WYROK Z DNIA 15.9.2011 r. — SPRAWA T-434/09

WYROK SADU (szosta izba)

z dnia 15 wrze$nia 2011 r.*

W sprawie T-434/09

Centrotherm Systemtechnik GmbH, z siedzibg w Brilon (Niemcy), reprezentowana
przez adwokatéw J. Albrechta oraz U. Vormbrocka,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera oraz R. Manee, dziataja-
cych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, z siedziba w Blaubeuren (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata O. Loffela,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
25 sierpnia 2009 r. (sprawa R 6/2008-4), dotyczacq postepowania w sprawie stwier-
dzenia wygasniecia prawa do znaku towarowego miedzy centrotherm Clean Solu-
tions GmbH & Co. KG a Centrotherm Systemtechnik GmbH,

SAD (szésta izba),

w skladzie: E. Moavero Milanesi, prezes, N. Wahl (sprawozdawca) i S. Soldevila
Fragoso, sedziowie,

sekretarz: T. Weiler, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 26 pazdziernika
2009 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 15 lutego 2010 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 2 lutego 2010 r.,

uwzgledniajac wniosek stron w przedmiocie odbycia rozprawy,
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uwzgledniajac postanowienie z dnia 30 marca 2011 r. w przedmiocie polaczenia
spraw T-427/09 i T-434/09 do tacznego rozpoznania w procedurze ustnej,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 maja 2011 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 7 wrze$nia 1999 r. skarzaca, Centrotherm Systemtechnik GmbH, zlozyla
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towa-
rowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znaktowarowyobjetywnioskiemorejestracjetooznaczeniestowne CENTROTHERM.
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Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 11, 17, 19 i 42
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towardw i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 11: ,rury do odprowadzania spalin w instalacjach grzewczych, wyciagi ko-
minowe, rury do kotléw grzewczych; nakladki do palnikéw gazowych; czesci
mechaniczne instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, do wytwarzania pary, su-
szenia i wentylacji; urzadzenia do filtrowania powietrza i ich cze$ci; czesci me-
chaniczne do instalacji gazowych; krany do rur; szuflady piecowe”;

— klasa 17: ,ztaczki do rur, mufy do rur, zbrojenie do rur, rury gietkie, wszystkie
wymienione towary nie z metalu; uszczelki, szczeliwa; materialy uszczelniajace,
ochronne i izolacyjne; tworzywa sztuczne pélprzetworzone w formie wycisnietej
stosowane w produkcji; produkty z tworzyw sztucznych zawarte w klasie 177

— Kklasa 19: ,materialy budowlane; rury, rurociagi, w szczegélnosci do celéw bu-
dowlanych; rury wodociagowe, rozgalezniki; zbrojenie dla budownictwa; pokry-
cia $cian, palety budowlane, palety; elementy przediuzajace do kominkdéw, rury
kominowe, deflektory kominowe, nasady kominowe, obudowy do kominkédw,
wszystkie wymienione towary nie z metalu”;

— klasa 42: ,doradztwo architektoniczne, projektowanie budowlane, ustugi in-
zynieryjne, opracowywanie projektow technicznych, sporzadzanie ekspertyz
technicznych’.
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W dniu 19 stycznia 2001 r. znak towarowy CENTROTHERM zostal zarejestrowany
dla wszystkich towaréw i uslug okres$lonych w pkt 3 powyzej jako wspdlnotowy znak
towarowy.

W dniu 7 lutego 2007 r. interwenient, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG,
ztozyl w OHIM na podstawie art. 15 i art. 50 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 15 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009] wniosek o stwier-
dzenie wygasniecia prawa do znaku towarowego CENTROTHERM dla wszystkich
towardw i ustug objetych rejestracja.

W dniu 15 lutego 2007 r. o wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku zo-
stala powiadomiona skarzaca, ktéra wezwano do przedstawienia ewentualnych uwag
i dowodéw rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego w terminie trzech
miesiecy.

W uwagach z dnia 11 maja 2007 r. skarzaca podwazyla wniosek o stwierdzenie wy-
gasniecia prawa do znaku i w celu wykazania rzeczywistego uzywania swojego znaku
towarowego przedstawila, co nastepuje:

— czternascie fotografii cyfrowych;

— cztery faktury;

— os$wiadczenie zatytulowane ,eidesstattliche Versicherung” (o$wiadczenie zto-
zone pod przysiega), sporzadzone przez W. w charakterze osoby zarzadzajacej
skarzaca.
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Skarzaca o$wiadczyla, ze jest w posiadaniu licznych innych kopii faktur, z przedsta-
wienia ktérych zrezygnowala na wstepie ze wzgledu na poufno$¢. Twierdzac, ze moze
przedstawi¢ inne dokumenty, zwrdcita sie w rezultacie do Wydzialu Uniewaznieni
OHIM o podjecie srodka proceduralnego, w razie gdyby Wydzial Uniewaznien zy-
czyl sobie, by zostaly dofaczone do akt inne poszczegdlne dowody i dokumenty.

W dniu 30 pazdziernika 2007 r. Wydzial Uniewaznien stwierdzil wygasniecie prawa
do znaku towarowego CENTROTHERM, uznajac, ze $rodki dowodowe przedstawio-
ne przez skarzaca nie wystarczaly do wykazania rzeczywistego uzywania wspomnia-
nego znaku towarowego.

W dniu 14 grudnia 2007 r. skarzaca wniosta odwotanie od tej decyzji, ktére Czwarta
Izba Odwotawcza OHIM cze$ciowo uwzglednita decyzja z dnia 25 sierpnia 2009 r.
(zwana dalej ,zaskarzona decyzjq”). Skarzaca w szczegdlnosci podniosta, ze Wydziat
Uniewaznien powinien zwrdci¢ sie do niej o inne dokumenty zawierajgce informacje.
Zarzucita takze Wydzialowi Uniewaznienn nieuwzglednienie danych znajdujacych
sie w aktach innej toczacej sie przed OHIM sprawy dotyczacej znaku towarowego
CENTROTHERM.

Izba Odwolawcza uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalita wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku dla towaréw ,rury do odprowadzania
spalin w instalacjach grzewczych, wyciagi kominowe, rury do kottéw grzewczych;
nakladki do palnikéw gazowych; czesci mechaniczne instalacji grzewczych; czesci
mechaniczne do instalacji gazowych; krany do rur; szuflady piecowe’, nalezacych do
klasy 11, ,,ztaczki do rur, mufy do rur, zbrojenie do rur, rury gietkie, wszystkie wymie-
nione towary nie z metalu’, nalezacych do klasy 17, i ,rury, rurociagi, w szczegélnosci
do celéw budowlanych; rozgalezniki; rury kominowe” nalezacych do klasy 19. W po-
zostalym zakresie Izba Odwolawcza oddalita odwolanie.
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W szczegblnos$ci Izba Odwolawcza uznala, ze zostal przedstawiony dowéd rzeczy-
wistego uzywania znaku towarowego CENTROTHERM w odniesieniu do okresu
pieciu lat poprzedzajacych zlozenie wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa, czyli
dzien 7 lutego 2007 r. (zwanego dalej ,rozpatrywanym okresem”), dla towaréw wy-
mienionych w pkt 11 powyzej, gdyz fotografie przedstawione przez skarzaca wykazu-
ja charakter uzywania znaku towarowego, a przedstawione faktury swiadcza o pro-
wadzeniu sprzedazy wymienionych towaréw pod spornym znakiem towarowym.

Jednakze Izba Odwotawcza uznata, Ze skarzaca przedstawita wylacznie o§wiadczenie
osoby nig zarzadzajacej jako dowdd dotyczacy pozostatych towaréw i ustug, dla kto-
rych zostal zarejestrowany znak towarowy CENTROTHERM (zob. pkt 3 powyzej),
co nie wystarcza zdaniem Izby Odwotawczej do wykazania rzeczywistego uzywa-
nia znaku towarowego. W tym wzgledzie Izba Odwolawcza zauwazyla, ze Wydzial
Uniewaznien nie byl zobowigzany ani zwrdci¢ sie do skarzacej o inne dokumenty, ani
wzigé pod uwage akta innej sprawy réwniez toczacej sie¢ przed OHIM.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim uwzgled-
niono w niej wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku towarowego
CENTROTHERM;

— obciazenie OHIM i interwenienta kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o oddalenie skargi.

Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty majace uzasadnic¢ zadanie
stwierdzenia niewaznosci decyzji oraz zarzut niezgodnosci z prawem. Zarzuty do-
tycza, odpowiednio, btednej oceny dowodéw uzywania przedstawionych przed Wy-
dzialem Uniewaznien OHIM, naruszenia obowigzku zbadania stanu faktycznego
z urzedu zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz braku uwzgled-
nienia dowoddéw przedstawionych przed Izbg Odwolawcza. Na zarzut niezgodnosci
z prawem powolano sie positkowo w odniesieniu do zasady 40 ust. 5 rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie
Rady nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego blednej oceny dowodéw uzywania
przedstawionych przed Wydziatem Uniewaznien

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze dowody przedstawione przed Wydziatem Uniewaznien (zob.
pkt 7 powyzej) wykazuja w sposdb zgodny z wymogami prawa rzeczywiste uzywanie
znaku towarowego CENTROTHERM, gdyz zawieraja informacje dotyczace miejsca,
czasu, zasiegu i charakteru uzywania spornego znaku towarowego dla wszystkich to-
waréw i ustug przytoczonych w pkt 3 powyzej.

W szczegolnosci zarzuca ona Izbie Odwolawczej pominiecie mocy dowodowej zlozo-
nego pod przysiega oswiadczenia osoby nig zarzadzajacej. W tym wzgledzie stwier-
dza, ze nalezy uznad, iz wspomniane o§wiadczenie jest $cisle w calosci, gdyz znaczaco
przewazajaca cze$¢ twierdzen w nim zawartych potwierdzona jest uzupelniajacymi
dowodami znajdujacymi sie w aktach sprawy.

OHIM i interwenient wnosza o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sadu

Na wstepie nalezy przypomnieé samo postepowanie i cel, do ktérego zmierza sankcja
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, a takze zasady dotyczace przeprowadzania
dowodéw w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia.
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Z art. 15 ust. 1 akapit pierwszy i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wyni-
ka, ze wygasniecie prawa wlasciciela wspolnotowego znaku towarowego stwierdza sie
na podstawie wniosku do OHIM, w przypadku gdy w nieprzerwanym okresie pieciu
lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii Europejskiej w odniesieniu
do towardéw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i nie istnieja usprawie-
dliwione powody nieuzywania.

Zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia nr 2868/95 stanowi, ze w przypadku wniosku
o stwierdzenie wygasniecia OHIM wyznacza wlascicielowi wspdlnotowego znaku
towarowego termin na przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania znaku towa-
rowego. Jesli w wyznaczonym terminie dowdd nie zostanie przedstawiony, stwierdza
sie wygasniecie wspdlnotowego znaku towarowego. Wedtug zasady 22 ust. 3 rozpo-
rzadzenia nr 2868/95, ktéra ma zastosowanie do wnioskéw o stwierdzenie wygasnie-
cia na mocy zasady 40 ust. 5 tegoz rozporzadzenia, dowdd rzeczywistego uzywania
znaku towarowego powinien dotyczy¢ miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru tego
uzywania.

Ratio legis wymogu, zgodnie z ktérym znak towarowy musi by¢ rzeczywiscie uzywa-
ny, by by¢ chronionym prawem Unii, zasadza si¢ na okolicznosci, ze rejestru OHIM
nie mozna przyréwnywac do strategicznego i statycznego depozytorium przyznaja-
cego bezczynnemu posiadaczowi monopol prawny na czas nieokreslony. Przeciw-
nie, zgodnie z motywem 10 rozporzadzenia nr 207/2009 wspomniany rejestr powi-
nien odzwierciedla¢ w spos6b wierny oznaczenia, ktérych przedsigbiorstwa uzywaja
w rzeczywisto$ci na rynku w celu odrézniania swoich towaréw i ustug w obrocie go-
spodarczym (zob. podobnie i analogicznie postanowienie Trybunatu z dnia 27 stycz-
nia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 18-22).

Wedlug orzecznictwa znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany wéwczas, gdy ko-
rzysta sie z niego zgodnie z jego podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie, ze
towary i ustugi, dla ktérych zostal zarejestrowany, pochodza z okre$lonego przedsie-
biorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towaréw i ustug,
z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze symbolicznym, majacym na celu
jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto przeslanka dotyczaca rze-
czywistego uzywania znaku towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest
chroniony na wtasciwym terytorium, byt uzywany publicznie i w sposdb skierowany
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na zewnatrz [zob. wyrok Sadu z dnia 27 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-418/03 La Mer
Technology przeciwko OHIM - Laboratoires Goémar (LA MER), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo].

O ile zatem pojecie rzeczywistego uzywania nalezy przeciwstawi¢ uzywaniu mini-
malnemu i niewystarczajacemu do stwierdzenia, ze dany znak towarowy jest faktycz-
nie i istotnie wykorzystywany na danym rynku, o tyle wymog rzeczywistego uzywania
nie ma na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej da-
nego przedsiebiorstwa, ani tez zastrzezenia ochrony znakéw towarowych wylacznie
dla sytuacji, w ktérych dochodzi do handlowego wykorzystania tych znakéw na duza
skale [wyrok Sadu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria
przeciwko OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. s. 11-445,
pkt 32].

Scislej méwiac, aby w konkretnym przypadku zbadaé rzeczywisty charakter uzy-
wania rozpatrywanego znaku towarowego, nalezy przeprowadzi¢ calo$ciowa ocene
danych znajdujacych sie w aktach sprawy, uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki
danego przypadku. Taka ocena powinna by¢ oparta na wszystkich faktach i okolicz-
no$ciach pozwalajacych na ustalenie, czy znak byl faktycznie wykorzystywany han-
dlowo, w szczegdlnosci za§ powinna ona uwzgledniac sposoby korzystania ze znaku
uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wy-
kreowania rynku zbytu dla towaréw lub uslug chronionych danym znakiem towaro-
wym, charakter tych towaréw lub ustug, cechy danego rynku oraz zasieg i czestotli-
wo$¢ uzywania znaku (zob. ww. wyrok w sprawie LA MER, pkt 53-55 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Jesli chodzi o zakres uzywania rozpatrywanego znaku towarowego, nalezy przede
wszystkim mie¢ na uwadze w szczegdélnosci z jednej strony handlowy wymiar ogétu
czynnosci stanowiacych uzywanie oraz z drugiej strony dltugo$¢ okresu, w ktérym
czynnosci te mialy miejsce, jak réwniez czestotliwo$¢ tych czynnosci (zob. ww. wyrok
w sprawie LA MER, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena taka zaklada
pewna wspoélzaleznos¢ branych pod uwage czynnikdéw. I tak niewielka ilo$¢ towaréw
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lub ustug sprzedanych pod danym znakiem moze by¢ zrekompensowana duzg in-
tensywnoscia lub pewna regularno$cia wykorzystania znaku i odwrotnie (zob. ww.
wyrok w sprawie LA MER, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jednakze im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku towa-
rowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez posiadacza znaku towarowe-
go dodatkowych danych pozwalajacych na rozwianie ewentualnych watpliwosci co
do rzeczywistego uzywania danego znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia 18 stycz-
nia 2011 r. w sprawie T-382/08 Advance Magazine Publishers przeciwko OHIM —
Capela & Irmaos (VOGUE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 31].

Ponadto rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ dowiedzione za
pomocg przypuszczen dotyczacych prawdopodobieristwa wystgpienia danej sytuacji
lub domniemarn, tylko musi opiera¢ sie na konkretnych i obiektywnych dowodach,
z ktérych wynika, iz znak byt uzywany faktycznie i na wystarczajaca skale na danym
rynku (zob. ww. wyrok w sprawie LA MER, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo).

To wtasnie te wzgledy nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie, czy Izba Odwolawcza
stusznie uznala, Ze przestawione przez skarzaca srodki dowodowe nie wykazuja
rzeczywistego uzywania znaku towarowego CENTROTHERM dla innych towaréw
i uslug niz przytoczone w pkt 11 powyze;j.

Nalezy przypomnie¢, ze srodki dowodowe przedstawione przez skarzaca Wydzia-
fowi Uniewaznient w celu wykazania rzeczywistego uzywania jej znaku towarowego
obejmuja zlozone pod przysiega oswiadczenie osoby nia zarzadzajacej, cztery faktury
i czternascie fotografii cyfrowych.
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Przede wszystkim trzeba zauwazy¢, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz aby
oceni¢ moc dowodowa ,pisemnych oswiadczen, dokonywanych pod przysiega lub
potwierdzonych, lub majacych podobny skutek na mocy ustawodawstwa panstwa,
w ktérym sporzadzono takie o§wiadczenie” w rozumieniu art. 78 ust. 1 lit. f) rozpo-
rzadzenia nr 207/2009, nalezy zbada¢ wiarygodno$¢ i prawdziwos¢ zawartych w nich
informacji, biorac pod uwage pochodzenie dokumentu, okolicznosci jego sporza-
dzenia, jego adresata, a nastepnie na podstawie jego tresci ustali¢, czy wspomniany
dokument wydaje sie racjonalny i wiarygodny [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie T-86/07 Deichmann-Schuhe przeciwko OHIM — Design
for Woman (DEITECH), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47; z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie T-183/08 Schuhpark Fascies przeciwko OHIM — Leder & Schuh (jello
SCHUHPARK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38].

Nalezy z tego wzgledu uzna¢, ze przy uwzglednieniu oczywistych zwiazkow tacza-
cych autora o$wiadczenia i skarzaca mozna przypisa¢ moc dowodowa wspomniane-
mu o$wiadczeniu tylko wtedy, gdy zostanie ono potwierdzone zawarto$cia czternastu
fotografii i czterech faktur, ktére przedstawiono.

Jesli chodzi o faktury, nalezy stwierdzi¢, ze trzy z nich pochodza z lipca 2006 r. i od-
nosza si¢ do Danii, Wegier i Stowacji, a jedna z nich pochodzi ze stycznia 2007 r. i od-
nosi sie do Niemiec. Stowo ,,centrotherm” pojawia sie w nagtéwkach wspomnianych
faktur, a towarzysza mu logo skarzacej, stuzace jako nazwa tego przedsiebiorstwa,
oraz jej adres pocztowy.

Faktury te wskazujg, ze liczne towary zwiazane z branzg sanitarng (rury, mufy, zesta-
wy do podlaczania kotléw, kolana rewizyjne, przestony do systeméw odprowadzania
spalin) zostaly sprzedane przez skarzaca czterem klientom za kwote odpowiadajaca,
z uwzglednieniem faktury z 2007 r., niespelna 0,03% wysokosci obrotu, ktéry zostal
osiagniety wedlug twierdzenia osoby zarzadzajacej skarzaca w 2006 r. ze sprzedazy
towardw oznaczonych znakiem towarowym CENTROTHERM.
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Wynika z tego, ze przed OHIM skarzaca przedstawila stosunkowo nikle dowo-
dy sprzedazy w poréwnaniu z kwota wskazana w oswiadczeniu osoby zarzadzajg-
cej. Z tego wzgledu nawet gdyby Izba Odwolawcza wzieta pod uwage wspomniane
oswiadczenie, trzeba byloby stwierdzi¢, ze w aktach sprawy brak jest wystarczajacych
danych na poparcie tresci tego o$wiadczenia w odniesieniu do wartosci sprzedazy.
Co wiecej, jesli chodzi o aspekt czasowy uzywania znaku towarowego, wspomnia-
ne faktury dotycza bardzo krétkiego, wrecz chwilowego okresu, mianowicie 12, 18
i 21 lipca 2006 r. oraz 9 stycznia 2007 r.

Jesli chodzi o przedstawione fotografie, nalezy stwierdzi¢, ze jedynie na siedmiu
z czternastu fotografii wyraznie widoczny jest znak towarowy CENTROTHERM,
mianowicie:

— jako nadruk na dwéch rurach;

— jako nadruk na dwéch przedmiotach, ktére prawdopodobnie sa cze$ciami rur;

— jako etykieta samoprzylepna na przedmiocie, ktéry prawdopodobnie jest paleta,
i na dwéch kartonach.

Na czterech innych fotografiach w zaden spos6b nie mozna rozpoznac¢ $ladu sporne-
go znaku towarowego.
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Na trzech ostatnich fotografiach mozna dostrzec $lady znaku towarowego CENTRO-
THERM, mianowicie:

— litery ,centroth” na wylocie rury;

— logo spolki skarzacej oraz nieczytelny tekst obok logo, odpowiadajacy prawdopo-
dobnie tekstowi nagtéwka przedstawionych faktur, na rurze i przedmiocie, ktéry
wydaje sie wylotem rury.

Nalezy takze stwierdzi¢, ze zadna z tych fotografii nie jest opatrzona data i w toku
rozprawy skarzaca przyznala, ze nie zostaly one wykonane podczas rozpatrywanego
okresu.

Ponadto wspomniane fotografie nie pozwalaja okresli¢, jakie towary sa zapakowa-
ne na palecie i w dwdch kartonach opatrzonych etykietami samoprzylepnymi CEN-
TROTHERM. Wprawdzie dwie z tych etykiet samoprzylepnych zawieraja oznaczenia
zwigzane z branzg sanitarng, jednak ani fotografie, ani faktury nie dostarczaja danych
umozliwiajacych wywnioskowanie, co w rzeczywistosci zawieraly te opakowania.

Co wiecej, numery artykuléw, ktére daja sie zidentyfikowac na etykietach samoprzy-
lepnych, nie odpowiadaja numerom artykutéw zawartych w fakturach dostarczonych
przez skarzacg. W rezultacie nie jest mozliwe stwierdzenie na podstawie wspomnia-
nych fotografii i faktur, ze opakowania, na ktérych zostaly umieszczone etykiety sa-
moprzylepne opatrzone znakiem towarowym CENTROTHERM, byly w rzeczywi-
sto$ci dystrybuowane przez skarzaca podczas rozpatrywanego okresu.

Z powyzszego wynika, ze ani fotografie, ani faktury nie pozwalaja na potwierdze-
nie o§wiadczenia osoby zarzadzajacej skarzaca w zakresie, w jakim zapewnia ona, ze
podczas rozpatrywanego okresu pod znakiem towarowym CENTROTHERM byta
prowadzona sprzedaz nastepujacych towaréw: czesci mechaniczne instalacji klima-
tyzacyjnych, do wytwarzania pary, suszenia i wentylacji; urzadzenia do filtrowania
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powietrza i ich czesci; uszczelki, szczeliwa; materialy uszczelniajace, ochronne i izo-
lacyjne; tworzywa sztuczne polprzetworzone w formie wycisnietej stosowane w pro-
dukcji; materiaty budowlane; zbrojenie dla budownictwa; pokrycia $cian, palety bu-
dowlane, palety; elementy przedtuzajace do kominkéw, deflektory kominowe, nasady
kominowe i obudowy do kominkéw.

Nalezy stwierdzi¢, ze calo$ciowa ocena danych widniejacych w aktach sprawy nie
pozwala na wniosek — jesli nie uciekad sie do przypuszczen lub domniemar — ze znak
towarowy CENTROTHERM byt rzeczywiscie uzywany podczas rozpatrywanego
okresu dla towaréw i ustug innych niz wymienione w pkt 11 powyze;j.

Zarzut pierwszy nalezy zatem oddalié.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego obowigzku zbadania stanu faktycznego
z urzedu

Argumenty stron

W ocenie skarzacej OHIM naruszyt prawo, uchybiajac obowiazkowi zbadania stanu
faktycznego z urzedu. Jej zdaniem Wydzial Uniewaznien naruszyt art. 76 ust. 1 zda-
nie pierwsze rozporzadzenia 207/2009 w zakresie, w jakim pominal uwzglednienie
danych zawartych w aktach sprawy OHIM dotyczacych ztozonego w dniu 5 grudnia
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2006 r. przez spolke zwiazana z interwenientem wniosku o uniewaznienie znaku
towarowego CENTROTHERM.

Akta OHIM dotyczace postepowania w sprawie uniewaznienia zawieraly materialy
majace znaczenie dla zbadania rzeczywistego uzywania znaku towarowego CEN-
TROTHERM, w szczegblno$ci zapewnienie dotyczace jego istnienia na rynku wy-
twarzania z tworzyw sztucznych systeméw do odprowadzania spalin dla kottéw kon-
densacyjnych, dane liczbowe dotyczace sprzedazy towaréw skarzacej miedzy 1994
a 2001 r. oraz odestania do jej witryny internetowej.

Wedtug skarzacej przy uwzglednieniu tych danych mozna stwierdzié, ze ,jest bardzo
prawdopodobne’, ze prowadzila sprzedaz szerokiej gamy towaréw w rozpatrywanym
okresie pod znakiem towarowym CENTROTHERM.

OHIM i interwenient odpierajg argumenty skarzacej.

Ocena Sadu

Przede wszystkim nalezy przypomnie¢ brzmienie art. 76 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, zgodnie z ktérym ,[w] trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny
z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmo-
wy rejestracji Urzad ogranicza sie w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodéw
i argumentow przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia”.
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W niniejszym przypadku nalezy zauwazyé, ze podstawy stwierdzenia wygasnie-
cia, podobnie jak podstawy odmowy rejestracji, maja charakter bezwzgledny lub
wzgledny.

Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wygasniecie prawa
wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego stwierdza sie: w przypadku gdy znak
towarowy nie byt rzeczywiscie uzywany w okresie pieciu lat [art. 51 ust. 1 lit. a) roz-
porzadzenia nr 207/2009]; w przypadku gdy w wyniku dziatania lub braku dzialania
wlasciciela znak towarowy stal sie nazwa zwykle uzywana w obrocie dla towaru lub
ustugi, w odniesieniu do ktdrych jest zarejestrowany [art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 207/2009]; lub w przypadku gdy w wyniku uzywania przez wlasciciela znaku
towarowego lub za jego zgoda znak towarowy moze wprowadzi¢ w blad odbiorcéw
[art. 51 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009].

O ile dwie ostatnie przestanki nawiazuja do bezwzglednych podstaw odmowy reje-
stracji, jak wynika to z art. 7 ust. 1 lit. b)—d) i g) rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle
pierwsza nawiazuje do przepisu dotyczacego badania wzglednych podstaw odmowy
rejestracji, mianowicie art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. W rezultacie nalezy
stwierdzi¢, ze badanie OHIM dotyczace kwestii rzeczywistego uzywania wspélnoto-
wego znaku towarowego w ramach postgpowania w sprawie stwierdzenia wygasnie-
cia podlega stosowaniu art. 76 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 207/2009, przewidu-
jacego ograniczenie sie w tym badaniu do stanu faktycznego, na ktéry powoluja sie
strony.

Wynika z tego, ze zalozenie skarzacej, zgodnie z ktérym OHIM nieslusznie ograni-
czyl swoje badanie do przedstawionych przez nia srodkéw dowodowych, jest btedne.

W zwiagzku z tym nalezy oddali¢ zarzut drugi.
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W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego braku uwzglednienia dowodow
przestawionych przed Izbg Odwolawczg

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze OHIM powinien byt wzigé¢ pod uwage dowody uzywania spor-
nego znaku towarowego, ktére przedstawita po raz pierwszy przed Izbg Odwolawcza.

W tym wzgledzie twierdzi tytulem gléwnym, iz art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 76 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 oraz zasade 40 ust. 5 rozporzadzenia
nr 2868/95 nalezy interpretowad w ten sposdb, ze OHIM jest zobowiazany uzupetnic¢
akta dotyczace postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia, gdy sa one w spo-
s6b widoczny niepelne. Z tego wzgledu w niniejszym przypadku Izba Odwotawcza
byla zobowiazana wzig¢ pod uwage $rodki dowodowe, ktére przedstawione zostaty
po raz pierwszy przed nia.

Positkowo skarzaca twierdzi, ze nawet w braku takiego obowiazku Izba Odwotawcza
w ramach wlasciwego wykonywania przystugujacego jej zakresu swobodnego uzna-
nia na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 powinna byta wziac¢ pod
uwage srodki dowodowe, ktére zostaly przedstawione po raz pierwszy przed nia.

OHIM i interwenient wnosza o oddalenie zarzutu.
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Ocena Sadu

W pierwszej kolejno$ci nalezy przypomnie¢, ze badanie przez OHIM kwestii rzeczy-
wistego uzywania wspdlnotowego znaku towarowego, jak stwierdzono w pkt 51-54
powyzej, podlega stosowaniu art. 76 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 207/2009. Wspo-
mniany przepis przewiduje, ze OHIM ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu faktycz-
nego, na ktéry powoluja sie strony. Wynika z tego, ze argument skarzacej, zgodnie
z ktérym OHIM ma obowigzek uzupetniania z urzedu swoich akt, nalezy oddali¢.

W drugiej kolejnosci stworzona stronom postepowania przed OHIM mozliwo$¢
przedstawienia okolicznosci faktycznych i dowodéw po uptywie wyznaczonych do
tego termindw nie istnieje bezwarunkowo, ale podlega — jak to wynika z orzecznictwa —
warunkowi, iz nie istnieje przepis odmienny. Dopiero jezeli ta przeslanka zostanie
spelniona, OHIM dysponuje zakresem swobodnego uznania w kwestii uwzglednie-
nia okoliczno$ci faktycznych i dowodéw przedstawionych po terminie [wyrok Sadu
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-86/05 K & L Ruppert Stiftung przeciwko OHIM —
Lopes de Almeida Cunha i in. (CORPO livre), Zb.Orz. s. 11-4923, pkt 47].

Tymczasem istnieje przepis sprzeciwiajacy sie¢ uwzglednianiu danych przedstawio-
nych przed izba odwotawczg, mianowicie zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia nr 2868/95.

Z powyzszego wynika, ze zarzut trzeci nalezy oddali¢.
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W przedmiocie zarzutu niezgodnosci z prawem zasady 40 ust. 5 rozporzgdzenia
nr 2868/95

Argumenty stron

Skarzaca stwierdza w istocie, ze zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia nr 2868/95 nie ma
zastosowania w zakresie, w jakim uniemozliwia OHIM uwzglednianie srodkéw do-
wodowych przedstawionych po uplywie terminu w ramach postepowania w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prowadzonego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzg-
dzenia nr 207/2009. W tym wzgledzie twierdzi ona, ze zasada 40 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 2868/95 narusza art. 202 WE oraz art. 57 ust. 1, art. 76 ust. 1 i art. 162 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto skarzaca twierdzi, Ze wspomniana zasada jest
sprzeczna z og6lnymi zasadami prawa wspdlnotowego, w szczegdélnoséci zasada pro-
porcjonalnosci, prawem wlasnos$ci i prawem do rzetelnego procesu.

OHIM i interwenient wnosza o oddalenie zarzutu niezgodnosci z prawem.

Ocena Sadu

Sad stwierdza, ze o ile prawda jest, iz zasady rozporzadzenia nr 2868/95 nie moga
by¢ sprzeczne z przepisami i systematyka rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle nie
mozna stwierdzic¢ jakiejkolwiek sprzecznosci miedzy zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia
nr 2868/95 a przepisami dotyczacymi stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku to-
warowego zawartymi w rozporzadzeniu nr 207/2009.
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Podczas gdy rozporzadzenie nr 207/2009 zawiera bowiem przepis materialnoprawny,
mianowicie sankcje stwierdzenia wygasniecia praw do znakéw towarowych, ktére nie
byly rzeczywiscie uzywane, rozporzadzenie nr 2868/95 precyzuje majace zastosowa-
nie przepisy postepowania, w szczeg6lnosci rozklad ciezaru dowodu oraz skutki uchy-
bienia wyznaczonym terminom. Ponadto, jak wcze$niej stwierdzono (zob. pkt 51-54
powyzej), z systematyki rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze w odniesieniu do
wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku towarowego ze wzgledu na brak
rzeczywistego uzywania zakres i dokltadno$¢ badania OHIM sg ograniczone zarzuta-
mi i okoliczno$ciami, na ktére powoluja sie strony.

Nalezy stwierdzi¢, iz argumenty wysuniete przez skarzaca nie wykazuja w zaden spo-
s6b, by przepis proceduralny ujety w zasadzie 40 ust. 5 rozporzadzenia nr 2868/95,
ktory naklada ciezar dowodu na wilasciciela wspdlnotowego znaku towarowego
i przewiduje, ze nieprzedstawienie wystarczajacych dowodéw w wyznaczonych ter-
minach prowadzi do stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, mégl by¢ sprzecz-
nym z rozporzadzeniem nr 207/2009.

Co sie tyczy podnoszonego naruszenia zasady proporcjonalno$ci, nalezy przypo-
mnie¢, ze nieprzestrzeganie bez uzasadnionego powodu termindéw, ktére maja fun-
damentalne znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania systemu wspdlnotowego,
moze podlegac przewidzianej w uregulowaniu wspdlnotowym sankcji w postaci utra-
ty prawa, co nie pozostaje w sprzeczno$ci ze wspomniana zasada proporcjonalnosci
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 17 wrze$nia 2008 r. w sprawie T-218/06 Neurim
Pharmaceuticals (1991) przeciwko OHIM - Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim
PHARMACEUTICALS), Zb.Orz. s. II-2275, pkt 55].

Wreszcie nalezy stwierdzi¢, ze argument, zgodnie z ktérym zasada 40 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 2868/95 narusza prawo wlasnosci i prawo do rzetelnego procesu, jest
pozbawiony podstawy. Wspomniana zasada w zaden sposo6b nie ma wplywu na prawa
wlasciciela znaku towarowego, chyba ze postanowi on — jak to uczynita w niniejszym
przypadku skarzaca — nie przedstawia¢ przed OHIM w wyznaczonym terminie znaj-
dujacych sie w jego posiadaniu danych wykazujacych rzeczywiste uzywanie znaku
towarowego.
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72 Z wszystkich powyzszych rozwazan wynika, ze zarzut niezgodnosci z prawem pod-
niesiony przez skarzaca nalezy oddalic.

73 Tak wiec skarga powinna zosta¢ oddalona w catosci.

W przedmiocie kosztéw

7 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcia-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

75 Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy, zgodnie z zadaniem OHIM, obciazy¢
ja kosztami postepowania. Poniewaz interwenient nie wnidst o obciazenie kosztami
postepowania skarzacej, ponosi on wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledow

SAD (sz6sta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Centrotherm Systemtechnik GmbH zostaje obciazona kosztami
postepowania.

3) centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG pokrywa wlasne koszty.

Moavero Milanesi Wahl Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 wrze$nia 2011 r.

Podpisy

II - 6253



	Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 15 września 2011 r.Język postępowania: niemiecki.
	Wyrok
	Okoliczności powstania sporu
	Żądania stron
	Co do prawa
	W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego błędnej oceny dowodów używania przedstawionych przed Wydziałem Unieważnień
	Argumenty stron
	Ocena Sądu

	W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego obowiązku zbadania stanu faktycznego z urzędu
	Argumenty stron
	Ocena Sądu

	W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego braku uwzględnienia dowodów przestawionych przed Izbą Odwoławczą
	Argumenty stron
	Ocena Sądu

	W przedmiocie zarzutu niezgodności z prawem zasady 40 ust. 5 rozporządzenia nr 2868/95
	Argumenty stron
	Ocena Sądu


	W przedmiocie kosztów



