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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (siédma izba)

z dnia 4 lutego 2016 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Artykul 23 — Licencja — Rejestr wspdlnotowych znakéw towarowych — Prawo licencjobiorcy do
wystepowania z powddztwem o stwierdzenie naruszenia pomimo braku wpisu licencji do rejestru
wspoélnotowych znakéw towarowych
W sprawie C-163/15
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Oberlandesgericht Diisseldorf (sad okregowy w Diisseldorfie, Niemcy)
postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 9 kwietnia 2015 r.,
W postepowaniu:
Youssef Hassan
przeciwko
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,
TRYBUNAL (siédma izba),
w skladzie: C. Toader, prezes izby, A. Prechal i E. Jarasianas (sprawozdawca), sedziowie,
rzecznik generalny: M. Wathelet,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Breiding Vertriebsgesellschaft mbH przez K. Schulze Horn, Rechtsanwiltin,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego oraz ]. Kemper, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikow,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnadde oraz T. Scharfa, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1, zwanego dalej ,rozporzadzeniem”).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Y. Hassanem a spétka Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH (zwana dalej ,Breiding”), dotyczacego powddztwa o stwierdzenie naruszenia
prawa do wspélnotowego znaku towarowego wniesionego przez Breiding przeciwko Y. Hassanowi.

Ramy prawne
Motyw 11 rozporzadzenia stanowi:

»Wspolnotowy znak towarowy powinien by¢ traktowany jako przedmiot wlasnosci istniejacy
niezaleznie od przedsigebiorstwa, ktérego towary lub uslugi sa oznaczone. Powinien on by¢ zbywalny,
z zastrzezeniem jednak nadrzednej koniecznosci niewprowadzania w blad opinii publicznej
[odbiorcéw] w rezultacie takiego zbycia. Powinien on réwniez méc by¢ obcigzony zabezpieczeniem na
rzecz osoby trzeciej oraz stanowi¢ przedmiot licencji”.

Artykul 17 rozporzadzenia, zatytulowany ,Przeniesienie”, stanowi:

»1. Wspoélnotowy znak towarowy moze by¢ przeniesiony, niezaleznie od przeniesienia
przedsiebiorstwa, w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych jest on
zarejestrowany.

2. Przeniesienie calo$ci przedsigbiorstwa obejmuje przeniesienie wspdlnotowego znaku towarowego,
z wyjatkiem przypadku gdy zgodnie z przepisami regulujacymi przeniesienie istnieje umowa

stanowigca inaczej lub okolicznosci wyraznie stanowia inaczej [z okoliczno$ci wyraznie wynika co
innego]. Przepis ten stosuje sie do umownego zobowiazania do przeniesienia przedsigbiorstwa.

[...]

5. Na zadanie jednej ze stron przeniesienie [informacje o przeniesieniu] wpisuje sie do rejestru
i publikuje.

6. Do momentu wpisania przeniesienia do rejestru nastepca prawny nie moze powolywac sie na prawa
wynikajace z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego.

[ ])7
Zgodnie z art. 19 rozporzadzenia, zatytufowanym ,Prawa rzeczowe”:

»1. Wspoélnotowy znak towarowy moze, niezaleznie od przedsiebiorstwa, stanowi¢ zabezpieczenie lub
przedmiot praw rzeczowych [stanowi¢ przedmiot zastawu lub innego prawa rzeczowego].

2. Na wniosek jednej ze stron prawa wymienione w ust. 1 wpisywane sa do rejestru i publikowane”.
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Artykul 22 rozporzadzenia, zatytulowany ,Licencja”, stanowi:

»1. Wspdlnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do
niektérych lub wszystkich towaréw lub usitug, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany w calej
Wspélnocie [Unii] lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wylaczna lub niewylaczna.

[...]

3. Bez uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystapi¢ z powddztwem
o naruszenie [o stwierdzenie naruszenia prawa do] wspdlnotowego znaku towarowego wylacznie za
zgoda wlasciciela tego znaku. Jednakze licencjobiorca wylaczny moze wszczaé takie postepowanie,
jezeli wlasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we
wlasciwym terminie powddztwa w sprawie naruszenia.

4. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesiona szkode moze by¢ uprawniony do
interwencji [w celu uzyskania odszkodowania za poniesiona szkode licencjobiorca jest uprawniony do
wystepowania w charakterze interwenienta] w sprawie o naruszenie wszczetej przez wlasciciela
wspoélnotowego znaku towarowego.

5. Na wniosek jednej ze stron udzielenie lub przeniesienie [informacje o przeniesieniu] licencji
w zakresie [odnoszacej sie do] wspdlnotowego znaku towarowego wpisuje sie do rejestru i publikuje”.

Artykul 23 rozporzadzenia, zatytulowany ,Skutki prawne wobec stron trzecich”, stanowi:

»1. Czynnosci prawne okreslone w art. 17, 19 oraz 22 dotyczace wspélnotowego znaku towarowego
wywoluja skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich panstwach czlonkowskich dopiero po
wpisaniu ich do rejestru. Jednakze przed dokonaniem wpisu czynnos$¢ taka wywoluje skutek prawny
wobec stron trzecich, ktére nabyly prawa do znaku towarowego po dacie tej czynnosci, ale ktére
wiedzialy o tej czynno$ci w momencie nabycia prawa.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania w przypadku osoby, ktéra nabywa wspdlnotowy znak towarowy lub
prawa dotyczace wspolnotowego znaku towarowego w wyniku przeniesienia calosci przedsigbiorstwa
lub w ramach innej sukcesji pod tytulem ogélnym.

[...]"

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Poczawszy od dnia 2 stycznia 2011 r. Breiding jest uprawniona z tytulu licencji, niewpisanej do rejestru
wspdlnotowych znakéw towarowych (zwanego dalej ,rejestrem”), odnoszacej sie do slownego
wspdlnotowego znaku towarowego ARKTIS, zgloszonego w dniu 15 sierpnia 2002 r.
i zarejestrowanego w dniu 11 lutego 2004 r. pod nr. 002818680, ktérego wilascicielem jest KBT & Co.
Ernst Kruchen agenzia commerciale societa i ktéry to znak zostal zarejestrowany miedzy innymi dla
poscieli i przykry¢. Umowa licencyjna stanowi, ze w postepowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do
tego znaku towarowego Breiding dziala w imieniu wlasnym.

Youssef Hassan jest cztonkiem zarzadu spétki OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, ktéra
w dniu 1 maja 2010 r. przejela jednoosobowe przedsiebiorstwo, ktére prowadzil Y. Hassan.
Przedsiebiorstwa te odpowiednio w dniach 27 pazdziernika 2009 r. i 30 pazdziernika 2012 r. oferowaly
poprzez witryne internetowa ,schoene-traeume.de” rézne koldry puchowe pod nazwami ,Arktis 907,
LArktis 90 HS” i ,,innoBETT selection Arktis”.
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W nastepstwie pierwszych ofert i wezwania skierowanego przez spdlke, ktéra w owym czasie byla
uprawniona z tytulu licencji odnoszacej sie do znaku towarowego ARKTIS, w dniu 3 lutego 2010 r.
Y. Hassan podpisal dokument zwany ,0$wiadczeniem o powstrzymywaniu sie”, w ktérym zobowiazal
sie do powstrzymywania si¢ od uzywania oznaczenia ,Arktis” w odniesieniu do poscieli, pod rygorem
kary umownej pozostawionej swobodnej ocenie licencjobiorcy.

Rozpatrujac wniesiona przez Breiding sprawe, sad pierwszej instancji stwierdzil waznos¢ tej umowy,
nakazal Y. Hassanowi udzieli¢ informacji i wycofa¢ towary naruszajace prawo do znaku w celu ich
zniszczenia, a takze zasadzil odszkodowanie od Y. Hassana.

Sad odsytajacy, do ktérego Y. Hassan zlozyl apelacje od powyzszego orzeczenia, jest zdania, ze
powodzenie tej apelacji zalezy od kwestii, czy Breiding — ktéra zgodnie z umowa licencyjna dysponuje
zgoda wlasciciela znaku towarowego wymagana na mocy art. 22 ust. 3 rozporzadzenia — moze wystapi¢
z powddztwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspomnianego znaku towarowego, mimo ze
licencja nie jest wpisana do rejestru.

Wspomniany sad wskazuje, ze we wczesniejszym orzeczeniu orzekl juz, iz art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia reguluje wylacznie wypadek nabycia w dobrej wierze. Wskazuje on, ze wprawdzie samo
literalne brzmienie tego przepisu — ktéry w sposéb ogdlny stanowi, ze czynnosci prawne okreslone
w art. 17, 19 oraz 22 rozporzadzenia dotyczace wspdlnotowego znaku towarowego wywoluja skutki
prawne wobec stron trzecich we wszystkich panstwach czlonkowskich dopiero po wpisaniu ich do
rejestru — moze sklania¢ do wtaczenia do tych czynnosci prawnych wnoszonych przez licencjobiorce
powddztw o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku. Niemniej zdaniem sadu odsylajacego ze
wzgledu na to, ze art. 23 ust. 1 zdanie drugie i art. 23 ust. 2 dotycza jedynie wypadku nabycia
w dobrej wierze, wykladnia systemowa wspomnianego przepisu sklania do stwierdzenia, iz taka sama
sytuacja ma miejsce w wypadku art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze.

Sad odsylajacy wskazuje, ze sad hiszpanski stwierdzil jednak, iz licencjobiorca moze wystapi¢
z powodztwem o stwierdzenie naruszenia przeciwko osobom trzecim dopiero po dokonaniu wpisu
licencji do rejestru.

Ponadto sad odsylajacy wskazuje, ze jesli zostanie stwierdzone, iz wykonywanie praw licencjobiorcy jest
uzaleznione od wpisu licencji do rejestru, to powstaje kwestia, czy niewpisany do rejestru licencjobiorca
moze dochodzi¢ praw wlasciciela znaku towarowego we wlasnym imieniu w drodze umocowania do
wystepowania o cudze prawa, na co zdaniem sadu odsylajacego prawo niemieckie zezwala pod
okreslonymi warunkami, ktére sa spetnione w niniejszym wypadku.

W tych okoliczno$ciach Oberlandesgericht Diisseldorf (sad okregowy w Diisseldorfie) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze [rozporzadzenia nr 207/2009] stoi na przeszkodzie dochodzeniu
roszczen w zwiazku z naruszeniem praw do wspdélnotowego znaku towarowego przez
licencjobiorce, ktory nie jest wpisany do rejestru |...]?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie 1 — czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze
[rozporzadzenia nr 207/2009] stoi na przeszkodzie krajowej praktyce prawnej, zgodnie z ktdra
licencjobiorca moze dochodzi¢ we wlasnym imieniu w drodze umocowania do wystepowania
o cudze prawa (»Prozessstandschaft«) roszczen wlasciciela znaku towarowego przeciwko
podmiotowi dopuszczajacemu si¢ naruszenia?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nalezy interpretowac¢ w ten sposéb, ze licencjobiorca nie moze wystapi¢ z powodztwem
o stwierdzenie naruszenia prawa do wspdlnotowego znaku towarowego stanowiacego przedmiot
licencji, jesli ta licencja nie zostata wpisana do rejestru.

Z art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia, zgodnie z ktérym ,[c]zynnosci prawne okreslone
w art. 17, 19 oraz 22 dotyczace wspdlnotowego znaku towarowego wywoluja skutki prawne wobec
stron trzecich we wszystkich panstwach czlonkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru”, wynika,
ze wskazane w ten sposéb czynnosci prawne to przeniesienie prawa do wspélnotowego znaku
towarowego, ustanowienie praw rzeczowych odnoszacych si¢ do wspélnotowego znaku towarowego
i udzielenie licencji. Rozpatrywane odrebnie, powyzsze zdanie pierwsze mogloby by¢ interpretowane
w ten sposéb, ze gdy licencja nie jest wpisana do rejestru, wéwczas licencjobiorca nie moze
powolywac sie na prawa wynikajace z tej licencji wobec oséb trzecich, w tym wobec podmiotu
dopuszczajacego sie naruszenia prawa do znaku towarowego.

Jednakze przy dokonywaniu wykladni przepisu prawa Unii nalezy uwzglednia¢ nie tylko jego brzmienie,
lecz takze jego kontekst oraz cele regulacji, ktérej czes¢ ten przepis stanowi (wyroki: Brain Products,
C-219/11, EU:C:2012:742, pkt 13; a takze Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, pkt 35
i przytoczone tam orzecznictwo).

Jesli chodzi o kontekst, w ktéry wpisuje sie art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia, na wstepie
nalezy wskazad, ze art. 23 ust. 1 zdanie drugie tagodzi regute okreslona w art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze
w odniesieniu do ,stron trzecich, ktére nabyly prawa” do znaku towarowego po dacie rozpatrywanej
czynno$ci prawnej, lecz ktére wiedzialy o tej czynnosci w momencie nabycia tych praw. Natomiast
art. 23 ust. 2 wprowadzono wyjatek od powyzszej reguly w odniesieniu do ,osoby, ktéra nabywa
wspélnotowy znak towarowy lub prawa dotyczace wspélnotowego znaku towarowego” w wyniku
przeniesienia calosci przedsiebiorstwa lub w ramach innej sukcesji pod tytulem ogélnym. A zatem
zaréwno wykladnia literalna, jak i wykladnia systemowa art. 23 ust. 1 i 2 rozporzadzenia wspieraja
koncepcje, iz przepis ten — rozpatrywany w calosci — ma na celu uregulowanie mozliwosci
powolywania si¢ na czynno$ci prawne wskazane w art. 17, 19 i 22 rozporzadzenia wobec o0s6b
trzecich, ktére dysponuja lub moga dysponowaé¢ prawami odnoszacymi si¢ do wspdlnotowego znaku
towarowego.

Nastepnie nalezy stwierdzi¢, ze sekcja 4 tytulu II rozporzadzenia, w ktdérej zawarto art. 23
wspomnianego rozporzadzenia, jest zatytulowana ,Wspélnotowy znak towarowy jako przedmiot
wlasnosci”. Co wiecej, wszystkie przepisy w tej sekcji zawieraja reguly odnoszace si¢ do
wspolnotowego znaku towarowego jako przedmiotu wlasnosci. Sytuacja taka ma miejsce w wypadku
art. 17, 19 i 22 rozporzadzenia, jak wynika takze z motywu 11 rozporzadzenia. Jak wskazal rzecznik
generalny w pkt 21 opinii, te ostatnie przepisy dotycza czynnosci, ktérych wspdlng cecha jest to, ze
maja one za przedmiot lub skutek utworzenie lub przeniesienie prawa odnoszacego si¢ do znaku
towarowego.

Wreszcie nalezy wskaza¢, ze w art. 22 ust. 3 zdanie pierwsze rozporzadzenia uprawnienie licencjobiorcy
do wystapienia z powodztwem dotyczacym naruszenia prawa do wspdlnotowego znaku towarowego
uzalezniono wylacznie od uzyskania zgody wlasciciela tego znaku, bez uszczerbku dla postanowien
umowy licencyjne;j.

Nalezy takze stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporzadzenia wpis licencji do rejestru jest
dokonywany na wniosek jednej ze stron. Niemniej przepis ten, tak jak art. 19 rozporzadzenia, nie
zawiera uregulowania analogicznego do tego, jakie zawarto w art. 17 ust. 6 rozporzadzenia, zgodnie
z ktérym ,,[d]Jo momentu wpisania przeniesienia do rejestru nastepca prawny nie moze powotywac sie
na prawa wynikajace z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego”.
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Ponadto art. 17 ust. 6 rozporzadzenia bylby pozbawiony uzytecznosci, gdyby art. 23 ust. 1
rozporzadzenia nalezalo interpretowa¢ w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie powolywaniu sie
wobec wszystkich os6b trzecich na wszelkie czynnosci prawne wskazane w art. 17, 19 i 22
rozporzadzenia az do chwili wpisania tych czynnosci do rejestru.

Co sie tyczy celu ustanowionej w art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia reguly, nalezy
stwierdzi¢, ze — w $wietle rozwazan przedstawionych w pkt 20 i 21 niniejszego wyroku — niemoznos$¢
powolywania si¢ wobec o0s6b trzecich na czynnosci prawne wskazane w art. 17, 19 i 22
rozporzadzenia, ktére nie zostaly wpisane do rejestru, ma na celu ochrone podmiotu, ktéry dysponuje
lub moze dysponowa¢ prawami odnoszacymi sie do wspélnotowego znaku towarowego jako
przedmiotu wilasnosci. Z powyzszego wynika, ze art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nie
stosuje sie do sytuacji takiej jak rozpatrywana w postepowaniu gtéwnym, w ktérej osoba trzecia —
uzywajac w sposob niezgodny z prawem znaku towarowego — narusza uprawnienia wynikajace ze
wspolnotowego znaku towarowego.

W $wietle wszystkich powyzszych okoliczno$ci na pytanie pierwsze nalezy udzieli¢ nastepujacej
odpowiedzi: art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
licencjobiorca moze wystapi¢ z powddztwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspdlnotowego
znaku towarowego stanowigcego przedmiot licencji, mimo Zze ta licencja nie zostala wpisana do
rejestru.

Ze wzgledu na powyzsza odpowiedZ nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie pytania drugiego.

W przedmiocie kosztow

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

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (siédma izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze
licencjobiorca moze wystapi¢ z powdédztwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspodlnotowego

znaku towarowego stanowiacego przedmiot licencji, mimo ze ta licencja nie zostala wpisana do
rejestru wspolnotowych znakéw towarowych.

Podpisy

6 ECLLLEU:C:2016:71



	Wyrok Trybunału (siódma izba)
	Wyrok
	Ramy prawne
	Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
	W przedmiocie pytań prejudycjalnych
	W przedmiocie kosztów



