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

Data wplywu:
29 czerwca 2023 r.
Oznaczenie sqdu odsylajgcego:

Fovarosi Torvényszék (sad dla miasta stolecznego\Budapeszt,
Wegry)

Data wydania postanowienia 0 wystapieniw, Zwnioskiem, 0owydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

12 czerwca 2023 r.

Strona wnioskujaca 0 podjecie dzialan przez organy celne:
LEGO Juris A/S

Strona sprzeciwiajaca si¢_podjecimdzialan przez organy celne:

»SZ0TI? Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Przedmiot postegpowaniaiglownego

W (celu, dechodzenia / praw wynikajacych z ochrony krajowych znakow
towarowych, stronaywnioskujaca 0 podjecie dzialan przez organy celne (zwana
dalej ,,wnioskedawczynig”) wnosi do sadu odsylajacego, w ramach niespornego
postepewania W\przedmiocie zastosowania srodkow tymczasowych, 0 utrzymanie
srodka celnego (zatrzymania) zastosowanego w odniesieniu do towardw, ktore
maja zostac przywiezione na Wegry Z panstwa trzeciego.

Przedmiot ipodstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym

Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wyktadni
— Egzekwowanie praw wiasnosci intelektualnej — Zblizanie ustawodawstw panstw

cztonkowskich — Dyrektywa (UE) 2015/2436 — Rozporzadzenie (UE) nr 608/2013
— Krajowe znaki towarowe przedstawiajgce oznaczenia graficzne Iub
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trojwymiarowe — Przywdz towaroOw rzekomo naruszajgcych prawo Zz panstwa
trzeciego — Cze$¢ — Podejrzenie naruszenia znaku towarowego — Srodek celny —
Pojecie uzywania znaku towarowego — Zgodno$¢ praktyki krajowej z prawem
Unii — Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Podstawowe i inne funkcje
znaku towarowego — Funkcja oznaczenia pochodzenia — Charakter odr6zniajacy —
Zakres swobodnej oceny sadu krajowego w kwestii uwzglednienia roszczen
wlasciciela znaku towarowego — Wywazenie praw wiasciciela znaku towarowego
I stosowania zasady zakazujacej ograniczen handlu prowadzonego zgodnie
z prawem — ,Przedluzenie” patentu lub innych wylacznych praw wiasnosci
intelektualnej, ktore wygasty, poprzez ochrong znaku towarowego

Podstawa prawna: art. 267 TFUE.

Pytania prejudycjalne

1) Czy jest zgodne z prawem Unii orzecznigtwo, panstwa ‘eztonkowskiego,
W ktérym uznaje si¢ za naruszenie znaku towatowego, ehronigcego niemalze
fotograficzne przedstawienie jednego z elementow konstrukeyjnych zabawki
konstrukcyjnej, nieuprawnione uzywanie znaku ‘towarowego, takie jak
uzywanie bedace przedmiotem postepowania giownego, ktore cechuje sie
tym, ze W zamknig¢tym epakowaniu, spornej modulowej zabawki
konstrukcyjnej] moga znajdowac sie klecekykonstrukcyjny (zwany dalej
,»czescig”), ktorego ksztalt, mozna pomyli¢ z przedstawieniem Kklocka
chronionego znakiem “towarowymy, oraz instrukcja montazu, W ktorej
przedstawia si¢ t¢ czeSCWW'sposob, ktoéry mozna pomyli¢ ze znakiem
towarowym, przy,.czym aniprzedstawienie klocka chronionego znakiem
towarowym,_ani 0Znaczenie, ktore mozna pomyli¢ z tym znakiem, nie
znajduja si¢ na‘zewngtrznejypowierzchni zamknietego opakowania zabawki
konstrukcyjnej lub“znajduja si¢ one tam jedynie cze$ciowo, a zaden inny
elem@nt opakowania nie @ednosi si¢ do wtasciciela znaku towarowego?

2) adesli Yopisanehpowyze] uzywanie znaku towarowego nalezy uznaé za
uzywanie, przeciwko ktéremu wiasciciel znaku towarowego moze podjaé
dzialania ma podstawie art. 10 wust.2 lit. b) dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na
cclu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
znakow towarowych, to czy przepis ten nalezy interpretowac w ten sposab,
zeéy¢whasciciel znaku towarowego moze zada¢ wstrzymania przywozu do
kraju towaru, jaki stanowi zabawka konstrukcyjna, jako catosci i nakazania
Wtym celu zatrzymania tego towaru, nawet jesli uzywanie znaku
towarowego ma miejsce tylko za pomoca jednej lub kilku czes$ci zabawki
konstrukcyjnej, ktore mozna wyodrebni¢ z towaru iktore sg technicznie
rOwnowazne innym czg¢$ciom, oraz poprzez przedstawienie tych czegsci
W instrukcji montazu?
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3) W przypadku, gdyby prawo Unii nalezato interpretowa¢ W ten sposob, ze
wiasciciel znaku towarowego moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do
towaru jako calo$ci, nawet jesli uzywanie znaku towarowego ma miejsce za
pomocg jednej lub kilku czesci zabawki konstrukcyjnej, ktore mozna
wyodrebni¢ z towaru i ktore sa technicznie rownowazne innym czg¢$ciom,
oraz poprzez przedstawienie tych czesci W instrukcji montazu, to czy zgodne
z prawem Unii jest uznanie swobodnej oceny sadu, na podstawie ktorej —
bioragc pod uwage czgsciowy charakter naruszenia, ktore dotyczy tylko
jednej lub kilku czg$ci, ktore moga znajdowaé si¢ W zamknigtym
opakowaniu, niskg wage i niewielki udziat naruszenia w stosunkuido towaru
jako catosci oraz interesy zwigzane Z nieograniczonym handlém ‘zabawka
konstrukcyjng, ktorej przewazajgca czes$¢ nie jest przedmiotem sporu,— sad
panstwa czlonkowskiego nie orzeka zakazu dalszego przywozu zabawki
konstrukcyjnej do kraju iwtym celu oddalawniosek o zastosowanie
srodkow tymczasowych majacych na celu zatszymanie “zabawki
konstrukcyjnej?

Powolane przepisy prawa Unii

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1'Radya(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015r. majaca na celu zblizehie ustawodawstw,< panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych, metywwsl8 oraz art. 10 ust. 2 lit. b)
i ust. 3 lit. ¢).

Rozporzadzenie Parlaméntu Europejskiegon, i Rady (UE) nr608/2013 z dnia
12 czerwca 2013 r. w sprawic egzckwowania praw wlasnosci intelektualnej przez
organy celne oraz, uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1383/2003, art. 17
ust. 1.

Rozporzadzenie Paglamentu ), Europejskiego i1 Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerweca | 201%,r. wisprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, art. 130
ust. du

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004, W sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej, art. 3ust. 11 2.
Powolane przepisy prawa krajowego

A védjegyek és afoldrajzi arujelzék oltalmarol szolo 1997. évi XI. tOrveny
(ustawa X1 z 1997 r. o ochronie znakdw towarowych i oznaczen geograficznych,
zwana dalej ,,ustawg 0 znakach towarowych”), art. 12 i 17.

Powolane orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej

Wyrok z dnia 14 wrzes$nia 2010 r., Lego Juris/fOHIM, C-48/09 P.
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Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02.

Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01.

Wyrok z dnia 11 wrzesnia 2007 r., Céline, C-17/06.

Wyrok z dnia 23 marca 2010r., Google France i Google, od C-236/08 do
C-238/08.

Zwiezle przedstawienie okolicznoS$ci faktycznych i postepowania glownego

Whioskodawczyni jest wlascicielka wegierskich krajowych znakow, towarewych
o numerach rejestracyjnych 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 i 130.716, ktore
sg chronione od dnia 7 grudnia 1990 r. i ktére przedstawiajg W sposob, niemalze
fotograficzny klocki konstrukcyjne o0 roéznej liczbie okraglych wypustek,
powszechnie znane jako klocki LEGO. Ochronasznaku towarowego: obejmuje

,»gry 1 zabawki” nalezace do klasy 28 Porozumieniaynicejskiego.

130.712 130.713 130.714 130.715 130.716
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Strona sprzeciwiajacaSi¢ whioskowi Opodjecie dziatan przez organy celne
(zwana dalej ,,sttong ptzeciwng’) zamierzala dokona¢ przywozu na Wegry
zabawek o0 budewie, “modutowejd pochodzacych spoza Unii Europejskiej.
Opakowanie'wickszosci,zabawekskonstrukcyjnych z tworzywa sztucznego sktada
si¢ z zamknietego pudetka tekturowego, na ktorego zewnetrznej powierzchni
znajduje “si¢\ kolorowe') przedstawienie w formie zdjecia figurki wykonanej
z elementéw padobnyeh’do klockéw LEGO. Dominujagcym elementem stownym
na opakowaniu‘jest'na ogot kolorowy i graficznie zredagowany element stowny,
ktory, opisuje te figurke, np. ,,elephant”, ,,fast food restaurant”, ,.fire brigade” lub
»hippo®, Na kazdym opakowaniu widoczna jest ilustracja mniejsza niz opisany
powyzej ‘element stowny, skladajaca si¢ z przedstawienia u§miechnigtej gwiazdy
i elementu’ stownego ,,STARMERRY”; ponadto na opakowaniu znajdujg si¢
informacje dotyczace cech zabawki. Zamknigte pudetko zawiera elementy
konstrukcyjne z tworzywa sztucznego o roznych ksztattach, z ktorych wigkszosc¢
rowniez posiada okragle wypustki. W opakowaniu znajduje si¢ instrukcja
montazu przedstawiajaca W kolorowym rzucie aksonometrycznym klocki
konstrukcyjne uzywane na kazdym etapie montazu oraz sposob ich sktadania.

Nemzeti Ado- és Vamhivatal Dél-budapesti Ado- és Vamigazgatosaga (krajowa
administracja podatkowa i celna — dyrekcja podatkowa i celna w potudniowym
Budapeszcie, Wegry), bedaca organem odpowiedzialnym za odpraweg celng,
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uznata, ze opisane powyzej towary prawdopodobnie naruszajg prawa wlasnosci
intelektualnej wnioskodawczyni. Ztego powodu organ ten, po otrzymaniu
zgloszenia wnioskodawczyni, podjat dziatania celne w stosunku do towarow
zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporzadzenia nr 608/2013 do czasu ustalenia, czy towary
te naruszaja ktorekolwiek z praw wlasnosci intelektualnej wnioskodawczyni.

Whnioskodawczyni, w celu utrzymania $rodka celnego i dochodzenia mig¢dzy
innymi praw wynikajacych z krajowej ochrony w dziedzinie znakow towarowych
na podstawie ustawy o znakach towarowych, wystapita w dniu 3 maja 2023 r. do
sadu odsytajacego 0 nakazanie w drodze s$rodka tymczasowego zatrzymania
towaréw bedacych przedmiotem nieuprawnionego uzywania krajowego znaku
towarowego.

Strona przeciwna wnosi tytulem zadania gtownego oddalenie, wniosku
0 zastosowanie srodkow tymczasowych.

Gléwne argumenty stron W postepowaniu gléwnym

W postanowieniu odsytajacym nie wyjasniono argumentow, wnioskodawczyni,
lecz mozna domniemywac, ze wnioskodawczyniyztozyta wniosek 0 zastosowanie
srodkow tymczasowych do sadu odsytajacego, poniewaz uwaza ona, ze przywoz
spornych towardw jest sprzeczny{z prawem oraz zg towary i ich czesci (niektore
elementy) naruszaja jej prawa do'znakutowarowego.

Zdaniem strony przeciwne] ‘wnieskodawezyni uwaza, ze jedynie niektore
elementy zabawek pmzywezonychy, przez, stron¢ przeciwng mogg by¢ mylone
z elementem chronionym, Pstanowi€ naruszenie. Jednakze zdaniem strony
przeciwnej narusze€hie nie ‘ma ‘miejscd, poniewaz nie importuje ona zadnych
klockow konstrukcyjayeh, lecz, zabawki, ktore mozna ztozy¢ z czesci, podczas
gdy kwestionewaneselementy taczenia nie s3 widoczne W ztozonych zabawkach.
Podobnie konstrukcja innyeh elementéw zabawki konstrukcyjnej, w stosunku do
ktoryeh wnioskodawczyni nie wnosi zastrzezen, ma te same zaokraglone
wypustki,y, ktore, umozliwiaja ich Iaczenie, co kwestionowany element
indywidualny. Penadto na rynku wprowadza si¢ do obrotu niezliczong ilos¢
podobnych zabawek konstrukcyjnych (o tej samej konstrukcji), w stosunku do
Ktorychiywnieskodawczyni nie podniosta zadnych zastrzezen. W zwigzku z tym,
opierajac’, si¢  wylacznie na  konstrukcji  elementow, nie istnieje
prawdopedobienstwo wprowadzenia W btad w odniesieniu do elementéow LEGO
I w konsekwencji zarzucane przez wnioskodawczyni¢ zachowanie rowniez nie
istnieje.

Zwiezle przedstawienie uzasadnienia odeslania prejudycjalnego

Sad odsytajacy wskazuje, ze w Unii Europejskiej nie istnieje calkowicie
jednoznaczne stanowisko co do mozliwosci przyznania ochrony wynikajacej ze
znaku towarowego w odniesieniu do ksztattu klocka LEGO. W wyroku z dnia
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14 wrzesnia 2010r., Lego Juris, C-48/09 P, Trybunal utrzymal w mocy
uniewaznienie unijnego znaku towarowego chronigcego ksztalt klocka LEGO
w kolorze czerwonym zelementami taczacymi ulozonymi Ww rzgdach 2x4.
Weczesniej, prowadzone na Wegrzech postgpowania W sprawie uniewaznienia
krajowych znakow towarowych bedacych przedmiotem sporu W postepowaniu
glownym zostaly prawomocnie rozstrzygnigte w 2007 r., przy czym ochrona
znakow towarowych zostala utrzymana.

W konsekwencji do chwili obecnej sad odsytajacy uwzgledniat roszczenia z tytutu
naruszenia znaku towarowego oparte na ochronie, jaka znaki‘\towarowe
zapewniaja przedstawieniu klockoéw LEGO. We wszystkich tychspostgpowaniach
wnioskodawczyni  wystepuje przeciwko osobom trzecim zamictzajacym
dokonywa¢ przywozu na Wegry zabawek konstrukcyjiych w zamknigtych
pudetkach, w ktorych znajduja si¢ zaréwno klocki konstrukcyjne stanowigce
pojedyncze czgsci konstrukcji, ktorych ksztatt moze zostac pemylony z ksztattem
chronionym krajowym znakiem towarowym, jak idnstrukcje mentazu, W ktorych
czgsci te sg przedstawione W taki sposob, ze mozna je, pomyli¢ Z czesciami
chronionymi znakiem towarowym. Juz na pierwszy rzuteekayjasno widaé, ze te
zabawki konstrukcyjne sg imitacjami LEGO, na ‘ktorych ‘umieszczono nazwe
wlasng znaku towarowego, ktora rdzni §i€ Wyraznie od,nazwy wnioskodawczyni
I powszechnie znanego logo LEGO opartego na tejynazwie. Przedstawienie klocka
konstrukcyjnego chronionego znakiem towarowym na ogoét nie pojawia si¢ na
opakowaniu lub moze zosta¢ wygatkowo zidentyfikowane jako pojedyncza czgsé
konstrukcji przedstawionej @na opakowaniu. Okoliczno$¢ ta charakteryzuje
rowniez znaczng czg¢S¢ Zabawgeksykonstrukeyjnych objetych kontrolg organdow
celnych w postepowaniu giownyms

Juz przed przystapieniem, Wegier do Unii Europejskiej konsekwentnie orzekano,
ze zabawki te stanowigwmaruszenic'ziaku towarowego.

Sad odsylajacy, poweluje,si¢na orzecznictwo sagdu najwyzszego rozwijane od
2002 r. do “niedawna “w sprawach opartych na okoliczno$ciach faktycznych
podébnyeh “do. okolicznosci sprawy W postepowaniu gtéwnym, z Ktorego to
orzecznictwa wywaodzi on, ze na Wegrzech rozwingto si¢ orzecznictwo, zgodnie
Zz ktorym za naruszenie znaku towarowego uznaje si¢ nieuprawniony przywoz
towaréw,sw odniesieniu do ktorych uzywanie znaku towarowego odbywa sig¢
zaréwno za pomocy jednej lub kilku czesci zabawki konstrukcyjnej sktadajacej si¢
z wielu elementow, ktora jest wprowadzana do obrotu w zamknigtym pudetku, jak
I za pomoca rzutu aksonometrycznegO zawartego W instrukcji montazu tych
elementow, i to niezaleznie od okoliczno$ci, ze na opakowaniu spornego towaru
nie widnieje znak towarowy, ani nie ma na nim zadnego innego odniesienia do
wnioskodawczyni bedacej wihascicielkg znaku towarowego.

Sad odsylajacy nie jest W pelni przekonany, ze orzecznictwo to jest zgodne
z prawem Unii.
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Pierwsze pytanie prejudycjalne dotyczy jednolitej wyktadni prawa Unii
w odniesieniu do pojecia naruszenia znaku towarowego i ,,uzywania” w ramach
tego pojecia.

Sad ten odnosi si¢ do wczesniejszych orzeczen Trybunalu wydanych
w podobnych sprawach, w szczeg6lnosci do celu praw wytacznych, funkcji znaku
towarowego i przestanek zakazu jego uzywania. Na podstawie tego orzecznictwa
sad odsylajacy stwierdza, ze nie ulega watpliwosci, iz chodzi 0 przywdz towarow
objetych procedura celng w obrocie handlowym, bez zgody wtasciciela znaku
towarowego i w odniesieniu do towardw, dla ktorych zarejestrowano znaki
towarowe.

Sad odsytajacy wskazuje, ze w odniesieniu do jednej z przéstanek wymaganych
W orzecznictwie Unii (naruszenie funkcji znaku towarowego), abywilasciciel
znaku towarowego podjal dziatania przeciwko konKretnemuyuzywaniugsznaku
towarowego, w postgpowaniu gtownym nalezy stosowaé¢ odpewiednie) przepisy
obowiazujacej w2023 r. ustawy o0 znakach “owarowych, ktore™ wynikaja
z transpozycji dyrektywy 2015/2436.

Sad odsylajacy powoluje sie¢ W szczegolnosci naymotyw 18 wspomnianej
dyrektywy, zgodnie z ktorym ,,naruszenic prawydo znaku  towarowego mozna
stwierdzi¢ tylko wowczas, gdy ustalono, zeznak lub,eznaczenie naruszajace te
prawa uzywane sa W obrocie handlewym doyceléw odrdznienia towaréw lub
ustug. Uzywanie oznaczenia do celow manych nizyodrdznianie towarow lub ustug
powinno podlega¢ przepisem prawa krajowego”.

Sad odsylajacy podnosimastgpnie jako kwesti¢ zasadnicza, czy funkcja krajowego
znaku towarowego, ktéryehroni przedstawienie elementu konstrukcyjnego, jako
oznaczenia pochodzenia jestylub,moze by¢ naruszona, w przypadku gdy znak
towarowy nie jest,wzaden \sposob przedstawiony na opakowaniu towardéw lub
gdy mozAa ‘€0 najwyze] ‘uznaé, ze jest on zawarty W ztozonej figurce
przedstawionej na,opakewaniu, a przecigtny konsument jest w stanie dostrzec to
oznaczenic,\ktore meoze zosta¢ pomylone ze znakiem towarowym — albo jako
klocek konstrukeyjny, albo jako przedstawienie znajdujace si¢ W instrukcji
montazu — dopiero po otwarciu zamknig¢tego opakowania. Innymi stowy, sad
odsylajacy. podnosi kwestie, czy mozna stwierdzi¢, ze takie uzywanie znaku
towarowegopeini funkcje polegajaca na odroznianiu niektoérych towarow od
innych towarow.

Zdaniem sadu odsytajacego nie mozna uzna¢, ze uzywanie znaku towarowego
bedacego przedmiotem sporu W postepowaniu gtownym petni funkcje polegajaca
na odroznianiu niektorych towaréw od innych towarow. Innymi stowy, sad
odsylajacy uwaza, ze uzywanie to nie narusza podstawowej funkcji oznaczenia
pochodzenia, jakg petni znak towarowy.

Jezeli nie mozna ustali¢, ze kwestionowane przez wnioskodawczyni¢ uzywanie
znaku towarowego petni funkcj¢ polegajaca na odréznianiu niektorych towarOw
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od innych, ani ze takie uzywanie moze narusza¢ inne funkcje znaku towarowego,
wilasciciel znaku towarowego nie moze, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) ustawy
0 znakach towarowych, podja¢ dziatan przeciwko temu uzywaniu, ani przeciwko
importerowi tych towarow i w konsekwencji sad odsytajacy jest zobowigzany
oddali¢ wniosek 0 zastosowanie $rodkow tymczasowych. Pierwsze pytanie
prejudycjalne zmierza zatem do ustalenia, czy taka sytuacja ma miejsce iczy
w zwigzku z tym konieczne jest dokonanie przegladu wegierskiego orzecznictwa.

Drugie pytanie prejudycjalne dotyczy tego, czy prawo Unii nalezy interpretowaé
W ten sposob, ze wiasciciel znaku towarowego moze podja¢ dzialaniaprzeciwko
uzywaniu znaku towarowego W Sposob, w jaki ma to miejsce M pestgpowaniu
glownym.

W niniejszej sprawie sad odsylajagcy musi wzig¢ pod uwage okoliezno$¢, ‘ze
uzywanie znaku towarowego jest zwykle ograniczone(do jednej lub kilkuzesci
zabawki konstrukcyjnej sktadajacej si¢ z wielu czesci, podczas gdy zabawka ta
zawiera dziesigtki lub nawet wigksze ilosci imnych ezesci niestanowigcych
naruszenia znaku towarowego, ktore sa tegemsamego,/vedzaju ipelnig t¢ sama
funkcje co cze$ci stanowigce naruszenie znaku towarowego hktore sa technicznie
réwnowazne tym ostatnim cze$ciom. Takiwigc szczegOlny'eharakter okolicznosci,
ktore nalezy zbada¢ w postepowaniu glownym,ypolega na tym, ze uzywanie
spornego oznaczenia nie odnosig8i¢ do caloSei, towatu samego W sobie, lecz
ogranicza si¢ do jednej lub kilku jego, czesci, oraz ha tym, ze udzial tych czesci
w catosci konstrukcji jest gna 0got ‘bardzo niewielki, jak ma to miejsce
W postgpowaniu gldéwnymd

Powstaje pytanie, czy Wytakiméprzypadkuwiasciciel znaku towarowego moze na
podstawie art. 10 gust. 2 litab) dyrektywy 2015/2436 podjaé dziatania przeciwko
naruszeniu znaku towarowege Weiodniesieniu do cato$ci towaru; to znaczy, czy
Z przepisu tego wynikan, ze Wwilasciciel znaku towarowego moze, tak jak
W postepowantu, gtdéwnym, ztozy¢ wniosek 0 zastosowanie §rodka tymczasowego
majacegonna, celinzakazanies stronie przeciwnej dalszego przywozu towaru jako
catoSet, wzawierajacego _/czesci naruszajagce znak towarowy, 1w konsekwencji
zatrzymanietowaru.

W uzasadnieniu tego pytania prejudycjalnego sad odsytajacy wyraza watpliwosci
condo zasadnoSci powyzszego wniosku, a mianowicie, czy uzywanie znaku
towargwego ma miejsce w odniesieniu do towarow. Sad odsytajacy wskazuje, ze
klocek konstrukcyjny jako towar, ktory moze by¢ rowniez nabyty indywidualnie
w specjalistycznych sklepach wnioskodawczyni, nalezy odrozni¢ pod wzgledem
prawnym od klockéw konstrukcyjnych, ktore sa wprowadzane do obrotu jako
czesci zestawu konstrukcyjnego.

W tym wzgledzie sad odsytajacy zmierza do ustalenia, czy w przypadku gdy tylko
jedna dajaca si¢ wyodrebni¢ cze$¢ towaru stanowi naruszenie znaku towarowego,
nalezy uzna¢, ze towar jako calo$¢ narusza znak towarowy, oraz czy
wnioskodawczyni jest uprawniona do zadania zakazu w odniesieniu do towaru
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jako calosci i przyjecia Srodkow niezbednych w celu zapewnienia skutecznosci
tego zakazu.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na drugie pytanie prejudycjalne
sad odsytajacy zastanawia si¢ W trzecim pytaniu prejudycjalnym nad zakresem
swobodnej oceny, jaka dysponuje W kwestii uwzglgdnienia roszczen wiasciciela
znaku towarowego, a w szczegdlnosci nad tym, czy moze je oddalic.

Majacy zastosowanie przepis krajowy, amianowicie art. 27 ust.2 ustawy
0 znakach towarowych, stanowi bowiem, ze ,,wtasciciel znaku towarowego moze,
w zalezno$ci od okolicznos$ci sprawy, dochodzi¢ nastepujacyeh “roszczen
cywilnoprawnych wobec podmiotu dopuszczajacego si¢ naruSzenia [] . Sad
odsylajacy interpretuje ten przepis W ten sposob, ze nief naktada)on na, sad
odsylajacy obowigzku bezwarunkowego uwzglednienia roszczen ‘wiasciciela
znaku towarowego w przypadku naruszenia tego znakup,lecz przyznajer mu
swobode oceny W tym wzgledzie.

Sad odsytajacy wskazuje, ze W odrdznieniuged, ustawy. 0 znakach towarowych
art. 130 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 przewiduje. mozliwos¢ niewydania
orzeczenia zakazujacego dziatan ze wazgleduyna ,.Szczegolne powody”, ktore
nalezy jednak interpretowal zawezajaco Wzgodnie “ze wspomnianym
orzecznictwem.

Poniewaz sady krajowe muszg rowniez dokonywa¢ wykladni przepiséw
krajowych w sposob zgodny:z,prawem“Unii, z punktu widzenia tego prawa
konieczne jest okre$leni€ zakresu tozpatrywanej swobodnej oceny sadu, biorgc
w szczegblnosci pod uwage, ze, ustawa 0yznakach towarowych i rozporzadzenie
2017/1001  dopuszczajay, jednoznacznie  swobodng oceng W zakresie
nieuwzglednienia “roszczens, wiascicicla znaku towarowego W przypadku
naruszenia tego znakuy, chociaz'zakres korzystania z takiej swobodnej oceny jest
zdefiniowany edmienpie'w kazdym z tych dwoch przepisow.

JeSlimmechodzi, O'tres¢ |\ tej swobodnej oceny, zzasad sprawiedliwosci
I proporcjonalnoSei. wynika, ze przy uwzglednianiu roszczen wynikajacych
Zmaruszenia znaku towarowego podniesionych przez wlasciciela tego znaku sad
krajowywmusi \zachowa¢ szczegodlng ostrozno$¢, poniewaz wynikajace z tego
kensekwenéjesprawne musza odpowiada¢ zakresowi naruszenia.

Podobnig, jesli roszczenie wihasciciela znaku towarowego 0 zatrzymanie towaru
jako catosci moze zosta¢ uwzglednione — zgodnie z przedstawionym powyzej
orzecznictwem panstwa cztonkowskiego — tylko dlatego, ze jeden lub kilka
elementéw konstrukcji tej zabawki naruszaja jedno lub kilka praw do krajowego
znaku towarowego, wilasciciel znaku towarowego dysponuje zasadniczo tym
samym uprawnieniem, z jakiego mogt korzystac kilkadziesiat lat temu, powotujac
si¢ na wygasty juz patent, ktory chronit zabawki konstrukcyjne z technicznego
punktu widzenia. Jednoczesnie ze wzgledu na to, ze klocek konstrukcyjny, ktory
jest przedmiotem chronionego znakiem towarowym przedstawienia, posiada
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rowniez pewng funkcjonalno$¢, wlasciciel znaku towarowego musi rowniez wzigé
pod uwage mozliwos$¢, ze wykorzystanie tej funkcjonalno$ci lezy w interesie
osoby trzeciej.

Nie ulega watpliwosci, ze poprzez ustanowienie przeszkod prawnych dla uznania
ochrony znaku towarowego ustawodawca zamierza zapobiec ,,przedtuzaniu”
prawa wylacznego, ktore wygasto (np. patentu lub prawa z rejestracji wzoru),
poprzez ochron¢ przyznang przez znak towarowy, aw konsekwencji
nieuzasadnionemu utrzymaniu monopolu, ktory dobiegt konca, Jednakze
W niniejszej sprawie, biorgc pod uwage, ze krajowe znaki towarowe ‘hie zostaly
uniewaznione (i nadal podlegaja ochronie), sad odsytajacy zwracaysienz pytaniem,
czy ten zamiar prawodawcy moze zosta¢ zrealizowany przy stosowaniu ‘przepisu
i wtym konteks$cie w chwili orzekania w przedmiocie roszczenia ‘dotyczgeego
naruszenia znaku towarowego.

Niewatpliwie mozliwos¢ istnienia takiej swobodnej ‘Oceny ‘moze ewentualnie
wynika¢ z przepisow dyrektywy 2004/48, w szczegolnoSei z arty3 ust. 1 i 2 tej

dyrektywy.

W  konsekwencji, w przypadku gdy «sad odsylajgey Wuzna W postgpowaniu
glownym, ze strona przeciwna prawdopodobnie narusza krajowy znak towarowy,
powstaje pytanie, czy w Swietle#szczegdlnyeh okelicznosci sprawy sad ten
postanowi, na podstawie kryteriowhokreslonych “w.art. 3 ust. 1 i2 dyrektywy
2004/48 idazac migdzy innymi, do “tego, bywnie stwarza¢ niepotrzebnych
przeszkdd w handlu prowadzonyms, zgodnie z prawem, uwzgledni¢ W cze$ci
przedstawione przez ‘“wnioskodawezynie »zadanie zastosowania $rodkow
tymczasowych lub nawet oddali¢ tozadanie.

Nie ulega watpliwosei,, ze nadrugiejdszali tej swobodnej oceny stoi spoczywajacy
na sadzie odsylajacymyobewiazek wspierania wtasciciela znaku towarowego, aby
moégl on ‘dochodziéy swoich),praw wilasnosci intelektualnej, oraz uniknigcia
sytuacji, w ktorejpraktyka sgdowa prowadzi W istocie do pozbawienia tresci praw
wylgeéznychwynikajacych z ochrony znaku towarowego.

W, swictle powyzszych rozwazan nasuwa si¢ pytanie, czy na podstawie prawa
Unii swoebodna ocena sadu moze rozciggac si¢ az do oddalenia przez sad panstwa
cztonkowskiego wniosku 0 zastosowanie $rodkéw tymczasowych majacych na
celutzakazanie dalszego przywozu zabawki konstrukcyjnej do kraju i nakazanie
W tym “e€lu zatrzymania towardéw. Sad odsylajacy zwraca si¢ do Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej 0 udzielenie uzytecznej odpowiedzi na trzecie
pytanie prejudycjalne, ktéra pozwoli na okres$lenie prawidtowego zakresu
swobodnej oceny sadu.
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