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Przedmiot post¢powania gldwnego

Znak towarowy Unii Europejskiej — Uzywanie przez osoby trzecie — Utrata prawa
wylacznego wiaseiciela znaku towarowego w wyniku tolerowania — Kwestia
niezbednych przestanek wykluczenia tolerowania — Termin

Przedmuiot i podstawa prawna odestania prejudycjalnego

Wyktadnia prawa Unii, art. 267 TFUE

Pytania prejudycjalne

1. Czy tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE,
atakze art. 54 ust.1 12 oraz art. 111 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 moga wykluczy¢ nie tylko wszelkie kroki podejmowane



STRESZCZENIE WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM— SPRAWA C-466/20

na drodze administracyjnej lub sgdowej, lecz rowniez zachowanie
majace miejsce bez udziatu organu lub sgdu?

2. W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzace;j:
Czy przedsadowe wezwanie do zaniechania naruszen, W ramach
ktorego wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego przed
skierowaniem sprawy na droge sadowa zada od wlasciciela
pozniejszego znaku towarowego zobowigzania si¢ do zaniechania
uzywania znaku towarowego oraz zaptaty kary umownej w przypadku
naruszenia tego zobowigzania, Stanowi zachowanie “\przeczace
tolerowaniu w rozumieniu art. 9 ust. 1 i2 dyrektywy. 2008/95/WE,
atakze art. 54 ust.1 12 oraz art. 111 ust. 2 rozporzadzenia, (WE)
nr 207/2009?

3. Czy przy obliczaniu pigcioletniego okresu (tolerewania w rozumieniu
art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE,_a takze artyS4ust. 2 12 oraz
art. 111 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr<207/2009, w przypadku podjecia
krokow na drodze sadowej istotnegest, whicsienic ‘powodztwa do sadu,
czy dorgczenie pozwu stronie pozwanej? Czy Witym kontek$cie ma
znaczenie to, ze dorgczenie™pozwu stronie 4 pozwanej wskutek
zawinienia wlasciciela wczesnigjszegoznaku towarowego opdznito si¢
na tyle, ze okres pigciudat uptynat?

4.  Czy utrata, o ktorej mewa Wyart. 9 ust, 1 1 2 dyrektywy 2008/95/WE,
atakze art. 54qust. Iy 2y 0razhart. 111 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009, ‘eprocz reszezen 0 zaniechanie obejmuje rowniez dalsze
roszczenia ‘Wynikajgce ‘Z prawa znakéw towarowych, na przyktad
roszczenia odszkodewawcze czy roszczenia o udzielenie informacji
I zniszczenig?

Przywolane przepisy prawa Unii

Artykut Oust, i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z,dnia, 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskichhodnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. 2008, L 299,
Sa25), atakzeqart. 54 ust. 1 12 oraz art. 111 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE)
nr207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)

Przywolane przepisy prawa krajowego

Paragraf 125b pkt 2, 88 18, 19, § 21 ust. 1 i 2 Markengesetz (ustawy o znakach
towarowych, Niemcy; zwanej dalej ,,MarkenG”)



HEITEC

Zwiezle przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postepowania

Strona powodowa jest wilascicielem stownego unijnego znaku towarowego
LHEITEC”, ktéry zgloszono wdniu 18 marca 1998r. ze starszenstwem
zastrzezonym od dnia 13 lipca 1991 r. i zarejestrowano w dniu 4 lipca 2005 r.
Strona powodowa wniosta odwotanie od decyzji Urzgdu Unii Europejskiej ds.
Wriasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 czerwca 2018 r. 0 uniewaznieniu
prawa do tego znaku towarowego z powodu nieuzywania. Skarge wniesiong na
decyzje Izby Odwotawczej z dnia 23 kwietnia 2019 r. rozpatruje Sad (sprawa
T-520/19).

Strona pozwana nr 1, ktérej cztonkiem zarzadu jest strona pozwana Nr2;\zostata
wpisana do rejestru handlowego w dniu 16 kwietnia 2003 r. pod*firma,,,HEITECH
Promotion GmbH”, ktérej od tamtej pory uzywa. Jest wiascigiclem niemieckiego
znaku graficznego zawierajacego elementy stowne ,,HEITECH PROMOTION”,
zgltoszonego W dniu 17 wrzesnia 2002 r. i zarejestrowanegoy Wydniuy 4 lutego
2003 r., ktorego uzywa najpozniej od dnia 29 listgpada 2004 r., ‘a takze unijnego
graficznego znaku towarowego zawierajacejmelements, stowny  ,,HEITECH”,
zgloszonego w dniu 6 lutego 2008 r. i zarejestrowanego “w dniu 20 listopada
2008 r., ktorego uzywa najpdzniej od dni@6ymaja 2009+

Pismem zdnia 29 listopada 2004 r. stroma .pozwana nr 1 zwrodcita si¢ do
przedstawicieli strony powodowe] Zwzapytaniem, ¢zy ci zgodziliby si¢ zawrzeé
porozumienie 0 rozgraniczeniu i Uprzywilejowaniu,

Z pisma Urzedu Harmonizacji'w famach Rynku Wewnetrznego z dnia 7 lipca
2008 r. strona powodowa, dowiedziata, si¢ 0 zgloszeniu unijnego znaku
towarowego ,,HEITECH™, strony pozwanej nr 1. Pismem zdnia 22 kwietnia
2009 r. strona qpowodowa ‘przedstawita stronie pozwanej nr 1 przedsadowe
wezwanie do zaniechania \naruszen wynikajacych zuzywania firmy iznaku
towarowego ,,HEITECH?. Wiodpowiedzi z dnia 6 maja 2009 r. strona pozwana
nrl1 pomownie ™, zaproponowata zawarcie porozumienia 0 rozgraniczeniu
i uprzywilejewaniu.

W, dniu 31'grudnia 2012 r. do Landgericht Nulrnberg-Firth (sadu krajowego
w Norymberdze-Furth, Niemcy) wptyngt faksem pozew datowany na dzien
15,grudnia2032'r. W dniu 12 marca 2013 r. Landgericht Nirnberg-Flrth zwrocit
przedstawicielowi strony powodowej uwage, ze nie wplacono zaliczki na poczet
kosztowgsadowych i nie ztozono oryginatéw pozwu.

W dniu 30 grudnia 2013 r. do Landgericht Nirnberg-Firth wptyngto pismo
przedstawicieli strony powodowej datowane na dzien 12 grudnia 2013 r. wraz
z czekiem rozrachunkowym na pokrycie kosztow sagdowych oraz nowym pozwem
datowanym na dzien 4 pazdziernika 2013r. W dniu 14 stycznia 2014r.
Landgericht Nirnberg-Firth zwrocit stronie powodowej uwage, ze nalezy
doreczy¢ rowniez pozew z dnia 15 grudnia 2012 r., w zwigzku z czym poproszono
0 ztozenie oryginatow dla sadu i strony pozwanej. Oryginaty te dotarty do sadu
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w dniu 22 lutego 2014 r. W dniu 24 lutego 2014 r. sad zwrdcit stronie powodowej
uwagg, ze zadania zawarte W oryginatach pozwu, ktore wptynety w dniu 22 lutego
2014 r., nie sg zgodne z zgdaniami zawartymi W pozwie, ktory wplynal faksem
w dniu 31 grudnia 2012 r. Pismem, ktore wptyngto w dniu 21 maja 2014 r., strona
powodowa ponownie przystata oryginaty. Juz w dniu 16 maja 2014 r. sad wszczal
pisemne postepowanie przygotowawcze | zarzadzit dorgczenie sporzadzonych
w sadzie odpiséw dostgpnego w formie faksu pozwu z dnia 15 grudnia 2012 r.,
ktore to dorg¢czenie nastgpito w dniu 23 maja 2014 r.

Strona powodowa wnosi 0 orzeczenie, ze strona pozwana Nr 1 jest zobowigzana
do zaniechania uzywania okreslenia ,,HEITECH Promotien, “GmbH” na
oznaczenie swojej dziatalno$ci (zadanie 1), umieszczania oznaczeh ,,HEITECH
PROMOTION” lub ,,HEITECH” na towarach, oferowania (towarowai ustugypod
tymi oznaczeniami, uzywania tych oznaczen na papierze firmowym, na stronach
internetowych lub w reklamie (zadanie Il), uzywaniallub przenoszenia,na inne
podmioty domeny internetowej ,heitech-promotion.de” wykerzystywanej dla
celow dziatalnosci gospodarczej (zadanie Ill) “erazfdoywyraZenia zgody na
wykreslenie swojej firmy z rejestru handlowego, (zadanie, VAll). Ponadto strona
powodowa podniosta wobec obu pozwanych roszczenie, o udzielenie informaciji,
ustalenie odszkodowania, zniszczenie Ipokrycie “kosztow przedsadowego
wezwania do zaniechania naruszen W wysekosci 2667,60 EUR wraz z odsetkami
(zadania 1V, V, VI, VIII).

Landgericht Nirnberg-Firthguznak, roszezenie strony powodowej wobec strony
pozwanej nr 1l o pokryciehkosztéw yprzedsadowego wezwania do zaniechania
naruszen W wysokosci 1353,80°EUR, ‘wraz *z odsetkami i oddalit powodztwo
W pozostatym zakresie. @dwetanie strony“powodowej nie zostato uwzglednione.
Strona powodowagpodtrzymujeiswoje zadania zawarte W pozwie w ramach skargi
rewizyjnej, ktorej oddalenia domagaja sie pozwani.

Zwie¢zle przedstawienie uzasadnienia odeslania

Jesli chodzi Oyprawo Unii, uwzglednienie skargi rewizyjnej zalezy od tego, czy
podniesione przez, strone powodowa — i uznane za istniejgce przez sad odsylajacy
— roszczenia Zitytulu naruszenia jej unijnego znaku towarowego (art. 9 ust. 1
zdanie drugiegit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z § 125b pkt 2, 8§ 18
I 19°"MarkenG) ulegty utracie zgodnie z 8 21 ust. 1 i 2 MarkenG, a takze art. 54
ust. 1 W2 oraz art. 111 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. W tym kontekscie
nasuwaja si¢ pytania dotyczace wyktadni art. 9 ust. 1 i2 dyrektywy 2008/95,
a takze art. 54 ust. 11 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

Artykut 54 ust. 1 rozporzadzenia nr207/2009 stanowi, ze wtlasciciel unijnego
znaku towarowego, ktéry tolerowat przez pig¢ nastepujacych po sobie lat na
uzywanie pozniejszego unijnego znaku towarowego w Unii i byt §wiadomy tego
uzywania, nie moze na podstawie wczesniejszego znaku towarowego ani wnosic¢
0 uniewaznienie prawa do pozniejszego znaku, ani sprzeciwia¢ si¢ jeg0 uzywaniu
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W odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktérych pdzniejszy znak byt uzywany,
chyba ze zgloszenia p6zniejszego unijnego znaku towarowego dokonano w ztej
wierze.

Uzywanie pdzniejszego znaku w rozumieniu 8§21 ust. 1 i2 MarkenG, atakze
art. 54 ust. 1 12 oraz art. 111 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga ponadto
uzywania W obszarze objetym ochrong, poniewaz utrata roszczen W swietle tych
przepisow moze nastapi¢ wylacznie W zakresie obszaru objetego ochrong
wczesniejszego znaku, nie za§ W odniesieniu do czynnos$ci spoza tego obszaru.
Znak towarowy w zarejestrowanej postaci musi by¢ zatem uzywany do
oznaczania towardw i ustug objetych jego ochrona.

Z ustalen sadu odwotawczego wynika, ze strona pozwana nr 1, w kazdym
wypadku od dnia 6 maja 2009 r. uzywata swoich znakow towarowych\w zakresie
ich odno$nych obszarow objetych ochrong W Spesob, odpowiadajacy
podniesionym zadaniom.

Strona powodowa miata tez §wiadomo$¢ uzywania'znaku przez stron¢ pozwang
nr 1, ktora stanowi niezbedna przestanke utraty roszezen. Uzyskala ja mianowicie
w zwigzku z pismem strony pozwanej nisd,z dnia 6 majas2009 r. Nie wykazano,
ze strona pozwana Nr 1 dziatata w ztej wierze.

Sad odsylajacy przedstawia_<mastepujace\, wyjasnienia w odniesieniu  do
poszczegOlnych pytan:

Pytanie pierwsze: W odniesieniu de. ‘tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i2
dyrektywy 2008/95/WE, %, a takze, art;64 wust.1 12 oraz art. 111 wust. 2
rozporzadzenia nr 2072009 pojawia si¢ watpliwos¢, czy tolerowanie
w rozumieniu tychwprzepisew smoze wykluczy¢ nie tylko $rodek prawny
wniesiony do urzedulub, saduy, lecz réwniez zachowanie majace miejsce bez
udzialu organw,Jub sadu.

W _swietle', orzecznictwa Trybunalu dotyczacego dyrektywy 89/104
niezdefiniowanesw prawie stanowionym Unii Europejskiej pojecie tolerowania
w.rozumieniu,art, 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest autonomicznym pojeciem prawa
Unitjpodlegajacynyjednolitej wyktadni. Trybunal wyjasnit ponadto, ze czasownik
»tolerowacyma kilka przyjetych znaczen w jezyku potocznym i w jednym z nich
oznagza ,znosi¢” lub ,nie zapobiegac”, wobec czego rozni si¢ od ,,zgody”,
o ktérejyamowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 iktéora musi by¢ wyrazona
W sposob jednoznacznie wskazujacy wole zrzeczenia si¢ praw. Podmiot tolerujacy
wykazuje si¢ pasywnoscig, rezygnujac Z podejmowania dostepnych mu $rodkow
zaradczych mimo wiedzy o stanie rzeczy, ktéry niekoniecznie jest przez niego
mile widziany. Pojecie ,.tolerowania” zaktada, ze podmiot tolerujacy pozostaje
bezczynny wobec sytuacji, ktorej moglby si¢ sprzeciwi¢. Pojecie tolerowania
w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 nalezy zatem interpretowaé w ten
sposob, ze nie mozna uznaé, iz wilasciciel wczedniejszego znaku towarowego
tolerowal dhugotrwate i utrwalone uzywanie w dobrej wierze przez osobe trzecig
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pozniejszego znaku identycznego z jego wlasnym, 0 ktérym to uzywaniu wiedziat
od dawna, jezeli byl pozbawiony wszelkiej mozliwosci sprzeciwienia si¢ tej
sytuacji (zob. wyrok z dnia 22 wrzes$nia 2011 r., Budg&jovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, pkt 37, 42-49).

W tym kontek$cie sad odsylajacy stwierdza ewentualng niedokladno$¢
w niemieckiej wersji tego wyroku (pkt49). Jest tam bowiem napisane, ze
wszelkie kroki podejmowane przez wilasciciela wczesniejszego znaku
towarowego na drodze ,,pozasadowej lub sadowe;j” [,,jeder auBergerichtliche oder
gerichtliche Rechtsbehelf”] w okresie wskazanym w art. 9 ust. 1 “dyrektywy
89/104/WE skutkujg przerwaniem biegu terminu utraty roszczenia, W wyniku
tolerowania. W jezyku niemieckim do krokéw podejmowanych nav drodze
pozasgdowej zalicza si¢ réwniez zachowanie, ktore ma micjsce ‘bez udziatu
organu lub sagdu. W jezyku postgpowania (angielskim) napisano natomiast:

»[.--] the effect of any administrative action or_court action fnitiated by the
proprietor of the earlier trade mark within the peried prescribed inArticle 9 (1) of
Directive 89/104 is to interrupt the periodwof limitationsin consequence of
acquiescence”.

Watpliwosci budzi wiec to, czy do dziatan,jktére przecza tolerowaniu, mozna
zaliczy¢ nie tylko wszelkie kroki podejmowane, navdradze administracyjnej lub
sadowej (,,administrative action,Or court action?), léez rowniez zachowanie, ktore
ma miejsce bez udziatu sadu czy tez organu.

Pytanie drugie: W przypadkusudziglenia w\na pytanie pierwsze odpowiedzi
twierdzace] nalezy WyjasniCyg, czy. przedsadowe wezwanie do zaniechania
naruszen, W ramach ktotego wiasciciel, wczesniejszego znaku towarowego przed
skierowaniem spraw¥yyna ‘droge sagdowa zada od wiasciciela pdzniejszego znaku
towarowego,zanieehaniauzywania znaku towarowego oraz zobowigzania si¢ do
zaptaty katy umowne] Wyprzypadku naruszenia tego zobowigzania, a takze — na
wypadekyniezawarcia takieégo porozumienia — grozi skierowaniem sprawy na
drog@"sagdowa, stanowi zachowanie, ktore wyklucza tolerowanie w rozumieniu
art. 9 ust. 4, 1'2, dyrektywy 2008/95/WE, atakze art. 54 ust. 1 i2 oraz art. 111
usts, 2 tozporzadzenia (WE) nr 207/2009.

Pytanie\trzecie: Nalezy wyjasni¢, czy przy obliczaniu pigcioletniego okresu
tolerewania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a takze art. 54 ust. 1
I 2 orazrt. 111 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 w przypadku podjecia
krokdw na drodze sadowej istotne jest wniesienic powoddztwa do sadu, czy
dorgczenie pozwu stronie pozwanej, a takze czy w tym kontek$cie ma znaczenie
to, ze dorgczenie pozwu stronie pozwanej wskutek zawinienia wilasciciela
wczesniejszego znaku towarowego opdznito si¢ na tyle, ze okres pigciu lat

uplynat.

Trybunat orzekl, ze wszelkie kroki podejmowane przez wilasciciela
wczesniejszego znaku towarowego na drodze administracyjnej lub sadowej
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w okresie wskazanym w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 skutkujg przerwaniem
biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania (wyrok z dnia 22 wrzesnia
2011 r., Budgjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 49). Watpliwosci
budzi zatem to, czy podjecie krokow na drodze sgdowej oznacza wptyw pozwu do
sadu, czy tez dorgczenie pozwu stronie pozwanej, a takze czy w tym kontekscie
ma znaczenie to, ze opOznienie wynikajagce Z zawinienia wilasciciela
wczesniejszego znaku towarowego skutkuje tym, ze doreczenie stronie pozwanej
nastepuje dopiero po uptywie pigcioletniego terminu.

Sad odsylajacy uwaza, ze po bezskutecznym przedsagdowym wezwaniu do
zaniechania naruszen uprawniony przerywa bieg terminu utratys, roszczenia
w wyniku tolerowania jedynie wtedy, kiedy rzeczywiscie dochedzi “swojego
prawa na drodze sgdowej, apo oddaleniu pozwu wnosi rowniez Sredek
odwotawczy, aby unikng¢ uznania tolerowania. W przeciwnym razie uprawniony
moglby zapobiec utracie swoich roszczen, kierujac co piec lat,ponowne weZwania
do zaniechania naruszen. Z tego wzglgdu powiadomienia, ktoreistrena powodowa
kierowala do pozwanych po wczesniejszym wezwaniw, ich ‘do zaniechania
naruszen iz ktorych wynikato, ze kontynugjémenasdochodzenie swoich praw
I wniosta pozew, moglyby W niniejszej sprawie “mie\stang¢ na przeszkodzie
uznaniu tolerowania.

Ponadto zdaniem sadu odsytajaceg0 w niniejszym stanie faktycznym, w ktorym
uprawniony wniost co prawdaepozew, do sadw,jeszeze przed uptywem terminu
pigciu lat po wezwaniu de, zaniechamia naruszen, ale wskutek opdznienia
zawinionego przez uprawnionegondorgczenie pozZwu nastgpito dopiero po uptywie
terminu pigciu lat, nalezy potwierdzié, wystapienie tolerowania w rozumieniu
art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95a takze art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2
rozporzadzenia nrg207/2009;

Pytanie czwarte: “Nalezyswyjasni¢, jakie roszczenia uprawnionego obejmuje
utrata, o kt@rejsmowanw art. Qust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a takze w art. 54
ust. 11 2'eraz art."411 ust. 2'rozporzadzenia nr 207/20009.

Zgodnie z'brzmieniem art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 ust. 1 i2
rozporzadzenia ‘nr 207/2009 wiasciciel wczesniejszego znaku towarowego
w przypadku ‘utraty roszczenia traci uprawnienie do zlozenia wniosku
O uniewazniénie rejestracji  pozniejszego znaku towarowego oraz do
»Sprzeciwiania si¢ uzywaniu poOzniejszego znaku towarowego”. Stad tez
powyzszy przepis dotyczy przede wszystkim roszczen 0 zaniechanie.
W niemieckiej doktrynie jednomyslnie uwaza si¢ jednak, ze wilasciciel traci
ponadto rowniez dalsze roszczenia wynikajgce z prawa znakdw towarowych, na
przyktad roszczenia odszkodowawcze czy roSzczenia 0 udzielenie informacji
I zniszczenie. W ocenie sadu odsytajacego nalezy na to pytanie udzieli¢
odpowiedzi twierdzace;j.



