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W Zbiér Orzeczen

POSTANOWIENIE TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 10 marca 2015 r.*

Odestanie prejudycjalne — Artykul 99 regulaminu postepowania przed Trybunalem —
Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 5 ust. 1 — Pojecie oséb trzecich —
Witasciciel pdzniejszego znaku towarowego
W sprawie C-491/14
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid (Hiszpania) postanowieniem
z dnia 26 marca 2014 r., ktére wplynelo do Trybunatu w dniu 5 listopada 2014 r., w postepowaniu:
Rosa dels Vents Assessoria SL
przeciwko
U Hostels Albergues Juveniles SL,
TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, A. O Caoimh, C. Toader, E. Jarasitnas
i C.G. Fernlund, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,
sekretarz: A. Calot Escobar,

postanowiwszy, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie
postanowienia z uzasadnieniem, zgodnie z art. 99 regulaminu postepowania przed Trybunatem,

wydaje nastepujace

Postanowienie

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5 ust. 1 dyrektywy
2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299,
s. 25).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu miedzy Rosa dels Vents Assessoria SL (zwana dalej ,Rosa

dels Vents”) a U Hostels Albergues Juveniles SL (zwana dalej ,U Hostels”) dotyczacego powddztwa
wniesionego przez Rosa dels Vents, dzialajaca w charakterze wlasciciela znakéw towarowych,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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majacego na celu zakazanie U Hostels uzywania nalezacego do tej ostatniej pdzniejszego znaku
towarowego i nakazanie U Hostels zaprzestania uzywania tego znaku oraz usuniecia przejawdédw
rzeczonego uzywania.

Ramy prawne

Prawo Unii
Artykul 4 dyrektywy 2008/95 stanowi:
»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a juz zarejestrowany znak uznaje sie za niewazny, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla ktérych
wnioskuje sie o rejestracje [lub dla ktérych znak zostal zarejestrowany], sa identyczne z towarami
lub uslugami, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienistwa do niego
oraz identyczno$ci z towarami lub uslugami objetymi [oznaczonymi] wcze$niejszym znakiem
towarowym lub podobienistwa do nich istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym
znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wczes$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe [...], w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje [data zgloszenia
do rejestracji] jest wczes$niejsza od daty wniosku o rejestracje znaku towarowego [daty zgloszenia
do rejestracji] [...]

[...]".
Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej dyrektywy:

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

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

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

Artykut 9 ust. 1 wspomnianej dyrektywy przewiduje:

sJezeli w panstwie cztonkowskim wlasciciel weczesniejszego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 4
ust. 2, dawal przyzwolenie na uzywanie przez okres kolejnych pieciu lat poézniejszego znaku
towarowego zarejestrowanego w tym panstwie czlonkowskim, bedac jednocze$nie swiadomy takiego
uzywania, traci on uprawnienie do zlozenia, na podstawie wcze$niejszego znaku towarowego, wniosku
o uniewaznienie rejestracji pdzniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania sie uzywaniu
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pdzniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych pédzniejszy znak
towarowy jest uzywany, chyba Zze zlozenie wniosku o rejestracje poézniejszego znaku towarowego
dokonane bylo w zlej wierze”.

Artykul 8 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla ktérych
wnioskuje sie o rejestracje, sa identyczne z towarami lub uslugami, dla ktérych wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony;

b) z powodu identycznosci lub podobienistwa do wczeéniejszego znaku towarowego, identycznosci
lub podobienstwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczes$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczesniejszym znakiem towarowym.

2. Do celéw ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe [...], w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje [data zgloszenia
do rejestracji] jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego
[daty zgloszenia wspoélnotowego znaku towarowego] [...]

[...]".
Artykul 9 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje:

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

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

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy wspdélnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw]; prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]".

Artykut 53 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

»Niewazno$¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do Urzedu
[Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub roszczenia

wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy istnieje wczes$niejszy znak towarowy okreslony w art. 8 ust. 2 i jezeli spetnione sa
warunki okres$lone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykulu;
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[...]".
Zgodnie z art. 54 ust. 1 tego rozporzadzenia:

»Whasciciel wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry przyzwalal przez pie¢ nastepujacych po sobie lat
na uzywanie pézniejszego wspolnotowego znaku towarowego we Wspdlnocie i byl §wiadomy tego
uzywania, nie moze wnosi¢ na podstawie wczesniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie
niewazno$ci pozniejszego znaku, ani sprzeciwial si¢ uzywaniu pézniejszego znaku w odniesieniu do
towaréw lub ustug, dla ktérych pézniejszy znak byl uzywany, chyba ze zgloszenia pdzniejszego
wspdlnotowego znaku towarowego dokonano w zlej wierze”.

Prawo hiszpariskie

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy o znakach towarowych nr 17/2001 z dnia
7 grudnia 2001 r., BOE n°294 z dnia 8 grudnia 2001 r., zwanej dalej ,Ley de Marcas”):

»[Wllasciciel zarejestrowanego znaku towarowego moze zakaza¢ osobom trzecim uzywania bez jego
zgody w obrocie handlowym:

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

b) oznaczenia, w wypadku ktérego — z powodu jego identycznosci ze znakiem towarowym lub
podobienistwa do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug —
istnieje  prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym.

[...]".

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

W dniu 20 marca 2013 r. Rosa dels Vents wniosta do Juzgado de lo Mercantil n® 3 de Madrid (sadu
gospodarczego nr 3 w Madrycie) powddztwo przeciwko U Hostels majace na celu zakazanie U Hostels
uzywania krajowego stowno-graficznego znaku towarowego nr 3058294, zawierajacego stylizowane
przedstawienie oznaczenia stownego ,uh”, ktérego U Hostels jest wlascicielem, a takze nakazanie tej
ostatniej zaprzestania uzywania tego znaku oraz usunigecia przejawéw rzeczonego uzywania. Owo
uzywanie wspomnianego znaku towarowego przez U Hostels narusza zdaniem Rosa dels Vents jej
prawa wynikajace z dwdch wczesniejszych znakéw towarowych, ktérych jest wlascicielem,
a mianowicie krajowych slowno-graficznych znakéw towarowych nr 3049232 i nr 3049402.

W zlozonej w postepowaniu gtéwnym odpowiedzi na pozew U Hostels wskazuje, ze Rosa dels Vents
nie wniosta powddztwa o uniewaznienie prawa do wspomnianego krajowego znaku towarowego
nr 3058294 (zwanego dalej ,pdzniejszym znakiem towarowym”). W konsekwencji wnosi ona
o oddalenie powddztwa.

Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid stwierdzil, ze zgodnie z orzecznictwem Tribunal Supremo
(sadu najwyzszego) powoddztwo, w ramach ktérego wlasciciel znaku towarowego sprzeciwia sie
uzywaniu przez osobe trzecia pdzniejszego znaku towarowego stanowiacego wlasnos$¢ tej osoby
trzeciej, nie moze zosta¢ uwzglednione, jesli nie wniesiono powddztwa o uniewaznienie prawa do tego
pdZniejszego znaku towarowego.

4 ECLILLEU:C:2015:161



14

15

16

17

18

19

20

POSTANOWIENIE Z DNIA 10.3.2015 R. — SPRAWA C-491/14
ROSA DELS VENTS ASSESSORIA

Jednakze to orzecznictwo, oparte na zasadzie immunitetu wynikajacego z rejestracji, a nie na zasadzie
pierwszenistwa, nie odpowiada zdaniem Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid orzecznictwu
Trybunalu, opartemu na zasadzie pierwszenstwa, jesli chodzi o sytuacje, w ktérych wlasciciel
wspélnotowego znaku towarowego sprzeciwia sie uzywaniu przez osobe trzecia podzniejszego
wspolnotowego znaku towarowego stanowigcego wlasnos$¢ tej osoby trzeciej. W wyroku Fédération
Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) Trybunal, udzielajac odpowiedzi na pytanie
prejudycjalne przedstawione przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca
Comunitaria (sad gospodarczy nr 1 w Alicante i nr 1 ds. wspdlnotowych znakéw towarowych), orzekt
bowiem, ze art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze prawo
wylaczne wilasciciela wspdlnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim
uzywania w obrocie handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego
podobnych obejmuje osobe trzecia bedaca wlascicielem pdziniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia prawa do tego ostatniego znaku
towarowego.

Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid dazy do ustalenia, czy te wykladnie art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy rozciagna¢ na art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Wskazuje on, ze o ile brzmienie tego
drugiego przepisu odpowiada w istocie brzmieniu pierwszego przepisu, o tyle nie wynika z tego
koniecznie, ze wykladnia pierwszego przepisu dokonana przez Trybunal w wyroku Fédération
Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) znajduje zastosowanie w drodze analogii do drugiego ze
wskazanych przepiséw.

Wspomniany sad uécisla ponadto, ze art. 34 ust. 2 Ley de Marcas zawiera wyrazenie ,zakaza¢ osobom
trzecim” (,prohibir que los terceros”), ktére nie odpowiada zatem dokladnie wyrazeniu ,zakazaé
wszelkim osobom trzecim” (,prohibir a cualquier tercero”), zawartemu w art. 5 ust. 1 dyrektywy
2008/95 i w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Wspomniany przepis prawa krajowego moze
zatem zosta¢ zakwalifikowany jako niepelna transpozycja art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, co
prowadzitoby do powstania kwestii zgodnej z ta dyrektywa wykladni owego przepisu prawa krajowego.

W tych okolicznosciach Juzgado de lo Mercantil n® 3 de Madrid postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy [2008/95] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze prawo wylaczne
wlasciciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym
oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do niego rozciaga sie rowniez na
osobe trzecia bedaca wlascicielem pdzniejszego znaku towarowego, bez koniecznosci uprzedniego
uniewaznienia prawa do tego ostatniego znaku?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Zgodnie z art. 99 regulaminu postepowania przed Trybunalem jezeli odpowiedZ na pytanie
prejudycjalne mozna wywie$§¢ w sposdb jednoznaczny z orzecznictwa, Trybunal moze w kazdej chwili,
na wniosek sedziego sprawozdawcy i po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec
w formie postanowienia z uzasadnieniem.

Przepis ten nalezy zastosowa¢ w ramach niniejszego odestania prejudycjalnego.

W wyroku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Trybunal orzekl, ze art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze prawo wylaczne wtlasciciela
wspdlnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie
handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje
osobe trzecia bedaca wlascicielem pézniejszego wspdélnotowego znaku towarowego, bez koniecznos$ci
uprzedniego uniewaznienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

ECLILEU:C:2015:161 5
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21 Trybunal oparl te wykladnie na nastepujacych rozwazaniach:

»33 W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze art. 9 ust. 1 rozporzadzenia [nr 207/2009] nie

34

35

36

37

38

39

40

49

dokonuje rozréznienia pomiedzy osobami trzecimi bedacymi wlascicielami wspdélnotowego znaku
towarowego badz osobami trzecimi niebedacymi takimi wlascicielami. Przepis ten przyznaje
zatem wlascicielowi wspdlnotowego znaku towarowego prawo wylaczne uprawniajace go do
zakazania »wszelkim stronom [osobom] trzecim«, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym oznaczenia mogacego narusza¢ jego znak towarowy [...].

Nastepnie nalezy wzia¢ pod uwage [...] art. 54 [tego] rozporzadzenia dotyczacy [utraty roszczenia
w wyniku tolerowania], zgodnie z ktérym »[w]tasciciel wspélnotowego znaku towarowego, ktory
przyzwalal przez pie¢ nastepujacych po sobie lat na uzywanie pézniejszego wspolnotowego znaku
towarowego [...], nie moze wnosi¢ [...] ani o stwierdzenie niewazno$ci pdzniejszego znaku, ani
sprzeciwia¢ sie uzywaniu pdézniejszego znaku [...]J«.

Z brzmienia tego przepisu wynika, ze dopdki nie nastapi [utrata roszczenia w wyniku tolerowania],
wlasciciel wspdélnotowego znaku towarowego moze zaréwno zada¢ przed OHIM uniewaznienia
[prawa do] pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, jak i sprzeciwiaé sie jego uzywaniu
w drodze powddztwa dotyczacego naruszenia przed sadem wlasciwym ds. [wspdlnotowych]
znakéw towarowych.

W konicu nalezy zauwazy¢, ze ani art. 12 rozporzadzenia [nr 207/2009], dotyczacy ograniczenia
skutkéw wspélnotowego znaku towarowego, ani zaden inny przepis tego rozporzadzenia nie
przewiduja wyraznego ograniczenia wylacznego prawa wlasciciela wspdélnotowego znaku
towarowego wzgledem o0s6b trzecich bedacych wlascicielami pézniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego.

W zwiazku z tym z brzmienia art. 9 ust. 1 oraz z ogélnej systematyki tego rozporzadzenia wynika,
ze wlasciciel wspdlnotowego znaku towarowego musi moéc zakaza¢ wlascicielowi pézniejszego
wspolnotowego znaku towarowego jego uzywania.

Whniosku tego nie podwaza okoliczno$é, iz wlasciciel pédzniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego réwniez korzysta z prawa wylacznego na podstawie art. 9 ust. 1 [wspomnianego]
rozporzadzenia.

W tej kwestii nalezy zauwazy¢, ze [...] przepisy rozporzadzenia [nr 207/2009] nalezy interpretowac
w $wietle zasady pierwszenstwa, zgodnie z ktéra wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy ma
pierwszenstwo przed pdzniejszym wspdlnotowym znakiem towarowym [...].

W szczegblnosci z art. 8 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 [tego] rozporzadzenia wynika bowiem, ze
w przypadku konfliktu miedzy dwoma znakami towarowymi [domniemywa] sie, iz to znak
towarowy zarejestrowany jako pierwszy spelnia wszystkie warunki wymagane dla uzyskania
ochrony wspdélnotowej przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejnosci.

Nalezy podkresli¢ zreszta konieczno$¢ zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka
jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru (wyrok Arsenal Football
Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 51).

ECLILLEU:C:2015:161



22

23

24

25

26

27

28

POSTANOWIENIE Z DNIA 10.3.2015 R. — SPRAWA C-491/14
ROSA DELS VENTS ASSESSORIA

50 W kwestii tej Trybunal orzekal juz wielokrotnie, ze prawo wylaczne przewidziane w art. 9 ust. 1
rozporzadzenia [nr 207/2009] zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrone
jego szczegdlnych intereséw jako wlasciciela znaku, [to znaczy] umozliwi¢ mu zadbanie o to, by
znak ten mogl petni¢ wlasciwe mu funkcje (zob. wyrok Google France i Google, [od] C-236/08 do
C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).

51 Tymczasem [...], jezeli wlasciciel wcze$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego [w celu]
zakazania uzywania przez osoby trzecie oznaczenia naruszajacego funkcje jego znaku towarowego
mialby czeka¢ na [uniewaznienie prawa do] pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego,
ktorego ta osoba trzecia jest wlascicielem, ochrona [przyznana] mu przez art. 9 ust. 1 [tego]
rozporzadzenia bylaby znaczaco ostabiona”.

Powyzsze rozwazania dotyczace zakresu prawa wylacznego wynikajacego ze wspdlnotowego znaku
towarowego sa istotne dla wykladni zakresu prawa wylacznego wynikajacego ze znakéw towarowych,
ktére zostaly zarejestrowane w panstwie czlonkowskim lub w urzedzie wlasnosci intelektualnej
Beneluksu lub stanowily przedmiot rejestracji miedzynarodowej wywolujacej skutki w panstwie
czlonkowskim — zakresu zharmonizowanego w dyrektywie 2008/95.

Przede wszystkim, podobnie jak art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, art. 5 ust. 1 dyrektywy
2008/95 przyznaje bowiem wlascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego prawo wylaczne oraz
uprawnienie do zakazania ,wszelkim osobom trzecim”, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym oznaczen mogacych naruszy¢ jego prawo do znaku towarowego. W tym
wzgledzie przepisy te nie wprowadzaja rozréznienia w zaleznos$ci od tego, czy osoby trzecie sa, czy tez
nie s3 wlascicielami znaku towarowego.

Uregulowanie krajowe, takie jak art. 34 ust. 2 Ley de Marcas, ktére — nie przejmujac dostownie
wyrazenia zawartego w dyrektywie 2008/95 lub w rozporzadzeniu nr 207/2009 dotyczacego zakazania
»wszelkim osobom trzecim” uzywania bez uprzedniej zgody wilasciciela w obrocie handlowym
oznaczen mogacych naruszy¢ prawo do zarejestrowanego znaku towarowego — zakazuje ,osobom
trzecim” takiego uzywania, nalezy uzna¢ za sformulowane w sposéb analogiczny do rozpatrywanych
aktow Unii Europejskiej. Do sadu odsylajacego nalezy zastosowanie art. 34 ust. 2 Ley de Marcas
w sposéb zgodny z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, tak jak jest on interpretowany przez Trybunal.

Nastepnie, podobnie jak art. 54 rozporzadzenia nr 207/2009, art. 9 dyrektywy 2008/95 przewiduje, ze
»[w]tasciciel wczesniejszego znaku towarowego [...], [ktory] dawal przyzwolenie na uzywanie przez
okres kolejnych pieciu lat pdzniejszego znaku towarowego zarejestrowanego [...], bedac jednoczesnie
$wiadomy takiego uzywania, traci [...] uprawnienie do zlozenia [...] wniosku o uniewaznienie [prawa
do] podiniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania si¢ uzywaniu pdzniejszego znaku
towarowego”. Z brzmienia tego przepisu wynika, ze — zanim nastapi utrata roszczenia w wyniku
tolerowania — wtlasciciel znaku towarowego jest uprawniony zaréwno do zadania uniewaznienia prawa
do pdziniejszego znaku towarowego, jak i do sprzeciwienia sie uzywaniu go w drodze powoédztwa
0 naruszenie.

Wreszcie nalezy uscisli¢, ze — podobnie jak w przypadku rozporzadzenia nr 207/2009 — zaden przepis
dyrektywy 2008/95 nie przewiduje wyraznego ograniczenia wylacznego prawa wlasciciela znaku
towarowego na rzecz osoby trzeciej bedacej wtascicielem pdzniejszego znaku towarowego.

Z brzmienia art. 5 ust. 1 oraz z ogélnej systematyki dyrektywy 2008/95 wynika zatem, ze po spelnieniu
wskazanych w niej warunkéw wlasciciel znaku towarowego musi mie¢ mozliwo$¢ zakazania

wlascicielowi pdzniejszego znaku towarowego uzywania tego znaku.

Whniosku tego nie podaje w watpliwos¢ okoliczno$¢, iz zgodnie z zasada okre$lona w art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95 wtasciciel pdzniejszego znaku towarowego takze korzysta z wylacznego prawa.
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Ze wzgledéw wskazanych juz w pkt 39 i 40 wyroku Fédération Cynologique Internationale
(EU:C:2013:91) przepisy dyrektywy 2008/95 nalezy bowiem interpretowaé w $wietle zasady
pierwszenstwa, zgodnie z ktéra wcze$niejszy znak towarowy ma pierwszenstwo przed pdzniejszym
znakiem towarowym, poniewaz w szczegdlnosci z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wynika, ze
w wypadku konfliktu miedzy znakami towarowymi domniemywa sie, iz to znak towarowy
zarejestrowany jako pierwszy spelnia przeslanki wymagane dla uzyskania ochrony przed znakiem
towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejnosci.

Ponadto takze rozwazania zawarte w pkt 49-51 wyroku Fédération Cynologique Internationale
(EU:C:2013:91) znajduja zastosowanie, mutatis mutandis, do art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie prejudycjalne nalezy udzieli¢c odpowiedzi, iz art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze prawo wylaczne wtlasciciela znaku
towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen
identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do tego znaku rozciaga si¢ na osobe trzecia
bedaca wilascicielem podzniejszego znaku towarowego, bez koniecznosci uprzedniego uniewaznienia
prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsytajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach.

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

Artykul 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze prawo wylaczne wlasciciela znaku
towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen
identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do tego znaku rozciagga si¢ na osobe
trzecia bedaca wlascicielem poézniejszego znaku towarowego, bez koniecznosci uprzedniego
uniewaznienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

Podpisy
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