g

W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 13 pazdziernika 2022 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie
(UE) 2017/1001 — Artykul 124 lit. a) id) — Artykul 128 — Wtasciwos¢ sadéw orzekajacych
w sprawach unijnych znakéw towarowych — Powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do
znaku towarowego — Roszczenie wzajemne o uniewaznienie prawa do znaku —
Cofniecie powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku — Rozstrzygniecie roszczenia
wzajemnego — Samodzielny charakter roszczenia wzajemnego
W sprawie C-256/21
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Oberlandesgericht Miinchen (wyzszy sad krajowy w Monachium,
Niemcy) postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu
22 kwietnia 2021 r., w postepowaniu:
KP
przeciwko
TV;
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,

TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, D. Gratsias (sprawozdawca), M. Ilesi¢, 1. Jarukaitis i Z. Csehi,
sedziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Gemeinde Bodman-Ludwigshafen — E. Stolz, Rechtsanwalt,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu Komisji Europejskiej — G. Braun, E. Gippini Fournier i G. Wilms, w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 5 maja 2022 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 124 lit. a) i d) oraz
art. 128 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy KP a TV i Gemeinde
Bodman-Ludwigshafen (gmina Bodman-Ludwigshafen, Niemcy) w przedmiocie powddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do stownego unijnego znaku towarowego, a takze roszczenia
wzajemnego o uniewaznienie prawa do tego znaku.

Ramy prawne

Prawo Unii
Zgodnie z motywami 4 i 32 rozporzadzenia 2017/1001:

»(4) [...] [w]lydaje si¢ niezbedne ustanowienie przepiséw Unii dla znakéw towarowych, na
podstawie ktorych przedsigebiorstwa moga otrzymaé¢ w ramach jednolitego postepowania
unijne znaki towarowe, ktérym przyznano jednolita ochrone i ktére wywoluja jednolite
skutki na catlym terytorium Unii. Tak wyrazona zasada jednolitego charakteru unijnego
znaku towarowego powinna mie¢ zastosowanie, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi
inaczej.

(32) Orzeczenia dotyczace wazno$ci i naruszenia unijnego znaku towarowego sa skuteczne
i obejmuja cate terytorium Unii, jako ze jest to jedyny sposéb unikniecia sprzecznych
orzeczen ze strony sadéw i Urzedu [Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO)] oraz zapewnienia, ze jednolity charakter unijnych znakéw towarowych nie
zostanie naruszony. Przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1215/2012 [z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen
sagdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351,
s. 1)] powinny mie¢ zastosowanie do wszystkich postepowan sadowych odnoszacych sie do
unijnych znakéw towarowych, z wyjatkiem wypadkéw, w ktérych niniejsze rozporzadzenie
przewiduje odstepstwo od tych przepiséw”.

Artykut 1 rozporzadzenia 2017/1001, zatytutowany ,,Unijny znak towarowy”, stanowi w ust. 2:

»Unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotluje on ten sam skutek w catej Unii: moze on by¢
zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygasniecia
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praw wlasciciela znaku lub uniewaznienia znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie
w odniesieniu do calej Unii. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Zgodnie z art. 6 tego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Sposéb uzyskiwania unijnego znaku
towarowego”, unijny znak towarowy uzyskuje sie poprzez rejestracje.

Artykul 7 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji”’, wymienia w ust. 1 rodzaje oznaczen i znakéw towarowych, ktére nie sa rejestrowane.
Przepis ten stanowi w szczegdlnosci:

»Nie s3 rejestrowane:

[...]

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

c) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzyc
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci
towarow lub ustug;

d) znaki towarowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktore weszly do jezyka
potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...]".

Artykut 59 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy uniewaznienia”,
przewiduje w ust. 1 lit. a):

»Unijny znak towarowy podlega uniewaznieniu na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia
wzajemnego w postegpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy unijny znak towarowy zostat zarejestrowany z naruszeniem przepiséw art. 7”.

Artykul 63 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wniosek o stwierdzenie wygasniecia lub
o uniewaznienie”, stanowi w ust. 1 i 3:

»1. Wniosek o stwierdzenie wygasniecia praw wlasciciela unijnego znaku towarowego lub
o uniewaznienie tego znaku moze by¢ ztozony w [EUIPO]:

a) jezeli stosuje sie art. 58 i 59 — przez kazda osobe fizyczna lub prawna oraz przez kazda grupe lub
podmiot utworzony do celéw reprezentacji intereséw wytwércdw, producentdw,
ustugodawcow, handlowcow lub konsumentéw, ktore na podstawie warunkéw regulujacego je
ustawodawstwa posiadajg zdolno$¢ pozywania lub bycia pozwanym we wlasnym imieniu;

[...]

3. Whiosek o stwierdzenie wygasniecia lub o uniewaznienie jest niedopuszczalny, jezeli wniosek
odnoszacy sie do tego samego przedmiotu i podstawy zadania oraz dotyczacy tych samych stron
zostal rozstrzygniety co do istoty sprawy przez [EUIPO] lub sad w sprawach unijnych znakéw
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towarowych, o ktérym mowa w art. 123, i jezeli rozstrzygniecie [EUIPO] lub tego sadu jest
odpowiednio ostateczne lub prawomocne”.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Stosowanie
przepiséw prawa Unii w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczen sadowych
w sprawach cywilnych i handlowych™:

»1. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, przepisy prawa Unii w sprawie jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania orzeczen sadowych w sprawach cywilnych i handlowych stosuja
sie do postepowan odnoszacych sie do unijnych znakéw towarowych oraz zgloszen unijnych
znakoéw towarowych, jak réwniez do postepowan odnoszacych sie do jednoczesnych i kolejnych
powddztw na podstawie unijnych znakéw towarowych i krajowych znakéw towarowych.

2. W przypadku postepowan w odniesieniu do powd6dztw i roszczen okre$lonych w art. 124:
a) art. 4, art. 6, art. 7 pkt 1, 2, 315 oraz art. 35 rozporzadzenia (UE) nr 1215/2012 nie stosuje sig;

b) art. 25 i 26 rozporzadzenia (UE) nr 1215/2012 stosuje si¢ z zastrzezeniem ograniczen
przewidzianych w art. 125 ust. 4 niniejszego rozporzadzenia;

c) postanowienia rozdziatu II rozporzadzenia (UE) nr 1215/2012, ktére stosuje sie do oséb
zamieszkatych w panstwie czlonkowskim, stosuje sie takze do osdb, ktére nie majg miejsca
zamieszkania w panstwie cztonkowskim, ale ktére maja tam swoje przedsiebiorstwo”.

Artykut 123 rozporzadzenia 2017/1001, zatytutowany ,Sady [orzekajace] w sprawach unijnych
znakéw towarowych”, stanowi w ust. 1:

»Panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe krajowych
sadéw i trybunaléw dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji, ktére pelnia funkcje
powierzone im na mocy niniejszego rozporzadzenia”.

Artykut 124 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Jurysdykcja w sprawach naruszenia i waznosci”,
brzmi nastepujaco:

»oady [orzekajace] w sprawach unijnych znakéw towarowych maja wylaczna wlasciwos¢:

a) w przypadku wszystkich powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie, oraz — jezeli zezwala
na to ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw dotyczacych zagrozenia naruszenia,
odnoszacych sie do unijnego znaku towarowego;

[...]

d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku
towarowego na podstawie art. 128”.

Artykut 127 wspomnianego rozporzadzenia, zatytutowany ,,Domniemanie wazno$ci — obrona co
do istoty”, przewiduje w ust. 1:

»oady [orzekajace] w sprawach unijnych znakéw towarowych uznaja unijny znak towarowy za wazny,
jezeli jego wazno$¢ nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie”.
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Artykut 128 rozporzadzenia 2017/1001, zatytutowany ,Roszczenia wzajemne”, stanowi:

»1. Roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie moze by¢ oparte na
podstawach stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia wymienionych w niniejszym
rozporzadzeniu.

2. Sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych odrzuca roszczenie wzajemne
o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie, jezeli decyzja wydana przez [EUIPO], dotyczaca
tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny pow6dztwa miedzy tymi samymi stronami, stala sie
juz prawomocna.

[...]

4. Sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych, do ktdérego zostalo zgloszone
roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku towarowego,
nie rozpatruje roszczenia wzajemnego, dopéki zainteresowana strona lub sam sad nie zawiadomi
[EUIPO] o dacie, z jaka roszczenie wzajemne zostalo zgloszone. [EUIPO] odnotowuje te
informacje w rejestrze. Jezeli przed zgloszeniem roszczenia wzajemnego w [EUIPO] zlozono
wniosek o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku towarowego, [EUIPO]
informuje o tym sad, ktéry zawiesza postepowanie zgodnie z art. 132 ust. 1 do momentu podjecia
ostatecznej decyzji w sprawie wniosku lub do momentu wycofania wniosku.

[...]

6. W przypadku gdy sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych wydat
orzeczenie, ktore stalo sie prawomocne, w sprawie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku towarowego, kopia orzeczenia przekazywana jest
niezwlocznie [EUIPO] przez sad lub przez ktérakolwiek ze stron postgpowania krajowego.
[EUIPO] lub kazda inna zainteresowana strona moze zazada¢ informacji na temat takiego
przekazania. [EUIPO] odnotowuje wzmianke o orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbedne
srodki w celu zapewnienia zgodnosci z jego rozstrzygnieciem.

7. Sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych, prowadzacy sprawe o roszczenie
wzajemne w sprawie stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia, moze zawiesi¢ postepowanie
na wniosek wtasciciela unijnego znaku towarowego i po wystuchaniu innych stron zazada¢ od
pozwanego wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaséniecia lub uniewaznienie do [EUIPO]
w wyznaczonym terminie. Jezeli wniosek nie zostanie wniesiony w tym terminie, postepowanie
toczy sie dalej; roszczenie wzajemne uwazane jest za wycofane. Artykul 132 ust. 3 stosuje si¢”.

Zgodnie z art. 129 rozporzadzenia 2017/1001, zatytutowanym ,,Prawo wlasciwe™:

»1. Sady [orzekajace] w sprawach unijnych znakéw towarowych stosuja przepisy niniejszego
rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach dotyczacych znakéw towarowych nieobjetych niniejszym
rozporzadzeniem odpowiedni sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych stosuje

prawo krajowe majace zastosowanie.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad [orzekajacy] w sprawach unijnych
znakéw towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszace si¢ do tego samego rodzaju
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powddztwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w panstwie czlonkowskim, w ktérym
ma swoja siedzibe”.

Artykul 132 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Szczegélne przepisy w sprawie powiazanych
powddztw”, stanowi:

»1. Jezeli nie wystepuja szczegdlne podstawy do kontynuowania postepowania, sad [orzekajacy]
w sprawach unijnych znakéw towarowych rozpatrujacy powddztwo okreslone w art. 124, inne
niz powoédztwo w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, zawiesza postepowanie z urzedu po
wystuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wystuchaniu pozostatych stron,
w przypadku gdy wazno$¢ unijnego znaku towarowego jest przedmiotem postgpowania przed
innym sadem [orzekajacym] w sprawach unijnych znakéw towarowych z powodu roszczenia
wzajemnego lub w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie zostal
juz zgtoszony do [EUIPO].

2. Jezeli nie istnieja szczegélne powody dla kontynuowania postepowania, [EUIPO] prowadzacy
postepowanie w sprawie wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie zawiesza
postepowanie z urzedu po wysluchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wystuchaniu
pozostalych stron, w przypadku gdy waznos$¢ unijnego znaku towarowego jest juz przedmiotem
postepowania przed sadem [orzekajacym] w sprawach unijnych znakéw towarowych z powodu
roszczenia wzajemnego. Jednakze jezeli jedna ze stron postepowania przed sadem [orzekajacym]
w sprawach unijnych znakéw towarowych wystapi z takim wnioskiem, sad moze zawiesi¢
postepowanie po wystuchaniu pozostalych stron w tym postepowaniu. W takim przypadku
[EUIPO] kontynuuje toczace sie przed nim postepowanie.

3. W przypadku gdy sad [orzekajacy] w sprawach unijnych znakéw towarowych zawiesza
postepowanie, moze zarzadzi¢ przyjecie tymczasowych i zabezpieczajacych $rodkéw na okres
zawieszenia”.

Prawo niemieckie

Zgodnie z § 33 ust. 1 Zivilprozessordnung (kodeksu postepowania cywilnego, zwanego dalej
»ZPO”) powodztwo wzajemne moze zosta¢ wytoczone przed sadem, przed ktérym toczy sie
postepowanie, jezeli istnieje wiez prawna pomiedzy przedmiotem powéddztwa wzajemnego
a przedmiotem powoédztwa gléwnego lub zarzutami obrony wytoczonymi przeciwko powédztwu
gléwnemu.

Paragraf 261 ZPO, zatytulowany ,Zawisto$¢ sporu”, przewiduje w ust. 3 pkt 2, ze na wlasciwos¢
sadu, do ktérego wniesiono sprawe, nie ma wplywu zmiana okolicznosci lezacych u podstaw
ustalenia tej wlasciwosci.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

KP jest wlascicielem unijnego znaku towarowego Apfelziigle (zwanego dalej ,spornym znakiem
towarowym”), zarejestrowanego w dniu 19 pazdziernika 2017 r. w odniesieniu do ustug
nalezacych do klas 35, 41 i 43 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., ze zmianami. Nie jest sporne, ze stowo ,Apfelziigle” oznacza zespdt kilku przyczep
ciagnietych przez traktor, przeznaczony do zbioru jabtek.
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W dniu 26 wrzesnia 2018 r. TV, prowadzacy gospodarstwo sadownicze, oraz gmina
Bodman-Ludwigshafen opublikowaly informacje promocyjne dotyczace akcji polegajacej na
zbiorze i degustacji jablek w ramach przejazdzki Apfelziigle.

KP wniést do Landgericht Miinchen (sadu krajowego w Monachium, Niemcy) powddztwo
o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego w celu zakazania TV i gminie
Bodman-Ludwigshafen uzywania okreslenia ,Apfelziigle” dla ustug oznaczonych tym znakiem
towarowym. TV i gmina Bodman-Ludwigshafen podniosly przed tym samym sadem roszczenia
wzajemne o uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 59 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia 2017/1001 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) tego rozporzadzenia.

Na rozprawie przed Landgericht Miinchen (sadem krajowym w Monachium) KP cofnat
powddztwo o stwierdzenie naruszenia.

TV i gmina Bodman-Ludwigshafen podtrzymaly roszczenia wzajemne pomimo tego cofniecia
pozwu, a Landgericht Miinchen (sad krajowy w Monachium) wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r.
stwierdzil, ze roszczenia te sa dopuszczalne, uniewaznil prawo do spornego znaku towarowego
w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 41 i oddalil wspomniane roszczenia w pozostalym
zakresie.

Gmina Bodman-Ludwigshafen wniosla apelacje od tego wyroku do Oberlandesgericht Miinchen
(wyzszego sadu krajowego w Monachium, Niemcy), sadu odsylajacego, domagajac sie
uniewaznienia prawa do spornego znaku towarowego rowniez w odniesieniu do uslug nalezacych
do klas 35 i 43.

W postanowieniu odsylajacym sad odsylajacy wskazuje, ze do niego nalezy uprzednia ocena
dopuszczalnosci roszczen wzajemnych podniesionych przez pozwane w $wietle cofniecia pozwu
przez KP, przy czym zauwaza, ze nie jest on w tym zakresie zwiazany orzeczeniem sadu pierwszej
instancji.

W tym wzgledzie, powolujac si¢ na znaczenie i cel przewidzianej w rozporzadzeniu 2017/1001
instytucji roszczenia wzajemnego, sad odsylajacy wyraza watpliwosci co do tego, czy sad
orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych moze rozpoznac takie roszczenie wzajemne
w przypadku cofnigcia powddztwa o stwierdzenie naruszenia, w nastepstwie ktérego to roszczenie
wzajemne podniesiono.

Dokladniej rzecz ujmujac, sad odsylajacy przypomina, ze rejestracja unijnego znaku towarowego
jest aktem organu Unii Europejskiej i ze sadom krajowym nie przystuguje wlasciwos¢ w zakresie
stwierdzenia niewaznosci tych aktéw, z zastrzezeniem wyraznie przewidzianych wyjatkéw, takich
jak podniesienie roszczenia wzajemnego, co znajduje ponadto potwierdzenie w art. 128 ust. 7
rozporzadzenia 2017/1001. Zdaniem sadu odsylajacego EUIPO posiada bowiem w tej dziedzinie
,0g0lna wlasciwos¢”, ktéra zostala mu przyznana ,na zasadzie pierwszenstwa”. Powyzsze
mialoby wynikaé w ocenie tego sadu w szczegélnosci z art. 63 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.

Sad odsylajacy wskazuje, ze zgodnie z przewazajacym w niemieckiej doktrynie pogladem
przypadek taki jak rozpatrywany w niniejszej sprawie nie jest objety zakresem stosowania
rozporzadzenia 2017/1001, lecz zgodnie z art. 129 ust. 3 tego rozporzadzenia przepisami
regulujacymi niemieckie postepowanie cywilne, a w szczegdlnosci § 261 ust. 3 pkt 2 ZPO, zgodnie
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z ktérym wlasciwos¢ sadu orzekajacego w sprawach unijnych znakéw towarowych wynikajaca
z podniesienia roszczenia wzajemnego jest niezalezna od wyniku powddztwa o stwierdzenie
naruszenia i tym samym taki sad nie moze jej utraci¢ w przypadku cofniecia takiego powddztwa.

Tymczasem w ocenie sadu odsylajacego, w przypadku gdy z powodu cofniecia pozwu sad
orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych umarza postepowanie w przedmiocie
powddztwa o stwierdzenie naruszenia, przestaje istnie¢ konieczno$¢ zapewnienia pozwanemu
mozliwo$ci obrony. Zdaniem sadu odsylajacego wykladnie te potwierdza ponadto wyrok z dnia
19 pazdziernika 2017 r., Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776). W zwiazku z tym krajowe prawo
procesowe powinno mie¢ zastosowanie jedynie dopdty, dopoki toczy sie postepowanie w sprawie
$rodka prawnego przewidzianego w prawie Unii. Co wigcej, taka wyktadnia nie nakladataby na
strone podnoszaca takie roszczenie nadmiernego i nieproporcjonalnego cigzaru, poniewaz ta
zawsze bedzie miala mozliwo$¢ wystapienia do EUIPO na podstawie art. 63 rozporzadzenia
2017/1001.

W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Miinchen (wyzszy sad krajowy w Monachium)
postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ si¢ do Trybunalu z nastgpujacym pytaniem
prejudycjalnym:

»Czy art. 124 lit. d) i art. 128 [rozporzadzenia 2017/1001] nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych jest uprawniony do orzekania
o uniewaznieniu prawa do unijnego znaku towarowego dochodzonym w drodze roszczenia
wzajemnego w rozumieniu art. 128 tego rozporzadzenia réwniez po tym, jak powddztwo
o stwierdzenie naruszenia prawa do tego znaku towarowego, wniesione zgodnie z art. 124 lit. a)
[wspomnianego rozporzadzenia], zostato skutecznie cofniete?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez pytanie prejudycjalne sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 124 lit. a) i d)
oraz art. 128 rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze sad orzekajacy
w sprawach unijnych znakéw towarowych, przed ktérym toczy sie postepowanie o stwierdzenie
naruszenia oparte na unijnym znaku towarowym, ktérego wazno$¢ jest kwestionowana w drodze
roszczenia wzajemnego o uniewaznienie, pozostaje wlasciwy do wydania orzeczenia
w przedmiocie waznosci tego znaku towarowego pomimo cofniecia powddztwa gléwnego.

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie nalezy wyjasni¢ znaczenie i zakres pojecia ,roszczenia
wzajemnego” w rozumieniu tego rozporzadzenia.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zaréwno wzgledy jednolitego stosowania prawa Unii, jak
i zasady réwnosci wskazuja na to, ze tresci przepisu prawa Unii, ktéry nie zawiera zadnego
wyraznego odestania do prawa panstw czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia i zakresu,
nalezy zwykle nada¢ w calej Unii Europejskiej wykladni¢ autonomiczng i jednolita. Ponadto
ustalenie znaczenia i zakresu pojeé, ktérych definicji prawo Unii nie zawiera, powinno by¢
dokonywane zgodnie z ich zwyczajowym znaczeniem w jezyku potocznym, przy jednoczesnym
uwzglednieniu kontekstu, w ktérym sa one uzyte, i celéw uregulowania, ktérego sa czescia
(wyrok z dnia 27 stycznia 2022 r., Zinatnes parks, C-347/20, EU:C:2022:59, pkt 42 i przytoczone
tam orzecznictwo).
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Rozporzadzenie 2017/1001 nie zawiera wyraznego odestania do prawa panstw czlonkowskich
w odniesieniu do znaczenia i zakresu, jakie nalezy przypisa¢ temu pojeciu. Pojecie to nalezy
zatem uznac za autonomiczne pojecie prawa Unii i interpretowac je w sposéb jednolity na calym
jej terytorium [wyroki: z dnia 3 wrze$nia 2014 r., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C-201/13,
EU:C:2014:2132, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 25 listopada 2021 r., Etat
luxembourgeois (Informacje dotyczace grupy podatnikéw), C-437/19, EU:C:2021:953, pkt 50
i przytoczone tam orzecznictwo].

Powyzszego stwierdzenia nie moze podwazy¢ zawarte w art. 129 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001
odestanie do krajowych przepiséw proceduralnych, jezeli rozporzadzenie to ,nie stanowi inaczej”.

W istocie nie mozna zalozy¢, ze wspomniane rozporzadzenie nie reguluje kwestii, czy roszczenie
wzajemne dalej podlega rozpoznaniu pomimo cofniecia powddztwa o stwierdzenie naruszenia,
w nastepstwie ktérego zostalo podniesione. Odpowiedz na to pytanie zalezy wlasnie od zakresu,
jaki ustawodawca Unii zamierzal przypisa¢ temu §rodkowi prawnemu.

W zwigzku z tym, wobec braku definicji pojecia ,roszczenia wzajemnego”
w rozporzadzeniu 2017/1001, nalezy zauwazy¢, w pierwszej kolejnosci, ze pojecie to jest
rozumiane zazwyczaj, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 37 opinii i jak potwierdzaja
sformulowania uzyte w szczegdélnosci w wersjach odnosnych przepiséw tego rozporzadzenia
w jezyku duniskim (Modkrav), w jezyku niemieckim (Widerklage), w jezyku greckim (avraywy#)
i w jezyku angielskim (counterclaimy), jako oznaczajace powddztwo wzajemne wniesione przez
pozwanego w postepowaniu w sprawie z powddztwa wytoczonego przeciwko niemu przez
powoda przed tym samym sadem.

Co sie tyczy, w drugiej kolejnosci, kontekstu, w jaki wpisuja sie te przepisy, nalezy, po pierwsze,
zauwazy¢, ze w my$l motywu 32 rozporzadzenia 2017/1001 art. 122 tego rozporzadzenia
przewiduje, iz przepisy Unii w dziedzinie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych stosuja si¢ do postepowan odnoszacych sie do
unijnych znakéw towarowych. Wyktadni pojecia ,roszczenia wzajemnego” w rozumieniu
rozporzadzenia 2017/1001 nalezy zatem, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 50 i 51 opinii,
dokonywac¢ w sposéb spojny z tymi przepisami i dotyczacym ich orzecznictwem.

W tym wzgledzie z orzecznictwa dotyczacego systemu stworzonego przez Konwencje z dnia
27 wrzesnia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczern sadowych w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), zmieniona i przejeta nastepnie kolejno rozporzadzeniem
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen
sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1)
oraz rozporzadzeniem nr 1215/2012, wynika, Ze roszczenia wzajemnego nie mozna utozsamiac
ze zwyklym $rodkiem obrony. Mimo Zze zostalo ono podniesione w ramach postepowania
zainicjowanego w drodze innego $rodka prawnego, jest ono odrebnym i samodzielnym
zadaniem, ktérego rozpatrzenie jest niezalezne od zadania gléwnego i ktére moze w zwiazku
z tym nadal by¢ przedmiotem rozpoznania, nawet jesli powddztwo powoda zostanie oddalone
(zob. podobnie wyrok z dnia 12 pazdziernika 2016 r., Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763,
pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

W $wietle powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze pojecie ,roszczenia wzajemnego” w rozumieniu

rozporzadzenia 2017/1001 nalezy rozumie¢ jako $rodek prawny, ktéry jakkolwiek pozostaje
uwarunkowany wniesieniem powoddztwa o stwierdzenie naruszenia i jest w konsekwencji z nim
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zwiazany, jednak ma na celu rozszerzenie przedmiotu sporu i uznanie roszczenia odrebnego
i samodzielnego wzgledem gléwnego Zadania pozwu, a w szczegélnosci ma doprowadzi¢ do
uniewaznienia prawa do danego znaku towarowego.

Poniewaz roszczenie wzajemne prowadzi zatem do rozszerzenia przedmiotu sporu, to mimo tego
zwigzku pomiedzy powdédztwem gléwnym a roszczeniem wzajemnym usamodzielnia si¢ ono
i podlega rozpoznaniu w wypadku cofniecia tego powddztwa gtéwnego. Roszczenie wzajemne
rozni sie zatem od zwyklego $rodka obrony, a jego rozstrzygniecie nie zalezy od rozstrzygniecia
powddztwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach ktdérego zostalo ono podniesione.

Po drugie, z ogélnej systematyki rozporzadzenia 2017/1001 wynika, ze poslugujac sie w tym
rozporzadzeniu terminem ,roszczenie wzajemne”, ustawodawca Unii zamierzal nada¢ mu
znaczenie i zakres identyczne z tymi sprecyzowanymi w pkt 36—39 niniejszego wyroku.

Prawda jest, jak zauwaza sad odsylajacy, Ze wspomniane rozporzadzenie zastrzega na rzecz EUIPO
wylaczna kompetencje w zakresie rejestracji unijnych znakéw towarowych i sprzeciwu wobec
takiej rejestracji (wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., Apple and Pear Australia i Star Fruits
Diffusion/EUIPO, C-226/15 P, EU:C:2016:582, pkt 50). Nie jest tak jednak w kwestiach
dotyczacych waznosci tych znakéw towarowych. Chociaz rozporzadzenie to ma zasadniczo na
celu scentralizowanie rozpatrywania wnioskéw o uniewaznienie i o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku w EUIPO, to zasada ta jest jednak ograniczona, a wlasciwos¢ w kwestiach
dotyczacych uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia prawa do unijnego znaku towarowego
jest na podstawie art. 63 i 124 rozporzadzenia 2017/1001 dzielona miedzy sadami orzekajacymi
w sprawach unijnych znakéw towarowych, wyznaczonymi przez panstwa czltonkowskie zgodnie
z art. 123 ust. 1 tego rozporzadzenia, i EUIPO (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r.,
Celaya Emparanza y Galdos International, C-488/10, EU:C:2012:88, pkt 48).

W tym wzgledzie, wobec wyrazonych przez sad odsylajacy watpliwosci co do doktadnego zakresu
tego podzialu kompetencji, nalezy dodatkowo podkresli¢, ze wlasciwos¢ przyznana sadom
orzekajacym w sprawach znakéw towarowych stanowi bezposrednie zastosowanie zasady
przyznawania kompetencji przewidzianej w rozporzadzeniu 2017/1001, a zatem nie mozna uznac
jej za ,wyjatek” od kompetencji przystugujacych EUIPO w tej dziedzinie.

Ponadto omawiane kompetencje sa wykonywane zgodnie z zasada pierwszenstwa organu
rozpoznajacego sprawe. Zgodnie bowiem z art. 132 ust. 1 i art. 132 ust. 2 zdanie pierwsze
rozporzadzenia 2017/1001 i ,[jlezeli nie wystepuja szczegdlne podstawy do kontynuowania
postepowania”, to organ, ktdry jako pierwszy rozpoznaje sp6r dotyczacy waznosci unijnego znaku
towarowego, jest wlasciwy w sprawie.

Powyzszej zasady pierwszenstwa nie podwaza okoliczno$¢, ze na podstawie art. 128 ust. 7
rozporzadzenia 2017/1001 wlasciciel znaku towarowego, ktérego waznos¢ jest kwestionowana
przed sadem orzekajacym w sprawach unijnych znakéw towarowych w drodze roszczenia
wzajemnego, moze doprowadzi¢ do tego, by decyzja w przedmiocie waznosci tego znaku zostala
wydana po przeprowadzeniu postepowania przed EUIPO. Jak wynika z samego brzmienia tego
przepisu, przyznaje on jedynie mozliwo$¢ zawieszenia postgpowania, jednak sad orzekajacy
w sprawach unijnych znakéw towarowych moze réwniez podja¢ decyzje o rozpoznaniu roszczenia
wzajemnego.
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Podobnie jest w przypadku, o ktérym mowa w art. 132 ust. 2 zdanie drugie tego rozporzadzenia.
Zgodnie bowiem z art. 128 ust. 4 wspomnianego rozporzadzenia sad orzekajacy w sprawach
unijnych znakéw towarowych ma obowiazek zawieszenia toczacego sie przed nim postepowania
tylko wtedy, gdy wniosek o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku
towarowego zostal juz ztozony do EUIPO przed podniesieniem roszczenia wzajemnego.

A zatem w $wietle systemu podzialu kompetencji opisanego w pkt 42—46 niniejszego wyroku
nalezy zauwazy¢, ze w ramach systemu wprowadzonego rozporzadzeniem 2017/1001, ktére
zgodnie z motywem 4 i art. 1 ust. 2 tego aktu ustanawia jednolity charakter unijnego znaku
towarowego, ustawodawca Unii zamierzal przyznaé¢ sadom orzekajacym w sprawach unijnych
znakéw towarowych w ramach rozstrzygania przez nie roszczen wzajemnych — podobnie jak
EUIPO - kompetencje do kontrolowania waznosci unijnych znakéw towarowych.

W tym wzgledzie, jak wynika z motywu 32 tego rozporzadzenia, rozstrzygniecia dotyczace
wazno$ci unijnego znaku towarowego wywieraja skutek erga omnes w calej Unii zaréwno wtedy,
gdy sa wydawane przez EUIPO, jak i gdy zapadaja w nastepstwie podniesienia roszczenia
wzajemnego przed sadem orzekajacym w sprawach unijnych znakéw towarowych (zob. podobnie
wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 28, 29).

Wspomniany powyzej skutek erga omnes znajduje potwierdzenie w art. 128 ust. 6 omawianego
rozporzadzenia, ktory przewiduje, ze sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych
przekazuje EUIPO odpis prawomocnego orzeczenia w przedmiocie roszczenia wzajemnego
o stwierdzenie wygasniecia lub o uniewaznienie prawa do unijnego znaku towarowego, a EUIPO
odnotowuje wzmianke o tym orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbedne s$rodki w celu
zapewnienia zgodnosci z jego rozstrzygnieciem (zob. podobnie wyrok z dnia 19 pazdziernika
2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 30).

Inaczej jest w przypadku orzeczenia sadu orzekajacego w sprawach unijnych znakéw towarowych
w przedmiocie powddztwa o stwierdzenie naruszenia, ktére wywoluje jedynie skutki inter partes,
w zwiazku z czym po jego uprawomocnieniu sie takie orzeczenie wigze wylacznie strony danego
postepowania (zob. podobnie wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Raimund, C-425/16,
EU:C:2017:776, pkt 31).

Trybunal mial juz sposobno$¢ stwierdzié, ze taki sad jest zobowiazany najpierw rozpoznac
roszczenie wzajemne o uniewaznienie prawa do unijnego znaku towarowego, podnoszone
zgodnie z art. 128 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w sprawie z powddztwa o stwierdzenie
naruszenia praw do tego znaku w rozumieniu art. 124 lit. a) tego rozporzadzenia, a dopiero
pozniej rozpoznacd to ostatnie powddztwo, ktéremu przeciwstawiono owa bezwzgledna podstawe
uniewaznienia (zob. podobnie wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Raimund, C-425/16,
EU:C:2017:776, pkt 33, 34).

W $wietle szczegélnych cech systemu regulujacego instytucje roszczenia wzajemnego rozumienie
tego samodzielnego $rodka prawnego majacego na celu ocene waznos$ci unijnych znakéw
towarowych w ten sposdb, ze wlasciciel unijnego znaku towarowego mogtby, poprzez cofniecie
powddztwa o stwierdzenie naruszenia, pozbawi¢ sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw
towarowych mozliwo$ci rozpoznania podniesionego w nastepstwie tego powddztwa roszczenia
wzajemnego, prowadziloby do naruszenia zakresu wlasciwosci, jaka ustawodawca zamierzal
przyzna¢ sadom orzekajacym w sprawach unijnych znakéw towarowych. Z ogélnej systematyki
rozporzadzenia 2017/1001 wynika zatem, ze takie roszczenie podlega rozpoznaniu takze
w przypadku cofniecia powddztwa gléwnego.
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Wreszcie, w trzeciej kolejnosci, znaczenie i zakres pojecia ,roszczenia wzajemnego” w rozumieniu
rozporzadzenia 2017/1001, tak jak zostaly one sprecyzowane w pkt 39 i 52 niniejszego wyroku,
znajduja potwierdzenie w celach, ktérych realizacji stuzy rozporzadzenie 2017/1001.

Po pierwsze, z orzecznictwa dotyczacego systemu ustanowionego przez konwencje z dnia
27 wrze$nia 1968 r., zmieniona i przejeta nastepnie kolejno przez rozporzadzenia nr 44/2001
i nr 1215/2012, wynika, ze w trosce o zapewnienie prawidlowego sprawowania wymiaru
sprawiedliwosci mozliwo$¢ podniesienia roszczenia wzajemnego pozwala stronom na
rozstrzygniecie w toku tego samego postepowania i przed tym samym sadem wszystkich
wzajemnych roszczen majacych wspélne zrédlo, a tym samym ma na celu w szczegdlnosci
zapobiezenie mnozeniu zbednych postepowan pociagajacych za soba ryzyko wydania
sprzecznych wyrokéw (zob. podobnie wyroki: z dnia 31 maja 2018 r., Nothartovd, C-306/17,
EU:C:2018:360, pkt 21, 22 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 21 czerwca 2018 r., Petronas
Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo). Otéz, jak
wynika z motywu 32 rozporzadzenia 2017/1001, system przewidziany przez to rozporzadzenie
jako calo$¢, a w szczegdlnosci jego art. 124 i 128, dotyczy takich wtasnie celow.

Z powyzszego wynika, ze osiagniecie tych celéw wymaga, by sad orzekajacy w sprawach unijnych
znakéw towarowych mial mozliwo$¢ wydania orzeczenia w przedmiocie zadania wysunigtego
przez pozwanego w postepowaniu o stwierdzenie naruszenia w drodze roszczenia wzajemnego
o uniewaznienie danego unijnego znaku towarowego, pomimo cofnigcia powédztwa gltéwnego.

Natomiast zmuszenie strony, ktéra wystapita z roszczeniem wzajemnym, do wszczecia —
w przypadku cofniecia przez powoda powddztwa gtéwnego — postepowania przed EUIPO w celu
upewnienia sie, ze w przyszlosci nie bedzie musiala odpiera¢ zadan tego powoda, byloby
sprzeczne z zasada ekonomii procesowe;j.

Po drugie, interpretowanie pojecia ,roszczenia wzajemnego” w ten sposob, ze w przypadku
cofniecia powddztwa gltéwnego sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych nie
bedzie mégl juz rozpoznac¢ roszczenia wzajemnego o uniewaznienie, pozwoliloby wlascicielowi
unijnego znaku towarowego — poprzez wycofanie sie z postepowania o stwierdzenie naruszenia,
ktére sam zainicjowal — na dalsze wykorzystywanie, w niektérych wypadkach w zlej wierze,
unijnego znaku towarowego, ktéry moégl zosta¢ zarejestrowany z naruszeniem bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001. Taka
sytuacja zagrazalaby za$ skutecznej realizacji celéw, do ktérych zmierza to rozporzadzenie (zob.
podobnie postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Castel Freres/EUIPO, C-622/13 P,
niepublikowane, EU:C:2015:297, pkt 46, 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

W $wietle powyzszego wywodu odpowiedz na zadane pytanie winna brzmie¢: art. 124 lit. a) i d)
oraz art. 128 rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze sad orzekajacy
w sprawach unijnych znakéw towarowych, przed ktédrym toczy sie postepowanie o stwierdzenie
naruszenia oparte na unijnym znaku towarowym, ktérego wazno$¢ jest kwestionowana w drodze
roszczenia wzajemnego o uniewaznienie, pozostaje wlasciwy do wydania orzeczenia
w przedmiocie waznosci tego znaku towarowego pomimo cofniecia powddztwa gléwnego.

12 ECLLI:EU:C:2022:786
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W przedmiocie kosztow

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

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

Artykul 124 lit. a) i d) oraz art. 128 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

nalezy interpretowac w ten sposob, ze:

sad orzekajacy w sprawach unijnych znakéw towarowych, przed ktéorym toczy sie
postepowanie o stwierdzenie naruszenia oparte na unijnym znaku towarowym, ktdrego
waznos$¢ jest kwestionowana w drodze roszczenia wzajemnego o uniewaznienie, pozostaje

wlasciwy do wydania orzeczenia w przedmiocie waznosci tego znaku towarowego pomimo
cofniecia powddztwa gtéwnego.

Podpisy
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