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Spotka CeramTec GmbH, bedgca spotka prawa niemieckiego z siedzibg [...]
Plochingen (Niemcy), ztozyta skarge kasacyjna [...] od wyroku wydanego w dniu
25 czerwca 2021 r. przez cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) [...]
w sporze ze spotka Coorstek Bioceramics LLC, bedaca spotka prawa
amerykanskiego z siedzibg w [...] Kolorado [...] (Stany Zjednoczone), dawniej
onazwie C5 Medical Werks LLC, bedaca drugg strona postepowania
kasacyjnego.

Na poparcie skargi kasacyjnej strona wnoszaca skarge kasacyjng podnosi dwa
zarzuty.

[.]

Chambre commerciale, financiere et économique de la Cour de cassation (izba
handlowo-finansowo-gospodarcza sadu kasacyjnego) [™.] “wydata “niniejsze
orzeczenie.

Okolicznosci faktyczne i postepowanie

Wedhig zaskarzonego wyroku (Paryz§ 25%¢zerwca 2021w:) spotka CeramTec
GmbH (zwana dalej ,,spotka Ceramtec™), specjalizujel sic W opracowywaniu,
produkcji i dystrybucji teehnicznych kemponentow ceramicznych
przeznaczonych, w szczegdlno$ei, dotstosowania wimplantach biodrowych lub
kolanowych, ktore sprzedaje. producentom protez do celéw tworzenia
kompletnych protez biodrowych,*ktore nastgpnie sg sprzedawane uzytkownikom
koncowym takim jak szpitale lub chirurdzy ortopedzi.

Byta ona wiasciCielka patentth, europejskiego nr EP 0542 815, wskazujgcego
Francje i odnoszgcego'si¢ ‘do ‘eeramicznego materiatu kompozytowego, ktory to
patent wygashw dniu 5'sierpnia 2011 r.

W dniu 23 sierpnia 2011 rvspotka ta zglosita do rejestracji trzy unijne znaki
towarowe;

- Zpak towarowy nr 10 214 195, ktéry obejmowat kolor rézowy Pantone
677C,\wydanie 2010, zarejestrowany w dniu 26 marca 2013 r., z zastrzezeniem
pierwszehstwa na mocy zgloszenia niemieckiego znaku towarowego z dnia
21 lipea 2011 r.,

- graficzny unijny znak towarowy nr 10214 112, zarejestrowany w dniu
12 kwietnia 2013r., 7z zastrzezeniem pierwszenstwa na mocy zgloszenia
niemieckiego znaku towarowego z dnia 25 lipca 2011 r., ktory jest graficznym
przedstawieniem kuli w kolorze rézowym Pantone 677C,

- tréjwymiarowy unijny znak towarowy nr 10 214 179, zarejestrowany w dniu
20 czerwca 2013r., z zastrzezeniem pierwszenstwa na mocy zgloszenia
niemieckiego znaku z dnia 26 lipca 2011 r.
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Znakami tymi sg oznaczone nastepujgce produkty nalezgce do klasy 10
miedzynarodowej klasyfikacji nicejskiej: ceramiczne cze$ci do implantéw do
osteosyntezy, substytut powierzchni stawowych, rozpieracze do kosci, kulki do
stawow biodrowych, panewki/ptytki do stawdéw biodrowych oraz czesci stawow
kolanowych, wszystkie powyzsze produkty sa na sprzedaz producentom
implantow.

W dniu 13 grudnia 2013 r. spotka Ceramtec — twierdzac, ze spotka Coorstek
Bioceramics LLC (zwana dalej ,,spotka Coorstek™), ktora prowadzi_dziatalnos¢
w zakresie wytwarzania komponentow medycznych z zaawansowangj ceramiki
technicznej, w szczegbélnosci dla protez stawow biodrowych idysku oraz dla
protez stomatologicznych, sprzedawala produkty, kopiujge  rézoww, kolor
charakterystyczny dla jej produktéw — pozwata spotke Coerstek za, naruszenie
praw do znaku towarowego i pasozytniczg konkurencjes Spotkay, Coorstek
wystapita z roszczeniem wzajemnym 0 uniewaznienie prazywotanych') zhakow
towarowych.

Ponadto, z wyroku i przedtozonych dokumentéw Wwiynika, e spoétka Ceramtec
wytoczyla powodztwa 0 stwierdzenie naruszenia jejpraw do, znaku towarowego
i 0 pasozytniczg konkurencje w Niemcze€hyStanach Zjednoezonych i Szwajcarii.
Decyzje niemieckiego urzedu ds. znakow towarowych i patentow z dnia
21 czerwca i1l lipca 2018 r. uniewazniajgCe™wprzedmiotowe znaki towarowe
zostaly zaskarzone. W Stanach Zjedneczonych'decyzja District Court w Kolorado
z dnia 5 stycznia 2017 r. uniewaZniajaca, amerykanskie znaki towarowe zostata
uchylona w postgpowaniudodwelawczym orzeczeniem z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Po tym, jak szwajcarski, urzadyodmowil rejestracji znakow towarowych ze
wzgledu na brak charakterud odrozniajaeego uzyskanego W drodze uzywania
w Szwajcarii, spélka Ceramtee wycofata je. W dniu 13 marca 2023 r. sad
apelacyjny w Stuttgarcie, rozpatrujgly pozew 0 Stwierdzenie naruszenia prawa do
znaku towarowego, oddalit, decyzje o0 zawieszeniu przez spotke Ceramtec
postegpowania przed sadem pierwszej instancji W Stuttgarcie. Sad ten odstapit od
oceny s3dow pierwszej instancji co do prawdopodobienstwa powodzenia
powodztwa 6, uniewaznienie prawa do znaku towarowego Z uwagi na ztg wiare.

Wwyirokiem z'dniay 25 czerwca 2021 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny
w Paryzu)uniewaznit trzy unijne znaki towarowe z powodu zgtoszenia ich w zlej
wierze.

Sad owAzauwazyl, ze W dniu zgloszenia trzech znakow towarowych w kolorze,
czyli w dniu 23 sierpnia 2011 r., spotka Ceramtec byta przekonana o technicznym
wpltywie tlenku chromu na zagwarantowanie twardosci | wytrzymalosci kulek
ceramicznych stosowanych w protezach medycznych oraz ze dazyta do ochrony
rozowego koloru kulek, ktory wynikat z efektu wywotanego obecnoscia tlenku
chromu w ceramice. Sad wywnioskowatl z tego, ze spotka Ceramtec zamierzata
rozszerzy¢ monopol, ktory posiadala na rozwigzanie techniczne wcze$niej
chronione patentem, ktory wygast w dniu 5 sierpnia 2011 r.
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Wedlug sadu apelacyjnego zla wiara charakteryzowata si¢ checig nie tyle
uniemozliwienia konkurentom dalszego uzywania ro6zowego koloru, co
rozszerzenia monopolu i uniemozliwienia konkurentom przenikni¢cia na rynek
zdominowany przez spotk¢ Ceramtec dzigki materialowi zawartemu W jej
produktach, a mianowicie tlenkowi chromu w proporcji, ktéra skutkowata
zabarwieniem ceramiki na r6zowo.

Sad apelacyjny uznal, ze zglaszajacy zamierzal zatem uzyska¢ prawo wytaczne
dla celow innych niz te zwigzane z funkcja znaku towarowego, a mianowicie
wskazania pochodzenia, poniewaz W dniu zgloszenia spotka Ceramtecyrozumiata
rozowy kolor nie jako oznaczenie przyciagajace klientow, deczyjako efekt
sktadnika jej materiatu, ktoéry uwazata za przyczyniajacy si¢ do jego ‘edpornosci.

Spotka Ceramtec, ktora ztozyla skarge kasacyjna, zarzuea temu \wyrokowi
uniewaznienie jej trzech unijnych znakéw towarowych, oraz ) uznanie
niedopuszczalnosci wniesienia powodztwa 0 stwierdzenie naruszenia jej praw do
znakow towarowych.

Przedstawienie zarzutu

Zgodnie z zarzutem skargi kasacyjnej, ktory wymaga skierowania pytan do
Trybunatu Sprawiedliwosci Uniil Buropejskiej (zwanego dalej ,,TSUE”), art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia nr'207/2009°z dnia 26 lutego 2009 r. zakazuje
rejestracji jako znaku towarewege oznaczen, ktore skladaja si¢ wylacznie
Z ksztaltu towaru niezb¢dnego de uzyskania‘efektu technicznego, i spehnia lezacy
w interesie ogdlnym €el peolegajgey na zapobiezeniu sytuacji, W ktdrej prawo
znakow towarowych ‘dawateby przedsigbiorstwu monopol na rozwigzania
techniczne lub wlaseiwosSeiuzytkowe towaru. Biorgc pod uwage istnienie tego
przepisu szczegolnego, wyktadnia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r.zktora, pozwalataby na uniewaznienie znaku towarowego
Wylacznie na tej podstawienze jego zglaszajacy zamierzat jedynie utrwali¢ prawa
do rezwiazania technicznego, bez wykazania, ze prawo do znaku towarowego
rzeczywiseie zapewnia lub utrwala ochrong takiego rozwigzania technicznego,
stanowilaby, Wzdaniem strony wnoszacej skarge kasacyjng, obejscie zakresu
stosowania art.7 “ust. 1 lit. e) ppktii) inaruszataby odpowiednie obszary
zastosowaniagtych dwoch przepisow.

Skargasdotyczy zatem kwestii zwigzku migdzy art. 7 iart. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr207/2009, ktéore to artykuly, kazdorazowo, okreslajg
bezwzgledne podstawy uniewaznienia znaku towarowego. Kwestia ta nie zostala
jeszcze poruszona przed Cour de cassation (sadem kasacyjnym) i nie wydaje sie,
aby TSUE wydat orzeczenie w kwestii podniesionej w tej sprawie.
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Przypomnienie majacych zastosowanie przepisow

Prawo Unii

Majac na wzgledzie date dokonania zgloszenia spornych znakéw towarowych,
czyli dzien 23 sierpnia 2011r., nalezy zastosowaé przepisy rozporzadzenia
nr207/2009 zdnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego w brzmieniu sprzed rozporzadzenia 2015/2424 z dnia 16 grudnia
2015 r., ktore weszto w zycie w dniu 23 marca 2016 r.

Artykut 7 tego rozporzadzenia okresla bezwzgledne podstawy odmowy. rejestracji
oznaczenia jako znaku towarowego. W szczegolnosci, art. 7_ust. 17lit. e)“ppkt ii)
tego rozporzadzenia przewiduje, ze nie s rejestrowane oznaczenia, ktére sktadaja
si¢ wylacznie z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technieznego.

Artykut 6w jest obecnie powtorzony w art. 7 rozporzadzenia Nh2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowe@o Unii ‘Europejskie] (zwanego
dalej ,,rozporzadzeniem W sprawie znaku towarowego’ ).

TSUE wskazatl, ze zakaz ten spetnia celfpelegajacy na ,,zapobiezeni[u] sytuacji,
w ktorej prawo znakéw towarowych ‘prowadzitoby ‘do przyznania jednemu
przedsigbiorstwu monopolu na rozwigzania technicznegdub wlasciwosci uzytkowe
towaru, ktorych uzytkownik mégtby poszukiwaé Witowarach konkurencyjnych”,
oraz tym samym ,,zmierza [4.] do, unikmniccia tego, by ochrona przyznana przez
prawo znakow towarowyeh ‘rozcidgata sic ponad oznaczenia umozliwiajace
odréznienie towarow _lub ustug, ody towaréw lub ustug oferowanych przez
konkurentow w sposob prowadzacydo stworzenia przeszkody uniemozliwiajacej
tym konkurentonm,swobedne “eferowanie towarow zawierajagcych wspomniane
rozwigzania teGhniczne, lub Wwspominiane wilasciwosci uzytkowe w konkurencji
z wlascicielem znaku®, “(wyroki, TSUE: Philips zdnia 18 czerwca 2002r.,
C-299/99, pkt 78, 79; zdniaw23 kwietnia 2020 r., GOmboc Kutato, C-237/19,
pkt 25).

Ponadto, TSUE “6rzekl, ze okreslone w art. 7 bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji znaku'towarowego majg autonomiczny charakter, co wynika zich
kolejnegoy, przywotania 1uzycia wyrazu ,,wylacznie”. W konsekwencji, jedna
Z tych podstaw jest wystarczajaca do uzasadnienia odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji znaku towarowego, poniewaz ma ona pelne zastosowanie
do wspemnianego oznaczenia [wyrok TSUE z dnia 18 wrzesnia 2014 r., Hauck,
C-205/13, w przedmiocie zastosowania art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95].
Trybunal wskazal réwniez, ze stwierdzenie niewazno$ci moze nastgpi¢ tylko
wtedy, gdy jedna ztych podstaw =zostata catkowicie wykazana, oraz ze
dopuszczenie zastosowania tego przepisu, w sytuacji gdy kazda ztych trzech
podstaw zachodzi jedynie w czeSci, W sposob oczywisty stalaby W sprzecznosci
Z istotg interesu ogo6lnego, ktéry lezy U zrodia stosowania trzech podstaw odmowy
rejestracji (zob. analogicznie wyrok TSUE z dnia 16 wrzesnia 2015 r., Société des
Produits Nestlé, C-215/14, pkt 50).
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Artykut 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,.Bezwzgledne
podstawy uniewaznienia”, stanowi, ze:

»1.  Niewaznos$¢ wspolnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie
wniosku do Urzgdu lub roszczenia wzajemnego W postgpowaniu W Sprawie
naruszenia:

a) w przypadku gdy wspolnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany
Z naruszeniem przepisow art. 7;

b) w przypadku gdy zglaszajacy dziatat wzlej wierze®w momencie
dokonywania zgloszenia znaku towarowego”.

Przepisy te powielajg brzmienie art. 51 rozporzadzenia nr 40/94 z dnia,20 grudnia
1993 r., a obecnie zostaly ujete w art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia W sprawie znaku
towarowego.

Z%a wiara nie zostata zdefiniowana w zadnym przepisie, ale TSUE wskazat, ze
stanowi ona autonomiczne pojecie prawal Uniiy, ktore “malezy interpretowac
w sposob jednolity w catej Unii oraz przy.ocenie ktoregommalezy wzia¢ pod uwage
wszystkie istotne czynniki specyficzne dla danejysprawy. i istnicjace w momencie
dokonania zgtoszenia do rejestracji fzob. analogiczhie w odniesieniu do wyktadni
art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95/WE “wyrek zdnia 27 czerwca 2013r.,
Malaysia Dairy Industries, C-320/12].

Trybunat wyjasnil, iz gdy z okolicznos$ci wynmika, ze wlasciciel kwestionowanego
znaku towarowego dekonat zgloszema, tego znaku towarowego Zz zamiarem
naruszenia, w sposéob niezgodny z uczeiwymi obyczajami, interesow 0sob trzecich
lub z zamiarem uzyskania, nawetbez.odniesienia si¢ do konkretnej osoby trzeciej,
wylgcznego prawa ‘weeelachinnych niz cele zwigzane z funkcjami znaku
towarowego, \istnienic \takiego * zamiaru musi prowadzi¢ do zastosowania
bezwzglgdne] podstawy Wuniewaznienia okreslonej wart. 52 wust. 1 lit. b)
rozpeizadzenia nr207/2009 (zob. podobnie wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019r.,
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, pkt 46, 54, 56).

Prawo,krajowe

W prawie krajowym, w czasie dokonywania spornych zgloszen, zta wiara nie byta
objeta przepisami. Artykut L. 712-6 code de la propriété intellectuelle (kodeksu
wlasno$ci intelektualnej) stanowil, ze: ,Jezeli rejestracja zostala zgloszona
Z naruszeniem praw osoby trzeciej lub z naruszeniem zobowigzania prawnego lub
umownego, osoba, ktéora uwaza, ze ma prawo do znaku towarowego, moze
dochodzi¢ jego wtasnosci przed sadem™.

Zgodnie z orzecznictwem sadow francuskich, uniewaznienia zgloszonego
Z naruszeniem praw osob trzecich znaku towarowego mozna dochodzi¢ na
podstawie zasady ,,fraus omnia corrumpit” W zwigzku z, od czasu wejscia W zycie
ustawy transpozycyjnej z dnia 4 stycznia 1991r., art. L. 712-6 code de la
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propriété intellectuelle (kodeksu wlasnosci intelektualnej), azatem wchodzi
w zakres podstaw uniewaznienia przewidzianych w art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy
2008/95 (Com., 17 marca 2021 r., skarga nr 18-19.774).

Cour de cassation (sad kasacyjny) orzekt, ze ,,zgloszenie znaku towarowego jest
dotkniete naruszeniem stanowigcym oszustwo, gdy zostalo dokonane z zamiarem
pozbawienia innych 0s6b oznaczenia niezbednego dla ich dziatalno$ci” (Corn.,
25 kwietnia 2006 r., nr 04-15.641, Bull. nr 100) lub gdy przedstawiono dowody
na interesy rozmyslnie zlekcewazone przez zglaszajacego (Corn., 12 grudnia
2018 r., skarga nr17-24.582) oraz gdy wiclokrotne zgloszenia znakow
towarowych do rejestracji sa czeScig strategii handlowej majgeej yna celu
pozbawienie podmiotow mozliwosci uzywania nazwy niezbednej dla ichvebecne;j
lub przysztej dziatalnosci (Corn., 1 czerwca 2022 r., skarga nr 19-17.778).

Wzgledy uzasadniajace odeslanie prejudycjalne

Spotka Ceramtec twierdzi, ze art.7 ust.l lit,e)’ ppktii) ‘rozporzadzenia
nr 207/2009 zakazuje rejestracji jako znaku towarowego oznaczefi, ;. ktore sktadaja
si¢ wylacznie z ksztattu niezbgdnego dosuzyskania ctfektu technicznego”, w celu
zapobiezenia sytuacji, W ktorej prawo znakowstowarewyeh prowadzitoby do
przyznania jednemu przedsigbiorstwu monepolu nayrozwiagzania techniczne lub
wlasciwosci uzytkowe towarui ktorych “uzytkewnik moglby poszukiwac
w towarach konkurencyjnych (wywok TSUE z dnia 23 kwietnia 2020 r., GGbmboc
Kutato, C-237/19, pkt25),"Jatym,_samym do nieograniczonego Ww czasie
przedtuzania wyltacznych praw detyezaeych rezwigzan technicznych (ww. wyrok,
pkt27) Iub innych ‘prawy, ktére\prawodawca Unii chcial podporzadkowaé
terminom peremptoryjnym,(wyrok TSUE z dnia 16 wrzesnia 2015 r., Societé des
produits Nestlé ¢/Cadbury,C=215/14¢pkt 45).

Opierajac gsighna orzecznictwic TSUE, w szczegolnosci na wyrokach Hauck
I Sociétéy, des produits, Nestle c/Cadbury (przytoczonych powyzej), spotka
Ceramtec Uwaza, ze,bezwzgledne podstawy wymienione W art. 7 rozporzadzenia
nr 207/2009, ktére,powinny zosta¢ ustalone samodzielnie i nie moga by¢ ustalane
Whpotaczeniuyzehsoba, sa niezalezne od siebie inie moga, jesli nie zostang
zweryfikewane, przesadza¢ o ztej wiarze, 0 ktdrej mowa w art. 52 ust. 1 lit. b)
tego rozporzgdzenia, W przeciwnym razie pojecie zltej wiary byloby
wykorzystywane w celu obejscia lub zignorowania warunkéw stosowania
podstawginiewaznienia, 0 ktorych mowa w art. 7.

Spotka ta dodaje, ze obej$cie to jest sprzeczne z celem rozporzadzenia, ktore
wymaga nie tylko zamiaru ochrony rozwigzania technicznego przez prawo
znakow towarowych, ale takze jego rzeczywistej ochrony. W niniejszej sprawie
spotka Ceramtec podnosita za$, iz po wygasni¢ciu patentu i zgloszeniu spornych
europejskich znakow towarowych odkryta, ze tlenek chromu, ktory nadawat
r6zowy kolor zarejestrowany jako znak towarowy i wptywal na przedstawienie
graficznych i trojwymiarowych znakow towarowych, w rzeczywistosci nie miat
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zadnego skutku technicznego. Wnioskowata ona Zztego, ze wobec braku
jakiegokolwiek skutku technicznego tego sktadnika, znaki towarowe chroniace
kolor rézowy nie mogty odbiega¢ od celu prawa znakoéw towarowych, a zatem nie
mozna bylo stwierdzi¢ zlej wiary wobec braku podlegajacego ochronie skutku
technicznego.

Spotka ta twierdzi, ze sam zamiar zglaszajacego jest niewystarczajacy, aby uznac
go za dziatajacego W ztej wierze w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
207/2009, jezeli w ten sposéb nie mozna chroni¢ zadnego skutku technicznego.
Uwaza ona, ze przyjecie przeciwnego rozwigzania umozliwiloby osobie trzeciej
sprzeciwienie si¢ zgloszeniu znaku towarowego na podstawaeh “ekreslonych
wart. 7 ust. 1 lit. €) ppktii) tego rozporzadzenia bez spetnienia warunkdw jego
zastosowania, co byloby rownoznaczne z uczynieniem Zpojeciat,zite] wiary
tylnych drzwi do zastosowania tej podstawy uniewaznie€nia, bez, wymogu
spetnienia warunkow jej zastosowania.

Spotka Coorstek twierdzi, ze oba przepisy shuzg roznymiycelomiyi z€ nie mozna
uznaé, iz art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporzadzenia ar 207/2009 stanowi przepis
szczegolny, ktory ma pierwszenstwo przed art. 52 ust. Llit. b). Zdaniem tej spotki
istniejag dwie mozliwe sytuacje uniew@zmienia znaku ‘towarowego, ktore sa
catkowicie odrebne. Przy ocenie zlej wiary brane jestipod uwage zachowanie
zglaszajacego, a nie wewnetrzne ceChy danego 6znaczenia. Ponadto, poniewaz zta
wiara jest oceniana w dniu dokenania,zgtoszenia, nie ma znaczenia, ze monopol
na oznaczenie faktycznie nig,pozwala na ochrong,rozwigzania, 0 ile zglaszajacy
W nie wierzyt, jako ze nalezy\wziaé, poduwage jedynie zamiar zglaszajacego.
Tym samym dokonanie “zgtoszenia 6znaczenia W celu zastrzezenia rozwigzania
technicznego dla sicbie nafuszateby “uczciwg konkurencje, nawet gdyby
opatentowany skutek techniczny, ktoryastat si¢ wiasnoscig publiczng, ostatecznie
okazal si¢ nieskutecznys

Rzecznik generalny uwaza, zeyodpowiedzi udzielone przez TSUE w przedmiocie
pojecia zle] wiary'sa wystarczajace do ustosunkowania si¢ do zarzutéw skargi, bez
koniecznos$ci,opierania si¢ na nieoczywistej wyktadni rozporzadzenia.

Whwyroku zdnia 25 czerwca 2021 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny
W Paryzu), orzekt, ze sukcesja praw wilasnosci przemystowej nie powinna stuzy¢
ochroniey, tejufsamej wiasciwosci produktu, azamiar ochrony rozwigzania
technicznego wykraczajgcego poza okres ochrony patentu charakteryzowat si¢ zla
wiarg zglaszajacego, przy czym zglaszajacy nie mogt skutecznie zarzucic¢, ze sad
pomylit zta wiare z podstawa odmowy oparta na art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 207/20009.

Z kolei w wyroku z dnia 13 marca 2023 r. sad apelacyjny w Stuttgarcie orzekt, iz
okoliczno$¢, ze charakterystyczne rézowe zabarwienie byto konieczne do
osiggnigcia skutku technicznego, W rzeczywisto$ci odpowiadala podstawie
odmowy przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt ii) rozporzadzenia nr 207/2009
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z dnia 26 lutego 2009 r., ktorg nalezato podnie$¢ na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a),
anie art. 52 ust. 1 lit. b).

Wynika z tego, ze migdzy sadami apelacyjnymi panstw cztonkowskich istnieje
rozbiezno$¢ interpretacyjna co do zwigzku miedzy bezwzglednymi podstawami
uniewaznienia, 0 ktorych mowa w art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009, a ztg wiara,
ktéra stanowi podstaw¢ uniewaznienia przewidziang w art. 52 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

Pytania prejudycjalne

Tym samym rodzi si¢ pytanie 0 zwigzek miedzy bezwzglednymi)podstawami
uniewaznienia, 0 ktorych mowa w art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009,°do ktorych
odsyta art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia, a art. 527Ust;, 1 lit. b), ktory odnosi
sie do dokonania zgloszenia W zlej wierze.

Poniewaz zta wiara stanowi autonomiczne pojeeie jprawa Unii podlegajace
jednolitej wyktadni, nalezy zwrocic¢ si¢ do TSUE tzadaé munastgpujace pytania:

Czy podstawy uniewaznienia opierajacé sicna, z jednej strony, rejestracji znaku
towarowego sprzecznej z przepisami art, 7.1, zdrugiej strony, zlej wierze
zglaszajacego W momencie zgloszeénia, ktore'sg ptzedmiotem odpowiednio art. 52
ust. 1 lit. @) i b) tego samego rozporzadzenia, Sg niezalezne od siebie, czyli, ze
nalezy je rozpatrywa¢ w odefwaniu‘ed siebie?

W przypadku udzielenia ‘edpowiedzi“przeczace] na pytanie pierwsze — Czy zla
wiarg zglaszajacego moznasOceniaé, W Swietle samej bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracjiy, 0 ktérej, mewa wart. 7 ust. 1 lit. €) ppkt ii) rozporzadzenia
nr207/2009, bez, stwierdzenia, zel oznaczenie zgloszone jako znak towarowy
sktada si¢ “wylacznie\z ksztalte towaru niezbednego do wuzyskania efektu
technicznego?

Czy art"82 ‘ust;, 1 lithb)<rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 nalezy interpretowac
W ten, sposob, ze wyiklucza on ztg wiarg zglaszajacego, ktory dokonat zgloszenia
rejestragji znaku towarowego z zamiarem ochrony rozwigzania technicznego, gdy
po dokonaniu/ tego zgloszenia okazato si¢, ze nie istnial zwigzek miedzy
rozpatrywanym rozwigzaniem technicznym a oznaczeniami stanowigcymi
zgloszeny znak towarowy?

Z POWYZSZYCH WZGLEDOW, Cour de cassation (sad kasacyjny):
Na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

ZWRACA SIE do Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z nastepujgcymi
pytaniami:
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1.  Cuzy art. 52 rozporzadzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowaé W ten sposéb, ze
podstawy uniewaznienia z art. 7, o ktorych mowa wart. 52 ust. 1 lit. a), sa
niezalezne od siebie i nalezy je rozpatrywa¢ w oderwaniu od zlej wiary, 0 ktorej
mowa w art. 52 ust. 1 lit. b)?

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze — Czy
ztg wiarg zglaszajacego mozna ocenia¢ W §wietle samej bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji, o ktoérej mowa w art. 7 ust. 1 lit. €) ppktii) rozporzadzenia
nr207/2009, bez stwierdzenia, ze oznaczenie zgloszone jako znak\towarowy
sktada si¢ wylgcznie z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu
technicznego?

3. Czy art.52 ust.1 lit.b) rozporzadzenia (WE) nr207/2009 nalezy
interpretowaé¢ W ten sposob, ze wyklucza on zlg wiargzglaszajacego, L ktory
dokonat zgloszenia rejestracji znaku towarowego, Zz zamiarem ) ochrony
rozwigzania technicznego, gdy po dokonaniu tego zgleszenia okazatosi¢, ze nie
istnial  zwigzek migdzy  rozpatrywanymm, rozwigzaniem / technicznym
a oznaczeniami stanowigcymi zgloszony znak towarowy?
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