Streszczenie C-62/21 -1

PL

Sprawa C-62/21

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

Data wplywu:
2 lutego 2021 r.

Oznaczenie sqdu odsylajgcego:
Bundesgerichtshof (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystapieniu z| wnioskiem o “‘wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

19 listopada 2020 r.
Strona powodowa i strona wnoszaca skarge rewizyjna:
Leinfelder Uhren Minehen GmbH, & Co. KG
Strona pozwana i druga strona‘postepowania rewizyjnego:
E. Leinfelder GmbH
TL
SW
WL

Przedmiot postepowania glownego

Powgdztwo o spetienie §wiadczenia i powddztwo o ustalenie istnienia stosunku
prawnege lub prawa; interes prawny; unijne prawo znakow towarowych; wniosek
o stwierdzenie wygasni¢cia praw wlasciciela unijnego znaku towarowego;
nieuzywanie; ustalenie umowne w przedmiocie nieskladania wniosku o
stwierdzenie wygasnigcia (klauzula o niekwestionowaniu wazno$ci praw)
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Przedmiot i podstawa prawna odeslania prejudycjalnego

Artykut 267 TFUE; wyktadnia przepis6w unijnego prawa znakow towarowych;
wniosek o stwierdzenie wygasnigcia; skuteczno$¢ i zakres obowigzywania
klauzuli o niekwestionowaniu waznos$ci praw

Pytania prejudycjalne

1)  Czy uregulowana w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 63
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr2017/1001 okoliczno$¢, ze. wmiosek 0
stwierdzenie wygasnigcia praw wilasciciela unijnego zmaku towarowego
wskutek jego nieuzywania moze by¢ zlozony przez kazda osebe¢ fizyczna
lub prawng oraz przez kazda grupe lub podmiot utworzony,do celow
reprezentacji interesow, ktore posiadaja zdolne§émpozywania lub dycia
pozwanym we wlasnym imieniu, powoduje ‘nieskutecznosc¢ yustalenia
umownego, na mocy ktérego osoba trzecia, zebowijzujewsie wobec
wiasciciela unijnego znaku towarowego.do nieskiadamia w' Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtiasnos$ci Intelektualnej, “Wwniosku™=@  stwierdzenie
wygasniecia praw do tego unijnego 2znaku ‘towarowego wskutek jego
nieuzywania?

2)  Czy uregulowana w art. 56 asty 1 lit. a) rezpoerzadzenia nr 207/2009 i art. 63
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr2017/1001 okolicznosé, ze wniosek o
stwierdzenie wygasni¢eia, praw wilasciciela” unijnego znaku towarowego
wskutek jego nieuzywania,meze,by¢ zlozony przez kazda osobg fizyczna
lub prawng oraz,przez kazda grupe lub podmiot utworzony do celow
reprezentacji interesow, ktore “posiadaja zdolno$¢ pozywania lub bycia
pozwanym we 'wiasnym, imienin, skutkuje tym, ze prawomocny wyrok sadu
panstwa czlonkewskiegoyzobowigzujacy strone pozwang do wycofania
wnioskuno stwierdzenie wygasniecia praw do unijnego znaku towarowego
wskutek jego nieuzywania, ztozonego przez samg stron¢ pozwang lub przez
upowazniong przez nig osobg trzecig, nie powinien by¢ brany pod uwage w
postgpowaniu_w sprawie stwierdzenia wygasnigcia toczgcym si¢ przed
Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej i sgdami Unii?

Przywolane przepisy prawa Unii

Artykut'56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE) nr207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego

Artykut 63 wust. 1 lit. a) rozporzadzenia (UE) 2017/1001 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej
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Zwiezle przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu post¢gpowania

E. Leinfelder GmbH (zwana dalej ,,pozwang nr 1”) jest przedsi¢biorstwem z
sektora handlu bizuteria 1 jej produkcji. TL, SW 1 WL (zwani dalej ,,pozwanymi
nr2, 3 14) to osoby fizyczne 1 wspdlnicy oraz cztonkowie zarzadu pozwanej nr 1.

W 2010r. w celu dalszego prowadzenia sklepu z zegarkami pozwanej nr 1
zatozono spotke Leinfelder Uhren Miinchen GmbH & Co. KG (zwang dalej
»powodem”). Pozwani nr 2, 3 1 4 objeli razem 1% udziatéw komandytariuszy, a
prywatny inwestor — 99%.

W ramach zaktadania sp6tki bedacej powodem zawarto ro6zne umowy.

W szczego6lnosci pozwana nr 1 sprzedala powodowi niemiecki stowny znak
towarowy ,,Leinfelder” w odniesieniu do towardéw z klasyal18,\to jest zegarkow i
akcesoriow do zegarkow (umowa w przedmiocie cze$ciowego przeniesienia
znaku towarowego). Umowa ta zawierata nastgpujaca klauzule: iSprzedajacy
zobowiazuje si¢, ze sam nie bedzie kwestionowac waznosci,znaku czesciowego,
ani nie bedzie wspierat w tym oso6b trzecich”.

Ponadto pozwana nr 1 sprzedata powedowi, rézne skiadniki majatku, migdzy
innymi ,,warto$ci niematerialne nalezgce doysklepuz,zegarkami Leinfelder [...] w
tym [...] prawa wlasnosci przemyslowej” (umowa sprzedazy aktywow), oraz
przyznata powodowi nieodptatnie,na mocy dwoeh umow prawo do korzystania z
oznaczenia ,,Leinfelder” jake ‘elementu firmy powoda (umowy w przedmiocie
udzielenia licencji na korzystanie,z'firmy).

Podobnie jak umowa \w ¥ przedmiocic czeSciowego przeniesienia znaku
towarowego rowniezkazda z umoéw wymienionych w pkt 2 zawierata klauzule, w
ktorych pozwanawr hzebowigzywala si¢ nie kwestionowaé waznosci praw, ktore
byly przedmietem ‘kazdej z tychh umow (dalej ,.klauzule o niekwestionowaniu
waznosei praw’ )

W 2011%, zarejestrowano na rzecz powoda graficzny unijny znak towarowy
nr 009808205 , Leinfelder Meridian” w odniesieniu do towarow z klas 14 i 18,
mi¢dzyvinnymi,bizuterii 1 zegarkow. Ponadto do powoda nalezaly stowny unijny
znak towarewy nr 013975461 ,,Leinfelder” oraz graficzny unijny znak towarowy
nr 013975453 ,,EL”, w obu przypadkach w odniesieniu do towarow z klasy 18
(zegarkow 1 akcesoriow do zegarkow), przy czym kazdy z tych znakow powstat z
cze$ciowego przeniesienia znakow towarowych pozwanej nr 1 (wszystkie trzy
znaki towarowe zwane sg dalej lacznie ,,spornymi unijnymi znakami
towarowymi”).

W dniu 10 sierpnia 2016 r. adwokat XQ ztozyt w EUIPO wnioski o stwierdzenie
wygasniecia praw powoda do spornych unijnych znakéw towarowych wskutek
ich nieuzywania. Wczesniej pozwani nr 2, 3 1 4 zapowiedzieli wypowiedzenie
umowy spotki bedacej powodem i ztozenie wnioskow o wykreslenie jej znakow
towarowych ,,Leinfelder”.
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Powod wniost powoddztwo do Landgericht (sagdu krajowego, Niemcy), zadajac, po
pierwsze, orzeczenia, ze pozwani nr 1-4 sg zobowigzani do wydania adwokatowi
XQ polecenia wycofania wnioskéw o stwierdzenie wygasnigcia ztozonych w
EUIPO (dalej ,,zadanie spelnienia $wiadczenia”), a po drugie, ustalenia, ze
pozwani nr1-4 jako dluznicy solidarni sg zobowigzani wyréwna¢ powodowi
szkody powstate i wcigz powstajace wskutek ztozenia wnioskow o stwierdzenie
wygasniecia (dalej ,,zadanie ustalenia zobowigzania”).

Landgericht (sad krajowy) oddalit powodztwo jako bezzasadne. Odwotanie od
tego wyroku ztozone przez powoda nie zostato uwzglednione.

W ramach skargi rewizyjnej powod podtrzymuje zadania pozwu, Pozwant wnosza
natomiast o oddalenie skargi rewizyjnej.

Najwazniejsze argumenty sadu odwolawczego i stron postepowania gléwnego

Sad odwotawczy uznat podniesione przez powoda zgdanie Speinienia §wiadczenia
za niedopuszczalne ze wzgledu na brak interesd prawnego. W Swietle
orzecznictwa Sadu [wyroku z dnia 16, listepada “20%7 r.;, T-419/16, Carrera
Brands/EUIPO [Carrera]) (zwanego dalej ,,wyrokiem Carreta™)] sad krajowy nie
moze nakaza¢ wycofania wniosku @ystwictdzenie Wiygasniecia praw do unijnego
znaku towarowego, zlozonegod wy, EUIPO., Poemiewaz zlozenie wniosku o
stwierdzenie wygasnigcia niey, wymaga interesu prawnego, klauzula o
niekwestionowaniu waznosci praw hie moze wplywac na dopuszczalnos¢ takiego
whniosku. Klauzula o niekKwestionowaniu waznosci praw — zaktadajac, ze jest ona
skuteczna i odnosi sig@do spornychiznakéw towaréw — nie ma zatem znaczenia, a
wytoczenie powodztwa @ wycofanie wmiosku nie jest mozliwe.

Zadanie ustalenia, zobowiazania bylo zdaniem sadu odwolawczego w kazdym
wypadku bezzasadne, Naruszenie klauzuli o niekwestionowaniu waznosci praw,
ktora nie,podlega, uwzglednieniu, a priori nie moze by¢ zroédlem zobowigzania do
wyrownania ‘$zkody, poniewaz rdwnatoby si¢ to w rzeczywistosci dochodzeniu
okrezna droga ‘reszczemia nieuznawanego w porzadku prawnym. Brak jest tez
zwiazku przyezynowego miedzy ztozeniem wniosku o stwierdzenie wygasni¢cia a
szkoda.

Powdd podnosi, ze klauzula o niekwestionowaniu wazno$ci praw jako umowa
zawarta w ramach autonomii stron obejmuje zrzeczenie si¢ prawa do ztozenia
wniosku o wykreslenie. Swoboda rozporzgdzania swoimi prawami przystugujaca
wnioskodawcy, ktory moze zdecydowaé, czy ztozy wniosek o stwierdzenie
wygasnigcia lub pozniej go wycofa, swiadczy o tym, ze musi by¢ dopuszczalne
rowniez ustalenie umowne w przedmiocie tych praw. Wyrok Carrera nie znajduje
zastosowania do sprawy w postgpowaniu glownym. Celem powodztwa nie jest
orzeczenie przez sad nakazu wycofania wnioskow o stwierdzenie wygasnigcia
ztozonych w EUIPO, lecz orzeczenie wobec pozwanych obowigzku podjecia
czynnosci, do ktorej zobowiazali si¢ w drodze umowy. Nie nalezy dopatrywac si¢
w tym niedopuszczalnej ingerencji w postgpowanie w sprawie stwierdzenia
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wygasnigcia, poniewaz zgodnie z zasadg dyspozycyjnosci wnioskodawca moze
wycofa¢ swoj wniosek w dowolnym momencie. W sprawie, w ktorej zapadt
wyrok Carrera, na klauzulg¢ o niekwestionowaniu waznosci praw powotano si¢
natomiast bezposrednio w postepowaniu toczacym si¢ przed EUIPO w celu
podwazenia interesu prawnego we wniosku o stwierdzenie wygasnigcia.

Zwiezle przedstawienie uzasadnienia odestania

Uwzglednienie skargi rewizyjnej zalezy od tego, czy powod ma interés, prawny w
zadaniu speknienia $§wiadczenia. Interes taki nie wystepuje, jezéli, powod — z
przyczyn, ktore wynikaja z unijnego prawa znakow towarowych —poprzez swoje
powodztwo w Zadnym razie nie moze uzyska¢ zastugujacej nd@ochrong korzysci w
postepowaniu w sprawie wygasniecia toczacym si¢ przed EUTPO lub sgdami Unii.
Ma to miejsce z jednej strony wtedy, kiedy ustalenie umowne; na mocy ktérego
kto§ zobowigzuje si¢ wobec wilasciciela unijnego’znaku, tewarowego do
niesktadania w EUIPO wniosku o stwierdzenie éwygasnigcia praw @0 unijnego
znaku towarowego wskutek jego nieuzywanias, jest, co.dozasady niezgodne z
unijnym prawem znakéw towarowych. Z ‘drugiej, Stronysinteres prawny nie
wystepuje, jezeli prawomocny wyrokmuwzgledniajaey /zadanie spelnienia
Swiadczenia nie mialby znaczenia w “postgpowaniu ‘w Sprawie wygasni¢cia
toczacym si¢ przed EUIPO lub sadami Unii.

W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego: Interes prawny powoda w
zadaniu spetnienia $wiadczeniawmie wystepuje, jezeli pozwani nr 1-4 a priori nie
mogli skutecznie zobowigza¢ “sic™wdoy nickwestionowania waznos$ci spornych
unijnych znakow towdrowyeh na podstawie wygasniecia wskutek nieuzywania. W
tym kontekScie nasuwa'sig, pytanie, czy okolicznos¢, ze wniosek o stwierdzenie
wygasnigcia moze byé,ztozony ptzez'kazda osobg fizyczng lub prawng oraz przez
kazda grupe, lub“podmiot utworzony do celow reprezentacji interesow, ktore
posiadaja Zdomos¢ pezywaniaylub bycia pozwanym we wlasnym imieniu [art. 56
ust. 1 litha) rozperzadzeniaynr 207/2009 lub art. 63 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
201772001 npewoduje nieskutecznos¢ ustalenia umownego, na mocy ktorego ktos
zobowigzuje sig webec wiasciciela unijnego znaku towarowego do niesktadania
takiego, wniosku.

W, ocenie 1zby klauzule o niekwestionowaniu wazno$ci praw, ktore wylaczaja
ztozenie wniosku o stwierdzenie wygasniecia praw wiasciciela unijnego znaku
towarowego wskutek jego nieuzywania, powinny by¢ dopuszczalne i skuteczne,
jezeli w konkretnym przypadku nie naruszaja prawa antymonopolowego.

Zgodnie z dominujacym Stanowiskiem zajmowanym w orzecznictwie i doktrynie
w odniesieniu do przestanek wykreslenia znaku towarowego okreslonych w
Markengesetz (ustawie o znakach towarowych, Niemcy), ktére w duzym stopniu
pokrywaja si¢ z przewidzianymi w rozporzadzeniu w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej, klauzule o niekwestionowaniu waznosci praw co do zasady nie
naruszajg prawa znakoéw towarowych. Izba zgadza si¢ z ta opinig. W prawie
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znakoéw towarowych inicjatywa stron ma pierwszenstwo przed egzekwowaniem
obowigzku uzywania. Poniewaz z odno$nych uregulowan nie wynika
bezwzgledny zakaz pozostawiania w rejestrze znakdw towarowych, ktore nie sg
uzywane w sposob pozwalajgcy na utrzymanie zwigzanych z nimi praw, co do
zasady musi by¢ mozliwe réwniez oparte na autonomii stron porozumienie w
sprawie powotywania si¢ na nieuzywanie znaku towarowego.

Od odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne zalezy réwniez zasadnosé
zadania ustalenia zobowigzania. Pozwani nr 1-4 mogli narazi¢ si¢ na
zobowigzanie do naprawienia szkody powstatej wskutek ztozenia whmioskow o
wygasniecie praw do spornych unijnych znakow towarowych tylko wtedy, kiedy
odno$na klauzula o niekwestionowaniu wazno$ci praw jest zgodna zumijnym
prawem znakow towarowych.

W _przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego: (Nawet ‘jezeli klauzule o
niekwestionowaniu waznosci praw sa zgodne z uRijnymyprawem, znakow
towarowych, powdd nie ma interesu prawnego wzadaniu spetnicnia $wiadczenia,
jezeli z przyczyn wynikajacych z opartegosma, prawies, Unii postepowania w
sprawie wygasniecia poprzez swoje powoddztwownie, moze W zadnym razie
uzyska¢ zastugujacej na ochrone korzysei.-"W tym kontekSeie nasuwa si¢ pytanie,
czy uregulowana w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr,207/2009 i art. 63 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 2017/1001 okolicznes¢, zew'wniosek o stwierdzenie
wygasnigcia praw wiasciciela, unijnego znaku “towarowego wskutek jego
nieuzywania moze by¢ ztozony przez kazda osobeufizyczng lub prawng oraz przez
kazda grupg¢ lub podmiothutworzony do“celow reprezentacji interesow, ktore
posiadajg zdolno$¢ pozywania “lubwbycia ‘pozwanym we wlasnym imieniu,
skutkuje tym, ze prawomotCny Wwyrok® uwzgledniajacy zadanie spelnienia
swiadczenia nie bgdzie brany ped uwage w postepowaniu w sprawie stwierdzenia
wygasniecia toczgcymr'sie przed EUIPO lub sagdami Unii.

Izba co do'zasady podziela stanowisko powoda, zgodnie z ktérym wyrok Carrera
dotyczy mnego stanu faktycznego niz ten bedacy przedmiotem niniejszej sprawy.

W opinii 1zby‘prawomocny wyrok panstwa cztonkowskiego powinien by¢ brany
pod. uwage w, opartym na prawie Unii postgpowaniu w sprawie wygasniecia.
Okolieznes¢, ze w S$wietle przepisdOw unijnego prawa znakow towarowych
whiosekho ‘stwierdzenie wygasnigcia wskutek nieuzywania moze by¢ ztozony
przezykazda osobg fizyczng lub prawng oraz przez kazda grupg lub podmiot
utworzofly do celéw reprezentacji interesow, ktore posiadajg zdolno$¢ pozywania
lub bycia pozwanym we wlasnym imieniu, nie wyklucza, ze zlozenie wniosku w
konkretnym przypadku moze stanowi¢ naduzycie prawa z innych powodow,
takich jak na przyktad naruszenie zobowigzania umownego. Nic nie zmienia w
tym to, ze wniosek o stwierdzenie wygasni¢cia mogtyby w dowolnym momencie
ztozy¢ inne osoby. Poniewaz okresy, w odniesieniu do ktorych nalezy wykaza¢
uzywanie znaku towarowego w sposob pozwalajacy na utrzymanie zwigzanych z
nim praw, w $wietle art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 58 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia 2017/1001 zaleza (réwniez) od momentu ztozenia wniosku
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o stwierdzenie wygasni¢cia, nie mozna wykluczy¢, ze w przypadku wycofania
wniosku o stwierdzenie wygasnigcia wlasciciel znaku towarowego znajdzie si¢ w
korzystniejszej sytuacji, nawet jesli zaraz potem zostanie ztozony nowy wniosek o
stwierdzenie wygasnigcia lub taki wniosek jest juz rozpatrywany.

Ponadto sytuacja, w ktorej zakres obowigzywania klauzuli o niekwestionowaniu
waznos$ci praw — jak W niniejszej sprawie — stwierdzaja sady panstw
cztonkowskich, nie stanowi obcigzenia dla unijnego postepowania w sprawie
wygasni¢cia. Niniejsza sprawa rozni si¢ od stanu faktycznego rozstrzygnietego
przez Sad w wyroku Carrera tym, ze w tamtej sprawie powotano si¢ naklauzule o
niekwestionowaniu wazno$ci praw bezposrednio w postgpowani wie ich
wygasniecia.




