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Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)
przeciwko

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

Odwotlanie — Wtasnos¢ intelektualna — Wzory wspdlnotowe — Rozporzadzenie (WE)
nr 6/2002 — Artykul 41 ust. 1 — Prawo pierwszenstwa — Zastrzezenie pierwszenstwa oparte na
zgloszeniu miedzynarodowym wniesionym na podstawie Ukladu o wspélpracy patentowej —
Termin pierwszenstwa — Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej — Artykut 4 —
Wykladnia prawa Unii zgodnie z prawem miedzynarodowym — Bezpos$redni skutek uméw
miedzynarodowych — Mechanizm wstepnego przyjmowania odwotan do rozpoznania — Sprawa,
w ktérej wystepuje kwestia istotna dla jednosci, spéjnosci lub rozwoju prawa Unii

I. Wprowadzenie

1. Niniejsza sprawa wynika z odwotania wniesionego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (zwany dalej ,EUIPO”) od wyroku z dnia 14 kwietnia 2021 r., The KaiKai Company
Jaeger Wichmann/EUIPO (Sprzet gimnastyczny i sportowy) (T-579/19, EU:T:2021:186) (zwanego
dalej ,zaskarzonym wyrokiem”).

2. Wyrokiem tym Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia
13 czerwca 2019 r. (sprawa R 573/2019-3), w ktérej odmdéwiono uznania prawa pierwszenstwa ze
zgloszenia zlozonego przez The KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (zwanej dalej ,KaiKai”)
w celu rejestracji sprzetu gimnastycznego i sportowego jako wzoréw wspélnotowych na
podstawie rozporzadzenia nr 6/20022. Zastrzezenie pierwszenstwa KaiKai opieralo sie na
wczesniejszym zgloszeniu miedzynarodowym zlozonym na podstawie Ukladu o wspétpracy
patentowej (zwanym dalej ,PCT”)3.

3. Formalnie niniejsze odwotlanie opiera si¢ tylko na jednym zarzucie, dotyczacym zarzucanego
naruszenia przez Sad art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Argumenty przedstawione przez
EUIPO podnosza jednak istotne kwestie dotyczace relacji miedzy umowami miedzynarodowymi
wigzacymi Unie Europejska a prawem wtérnym Unii, a takze odpowiednich uprawnien
' Jezyk oryginalu: angielski.

*  Rozporzadzenie Rady (WE) z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) (zwane dalej
srozporzadzeniem nr 6/2002”).

3 Zawartego w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 r. i ostatnio zmienionego w dniu 3 pazdziernika 2001 r. (Recueil des traités des
Nations unies, vol. 1160, nr 18336, s. 231).
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i obowiazkéw sadéw Unii w tym zakresie. Niniejsze odwolanie podnosi réwniez kwestie wyktadni
uméw miedzynarodowych, w tym przypadku Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci
przemystowej (zwanej dalej ,konwencja paryska”)*.

4. Takie byly powody przyjecia niniejszego odwolania do rozpoznania w ramach mechanizmu
wstepnego przyjmowania odwolann do rozpoznania (zwanego dalej ,mechanizmem filtrowania
odwotan”) wprowadzonego przez art. 58a statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskie;j°.
Niniejsza sprawa jest pierwszym odwolaniem, ktére Trybunal przyjal do rozpoznania od czasu
wprowadzenia tego mechanizmu w dniu 1 maja 2019 r. Odwotlania, ktérych dotyczy ten
mechanizm, przyjmowane sa do rozpoznania tylko wtedy, gdy wystepuje w nich kwestia istotna
dla jednosci, spojnosci lub rozwoju prawa Unii®.

5. Po zwiezlym wyjasnieniu okolicznosci faktycznych niniejszej sprawy (II) poswiece kilka stéw
mechanizmowi filtrowania odwotarn i temu, dlaczego niniejsze odwolanie zastugiwalo na
przyjecie do rozpoznania (III). Nastepnie przejde do analizy istoty argumentéw podniesionych
przez strony (IV).

II. Okolicznosci faktyczne sprawy

A. Wilasciwe przepisy prawa

1. Rozporzgdzenie nr 6/2002
6. Artykul 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi:

»Kazdy, kto prawidlowo dokonat zgloszenia wzoru lub wzoru uzytkowego w jednym z panstw
stron [k]onwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu,
lub jego nastepca prawny korzysta, do celéw zgloszenia zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego
dla tego samego wzoru lub wzoru uzytkowego, z prawa pierwszenstwa w okresie szesciu miesiecy
od daty dokonania pierwszego zgloszenia”.

2. Konwencja paryska
7. Artykul 4 sekcja A ust. 1 konwencji paryskiej stanowi:

»Kazdy, kto dokonal prawidlowego zgloszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgloszenia
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub znaku towarowego w jednym z panstw bedacych
[stronami konwencji paryskiej], albo jego nastepca prawny, bedzie korzystal w celu dokonania
zgloszenia w innych panstwach z prawa pierwszenstwa w terminach nizej okreslonych”.

* Podpisanej w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r., zrewidowanej ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu
28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305).

Zobacz pkt 28-43 niniejszej opinii.
Zobacz art. 58a akapit trzeci statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (zwanego dalej ,statutem”); art. 170a ust. 1 regulaminu
postepowania przed Trybunatem Sprawiedliwosci.
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8. Artykut 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej ma nastepujace brzmienie:

»Wspomniane wyzej terminy pierwszenstwa beda nastepujace: dwanascie miesiecy dla patentéw
na wynalazki i wzoréw uzytkowych oraz sze$¢ miesiecy dla wzoréw przemystowych i znakéw
towarowych”.

9. Artykul 4 sekcja E konwencji paryskiej przewiduje:

»(1) Jezeli wzor przemystowy zostanie zgloszony w ktérymkolwiek panstwie bedacym [strona
konwencji paryskiej], z prawem pierwszenstwa opartym na zgloszeniu wzoru uzytkowego, termin
pierwszenstwa bedzie ten sam jak ustalony dla wzoréw przemystowych.

(2) Poza tym mozna zglosi¢ w ktérymkolwiek panstwie bedacym [strona konwencji paryskiej]
wzér uzytkowy z prawem pierwszenstwa opartym na zgloszeniu o udzielenie patentu i odwrotnie”.

B. Zdarzenia prowadzagce do postepowania przed Sqadem

10. W dniu 24 pazdziernika 2018 r. KaiKai, na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002, dokonala
w EUIPO zgloszenia zbiorowego do rejestracji dotyczacego dwunastu wzoréw wspdlnotowych.
KaiKai zastrzegla dla wszystkich tych wzoréw pierwszenstwo, ktére opieralo si¢ na
wczesniejszym miedzynarodowym zgloszeniu patentowym PCT/EP2017/077469, dokonanym
w ramach PCT w dniu 26 pazdziernika 2017 r.

11. Stosujac art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, ekspert EUIPO przyjat zgloszenie zbiorowe,
ale odmdwil uznania zastrzezenia pierwszenstwa, poniewaz data dokonania miedzynarodowego
zgloszenia KaiKai przekroczyta okreslony w tym przepisie okres sze$ciu miesiecy.

12. KaiKai wniosla odwotanie od tej decyzji, uznajac, Ze zasadniczo obowiazujacy okres
pierwszenstwa wynosil dwanascie miesiecy, a nie sze$¢ miesiecy.

13. Decyzja z dnia 13 czerwca 2019 r. (R 573/2019-3) Trzecia Izba Odwotawcza EUIPO oddalita
to odwotanie. Izba Odwolawcza uznata w istocie, ze ekspert prawidlowo zastosowat art. 41 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002, zgodnie z ktérym zgloszenie miedzynarodowe w ramach PCT moze
by¢ zréwnane ze zgloszeniem wzoru uzytkowego, a zatem moze stuzy¢ jako podstawa
zastrzezenia pierwszenstwa dla wzoru wspdlnotowego. Takie pierwszenstwo musialo jednak
zosta¢ zgloszone w wymaganym terminie sze$ciu miesiecy, ktéry zostal przekroczony
w postepowaniu wszczetym przez KaiKai.

C. Postepowanie przed Sqgdem i zaskarzony wyrok

14. W dniu 20 sierpnia 2019 r. KaiKai wniosta odwotanie od decyzji Izby Odwolawczej do Sadu.
Na poparcie swojej skargi KaiKai oparfa sie na dwdch zarzutach, z ktérych pierwszy dotyczyt
naruszenia istotnych wymogoéw proceduralnych, a drugi naruszenia rozporzadzenia nr 6/2002.

15. W zaskarzonym wyroku Sad uwzglednil zarzut drugi podniesiony przez KaiKai i stwierdzit
niewazno$c¢ decyzji Izby Odwotawczej, nie orzekajac w przedmiocie zarzutu pierwszego.
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16. Sad stwierdzil, ze EUIPO slusznie uznalo, iz mozna powola¢ sie na zgloszenie
miedzynarodowe w ramach PCT w celu zastrzezenia pierwszenstwa dla wzoru wspdlnotowego
na podstawie art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. EUIPO popelnito jednak bfad, stosujac
w niniejszej sprawie sze$ciomiesigeczny, a nie dwunastomiesieczny okres pierwszenstwa.

17. Sad uznal bowiem, Ze miedzynarodowe zgloszenie KaiKai w ramach PCT mozna
zakwalifikowa¢ jako miedzynarodowe zgloszenie patentowe, a nie tylko jako zgloszenie wzoru
uzytkowego. Sad zauwazy! nastepnie, ze art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 milczy na temat
okresu pierwszenstwa wynikajacego ze zgloszenia patentowego; okresla on jedynie dlugos¢ tego
okresu, jezeli pierwszenstwo opiera sie na wczesniejszym zgloszeniu wzoru przemystowego lub
uzytkowego. W tym ostatnim przypadku okres ten wynosi sze$¢ miesiecy. W celu wypelnienia tej
luki prawnej Sad orzekl, ze nalezy uwzglednic¢ art. 4 konwencji paryskiej.

18. Sad najwyrazniej uznal, Zze konwencja paryska dopuszcza zastrzezenia pierwszenstwa miedzy
réznymi parami praw wlasnosci intelektualnej. Oparcie zastrzezenia pierwszenstwa dla wzoru
przemystowego na wcze$niejszym zgloszeniu o udzielenie patentu jest zatem mozliwe na mocy
konwencji paryskiej. Sad uznal ponadto, ze okres pierwszenstwa w takim przypadku wynosi
dwanascie miesiecy, poniewaz art. 4 sekcja C ust. 1 tej konwencji przewiduje, ze termin
pierwszenstwa dla patentéw wynosi dwanascie miesiecy.

19. Odpowiedni termin pierwszenstwa dla pary skladajacej si¢ z wczesniejszego patentu
i pézniejszego wzoru zalezal zdaniem Sadu od terminu wyznaczonego przez konwencje paryska
dla patentéw. Stalo sie tak, poniewaz konwencja paryska ustanawia ogélna zasade, zgodnie
z ktéra charakter wczesniejszego prawa okresla dlugos¢ terminu pierwszenstwa. W rozumieniu
Sadu art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej — ktéry stanowi, ze termin pierwszenstwa ustalony
dla pézniejszego prawa jest decydujacy, jezeli to pdzniejsze prawo jest wzorem, a wczes$niejsze
prawo jest wzorem uzytkowym — jest przepisem szczegdlnym, stanowiacym wyjatek od tej ogélnej
zasady.

20. W konsekwencji Sad stwierdzil, ze EUIPO btednie uznalo, iz termin pierwszenstwa majacy
zastosowanie do zastrzezenia pierwszenstwa wczesniejszego miedzynarodowego zgloszenia
o udzielenie patentu w odniesieniu do zgloszenia wzoru wspoélnotowego wynosi sze$¢ miesiecy.

D. Postepowanie przed Trybunalem

21. W dniu 23 czerwca 2021 r. EUIPO wnioslo niniejsze odwotanie od wyroku Sadu. EUIPO
wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku i oddalenie skargi wniesionej przez KaiKai
w pierwszej instancji. EUIPO zwraca si¢ réwniez do Trybunatu o obciazenie KaiKai wszystkimi
kosztami postepowania.

22. Réwniez w dniu 23 czerwca 2021 r. EUIPO zlozylo, zgodnie z art. 58a statutu i art. 170a
regulaminu postepowania przed Trybunatem Sprawiedliwo$ci, wniosek o przyjecie odwotania do

rozpoznania.

23. Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2021 r., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann
(C-382/21 P, EU:C:2021:1050), Trybunat przyjal odwolanie do rozpoznania.

24. W odpowiedzi zlozonej w dniu 25 lutego 2022 r. KaiKai zwrdcita si¢ do Trybunalu o oddalenie
odwotlania i obcigzenie EUIPO wszystkimi kosztami.
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25. Decyzja prezesa Trybunatu z dnia 8 kwietnia 2022 r. Komisja zostala dopuszczona do sprawy
w charakterze interwenienta popierajacego zadania EUIPO.

26. EUIPO i KaiKai zlozyly réwniez replike i duplike, odpowiednio, w dniach 30 maja 2022 r.
i11 lipca 2022 r.

27. W dniu 13 marca 2023 r. odbyla sie rozprawa, na ktérej EUIPO, KaiKai i Komisja przedstawity
argumenty ustnie.

III. Mechanizm filtrowania odwolan i jego zastosowanie w niniejszej sprawie

28. Jak wspomniano we wprowadzeniu, jest to pierwsza sprawa, w ktérej Trybunatl przyjal do
rozpoznania odwolanie w ramach mechanizmu filtrowania odwotann’. Nowos¢ tej procedury
sklania mnie do poczynienia pewnych uwag na temat tego mechanizmu i jego zastosowania
W niniejszej sprawie.

A. Kilka uwag na temat mechanizmu filtrowania odwoltan

29. Mechanizm filtrowania odwotan jest umiejscowiony w kontekscie (wciaz trwajacych) reform
sadownictwa Unii Europejskiej. Pomyst ten wynikal z okolicznosci, ze szereg odwolan jest
wnoszonych w sprawach, ktére zostaly juz dwukrotnie rozpatrzone, najpierw przez niezalezna
izbe odwolawcza, a nastepnie przez Sad, oraz ze wiele z tych odwolan jest odrzucanych jako
oczywiscie niedopuszczalne lub oddalanych jako oczywiscie bezzasadne. Tym sposobem
mechanizm ten zostal przyjety w celu umozliwienia Trybunalowi Sprawiedliwosci
skoncentrowania si¢ na sprawach, ktére wymagaja jego pelnej uwagi®.

30. Mechanizm filtrowania odwotann ma obecnie zastosowanie do decyzji niezaleznej izby
odwotawczej czterech urzedéw i agencji unijnych (EUIPO, Wspdlnotowego Urzedu Ochrony
Odmian Roslin, Europejskiej Agencji Chemikaliéw i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczenstwa
Lotniczego), a takze do decyzji wszystkich niezaleznych izb odwotawczych ustanowionych po
dniu 1 maja 2019 r. w kazdym innym urzedzie lub agencji unijnej’. Niedawny wniosek Trybunatu

Oprécz niniejszej sprawy przyjeto do rozpoznania do tej pory pie¢ innych spraw, z ktérych wszystkie dotycza unijnego znaku
towarowego. W trzech sprawach wystepuja kwestie zwigzane z Brexitem [zob. postanowienia: z dnia 7 kwietnia 2022 r., EUIPO/Indo
European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295); z dnia 16 listopada 2022 r., EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2022:908); z dnia
18 kwietnia 2023 r., Shopify/EUIPO (C-751/22 P, EU:C:2023:328)]. Pozostale dwie sprawy poruszaja kwestie zwigzane z niezaleznoscig
prawnikéw przed sadami Unii Europejskiej [zob. postanowienia: z dnia 30 stycznia 2023 r., bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P,
niepublikowane, EU:C:2023:126); z dnia 8 maja 2023 r., Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C-776/22 P, EU:C:2023:441)].

8 Zobacz rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/629 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniajace Protokét nr 3
w sprawie Statutu Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej (Dz.U. 2019, L 111, s. 1), art. 1-3 oraz motywy 1, 4, 5; komunikat
prasowy Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nr 53/19, Luksemburg, 30 kwietnia 2019 r. Ogélne oméwienie mechanizmu
filtrowania odwotait mozna znaleZ¢ na przyktad w: L. De Lucia, The shifting state of rights protection vis-a-vis EU agencies: a look at
article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union, European Law Review, Vol. 44, 2019, s. 809; M.-A. Gaudissart,
L’admission préalable des pourvois: une nouvelle procedure pour la Cour de justice, w: Cahiers de droit européen, 2020, s. 177;
M.F. Orzan, Some remarks on the first applications of the filtering of certain categories of appeals before the Court of Justice, European
Intellectual Property Review, Vol. 42, 2020, s. 426.

Zobacz art. 58a akapity pierwszy i drugi statutu.
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Sprawiedliwosci, jesli zostanie przyjety przez prawodawce Unii, spowoduje zastosowanie tego
mechanizmu do szeregu innych istniejacych urzedéw, organdéw i agencji Unii, przy ktérych dziata
niezalezna izba odwotawcza .

31. W ramach mechanizmu filtrowania odwotan Trybunal przyjmuje odwolanie do rozpoznania,
w calosci lub w czesci, jedynie jezeli wystepuje w nim ,kwesti[a] istotn[a] dla jednosci, spéjnosci
lub rozwoju prawa Unii”"'. Wniosek o przyjecie odwolania do rozpoznania musi zosta¢ ztozony
przez wnoszacego odwolanie w odrebnym dokumencie zalaczonym do odwotania, ktéry musi
wyjasnia¢, dlaczego odwolanie jest wazne dla jednosci, spéjnosci lub rozwoju prawa Unii '

32. Odpowiednie przepisy proceduralne nie precyzuja, co nalezy rozumiec¢ przez kwestie istotna
dla jednosci, spojnosci lub rozwoju prawa Unii. Zostalo to jednak pozostawione Trybunalowi do
rozstrzygniecia w orzecznictwie®. Ponadto w sformulowaniu tych przepiséw uzyto spéjnika
»lub”, a nie ,oraz” (,jedno$¢, spdjnos¢ lub rozwdj prawa Unii”), co sprawia, ze odwolanie moze
zosta¢ wniesione, nawet jesli w gre wchodza jedna lub dwie, ale nie wszystkie z tych kategorii.

33. To otwarte sformulowanie sugeruje, ze Trybunal korzysta z szerokiego zakresu uznania przy
podejmowaniu decyzji, czy uznaje, ze dane odwotanie porusza kwestie, ktéra Trybunal uwaza za
istotna dla ogdlnego rozwoju porzadku prawnego Unii.

34. W tym wzgledzie, w drodze refleksji poréwnawczej, przypominaja mi sie na przyklad zasady
dotyczace mechanizmu certiorari Sadu Najwyzszego Stanéw Zjednoczonych, za pomoca ktérego
wnosi sie do niego o dokonanie kontroli orzeczen sadéw nizszej instancji w sprawach z zakresu
prawa federalnego. Zazwyczaj Sad Najwyzszy Stanéw Zjednoczonych decyduje sie na
rozpatrywanie takich spraw tylko wtedy, gdy moga one mie¢ znaczenie krajowe, harmonizowac
sprzeczne orzeczenia lub mie¢ warto$¢ precedensowa .

35. Reguta 10 regulaminu Sadu Najwyzszego Stanéw Zjednoczonych, zatytulowana
»Considerations Governing Review on Certiorari” [Wzgledy dotyczace stosowania kontroli
sadowej na podstawie nakazu certiorari]**, wyjasnia, ze kontrola sadowa na podstawie nakazu
certiorari nie jest kwestia prawa, ale uznania sedziowskiego i bedzie dopuszczana tylko

Wniosek o zmiang art. 58a statutu dodatby sze$¢ unijnych urzedéw, organéw i agencji istniejacych w dniu 1 maja 2019 r. (Agencje Unii
Europejskiej ds. Wspélpracy Organéw Regulacji Energetyki, Jednolita Rade ds. Restrukturyzacji i Uporzadkowanej Likwidacji, Europejski
Urzad Nadzoru Bankowego, Europejski Urzad Nadzoru Gield i Papieréw Warto$ciowych, Europejski Urzad Nadzoru Ubezpieczent
i Pracowniczych Programéw Emerytalnych oraz Agencje Kolejowa Unii Europejskiej). Rozszerzytby réwniez zakres tego mechanizmu na
odwolania od orzeczen Sadu dotyczacych wykonania umowy zawierajacej klauzule arbitrazowa w rozumieniu art. 272 TFUE. Zobacz
przedstawiony przez Trybunal Sprawiedliwosci na mocy art. 281 akapit drugi [TFUE] wniosek w przedmiocie zmiany Protokolu nr 3
w sprawie [statutu], dostepny na stronie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/pl/.

Artykul 58a akapit trzeci statutu; zob. réwniez art. 170a § 1 regulaminu postepowania przed Trybunatem Sprawiedliwosci. Decyzje w tej
sprawie podejmuje specjalnie powolana w tym celu izba Trybunalu: zob. art. 170b tegoz regulaminu.

Zobacz w tym wzgledzie art. 170a regulaminu postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci; zob. takze na przyklad postanowienie
z dnia 10 grudnia 2021 r., EUIPO/KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, pkt 20-22, 27, 28).

Zobacz w tym wzgledzie M.A. Gaudissart, przytoczony w przypisie 8 do niniejszej opinii, s. 188 (zauwazajacy, ze niektére delegacje Rady
sugerowaly zdefiniowanie w przepisach proceduralnych poje¢ jednosci, spéjnoséci i rozwoju prawa Unii, ale nie zostalo to podjete
i pozostawiono to Trybunalowi do wypracowania w jego orzecznictwie).

Zobacz na przyklad strone internetowa sadownictwa Stanéw Zjednoczonych, ,Supreme Court Procedures”, dostepng pod adresem:
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1.

Rules of the Supreme Court of the United States [Regulamin Sadu Najwyzszego Stanéw Zjednoczonych Ameryki], przyjety w dniu
5 grudnia 2022 r. i obowiazujacy od dnia 1 stycznia 2023 r., dostepny  pod adresem:
www.supremecourt.gov/filingandrules/2023RulesoftheCourt.pdf.
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z istotnych powoddéw. Reguta ta wymienia pewne czynniki, ktére moga by¢ brane pod uwage, ale
ktére ,nie maja charakteru rozstrzygajacego ani nie wyznaczaja w pelni zakresu uznania Sadu”*.

36. Mechanizm filtrowania odwotan mozna moim zdaniem rozumie¢ jako swego rodzaju
»certiorari Unii Europejskiej”. Nie istnieje on po to, aby korygowa¢ kazdy btad Sadu, ale tylko te,
ktére maja istotne znaczenie. W zwiazku z tym nalezy go stosowaé tylko wtedy, gdy orzeczenie
Trybunalu Sprawiedliwo$ci moze mie¢ zasadniczy wplyw na porzadek prawny Unii".

37. Mechanizm filtrowania odwotan podkresla funkcje Trybunalu Sprawiedliwosci jako sadu
najwyzszego i trybunalu konstytucyjnego Unii Europejskiej's. W istocie angazuje on Trybunat
Sprawiedliwo$ci w sprawy ,o charakterze konstytucyjnym” majace znaczenie dla Unii
Europejskiej, obejmujace wykladnie podstawowych zasad konstytucyjnych prawa Unii oraz
horyzontalny i wertykalny podzial kompetencji.

38. Mechanizm filtrowania odwotan wzmacnia réwniez moim zdaniem role Sadu. We wszystkich
przypadkach, w ktérych Trybunal Sprawiedliwosci nie zezwala na przyjecie odwotania do
rozpoznania, Sad staje si¢ sadem ostatniej instancji w sprawach miedzy podmiotami prywatnymi
a organami Unii Europejskiej w wielu dziedzinach (w tym w dziedzinie wlasnosci intelektualne;j),
a zatem wykladnia obowigzujacego prawa dokonana przez Sad jest wiazaca w calej Unii
Europejskiej.

B. Kwestie uzasadniajgce przyjecie niniejszego odwolania do rozpoznania

39. Z postanowienia o przyjeciu odwotania do rozpoznania® wynika, ze zaskarzony wyrok ma nie
tylko ewentualng warto$¢ precedensowa dla przysztych spraw dotyczacych praw pierwszenstwa,
ale takze wystepuja w nim istotne kwestie dla prawa stosunkéw zewnetrznych Unii Europejskiej
i horyzontalnego podzialu kompetencji miedzy sadami Unii Europejskiej a innymi instytucjami
Unii. W konsekwencji Trybunal stwierdzil, ze odwolanie to podnosi istotne kwestie
w odniesieniu do jednosci, spojnosci ,,i” rozwoju prawa Unii Europejskiej.

40. Moim zdaniem w sprawie tej wystepuja dwie grupy kwestii, ktére uzasadniaja przyjecie jej do
rozpoznania poprzez mechanizm filtrowania odwotan.

41. Pierwsza grupa kwestii dotyczy stosowania przed sadami Unii Europejskiej wiazacych ja
umé6w miedzynarodowych. Dokladniej rzecz ujmujac, jedna z kwestii dotyczy relacji miedzy
bezposrednim skutkiem a skutkiem interpretacyjnym takich uméw. W niniejszej sprawie EUIPO

Reguta 10 regulaminu Sadu Najwyzszego Stanéw Zjednoczonych wspomina, ze nastepujace powody mogg skloni¢ Sad Najwyzszy Stanéw

Zjednoczonych do przyjecia wniosku o przeprowadzenie kontroli sadowej: ,(a) sad apelacyjny Stanéw Zjednoczonych wydat orzeczenie

sprzeczne z orzeczeniem innego sadu apelacyjnego Stanéw Zjednoczonych w tej samej waznej sprawie; rozstrzygnal wazna kwestie

federalng w spos6b sprzeczny z orzeczeniem sadu stanowego ostatniej instancji; lub tak dalece odstapil od przyjetego i zwyczajowego
toku postepowania sadowego lub usankcjonowal takie odstapienie przez sad nizszej instancji, ze wymaga to skorzystania z uprawnien
nadzorczych tego Sadu; (b) sad stanowy ostatniej instancji rozstrzygnal wazna kwestie federalng w sposéb sprzeczny z orzeczeniem
innego sadu stanowego ostatniej instancji lub sadu apelacyjnego Stanéw Zjednoczonych; (c) sad stanowy lub sad apelacyjny Stanéw

Zjednoczonych rozstrzygnal wazng kwestie prawa federalnego, ktéra nie zostala, ale powinna zosta¢ rozstrzygnieta przez tutejszy Sad,

lub rozstrzygnal wazng kwestie federalna w sposéb sprzeczny z odpowiednimi orzeczeniami tutejszego Sadu”.

17" Poréwnaj, w odniesieniu do amerykanskiego mechanizmu certiorari, L.J. Giannini, Access Filters and the Institutional Performance of
the Supreme Courts, International Journal of Procedural Law, Vol. 12, 2022, s. 190, w szczegdlnosci s. 218.

18 Podobny wniosek dotyczacy Trybunalu Sprawiedliwos$ci w kontekécie procedury odwolawczej na podstawie art. 256 TFUE mozna
znalez¢ w: M. Brkan, La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau reglement de
procedure, w: Contentieux de I’Union européenne: Questions choisies, ed. S. Mahieu, Larcier, 2014, s. 489. Zobacz takze R. Rousselot, La
procédure de réexamen en droit de I'Union européenne, w: Cahiers de droit européen, 2014, s. 535.

1 Zobacz postanowienie z dnia 10 grudnia 2021 r., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, pkt 31—

34). Argumenty EUIPO znajduja sie rowniez w pkt 13—19 tego postanowienia.
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twierdzi, ze Sad wypelnit (nieistniejaca) luke w odpowiednich przepisach Unii (w rozporzadzeniu
nr 6/2002), nadajac bezposredni skutek konwencji paryskiej (dokonujac jej blednej wykladni).
Konwencja paryska w rozumieniu EUIPO nie wywiera bezposredniego skutku w porzadku
prawnym Unii. Jednoczesnie EUIPO nie neguje jej ewentualnego skutku interpretacyjnego.
Zwrécono sie zatem do Trybunalu o wyjasnienie, kiedy umowa miedzynarodowa wywiera
bezposredni skutek i czy moze mie¢ skutek interpretacyjny, jesli nie wywiera bezposredniego
skutku.

42. Kolejna kwestia, ktora pojawia sie w zwiazku ze stosowaniem umow miedzynarodowych,
dotyczy granic wykladni zgodnej i tego, czy sa one takie same w przypadku wykladni prawa Unii
zgodnej z umowami miedzynarodowymi oraz wykladni prawa krajowego zgodnej z prawem Unii.
Kwestia ta zostala wprowadzona przez twierdzenia EUIPO, ze Sad przekroczyl granice contra
legem. Niniejsza sprawa sklania zatem Trybunal do rozstrzygniecia, czy znajdywanie luki
w przepisie prawnym Unii jest metoda wykladni zgodne;j.

43. Druga grupa kwestii uzasadniajacych przyjecie odwotania do rozpoznania dotyczy wyktadni
konwencji paryskiej. W niniejszej sprawie EUIPO twierdzi, ze Sad dokonal btednej wykladni tej
konwencji. Konwencja paryska nie przewiduje prawa pierwszenstwa dla pozniejszego zgloszenia
wzoru opartego na wczesniejszym zgloszeniu o udzielenie patentu. Nie zawiera ona réwniez
ogoélnej zasady, zgodnie z ktéra termin pierwszenstwa zalezy od charakteru wcze$niejszego
prawa. Nasuwa si¢ pytanie, czym powinien kierowa¢ sie Trybunal przy wykladni konwencji
paryskiej i innych uméw miedzynarodowych.

IV. Analiza

44. EUIPO, popierana przez Komisje, podnosi jeden zarzut odwotania, dotyczacy naruszenia
art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Ten jeden zarzut dzieli si¢ na trzy czesci. Zgodnie
z czescig pierwsza zarzutu Sad dokonatl wykladni rozporzadzenia nr 6/2002 contra legem. Zgodnie
z czescia druga zarzutu Sad przypisal konwencji paryskiej bezposredni skutek sprzeczny z prawem
Unii. Zgodnie z cze$cia trzecia zarzutu Sad dokonat blednej wyktadni konwencji paryskiej i PCT.

45. Pierwsze dwie czesci zarzutu EUIPO dotycza stosowania konwencji paryskiej przed sadami
Unii, do czego odniose sie¢ w sekcji (A). Ze wzgledu na moje argumenty zajme sie nimi
w odwrotnej kolejnosci. Nastepnie, w sekcji (B), odniose sie do wykladni tej konwencji.

A. W przedmiocie stosowania konwencji paryskiej przed sadami Unii

46. Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze przepis prawa moze by¢ stosowany w danej sprawie na rézne
sposoby®. Moze by¢ stosowany bezposrednio do dostarczenia rozwigzania w danych
okoliczno$ciach faktycznych, albo bez koniecznosci siegania do innych przepisdéw, lub nawet
poprzez uchylenie innych przepiséw, ktére stoja na przeszkodzie normie, ktéra ma by¢
zastosowana. W prawie Unii nazywa sie to bezposrednim skutkiem. Przepis moze by¢ réwniez
stosowany posrednio, jesli na przyklad stuzy jako wskazéwka do wykladni innego przepisu, ktéry
ma by¢ zastosowany. W prawie Unii nazywa si¢ to skutkiem posrednim lub interpretacyjnym. Dla
celéw ponizszego omdwienia wazne jest, aby uznac, ze oba prowadza do tego samego rezultatu.

% Zobacz w tym wzgledzie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villaléna w sprawie Spedition Welter (C-306/12, EU:C:2013:359, pkt 35).
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Na przyktad jesli spor jest rozstrzygany bezposrednio na podstawie dyrektywy, wynik jest taki sam
jak w przypadku, gdy ten sam spdr jest rozstrzygany na podstawie przepisu krajowego, ktéry jest
interpretowany zgodnie z ta dyrektywa.

47. EUIPO i Komisja twierdza, ze konwencja paryska nie wywiera skutku bezposredniego. Zadne
z nich nie wyklucza mozliwoséci wystapienia skutku interpretacyjnego, jednak uwazaja, ze
w niniejszej sprawie nie jest to mozliwe, gdyz wymagaloby to wykladni contra legem
rozporzadzenia nr 6/2002. W pierwszej czesci niniejszej analizy zasugeruje, ze umowa
miedzynarodowa albo ma zastosowanie (zaréwno bezposrednio, jak i posrednio), albo nie ma
zastosowania (ani bezposrednio, ani posrednio) przed sadami Unii. Jestem zdania, ze konwencja
paryska ma zastosowanie, dlatego w drugiej czesci analizy przeanalizuje podniesiona przez
EUIPO kwestie dotyczaca granic wykltadni zgodne;j.

1. Bezposredni skutek i skutek interpretacyjny konwencji paryskiej

48. EUIPO, popierane przez Komisje, zarzuca Sadowi naruszenie prawa poprzez zastapienie
art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 (blednie interpretowanymi) postanowieniami konwencji
paryskiej. Jest to rownoznaczne z uznaniem bezposredniego skutku art. 4 konwencji paryskiej, co
jest sprzeczne z orzecznictwem Trybunalu. Brak bezposredniego skutku konwencji paryskiej
wynika réwniez z jej art. 25, a w kazdym razie nie zostaly spelnione przestanki bezposredniego
skutku (bezwarunkowy i wystarczajaco precyzyjny).

49. KaiKai nie omawia ewentualnego bezposredniego skutku konwencji paryskiej, ale twierdzi, ze
Sad uznat jedynie skutek interpretacyjny konwencji paryskiej, gdy wypelnit luke w art. 41 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 poprzez odestanie do art. 4 tej konwencji.

50. Jaki skutek moze mie¢ umowa miedzynarodowa, taka jak konwencja paryska, przed sadami
Unii?

51. Po pierwsze, kwestia tego, w jaki spos6b umowa miedzynarodowa moze by¢ stosowana w Unii
Europejskiej, pojawia si¢ tylko wtedy, gdy umowa ta jest czescia porzadku prawnego Unii. Umowa
miedzynarodowa jest co do zasady cze$cia porzadku prawnego Unii, jezeli Unia jest jej stronga?. Po
wlaczeniu do porzadku prawnego Unii umowa miedzynarodowa jest wiazaca dla instytucji Unii
i panstw czlonkowskich* oraz ma pierwszenstwo przed prawem wtérnym Unii®.

52. Unia nie jest strona konwencji paryskiej. Wszystkie panstwa czlonkowskie Unii sa jej
stronami, ale to samo w sobie nie oznacza, ze konwencja paryska jest réwniez czescia porzadku
prawnego Unii i wigze jej instytucje.

2 Zostalo to uznane przez Trybunal juz w 1974 r. Zobacz wyrok z dnia 30 kwietnia 1974 r., Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, pkt 4, 5).
2 Artykul 216 ust. 2 TFUE.
% Zobacz na przyklad wyrok z dnia 3 czerwca 2008 r., Intertanko i in. (C-308/06, EU:C:2008:312, pkt 42).
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53. Jednakze Unia jest strona Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej (zwanego dalej ,porozumieniem TRIPS”)*, ktére jest jednym z porozumienn WTO.
Samo porozumienie TRIPS nie reguluje praw pierwszenstwa. Jego art. 2 ust. 1 stanowi natomiast:

»W zakresie cze$ci II, III i IV niniejszego porozumienia czlonkowie zastosuja sie do wymogdw
artykuléw 1-12 i 19 konwenc;ji paryskiej”.

54. Mozna zatem stwierdzi¢, ze Unia musi uznaé prawa pierwszenstwa w taki sam sposéb, w jaki
konwencja paryska uznaje takie prawa®. W zwiazku z tym Unia zostata zwigzana art. 4 konwencji
paryskiej, ktéry ma znaczenie dla niniejszej sprawy, poprzez swoje zobowigzania wynikajace
z porozumienia TRIPS*.

55. To nadal nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy strona, taka jak KaiKai, moze powotywac si¢
przed sadami Unii na art. 4 konwencji paryskiej bezposrednio lub w celu dokonania wykladni
obowiazujacego prawa Unii.

56. To, czy przepis prawa wywiera bezposredni skutek, zalezy nie tylko od jego jasnosci, ale takze
od kontekstu, w jakim ten przepis jest usytuowany. W zwigzku z tym w utrwalonej linii
orzeczniczej Trybunal uznal, ze przepis dyrektywy, nawet jesli jest wystarczajaco precyzyjny
i bezwarunkowy, nie moze mie¢ bezposredniej skutecznos$ci dla rozstrzygniecia sporu miedzy
jednostkami?.

57. Podobnie bezposrednia skuteczno$¢ umowy miedzynarodowej zalezy nie tylko od jasno$ci
przepiséw majacych na celu przyznanie praw jednostkom, ale takze od charakteru danej umowy?.

58. Co do zasady traktaty nie wykluczaja uznania uméw miedzynarodowych za wywierajace
bezposredni skutek. Trybunal uznal na przyklad bezposrednia skuteczno$¢ szeregu umow
stowarzyszeniowych, niezaleznie od tego, czy mialy one na celu przygotowanie panstwa do
przysztego cztonkostwa w Unii®, czy tez nie*. Trybunal uznat réwniez bezposrednia skuteczno$é¢

» Podpisane w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r., stanowiace zatacznik 1 C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje
Handlu (zwana dalej ,WTQO”), i zatwierdzone decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu
Wspélnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzgcych w zakres jej kompetencji porozumienn bedacych wynikiem negocjacji
wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1).

Rézni sie to od zobowiazania Unii do nieutrudniania wykonywania obowiazkéw, ktére paristwa czlonkowskie nabyly na mocy konwencji
paryskiej jako jej strony. Obowiazek ,nieutrudniania” wynika z art. 2 ust. 2 porozumienia TRIPS, ktéry stanowi, ze zadne z postanowiert
tego porozumienia nie uchyli istniejacych wzajemnych zobowiazan czlonkéw, wynikajacych z konwencji paryskiej. Trybunal uznal, ze
takie zobowiazanie Unii nie stoi na przeszkodzie zobowigzaniom panstw czlonkowskich w odniesieniu do Konwencji rzymskiej
o ochronie wykonawcéw, producentéw fonograméw oraz organizacji nadawczych, ktérej stronami sa panistwa czlonkowskie, jednakze
nie Unia. Trybunal uznal, Ze taki obowiazek dla Unii wynika z art. 1 ust. 1 Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach,
ktérego Unia jest strong. Zobacz wyrok z dnia 15 marca 2012 r., SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140, pkt 50).

% Zobacz analogicznie wyrok z dnia 15 listopada 2012 r., Bericap Zarédéstechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, pkt 70). Takie rozumienie
zostalo réwniez wyrazone w pkt 15 decyzji Izby Odwotawczej w niniejszej sprawie: ,W przypadku Unii Europejskiej, ktéra nie jest
czlonkiem konwencji paryskiej jako organizacja miedzyrzadowa, ale jest czlonkiem WTO, art. 4 konwencji paryskiej stosuje sie
odpowiednio na podstawie art. 2 ust. 1 porozumienia TRIPS”.

¥ Trybunal ustanowil zasade braku horyzontalnego skutku bezposredniego w wyrokach z dnia 26 lutego 1986 r., Marshall (152/84,
EU:C:1986:84, pkt 48), oraz z dnia 14 lipca 1994 r., Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, pkt 20), i potwierdzil to stanowisko w licznych
péiniejszych sprawach. Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 24 stycznia 2012 r., Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, pkt 37); z dnia
18 stycznia 2022 r., Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, pkt 32).

% Zobacz miedzy innymi wyrok z dnia 8 marca 2011 r., Lesoochrandrske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, pkt 45).

Tak wiec na przykiad Trybunat uznat bezposredni skutek postanowieri ukladéw stowarzyszeniowych miedzy Unia a pafistwami trzecimi,
przyznajacych jednostkom prawa przedsigbiorczosci, na ktére moga sie one powolywac w sadzie. Zobacz w tym wzgledzie wyroki: z dnia
27 wrze$nia 2001 r., Gloszczuk (C-63/99, EU:C:2001:488, pkt 30-38); z dnia 20 listopada 2001 r., Jany i in. (C-268/99, EU:C:2001:616,
pkt 26, 28).

%0 Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 12 kwietnia 2005 r., Simutenkov (C-265/03, EU:C:2005:213, pkt 20-29) (dotyczacy postanowien
umowy o partnerstwie z Rosja); z dnia 24 listopada 2016 r., SECIL (C-464/14, EU:C:2016:896, pkt 99-109, 131-137) (dotyczacy
postanowien ukladéw o stowarzyszeniu z Tunezja i Libanem).
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innych uméw dwustronnych, takich jak umowa o otwartym niebie ze Stanami Zjednoczonymi?®,
oraz niektérych postanowien uméw wielostronnych, takich jak konwencje z Jaunde i Lomé?* oraz
Protokét o ochronie Morza Srédziemnego przed zanieczyszczeniem ze Zrédet ladowych .

59. Natomiast charakter porozumienn WTO, a nie ich niejasne brzmienie, byl gléwnym motywem
orzecznictwa, ktére co do zasady wykluczalo ich bezposredni skutek*.

60. W $wietle orzecznictwa odnoszacego si¢ do systemu WTO Trybunal wylaczyl réwniez co do
zasady bezposredni skutek porozumienia TRIPS .

61. Poniewaz niektore postanowienia konwencji paryskiej staly sie czescia prawa Unii i wiaza
Unie za posrednictwem porozumienia TRIPS, mozna stwierdzi¢, ze takie postanowienia co do
zasady rowniez nie powinny by¢ uznawane za wywierajace bezposredni skutek.

62. Charakter porozumienn WTO, ktére Trybunal mial na mysli, gdy zasadniczo odrzucit ich
bezposrednig skutecznos¢, mial zwiazek z elastycznoscia i wzajemnoscia zobowigzan, ktére Unia
podjeta wobec innych umawiajacych sie stron. System WTO jest elastyczny w tym znaczeniu, ze
jego przepisy moga by¢ obchodzone, i pozwala na rézne wynegocjowane rozwigzania w celu
rozwigzania powstalego sporu®. Elastyczno$¢ ta pozwala instytucjom politycznym Unii,
podobnie jak innym umawiajacym si¢ stronom porozumien WTO, na wybdr rozwigzan, ktére
Trybunal méglby uznaé za niezgodne z wymogami WTO. Aby pozostawi¢ takie polityczne pole
manewru, Trybunal uznal, ze nie powinien bada¢ waznosci przepiséw Unii w $wietle prawa
WTO. Zamiast wyrazi¢ ten wybdr jako rodzaj celowej powsciggliwosci majacej na celu
poszanowanie podzialu kompetencji w ramach WTO, Trybunat postuzyt sie pojeciem prawnym
skutku bezposredniego. Moim zdaniem jednak powodem odmowy co do zasady uznania
bezposredniego skutku prawa WTO nie bylo pozbawienie jednostek mozliwosci powotywania sie
na umowy miedzynarodowe przed sadem — miala ona raczej na celu pozostawienie politycznego
pola manewru instytucjom Unii®.

31 Zobacz wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., Air Transport Association of America i in. (C-366/10, EU:C:2011:864, pkt 79-84). W pkt 73-78
tego samego wyroku Trybunatl orzekl, ze Protokét z Kioto w sprawie zmian klimatu moze co do zasady wywolywa¢ skutek bezposredni,
ale odmoéwit bezposredniego skutku odno$nym postanowieniom, poniewaz nie byly one bezwarunkowe i wystarczajaco precyzyjne.

%2 Zobacz wyrok z dnia 12 grudnia 1995 r., Chiquita Italia (C-469/93, EU:C:1995:435, pkt 34, 35).

% Zobacz wyrok z dnia 15 lipca 2004 r., Pécheurs de I'étang de Berre (C-213/03, EU:C:2004:464, pkt 39-47).

% Juz w wyroku z dnia 12 grudnia 1972 r., International Fruit Company i in. (od 21/72 do 24/72, EU:C:1972:115, pkt 18, 27), Trybunat
uznal, ze cho¢ Uktad ogélny w sprawie taryf celnych i handlu (zwany dalej ,GATT”) wiaze instytucje Unii, to jego postanowienia maja
taki charakter, ze nie moga przyznawal praw jednostkom. W wyroku z dnia 23 listopada 1999 r., Portugalia/Rada (C-149/96,
EU:C:1999:574, pkt 47), Trybunal orzekl, ze utworzenie WTO nie zmienilo charakteru GATT ani innych porozumieri wchodzacych
w zakres WTO.

% Zobacz na przykltad wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r., Dior i in. (C-300/98 i C-392/98, EU:C:2000:688, pkt 44); z dnia 25 pazdziernika
2007 r., Develey/OHIM (C-238/06 P, EU:C:2007:635, pkt 39); a takze z dnia 15 marca 2012 r., SCF Consorzio Fonografici (C-135/10,
EU:C:2012:140, pkt 46).

% Zobacz na przyklad, w odniesieniu do GATT, wyroki: z dnia 12 grudnia 1972 r., International Fruit Company i in. (od 21/72 do 24/72,
EU:C:1972:115, pkt 21); z dnia 5 pazdziernika 1994 r., Niemcy/Rada (C-280/93, EU:C:1994:367, pkt 106—109). Ogdlnie, w odniesieniu do
porozumienn WTO, zob. wyrok z dnia 23 listopada 1999 r., Portugalia/Rada (C-149/96, EU:C:1999:574, pkt 36—42).

7 Zobacz moja opinia w sprawie Changmao Biochemical Engineering/Komisja (C-123/21 P, EU:C:2022:890, pkt 37-43, 56, 57). Wyrok
w tej sprawie nie zostal jeszcze wydany.
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63. Trybunat skorzystal jednak z przyslugujacego mu uprawnienia do kontroli sadowej
prawodawstwa Unii w §wietle prawa WTO, gdy uznal, ze prawodawca Unii Europejskiej nie miat
zamiaru wykorzystywac elastycznosci politycznej pozostawionej przez system WTO. W takiej
sytuacji kontrola sadowa nie doprowadzi do podwazenia niezbednych na szczeblu WTO
uprawnien dyskrecjonalnych o charakterze politycznym*.

64. W konsekwencji mozna wyrdzni¢ dwie rézne sytuacje, od ktérych zalezy bezposrednie
zastosowanie prawa WTO. Pierwsza sytuacja, dla ktérej reprezentatywne sa sprawy takie jak
Nakajima®, ma miejsce, gdy Trybunal uznaje, ze odpowiednie przepisy Unii zostaly przyjete
w celu wykonania zobowiazania w ramach WTO. ,W celu wykonania” nie tylko oznacza sytuacje,
w ktérej zobowiazanie w ramach WTO wymaga dalszego wykonania, ale obejmuje réwniez
sytuacje, w ktérych prawodawca Unii postanowil dostosowaé swoje prawodawstwo (istniejace
lub nowe) do swoich zobowiazan w ramach WTO. Druga sytuacja, dla ktérej reprezentatywne sa
sprawy takie jak Rusal Armenal®”, ma miejsce, gdy Trybunal uwaza, ze mozliwe jest, iz
prawodawca Unii mdgt chcie¢ przyja¢ konkretne rozwigzanie przez Unie, niezaleznie od swoich
zobowiazan w ramach WTO. Nie oznacza to, ze rozwiazanie Unii jest niezgodne z prawem
WTO; oznacza jedynie, Ze zostalo ono przyjete bez proby dostosowania sie do zobowigzan
w ramach WTO.

65. Te dwie sytuacje wzajemnie si¢ wykluczaja. Innymi stowy, jak juz stwierdzilam w innym
miejscu*, zastosowanie ma albo wyrok Nakajima, albo wyrok Rusal Armenal.

66. W niniejszej sprawie Komisja twierdzi, ze z art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nie mozna
wywnioskowa¢, iz prawodawca Unii zamierzal uczyni¢ art. 4 konwencji paryskiej unijnym
standardem w zakresie termindéw pierwszenstwa, na ktére mozna si¢ powoltywa¢ w odniesieniu
do stosowania wzoréw wspélnotowych®. To raczej Unia przyjela wlasne rozwigzanie: zglaszajac
wzér wspdlnotowy, dana osoba moze powola¢ sie na prawo pierwszenstwa wynikajace
z wczesniejszego zgloszenia wzoru lub wzoru uzytkowego w okresie szesciu miesiecy. Tym
samym, jak twierdzi EUIPO, prawodawca Unii celowo wykluczyl wszelkie inne rodzaje
wczesniejszych zgloszen, w tym zgloszenia o udzielenie patentu. Jego zdaniem rozwiazanie to jest
zgodne z konwencja paryska, ale nawet gdyby tak nie bylo, nie mialoby to znaczenia, gdyz wyraza
ono jasng wole prawodawcy Unii, a Trybunal postapilby wbrew niej, gdyby zastosowal inne
rozwigzanie. Innymi slowy, mamy do czynienia z sytuacja typu Rusal Armenal, a nie Nakajima.
Nie ma zatem podstaw do uznania bezposredniego skutku konwencji paryskiej.

67. Nie zgadzam sie. Artykul 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac jako
wyrazenie odzwierciedlajace zamiar prawodawcy Unii dostosowania go do art. 4 konwencji
paryskiej. Po pierwsze, brzmienie art. 41 rozporzadzenia nr 6/2002 jest praktycznie identyczne
z art. 4 konwencji paryskiej, co zostalo zauwazone przez Trybunal®. Sugeruje to zamiar

% Zobacz w tym wzgledzie moja opinia w sprawie Changmao Biochemical Engineering/Komisja (C-123/21 P, EU:C:2022:890, pkt 46, 59,
60).

% Zobacz wyrok z dnia 7 maja 1991 r., Nakajima/Rada (C-69/89, EU:C:1991:186; zwany dalej ,wyrokiem Nakajima”). Zobacz takze wyrok
z dnia 22 czerwca 1989 r., Fediol/Komisja (70/87, EU:C:1989:254).

% Zobacz wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Komisja/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494; zwany dalej ,wyrokiem Rusal Armenal”).
#  Zobacz moja opinia w sprawie Changmao Biochemical Engineering/Komisja (C-123/21 P, EU:C:2022:890, pkt 64).

2 W tym wzgledzie Komisja dokonuje poréwnania z art. 25 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry wyraznie odsyla do art. 6 ter
konwencji paryskiej, wykazujac w ten sposéb zamiar wdrozenia tego postanowienia konwencji.

% Zobacz wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., Mast-Jagermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, pkt 56).
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legislacyjny dostosowania rozporzadzenia nr 6/2002 do tej umowy miedzynarodowej*. Po drugie,
wlaczenie wzoru uzytkowego obok wzoru przemyslowego wydaje sie wyrazaé intencje
prawodawcy unijnego, aby nadac skuteczno$¢ art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej. Wydaje
sie to réwniez wynika¢ z prac przygotowawczych prowadzacych do powstania rozporzadzenia
nr 6/2002, w ramach ktérych Komisja zmienita swoj pierwotny wniosek w celu dostosowania go
do do art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej*.

68. Majac na uwadze powyzsze, jestem zdania, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy charakter
konwencji paryskiej, wprowadzonej do prawa Unii poprzez porozumienie TRIPS, nie stoi na
przeszkodzie jej bezposredniemu skutkowi. Poprzez art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
prawodawca Unii zamierzal dostosowa¢ prawo Unii w dziedzinie wzoréw do konwencji paryskiej
w odniesieniu do istnienia i dlugosci praw pierwszenstwa. Sprawa ta jest zatem poréwnywalna do
sytuacji, o ktérej mowa w wyroku Nakajima, a nie wyroku Rusal Armenal.

69. Nie zgadzam sie réwniez z argumentami przedstawionymi przez EUIPO i Komisje, ze art. 25
ust. 1 konwencji paryskiej uniemozliwia jej bezposredni skutek. Postanowienie to, zatytulowane
»Wdrazanie konwencji na poziomie krajowym”, stanowi: ,Kazde Panstwo bedace Strona
niniejszej konwencji zobowiazuje sie podja¢, zgodnie ze swoja konstytucja, srodki niezbedne do
zapewnienia stosowania niniejszej konwencji”. W moim rozumieniu postanowienie to po prostu
wymaga od umawiajacych sie stron uczynienia tego, co jest konieczne zgodnie z ich
konstytucjami. Dla tych panstw, w ktérych konstytucyjny wybér relacji ich porzadkéw prawnych
z prawem miedzynarodowym jest w przewazajacej mierze dualistyczny, moze to oznaczac
przeksztalcenie konwencji paryskiej w prawo krajowe w celu nadania jej skutecznosci. Jednakze,
jak juz wyjasnitam, traktaty nie wykluczaja co do zasady bezposredniego skutku umoéw
miedzynarodowych wiazacych Unie. O ile niektére postanowienia konwencji paryskiej moga
rzeczywiscie wymagaé¢ dodatkowych wyboréw ze strony prawodawcy Unii, o tyle te
postanowienia, ktére moga zosta¢ wdrozone bez dodatkowych wyboréw, moga mie¢ skutek
bezposredni. Tak wiec, biorac pod uwage, ze prawodawca Unii nie zamierzal skorzystac
z elastycznego charakteru porozumienia TRIPS, ale zdecydowal sie dostosowaé swoje
prawodawstwo dotyczace praw pierwszenstwa do rozwigzan zawartych w konwencji paryskiej,
bezposredni skutek tych postanowien konwencji paryskiej zalezy od tego, czy spelniaja one
zwykle kryteria wystarczajacej precyzji i bezwarunkowosci. Wykladnia odpowiednich
postanowien konwencji paryskiej zajme sie w pkt 94—140 niniejszej opinii.

70. W tym miejscu nalezy odnies¢ sie do jeszcze jednej kwestii. KaiKai twierdzi, ze wypelniajac
luke prawna, Sad nie nadal konwencji paryskiej skutku bezposredniego, lecz raczej skutek
interpretacyjny. W tym wzgledzie zgadzam si¢ z KaiKai. W zwiazku z tym argument EUIPO, ze
Sad naruszyl prawo, poniewaz nadal bezposredni skutek (blednie zinterpretowanej) konwencji
paryskiej, nalezy odrzuci¢ nie dlatego, ze konwencja ta nie wywiera bezposredniego skutku
w niniejszej sprawie, ale dlatego, ze Sad nie zastosowal jej bezposrednio, a zamiast tego
wykorzystal ja do celéw interpretacyjnych.

71. Nawet jesli EUIPO odrzuca mozliwo$¢ bezposredniego skutku konwencji paryskiej, to nie
sprzeciwia sie jej ewentualnemu skutkowi interpretacyjnemu. Nasuwa to nastepujace pytanie.

“  Zobacz w tym wzgledzie wyrok z dnia 20 stycznia 2022 r., Komisja/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, pkt 30,
34), w ktérym Trybunal uznal, ze podobieristwo brzmienia przepiséw Unii i umowy miedzynarodowej prowadzi do wniosku, ze
prawodawca Unii zamierzal wdrozy¢ te ostatnia.

% Zobacz zmieniony wniosek Komisji dotyczacy rozporzadzenia Rady w sprawie wzoréw wspélnotowych, COM(2000) 660 wersja
ostateczna, 20 pazdziernika 2000 r., uzasadnienie, tytul IV, sekcja 2: Pierwszenstwo (,nowy art. 43 ust. la zapewnia zgodnos¢
rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspoélnotowych z art. 4 sekcja E konwencji paryskie;j”).
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72. Jezeli rzeczywiscie, jak twierdza EUIPO i Komisja, mamy do czynienia z sytuacja typu Rusal
Armenal i konwencja paryska nie powinna by¢ uznawana za bezposrednio skuteczna w celu
ochrony politycznego pola manewru pozostawionego instytucjom unijnym na mocy
porozumienia TRIPS, w tym mozliwosci odstapienia od wymogéw konwencji paryskiej przy
regulowaniu wzoréw wspdlnotowych, to dlaczego Trybunal mialby w ogéle dazy¢ do wykladni
odpowiednich przepiséw Unii zgodnie z konwencja paryska?

73. Jak przypomniatam na wstepie (zob. pkt 46 niniejszej opinii), jezeli Trybunatl skutecznie
dokona wykladni prawa Unii zgodnie z umowa miedzynarodows, to skutek jest taki sam jak
w przypadku nadania tej umowie bezposredniego skutku. Po tym, jak Trybunal odmoéwil uznania
bezposredniego skutku w celu ochrony politycznego pola manewru instytucji unijnych, aby
odstapi¢ od zobowigzania miedzynarodowego, te same powody przemawiaja réwniez za
powstrzymaniem si¢ od wykladni zgodne;j.

74. Nalozony na sady krajowe obowiazek wykladni zgodnej jest daleko idacym obowiazkiem
uczynienia wszystkiego, co mozliwe, aby osiagna¢ rezultat wymagany przez prawo Unii poprzez
wykladnie prawa krajowego *. Wymaga to wykladni zgodnej nie tylko prawa krajowego przyjetego
w celu wdrozenia prawa Unii (zwykle dyrektywy), ale takze wszelkich innych przepiséw prawa
krajowego, w tym wczes$niej obowiazujacych przepisow®.

75. Oznacza to, ze w przypadku przeniesienia na relacje miedzy prawodawstwem Unii
a umowami miedzynarodowymi obowigzek wykladni zgodnej mialby zastosowanie do calego
prawodawstwa Unii, niezaleznie od okolicznosci, czy zostalo ono przyjete konkretnie w celu
realizacji zobowigzania miedzynarodowego. Innymi stowy, sady Unii bylyby zobowiazane do
interpretowania prawodawstwa Unii zgodnie z umowa miedzynarodowa nie tylko w sytuacji typu
Nakajima, ale takze w sytuacji typu Rusal Armenal. Gdyby taki obowiazek dotozenia wszelkich
staran w celu nadania przepisom prawa Unii takiego samego znaczenia, jakiego wymaga umowa
miedzynarodowa, zostal nalozony na sady Unii pomimo zasadniczego wylaczenia skutku
bezposredniego, bytoby to sprzeczne z celem tego wylaczenia.

76. W tym przypadku, jesli powodem wykluczenia bezposredniego skutku konwencji paryskiej
jest umozliwienie prawodawcy Unii wykluczenia wcze$niejszego zgloszenia patentowego jako
podstawy do zastrzezenia prawa pierwszenstwa dla poézniejszego wzoru wspdlnotowego, to
naleganie, aby Trybunal mimo wszystko interpretowal rozporzadzenie nr 6/2002 w celu
osiagniecia takiego wyniku, nie ma wiekszego sensu.

77. W zwiazku z tym, jezeli Trybunal Sprawiedliwo$ci nie zgodzi sie z moja oceng, ze konwencja
paryska moze wywieraé bezposredni skutek w niniejszej sprawie, poniewaz prawodawca Unii nie
zamierzal dostosowywac rozporzadzenia nr 6/2002 do tej konwencji, lecz raczej przyjal konkretne
rozwigzanie unijne (ktére moze, ale nie musi by¢ zgodne z konwencja paryska), powinien on
stwierdzi¢, ze Sad naruszyl prawo, podejmujac nawet prébe wykladni zgodnej. Moim zdaniem
zaréwno bezposredni skutek, jak i obowiazek wykladni zgodnej sa wykluczone w sytuacji typu
Rusal Armenal. Poszukiwanie luki w przepisach prawa Unii w celu wypelnienia jej rozwigzaniem
zgodnym z konwencja paryska powinno by¢ w takim przypadku wykluczone. Jak wykaze
w nastepnej sekcji, wykladnia zgodna jest specyficzna metoda interpretacyjna, ktéra narzuca

% Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 5 pazdziernika 2004 r., Pfeiffer i in. (od C-397/01 do C-403/01, EU:C:2004:584, pkt 119); z dnia
24 stycznia 2012 r., Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, pkt 27); a takze z dnia 6 listopada 2018 r., Max-Planck-Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874, pkt 59).

¥ Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r., Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395, pkt 8; z dnia 10 marca 2011 r., Deutsche
Lufthansa (C-109/09, EU:C:2011:129, pkt 52).
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kreatywno$¢ w celu osiagniecia rezultatu wymaganego przez przepis docelowy (w tym przypadku
art. 4 konwencji paryskiej). Powinna ona zatem by¢ stosowana wylacznie w sytuacji typu
Nakajima.

78. W ten spos6b dochodzimy do kolejnego twierdzenia podniesionego przez EUIPO, zgodnie
z ktérym Sad przekroczyt granice wykladni zgodne;j.

2. Granice obowigzku wyktadni zgodnej

79. EUIPO twierdzi, ze Sad dokonal wykladni art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 contra
legem. Wprowadzil on do brzmienia tego przepisu wyrazenia ,patent” i ,dwanascie miesiecy”,
podczas gdy jego jednoznaczne brzmienie dopuszcza jedynie wzory i wzory uzytkowe oraz
sze$ciomiesieczny okres pierwszenstwa.

80. KaiKai kwestionuje, ze art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 jest wyczerpujacy. W jej ocenie
Sad prawidlowo stwierdzil, ze istnieje luka, ktéra nalezy wypetni¢, a przepis ten nie zawiera
zadnych szczegdlnych zasad dotyczacych dlugosci okresu pierwszenstwa wynikajacego ze
zgloszenia o udzielenie patentu. KaiKai podkreslita zatem na rozprawie, ze w tym przypadku nie
mamy do czynienia z wykladnia contra legem; art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nie
wyklucza, poprzez swoje brzmienie, wykorzystania innych rodzajow praw wlasnosci
intelektualnej jako podstawy prawa pierwszenstwa.

81. W sprawach wewnetrznych, poczawszy od wyroku Pupino®, Trybunal zaakceptowat
ograniczenie contra legem obowiazku sadéw krajowych do znajdowania rozwigzan zgodnych
z prawem Unii. Trybunatl nie wyjasnit jeszcze znaczenia tego ograniczenia. Wydaje sie jednak, ze
EUIPO rozumie to w ten sposéb, ze sady nie moga narusza¢ jasnych i jednoznacznych
sformutowan®.

82. W tym $wietle EUIPO twierdzi, ze prawodawca Unii w sposéb wyczerpujacy i jasny
uregulowal sytuacje, w ktérych mozna zastrzec prawo pierwszenstwa dla pdzniejszego zgloszenia
wzoru wspélnotowego; zgloszenia o udzielenie patentu nie naleza do nich*. W przepisie tym nie
ma zadnej luki prawnej. Stwierdzajac istnienie takiej luki prawnej, Sad dokonal wyktadni art. 41
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 contra legem.

83. To, czy stwierdzenie takiej luki jest lub nie jest contra legem, zalezy moim zdaniem od
kontekstu interpretacyjnego, w jakim dziala sad. Gdyby konwencja paryska wiazaca Uni¢ na
mocy porozumienia TRIPS nie istniata lub byla nieistotna®, nie bytoby powodu, aby Sad uznal,
ze istnieje luka prawna. Jednak znalezienie luki prawnej moze by¢ rozwiazaniem w kontekscie

#  Zobacz wyrok z dnia 16 czerwca 2005 r. (C-105/03, EU:C:2005:386, pkt 47). Zobacz takze na przyklad wyroki: z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
Sea Watch (C-14/21 i C-15/21, EU:C:2022:604, pkt 84); z dnia 27 kwietnia 2023 r., M.D. (Zakaz wjazdu na Wegry) (C-528/21,
EU:C:2023:341, pkt 99).

¥ W tym wzgledzie EUIPO powoluje sie na wyroki: z dnia 8 grudnia 2005 r., EBC/Niemcy (C-220/03, EU:C:2005:748, pkt 31); z dnia
28 lutego 2008 r., Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, pkt 48).

% Stanowisko to zostalo réwniez wyrazone w pkt 6.2.1.1 wytycznych EUIPO dotyczacych rozpatrywania spraw zwiazanych

z zarejestrowanymi wzorami wspélnotowymi z dnia 31 marca 2023 r. (zwanych dalej ,wytycznymi EUIPQO”), jak réwniez w wersji z dnia

1 pazdziernika 2018 r. obowigzujacej w czasie majacym znaczenie dla sprawy: ,Zastrzezenie pierwszenstwa bazujace na wczes$niejszym

zgloszeniu patentowym zostanie co do zasady odrzucone [...]”.

Moim zdaniem konwencja paryska jest rzeczywiscie nieistotna dla celéw wyktadni, jezeli istnieje powdd, aby wykluczy¢ jej bezposredni

skutek.
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wykladni zgodnej z konwencja paryska. Wykladnia zgodna to wykladnia, ktérej celem jest nie
tylko wybér znaczenia przepisu, ale takze znalezienie konkretnego rozwigzania odpowiadajacego
wymogom przepisu docelowego.

84. Opierajac sie na brzmieniu art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, EUIPO twierdzi, ze
zgloszenia o udzielenie patentu sa wyraznie i jednoznacznie wykluczone jako wazna podstawa
prawa pierwszenstwa na mocy tego przepisu. Czy rzeczywiscie tak jest? W rzeczywistosci, jak
twierdzi KaiKai, w rozporzadzeniu nr 6/2002 nie ma przepisu, ktéry wyraznie wykluczalby
zgloszenie o udzielenie patentu. Jak piekno zalezy od patrzacego, tak poziom jednoznacznosci
zalezy od dokonujacego wykladni.

85. W istocie art. 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wyraznie obejmuje tylko dwa rodzaje
wczesniejszych zgloszen — zgloszenia wzoru przemystowego lub wzoru uzytkowego. Czytajac go
w oderwaniu od innych przepiséw, nie ma powodu, by pomysle¢, ze prawodawca Unii
»zapomnial” o uregulowaniu wczesniejszych zgloszen o udzielenie patentu.

86. Jezeli jednak rozporzadzenie nr 6/2002 zostanie umieszczone w kontekscie zobowigzan Unii
wynikajacych z konwencji paryskiej przyjetej w porozumieniu TRIPS, a konwencja ta bedzie
rozumiana jako wymagajaca mozliwosci skorzystania z prawa pierwszenstwa do zgloszenia
wzoru na podstawie wcze$niejszego zgloszenia o udzielenie patentu, to wykladnia ulegnie
zmianie. Brak jakiejkolwiek wzmianki o patentach wydaje si¢ w tym kontekscie przeoczeniem
prawodawcy unijnego. W kontekscie wykladni zgodnej sad jest zobowiazany do skorygowania
ewentualnych niedopatrzenn prawodawcy. W zwiazku z tym Sad nie powinien by¢ pozbawiony
mozliwosci stwierdzenia luki prawnej w oparciu o rzekomy wymdg konwencji paryskiej
dotyczacy dopuszczenia pary skladajacej si¢ z wcze$niejszego patentu i z pdzniejszego wzoru.
Odnajdywanie luk jest moim zdaniem dopuszczalna technika w kontekscie wyktadni zgodnej.

87. Wydaje sie, ze jest tak przynajmniej w przypadku wewnetrznych kwestii zgodnosci wykladni
prawa krajowego z prawem Unii. Jak juz wyjasnitam (zob. pkt 74 niniejszej opinii), natlozony na
sady krajowe obowiazek wykladni zgodnej w takich sprawach wewnetrznych jest daleko idacy.
W tym kontekscie Trybunal nietatwo zaakceptowal stanowisko sadéw krajowych, zgodnie
z ktéorym odmienna wykladnia prawa krajowego bylaby contra legem. Trybunal wymagal od
sedzidw krajowych wiekszej kreatywno$ci niz dopuszczaja oni w swojej praktyce krajowej w celu
osiggniecia docelowego rezultatu®’, a nawet odejscia od utrwalonego orzecznictwa, kiedy
interpretuja sporny przepis krajowy*. Wymagana kreatywno$¢ obejmuje wyszukiwanie luk®.

88. Czy jednak sady Unii powinny ucieka¢ si¢ do tego samego poziomu kreatywnosci, gdy sa
zobowigzane do dokonywania wykladni przepiséw prawa Unii zgodnie z jej miedzynarodowymi
zobowigzaniami?

89. Trybunal uzasadnit obowiazek wyktadni zgodnej w sprawach wewnetrznych w nastepujacy
sposéb. Sady krajowe, jako cze$¢ panstw czlonkowskich, sa zwiazane obowiazkiem lojalnosci
wyrazonym obecnie w art. 4 ust. 3 TUE i okreslanym jako zasada obowiazku lojalnej

2 Jako modelowy przykiad zob. wyrok z dnia 24 stycznia 2012 r., Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, pkt 25-31).

8 Zobacz na przyktad wyroki: z dnia 17 kwietnia 2018 r., Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, pkt 72); z dnia 5 wrzesnia 2019 r.,
Pohotovost (C-331/18, EU:C:2019:665, pkt 56).

Tylko w ten sposéb potrafie wyjasni¢ sytuacje w sprawie Marleasing. Zobacz w tym wzgledzie rozwigzanie zaproponowane w opinii
rzecznika generalnego W. van Gervena w sprawie Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:310, pkt 10).
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wspdlpracy®. Sady krajowe sa zatem zobowigzane do osiagania rezultatéw wymaganych przez
prawo Unii w ramach swoich uprawnien, ktére polegaja na dokonywaniu wyktadni prawa.
Ponadto, ze wzgledu na ten sam obowiazek lojalnosci, nalezy domniemywaé, ze panstwo
cztonkowskie dziatajace w charakterze prawodawcy nie miato zamiaru narusza¢ prawa Unii.
Mozna z tego wywnioskowaé, ze o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej, wszystkie przepisy
krajowe, wczesniejsze i pozniejsze w stosunku do prawa Unii, sa zgodne z prawem Unii®*. Dla
sadéw krajowych oznacza to, ze nie naruszaja one woli prawodawcy, jesli interpretuja prawo
krajowe zgodnie z prawem Unii.

90. Nawet jesli zgodnie z art. 216 ust. 2 TFUE lub z miedzynarodowa zasada pacta sunt servanda
Unia jest zwigzana swoimi zobowigzaniami miedzynarodowymi, to nie opiera si¢ to na tym
samym obowiazku lojalnosci o charakterze konstytucyjnym?®, ktéry istnieje dla panstw
czlonkowskich na mocy art. 4 ust. 3 TUE. Domniemanie, ze prawodawca Unii nie zamierzatl
naruszy¢ miedzynarodowych zobowiazan Unii, nie moze by¢ tak silne, jak to samo domniemanie
w sprawach wewnetrznych.

91. Moze to uzasadnia¢ punkt widzenia, Ze obowiazek dokonywani wykladni prawa Unii
w zgodzie z umowami miedzynarodowymi jest mniej daleko idacy. W tym wzgledzie
wyszukiwanie luk mozna tatwiej scharakteryzowac¢ jako wyktadnie contra legem w przypadku
braku wyraznego dowodu zamiaru prawodawcy Unii do przestrzegania miedzynarodowych
zobowiazan Unii. W kazdym razie ograniczenie contra legem wykladni zgodnej jest samo w sobie
przedmiotem wyktadni w kazdym konkretnym przypadku.

92. Zwazywszy, ze prawodawca Unii, regulujac prawo pierwszenstwa w odniesieniu do zgloszen
wzorédw wspolnotowych, wybral sformulowania niemal identyczne jak konwencja paryska, mimo
iz nie wyrazil wprost zamiaru przestrzegania zasad pierwszenstwa zawartych w tej konwencji
w zadnym przepisie rozporzadzenia nr 6/2002, jestem zdania, jak juz wyjasniono (zob. pkt 68
niniejszej opinii), ze sprawe te mozna scharakteryzowaé jako sytuacje typu Nakajima. Z tego
powodu stwierdzenie luki w rozporzadzeniu nr 6/2002 byloby uzasadnione i nie stanowiloby
wykladni contra legem, gdyby konwencja paryska rzeczywiscie wyraznie wymagala
dwunastomiesiecznego terminu pierwszenstwa. Sad nie popelnil zatem btedu, dokonujac
wykladni rozporzadzenia nr 6/2002 w zgodzie z konwencja paryska.

93. Jestem jednak zdania, ze konwencja paryska nie zawiera takiej zasady, a tym bardziej tak jasnej
zasady wymagajacej dwunastomiesiecznego terminu pierwszenstwa, i ze w zwigzku z tym Sad
dokonal btednej wykladni tej konwencji. Tym sposobem dochodze do ostatniej czesci mojej
opinii.

B. Wyktadnia konwencji paryskiej

94. Istnieja dwie zasadnicze kwestie dotyczace wykladni konwencji paryskiej, co do ktérych
strony nie sa zgodne.

% W czasie gdy Trybunal po raz pierwszy odnidst sie do tego obowigzku w celu uzasadnienia obowiazku wykladni zgodnej, wlasciwym
przepisem byt art. 5 traktatu EWG [zob. wyrok z dnia 10 kwietnia 1984 r., von Colson i Kamann (14/83, EU:C:1984:153, pkt 26); zob.
takze wyrok z dnia 14 lipca 1994 r., Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, pkt 26)].

W przypadku gdy parnstwo czlonkowskie nie dokonuje transpozycji dyrektywy, sady krajowe moga uznaé, ze ustawodawca byt zdania, iz
istniejace ustawodawstwo spelnia juz obowiazek prawny wynikajacy z dyrektywy.

7 Zobacz w tym wzgledzie J. Temple Lang, Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty, Common Market Law Review,
Vol. 27, 1990, s. 645; J. Temple Lang, The duties of cooperation of national authorities and Courts under Article 10 EC: two more
reflections, European Law Review, Vol. 26, 2001, s. 84.
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95. Po pierwsze, EUIPO, popierane przez Komisje, twierdzi, ze Sad nieslusznie uznal, iz
konwencja paryska dopuszcza wczedniejsze zgloszenie o udzielenie patentu jako podstawe
pozniejszego zgloszenia wzoru. KaiKai twierdzi, ze Sad dokonal prawidlowej wykladni tej
konwencji.

96. Po drugie, EUIPO podnosi, ze Sad blednie uznal, iz konwencja paryska ustanawia ogélna
zasade, zgodnie z ktéra wczesniejsze prawo okresla dlugosé okresu pierwszenstwa i od ktérej
art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej stanowi wyjatek. W zwiazku z tym EUIPO uwaza, ze Sad
btednie uznal, ze KaiKai moze skorzysta¢ z dwunastomiesiecznego terminu pierwszenstwa.
KaiKai broni wykladni Sadu.

97. Moim zdaniem Sad prawidlowo uznal, ze konwencja paryska pozwala na zastrzezenie
pierwszenstwa w oparciu o pare skladajaca sie z wcze$niejszego zgloszenia o udzielenie patentu
i z péziniejszego zgloszenia wzoru przemystowego. Sad naruszyl jednak prawo, uznajac
dwunastomiesieczny termin pierwszenstwa, gdy zastrzezenie pierwszenstwa dla wzoru
wspolnotowego opiera si¢ na wczesniejszym zgloszeniu o udzielenie patentu.

98. Zanim wyjasnie powody takiej wykladni konwencji paryskiej, oméwie pokrétce metody, ktére
Sad powinien stosowac przy wykladni umowy miedzynarodowe;j takiej jak konwencja paryska.

1. Metody wyktadni umowy miedzynarodowej

99. Prawo miedzynarodowe, w tym prawo WTO, pomimo istnienia mechanizmu rozstrzygania
sporéw, nie jest wyposazone w instytucje sadowa uprawniona do dokonywania wykladni
postanowien uméw miedzynarodowych z ostateczna moca wigzaca dla wszystkich innych
podmiotéw. Tym samym, w przeciwienistwie do systemu prawnego Unii, brakuje w nim
mechanizmu gwarantujacego jednolita wykladnie.

100. Jednym z narzedzi lagodzacych problem rozbieznej wykladni jest Konwencja wiederiska
o prawie traktatéw (zwana dalej ,konwencja wiedeniska”), ktéra zawiera zasady wykladni uméw
miedzynarodowych®. Nawet jesli Unia nie jest strona tej konwencji, jej przepisy stanowia
kodyfikacje zwyczajowego prawa miedzynarodowego®, a Unia powinna je stosowal przy
interpretacji uméw miedzynarodowych .

101. Artykut 31 ust. 1 konwencji wiedenskiej okresla nastepujaca ogdlna zasade wykladni:
»Iraktat nalezy interpretowa¢ w dobrej wierze, zgodnie ze zwyklym znaczeniem, jakie nalezy
przypisywac uzytym w nim wyrazom w ich kontekscie, oraz w $wietle jego przedmiotu i celu”.
Artykut 31 ust. 2—4 tej konwencji zawiera bardziej szczegétowe wyjasnienia, a jej art. 32 okresla
pewne uzupelniajace zasady interpretacji.

102. Moim zdaniem zasady wykladni okreslone w konwencji wiedenskiej nie réznia sie tak bardzo
od zwyklych metod wykladni stosowanych przez Trybunal. W zwiazku z tym, dokonujac wyktadni
konwencji paryskiej, Trybunal powinien wzia¢ pod uwage jej brzmienie, kontekst i cel, dla ktérego
konwencja ta zostala przyjeta. Punktem wyjscia powinno by¢ jednak brzmienie, kontekst i cel

% Podpisana w Wiedniu w dniu 23 maja 1969 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, s. 331).

% Zobacz w tym wzgledzie Zgromadzenie Ogélne Narodéw Zjednoczonych, rezolucja przyjeta w dniu 20 grudnia 2018 r., A/RES/73/202,
»PdZniejsze porozumienia i péZniejsza praktyka w odniesieniu do interpretacji traktatéw”, konkluzja 2, pkt 1, zgodnie z ktéra art. 31 i 32
konwencji wiedeniskiej maja réwniez zastosowanie jako zwyczajowe prawo miedzynarodowe.

6 Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 25 lutego 2010 r., Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, pkt 42, 43); z dnia 14 lipca 2022 r.,
OBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (C-500/20, EU:C:2022:563, pkt 56).
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samej umowy miedzynarodowej, a nie sposéb, w jaki Unia ja wdrozyla. Tak wiec, nawet jesli
prawodawca Unii w dobrej wierze rozumial konwencje paryska jako niedopuszczajaca pary
skladajacej sie z wczesniejszego patentu i z pdzniejszego wzoru i bylo to powodem, dla ktérego
zdecydowal si¢ dopusci¢ jedynie wcze$niejsze wzory i wzory uzytkowe jako Zrédlo praw
pierwszenstwa dla wzoréw wspdlnotowych, to nie oznacza to, ze takie rozumienie konwencji
paryskiej jest prawidlowe .

103. Majac to na uwadze, zbadam teraz te dwie sporne kwestie.

2. Wczesniejsze zgloszenie patentowe jako Zrodto prawa pierwszeristwa dla pozniejszego zgloszenia
wzoru przemystowego

a) Uwagi wstepne

104. Ochrona wtlasnosci intelektualnej ma charakter terytorialny, co oznacza, ze obowiazuje
wylacznie na terytorium panstwa (lub regionu), ktére (ktéry) jej udziela. W przypadku tych
rodzajow praw wlasnosci intelektualnej, ktére wymagaja rejestracji w celu skorzystania
z ochrony, takich jak patenty, wzory uzytkowe i wzory przemystowe, oznacza to, ze ochrona
bedzie wazna tylko na terytorium objetym wlasciwoscia odpowiedniego organu rejestracyjnego,
ktory ja zatwierdzil.

105. Osoba, ktéra pragnie chroni¢ swéj wynalazek, wzér lub znak towarowy, pod ktérym
sprzedawany jest produkt, musi wystapi¢ o taka ochrone w kazdym poszczegdlnym kraju lub
regionie. W celu zlagodzenia probleméw wynikajacych z terytorialnosci ochrony wiasnosci
intelektualnej konwencja paryska wprowadzita system praw pierwszenstwa. Nie eliminuje to
potrzeby ubiegania si¢ o ochrone na kazdym pozadanym terytorium osobno, ale ,pozwala zyska¢
na czasie” przy ubieganiu si¢ o taka ochrone, zanim potencjalni konkurenci beda mogli uczynic to
samo. Czas ten, zwany terminem pierwszenstwa, moze wynosi¢ sze$¢ lub dwanascie miesiecy
i zaczyna biec od momentu pierwszego prawidlowo zlozonego zgloszenia.

106. Oproécz terytorialnos$ci kolejna komplikacja ochrony wtlasnosci intelektualnej wynika
z réznic w rodzajach praw wlasnosci intelektualnej. Poszczegdlne panstwa réznie definiuja to, co
jest rozumiane jako okreslony rodzaj prawa wlasnosci intelektualnej, i nie wszystkie przewiduja te
same rodzaje praw wlasnosci intelektualnej. Tym samym najwyrazniej 11 panstw czlonkowskich
Unii uznaje wzory uzytkowe za odrebna forme prawa wlasnosci intelektualnej®. Ponadto
podobne rodzaje praw wlasnosci intelektualnej sa czesto réznie nazywane. Na przykiad najblizszy
rodzaj ochrony tego, co w Europie jest zwykle okreslane jako wzér, w Stanach Zjednoczonych jest
nazywany patentem na wzor®. Nawet pojecie wzoru wspoélnotowego nie jest na szczeblu Unii

¢ Inne systemy prawne, na przykltad w Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, przyjmuja odmienne podejscie. Zobacz w tym
wzgledzie H. Hartwig, Claiming priority under the Community design scheme, w: Research Handbook on Design Law, ed. H. Hartwig,
Edward Elgar, 2021, s. 250, w szczeg6lnosci s. 253-255.

Te panstwa czlonkowskie Unii obejmuja Republike Czeska, Danie, Niemcy, Hiszpanie, Wlochy, Wegry, Austrie, Polske, Portugalie,
Slowacje i Finlandie. Zobacz wytyczne EUIPO, przytoczone w przypisie 50 niniejszej opinii, pkt 6.2.1.1.

% Zgodnie z US Patent and Trademark Office Manual of Patent Examining Procedure, wydanie dziewigte, luty 2023 r., sekcja 1502.01
Distinction Between Design and Utility Patents: ,,Ogélnie rzecz biorac, »patent uzytkowy« chroni sposéb, w jaki artykut jest uzywany
i dziata (35 U.S.C. 101), podczas gdy »patent na wzoér« chroni sposéb, w jaki artykut wyglada (35 U.S.C. 171). [...] Zaréwno patent na
wzdr, jak i patent uzytkowy mozna uzyskaé¢ w odniesieniu do danego artykulu, jezeli wynalazek polega zaréwno na jego uzytecznodci, jak
i wygladzie ozdobnym. Podczas gdy patenty uzytkowe i patenty na wzér zapewniaja prawnie odrebng ochrone, uzyteczno$¢ i ozdobnos¢
artykulu moga nie by¢ tatwe do rozdzielenia. Artykuly wytworzone moga posiadac¢ cechy zaréwno funkcjonalne, jak i ozdobne [...]".
Zobacz réwniez w tym wzgledzie S. Schickl, Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or
Different Labels, Journal of World Intellectual Property, Vol. 16, 2013, s. 15.
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jednolite. Tak wiec angielska wersja jezykowa rozporzadzenia nr 6/2002 odnosi sie do
»Community design”, podczas gdy francuska wersja jezykowa odnosi si¢ do ,dessins ou modéles
communautaires” .

b) Zgloszenie na podstawie PCT

107. PCT, w ramach ktérego KaiKai dokonata zgloszenia, na podstawie ktérego zwrdécila sie do
EUIPO o uznanie prawa pierwszenistwa w niniejszej sprawie, jest efektem miedzynarodowego
wysitku majacego na celu utatwienie zycia wynalazcom.

108. PCT jest umowa miedzynarodowa zawarta w 1970 r., ktéra weszta w zycie w 1978 r. Jej
sygnatariuszami jest obecnie 157 panstw, w tym wszystkie 27 panstw czlonkowskich Unii,
jednakze nie jest nim Unia Europejska. Jest to szczegélne porozumienie w ramach konwencji
paryskiej, administrowane przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej. PCT przewiduje dokonanie ,zgloszenia miedzynarodowego” w celu ochrony
wynalazkéw®. Po dokonaniu takiego zgloszenia miedzynarodowego moze by¢é ono
interpretowane jako zgloszenie patentu, wzoru uzytkowego i innych rodzajéw ochrony
wynalazkéw, takich jak $wiadectwa wynalazcy i $wiadectwa uzytkowe®. Po etapie
miedzynarodowym, ktéry nie moze prowadzi¢ do przyznania ochrony, osoba, ktéra dokonata
zgloszenia miedzynarodowego, musi rozpocza¢ etap krajowy, w ktérym zwrdci sie o odpowiednia
forme ochrony w kazdym kraju lub regionie osobno. Celem zgloszenia miedzynarodowego jest
miedzy innymi ustalenie daty zgloszenia w celu skorzystania z prawa pierwszenstwa.

109. EUIPO twierdzi, ze bledne rozumowanie Sadu rozpoczyna sie od uzycia terminu
»-miedzynarodowe zgloszenie patentowe”, ktéry z prawnego punktu widzenia jest terminem
nieistniejacym. KaiKai zlozyla bowiem zgloszenie miedzynarodowe w rozumieniu PCT, a nie
miedzynarodowe zgloszenie wniesione w celu uzyskania patentu. Jak wtasnie wyjasnitam, takie
zgloszenie miedzynarodowe moze by¢ interpretowane jako zgloszenie patentowe lub zgloszenie
wzoru uzytkowego, ale do czasu podjecia takiej decyzji poprzez dokonanie zgloszenia krajowego
zgloszenie miedzynarodowe znajduje si¢ w stanie kwantowej superpozycji, ze tak sie wyraze —
jest jednoczesnie zgloszeniem wniesionym w celu uzyskania patentu i zgloszeniem wzoru
uzytkowego.

110. Moim zdaniem, uzywajac terminu ,miedzynarodowe zgloszenie patentowe”, Sad chcial
podkresli¢, ze zgloszenie KaiKai moze by¢ rozumiane jako zgloszenie wniesione w celu uzyskania
patentu, nawet jesli moze by¢ réwniez zgloszeniem wzoru uzytkowego. Wiasnie z tego powodu
Sad uznal, ze KaiKai przysluguje dwunastomiesieczny termin pierwszenstwa. Powracajac do
terminologii fizyki kwantowej, podczas gdy Sad ,przeksztalcil” miedzynarodowe zgloszenie
KaiKai w patent, EUIPO ,przeksztalcito” je we wzér uzytkowy. To tak samo, jakby EUIPO
nazwalo je ,miedzynarodowym zgloszeniem wzoru uzytkowego”. W zwiazku z tym twierdzenie
EUIPO, jakoby Sad postuzyt sie nieistniejacym terminem, jest nieistotne.

¢ Dodatkowo na przyklad chorwacka wersja jezykowa postuguje sie wylacznie terminem ,wzér” (,dizajn Zajednice”), a stoweriska wersja
jezykowa posluguje sie wylacznie terminem ,model” (,model Skupnosti”). Niemiecka wersja jezykowa réwniez uzywa tylko jednego
wyrazu (,das Gemeinschaftsgeschmacksmuster”), podczas gdy wersje jezykowe hiszpariska i wloska odnosza sie¢ do wzoréw i modeli
(odpowiednio, ,dibujos y modelos comunitarios” i ,disegni e modelli comunitari”).

% Zobacz art. 2 ppkt (vii) oraz art. 3 ust. 1 PCT.

% Zobacz art. 2 ppkt (i) PCT. Artykul 2 ppkt (ii) PCT dodatkowo stanowi, ze okreslenie ,patent” moze oznacza¢ dowolne formy ochrony
samego wynalazku, wymienione w art. 2 ppkt (i) PCT.
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c) Powody interpretacji konwencji paryskiej jako dopuszczajgcej pare skiadajaca sie
z wczesniejszego patentu i poZniejszego wzoru

111. Konwencja paryska nie przewiduje wyraznie mozliwo$ci oparcia prawa pierwszenstwa do
pdzniejszego zgloszenia wzoru na wczesniejszym zgloszeniu o udzielenie patentu. Nie wyklucza
ona jednak takiej mozliwosci.

112. Sformulowanie art. 4 sekcja A ust. 1 konwencji paryskiej wymienia rézne mozliwosci
dokonania pierwszego zgloszenia (,zgloszenie o udzielenie patentu na wynalazek, zgloszenie
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub znaku towarowego”), a nastepnie stwierdza, ze do
celéw podzniejszego zgloszenia w innych panstwach dana osoba korzysta z prawa pierwszenstwa,
nie okreslajac jednak rodzaju zgloszenia. Moze to tatwo sugerowaé, ze kazde z wymienionych
mozliwosci dokonania pierwszego zgloszenia moze by¢ Zrédltem praw pierwszenstwa dla kazdego
pozniejszego zgloszenia.

113. Brzmienie art. 4 sekcja A ust. 1 konwencji paryskiej nie jest zatem rozstrzygajace.
W rzeczywisto$ci kontekst, w jakim znajduje sie konwencja paryska, obejmujacy réznorodnos¢
form praw wlasnosci intelektualnej na calym $wiecie, przemawia za interpretacja, ktéra nie
przypisuje decydujacej roli formie lub nazwie prawa wlasnosci intelektualnej.

114. EUIPO podnosi, ze Sad btednie zinterpretowal ogélna zasade konwencji paryskiej dotyczaca
tozsamosci przedmiotu. Wedtug EUIPO kazdy rodzaj prawa wlasnosci przemystowej daje jedynie
prawo pierwszenstwa do tego samego rodzaju prawa, takiego jak patent na patent, wzér na wzor
lub wzér uzytkowy na wzoér uzytkowy®. Tak wiec, o ile wyraznie nie postanowiono inaczej,
jedynie wcze$niejszy wzor moze stanowi¢ podstawe prawa pierwszenstwa dla pézniejszego wzoru
wspolnotowego; patent nie czyni zado$¢ tej zasadzie.

115. Moim zdaniem zasade tozsamosci przedmiotu mozna rozumie¢ w kategoriach formalnych
lub materialnych. Wydaje sie, ze w niniejszym odwotaniu EUIPO uzywa go w znaczeniu
formalnym, poniewaz kladzie nacisk na identyczno$¢ formy wczes$niejszego i pdzniejszego
zgloszenia .

116. Wytyczne dotyczace stosowania konwencji paryskiej wydaja sie jednak sugerowac
materialne rozumienie zasady tozsamos$ci przedmiotu. I tak, w odniesieniu do art. 4 sekcja
E ust. 1 konwencji paryskiej wytyczne te stanowia, ze ,[w] rzadkich przypadkach wzér
przemystowy i wzér uzytkowy dotycza tego samego przedmiotu, poniewaz co do zasady pierwszy
z nich dotyczy ozdobnych aspektéw wyrobu przemyslowego, podczas gdy drugi odnosi sie do

Na poparcie swojego twierdzenia, ze istnieje ogdlna zasada dotyczaca tozsamo$ci przedmiotu, EUIPO powoluje si¢ na art. 4
sekcja C ust. 4 konwencji paryskiej. W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze chociaz przepis ten postuguje sie sformutowaniem ,ten sam
przedmiot”, to nie zawiera on zasady ogélnej, lecz rozwigzuje szczegélna sytuacje, w ktorej istnieja dwa wczesniejsze zgloszenia,
z ktérych pierwsze zostalo wycofane, zaniechane lub odrzucone, dla celéw ustalenia poczatku biegu terminu pierwszenstwa. Zobacz
G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm
in 1967, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 1968 (zwany dalej ,wytycznymi dotyczacymi
stosowania konwencji paryskiej”), art. 4 sekcja C ust. 4 komentarz b).

W tym wzgledzie pragne zauwazy¢, ze wytyczne EUIPO wydaja sie uznawac zasade tozsamosci przedmiotu w znaczeniu zaréwno
formalnym, jak i materialnym W znaczeniu formalnym wymagaja one, aby wczesniejsze zgloszenie dotyczyto wzoru przemystowego lub
uzytkowego. W znaczeniu materialnym wymagaja one, aby wzdr wspélnotowy odnosil sie do tego samego wzoru lub wzoru uzytkowego.
W odniesieniu do tego ostatniego wymogu wytyczne wyjasniaja dalej, ze dwa zgloszenia moga rézni¢ si¢ jedynie szczegélami, ktére
mozna uznac za ,nieistotne”, odnoszac sie w ten sposéb do przedmiotu ochrony, a nie do formy ochrony. Zobacz wytyczne EUIPO,
przytoczone w przypisie 50 niniejszej opinii, ppkt 6.2.1.1, w szczegblnosci s. 61, 63.
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jego nowosci technicznej”®. To odniesienie do tego samego przedmiotu wydaje sie pocigga¢ za
soba istote nowego pomystu, dla ktérego poszukuje sie ochrony, a nie forme, w jakiej jest on
chroniony.

117. Wydaje mi sie, ze cel konwencji paryskiej, jakim jest zlagodzenie zasady terytorialnosci
poprzez wprowadzenie prawa pierwszenstwa, réwniez dyktuje raczej takie materialne, a nie
formalne rozumienie zasady tozsamosci przedmiotu.

118. Zapewne to wlasnie swiadomos¢, ze moze dojs¢ do materialnego pokrywania sie przedmiotu
ochrony w ramach réznych form praw wlasnosci przemystowej, sklonita do wprowadzenia zmian
do konwenc;ji paryskiej w 1925 r., ktore wprowadzily art. 4 sekcja E ust. 1, wyraznie dopuszczajacy
pare skladajaca sie z wecze$niejszego wzoru uzytkowego i pdzniejszego wzoru przemystowego.

119. Jesli takie istotne pokrywanie si¢ moze zachodzi¢ miedzy wzorem uzytkowym a wzorem
przemystowym, to moze ono réwniez zachodzi¢ miedzy patentem a wzorem przemyslowym.
Zgodnie z dokumentami instytucjonalnymi Unii wzér uzytkowy jest prawem z rejestracji, ktore
przyznaje wylaczna ochrone wynalazkowi technicznemu, podobnie jak patent; przypomina patent
w tym znaczeniu, ze wynalazek musi by¢ nowy, cho¢ czesto wymagany poziom wynalazczosci nie
jest tak wysoki, jak w przypadku patentéw. W przeciwienstwie do patentéw wzory uzytkowe sa
udzielane bez uprzedniego badania w celu ustalenia nowosci i poziomu wynalazczego. Oznacza
to, ze ochrone mozna uzyskaé¢ szybciej i taniej, jednakze przyznana ochrona jest mniej
bezpieczna™. Z tego powodu wzory uzytkowe zostaly nazwane na przyklad ,patentami drugiej
kategorii””, ,,drobnymi wynalazkami””* lub ,krétkoterminowymi” patentami krajowymi?.

120. Mozna zada¢ pytanie, dlaczego mozliwo$¢ powolania sie na wczedniejsze zgloszenie
o udzielenie patentu w odniesieniu do pézniejszego zgloszenia wzoru nie zostala wyraznie
wprowadzona do tekstu konwencji paryskiej w czasie, gdy wprowadzono art. 4 sekcja E ust. 1
w celu zapewnienia mozliwosci powolania sie¢ na wzér uzytkowy. Moim zdaniem nie bylo to
konieczne wlasnie dlatego, ze para skladajaca sie z wczesniejszego patentu i z pdézZniejszego wzoru
byla juz mozliwa ze wzgledu na zasade tozsamos$ci przedmiotu rozumianego materialnie.
Przyczyne wyraznej wzmianki o parze obejmujacej wzér uzytkowy i wzdér mozna wyjasnic
wzgledna nowoscia wzoréw uzytkowych w konwencji paryskie;j.

121. W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze konwencja paryska zostata zawarta juz w 1883 r.
W tym czasie nie zajmowano si¢ wzorem uzytkowym jako formag ochrony wynalazku. Zostal on
uznany przez konwencje paryska dopiero w 1911 r., na podstawie zmiany wprowadzonej na
konferencji w Waszyngtonie. W zwiazku z tym w 1925 r. wprowadzono do tej konwencji art. 4
sekcja E, wraz z rewizja dokonana na konferencji w Hadze™. Konieczne bylo zatem wyjasnienie,
w jaki sposéb wzory uzytkowe wpisuja sie w system praw pierwszenstwa na podstawie konwencji
paryskiej. Nie byto to natomiast konieczne w przypadku patentéw, poniewaz konwencja paryska
od poczatku uznawala je za forme prawa wlasnosci przemyslowej. W zwiazku z tym para

® Wytyczne dotyczace stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 4 sekcja E komentarz b)
(wyrdznienie moje).

7 Zielona ksiega Komisji, Ochrona wzoréw uzytkowych na jednolitym rynku, COM(95) 370 wersja ostateczna z dnia 19 lipca 1995 r., s. i-b.

T Wytyczne dotyczgce stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 1 ust. 2 komentarz d).

7 Zielona ksiega Komisji w sprawie ochrony prawnej wzoréw przemystowych, czerwiec 1991 r., 111/F/5131/91-EN, pkt 2.6.3.

7 Opinia Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego w sprawie wniosku dotyczacego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zblizajacej
przepisy prawne dotyczgce ochrony wynalazkéw za pomoca wzoréw uzytkowych (Dz.U. 1998, C 235, s. 26), pkt 2.7.

™ Zobacz wytyczne dotyczace stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 4 sekcja E komentarz a).
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skladajaca sie z wczesniejszego patentu i z pozniejszego wzoru nie zastugiwala na szczegdlne
wyréznienie w przypadku materialnego pokrywania si¢ przedmiotu ochrony, poniewaz wynikato
to juz z zasady tozsamosci przedmiotu rozumianego materialnie.

122. Podsumowujac, biorac pod uwage podobieristwa miedzy patentami i wzorami uzytkowymi,
nie mozna wykluczyé, Ze materialne pokrywanie si¢ moze wystapi¢ réwniez miedzy
wczesniejszym zgloszeniem o udzielenie patentu a pdzniejszym zgloszeniem wzoru. Jesli przyjac,
ze zasada tozsamosci przedmiotu ma charakter materialny, to nie ma powodu, dla ktérego patent
nie méglby by¢ wykorzystywany jako Zrédlo prawa pierwszenstwa dla pdzniejszego wzoru w taki
sam sposéb, jak jest to przyjete dla wzoru uzytkowego. Moim zdaniem nie jest to wykluczone
przez zadne z postanowien konwencji paryskiej.

123. Jestem zatem zdania, ze Sad nie naruszyl prawa, dokonujac wykladni konwencji paryskiej
w ten sposéb, ze dopuszcza ona wykorzystanie wcze$niejszego zgloszenia patentowego jako
zrodta prawa pierwszenstwa dla pdzniejszego zgloszenia wzoru, pod warunkiem ze przedmiot
obu zgloszen jest co do istoty taki sam.

3. Termin pierwszeristwa dla péZniejszego zgloszenia wzoru opartego na wczesniejszym zgloszeniu
patentowym

124. EUIPO twierdzi, ze nie istnieje ogélna zasada wynikajaca z logiki konwencji paryskiej”,
zgodnie z ktéra charakter wcze$niejszego prawa okres$la diugos¢ terminu pierwszenstwa.
Twierdzi ono zatem, ze Sad naruszyl prawo, stwierdzajac istnienie takiej zasady.

125. W tej kwestii zgadzam sie z EUIPO.

126. Artykut 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej przyznaje dwunastomiesieczny termin
pierwszenstwa patentom i wzorom uzytkowym oraz sze$ciomiesieczny termin pierwszenstwa
wzorom przemystowym i znakom towarowym. Przepis ten nie wyjasnia, czy termin ten zalezy od
wczesniejszego czy pdzniejszego prawa. Jesli elementy danej pary sa takie same, kwestia ta jest
bezprzedmiotowa, jak stusznie twierdzi EUIPO. Staje si¢ ona jednak istotna, jezeli pary sa
heterogeniczne, jak w przypadku polaczenia wczesniejszego wzoru uzytkowego i pdzniejszego
wzoru lub wczesniejszego patentu i pdzniejszego wzoru.

127. W odniesieniu do pierwszej z tych dwéch sytuacji konwencja paryska przewiduje wyrazne
rozwigzanie w art. 4 sekcja E ust. 1, opierajace sie na dlugosci terminu przypisanego pdzniejszemu
prawu, tj. sze$ciomiesigcznemu terminowi, ktéry art. 4 sekcja C ust. 1 przypisuje wzorom
przemystowym. Konwencja paryska milczy w odniesieniu do drugiej kombinacji sktadajacej sie
z wczesniejszego patentu i z pdZniejszego wzoru.

128. Mimo ze tekst milczy w tej kwestii, Sad wywiddl z domniemanej zasady ogélnej, zgodnie
z ktéra charakter wczesniejszego prawa ma decydujace znaczenie dla okreslenia dlugosci terminu
pierwszenstwa, ze odpowiednim terminem dla tego drugiego potaczenia bylo dwanascie miesiecy.
Wynikalo to z art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej, ktéry przyznaje patentom dwanascie
miesiecy.

7 Jak stwierdzil Sad w pkt 77 zaskarzonego wyroku.
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129. Sad zinterpretowal art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej jako wyjatek od tej ogdlnej
zasady. EUIPO twierdzi natomiast, ze art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej stanowi wyjatek,
lecz ogdlna zasada, od ktdrej przepis ten stanowi wyjatek, zostata btednie okreslona przez Sad’.

130. Po pierwsze, tekst konwencji paryskiej nie wyjasnia, czy okres pierwszenstwa zalezy od
charakteru prawa wczes$niejszego czy pdzniejszego. W takim przypadku konieczne jest siegniecie
do uzupelniajacych metod wykladni, ktére obejmuja uwzglednienie prac przygotowawczych.

131. W tym wzgledzie zaskarzony wyrok jest odkrywczy. Sad wskazal, ze w pracach
przygotowawczych do konwencji paryskiej ujawniono, ze powodem wydluzenia terminu
pierwszenstwa w odniesieniu do patentow z sze$ciu do dwunastu miesiecy bylo to, ze
w niektérych panstwach, w szczegdlnosci w Niemczech, trudno bylo przeprowadzi¢ wstepne
badanie zgloszenia o udzielenie patentu w terminie sze$ciu miesiecy”.

132. Rozumiem ten opis w nastepujacy sposéb. Aby méc oceni¢ dlugos¢ terminu pierwszenstwa,
istotne sa dwie daty: data zgloszenia pierwszego prawa, od ktdrej rozpoczyna sie bieg tego
terminu, oraz data zgloszenia kolejnego prawa, z ktéra termin ten uplywa. Jezeli w Niemczech
zgloszenie kolejnego patentu trwa dluzej niz sze$¢ miesiecy, niemozliwe jest skorzystanie
z wcze$niejszego zgloszenia w terminie, w sytuacji gdy termin wynosi sze$§¢ miesiecy poczawszy
od dokonania pierwszego zgloszenia. Oznacza to na przyklad, ze jezeli dana osoba zlozyla
zgloszenie o udzielenie patentu we Francji, to nie bedzie ona mogla zlozy¢ zgloszenia
o udzielenie kolejnego patentu w Niemczech w terminie szesciu miesiecy. Bylo to powodem
przedluzenia tego terminu do dwunastu miesiecy. W ten sposéb osiagnieto réwnowage miedzy
interesami zglaszajacego prawo wlasnosci przemyslowej, ktéry powinien mie¢ mozliwosé
zorganizowania miedzynarodowego rozszerzenia takiego prawa w odpowiednim okresie,
a interesami os6b trzecich, ktére nie powinny by¢ konfrontowane ze zbyt dlugimi terminami
pierwszenstwa, kiedy to prawa, ktére osoby te moglyby chcie¢ naby¢ dla tych samych
przedmiotéw, nie moga zosta¢ waznie uzyskane”. Krotko moéwiac, powodem przediuzenia
okresu pierwszenstwa dla patentéw byla dlugos¢ procedur zglaszania w niektérych krajach
patentu jako prawa pdzniejszego.

133. W zwiazku z tym uwazam, ze Sad niestusznie uznal, iz w konwencji paryskiej istnieje ogélna
zasada, zgodnie z ktéra dlugosc terminu pierwszenstwa zalezy od pierwszego zgloszenia. Bardziej
rozsadne wydaje mi sie uzaleznienie tego terminu od zlozenia pézniejszego zgloszenia.

134. Jestem zatem zdania, ze dlugo$¢ termindéw pierwszenstwa przewidzianych w art. 4
sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej zalezy od charakteru pdzniejszego, a nie pierwszego zgloszenia.

135. Stosujac te logike do niniejszej sprawy, jesli prawo pierwszenstwa do pdzniejszego zgloszenia
wzoru jest zastrzezone na podstawie wczesniejszego zgloszenia patentowego, to dlugo$é terminu
pierwszenstwa, zgodnie z art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej, wynositaby sze$¢ miesiecy.

% Wedlug EUIPO przepis ten stanowi wyjatek od ogélnej zasady tozsamosci przedmiotu ochrony rozumianej w sposéb formalny.
77 Zobacz pkt 79 zaskarzonego wyroku.

" Zobacz wytyczne dotyczace stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 4 sekcja C ust. 1-3
komentarz b).
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136. Wyrok Sadu w sprawie TELEYE ™, na ktérym Sad opart si¢ w zaskarzonym wyroku®, nie stoi
na przeszkodzie powyzszemu wnioskowi. W wyroku TELEYE Sad orzekl, w kontekscie prawa
znakéw towarowych, ze to zgloszenie o rejestracje wcze$niejszego prawa powoduje powstanie
prawa pierwszenstwa. Wniosek ten wydaje si¢ calkowicie zgodny z konwencja paryska, zgodnie
z ktora istnienie i data wczesniejszego zgloszenia sg istotne dla rozpoczecia biegu terminu
pierwszenstwa. Jednakze, wbrew powodowi, dla ktérego Sad powotal si¢ na ten wyrok, wniosek
6w nie moéwi nic o dlugosci spornego terminu.

137. Chociaz zgadzam sie z EUIPO, Ze w niniejszym przypadku dlugo$¢ terminu pierwszenstwa
wynosi sze$¢ miesiecy, to nie moge zaakceptowac jego argumentu opartego na braku wzajemnosci
z panstwami trzecimi, w szczegolnosci ze Stanami Zjednoczonymi. EUIPO zasadniczo twierdzi, ze
w Stanach Zjednoczonych wzory sa chronione prawem patentowym (,patenty na wzory”) i ze
w  wyniku  zaskarzonego  wyroku  zglaszajgcy moga  automatycznie  korzystaé
z dwunastomiesiecznego terminu pierwszenstwa, podczas gdy zglaszajacy w Unii maja tylko
sze$ciomiesieczny termin pierwszenstwa. Wytyczne EUIPO traktuja juz jednak amerykanskie
patenty na wzory jako zgloszenia wzoréw, ktére moga by¢ Zrédlem prawa pierwszenstwa dla
wzoréw wspdlnotowych w okresie sze$ciu miesiecy od zgloszenia patentu na wzdr. Nie
dostrzegam zadnego nieprawidlowosci w zakresie wzajemnosci na niekorzy$¢ oséb, ktére
dokonaly wcze$niejszego zgloszenia wzoru w Unii Europejskiej, wynikajacego z tego, ze
wczesniejsze zgloszenie o udzielenie patentu zapewnialoby dwanascie miesiecy ochrony
pozniejszemu zgloszeniu wzoru wspdlnotowego. Amerykanskie patenty na wzory nadal bylyby
klasyfikowane jako zgloszenia wzordéw, a nie zgloszenia o udzielenie patentu.

138. Na koniec chcialabym odnie$¢ sie do argumentéw opartych na art. 4 sekcja C ust. 1
konwencji paryskiej. Sad oparl si¢ na tym przepisie, aby uzasadni¢ swoje stwierdzenie, ze istnieje
ogélna zasada, zgodnie z ktéra termin pierwszenstwa jest powiazany z charakterem
wczesniejszego prawa. Zinterpretowal on ten przepis jako wyjatek od domniemanej zasady
ogoblnej, tak ze tylko w tej szczegdlnej sytuacji okres pierwszenstwa jest zwiazany z pozniejszym
prawem. Moim zdaniem przepis ten nie tyle stanowi jednak wyjatek, ile raczej zastosowanie
ogoblnej zasady, zgodnie z ktéra dlugos¢ okresu pierwszenstwa zalezy od charakteru pézniejszego
prawa.

139. Z powyzszych wzgledéw Trybunal powinien stwierdzi¢, ze Sad naruszyt prawo w zakresie,
w jakim uznal, ze zgodnie z konwencja paryska zgloszenie wzoru oparte na wcze$niejszym
zgloszeniu o udzielenie patentu korzysta z dwunastomiesiecznego, a nie sze$ciomiesiecznego
terminu pierwszenstwa.

140. Podsumowujac, proponuje, aby Trybunal zinterpretowal konwencje paryska w ten sposéb,
ze dopuszcza ona, aby zgloszenie pdzniejszego wzoru (w tym wzoru wspoélnotowego) opieralo sie
na wczedniejszym zgloszeniu o udzielenie patentu, pod warunkiem Ze zachodzi istotna
identyczno$¢ przedmiotu zgloszenia. Dtugos$¢ terminu pierwszenstwa w takim przypadku wynosi
sze$¢ miesiecy, zgodnie z tym, co przewiduje konwencji paryska w odniesieniu do wzoréw
przemystowych.

7 Zobacz wyrok z dnia 15 listopada 2001 r., Signal Communications/OHIM (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266 zwany dalej wyrokiem
,TELEYE”).

8 Zobacz pkt 78 zaskarzonego wyroku.

ECLI:EU:C:2023:576 25



Orinia T. Capery — SprAWA C-382/21 P
EUIPO/THE KaiKar COMPANY JAEGER WICHMANN

V. Konsekwencje

141. Jedyny zarzut odwolania jest moim zdaniem czesciowo zasadny. W konsekwencji zaskarzony
wyrok powinien zosta¢ uchylony.

142. Stosujac art. 61 akapit pierwszy statutu, Trybunal powinien odrzuci¢ zarzut drugi
podniesiony przez KaiKai przed Sadem.

143. Nie uwazam jednak, by stan postepowania pozwalal Trybunalowi na orzekanie
w przedmiocie zarzutu pierwszego, ktdry nie zostal przeanalizowany przez Sad w zaskarzonym
wyroku i w odniesieniu do ktdérego twierdzenia faktyczne dotyczace istoty sporu nie byly
poruszane przed Trybunatem. Sad wydal zaskarzony wyrok bez zbadania zarzutu pierwszego.
W zwiazku z tym sprawa powinna zosta¢ przekazana Sadowi do ponownego rozpoznania w celu
rozstrzygniecia tego zarzutu, przy pozostawieniu kwestii kosztéw do rozstrzygniecia
w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

VI. Wnioski

144. W swietle powyzszego proponuje Trybunatowi Sprawiedliwo$ci, by:

uchylit wyrok Sadu z dnia 14 kwietnia 2021 r., The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO
(Sprzet gimnastyczny i sportowy) (T-579/19, EU:T:2021:186);

— oddalit zarzut drugi podniesiony przed Sadem przez The KaiKai Company Jaeger Wichmann
GDbR;

— skierowal sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad w celu rozstrzygniecia pozostalego
zarzuty;

— pozostawil kwestie kosztéw do rozstrzygniecia w orzeczeniu konczacym postepowanie
W sprawie.
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