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Sprawa C-168/24
Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Data wplywu:
28 lutego 2024 r.
Oznaczenie sadu odsylajacego:
Cour de cassation (Francja)

Data wydania postanowienia 0 wystapieniu Z wnioskiém o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

28 lutego 2024 r.
Strona wnoszaca skarge kasacyjng:
PMJC SAS
Druga strona postepowania;
W] [X]
M1 [X]

[X] Créative SAS

[%..] [odestania, wzmianki o charakterze proceduralnym]

WYROK COUR DE CASSATION (SADU KASACYJINEGO), IZBA
HANDLOWA, FINANSOWA | GOSPODARCZA, Z DNIA 28 LUTEGO
2024 R.

Spotka Pmjc, société par actions simplifiée, société aassocié unique
(jednoosobowa uproszczona spotka akcyjna), z siedzibg pod adresem [...] 75011
Paryz, wniosta skarge kasacyjng nr[...] od wyroku wydanego w dniu
12 pazdziernika 2022 r. przez cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu,
Francja) (wydziat 5, izba 1), w sporze, ktorego stronami sg rzeczona spotka oraz:
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1) [W] [X], zamieszkaty pod adresem [...] 75017 Paryz,
2) [M] [X], zamieszkaty pod adresem [...] 75007 Paryz,

3) spotka [X] Créative, société par actions simplifiée (uproszczona spotka
akcyjna), z siedziba pod adresem [...] 75017 Paryz [...] [przedstawiciel prawny],

bedacy druga strong postepowania kasacyjnego.

Strona wnoszgca skarge kasacyjng podnosi w jej uzasadnieniu trzy zarzuty.
[...] [kwestia proceduralna]

[...] [uSci$lenia o charakterze proceduralnym]

izba handlowa, finansowa i gospodarcza Cour de cassationy(Sadu kasacyjnego)
[...] [sktad], po przeprowadzeniu narady zgodnie,z prawem,\wydala niniejszy
wyrok.

Okolicznos$ci faktyczne i postepowanie

Zgodnie z zaskarzonym wyrokiemi» [couryd’appely, de Paris (sad apelacyjny
w Paryzu), 12 pazdziernika 20227 Jaspotka [W] [X], utworzona w 1978 r. przez
[W] [X] w celu sprzedazy odziczy i doedatkow odziezowych, byla przedmiotem
postepowania upadlo$ciowegom, Wtoku “ktorego spotka Pmjc zlozyla oferte
przejecia catosci aktywédw tej Spotkd, \przyjeta orzeczeniem z dnia 13 wrzesénia
2011 r., po czym widnius3 lutege, 2012 r. dokonano przeniesienia aktywow
materialnych i niematerialaych, obejmujacych mi¢dzy innymi francuskie stowne
znaki towarowe,,, [ WINX]*nR1 640 795, zgloszony przez [W] [X], ktory przeniost
go w1999 r. nanspéike, IWNX], oraz ,[W][X]” nr3201616, zgloszony
w 2002 r. przez,spotke [W] [X].

W dredze umowy o$wiadczenie ustug zawartej w dniu 21 lipca 2011 r. [W] [X]
kontynuowal wspélprace ze spotka Pmjc do uptywu przewidzianego w umowie
terminu jej wygasniecia, czyli do dnia 31 grudnia 2015 .

W, dniun21ezerwca 2018 r. spotka Pmjc pozwata [W] [X] o naruszenie praw do
znakow towarowych ,,[W] [X]” i ,,[W] [X]”, a takze 0 nieuczciwg i pasozytnicza
konkurencje, podnoszac, ze [W][X], prowadzac dziatalnos¢ zawodowa
I artystyczng za posrednictwem spotki [X] Creative, dopuscit si¢ czynow
nieuczciwej konkurencji i naruszyl jej prawa do znakow towarowych. W ramach
powoOdztwa wzajemnego [W] [X] wnidst 0 stwierdzenie wygasnig¢cia praw spotki
Pmjc do tych znakéw towarowych ze wzgledu na jego zdaniem wprowadzajace
w blad uzywanie tych znakdw w okresie od konca 2017 r. do poczatku 2019 r.

Wyrokiem z dnia 12 pazdziernika 2022 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny
w Paryzu) orzekl, ze spotka Pmjc utracita prawa do znakéw towarowych
S[W] [X]” i ,,[W] [X]” pozwalajace na 0znaczanie szeregu towardw i ustug.
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[...] [punkt uzasadnienia wyroku sadu apelacyjnego dotyczacy francuskich
przepisOw prawa sprzedazy, pozbawiony znaczenia dla pytania prejudycjalnego]

Zgodnie z owym wyrokiem prawo Unii nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu
wygasnigcia prawa do znaku towarowego odnoszacego si¢ do nazwiska
projektanta, jezeli poprzez swoje dzialania nabywca tego znaku towarowego
skutecznie przekona odbiorcow, ze projektant oOw nadal uczestniczy
W projektowaniu  towarow, lub stwarza ~ wystarczajagco ~ powazne
prawdopodobienstwo takiego wprowadzenia w blad.

W wyroku stwierdzono tez, ze okoliczno$¢ taka zaszia w niniejszejysprawie,
poniewaz wobec spotki Pmjc dwukrotnie wydano wyréki “stwierdzajace
naruszenie praw autorskich [W] [X] do jego niedawnych dziet; ktore, nic zostaly
przeniesione w 2012 r. na spotke Pmjc [wyrok cour d’appel de Paris (sadu
apelacyjnego w Paryzu), 7 wrzesnia 2021 r., RG nr 19/13325; wyrok cour d’appel
de Paris (sadu apelacyjnego W Paryzu), 10 grudnia 2021 r.,"RG, nr 20/04255].
Wyroki te nie podlegaja odwotaniu. We wspomnianym wyroku wyciggnieto stad
wniosek, Zze znaki towarowe — uzywane poprzez ich umieszczanie na towarach
opatrzonych ozdobami w sposdb stanowigcy ‘naruszenie,praw, autorskich zbywcy
ze wzgledu na oznaczanie ich jako oryginalych,projektowsprzygotowanych przez
zbywce W wykonaniu zobowigzan podjetych. webec ‘spotki bedacej nabywca
znakOw — nabraty charakteru wprowadzajacego W, btad:

Od wyroku z dnia 12 pazdziernikay2022%. spotka Bmjc wniosta skarge kasacyjna.

Analiza zarzutéw
W przedmiocie zarzutu, pierwszege

Tres¢ zarzutu

[...J [tresc \zarzutuwpierwszego, opartego na francuskich przepisach prawa
sprzedazy, bez'znaezenia dla pytania prejudycjalnego]

Qdpowiedé,sqdu
-]
-]
-]
-]

...] [punkt uzasadnienia dotyczacy francuskich przepisow prawa sprzedazy,
ozbaW|ony znaczenia dla pytania prejudycjalnego]

_Of_lf_|l_|HH
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W wyroku tym wskazano, ze na poparcie swojego wniosku 0 stwierdzenie
wygasniecia prawa do znakoéw Z uwagi na uzywanie ich w sposéb wprowadzajacy
wblad [W][X] podnosi, ze od zakonczenia wspolpracy zorganizowanej na
podstawie umowy o $§wiadczenie ustug z dnia 21 lipca 2011r. spotka Pmjc
wykorzystuje przeniesione znaki towarowe w sposob wywotujacy u odbiorcow
przekonanie, ze to on jest autorem projektow, na ktérych rzeczone znaki
towarowe sg umieszczane.

[..]

[...] [punkt uzasadnienia dotyczacy francuskich przepisow prawa, sprzedazy,
pozbawiony znaczenia dla pytania prejudycjalnego]

W przedmiocie zarzutu drugiego

Tres¢ zarzutu

Spétka Pmjc wysuwa wobec tego wyroku zarzut, ze'utracita,prawa do znaku
towarowego ,,[W] [X]” nr 3 201 616 pozwalajgce na‘eznaczanie ,,ubran (odziezy)
dla kobiet, mezczyzn i dzieci” oraz €, ushug\projektowania mody; stylizacji
(odziezowej)” oraz do znaku towarewegow,,[\W] [X]” nnd 640 795 w odniesieniu
do ,produktéw kosmetycznychd fupickszajacyeh™ “oraz ,ubran”, mimo iz
wwyroku zdnia 30 marca™, 2006.r., Emanuel (C-259/04), Trybunat
Sprawiedliwo$ci Unii Eufopejskiej owzekl, iz° ,prawo wlasciciela znaku
towarowego nie moze ygasngéuna,tej podstawie, ze znak ten wprowadza
odbiorcéw w btad [.@], "2 tej. tylko “przyczyny, ze odpowiada on nazwisku
projektanta i pierwszego, proddcenta towardw nim oznaczanych”, i uscislit, iz przy
zalozeniu istnieniapo stromie “przedsicbiorstwa bedacego wiascicielem znaku
towarowego zamiaruzwywotania Ukonsumenta przekonania, ze projektant nadal
uczestniczy Wyprojektowaniu towaréow opatrzonych tym znakiem, mielibysmy do
czynienia ,,z zabiegiem, ktéry mozna uzna¢ za podstep, lecz ktorego nie mozna
potraktowa¢ jako Wprowadzania w btad”, mogacego prowadzi¢ do wygasnigcia
prawa dowznakuy,towarowego. Spotka ta twierdzi, ze sad apelacyjny naruszyt
art. Ly714-65litab) “eode de la propriété intellectuelle (kodeksu wtasnosci
intelektualnej),, ktéry nalezy interpretowa¢ w §wietle art. 12 ust. 2 lit. b)
dyrektywy“89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., obecnie art. 12 ust. 2 lit. b)
dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r., poniewaz przyjat, ze
orzeczenieé to ,,w zaden sposob nie wyklucza [...] mozliwo$ci stwierdzenia
wygasnigcia prawa do znaku W przypadku, gdy jego wiasciciel uzywa go
W sposéb  wprowadzajacy W btad”, ipozostawia wiascicielom mozliwosé
»dowodzenia, ze uzywanie [spornych znakdéw towarowych] przez ich wlasciciela
ma charakter podstepny”.
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Odpowiedz sqdu

Zarzut ten porusza kwesti¢ zgodnosci orzeczenia sagdu apelacyjnego z art. 12 ust. 2
lit. b) dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych, ktérego przepisy znajduja si¢ obecnie w art. 20 lit. b) dyrektywy
(UE) 2015/2436 zdnia 16 grudnia 2015r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakoéw towarowych.

Przypomnienie majacych zastosowanie przepisow

Zgodnie zart. L. 714-6 lit. b) code de la propriété intellectuelle (kodeksu
wlasnosci  intelektualnej) w brzmieniu sprzed ordonnance n%2019-1169
(rozporzadzenia nr 2019-1169) z dnia 13 listopada 2019,r. “prawa wiasgiciela
znaku towarowego, ktéry przez jego dzialania ‘“habral charakteru
wprowadzajagcego W blad, w szczegolnosci cof deo, charaktetu, “jakosci lub
pochodzenia geograficznego towaru lub ustugi, podlegaja wygasnigeiu.

Przepis ten zapewnial kolejno transpozycje przepisow art. 12 ust. 2 lit. b)
pierwszej dyrektywy 89/104/EWG z dnia 21 grudnia’s1988r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich “ednoszacych si¢ do znakow
towarowych, nastepnie identyczdych przepisow ‘art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy
2008/95/WE, a wreszcie rowniezddentycznych przepisow art. 20 lit. b) dyrektywy
(UE) 2015/2436.

Dokonujac wyktadni dyrektywy 89/104/EWG w wyroku z dnia 30 marca 2006 r.,
Emanuel (C-259/04), “Trybunat Sprawicdliwosci Unii Europejskiej najpierw
przypomnial, ze “przyjmujeysigy, iz, W sytuacjach, w ktorych nalezy odmowié
rejestracji, wymienionyeh ‘w art. 3ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, konsument jest
rzeczywiscie &, wprowadzany, W blad lub istnieje dostatecznie wysokie
prawdopodebienstwo “‘wprowadzenia go W blad, anastepnie orzekl, ze nawet
gdyby,na ‘deeyzje ‘przecigtnego konsumenta 0 zakupie moglo mie¢ wplyw jego
wyobrazenie, zéwokreslona osoba fizyczna uczestniczyta w projektowaniu towaru
eznaczonegoy danym®znakiem towarowym, okolicznosci te] nie mozna Samej
w sobie'uznac¢ za mogaca wprowadzi¢ odbiorcow W btad co do charakteru, jakoSci
lub pochodzenia geograficznego rzeczonego towaru (pkt 47-49).

Dodathen, ze jesli w sposobie przedstawienia znaku towarowego wyrazataby si¢
intencja przedsigbiorstwa, aby zasugerowa¢ konsumentowi, ze okreslona osoba
fizyczna caty czas jest projektantem towaréw oznaczanych tym znakiem badz tez
uczestniczy w ich projektowaniu, mielibySmy do czynienia z zabiegiem, ktory
mozna uznac za podstep, lecz ktorego nie mozna potraktowac¢ jako wprowadzania
w blad w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/104/EWG i ktory nie miatby w zwigzku
ztym wplywu na sam znak, aco za tym idzie — takze na mozliwos$¢ jego
rejestracji (pkt 50).
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Wreszcie wskazujac, ze przestanki wygasnigcia przewidziane w art. 12 ust. 2
lit. b) dyrektywy 89/104/EWG sg identyczne z przestankami odmowy rejestracji
na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, Trybunat Sprawiedliwosci orzekt,
1z prawo wilasciciela znaku towarowego nie moze wygasna¢ na tej podstawie, ze
znak ten wprowadza odbiorcow w btad wrozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b)
dyrektywy 89/104/EWG, ztej tylko przyczyny, ze odpowiada on nazwisku
projektanta i pierwszego producenta towar6w nim oznaczanych, w szczegolno$ci
jesli klientela przywigzana do tego znaku byla przedmiotem przeniesienia wraz
Z przedsigbiorstwem wytwarzajacym towary tym znakiem oznaczane.

Wzgledy uzasadniajace odeslanie prejudycjalne

Spotka Pmjc utrzymuje, ze rozstrzygniecie to nalezy interpretowac¢ w'ten sposéb,
iz jej ewentualne dziatania majgce na celu wywolanic U konsumenta przekonania,
ze [W][X] jest wdalszym ciggu projektantem towarOw “@zhaczonych jego
nazwiskiem lub uczestniczy w ich projektowaniu,@ie mogg wptywac fia sam znak
towarowy, nawet jesli zostang uznane za wprowadzajgce W blad.

W ten wilasnie sposob orzekl tribunalgjudiciaire ‘de “Raris, (sad powszechny
w Paryzu) w wyroku z dnia 26 czerwca, 2020 1, uchylonym wyrokiem z dnia
12 pazdziernika 2022 r.

Taka tez wlasnie wyktadni¢ nadata rzecznik generalna [wystepujaca przed Cour
de cassation (sadem kasacyjaym)]\ww. wyrokowi Emanuel, cytujac przy tym
miedzy innymi autorOW zajmujdeych stamowisko przewazajace W doktrynie
francuskiej.

Cour d’appel de Pasis (sadvapelacyjny w Paryzu) stwierdzil natomiast, ze 0 ile
w pkt 50 ww. wyroku Emanuel, Trybunal Sprawiedliwosci, dokonujgc wyktadni
art. 3 ust.gl Wlit. g)\dyrektywy 89/104/EWG, orzekl, iz znaku towarowego
odnoszaeego sigydo nazwiska projektanta nie mozna uznaé¢ za wprowadzajacy
w blad, ztego tylko powodu, ze odno$ny projektant nie uczestniczy juz
W projektowaniugtowaréw opatrzonych znakami towarowymi sktadajacymi sie
Z,jeg0, nazwiskano tyle nie rozszerzyt on wyraznie uzasadnienia tego punktu na
wyktadni¢ art."12 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy. Sad apelacyjny uwaza, ze ten ostatni
przepis ynalezy interpretowa¢ W ten sposob, ze nie stoi on na przeszkodzie
stwierdzeniu wygasnigcia prawa do znaku towarowego z powodu tego, iz 6w znak
towarowy  wykorzystywany jest w okoliczno$ciach pozwalajacych w sposob
skuteczny przekona¢ odbiorcéw, ze dany projektant nadal uczestniczy
w projektowaniu towaréw opatrzonych znakami towarowymi sktadajagcymi sig
Z jego nazwiska, mimo ze juz tego nie CZyni.

Co wiecej, wyrokiem z dnia 14 maja 2009 r., Elio Fiorucci (T-165/06), Sad
Pierwszej Instancji na podstawie art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktdrego
przepisy sa zasadniczo identyczne z przepisami art. 12 ust. 2 lit. b) pierwszej
dyrektywy 89/104, oddalit wniosek 0 stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku
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oparty na wprowadzajagcym W btad uzywaniu odnoszacego si¢ do nazwiska
projektanta znaku towarowego po jego rejestracji, lecz nie zuwagi na
wykluczenie mozliwosci, by takie wprowadzajagce W blad uzywanie znaku
towarowego pociggalo za soba wygasniecie praw do znaku towarowego ze
wzgledu na jego zwodniczy charakter, lecz z uwagi na to, ze interwenient nie
przedstawil zadnego dowodu uzywania znaku towarowego po jego rejestracji.

Pytanie prejudycjalne

Powstaje zatem pytanie, czy art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE i art. 20
lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 nalezy interpretowac¢ w ten sposob, zewstoja one
na przeszkodzie stwierdzeniu wygasnigcia prawa do (Zhaku “towarowego
odnoszacego si¢ do nazwiska projektanta Z powodu tego, ze 6w znak towarowy,
po jego przeniesieniu, wykorzystywany jest w okoli¢znesciach pozwalajgcych
w sposob skuteczny przekona¢ odbiorcow, iz projektant, “ktérego mazwisko
stanowi znak towarowy, nadal uczestniczy w projektowaniu towarow epatrzonych
tym znakiem towarowym, mimo ze juz tego nie,ezyni.

Z TYCH WZGLEDOW sad:

ODDALA zarzut pierwszy skargi kasacyjnej;

Przed wydaniem rozstrzygniecia'w przedmiociezarzutéw drugiego i trzeciego:
Uwzgledniajac art. 267 TEUE;

KIERUIJE do Trybunatu'Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nastepujace pytanie:

,Czy art. 12 ust, 2 litab) dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacej na eelu zblizenicwustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢
do znakow, towarowychworaziart. 20 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 z dnia
16 grudnia, ©12015,r. ‘majgeej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich, odnoszacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowac
W ten, sposéb, %€ Steja one na przeszkodzie stwierdzeniu wygasnigcia prawa do
znaku towarowego, sktadajacego si¢ z nazwiska projektanta z powodu tego, ze 6w
znak towarowy, po jego przeniesieniu, wykorzystywany jest w okolicznosciach
pozwalajacych W sposob skuteczny przekona¢ odbiorcow, iz 6w projektant nadal
uczestniczy w projektowaniu towaréw opatrzonych tym znakiem towarowym,
mimo ze juz tego nie Czyni?”.

[...] [wzmianki i informacje proceduralne]



