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orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

6 czerwca 2019 r.

Whnioskodawca(-czyni) lub inne oznaczenie strony:

Husqvarna AB

Strona przeciwna:

Lidl E-Commetee International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF
POSTANOWIENIE

| ZR 212117

[..]

6 czerwca 2019 r.

[...]

W sprawie

Husqgvarna AB [...], Huskvarna, Szwecja,

[..

]

powodka, pozwana w ramach powodztwa wzajemnego i skarzaca
W post¢powaniu rewizyjnym,
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przeciwko

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [...], Neckarsulm,

pozwana, powodka w ramach powodztwa wzajemnego, stronie
przeciwnej w postgpowaniu rewizyjnym,

[...][Or. 2]

Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci, pierwsza izbha cywilna)

[...]

postanowil:

Postgpowanie zostaje zawieszone.

Trybunatowi Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej zostaja przedstawione, dla
dokonania wyktadni art. 51 ust. 1 lit. a) rozperzadzenia'Rady (WE) nr
207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Awssprawiemwspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, z dnia 24 marca 2009,r.,'s. 1)‘eraz art. 58 ust. 1 lit.
a) rozporzadzenia (UE) nr 2017/1001%z dnia 14 ezerwea 2017 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europegjskiej(Dz.UAL 154,z dnia 16 czerwca 2017
r., s. 1) nastgpujace pytania w celu “wydania orzeczenia w trybie
prejudycjalnym:

1. Czy ustaleniesehwiliy, ktéra ma znaczenie dla obliczenia okresu
nieuzywania wyramach,stosowania’art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
w sprawie wspolnetowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia Ww ‘sprawies znaku towarowego Unii Europejskiej,
nalezy dekenywaé, whdparciu o przepisy tych rozporzadzen, w
wypadku, gdy reszczenie wzajemne o stwierdzenie wygasnigcia prawa
do unijnego zmaku towarowego zgloszone zostalo przed uptywem
piecioletniego, okresu nieuzywania?

2. W 'wypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze: czy dla
celéwabliczania pigcioletniego okresu nicuzywania, 0 ktdrym mowa
w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego 1 art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej, nalezy odnies¢ si¢ do daty wystapienia
z roszczeniem wzajemnym czy tez do daty ostatniej rozprawy w
instancji odwotawczej - w przypadku gdy roszczenie wzajemne o
stwierdzenie wygasniecia [Or.3] prawa do unijnego znaku
towarowego zostalo wniesione przed uptywem pigcioletniego okresu
nieuzywania?

Uzasadnienie:
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I. Powodka produkuje sprzet do pielegnacji ogrodu i krajobrazu. W 2006 r.
przejeta ona spotke Gardena Deutschland GmbH. Ta ostatnia od 1968 r.
wprowadza na rynek produkt ,,Original Gardena System”, stanowiacy System
wezy ogrodowych, ktorych zestaw zawiera zraszacz do nawadniania i
szybkoztacze do podtaczenia zraszacza do weza ogrodowego.

Powodka jest wiascicielem trojwymiarowego unijnego znaku towarowego nr
456244, ktory zostat zgtoszony w dniu 31 stycznia 1997 r. i zarejestrowany w
dniu 26 stycznia 2000 r. w kolorach pomaranczowo-Czerwonym, szarym i
jasnoszarym dla produktu ,,zraszacz do nawadniania” (sporny znak towarowy).
Graficzne przedstawienie tego znaku towarowego w rejestrze ukazujeszraszacz do
nawadniania sktadajacy si¢ z trzech czgsci: zlgcza, raczki i koncowki. Rgezka jest
szara i stozkowata i ma drobno rowkowana powierzchnie. Koncéwka jest wezsza i
dtuzsza niz raczka. Jest rOwniez stozkowata, zwe¢zajaca_sic Whkierunku, przodu; z
lekkimi eliptycznymi wglebieniami i 0 ciemnopomaranezowej, barwie. [Or.4]

Sporny znak towarowy zostat przedstawiony grafieznie,wrejestrze w nastgpujacy
sposob:

Zraszacz do nawadniania, ktory do maja 2012 r. byt sprzedawany przez powodke
pod numerem artykutu 941, odpowiada spornemu znakowi towarowemu.

Pozwana jest spotka nalezacg do grupy Lidl, ktora zajmuje si¢ oferowaniem w
Internecie produktow sieci dyskontowej i prowadzeniem sklepu internetowego.



10

11

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM Z DNIA 6.06.2019 R. — SPRAWA C-607/19

Od poczatku lipca 2014 r. do co najmniej stycznia 2015 r. pozwana spdika
oferowala w swoim sklepie internetowym zestaw wezy spiralnych, sktadajacy sie
z weza spiralnego, zraszacza do nawadniania i tulei ztacza stuzacej do podtaczenia
weza.

Powodka uznala te¢ oferte za naruszenie swojego unijnego znaku towarowego i
zazgdata od pozwanej zaniechania naruszen, ustalenia jej odpowiedzialnoSci
odszkodowawczej i zwrotu kosztow wezwania do zaniechania naruszen. Pozwana
wystgpit z roszczeniem wzajemnym o wykreslenie unijnego znaku towarowego z
rejestru ze wzgledu na jego wygasniecie. Landgericht (sad okregowy) uwzglednit
powddztwo i oddalit roszczenie wzajemne. Na skutek apelacjiy, pezwanej sad
odwolawczy oddalit skarge i w oparciu 0 roszczenie wzajemne stwierdzit
wygasniecie unijnego znaku towarowego nr 456244 ze skutkiem od dnia 31'maja
2017 r. [Or. 5]

Sad odsytajacy dopuscit rewizje w zakresie, W jakim _roszczenieywzajemne zostato
uznane na niekorzy$¢ powaddki. W swojej rewizji‘powédka,wnosho przywrocenie
wyroku Landgericht w zakresie, w jakim r@szezenie wzajemne zostalo w nim
oddalone.

I. Rozstrzygnigcie w niniejszej sprawie zalezy,odwyjasnienia zakresu stosowania
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 av"sprawieiwspolnetewego znaku towarowego
(zwanego dalej ,rozporzadzémicm w Sprawie  wspolnotowego  znaku
towarowego”) i rozporzadzeniay, (UE). [...] 2017/1001 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej, (dalej:% rozporzadzenie w sprawie znaku
towarowego Unii Europgjskiej)yorazyod interpretacji art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia w, sprawie -znaku “towarowego Unii Europejskiej. Przed
rozstrzygnieciem o sroedku,odwotawezym nalezy zatem zawiesi¢ postgpowanie i
na podstawie,art. 267 akapit\pieswszy lit. b) oraz akapit trzeci TFUE zwrécic¢ si¢
do Trybunatu SprawiedliwosctiUnii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym.

1. Sgdwedwotawczysuznat roszczenie wzajemne za zasadne i w tym zakresie
podniost, co, nastepuje:

W stoesunku doispornego znaku towarowego nalezy stwierdzi¢ jego wygasnigcie
ze, skutkiemyed dnia 31 maja 2017 r. Dla obliczenia nieprzerwanego okresu
nieuzywania nie ma znaczenia wystgpienie z roszCzeniem wzajemnym we
wrzesniw' 2015 r., lecz chwila zamknigcia ostatniej rozprawy w dniu 24
pazdziernika 2017 r. Do tej chwili uplynal nieprzerwany okres pigciu lat, w
ktorym znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany przez powoda, poniewaz
zraszacz do nawadniania o numerze artykutu 941 byt sprzedawany tylko do maja
2012r.

2. W niniejszej sprawie powstaje w pierwszej kolejnosci pytanie, czy ustalenia
chwili majacej znaczenie dla obliczenia okresu pigciu lat w rozumieniu art. 51 ust.
1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego 1 art. 58 ust.
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1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy
dokonywa¢ w oparciu o przepisy tych rozporzadzen (pierwsze pytanie
prejudycjalne). Jesli tak jest, pojawia si¢ pytanie, jaka chwila ma znaczenie
(drugie pytanie prejudycjalne). [Or. 6]

a) Nalezy najpierw wyjasni¢, czy w przypadku roszczenia wzajemnego o
stwierdzenie wygasni¢cia prawa do unijnego znaku towarowego zgloszonego
przed uplywem pigcioletniego okresu nieuzywania, chwila majgca znaczenie dla
obliczenia okresu nieuzywania w ramach stosowania art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskigjyjest okreslona
przepisami rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku tewarowego i
rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskie]. Nalezy postawi¢
to pytaniec w odniesieniu do obu rozporzadzen, poniewaz w @dacie wystapienia z
roszczeniem wzajemnym we wrzesniu 2015 r., ktéra moze ‘zosta¢ Uzpana za
majacg znaczenie, obowigzywalo jeszCze _zozporzadzenic, w/ | sprawie
wspolnotowego znaku towarowego, ale zostalo 0RO zastgpione rozporzadzeniem
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, ktore obowiazywato w chwili
zamknigcia rozprawy przed sadem odwotawczym widniu 24 pazdziernika 2017 r.
W opinii sadu odsylajacego rozpoznajaceQo sprawey/wyzej wymienione
rozporzadzenia nie okreslajg tej chwili.

aa) Zgodnie z art. 14 ust. o “zdanie pierwszewrozporzadzenia w sprawie
wspalnotowego znaku towarewedo,i art:\17 ust. 1'zdanie pierwsze rozporzadzenia
w sprawie znaku towarewego,, Unii Europejskiej skutki unijnego znaku
towarowego podlegajg wytacznie,przepisom “tych rozporzadzen. W pozostatym
zakresie, zgodnie z arty, I4.st. N, zdanie drugie rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego i art: 17 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia w
sprawie znaku“towarewegos Unii¢ Europejskiej, naruszenie unijnego znaku
towarowegopodlega przepisom rozdzialu X tych rozporzadzen. Na tej podstawie
sady w_ sprawach “wnijnychs znakow towarowych stosuja przepisy tych
rozporzadzen, (arthy, 101 Tust.®l rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku
towarowegonart. 129%ust. 1 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej). Zgodnie z art. 101 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego
znaku “towarowege w wersji obowigzujagcej w dacie wniesienia roszczenia
wzajemnego we wrzesniu 2015 r. we wszystkich sprawach nieobjetych zakresem
tego, rozporzadzenia sady w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych
stosujg, przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym prawo prywatne
migdzynarodowe. Zgodnie z art. 129 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej we wszystkich sprawach dotyczacych znakow
towarowych nieobjetych niniejszym rozporzadzeniem sady w sprawach unijnych
znakow towarowych stosujg prawo krajowe majace zastosowanie. Przedmiotem
dwach ostatnich przepisow jest materialne prawo znakéw towarowych w zakresie
nie regulowanym tymi rozporzadzeniami. [...]. [Or. 7]

W odniesieniu do prawa procesowego przepisy art. 14 ust. 3 w zwigzku z art. 101
ust. 3 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz art. 17
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ust. 3 w zwigzku z art. 129 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej stanowig, ze sady w sprawach unijnych znakow towarowych
stosuja, o ile przepisy tych rozporzadzen nie stanowia inaczej, przepisy
proceduralne odnoszace si¢ do tego samego rodzaju powddztwa jak w przypadku
krajowego znaku towarowego w panstwie cztonkowskim, w ktorym maja swoja
siedzibg (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2016 r. — C-280/15, [...] pkt 28 i
nast. — Nikolajeva/Multi Protect).

bb) Rozporzadzenia te nie okreslaja wyraznie chwili, ktora w_przypadku
roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygasnigcia ma znaczenie dlajobliczenia
okresu nieuzywania W rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia, w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego 1 art. 58 ust. 1 lit. a) rozporZzadzenia wisprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami ‘wygasnigcie
znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie roszczenia wzajemnego “w
postepowaniu w sprawie naruszenia, W przypadku gdy w nieprzerwanym _okresie
pieciu lat znak towarowy nie byt rzeczywiscie uzywany.w Uniiyw'edniesieniu do
towarow lub ustug, dla ktérych zostal on zarejesttowany,\a nie ‘istnicja powody
nieuzywania.

(1) Ani pierwsza czg$¢ zdania art. 514USty, 19lit. a) ‘rozporzadzenia w sprawie
wspadlnotowego znaku towarowego ani pierwsza ezes¢ zdania art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia w sprawie znakudtowarowegosUntimEUropejskiej nie reguluje
sposobu obliczania nieprzerwanego %okresu piccitinlat” nieuzywania majgcego
znaczenie dla wygasni¢cia prawa, do znaku towarowego. Jednakze zgodnie z
druga czescig zdania tycharzepiSéw hic mozna wystepowac z roszczeniem w celu
stwierdzenia wygasnigcia, w przypadku gdy w okresic migdzy uplywem -
wskazanego w pierwszej, czgs€i zdamia tyeh przepisow - pigcioletniego terminu
I wniesieniem wniosku lubiroszczenia'wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku
towarowego zostatoyrezpoezete lub wznowione. W obu zdaniach rozrdznia si¢
zatem pomiedzy piccioletnim “‘@kresem majacym znaczenie dla stwierdzenia
wygasniecia a péznicjszym Wystapieniem z roszczeniem wzajemnym, tak ze moze
istnie¢ okres pomicdzy, koncem tego pigcioletniego okresu, a wniesieniem
roszczenia Wzajemnegoy W trakcie ktorego znak towarowy bedzie uzywany. Nie
mozna zatem Z'tegomwywnioskowac, ze dla celow ustalenia pigcioletniego okresu
majacego znagzenic w Swietle pierwsze] czgsci zdania tych przepisow nalezy
(xoOwniez)ednies¢ si¢ do wystapienia z roszczeniem wzajemnym. [Or. 8]

(2) Wizakresie, w jakim art. 99 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego i art. 127 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej stwierdzaja, iz znaczenie ma data powoOdztwa o0 naruszenie,
odnosi si¢ to wyraznie jedynie do zarzutu wygasni¢cia unijnego znaku
towarowego podniesionego przeciwko powddztwom wniesionym na podstawie
art. 96 lit. a) 1 c¢) rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
oraz art. 124 lit. a) i c) rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej, o ile zarzut ten nie zostal podniesiony w drodze roszczenia
wzajemnego. Artykut 100 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego i art. 128 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii
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Europejskiej, ktore regulujg roszczenie wzajemne, nie zawierajg zadnego takiego
przepisu. Odpowiednio zgodnie z art. 17 zdanie drugie dyrektywy (UE)
2015/2436 majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych, w przypadku gdy zarzut nieuzywania
zostal podniesiony w postepowaniu w sprawie naruszenia, okres pigciu lat
powinien by¢ obliczany wzgledem daty wniesienia powddztwa. Dyrektywa ta nie
okresla chwili majacej znaczenie w przypadku roszczenia wzajemnego o
wykreslenie.

(3) Artykut 42 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie wspdolnotowego znaku
towarowego i art. 47 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znaku tewarewego Unii
Europejskiej zawierajag wyrazne okreslenie koncowego moméntu ‘piecioletniego
terminu w post¢gpowaniu W sprawie sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku
towarowego w oparciu 0 wczesniejszy unijny znak towarowy. Takie wyrazne
okreslenie zawiera tez art. 57 ust. 2 rozporzadzenia W sprawie. wspolnotowego
znaku towarowego i art. 64 ust. 2 rozporzadzeniaw, sprawie zpaku, towarowego
Unii Europejskiej w odniesieniu do postepowania @ stwierdzenie Wygasniecia lub
uniewaznienie przed Urzedem Unii Europejskiej ds.. Wiasnosci Intelektualnej
(EUIPO). Przepisy te, majace zastosowanie do postgpowania administracyjnego
przed powyzszym urzedem, nie zawierajaisowniez zadnych wskazowek co do
chwili majacej znaczenie dla celéw obliczenia okresu wiprzypadku wniesionego
do sadu roszczenia wzajemnego ostwierdzenie wygasnigcia.

cc) Zdaniem sadu odsytajacego Ustalenie chwilijzktora w przypadku roszczenia
wzajemnego o stwierdzedie wygashigciawma znaczenie dla obliczenia okresu
nieuzywania w rozumieniu art.3ST%wust. 1°lit. a) rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarewego tart. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie
znaku towarowegeyUnii Europejskiej, nie podlega przepisom tych rozporzadzen,
poniewaz dotyCzy tQ ‘kwestiiproeeduralnej, ktora nie jest uregulowana w tych
rozporzadzeniach. JOr9]

(1) Na rzecz stanewiska, wamysl ktorego zgodnie ze zharmonizowanym w catej
Unii® prawem,, znakoéw. towarowych chodzi tutaj o kwestie proceduralng,
przemawiasy,motyws, 9 dyrektywy 2008/95/WE majacej na celu zblizenie
ustawodawstw, paastw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych.
Stwierdzay, sie)'w nim, ze odpowiednie przepisy proceduralne dotyczace
wygasnigeia 1 uniewaznienia ze wzgledu na wczesniejsze prawa sg okreslane
przezypanstwa cztonkowskie. Okolicznos¢, ze dyrektywa (UE) 2015/2436 nie
reguluje” juz wyraznie tej kwestii, jest prawdopodobnie zwigzana z
wprowadzeniem postgpowania w sprawie stwierdzenia wygasnig¢cia prawa do
znaku towarowego przed urzedami do spraw znakow towarowych, o ktorym
mowa w art. 45 tej dyrektywy, lecz nie przemawia przeciwko zakwalifikowaniu
obliczania terminu w postepowaniu sagdowym w sprawie wygasni¢cia do kwestii
proceduralnych [...].

(2) Zgodnie z niemieckim prawem postepowania cywilnego sad musi oprzeé
swoje rozstrzygnigcie na tym, co zostalo przedstawione w postepowaniu do
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zamkniecia ostatniej rozprawy [...]. W przypadku zarzutu wygasniecia w
postepowaniu spornym niemieckie prawo znakow towarowych stanowi w § 25
ust. 2 zdanie pierwsze MarkenG (ustawy o znakach towarowych), ze piecioletni
okres uzywania nalezy oblicza¢ na chwile wniesienia powodztwa. Jezeli jednak
piecioletni okres nieuzywania konczy si¢ dopiero po wniesieniu powddztwa,
nalezy zgodnie z § 25 ust. 2 zdanie drugie MarkenG uwzgledni¢ przy obliczaniu
chwile zamknigcia rozprawy [...]. Przepis 8 55 ust. 3 zdanie drugie MarkenG
stanowi, ze w przypadku powodztwa wniesionego przez wiasciciela
zarejestrowanego i majacego pierwszenstwo znaku towarowego,, na zarzut
pozwanego dotyczacy kwestii nieuzywania okres pigciu lat uwzglednia si¢ w
odniesieniu do chwili zamknigcia rozprawy.

W zwigzku z tym, ze wykluczone jest przeprowadzenie przed sadem rewizyjaym
dowodow w sprawie uzywania skutkujacego utrzymaniem, prawado znaku
towarowego, dla wygasnigcia prawa do znaku towarowego istotna jest, zgadnie z
utrwalonym orzecznictwem izby rozpoznajacej sprawe,,data ostatniej rozprawy
przed [Or. 10] sadem odwotawczym. [...].

Zgodnie z tg zasada ,,przesuwajacego si¢ okresu uzywania” znak towarowy moze
- tak jak w niniejszej sprawie - wygasngépmimo ze byton uzywany w sposob
zapewniajacy zachowanie prawa w ciggiyostatnich pieciu lat przed wniesieniem
powoOdztwa, ale juz nie w ciaggu pieCiu lat'przed datgfostatniej rozprawy przed
sagdem odwotawczym.

b) W przypadku udzieclenia “edpowiedzi twierdzacej na pierwsze pytanie
prejudycjalne, w ramach'wyktadni art.'51 ust» 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarewego hart. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie
znaku towarowege, Unii “Europejskiej, powstaje kolejne pytanie wymagajace
wyjasnienia. Ay mianewicie,\czy, dla celow obliczania pigcioletniego okresu
nieuzywaniay, 0 Ktérym, mewa W, art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie
wspalnotowege,znaku,towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie
znaku towarewege. Uniiy Europejskiej, nalezy odnie$¢ si¢ do daty wystgpienia z
roszczeniemy wzajemnym czy tez do daty ostatniej rozprawy w instancji
odwotawczej -'w przypadku gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygasnigcia
prawa ydo unijnego znaku towarowego zostalo wniesione przed uplywem
piccioletniego Jokresu nieuzywania. Zdaniem sadu odwolawczego znaczenie
powinnamicé data ostatniej rozprawy w instancji odwotawczej.

aa) Pytanie prejudycjalne ma istotne znaczenie dla rozstrzygnigcia sprawy.
Rewizja bedzie skuteczna, 0 ile obliczenie okresu nieuzywania nastapi przy
uwzglednieniu chwili wniesienia roszczenia wzajemnego we wrzesniu 2015 roku.
W tym przypadku, w odniesieniu do kwestii uzywania spornego znaku
towarowego, sprzedaz zraszacza do nawadniania o numerze artykutu 941 do maja
2012 r. miata by taki skutek, ze nie wystapitby nieprzerwany piecioletni okres
nieuzywania, tak ze roszczenie wzajemne byloby bezpodstawne. Z drugiej strony,
[Or. 11] rewizja zostanie oddalona, jezeli przy obliczeniu okresu pigciu lat
nieprzerwanego nieuzywania uwzgledni¢ nalezy dat¢ ostatniej rozprawy w
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instancji, w ktorej przeprowadza si¢ postepowanie dowodowe. Ustalenie sadu
odwolawczego, ze korzystanie ze spornego znaku towarowego skutkujgce
zachowaniem prawa zostalo dowiedzione jedynie do maja 2012 r. stanowi
podstawe do oceny prawnej w postepowaniu rewizyjnym. Sad odwotawczy w
takim wypadku, uwzgledniajac, iz ostatnie uzywanie skutkujace zachowaniem
prawa miato miejsce w maju 2012 r., stusznie stwierdzitby wygasniecie Spornego
znaku towarowego od dnia 31 maja 2017 r., poniewaz ostatnia rozprawa odbyta
si¢ w dniu 24 pazdziernika 2017 r.

bb) Chwila majaca znaczenie dla wygasnigcia ze wzgledu na pigcioletnie
zawieszenie uzywania w rozumieniu art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzcnia w, sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej i art. 51 ust. 1 lit. a) *ozperzadzenia w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego ani nie jest jasho okreslena, ani, nie
zostata dotychczas ustalona w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej. W szczegolnosci odpowiedz na pytanie prejudycjalne nie wynika z
wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej zidnia 19, kwietnia 2018 r.
(C-148/17, [...] P&C Hamburg/P&C Diusseldorf)."Zgodniez tym orzeczeniem art.
14 dyrektywy 2008/95 w zwigzku z art. 34 ust. 2, 10zporzadzenia W sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowaé,w tén sposob, ze stoi on
na przeszkodzie wykladni prawa krajowego,\zgodnie zktora uniewaznienie
wczesniejszego krajowego znaku towarowego lubtwygasniecie prawa wtasciciela
tego znaku towarowego, ktoregodstarszenstwo ‘zastrzézono dla unijnego znaku
towarowego, mozna ustali¢ 4a peosteriori, yjedynie jesli przestanki tego
uniewaznienia lub tego wygasniccia byly, spelnione nie tylko w chwili, w ktorej
zrzeczono si¢ tego wezesniejszegonkrajowege znaku towarowego, lub w chwili, w
ktérej nastapito wygasnieeie, ale réwniezw chwili wydania orzeczenia sadowego
dokonujacego tego ustalemia.” (ETS, [..] pkt 32 - P&C Hamburg/P&C
Diisseldorf). Nie est mozliwewyciggniecie z tego zadnych wnioskow w celu
udzielenia odpewiedzi, na “pytanie prejudycjalne dotyczace postgpowania
spornego. Whtym wypadku,hie €hodzi o0 badanie, czy przestanki uniewaznienia
lub wygasniecia, prawa de, krajowego znaku towarowego zostaty spetnione w
chwili jego,ztzeczenia sig lub w chwili wygasniecia (zob. ETS, [...] pkt 26 - P&C
Hamburg/P&CuDiisseldorf). Nalezy raczej zbada¢, czy nastgpilo wygasnigcie
znaku, towarewego, ktory nadal znajduje si¢ w rejestrze. [Or. 12]

¢c) Bardzigj zgodne z celem, o ktorym mowa w motywie 24 rozporzadzenia w
sprawie ‘znaku  towarowego Unii Europejskiej, a mianowicie, ze przyznanie
ochrony znaku towarowego jest uzasadnione jedynie w przypadku rzeczywistego
uzywania, jest odniesienie si¢ do chwili zamknigcia rozprawy w instancji
odwolawczej, a nie odniesienie si¢ do daty wystgpienia z roszczeniem
wzajemnym. To ostatnie moze doprowadzi¢ do tego, ze powddztwo o naruszenie
zostanie uwzglednione, a roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygasnigcia
zostanie oddalone, mimo ze sporny znak towarowy powinien byl zostaé
wykreslony w chwili wydania rozstrzygnigcia. Odniesienie si¢ do daty ostatniej
rozprawy W instancji odwolawczej odpowiada rowniez ekonomii procesowej,
poniewaz powod wzajemny nie jest zmuszony do ponownego wnoszenia
roszczenia wzajemnego lub wniosku o wykreslenie, 0 ile w trakcie trwania
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postepowania spornego uplynie pigcioletni okres nieuzywania. Odniesienie si¢ do
daty ostatniej rozprawy nie wplynie w istotny sposob na jednolitos¢ ochrony
unijnego znaku towarowego.

[.]



