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I. PRZEDMIOT SPRAWY | PYTANIA PREJUDYCJALNE

1. Whniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie C-163/15 Hassan zostat
ztozony przez sad niemiecki (Oberlandesgericht Diisseldorf), rozpoznajacy sprawe
Z powodztwa licencjobiorcy uprawnionego do uzywania stownego znaku towarowego
»ARKTIS”, zarejestrowanego m.in. dla bielizny poscielowej i przykry¢ na 16zka,
o0 naruszenie prawa do tego znaku. Licencjobiorca ten nie zostal wpisany do rejestru
wspolnotowych znakow towarowych. Na podstawie umowy licencyjnej licencjobiorca jest
zobowigzany do dochodzenia we wlasnym imieniu praw w zwigzku z naruszeniem praw
ze znaku towarowego. Pozwanym jest podmiot, ktory zaoferowat na stronie internetowe;j

kotdry puchowe ,,innoBETT selection Arktis”.

2. Whniosek dotyczy wyktadni art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego®. Przepis
ten stanowi, ze udzielenie licencji na wspolnotowy znak towarowy wywotuje skutki
prawne wobec stron trzecich we wszystkich panstwach czlonkowskich dopiero po
wpisaniu licencjobiorcy do rejestru. Sad krajowy ma watpliwosci, czy oznacza to, ze
dopiero z chwilg wpisania do rejestru licencjobiorca nabywa legitymacje procesowa do
dochodzenia przeciwko osobom trzecim roszczen z tytulu naruszenia wspolnotowego

znaku towarowego. Sad krajowy skierowal do Trybunatu Sprawiedliwo$ci nastepujace
pytania:

1) Czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzgdzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie
dochodzeniu roszczen w zwigzku z naruszeniem praw do wspolnotowego znaku
towarowego przez licencjobiorce, ktory nie jest wpisany do rejestru wspolnotowych

znakow towarowych?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzqcej na pytanie pierwsze: czy art. 23 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzgdzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie krajowej praktyce
prawnej, zgodnie z ktorq licencjobiorca moze dochodzi¢ we wiasnym imieniu w drodze
umocowania do wysStgpowania o cudze prawa (Prozessstandschaft) roszczen
wlasciciela znaku towarowego przeciwko podmiotowi dopuszczajgcemu  sig

naruszenia?

! Dz. Urz. UE. L 78 z 24 marca 2009, s. 1.
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1. STANOWISKO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Rzeczpospolita Polska ograniczy si¢ do udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie.
Zdaniem Rzeczypospolitej Polskiej ujawnienie w rejestrze wspolnotowych znakow
towarowych faktu udzielenia licencji nie stanowi warunku dla dochodzenia przez
licencjobiorce roszczen w zwigzku z naruszeniem praw do wspolnotowego znaku

towarowego.

4. Chociaz pytanie dotyczy wykladni wylacznie pierwszego zdania art. 23 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, to jednak wyktadnia taka nie moze by¢ dokonywana
W oderwaniu od drugiego zdania tego samego ustgpu. Przeciwnie, zdanie drugie ma
w tym przypadku szczegélnie istotne znaczenie dla kompleksowej wyktadni catego
przepisu, dla ustalenia jego zakresu przedmiotowego. Zdanie drugie wprowadza
odstepstwo od zasady wynikajacej ze zdania pierwszego. Charakter tego odstepstwa

pozwala poczyni¢ wnioski co do rozumienia samej zasady.

5. Ze zdania drugiego wynika, ze (W drodze odstgpstwa od zdania pierwszego) przed
dokonaniem wpisu udzielenie licencji wywotuje skutek prawny wobec stron trzecich,
ktore nabyty prawa do wspolnotowego znaku towarowego po dacie udzielenia licencji,
jezeli wiedziaty o tej licencji w momencie nabycia prawa. Oznacza to, ze co do zasady
(zdanie pierwsze) przed dokonaniem wpisu do rejestru udzielenie licencji nie wywoluje
skutku prawnego wobec stron trzecich, ktore nabyty prawa do znaku towarowego po dacie
udzielenia tej licencji. Co do zasady bowiem osoba trzecia nabywajaca prawa do znaku
towarowego nie bedzie w stanie powzig¢ wiedzy o tym, Ze na ten znak towarowy zostala

wczesniej udzielona licencja, dopdki licencja taka nie zostata wpisana do rejestru.

6. Jako cato$¢ art. 23 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 reguluje wigc skutki udzielenia
licencji (a takze czynnosci okreslonych w art. 17 i 19) wobec o0soéb trzecich, ktore
nastepnie nabyly prawa do tego samego wspolnotowego znaku towarowego. Przepis ten
nie reguluje natomiast skutkow udzielenia licencji wobec osob, ktore zadnych praw do

znaku towarowego nie nabyly, natomiast naruszaja te prawa w toku swojej dziatalnosci.

7. Ratio legis tak rozumianej regulacji jest czytelne. Gwarantuje ona pewno$¢ prawa przez
to, ze kolejny nabywca w dobrej wierze praw do wspdlnotowego znaku towarowego
nabywa go bez obcigzen wynikajacych z udzielonej uprzednio licencji (oraz bez obcigzen
lub wad prawnych wynikajacych z czynno$ci, o ktorych mowa w art. 17 i 19).

Wezesniejsza czynno$¢ bedzie natomiast skuteczna wobec tego pdzniejszego nabywcy
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10.

11.

w razie odpowiedniego wpisu do rejestru, a zatem kiedy nabywca tatwo mogt si¢ juz o
niej dowiedzie¢, a w kazdym razie w przypadku posiadania przez niego tej wiedzy z

innego zrodta.

Warto w tym miejscu doda¢, ze skutki czynno$ci okreslonych w art. 17, 19 i 22
rozporzadzenia nr 207/2009 wobec pozniejszego nabywcy bedg zaleze¢ od rodzaju tych
czynno$ci oraz 0d rodzaju czynnosci pozniejszego nabywcey. Przykladowo skutecznosé
ujawnionego w rejestrze ustanowienia licencji wylacznej bedzie polegata na tym, ze
udzielenie kolejnej licencji bedzie nieskuteczne jako sprzeczne z wczesniejszg licencja

wylaczna.

Odmienna wyktadnia art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009, ktora
zmierzataby do zastosowania tego przepisu do o0sOb trzecich innych niz pdzniejsi
nabywcy, wykraczataby poza wskazane powyzej cele ochrony dobrej wiary nabywcow
i pewnosci prawa. Dla potrzeb okreslenia granic ochrony i tym samym granic zachowan,
ktore nie beda naruszaly prawa do wspolnotowego znaku towarowego, wystarczajaca jest
z kolei informacja o rejestracji okreslonego znaku. To z tej informacji wynika, ze istnieje
prawo do tego znaku, ktore podlega ochronie i ktorego nie mozna narusza¢. Ujawnienie

licencji badz innych obciazen prawa do znaku nie jest z tego punktu widzenia potrzebne.

Kolejnego argumentu przemawiajacego za trafnoscig przedstawianej w niniejszych
uwagach wyktadni art. 23 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 dostarcza tre$¢ art. 17 ust. 6
tego rozporzadzenia. Zgodnie z tym przepisem do momentu wpisania do rejestru
przeniesienia prawa do wspolnotowego znaku towarowego nastgpca prawny nie moze
powotywac si¢ na prawa wynikajgce z rejestracji tego znaku. Przepis ten stanowi zatem
przeszkode do dochodzenia roszczen przez wiasciciela (nabywce) znaku towarowego,

jesli prawo to nie zostato wpisane do rejestru.

Gdyby art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 interpretowaé w ten
sposob, ze uzaleznia on mozliwo$¢ wystepowania przez wiasciciela (nabywce) znaku
towarowego z roszczeniem przeciwko sprawcy naruszenia od wpisu do rejestru
przeniesienia na niego prawa do znaku, wowczas oba Ww. przepisy (art. 17 ust. 6 oraz art.
23 ust. 1 zdanie pierwsze) powtarzatlyby ta sama norme¢ prawng. Przepis art. 23 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 dotyczy bowiem czynno$ci prawnych
okreslonych zarowno w art. 22 (ustanowienie licencji), jak i w art. 17 tego rozporzadzenia

(przeniesienie prawa do znaku towarowego).
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Majgc na uwadze racjonalno$¢ ustawodawcy unijnego i wynikajace z niej zalozenie, ze te
samg norm¢ W danym akcie prawnym powinien wyraza¢ tylko jeden przepis, nalezy
przyjaé, ze w sytuacji gdy ograniczenie mozliwoSci wystepowania (przez nastepce
prawnego) z powodztwem ustanawia art. 17 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009,

ograniczenia takiego nie ustanawia juz art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze tego rozporzadzenia.

Warto tez podkresli¢, ze w stosunku do licencjobiorcéw rozporzadzenie nr 207/2009 nie
zawiera przepisu analogicznego do art. 17 ust. 6, dotyczacego nastepcoOw prawnych.
Warunki wystepowania przez licencjobiorc¢ z powddztwem o naruszenie wspdlnotowego
znaku towarowego okresla natomiast art. 22 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem
licencjobiorca moze wystagpi¢ z powddztwem o naruszenie wspolnotowego znaku
towarowego wylacznie za zgoda wilasciciela tego znaku; licencjobiorca wytaczny moze
wszczgé takie postepowanie, jezeli wilasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu
oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wilasciwym terminie powddztwa w sprawie

naruszenia. Przepis ten nie wymaga przy tym wpisu licencji do rejestru®.

III. PROPOZYCJA ROZSTRZYGNIECIA

W zwiazku z argumentacja przedstawiona powyzej, Rzeczypospolitej Polska proponuje
Trybunatowi Sprawiedliwosci udzielenie nastepujacej odpowiedzi na pierwsze pytanie

zadane przez sad odsytajacy:

Artykul 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczen
W zwigzku z naruszeniem praw do wspdlnotowego znaku towarowego przez
licencjobiorce, ktory nie jest wpisany do rejestru wspodlnotowych znakow

towarowych.

Bogustaw Majczyna

Pelnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej

? Interpretacje taka przyjely sady w Polsce — m.in. Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28
pazdziernika 2013 r. w sprawie o sygn. I ACa 410/13 oraz Sad Okr¢gowy w Warszawie w wyroku z dnia 28
stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. XXIl GWzt 55/14.



