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W Zbior Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ANDREI BIONDIEGO
przedstawiona w dniu 6 lutego 2025 r.!

Sprawa C-17/24

CeramTec GmbH
przeciwko
Coorstek Bioceramics LLC

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Cour de cassation (sad
kasacyjny, Francja)]

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Zla wiara zglaszajacego —
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Oznaczenie tworzone wylacznie przez ksztatt
o charakterze funkcjonalnym towaru — Brak zwiazku miedzy rozwiazaniem technicznym
a zarejestrowanymi znakami towarowymi

I. Wstep

1. W ramach niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Cour de
cassation (sad kasacyjny, Francja) zwraca si¢ do Trybunalu Sprawiedliwosci z pytaniem
o mozliwe zachodzenie na siebie zakreséw stosowania dwoch bezwzglednych podstaw
uniewaznienia prawa do wspdlnotowego znaku towarowego (obecnie unijnego znaku
towarowego) przewidzianych w art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009*
i opartych, odpowiednio, na istnieniu jednej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 7 ust. 1 tego rozporzadzenia oraz na zlej wierze zglaszajacego.

2. W szczegdlnosci sad odsylajacy zastanawia si¢ nad kwestig, czy zamiar utrwalenia prawa do
rozwigzania technicznego posiadanego na podstawie patentu, ktéry wygasl, wystarczy do
stwierdzenia zlej wiary zglaszajacego w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego,
jezeli pdzniej okaze sie, ze oznaczenie, o ktérego rejestracje wniesiono, nie zawiera zadnego
rozwigzania technicznego i ze w zwiazku z tym rozpatrywany znak towarowy nie moze zostaé
uniewazniony na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku
z bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji przewidziang w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego
rozporzadzenia, ktéry ma na celu przeciwdziala¢ rejestracji oznaczen przyznajacych
wlascicielowi znaku towarowego monopol na takie rozwigzania.

' Jezyk oryginalu: francuski.
2 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
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3. W tym celu wspomniany sad zwraca sie do Trybunalu z trzema pytaniami, z ktérych pierwsze
dotyczy zwiazku miedzy bezwzglednymi podstawami uniewaznienia prawa do znaku
przewidzianymi w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009, za$ drugie
i trzecie — wykladni art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

4. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostal zlozony w ramach sporu
dotyczacego powddztwa o naruszenie znaku towarowego wniesionego przez spotke CeramTec
GmbH (zwana dalej ,CeramTec”) przeciwko spétce Coorstek Bioceramics LLC (zwanej dalej
»,Coorstek”), w ramach ktérego spotka Coorstek wniosta powddztwo wzajemne o uniewaznienie
trzech unijnych znakéw towarowych nalezacych do spétki CeramTec.

II. Ramy prawne

5. Rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo zmienione rozporzadzeniem (UE) 2015/24243, ktére
weszlo w zycie w dniu 23 marca 2016 r., a nastepnie zostalo uchylone i zastapione ze skutkiem od
dnia 1 pazdziernika 2017 r. rozporzadzeniem (UE) 2017/1001*. W niniejszym wypadku wszystkie
okoliczno$ci faktyczne sporu w postepowaniu gtéwnym wchodza ratione temporis w zakres
stosowania rozporzadzenia nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu®.

6. Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009, w brzmieniu znajdujacym
zastosowanie do sporu w postepowaniu gléwnym, stanowil, Ze nie sg rejestrowane oznaczenia,
ktore skladaja sie wylacznie z ,ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego”.

7. Artykul 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 mial nastepujace brzmienie:

»Niewazno$¢ [unijnego] znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu
[Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia
wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy [unijny] znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw
art. 7;

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

*  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na
rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21; sprostowania:
Dz.U. 2016, L 71, s. 322; Dz.U. 2016, L 110, s. 4; Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2017,
L 154,s. 1).

5 Z postanowienia odsylajacego wynika, ze zaréwno zarzucane naruszenia, jak i moment zgloszenia spornych znakéw towarowych do
rejestracji, ktéry jako jedyny ma znaczenie dla okre$lenia prawa materialnego majacego zastosowanie do powddztwa wzajemnego

o uniewaznienie prawa do znaku [zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in. (C-371/18, zwany dalej ,wyrokiem Sky”,
EU:C:2020:45, pkt 49)], wystapily przed dniem 23 marca 2016 r.
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III. Spér w postepowaniu gléwnym, pytania prejudycjalne i postepowanie przed
Trybunalem

8. Spotka CeramTec, z siedziba w Niemczech, specjalizuje si¢ w opracowywaniu, produkcji
i dystrybucji technicznych komponentéw ceramicznych przeznaczonych w szczegélnosci do
stosowania w implantach biodrowych lub kolanowych, ktére sprzedaje producentom protez do
celow tworzenia kompletnych protez biodrowych i ktére nastepnie sa sprzedawane
uzytkownikom konicowym, takim jak szpitale lub chirurdzy ortopedzi.

9. Coorstek jest spolka prawa amerykanskiego, ktérej dziatalno$¢ polega na wytwarzaniu
komponentéw medycznych z zaawansowanej ceramiki technicznej, w szczegélnosci dla protez
stawow biodrowych i dysku oraz dla protez stomatologicznych.

10. CeramTec byla posiadaczem patentu europejskiego nr EP 0 542 815, wskazujacego Francje
i odnoszacego si¢ do ceramicznego materialu kompozytowego, ktéry to patent wygast w dniu
5 sierpnia 2011 r.

11. W dniu 23 sierpnia 2011 r. CeramTec dokonala zgloszen trzech unijnych znakéw towarowych
(zwanych dalej ,,spornymi znakami towarowymi”), a mianowicie:

— znaku towarowego, ktéry obejmuje kolor rézowy pantone 677C, wydanie 2010 r.,
zarejestrowanego w dniu 26 marca 2013 r. pod numerem 010214195, z zastrzezeniem
pierwszenstwa niemieckiego znaku towarowego z dnia 21 lipca 2011 r.;

— znaku towarowego przedstawionego ponizej, zastrzegajacego kolor rézowy pantone 677,

zarejestrowanego w dniu 12 kwietnia 2013 r. pod numerem 010214112, z zastrzezeniem
pierwszenstwa niemieckiego znaku towarowego z dnia 25 lipca 2011 r.;
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— tréjwymiarowego znaku towarowego przedstawionego ponizej, zastrzegajacego kolor rézowy
pantone 677, zarejestrowanego w dniu 20 czerwca 2013 r. pod numerem 010214179,
z zastrzezeniem pierwszenstwa niemieckiego znaku towarowego z dnia 26 lipca 2011 r.

12. W dniu 13 grudnia 2013 r. CeramTec pozwata spotke Coorstek o naruszenie praw do znakéw
towarowych i pasozytnicza konkurencje. Coorstek wniosta powédztwo wzajemne, powolujac sie
na niewazno$¢ spornych znakéw towarowych.

13. Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2021 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu, Francja)
uniewaznil sporne znaki towarowe ze wzgledu na ich zgloszenie w zlej wierze (zwanym dalej
»wyrokiem sadu apelacyjnego w Paryzu”).

14. Sad 6w zauwazyl, ze w dniu zgloszenia spornych znakéw towarowych CeramTec byla
przekonana o technicznym wplywie tlenku chromu na zagwarantowanie twardosci
i wytrzymatosci kulek ceramicznych stosowanych w protezach medycznych oraz ze dazyla do
ochrony rézowego koloru kulek, ktéry wynikal z efektu wywolanego obecnoscia tlenku chromu
w ceramice. Sad wywnioskowal z tego, ze wspomniana spdtka zamierzala rozszerzy¢ monopol,
jaki posiadala na rozwigzanie techniczne wczesniej chronione patentem, ktéry wygasl, i dzieki
temu uniemozliwi¢ konkurentom przenikniecie na rynek zdominowany przez nig dzieki temu
patentowi. CeramTec miata zatem zamiar uzyska¢ prawo wylaczne w celach innych niz cele
zwigzane z funkcja znaku towarowego.

15. CeramTec wniosta skarge kasacyjna od wyroku sadu apelacyjnego w Paryzu. Zdaniem tej
sp6tki dokonywanie wykladni art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w ten sposéb, ze
pozwala ona na uniewaznienie znaku towarowego wylacznie na tej podstawie, ze zglaszajacy
zamierzal jedynie utrwali¢ prawa do rozwiazania technicznego, bez wykazania, ze prawo do tego
znaku towarowego rzeczywiScie zapewnia lub wutrwala ochrone takiego rozwigzania
technicznego, stanowiloby obejscie zakresu stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego
rozporzadzenia i naruszalo odpowiednie obszary zastosowania tych dwoch przepisow.
W niniejszej sprawie CeramTec twierdzi, ze po wygasnieciu jej patentu i zgloszeniu spornych
znakéw towarowych odkryta ona, iz tlenek chromu, ktéry nadawat kolor ré6zowy zastrzezony dla
tych znakéw towarowych, w rzeczywisto$ci nie mial zadnego skutku technicznego. W tych
okolicznosciach sporne znaki towarowe nie mogly jej zdaniem omija¢ celu prawa znakow
towarowych. Utrzymuje ona, Ze sam zamiar zglaszajacego nie ma znaczenia i Ze przyjecie
przeciwnego rozwigzania byloby réwnoznaczne z uczynieniem z pojecia ,ztej wiary” tylnej furtki
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do zastosowania podstawy uniewaznienia opartej na zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
w zwigzku z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, bez koniecznosci spelnienia
przestanek stosowania tego przepisu.

16. Coorstek podnosi, ze art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z jego art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) i art. 52 ust. 1 lit. b) maja odmienne cele i Ze nie mozna uzna¢, iz pierwszy
z tych przepiséw stanowi lex specialis majacy pierwszenstwo przed tym drugim. Zdaniem tej
spoliki chodzi tu o dwa przypadki uniewaznienia znaku towarowego opierajace sie na catkowicie
odmiennych podstawach. Tym samym, jak twierdzi Coorstek, dokonanie zgloszenia oznaczenia
w celu zastrzezenia dla siebie rozwigzania technicznego naruszatoby uczciwa konkurencje, nawet
gdyby opatentowany skutek techniczny, ktéry stal sie cze$cia domeny publicznej, ostatecznie
okazal sie nieskuteczny.

17. Sad odsylajacy uwaza, ze skarga wniesiona przez CeramTec dotyka nierozstrzygnietej do tej
pory kwestii zwigzku miedzy art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009, do ktérego odsyla art. 52 ust. 1
lit. a) tego rozporzadzenia, a jego art. 52 ust. 1 lit. b). Jak podkresla 6w sad, CeramTec wytoczyta
powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do spornych znakéw towarowych przeciwko spélce
Coorstek réwniez w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, za§ w ramach sporu
wszczetego w Niemczech Oberlandesgericht Stuttgart (wyzszy sad krajowy w Stuttgarcie,
Niemcy) wyrokiem z dnia 13 marca 2023 r. przyjal stanowisko inne niz to, ktére wynika z wyroku
sadu apelacyjnego w Paryzu®. Sad odsylajacy wywodzi z tego, ze miedzy sadami apelacyjnymi
panstw czlonkowskich istnieja rozbiezno$ci interpretacyjne.

18. W tych okolicznosciach Cour de Cassation (sad kasacyjny) postanowit zawiesi¢ postepowanie
i zwroci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy podstawy uniewaznienia opierajace si¢ na, z jednej strony, rejestracji znaku towarowego
sprzecznej z przepisami art. 7 [rozporzadzenia nr 207/2009] i, z drugiej strony, zlej wierze
zglaszajacego w momencie zgloszenia, ktére sg przedmiotem art. 52 ust. 1 lit. a) i b) [tego]
rozporzadzenia, s3 autonomiczne, czyli nalezy je rozpatrywaé w oderwaniu od siebie?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze — czy zla wiare
zglaszajacego mozna ocenia¢ w $wietle samej bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji,
o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009, bez stwierdzenia, ze
oznaczenie zgloszone jako znak towarowy sklada sie wylacznie z ksztaltu towaru niezbednego
do uzyskania efektu technicznego?

3) Czy art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
wyklucza on zla wiare zglaszajacego, ktéry dokonal zgloszenia do rejestracji znaku
towarowego z zamiarem ochrony rozwiazania technicznego, gdy po dokonaniu tego
zgloszenia okazalo sie, Ze nie istnial zwigzek miedzy rozpatrywanym rozwigzaniem
technicznym a oznaczeniami stanowigcymi zgloszony znak towarowy?”.

19. Uwagi na piSmie zostaly przedstawione przez strony w postepowaniu gléwnym, rzad
francuski i Komisje Europejska. Wspomniani uczestnicy przedstawili swoje stanowiska ustnie na
rozprawie w dniu 13 listopada 2024 r.

¢ Z akt krajowych zlozonych w sekretariacie Trybunalu wynika, ze orzeczenie Oberlandesgericht Stuttgart (wyzszego sadu krajowego
w Stuttgarcie) z dnia 13 marca 2023 r. zostalo wydane w celu uchylenia zawieszenia postepowania w sprawie naruszenia praw do znaku
towarowego wszczetego przez CeramTec przed sadami niemieckimi w nastepstwie rejestracji w 2019 r. nowych unijnych znakéw
towarowych odpowiadajacych spornym znakom towarowym oraz zlozonego do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO) przez Coorstek wniosku o uniewaznienie tych znakéw towarowych.
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IV. Analiza

20. Zgodnie z wnioskiem Trybunalu w niniejszej opinii skupie sie na pytaniach prejudycjalnych
pierwszym i drugim.

21. Zanim przystapie do ich analizy, przypomne pokrétce wlasciwe orzecznictwo majace
znaczenie w kontekscie zlej wiary zglaszajacego w momencie dokonywania zgloszenia unijnego
znaku towarowego.

A. Krotki przeglgd wlasciwego orzecznictwa

22. Pojecie ,zlej wiary”, o ktérym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, jest
autonomicznym pojeciem prawa Unii’. Poniewaz wspomniane pojecie nie zostato zdefiniowane
w tym rozporzadzeniu, okreslenia znaczenia i zakresu tego pojecia nalezy dokonac¢ zgodnie z jego
zwyklym znaczeniem w jezyku ogdlnym, przy uwzglednieniu kontekstu, w jakim sie¢ tego pojecia
uzywa, oraz zamierzonych w tym rozporzadzeniu celow®.

23. Jezeli zgodnie z jego zwyklym rozumieniem w jezyku ogélnym pojecie ,zlej wiary” zaklada
istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, to dla celéw jego wykladni nalezy wzia¢
pod uwage szczegdlny kontekst prawa znakéw towarowych, jakim jest obrét handlowy®.
Trybunal orzekl! w zwigzku z tym w wyroku Koton, ze wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 bezwzgledna podstawa uniewaznienia ma zastosowanie, gdy
z istotnych i spojnych poszlak wynika, ze wlasciciel unijnego znaku towarowego dokonat
zgloszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposéb uczciwy, lecz z zamiarem
naruszenia, w sposob niezgodny z uczciwymi obyczajami, intereséw oséb trzecich lub
z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia si¢ do konkretnej osoby trzeciej, wylacznego prawa
w celach innych niz cele zwiazane z funkcjami znaku towarowego, w szczegélnosci z podstawowa
funkcja wskazywania pochodzenia ™.

24. Istnienie zlej wiary zglaszajacego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy ocenia¢ calosciowo, uwzgledniajac wszystkie istotne okoliczno$ci wystepujace
w danej sprawie'’. Zamiar zglaszajacego znak towarowy jest elementem subiektywnym, ktory
jednak w sposéb obiektywny powinny ustali¢ wlasciwe organy administracyjne i sadowe'.
Zdaniem Trybunatu jedynie w taki sposéb mozliwe jest przeprowadzenie obiektywnej oceny
twierdzenia dotyczacego zlej wiary zglaszajacego .

7 Zobacz podobnie wyrok Sky, pkt 73.

8 Zobacz wyrok z dnia 12 wrzeénia 2019 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, zwany dalej ,wyrokiem
Koton”, EU:C:2019:724, pkt 43). Zobacz takze wyrok Sky, pkt 74.

°  Zobacz wyrok Koton, pkt 45.

10 Zobacz wyrok Koton, pkt 46.

I Zobacz, w odniesieniu do rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1), wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, zwany dalej ,wyrokiem Lindt”,
EU:C:2009:361, pkt 37).

12 Zobacz wyroki: Koton, pkt 47; Lindt, pkt 42. Zobacz takze, w odniesieniu do pojecia ,zlej wiary” w rozumieniu art. 21 rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiajacego reguly porzadku publicznego dotyczace wprowadzenia w zycie
i funkcji Domeny Najwyzszego Poziomu .eu oraz zasady regulujace rejestracje (Dz.U. 2004, L 162, s. 40; sprostowania: Dz.U. 2009, L 290,
s. 75; Dz.U. 2009, L 291, s. 42; Dz.U. 2012, L 80, s. 39), wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., Internetportal und Marketing (C-569/08,
EU:C:2010:311, pkt 45).

13 Zobacz wyrok Koton, pkt 47.
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25. Jedna z okolicznosci istotnych dla tej oceny jest w szczegdlnosci fakt, ze zglaszajacy wiedziat
lub powinien byl wiedzie¢ o okolicznosciach, na ktére sie powotano w kontekscie zarzutu, ze
dzialal on w zlej wierze'. Jak wyjasnita rzecznik generalna E. Sharpston w opinii w sprawie
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli®, zamiar mozna a priori uzna¢ za nieuczciwy tylko wtedy,
gdy zainteresowana strona zna kontekst faktyczny, w jakim taka kwalifikacja staje sie
odpowiednia . Jednakze taka wiedza lub domniemanie posiadania takiej wiedzy nie wystarcza, by
stwierdzi¢, ze zglaszajacy dziatal w zlej wierze".

26. Trybunat i Sad Unii Europejskiej uznali za istotne w tym wzgledzie wiele innych okolicznosci,
w tym w szczegdlnosci zgloszenie znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal on zgloszony, i jego
zasieg'®, pochodzenie i wcze$niejsze uzywanie oznaczenia, o ktérego rejestracje wniesiono?®,
a takze charakter zgloszonego znaku towarowego?, stosunki handlowe istniejace miedzy
wnoszacym o uniewaznienie prawa do znaku a wlascicielem spornego znaku towarowego,
strategie handlowa, w jaka wpisuje sie dokonanie zgloszenia do rejestracji, oraz chronologie
zdarzen w kontekscie tego zgloszenia®, a takze stopient powszechnej znajomosci, jaka cieszy sie
oznaczenie w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji®.

27. Niemniej wszystkie te okolicznosci stanowia jedynie przykltady wyrdznione sposréd
catoksztaltu okolicznosci, ktére moga zosta¢ wziete pod uwage?. Jak zostalo bowiem
przypomniane przez rzecznik generalng E. Sharpston w opinii w sprawie Lindt, pojecie ,zlej
wiary” w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie moze zostaé
sprowadzone do ograniczonej kategorii szczegdlnych okoliczno$ci*.

28. Podsumowujac, chociaz orzecznictwo Trybunalu i Sadu zawiera jasne wskazéwki co do
sposobu, w jaki nalezy ocenia¢ zla wiare zglaszajacego unijny znak towarowy, pojecie to pozostaje
do chwili obecnej niedookreslone. Odzwierciedla to cel interesu ogélnego, ktory lezy u podstaw
odpowiedniej bezwzglednej podstawy uniewaznienia i ktéry polega na udaremnieniu rejestracji
znakéw stanowiacych naduzycie lub sprzecznych z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.
Taki cel bytby bowiem zagrozony, gdyby zla wiare nalezalo zdefiniowa¢ w spos6éb wyczerpujacy
i gdyby mozna byto ja wykaza¢ jedynie za pomoca enumeratywnie wyliczonych okolicznosci®.

Zobacz podobnie wyrok Lindt, pkt 39.

5 C-529/07, zwana dalej ,opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt”, EU:C:2009:148, pkt 60.

16 Zobacz opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt, pkt 61.

17 Zobacz wyrok Lindt, pkt 40, 41; a takze wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, pkt 37).
18 Zobacz wyrok Koton, pkt 65.

19 Zobacz wyrok z dnia 8 maja 2014 r., Simca Europe/OHIM — PSA Peugeot Citroén (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, pkt 40, 46); zob.
takze wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r., Hasbro/EUIPO — Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, zwany dalej ,wyrokiem Hasbro”,
EU:T:2021:211, pkt 38).

% Zobacz wyrok Lindt, pkt 50.

2 Zobacz wyrok Koton, pkt 62—64.

2 Zobacz wyrok Lindt, pkt 51.

#  Zobacz miedzy innymi wyrok z dnia 6 lipca 2022 r., Zdut/EUIPO — Nehera i in. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, pkt 28).
Zobacz opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt, pkt 60.

% Zobacz podobnie, poprzez odniesienie do okolicznosci wzietych przez Trybunal pod uwage w wyroku Lindt, wyrok Hasbro, pkt 37.
Zobacz takze, w odniesieniu do pojecia ,zlej wiary” w sektorze rejestracji nazw domen, wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., Internetportal
und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, pkt 37).
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B. W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

29. W pierwszym pytaniu prejudycjalnym sad odsylajacy zwraca sie w istocie do Trybunatu
o wyjasnienie, czy bezwzgledne podstawy uniewaznienia przewidziane w art. 52 ust. 1,
odpowiednio, lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 sg ,,autonomiczne” i ,wytaczne”.

30. Najpierw zajme sie kwestia autonomicznego charakteru tych podstaw niewaznosci,
a nastepnie kwestia ich ewentualnego wylacznego charakteru.

1. Czy bezwzgledne podstawy uniewaznienia okreslone w art. 52 ust. 1 rozporzgdzenia nr 207/2009
majq autonomiczny charakter?

31. Podobnie jak wszyscy zainteresowani, ktérzy przedstawili uwagi w niniejszym postepowaniu,
jestem zdania, ze bezwzgledne podstawy uniewaznienia okreslone w art. 52 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 sa od siebie niezalezne i autonomiczne w tym znaczeniu, ze stosowanie jednej z nich
nie zaklada stosowania drugiego ani od niego nie zalezy. Kazda z nich ma swdj wlasny zakres
stosowania i stanowi samodzielna podstawe uniewaznienia prawa do unijnego znaku towarowego
w razie spelnienia przestanek jej stosowania.

32. Przede wszystkim taka niezalezno$¢ wynika z brzmienia i ze struktury art. 52 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009. Obie bezwzgledne podstawy uniewaznienia zostaly sformutowane
w odrebnych unormowaniach, znajdujacych sie¢ w dwéch odrebnych jednostkach redakcyjnych,
ktérych sa jedynymi elementami. Zostaly one oddzielone od siebie $rednikiem, co semantycznie
odzwierciedla zamiar unijnego prawodawcy, aby wyraznie rozrézni¢ te dwa przypadki. Ponadto
wspomniany przepis nie zawiera — ani w zdaniu wprowadzajacym, ani w nastepujacym po nim
wyliczeniu — stéw wskazujacych na to, ze jego elementy maja charakter kumulatywny.

33. Autonomiczny charakter bezwzglednych podstaw uniewaznienia wymienionych w art. 52
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 znajduje potwierdzenie w analizie kontekstu, w jaki si¢ one
wpisujg, i celow, ktdrych realizacji stuza.

34. Co sie¢ tyczy kontekstu, taka autonomia wynika przede wszystkim z faktu, ze
w przeciwienstwie do podstawy uniewaznienia przewidzianej w lit. b) tego przepisu podstawa
uniewaznienia przewidziana w lit. a) odsyla do bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 7 wspomnianego rozporzadzenia i powinna by¢ rozumiana
i interpretowana w zwiazku z tym artykulem. Nastepnie, jak zauwazylo wielu zainteresowanych,
ktorzy przedstawili uwagi w niniejszym postepowaniu, kazda z podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jest niezalezna od pozostalych
i wymaga odrebnej analizy”, w zwigzku z czym sam art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia
odnosi si¢ do bezwzglednych podstaw uniewaznienia, ktére sg od siebie niezalezne i maja swoéj
wlasny zakres stosowania. Taki autonomiczny charakter powinien tym bardziej zosta¢ uznany
w odniesieniu do podstawy uniewaznienia przewidzianej w lit. b) tego przepisu. Wreszcie, o ile
art. 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jako calo$¢ zawiera wyczerpujaca liste podstaw
uniewaznienia prawa do unijnego znaku towarowego?¥, o tyle unormowania zawarte w lit. a) i b)
maja inny charakter, poniewaz pierwsze z nich ma charakter zamkniety i znajduje zastosowanie

% Zobacz, w odniesieniu do rozporzadzenia nr 40/94, wyrok z dnia 8 maja 2008 r., Eurohypo/OHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, pkt 54).
¥ Zobacz wyrok Sky, pkt 57, 58.
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wylacznie w przypadkach enumeratywnie wyliczconych w art. 7 ust. 1 wspomnianego
rozporzadzenia, podczas gdy drugie odsyla do otwartego i ewoluujacego pojecia ,zlej wiary”,
ktére moze mie¢ zastosowanie w nieokreslonej liczbie sytuacji.

35. Co sie tyczy celdéw, bezwzgledne podstawy uniewaznienia przewidziane w art. 52 ust. 1 lit. a)
i b) rozporzadzenia nr 207/2009, cho¢ maja ten sam cel, co przepisy dotyczace unijnych znakéw
towarowych, jakim jest przyczynienie si¢ do niezakldconej konkurencji w Unii*, maja jednak
odmienne przeznaczenie.

36. Bezwzgledna podstawa uniewaznienia przewidziana w lit. a) tego przepisu ma na celu
uniewaznienie znakow towarowych, ktére zostaly zarejestrowane, mimo ze nie spelniaja one
wszystkich przestanek przewidzianych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i w zwiazku
z tym nie nadaja sie do rejestracji. Jest ona wymierzona w wade znaku towarowego i ma na celu
ochrone interesu ogdlnego lezacego u podstaw bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, do
ktorej sie odnosi.

37. Co sie tyczy w szczegdlnosci podstawy zawartej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 207/2009, ktéra jako jedyna wchodzi w rachube dla celé6w niniejszej sprawy®, Trybunat orzekt,
ze lezacy u jej podstaw interes ogdlny polega na zapobiezeniu sytuacji, w ktérej prawo znakéw
towarowych przyznawaloby jednemu przedsiebiorstwu monopol na rozwigzania techniczne lub
na wlasciwosci uzytkowe towaru®*. Trybunal wyjasnit réwniez, ze przepis ten dokonuje
wywazenia miedzy dwoma aspektami, z ktérych kazdy moze przyczyni¢ si¢ do ustanowienia
systemu zdrowej i uczciwej konkurencji, a mianowicie z jednej strony woli nieprzedluzania
ochrony opatentowanego rozwigzania technicznego po wygasnieciu patentu, a z drugiej strony
woli ograniczenia zakazu rejestracji wylacznie do tych znakéw towarowych, ktére rzeczywiscie
utrudnialyby stosowanie danego rozwiazania technicznego przez inne przedsigbiorstwa?®.

38. Przewidziana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 bezwzgledna podstawa
uniewaznienia ma z kolei na celu zapewnienie, by podmioty gospodarcze zamierzajace korzysta¢
z systemu unijnego znaku towarowego konkurowaly ze soba w sposéb uczciwy. Jest ona zatem
wymierzona w immamentng wade zgloszenia do rejestracji, a nie w znak towarowy jako taki®2.

39. Autonomiczny charakter podstaw uniewaznienia przewidzianych w art. 52 ust. 1 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 207/2009 niekoniecznie oznacza, ze owe podstawy maja wylaczny charakter.

»  Zobacz miedzy innymi wyrok Sky, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo.

¥ Przypominam, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 w swoim pierwotnym brzmieniu, znajdujacym zastosowanie do
okolicznosci sporu w postepowaniu gléwnym, stanowil, ze nie sa rejestrowane oznaczenia, ktére skladaja sie¢ wylacznie z ,ksztaltu
towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego”. Zakres tej bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji zostal zmieniony
w rozporzadzeniu 2015/2424, ktére wprowadzilo obecne brzmienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia 2017/1001, odnoszace si¢
do oznaczen tworzonych wylacznie przez ,ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego”. W celu udzielenia odpowiedzi
na pytania prejudycjalne nie jest jednak konieczne zajecie sie kwestia, czy mozna powolaé si¢ na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 207/2009 w celu uniemozliwienia rejestracji koloru towaru, poniewaz pytania te opieraja si¢ na zalozeniu, ze
bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie nie ma w kazdym razie zastosowania w okolicznosciach sprawy
w postepowaniu giéwnym.

%0 Zobacz wyrok z dnia 14 wrzeénia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).

31 Zobacz podobnie wyrok z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 44—48).

2 Zobacz podobnie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt, pkt 41.
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2. Czy bezwzgledne podstawy uniewaznienia okreslone w art. 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
majg wytgczny charakter?

40. Na wstepie pragne zauwazy¢, ze brzmienie art. 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nie
zawiera ani w zdaniu wprowadzajacym, ani w nastepujacym po nim wyliczeniu sformutowan
wskazujacych, ze oba elementy tego wyliczenia wzajemnie sie wykluczaja, lub przeciwnie, ze
moga one wspdlistnie¢. Kwestie, czy miedzy tymi elementami istnieje logiczny stosunek
wylacznosci, nalezy zatem zbada¢ w szczegdlnosci w $wietle kontekstu i celow, w jakie wpisuje
si¢ ten przepis.

41. W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci wydaje mi si¢, ze w rozporzadzeniu nr 207/2009 nic
nie stoi na przeszkodzie temu, by prawo do unijnego znaku towarowego zostalo uniewaznione
w oparciu o kilka bezwzglednych podstaw uniewaznienia, o ktérych mowa w art. 52 ust. 1 lit. a) lub
art. 52 ust. 1 lit. a) i b). Taka ewentualno$¢ nie bedzie prawdopodobnie czesta, biorac pod uwage,
ze wystarczy spelni¢ przestanki jednej z tych podstaw uniewaznienia, aby uniewaznié¢ unijny znak
towarowy?®, przy czym konsekwencje uniewaznienia sa takie same, niezaleznie od podstawy, ktéra
do tego doprowadzita*. Niemniej jednak nie mozna wykluczy¢ tacznego stosowania art. 52 ust. 1
lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009, w szczegdlnosci ze wzgledu na to, Ze zgodnie z art. 52 ust. 3
tego rozporzadzenia, w przypadku gdy podstawa uniewaznienia istnieje jedynie w odniesieniu do
niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, znak ten
nie moze zosta¢ uniewazniony w catosci*.

42. W drugiej kolejnosci w rozporzadzeniu nr 207/2009 nie ma rdéwniez niczego, co
sugerowaloby, ze ustalenie, iz jedna z podstaw bezwzglednej niewaznosci, o ktérych mowa
w art. 52 ust. 1 lit. a) lub b) rozporzadzenia 207/2009, nie ma zastosowania, stanowi przeszkode
dla zastosowania drugiej z nich. Z pkt 31-38 niniejszej opinii wynika, ze te podstawy
uniewaznienia réznig sie pod wzgledem zaréwno przestanek ich stosowania, jak i ich przedmiotu
i celu. Nie mozna zatem z géry wykluczy¢, ze w przypadku gdy zostaly one podniesione wspdlnie
na poparcie powddztwa wzajemnego o uniewaznienie, a jedna z nich zostala zbadana i oddalona,
zastosowanie znajduje jednak druga z nich. A zatem na przyklad okoliczno$¢, ze zgodnie z art. 52
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wniosek o uniewaznienie prawa do znaku oparty na ust. 1 lit. a)
w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) lub d) tego rozporzadzenia nie moze zosta¢ uwzgledniony na tej
podstawie, ze sporny znak towarowy uzyskal w miedzyczasie charakter odrézniajacy, nie stanowi
przeszkody dla uniewaznienia tego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b)
wspomnianego rozporzadzenia, rowniez przywolanego na poparcie wspomnianego wniosku,
w przypadku gdy zostanie wykazane, ze jego wlasciciel zarejestrowal go w zlej wierze.

3. Whioski dotyczgce pierwszego pytania prejudycjalnego

43. Podsumowujac, w $wietle powyzszych rozwazan jestem zdania, ze na pierwsze pytanie
prejudycjalne nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze bezwzgledne podstawy uniewaznienia
przewidziane w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 maja charakter
autonomiczny, ale nie wytaczny.

% Zobacz podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2013 r., SA.PAR./OHIM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372,
pkt 46).

3 Zobacz art. 55 rozporzadzenia nr 207/2009.

% Przypominam, ze podobnie jak w przypadku przyczyn uniewaznienia zwigzanych z bezwzglednymi podstawami odmowy rejestracji,
o ktérych mowa w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, zla wiara moze dotyczy¢ tylko niektérych towaréw lub ustug, dla
ktérych sporny znak towarowy zostal zarejestrowany; zob. podobnie wyrok Sky, pkt 79, 80, pkt 2 sentencji.
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C. W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

44. W drugim pytaniu prejudycjalnym, ktére zostalo zadane na wypadek udzielenia przez
Trybunal odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze, sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia,
czy ustalenia, ze zglaszajacy, ktorego celem jest uzyskanie prawa ochronnego na oznaczenie
tworzone wylacznie przez ksztalt niezbedny do uzyskania efektu technicznego, dziatal z zlej
wierze, mozna dokonaé niezaleznie od ustalenia, czy rejestracja tego oznaczenia jest sprzeczna
z bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji okre$lona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 207/2009.

45. Z analizy pierwszego pytania prejudycjalnego wynika, ze bezwzgledna podstawa
uniewaznienia unijnego znaku towarowego oparta na zlej wierze zglaszajacego ma swdj wlasny
zakres i cel w poréwnaniu z bezwzglednymi podstawami uniewaznienia opierajacymi si¢ na
istnieniu bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji.

46. Ustalenie zlej wiary po stronie zglaszajacego nie zalezy od tego, czy oznaczenie bedace
przedmiotem zgloszenia znaku towarowego nadaje si¢ czy nie nadaje si¢ do rejestracji, lecz
wymaga oceny zamiaru zglaszajacego w $wietle wszystkich istotnych okolicznosci oraz
zweryfikowania zgodnosci tego zamiaru ze standardami postgpowania uznawanymi za
dopuszczalne w konkretnym kontek$cie prawa znakéw towarowych i obrotu handlowego®.

47. A zatem, jak slusznie podnosi Komisja w swoich uwagach, ztej wiary nie mozna wywodzi¢
z samej tylko obiektywnej okoliczno$ci, ze zgloszenie znaku towarowego zostalo dokonane
w celu uzyskania prawa ochronnego na oznaczenie, ktére nie nadaje si¢ do rejestracji na
podstawie jednej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7
rozporzadzenia nr 207/2009. Byloby to sprzeczne zaréwno z autonomicznym charakterem
bezwzglednych podstaw uniewaznienia wymienionych w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b)
tego rozporzadzenia, jak i z zasada, zgodnie z ktéra istnienie dobrej wiary domniemywa sie do
czasu przedstawienia dowodu przeciwnego®. Natomiast stwierdzenie, ze oznaczenie zostalo
zarejestrowane z naruszeniem bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, oznacza, ze wszystkie
obiektywne przestanki zastosowania tej podstawy zostaly spelnione, niezaleznie od intencji
zglaszajacego.

48. Autonomiczny charakter bezwzglednych podstaw uniewaznienia nie stoi jednak na
przeszkodzie ewentualnemu zachodzeniu na siebie tych podstaw przy ocenie waznosci znaku
towarowego w konkretnym przypadku.

49. Ze wzgledu na swoj charakter rejestracje dokonane w ztej wierze moga charakteryzowac sie
réznymi okoliczno$ciami faktycznymi 1 prawnymi. Sprawia to szczegdlna trudnosé
w abstrakcyjnym okre$leniu, czym charakteryzuje sie taka rejestracja, i prowadzi, jak widzieliSmy,
do oceny kazdego zarzutu zlej wiary na podstawie wszystkich istotnych elementéw
przedstawionych przez wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku.

% Zobacz podobnie wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, pkt 69),
w ktérym chodzilo o przywlaszczenie przez zglaszajacego oznaczenia opisowego uzywanego przez osobe trzecig.

Unijny znak towarowy korzysta z domniemania wazno$ci (zob. art. 99 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009). Do wnoszacego
o uniewaznienie prawa do znaku, ktéry zamierza oprze¢ sie na podstawie okreslonej w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,
nalezy zatem wykazanie okoliczno$ci pozwalajacych stwierdzi¢, ze w momencie dokonywania zgloszenia do rejestracji zglaszajacy dziatat
w zlej wierze. Do wlasciciela znaku towarowego nalezy wéwczas, ze wzgledu na obalenie domniemania dobrej wiary, z ktérego korzystal,
przedstawienie wiarygodnych wyjasnien dotyczacych celéw i logiki biznesowej, jakimi kierowal sie on przy skladaniu wniosku
o rejestracje tego znaku towarowego, zob. podobnie wyrok w sprawie Hasbro, pkt 42, 43.

ECLI:EU:C:2025:62 11



OprINIA A. BIONDIEGO — SprawA C-17/24
CeraMTEC

50. W tym kontekscie nie mozna wykluczy¢, ze niektére z okolicznosci, jakie nalezy wzia¢ pod
uwage przy tej ocenie, moga mie¢ réwniez znaczenie przy ocenie, czy znak towarowy zostal
zarejestrowany z naruszeniem jednej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, przy czym
nie wymaga to jednak spelnienia wszystkich przestanek zastosowania tej podstawy.

51. Trybunal doszed! zreszta do podobnego wniosku w wyroku Koton, gdy badal kwestig
ewentualnego zachodzenia na siebie bezwzglednej podstawy uniewaznienia opartej na zlej wierze
zglaszajacego i wzglednej podstawy uniewaznienia przewidzianej w art. 53 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, odnoszacej sie¢ do istnienia wcze$niejszego znaku towarowego,
ktéry moze wprowadzaé w btad w odniesieniu do zgloszonego oznaczenia*.

52. W sytuacji takiej jak ta w sporze w postgpowaniu gléwnym, w ktérej w ramach powddztwa
wzajemnego o uniewaznienie prawa do znaku towarowego w istocie kwestionowana jest
okoliczno$¢, ze wlasciciel unijnego znaku towarowego poprzez zgloszenie tego znaku do
rejestracji realizowat strategie majaca na celu uniemozliwienie jego konkurentom oferowania na
rynku towaréw zawierajacych rozwigzanie techniczne, na ktére mial on monopol na podstawie
patentu, ktéry w miedzyczasie wygasl, kwestia, czy takie zgloszenie do rejestracji nalezy uznac za
dokonane w zlej wierze, rézni si¢ od kwestii, czy dany znak towarowy jest tworzony wylacznie
przez ksztalt niezbedny do uzyskania efektu technicznego, i z tego wzgledu wchodzi w zakres
stosowania bezwzglednej podstawy uniewaznienia przewidzianej w art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia.
W pierwszym z tych przypadkéw kwestionowana jest zgodnos$¢ z prawem celdéw realizowanych
przez zglaszajacego, a w drugim — wazno$¢ znaku towarowego.

53. Wynika z tego, ze sam brak spelnienia przeslanek zastosowania art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia nie stoi
na przeszkodzie temu, by sad krajowy rozpatrujacy takie powddztwo stwierdzil, ze dany znak
towarowy zostal zarejestrowany w zlej wierze, jezeli z istotnych i zgodnych poszlak wynikato, iz
jego podmiot uprawniony z tego znaku towarowego dokonal jego zgloszenia nie w celu
konkurowania w sposéb uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem.

54. Oceniajac, czy taki zamiar istnieje, sad krajowy, do ktérego wniesiono sprawe, moze wzia¢ pod
uwage okolicznos$ci, ktére mogly zosta¢ uwzglednione przy badaniu waznosci danego znaku
towarowego w $wietle art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia, takie jak na przyklad charakter danego znaku towarowego
oraz okolicznos$¢, ze niektére cechy tego znaku towarowego byly chronione patentem, ktéry
w miedzyczasie wygast. Dopuszczenie takiej mozliwosci nie prowadzi do badania zlej wiary
wnioskodawcy ,w odniesieniu do jednej bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, o ktorej
mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009”, ani do przyjecia, ze przepis ten
nalezy stosowac ,tacznie” z art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia®, badz do zneutralizowania —
poprzez odniesienie do pojecia ,zlej wiary” — okoliczno$ci niespelnienia przestanek zastosowania
tej podstawy.

% W wyroku tym Trybunal, podkreslajac, ze bezwzgledna podstawa uniewaznienia, o ktérej mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, rézni sie zasadniczo od wzglednej podstawy uniewaznienia, o ktérej mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia,
przyznal jednak, ze jedna z przeslanek stosowania tego ostatniego przepisu, a mianowicie uzywanie przez osobe trzecig oznaczenia
identycznego ze spornym znakiem towarowym lub do niego podobnego, moze stanowi¢ element kontekstu wlasciwego do celéw oceny
zlej wiary, przy czym nie oznacza to jednak, ze konieczne jest wykazanie spelnienia wszystkich przestanek stosowania, a w szczegélnosci
przestanki dotyczacej istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad [zob. wyrok Koton, pkt 49, 53, 54; zob. takze wyrok z dnia
13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, pkt 61)]

Mozliwo$¢é dokonywania takiej facznej interpretacji jest w kazdym razie wykluczona; zob. analogicznie wyrok z dnia 16 wrzeénia 2015 r.,
Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, pkt 50).
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55. Niemniej jednak w okolicznosciach takich jak te, ktére wlasnie opisatem, zlej wiary nie mozna
moim zdaniem wywie$¢ z samej okoliczno$ci, ze o rejestracje wspomnianego oznaczenia
wniesiono w celu ochrony cech postaci produktu chronionych wczes$niejszym patentem, jezeli
okaze sig, ze oznaczenie to nie jest objete zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 207/2009%. Zarzut, ze wnioskodawca dzialal nie w celu konkurowania
w sposob uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem, musi by¢ zatem potwierdzony przez inne istotne
elementy.

56. Zdaje sobie sprawe, ze w takim kontekscie linia podzialu miedzy uzasadniona strategia
biznesowa a zlg wiarg moze by¢ w praktyce dos¢ cienka.

57. W celu ustalenia rzeczywistego zamiaru zglaszajacego to do sadu krajowego, przed ktérym
toczy si¢ postepowanie, nalezy dokonanie oceny wszystkich okolicznosci danego przypadku,
w tym w szczeg6lno$ci charakteru rozpatrywanego znaku towarowego®, pochodzenia
chronionego oznaczenia i jego uzywania od momentu powstania, zakresu patentu oraz
chronologii zdarzen. Za zla wiara moga przemawiaé, o ile zostana udowodnione, nastepujace
okolicznosci: przekonanie zglaszajacego, ze w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego
zgloszone oznaczenie obejmuje rozwiazanie techniczne uprzednio chronione jego patentem;
okoliczno$¢, ze w tym samym dniu przekonanie to bylo podzielane przez jego konkurentéw,
przez uzytkownikéw spornych towaréw i przez $rodowisko naukowe; a takze okoliczno$¢, ze
zglaszajacy prébowal podtrzymac takie przekonanie wéréd swoich klientéw, na przyklad celowo
zestawiajac oznaczenie objete jego znakiem towarowym z rozwigzaniem technicznym
chronionym jego patentem i odrywajac w ten sposéb znak towarowy od jego funkcji,
w szczegolnosci jako oznaczenia pochodzenia. Méwiac bardziej ogdlnie, przy dokonywaniu takiej
oceny moga by¢ brane pod uwage wszelkie dzialania zglaszajacego, ktére potwierdzaja zamiar
wykorzystania przez niego zgloszenia do celéw innych niz te, ktére maja realizowac przepisy Unii
w dziedzinie znakéw towarowych, a w szczegélnosci w celu uniemozliwienia konkurentom
przenikniecia na rynek poprzez wykorzystanie rozwigzania technicznego, na ktdre zglaszajacy
posiada monopol dzieki swojemu patentowi.

58. W przypadku gdy istnieja poszlaki pozwalajace na wykazanie nieuczciwego zamiaru i na
obalenie domniemania zgloszenia w dobrej wierze, wlasciciel znaku towarowego bedzie musiat
udowodnié, Ze rejestracja znaku towarowego byta czescia uzasadnionej strategii biznesowej lub
ze dzialal on z powodéw zwigzanych z obrong swoich uzasadnionych intereséw*. W tym
kontekscie nie mozna jednak wykluczy¢ zlej wiary tylko dlatego, ze zakladane przez wlasciciela
znaku towarowego rozwigzanie techniczne okazalo sie po dacie zlozenia wniosku o rejestracje
nieistniejace. Okolicznosci zaistniate dopiero po dacie wtasciwej dla oceny zlej wiary moga by¢
bowiem brane pod uwage tylko w zakresie, w jakim wskazuja, ze zglaszajacy mial taki zamiar

40

Podobnie wypowiedziala sie w istocie Czwarta Izba Odwotawcza EUIPO w decyzji z dnia 6 grudnia 2024 r., sprawa R 12/2024-4,
dostepnej pod adresem https://euipo.europa.eu/eSearchCLW /#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4._001620566.
Stwierdziwszy, ze rozpatrywany znak towarowy nie jest objety zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
2017/1001, Izba Odwolawcza, wskazala, ze zarzut zlej wiary opiera si¢ na jednym argumencie — a mianowicie, ze znak towarowy zostat
zgloszony w celu sztucznego zastapienia ochrony patentowej ochrona wynikajaca ze znaku towarowego — i stwierdzita, ze nalezy go
oddali¢, poniewaz opiera si¢ on na blednym zalozeniu.

# Co sie tyczy charakteru znaku towarowego, nalezy przypomnieé, ze w wyroku Lindt Trybunal uscislil, iz w razie gdy rozpatrywane

oznaczenie sklada sie z ksztaltu i wygladu calego towaru, istnienie ztej wiary zglaszajacego mogloby zosta¢ znacznie tatwiej stwierdzone,
gdy wolnoé¢ wyboru przez konkurentéw tych elementéw jest ograniczona przez wzgledy natury technicznej lub handlowej, tak ze
wlasciciel znaku towarowego jest w stanie uniemozliwi¢ swoim konkurentom nie tylko uzywanie identycznego lub podobnego
oznaczenia, ale takze sprzedaz podobnych towaréw (zob. pkt 50 tego wyroku).

# Zobacz wyrok Lindt, pkt 47, 48; zob. podobnie wyrok z dnia 13 grudnia 2023 r., Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution
(EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, pkt 29).
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w tym wlasnie dniu®. Ponadto sama okolicznos¢, ze znak towarowy zarejestrowany w zlej wierze
spelnia wlasciwe mu funkcje, a w szczegdlnosci funkcje wskazania pochodzenia, nie stanowi
przeszkody dla jego uniewaznienia, na co wyraznie wskazuje brak mozliwosci zastosowania do
rejestracji w zlej wierze zasady ustanowionej w art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

59. Na zakonczenie chciatbym krétko odnies¢ sie do kwestii podniesionej przez CeramTec w jej
uwagach. Spoélka ta twierdzi, ze zla wiara przejawia sie w kontekscie zachowania stanowiacego
naduzycie i wymaga obiektywnego naruszenia konkurencji, ktére bytoby wykluczone w sytuacji,
gdy dany znak towarowy, po pierwsze, nie uniemozliwia konkurentom wtasciciela tego znaku
korzystania z rozwiazania technicznego, a po drugie, spelnia wlasciwa dla znaku towarowego
funkcje wskazywania pochodzenia.

60. W tym wzgledzie chcialbym przypomnie¢, ze w kontekscie prawa znakéw towarowych zta
wiara charakteryzuje si¢ albo ,zamiarem naruszania, w sposéb niezgodny z uczciwymi
obyczajami, intereséw oséb trzecich”, albo ,zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia sie do
konkretnej osoby, prawa wylacznego w celach innych niz cele zwiazane z funkcjami znaku”*.
Trybunal rozréznil zatem dwie kategorie przypadkéw mogacych uzasadnia¢ zastosowanie art. 52
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, przy czym druga z nich obejmuje sytuacje, w ktérych
prawo wylaczne, do uzyskania ktérego zmierza zgloszenie do rejestracji, nie wpisuje sie w logike
jednej z funkcji znaku towarowego.

61. Chociaz kategoria ta obejmuje wszelkie przypadki dokonywania zgloszen stanowiace
naduzycie®, to z orzecznictwa Trybunalu i Sadu nie wynika jednak, Ze jest ona ograniczona
wylacznie do zachowan, ktére mozna zakwalifikowaé jako ,naduzycie prawa”*. Z orzecznictwa
tego nie wynika réwniez, ze ustalenie zlej wiary w przypadkach nalezacych do tej drugiej
kategorii jest uzaleznione od wykazania istnienia szkody lub ryzyka wyrzadzenia szkody
konkurencji lub od wykazania, ze wlasciciel znaku towarowego mogt ze swojego zachowania
stanowiacego naduzycie czerpa¢ nienalezne korzysci¥. W kazdym razie, poniewaz momentem
istotnym dla oceny istnienia zlej wiary zglaszajacego jest chwila dokonania zgloszenia do
rejestracji przez zainteresowanego®, to wlasnie w swietle okolicznosci istniejacych w tej dacie,

% Zobacz podobnie wyrok Lindt, pkt 35, 41. Kwestia ta jest w szczegdlno$ci przedmiotem trzeciego pytania prejudycjalnego, ktérego
niniejsza opinia nie dotyczy.
Zobacz w szczeg6lnosci wyrok Koton, pkt 46.

% Zobacz podobnie wyroki: z dnia 7 lipca 2016 r., Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, pkt 28—
33, 48-52; odwolanie odrzucone postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 r., Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979); z dnia 13 lipca
2022 r., Pejovi¢/EUIPO — ETA zivilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, pkt 30-32); a takze, podobnie, aczkolwiek
w odmiennym kontekscie, wyroki: z dnia 17 stycznia 2024 r., Athlet/EUIPO — Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22,
EU:T:2024:11, pkt 52); z dnia 7 wrzes$nia 2022 r., Segimerus/EUIPO - Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530,
pkt 37).

% W wyroku Hasbro (pkt 72), na ktéry powoluje sie CeramTec, Sad ograniczyl sie do stwierdzenia, ze strategia dokonywania zgloszen
przyjeta przez zglaszajacego w sprawie, w ktérej zapadl tamten wyrok, majaca na celu obejscie zasady dotyczacej dowodu uzywania,
»przypomina[ta] wypadek naduzycia prawa”. W opinii w sprawie Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) rzecznik generalna J. Kokott
wskazala, ze ,przy badaniu zlej wiary mozna czerpa¢ punkty orientacyjne z orzecznictwa dotyczacego ustalenia wystepowania
zachowania stanowiacego naduzycie” (pkt 31), pozostawiajac otwarta kwestie, czy ,inaczej niz ma to miejsce w wypadku naduzycia, [zta
wiara] nie zalezala od rozminiecia si¢ z celem danych uregulowan i od bezpodstawnej korzysci, lecz [...] byla dzialaniem odbiegajacym
od przyjetych zasad etycznego zachowania lub uczciwych praktyk handlowych i zawodowych” (pkt 37). Trybunal nie odniést sie
otwarcie do tej kwestii w wyroku Koton, lecz ograniczyt si¢ do wprowadzenia dychotomii przedstawionej w pkt 46 tamtego wyroku.

¥ Prawda jest, ze w pkt 74 wyroku Hasbro, do ktérego odnosi si¢ CeramTec, Sad oparl sie na ustaleniu EUIPO, zgodnie z ktérym wnoszaca
odwolanie rzeczywiscie czerpala korzysci ze swojej strategii wielokrotnego skladania wnioskéw o rejestracje. Jednakze z tego samego
pkt 74, w ktérym wskazano, ze stwierdzenie to zostalo dokonane ,niezaleznie od dowodéw ukazujacych, ze zamiarem skarzacej byto
w szczegolnosci unikniecie koniecznosci przedstawienia dowodu uzywania spornego znaku towarowego”, wynika, ze Sad uznatl korzy$¢
czerpana z kwestionowanej strategii za kolejny element potwierdzajacy nieuczciwy zamiar zglaszajacego w momencie dokonywania
zgloszenia do rejestracji, a nie za element niezbedny do wykazania zlej wiary.

% Zobacz wyrok Lindt, pkt 35.
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a nie, jak wydaje si¢ sugerowa¢ CeramTec, na etapie pdzniejszym®, nalezy w danym wypadku
ocenia¢ zaréwno obiektywne ryzyko naruszenia konkurencji, jak i mozliwo$¢ czerpania przez
wlasciciela nienaleznych korzysci z rejestracji znaku towarowego.

62. Podsumowujac, w $wietle przedstawionych rozwazan jestem zdania, Ze na drugie pytanie
prejudycjalne nalezy odpowiedzie¢, iz art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze do celéw oceny zlej wiary zglaszajacego mozna wzia¢ pod uwage
elementy, ktére moglyby stanowi¢ podstawe bezwzglednego uniewaznienia prawa do spornego
znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia w zwiazku z jego art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii). Sama okoliczno$¢, ze przestanki zastosowania bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji przewidziane w tym ostatnim przepisie nie zostaly w peini spetnione, nie stoi
na przeszkodzie ani mozliwo$ci wziecia pod uwage takich elementéw, ani uniewaznieniu
wspomnianego znaku towarowego z powodu zlej wiary zglaszajacego, jezeli na podstawie
wszystkich istotnych okolicznosci wlasciwych danej sprawie i istniejacych w chwili dokonania
zgloszenia znaku towarowego owo zgloszenie zostalo zlozone nie w celu konkurowania w sposéb
uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem.

V. Whnioski

63. Na podstawie wszystkich powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal udzielit
nastepujacej odpowiedzi na pierwsze i drugie z pytan prejudycjalnych przedstawionych przez
Cour de cassation (sad kasacyjny, Francja):

1) Artykul 52 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej

nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze:

bezwzgledne podstawy uniewaznienia unijnego znaku towarowego przewidziane w lit. a) i b)
tego przepisu, odnoszace sie, odpowiednio, do rejestracji znaku towarowego z naruszeniem
przepiséw art. 7 wspomnianego rozporzadzenia i do zlej wiary zglaszajacego w momencie
dokonywania zgloszenia znaku towarowego, maja charakter autonomiczny, ale nie wytaczny;

2) Dla celéw oceny zlej wiary zglaszajacego mozna wzia¢ pod uwage elementy, ktére moglyby
stanowi¢ podstawe bezwzglednego uniewaznienia prawa do spornego znaku towarowego na
podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) tego rozporzadzenia. Sama okoliczno$¢, ze przestanki zastosowania bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji przewidziane w tym ostatnim przepisie nie zostaly w pelni
spelnione, nie stoi na przeszkodzie ani mozliwosci wziecia pod uwage takich elementéw, ani
uniewaznieniu wspomnianego znaku towarowego z powodu zlej wiary zglaszajacego, jezeli na
podstawie wszystkich istotnych okoliczno$ci wlasciwych danej sprawie i istniejacych w chwili
dokonania zgloszenia znaku towarowego owo zgloszenie zostalo zlozone nie w celu
konkurowania w sposéb uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem.

# Tak ponadto wynika z wyroku z dnia 6 lipca 2022 r., Zdut/EUIPO - Nehera i in. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), do ktérego
CeramTec odsyla w swoich uwagach. W sprawie, w ktérej zapadl tamten wyrok, Sad oddalil zarzut zlej wiary oparty na zamiarze
podjecia przez zglaszajacego dzialan polegajacych na czerpaniu nienaleznych korzysci z renomy wczes$niejszego znaku towarowego,
stwierdzajac miedzy innymi, ze w dniu zlozenia wniosku o rejestracje znaku towarowego znak ten nie cieszyl si¢ juz renoma
(pkt 45-53, 66, 69, 70 tego wyroku).
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