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Streszczenie wniosku o0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie
z art. 98 8 1 regulaminu postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci

Data wplywu:
30 kwietnia 2024 r.
Oznaczenie sadu odsylajacego:
Juzgado de lo Mercantil nimero 1 de Alicante (Hiszpania)

Data wydania postanowienia 0 wystapieniu (Z wnieskiem owydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

27 listopada 2023 r.
Strona powodowa:

Sanchez Romero Caryvajal Jabugo.S.A:
Strona pozwana:

EmbutidosdVionells S:A.

Przedmiot pestepowania‘gléwnego

Znak towarowy “WUnii Europejskiej — Pdzniejsze zgloszenie krajowego znaku
towarowegon -, Ztawiara — Pow0dztwo 0 uniewaznienie prawa do znaku —
Zwigzanie Wwiasnymi, dziataniami — Zasada dobrej wiary — Ograniczenie powstate
Wwyniku przyzwolenia — Przerwa — Srodki majace na celu zaprzestanie
naruszania, prawa w rozsadnym terminie — Catoksztatt dziatania wcze$niejszego
uprawnionego

Przedmiot ipodstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym

Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wyktadni
— Artykut 267 TFUE — Rozporzadzenie (UE) 2017/1001 — Dyrektywa (UE)
2015/2436 — Powddztwo o uniewaznienie prawa do znaku — Ograniczenie
powstate w wyniku przyzwolenia
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Pytania prejudycjalne

1) Czy art.61 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i1Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. i art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
nalezy interpretowa¢ W ten sposob, ze wiasciciel wczesniej zarejestrowanego
znaku towarowego, ktory w wezwaniu pozasgdowym wskazatl okreslony termin
na wniesienie powodztwa 0 uniewaznienie prawa do znaku, a termin ten w sposéb
jasny ijednoznaczny pokrywa si¢ z ogélnym terminem 5 lat na “wniesienie
powddztwa 0 uniewaznienie prawa do znaku, pozostaje zwigzany, Wiasnymi
dziataniami, poniewaz wzbudzit u wlasciciela pozniejszego Zmaku, towarowego
przekonanie, ze po uptywie wskazanego terminu nie zostanie przeciwko niemu
wytoczone powddztwo 0 ewentualne uniewaznienie prawagdo znaku? W tym
wzgledzie, czy okoliczno$¢ powolania si¢ W pozniejszym postepewaniu sgdowym
na zkg wiar¢ w odniesieniu do zgtoszenia do rejestracji W celu unikniccia uptywu
okresu przedawnienia, nalezy uzna¢ za postgpowanieysprzeczneyz dobra wiarg,
jezeli w chwili wystania faksu strona posiadalatjuz wszelkiendane niezbedne do
uznania, ze zgloszenie do rejestracji zostato dokonane,w'ztej wierze?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze, czy
art. 61 rozporzadzenia ParlamentudEuropejskiego, i Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. iart. 9 dyrektywy ParlamentusEuropejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z dnia 16 grudnia, 2015 r. majacej naycelu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich fodneszgcyeh sig do znakow towarowych nalezy
interpretowaé W ten sposob, zey dziatanie “strony powodowej polegajace na
aktywnym wniesieniu‘.sprzeciwu wobec“rejestracji znakéw towarowych Unii
Europejskiej, ktorewv znagznymystopnitpokrywaja si¢ z zaskarzonymi krajowymi
znakami towarowymi ‘inktotych rejestracji ostatecznie odmoéwiono ze wzgledu na
ten sprzeciwy, stanowispodjety W rozsagdnym terminie wysilek majacy na celu
zaradzenie przywotanej sytuacji?

Przywolane przepisy prawa Unii
Traktat o,Unii Europejskiej: art. 6 ust. 3.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2017/1001 zdnia
14 czerwca 2017 r. wsprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst
jednolity): art. 59 ust. 1 i art. 61.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakdéw towarowych: art. 9 ust. 1.

Wyrok z dnia 19 maja 2022 r., HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400, zwany dalej
,wyrokiem HEITEC”.
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Wyrok zdnia 22 wrzesnia 2011r., Budgovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, zwany dalej ,,wyrokiem Budéjovicky Budvar”.

Przywolane przepisy prawa krajowego
Ustawodawstwo

Codigo Civil (kodeks cywilny): art. 7 ust. 1 — ,,Prawa nalezy wykonywa¢ zgodnie
Z wymogami dobrej wiary”.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (ustawa nr 17/2001z dnia, 7,grudnia
2001 r. o znakach towarowych):

Artykut 51 ust. 1, ktory reguluje bezwzgledne podstawysuniewaznienia, Zgodnie
z tym przepisem rejestracja znaku towarowego moze zostaéyuniewazniona albo
z powodu naruszenia zakazu bezwzglgdnego (art.Smustawy), albo zpewodu zlej
wiary zglaszajacego podczas dokonywania zgloszenia znakwtowarewego.

Artykut 52, ktory reguluje wzgledne podstawy uniewaznienia. Zgodnie z ust. 1
tego przepisu uniewaznienie rejestraji ‘znaku towarow€go moze nastapié
z powodu naruszenia zakazu wzglednegon(art: 6,7, 8, 9 i 10 ustawy). Jednakze
ust. 2 stanowi, ze wlasdcicield wczesSni€jszeégo ‘prawa, 0 ktorym mowa
w przywotanych art. 6, 7, 8 i arth9 usthl, nie moze wnosi¢ 0 uniewaznienie prawa
do pozniejszego znaku towarowego,na podstawie Swojego wczesniejszego prawa,
jezeli przyzwalal na uzywanie zarejestrowanego, pozniejszego znaku towarowego
przez okres pigciu kolejnych lat,“wiedzgc 0 tym uzywaniu, chyba ze zgloszenie
zostato dokonane w ziej wierze.

Orzecznictwo

Niektore wyroki reprezentatywne dla stanu orzecznictwa krajowego w odniesieniu
do zasady, dobrejywiary, zasady zwigzania wlasnymi dzialaniami oraz zasady
nieuczeiwego wopoznienia, niecodnoszace si¢ do spraw dotyczacych znakow
towarowych;

Wyrok, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Seccion 1 (sadu najwyzszego, izby
cywilnejy, sekeji 1) z dnia 19 pazdziernika 2020 r. (ROJ: STS 3414/2020 —
ES:TS:2020:3): w przedmiocie zasady zwigzania wlasnymi dziataniami jako
zasady 0golInej.

Wyrok Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Seccion 1 (sadu najwyzszego, izby
cywilnej, sekcji 1) zdnia 17 lipca 2008r. (ROJ: STS 3954/2008 -
ES:TS:2008:3954): w przedmiocie dziatan wtasnych i przedawnienia.
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Zwiezle przedstawienie stanu faktycznego i postepowania gléwnego

SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. jest wiascicielem znakow
towarowych Unii Europejskiej:

5J Cinco Jotas SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE
1879, nr 1.412.048, zgloszony w dniu 7 grudnia 1999 r. i zarejestrowany w dniu
4 pazdziernika 2006 r. dla klasy 29.

o

I‘ICIIII IOIIIO CAIVAJAL
AUGO BA

5J, nr9.335.662, zgtoszony w dniu 26 sierpnias2010.r. vinzarejestrowany w dniu
5 lipca 2015 r. dla klasy 29.

Z kolei spotka EMBUTIROS MONELLS S.A. jest wilascicielem hiszpanskich,
krajowychznakow towarowyech:

Hiszpanski‘znak towarowy 5Ms, nr 3.003.995, zgtoszony w dniu 31 pazdziernika
2011 r. i zarejestrowany w dniu 9 lutego 2012 r. dla klasy 29:

Hiszpanski znak towarowy 5Ps, nr3.014.970, zgloszony w dniu 26 stycznia
2012 r. i zarejestrowany w dniu 3 maja 2012 r. dla klasy 29:
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W dniu 3 listopada 2016 r. strona powodowa, za posrednictwem prefesjonalnej
kancelarii specjalizujacej si¢ W prawie znakow towarowych, przestata stronie
pozwanej wezwanie pozasgdowe, W ktorym stwierdzono, ze

znak towarowy 5J, nr 9.335.662, jest renomowanym znakiem towarowym;

1. okoliczno$¢ ta jest znana stronie pozwanej W ZaKresie; w jakim.Swego
czasu spotka SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO,S.A: wniosta
sprzeciw wobec rejestracji przez Oficina ‘Espafiolayde Patentes'y Marcas
(hiszpanski urzad ds. patentow i znakéwatowarowychhoznaczenia 5Cs, to
jest oznaczenia, ktorego rejestracji OEPM (hiszpanski, urzad ds. patentow
I znakow towarowych) odmowilgw @rodze, wydanejw wyniku sprzeciwu,
decyzji z dnia 12 lipca 2012 r.;

stwierdzono, iz strona pozwana, jest ‘wlasciciclem dwoch innych, analogicznych
znakow towarowych o cechach “%podobnych doy, 5C’s, to jest, odpowiednio,
hiszpanskiego znaku towatowego, SMSs, Nk3.003.995, oraz hiszpanskiego znaku
towarowego 5Ps, nr 3.014.970, ‘przeeiwko ktorym skierowane zostalo obecnie
pow0dztwo 0 uniewaznienicprawa do znaku.

W odniesieniw, do “whiszpafiskiege' »znaku towarowego 5Ms, nr 3.003.995,
zgloszonegogaW dniu 31 pazdzictnika 2011 r. i zarejestrowanego w dniu 9 lutego
2012 r. dla\klasy 29)stwierdzono, ze ,,pow0dztwo 0 uniewaznienie prawa do
tego znaku, towarowego “moze zosta¢ wniesione przed dniem 28 lutego
2017 r2:(pogrubionaczcionka pojawia si¢ W faksie).

W, odniesieniu %do  hiszpanskiego znaku towarowego 5Ps, nr 3.014.970,
zgloszenego W dniu 26 stycznia 2012 r. i zarejestrowanego w dniu 3 maja 2012 r.
dla, klasy 29ystwierdzono, ze ,,pow0dztwo O uniewaznienie prawa do tego
znaku towarowego moze zosta¢ wniesione przed dniem 18 maja 2017 r.”
(pogrubiona czcionka pojawia si¢ W faksie).

Po otrzymaniu faksu przez stron¢ pozwang rozpoczgly si¢ negocjacje, ktore
zakonczyly si¢ w dniu 28 grudnia 2016 r. bez osiggnigcia porozumienia.

W dniu 9 lutego 2017 r., to jest zaledwie 3 miesigce po wezwaniu i143 dni po
zakonczeniu negocjacji, strona pozwana dokonata w EUIPO zgloszenia do
rejestracji dwoch unijnych znakdéw towarowych, ktére sa zasadniczo zbiezne
Z zarejestrowanymi przez nig krajowymi znakami towarowymi.
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W nastepstwie sprzeciwu strony powodowej wobec dokonania tych nowych
s

rejestracji w przypadku znaku towarowego 16.339.004 .4 odmowy rejestracji
dokonano w dniu 2 czerwca 2018 r. W przypadku znaku towarowego 16.338.998

> odmowy rejestracji dokonano w dniu 2 grudnia 2020 r.

W dniu 2 listopada 2021 r., to jest 11 miesiecy po odmowie rejestracji ostatniego
zgloszonego przez stron¢ pozwang znaku towarowego, spotka SANCHEZ
ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. wytoczyta przeciwko <EMBUTIDOS
MONELLS S.A. powddztwo o, miedzy innymi, uniewazmienic “prawa do
pozniejszych krajowych znakoéw towarowych strony pozwanej. Strena pozwana
wniosta odpowiedZ na pozew w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zasadnicze argumenty stron w postepowaniu gléwnym

Strona powodowa stoi na stanowisku, ze stronaypozwana;, dokonujac zgloszenia
przywolanych krajowych znakow towarowychy, “dziatata W zlej wierze
W rozumieniu art. 59 rozporzadzenia 2047/100 I\ art. 52 ust. 4 lit. b) Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas (ustawy 17/2001.z daia 7 grudnia 2001 r. o znakach
towarowych).

Strona pozwana ze swej strony powotuje si¢ na pedstawie art. 61 rozporzadzenia
2017/1001 i art. 52 ust. 24bey.23%/2001, de, 7 de diciembre, de Marcas (ustawy
17/2001 zdnia 7 grudnia 200%r. @ znakaeh towarowych) na ograniczenie
powstate w wyniku przyzwolenia.

W tym celu twierdzi, ona, %e Spofnie znaki towarowe zostaly zarejestrowane
w 2012 r., ze stroma powedowa, przez dtugi okres czasu tolerowata uzywanie
przywolanych“znakdéw tewarowych, nie dokonujac zadnych czynnosci przed
sagdem az do dnia 2'listopada 2021r., oraz ze W wezwaniu pozasgdowym
wystanym W.dniu 3ulistopada 2016 r., a odebranym w dniu 4 listopada 2016 r.,
wskazano ostateczny termin na wniesienie powddztwa o0 uniewaznienie: 28 lutego
2017 r.

Zwiezle uzasadnienie wniosku 0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Uwagi dotyczqgce okolicznosci faktycznych

Z wezwania sporzadzonego W dniu 28 lutego 2017 r. oraz z faktu, ze w dniu
publikacji informacji o udzieleniu ochrony sama strona powodowa okreslita
ostateczny termin wystgpienia z powodztwem, a takze z faktu, ze w tym okresie,
jak ustalono, strona powodowa wniosta sprzeciw wobec rejestracji innych
podobnych krajowych znakow towarowych wynika, Zze strona powodowa mogla
zasadnie wnies¢ sprzeciw wobec rejestracji krajowych znakow towarowych.
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Ponadto ustalono, ze w 2012 r. znaki towarowe strony powodowej cieszyly si¢
renomg na terytorium Hiszpanii, zatem zgodnie z kryteriami okreslonymi
w wyroku zdnia 12 grudnia 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli,
C-529/07, EU:C:2009:361, nalezatoby uzna¢, ze dokonanie przez EMBUTIDOS
MONELLS rejestracji pdzniejszych krajowych znakow towarowych zostalo
dokonane w zlej wierze.

W s$wietle powyzszego sad odsylajacy powzigl watpliwosci w przedmiocie
znaczenia wezwania wyslanego faksem, w ktorym shuzby prawne strony
powodowej, ktore nie mogly nie wiedzie¢ W tamtym czasie, ze okoliczno$ci
istniejace W chwili zgloszenia pdzniejszych znakoéw towarowychnsugerowaty, iz
rejestracja znaku towarowego zostata dokonana w ztej wierze, wskazaty okteslony
termin na wytoczenie powodztwa o uniewaznienie prawa do znaku.

Sad odsytajacy powziagl zatem watpliwosci, czy okoliczno$¢, ze wlasciciel
wczesniejsze] zarejestrowanego znaku towarowego, pomimopowotania“ si¢ na
renome¢ tego znaku towarowego i wiedzy o innychzarejestrowanych znakach
towarowych, nie podnosi w wezwaniu okolicznosci istnienia ztej wiary po stronie
wilasciciela pozniejszych znakow towarowych “iwskazuje, W sposob jasny
I niepozostawiajacy pola do interpretacji; termin 5 latijake ostateczny termin na
wytoczenie powodztwa 0 uniewaznienie ‘prawa de, znaku, nalezy uznaé za jego
dziatania wtlasne, poniewaz wzbudzil ony Uwlaseiciela pozniejszego znaku
towarowego przekonanie, ze @0 Uplywie wskazamego terminu nie zostanie
przeciwko niemu wytoczone,powedztwe, o ewentualne uniewaznienie prawa do
przywotanych pdzniejszychyznakéw towarowych.

Wymaga w tym wzglédzie ‘wyjasnienia, ezy wlasciciel, ktory posiadat wowczas
wszelkie informagje Oistaniey, faktyéznym niezbgedne do dokonania oceny
ewentualnej zlej, waary strony pezwanej przy dokonywaniu zgloszenia znaku
towarowegog, moze nastgpnie powota¢ si¢ na zlg wiar¢ W celu uniknigcia
zastosowania przywotanego tetminu 5 lat.

Podobnie, jezeli strona \ta jest zwigzana wlasnymi dzialaniami inie moze
w zwigzku'z tym ‘pewoltywac si¢ na ztg wiar¢ jako przestanke uniewaznienia lub
jake przestanke braku mozliwosci zastosowania przedawnienia, sad krajowy musi
rozstrzygnaé, ¢zy ma miejsce ograniczenie powstate w wyniku przyzwolenia,
wktorym, tof celu nalezy uwzgledni¢ zasady ustanowione W wyrokach
Budg&jovicky Budvar i HEITEC.

W odniesieniu do dokonanego przez stron¢ pozwang W EUIPO zgloszenia dwoch
unijnych znakéw towarowych, ktore sa praktycznie takie same jak pdzniejsze
krajowe znaki towarowe bedace przedmiotem niniejszego postepowania, [sad
odsytajacy] powziagt watpliwos¢, czy sprzeciw wniesiony przez strong powodowa,
na podstawie Kktorego zgloszenie odrzucono, mozna uznaé za czynno$é
przerywajacg okres przyzwolenia.
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W szczegblnosci nalezy wyjasni¢, czy dzialanie wilasciciela wczesniejszych
znakdw towarowych polegajace na aktywnym wniesieniu sprzeciwu wobec
zgloszenia przywotanych unijnych znakdéw towarowych stanowi podjety
w rozsagdnym terminie wysitek majacy na celu zaradzenie przywotanej sytuacji.

W przedmiocie zasadnosci pytan prejudycjalnych

Niniejsze postepowanie dotyczy zastosowania art.59 161 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity).

W szczegodlno$ci sad odsytajacy zwraca si¢ do Trybunatud Sprawiedliwosci
0 wyjasnienie wzajemnych relacji migdzy ogolna zasada dobrej ‘wiary
a przywolanymi przepisami prawa. Chodzi 0 ustalenie, czy dziatanie, ktére mozna
uzna¢ za ,dzialanie wlasne”, wigze strong W taki (sposob,, ze jest)zrdédlem
zobowigzania skutkujacego wygasnigciem terminu na,wytoezehie powddztwa,
jezeli w terminie, ktory strona sama wyznaczyla 1 Kktory, zbiega, sig®z ogolnym
terminem 5 lat na wytoczenie powddztwa o0 uniewaznienie prawa do znaku, nie
wytoczyta ona powodztwa.

Kwestia ta nie byta wczesniej przedmietem, orzekania, na-gruncie prawa Unii
Europejskiej.

Strony kwestionujg jednak zasadnos$éyprzedstawienia pytania prejudycjalnego.
Strona powodowa stoi na stamowisku, Ze terminy na wytoczenie powodztwa
0 uniewaznienie prawa do znaku ‘nichzostaty ustanowione w drodze przepiséw
prawa 0 charakterze®, dyspozytywnymy, lecz wdrodze przepisow prawa
publicznego, zatem ich “okreslenie “nie zalezy od woli stron. Tym samym
okolicznos¢, ze, zostat wystany ‘faksy w ktorym wskazano ostateczny termin na
wytoczenie pow@dztwano uniewaznienie prawa do znaku nie wigze strony
W odniesieniuy, do pdzniejszego postepowania sadowego, W przypadku gdy
zgloszenia dokonano W ztej wierze. Uwaza ona, ze dzialania przeprowadzone
w latach, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i2021, zarowno w na drodze
postepowania wadministracyjnego, jak isgdowego, nalezy uzna¢ za rozsgdny
wysitek majaey na celu zapobiezenie sytuacji utrwalenia si¢ zaskarzonego znaku
towarewego.

Z kelei strona pozwana podnosi, ze nie ma potrzeby przedstawienia pytania
prejudygjalnego, poniewaz istnieje utrwalone orzecznictwo Trybunalu
Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej, ktore udziela odpowiedzi na przedstawione
pytania. W tym wzgledzie w odniesieniu do pytania pierwszego wskazuje ona
postanowienia z dnia z dnia 25 pazdziernika 2007 r. (C-495/06 P, Nijs/Trybunat
Obrachunkowy, EU:C:2007:644, pkt54-56), oraz z dnia 24 czerwca 2010r.
(C-117/09 P, Kronopoly/Komisja, EU:C:2010:370). W szczegdlnosSci wskazuje
ona, ze nalezy uwzgledni¢ postanowienie Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
13 lutego 2014 r., Marszatkowski/OHIM (C-177/13 P, EU:C:2014:183).
W zwigzku zZ tym podnosi, Ze strona jest zwigzana wlasnymi dziataniami, a zatem
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skoro termin na wytoczenie powodztwa zostat ustalony, nie moze ona wytoczy¢
powoOdztwa w terminie po6zniejszym. W odniesieniu do drugiego pytania
prejudycjalnego uwaza ona, ze kwestia ta zostata juz rozstrzygnigta w wyroku
HEITEC.

Stanowiska stron nie zmienity jednak podejScia przyjetego przez Tribunal de
Primera Instancia (sad pierwszej instancji). W istocie stanowiska stron r6znig si¢
w przedmiocie zastosowania przywotanej zasady, co oznacza, ze odpowiedz nie
jest oczywista.

Nalezy w tym wzgledzie wziag¢ pod uwage, ze dokonana przez strong powodowa
wyktadnia charakteru termindw na wytoczenie powddztwa 0 uniewaznichie prawa
do znaku w przypadku wzglednych podstaw uniewaznienia opiera si¢'na wyktadni
uregulowania krajowego, anie uregulowania wspolnetowego \ w swictle
orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

W tym celu nie jest jednak konieczne wyjasnienie, ograniczenia powstalego
w wyniku przyzwolenia z punktu widzenia prawa krajowegoponiéwaz kwestia ta
ma wylgcznie charakter wspolnotowy, zatem ‘wyktadnia tegoypojecia dokonywana
przez sady krajowe W §wietle prawa hiszpanskiego nicima'znaczenia.

Ponadto sad odsylajacy zwraca sigddo Trybunalu Sprawiedliwosci 0 wyjasnienie
jego orzecznictwa zawartego W wyrokach “\Budgjovicky Budvar iHEITEC.
Pytanie to jest istotne [dla rozstrzygni¢eia niniejszej sprawy], poniewaz instytucja
ograniczenia powstalego W wymikuyprzyzwolenia jest autonomiczng instytucja
prawa Unii Europejskie], ktorej, charakteri zakres roznig si¢ od podobnych
instytucji krajowych W szezegoélnesci instytucji hiszpanskiego prawa krajowego
(przedawnienie i wygasnigeic)— ktoryeh koncepcje rdznig si¢ w poszczegolnych
panstwach cztenkowskich. “Z tegodwzgledu w celu zapewnienia jednolitoScCi
zastosowania tej instytucji ‘w réznych panstwach cztonkowskich konieczne jest
dokonaniekazuistycznege,rozgraniczenia.

W tymznaezeniu nie mozna go uznac za acte clair ani za acte éclairé w drodze
najnowszego orzeecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci, poniewaz sady réznych
panstw, czlonkowskich moga udzieli¢ roéznych odpowiedzi. Oznacza to, ze
odpowiedz nie jest oczywista dla wszystkich sadow, we wszystkich panstwach
cztonkowskieh; orzekajacych w sprawach z zakresu znakoéw towarowych Unii
Europejskiej.

W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

Zasada dobrej wiary jest zasada ogdlng prawa wspolng dla wszystkich panstw
cztonkowskich. Jest ona rowniez ogo6lng zasada prawa wspolnotowego. Sad
odsytajacy nie widzi zatem powodu, dla ktorego nie miataby ona by¢ brana pod
uwage jako parametr oceny dziatan stron.

W tym znaczeniu wystanie przez wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego
wezwania pozasgdowego, W ktérym wskazano ostateczny termin na wytoczenie
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powodztwa 0 uniewaznienie prawa do znaku, musi mie¢ dla strony wysylajacej
charakter wigzacy, poniewaz nemo potest contra factum proprium venire.
W szczegdlnosci, gdy termin ten jest ogdlnym terminem 5 lat na wytoczenie
powOdztwa 0 uniewaznienie prawa do znaku.

Okoliczno$¢, ze rejestracja pozniejszego oznaczenia mogta zosta¢ dokonana
W zlej wierze nie ma znaczenia W zakresie, w jakim wiasciciel wcze$niejszego
oznaczenia dysponowat w chwili wystania faksu wszelkimi danymi niezbednymi
do ustalenia, ze zgloszenia dokonano w zlej wierze.

Jednoczes$nie nie ma réwniez znaczenia okoliczno$¢, czy wezwanie, zostato
wystosowane przez samego wiasciciela wezesniejszego oznaczénia,\czy t€z przez
jego stuzby prawne. Niewatpliwie okolicznos$¢, ze zostalo ofio Sporzadzone przez
jego stuzby prawne, specjalistow z zakresu prawa znakow towarowych, nakazuje
przyjac, ze strona ta jest zwigzana wilasnymi dzialaniamijyponiewaz wywotata
u strony przeciwnej przekonanie, ze powodztwo 0 uniewaznienic prawado znaku
nie zostanie wytoczone w terminie pozniejszym.

W zwigzku z tym powolywanie si¢, przy' okazji, pdznicjszego postgpowania
sagdowego wszczetego cztery lata po wystaniu przywotanego faksu, na dokonanie
zgtoszenia w ztej wierze W celu uniknigeia zastosowania ogolnego terminu 5 lat
na wytoczenie powodztwa nalezy uZnac za dzialanie sprzeczne z dobra wiarg.

W  Swietle powyzszego sad ‘edsyfajacy proponuje zatem, aby Trybunal
Sprawiedliwosci udzielit odpowiedziytwicrdzacej na pytanie pierwsze. To jest, ze
art. 61 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. i‘art. 9ndyrektywy “Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z dnia, 16 grudnia“2015 r.\majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkewskieh ‘oednoszacy€h si¢ do znakéw towarowych nalezy
interpretowaé W ten sposob, ze, wiasciciel wczesniej zarejestrowanego znaku
towarowedo, ktory “w wezwaniu pozasgdowym wskazal okreslony termin na
wniesienie powodztwayo uniewaznienie prawa do znaku, pozostaje zwigzany
wlaghymi dzialaniami, poniewaz wzbudzit on U wlasciciela pdzniejszego znaku
towarowego, przeékonanie, ze po uplywie wskazanego terminu nie zostanie
przeciwko niemuswytoczone powodztwo o ewentualne uniewaznienie, zatem zta
wiara,wihasciciela pozniejszego oznaczenia W momencie rejestracji nie ma
znaczenia, je§li wiasciciel wczesniejszego oznaczenia posiadal wszelkie dane
niezbgdne do uznania, ze takie dziatanie zostato dokonane w dobrej wierze.

W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

Nalezy stwierdzi¢, ze niezaleznie od faktu, iz strona powodowa nie wytoczyta
powodztwa 0 uniewaznienie we wskazanym terminie, nie mialo miejsca
ograniczenie powstale wwyniku przyzwolenia w rozumieniu zawartym
w uregulowaniu europejskim.

Trybunal Sprawiedliwosci wskazat w wyroku HEITEC, ze ,jezeli wiasciciel
wczesniejszego znaku towarowego lub innego wczesniejszego prawa, wyraziwszy
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sprzeciw wobec uzywania pdzniejszego znaku towarowego W wezwaniu do
zaniechania naruszen, po stwierdzeniu odmowy zastosowania si¢ przez adresata
tego wezwania do tego wezwania lub rozpoczgcia negocjacji, nie kontynuowat
wysitkow W rozsadnym terminie dla zaradzenia tej sytuacji, W razie potrzeby
poprzez wniesienie sprawy na drodze administracyjnej lub sagdowej, nalezy z tego
wywies¢, ze 6w wilasciciel powstrzymal si¢ od podjecia srodkow, ktére byly dla
niego dostepne w celu doprowadzenia do zaniechania podnoszonego naruszenia
jego praw” (pkt 55).

Stwierdzenia tego nie mozna jednak interpretowaé W ten sposob,ze skarga
wniesiona na drodze administracyjnej musi dotyczy¢ tylko i wylacznie
zaskarzonej rejestracji znaku towarowego, lecz ze nalezy oceni¢ catoksztatt
dziatania wtasciciela wezesniejszego znaku towarowego.

Sad odsylajacy uwaza zatem za okoliczno$¢ istotng, ze strona,pozwana zamietzata
dokona¢ w EUIPO rejestracji dwoch znakow towarowych Unii Eurepejskiej, ktore
byly zasadniczo takie same jak zarejestrowany krajowyyznak towarowy, poniewaz
odrozniajacy i dominujacy element stowny gmie, zostalszmieniony, a rejestracji
odmowiono wilasnie ze wzgledu na [stanowcze, dziataniec wilasciciela
wczesniejszego oznaczenia.

W tym wzgledzie, aczkolwiek stfona powodewa“mie podjeta dziatan w celu
potozenia kresu naruszeniu jej* praw w odniesieniu do krajowych znakow
towarowych zaskarzonych W poZaiejszym postepowaniu sagdowym, uczynita to
w odniesieniu do podobnyech“znakow towarowych podczas prob ich rejestracji
w EUIPO.

Po wniesieniu przez stron¢ ‘powodowa sprzeciwu wobec nowych rejestracji
I pdzniejsze] edmowie  rejestracjir strona powodowa wniosla  pozew
0 uniewaznignie prawa @ ‘krajewych znakow towarowych w dniu 2 listopada
2021 r., toJestyl 1 miesigey poyodmowie rejestracji ostatniego znaku towarowego
zgloszonego przez,strong pozwang.

W sSwietle'powyzszego sad odsylajacy proponuje, aby Trybunal Sprawiedliwos$ci
odpowiedziaky, nay drugie z przedstawionych pytan, ze art. 61 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017r.
1art. 9 “dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2015/2436 z dnia
16 grudnia  2015r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowac
W ten sposob, ze dziatanie strony powodowej polegajace na aktywnym wniesieniu
sprzeciwu wobec rejestracji  znakéw towarowych Unii Europejskiej, ktore
W znacznym stopniu pokrywaja si¢ Z zaskarzonymi krajowymi znakami
towarowymi i ktorych rejestracji ostatecznie odméwiono ze wzgledu na ten
sprzeciw, stanowi podjety W rozsadnym terminie wysitek majacy na celu
zaradzenie przywolanej sytuacji, poniewaz powodztwo zostalo wniesione
w terminie 11 miesigcy od odmowy rejestracji ostatniego znaku towarowego
zgloszonego przez strong pozwana.
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