesne uzywanie tych znakéw towarowych
w dobrej wierze dla identycznych towaréw.
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