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Wyrok Trybunalu (czwarta izba) z dnia 29 stycznia 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym zlozony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone
Krolestwo] — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited | Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Sprawa C-371/18) (})

[Odestanie prejudycjalne — Zblizanie ustawodawstw — Wspolnotowy znak towarowy — Rozporzgdzenie
(WE) nr 40/94 — Artykuly 7 i 51 — Pierwsza dyrektywa 89/104/EWG — Artykuly 3 i 13 — OkreSlenie
towaréw i ustug objetych rejestracjg — Niedochowanie wymogow jasnosci i precyzji — Zta wiara
zglaszajgcego — Brak zamiaru uZywania znaku towarowego dla towaréw lub ustug objetych rejestracjq —
Calkowite lub czgSciowe uniewaznienie prawa do znaku towarowego — Ustawodawstwo krajowe
zobowigzujgce zglaszajgcego do oswiadczenia, ze ma on zamiar uzywal zgloszonego znaku towarowego]

(2020/C 137/10)
Jezyk postgpowania: angielski

Sad odsylajacy

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postepowaniu gléwnym

Strona powodowa: Sky ple, Sky International AG, Sky UK Limited

Strona pozwana: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Sentencja

1) Artykuly 7 i 51 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, zmienionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., oraz art. 3 pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze prawa do
wspoélnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego nie mozna uniewazni¢ w catosci lub w czesci
na tej podstawie, ze okre$leniom uzytym do oznaczenia towaréw i ustug, dla ktorych zarejestrowano ten znak, brakuje
jasnosci i precyzji.
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Artykut 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, zmienionego rozporzadzeniem nr 1891/2006, oraz art. 3 ust. 2
lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 nalezy interpretowal w ten sposéb, Ze zgloszenie znaku towarowego bez
jakiegokolwiek zamiaru jego uzywania w odniesieniu do towardw i ustug objetych rejestracja stanowi dzialanie w zlej
wierze w rozumieniu tych przepisw, jezeli zglaszajacy ten znak towarowy mial zamiar albo naruszania w sposéb
niezgodny z uczciwymi obyczajami intereséw o0séb trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia si¢ do konkretnej
osoby trzeciej, wylacznego prawa w celach innych niz cele zwigzane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy brak
zamiaru uzywania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko
niektorych towaréw lub ustug objetych zgloszeniem znaku, zgloszenie to stanowi dzialanie w zlej wierze jedynie
w zakresie, w jakim odnosi si¢ ono do tych towaréw lub ustug.
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Pierwszg dyrektywe 89/104 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze nie stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa
krajowego, zgodnie z ktérym zglaszajacy znak towarowy musi o$wiadczy¢, ze znak ten jest uzywany w odniesieniu do
towaréw i ustug objetych zgloszeniem do rejestracji lub ze ma on w dobrej wierze zamiar jego uzywania w tych celach,
pod warunkiem Zze naruszenie takiego obowigzku nie stanowi jako takie podstawy uniewaznienia prawa do juz
zarejestrowanego znaku towarowego.

() DzU.C 276 z 6.8.2018.
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