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[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Gerechtshof te ’s-Gravenhage
(Niderlandy)]

Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego — Rzeczywiste uzywanie — Miejsce uzywania

1. Ochrona znaku towarowego jest w istocie terytorialna. Jest tak dlatego, ze znak towarowy jest
przedmiotem prawa wtasno$ci, ktére chroni to oznaczenie na okre§lonym obszarze. W ramach Unii
Europejskiej wspolistnieja krajowa i wspolnotowa ochrona znakéw towarowych. Wiasciciel krajowego
znaku towarowego moze korzysta¢ z praw przyznanych mu przez ten znak na obszarze tego panstwa
czlonkowskiego, na podstawie ktérego praw znak towarowy objety zostal ochrona. Wtasciciel
wspdlnotowego znaku towarowego moze zrobi¢ to samo na terytorium 27 panstw czlonkowskich,
poniewaz prawa ze znaku sa skuteczne na calym tym obszarze’.

2. Artykut 15 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009° (zwanego dalej ,rozporzadzeniem”)
stanowi, ze wspdlnotowy znak towarowy podlega sankcjom, jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji nie
byl on ,rzeczywiscie uzywany [...] we Wspdlnocie w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest
zarejestrowany” (chyba ze istnieja usprawiedliwione przyczyny jego nieuzywania)®.

3. Chociaz zakres ochrony wspdlnotowego znaku towarowego jest prawnie zdefiniowany poprzez
odniesienie do obszaru 27 panstw czlonkowskich, to niekoniecznie w ten sam sposéb mozna
odpowiedzie¢ na pytanie, gdzie taki znak powinien by¢ rzeczywiscie uzywany. W niniejszej sprawie
zwrocono sie do Trybunalu o ustalenie granic obszaru, w ramach ktérego znak musi by¢ uzywany, aby
spelniona zostala przestanka ,rzeczywistego uzywania” przewidziana w art. 15 ust. 1 rozporzadzenia,
a w szczeg6lnosci z pytaniem, czy uzywanie znaku na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego jest
wystarczajace.

1 — Jezyk oryginatu: angielski.

2 — W niniejszej opinii uzywa¢ bede przede wszystkim terminologii stosowanej w odpowiednich rozporzadzeniach i dyrektywach, ktére odnosza
sie do uzywania wspdlnotowego znaku towarowego we Wispdlnocie i nie zostaly jeszcze zmienione w nastepstwie przyjecia traktatu z Lizbony.

3 — Z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). Rozporzadzenie ujednolicilo rézne zmiany
wprowadzone do rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1), ktére ustanowilo wspolnotowy znak towarowy. Zobacz motyw 1 rozporzadzenia.

4 — Natomiast krajowy znak towarowy musi by¢ ,rzeczywiscie uzywany [...] w [danym] panstwie czlonkowskim”: art. 10 ust. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25, zwanej dalej ,,dyrektywa”). Zobacz pkt 15 i 16 ponizej.
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Ramy prawne
Prawo Unii Europejskiej odnoszgce sie do znakéw towarowych

Rozporzadzenie

4. Wspolnotowe znaki towarowe sa to ,[z]naki towarowe dla towaréw lub ustug, zarejestrowane na
warunkach i w sposéb przewidziany w” rozporzadzeniu®. Znak towarowy moze sklada¢ sie
»Z jakichkolwiek oznaczen, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnosci z wyrazéw,
facznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze
oznaczenia takie umozliwiaja odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsigebiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsiebiorstw”®.

5. Zgodnie z motywem 2 rozporzadzenia ,[w] celu stworzenia takiego rynku i uczynienia go
w wiekszym stopniu rynkiem jednolitym [nie tylko] musza by¢ zniesione [...] bariery dla swobodnego
przeplywu towaréw i uslug oraz ustanowione przepisy zapewniajace, ze konkurencja nie bedzie
zaklécona, ale dodatkowo musza by¢ stworzone warunki prawne, ktére pozwola przedsigbiorstwom na
dostosowanie ich dzialalno$ci produkcyjnej oraz dystrybucyjnej lub $wiadczenia ustug do skali
wspdlnotowej”. Nastepnie motyw 2 rozporzadzenia stanowi, ze:

»W tym celu znaki towarowe pozwalajace na odréznienie towaréw i uslug przedsiebiorstw w ten sam
sposob w calej Wspdlnocie, bez wzgledu na granice, powinny znalez¢ sie wsréd instrumentéw
prawnych bedacych do dyspozycji przedsiebiorstw”.

6. Motyw 3 rozporzadzenia stanowi, ze dla kontynuowania wymienionych celéw Wspdlnoty ,wydaje
sie niezbedne ustanowienie przepiséw wspdlnotowych dla znakéw towarowych, na podstawie ktérych
przedsiebiorstwa moga otrzyma¢ w ramach jednolitego postepowania wspdlnotowe znaki towarowe,
ktérym przyznano jednolita ochrone i ktére wywoluja jednolite skutki na calym terytorium
Wspolnoty”. Jest to zasada jednolitego charakteru wspdlnotowego znaku towarowego znaku, ktéra
»ma mie¢ zastosowanie, jezeli [...] rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

7. Motyw 6 rozporzadzenia przewiduje przystugujaca przedsiebiorcom swobode rejestrowania ich
znakéw jako krajowych lub wspdélnotowych znakéw towarowych, podkreslajac, ze ,[w] istocie nie
wydaje sie uzasadnione, aby wymaga¢ od przedsiebiorstw skladania wnioskéw o rejestracje swoich
znakéw towarowych jako wspélnotowych znakéw towarowych”. Zgodnie z tym motywem ,krajowe
znaki towarowe pozostaja nadal niezbedne dla przedsiebiorstw, ktére nie chca chroni¢ swoich znakéw
towarowych na poziomie wspélnotowym”.

8. Zgodnie z motywem 10 rozporzadzenia ,[n]ie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspdlnotowych
znakéw towarowych lub, ochrony przeciwko nim, wszelkich znakéw zarejestrowanych przed nimi,
chyba ze te znaki towarowe sa rzeczywiscie uzywane”.

9. Artykut 1 ust. 2 rozporzadzenia stanowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w calej
Wspdlnocie: moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wtasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢
zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspodlnoty. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze
rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

5 — Artykul 1 ust. 1 rozporzadzenia.
6 — Artykut 4 rozporzadzenia.
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10. Rejestracja znaku jako wspdlnotowego znaku towarowego przyznaje jego wlascicielowi okreslone
prawa wylaczne. Prawa te s3 wymienione w szczegélnosci w art. 9 rozporzadzenia, ktéry stanowi:

»1. Wspolnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel
znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych wspélnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b)  oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identyczno$ci lub podobienistwa towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw]; prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

¢)  oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu lub jest
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego
[powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego badz tez dzialalo na ich szkode].

[...]".

11. Artykul 15 rozporzadzenia stanowi, ze wspdlnotowy znak towarowy musi by¢é uzywany przez
wlasciciela:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspdlnotowy znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany
przez wlasciciela we Wspdlnocie w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany,
lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody [przyczyny] jego nieuzywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »uzywanie« uwaza si¢ réwniez:

a)  uzywanie wspodlnotowego znaku towarowego w postaci réznigcej sie w elementach, ktére nie
zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

b)  umieszczanie wspélnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we
Wspélnocie wylacznie w celu wywozu.

2. Uzywanie wspélnotowego znaku towarowego za zgoda wlasciciela uwaza si¢ za dokonane przez
wlasciciela”.

12. Artykul 42 rozporzadzenia zatytulowany ,Rozpatrywanie sprzeciwu” stanowi:

»2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry
zglosit sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany we Wspolnocie w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktére przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione powody
[przyczyny] nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wcze$niejszy wspolnotowy znak towarowy byl
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w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw
odrzuca sie. Jezeli wcze$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl uzywany tylko dla czesci towaréw lub
ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, do celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za
zarejestrowany tylko dla tej czesci towaréw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych w art. 8 ust. 2
lit. a), zastepujac uzywanie w panstwie czlonkowskim, w ktérym wcze$niejszy krajowy znak towarowy
jest chroniony, uzywaniem we Wspélnocie [zastepujac uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem
w panstwie czlonkowskim, w ktérym wcze$niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.

13. Artykul 51 rozporzadzenia jest zatytutowany ,Podstawy wygasniecia” i przewiduje:

»1. Wygasniecie prawa wlasciciela wspdélnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie
wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany we
Wspoélnocie w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze nie
istnieja usprawiedliwione powody [przyczyny] nieuzywania [...];

[...]".

14. Zgodnie z art. 112 rozporzadzenia wlasciciel moze wnies¢ o konwersje wspdlnotowego znaku
towarowego na krajowy znak towarowy:

»1. Zglaszajacy lub wtlasciciel wspélnotowego znaku towarowego moze wnie$s¢ o konwersje swojego
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego lub wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie
krajowego znaku towarowego:

a)  w zakresie, w jakim zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego jest odrzucone, wycofane lub
uznane za wycofane;

b)  w zakresie, w jakim wspolnotowy znak towarowy przestaje wywoltywac¢ skutki prawne.
2. Zmiana nie moze mie¢ miejsca:

a) w przypadku stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego na
podstawie nieuzywania tego znaku, chyba ze w panstwie cztonkowskim, dla ktérego wnioskowat
o te konwersje, wspdlnotowy znak towarowy byl uzywany w warunkach, ktére stanowia
rzeczywiste uzywanie w rozumieniu ustawodawstwa tego panstwa cztonkowskiego;

[...]".

Dyrektywa

15. Zgodnie z motywem 9 dyrektywy ,istotne jest stosowanie wymogu, ze zarejestrowane znaki
towarowe musza by¢ rzeczywiscie uzywane lub, jezeli nie sa uzywane, powinny podlega¢ wygasnieciu”;
wymog ten stosuje sie ,[w] celu ograniczenia ogélnej liczby zarejestrowanych i chronionych we
Wspdlnocie znakéw towarowych i, w nastepstwie tego, liczby kolizji powstajacych miedzy nimi”.
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16. Artykul 10 dyrektywy, zatytulowany ,Uzywanie znakéw towarowych”, przewiduje:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od daty zakoriczenia procedury rejestracji znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we Wspdlnocie [w panstwie cztonkowskim] w stosunku do
towaréw lub uslug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pieciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej
dyrektywie, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody [przyczyny] jego nieuzywania.

[...]".
17. Artykul 11 ust. 2 dyrektywy stanowi:

»Kazde panstwo czlonkowskie moze postanowi¢, ze nie mozna odmoéwic¢ rejestracji znaku towarowego
na tej podstawie, ze istnieje wczesniejszy znak towarowy pozostajacy z nim w kolizji, jezeli ten ostatni
nie spelnia wymogéw dotyczacych uzywania, okreslonych w art. 10 ust. 1 i 2 lub w art. 10 ust. 3,
zaleznie od przypadku”.

18. Artykul 4 wust. 2 dyrektywy wyjasnia, Ze termin ,wcze$niejsze znaki towarowe” obejmuje
wspolnotowe znaki towarowe.

Porozumienie paristw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe i wzory)

19. Porozumienie panstw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe i wzory)
(zwane dalej ,porozumieniem panstw Beneluksu”) okresla m.in. warunki dla uzyskania i utrzymania
znaku towarowego Beneluksu oraz praw zwigzanych z tym znakiem.

20. Znak towarowy Beneluksu uzyskuje sie poprzez rejestracje. Ocena pierwszenstwa zgloszenia znaku
towarowego’, zgodnie z art. 2.3 lit. b) porozumienia panistw Beneluksu, dokonywana jest
z uwzglednieniem praw do ,identycznych lub podobnych znakéw towarowych zgloszonych
w odniesieniu do identycznych lub podobnych towaréw lub ustug, jezeli istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje ryzyko skojarzenia z wczesniejszym znakiem
towarowym” [tlumaczenie nieoficjalne, podobnie jak tlumaczenie ponizszych fragmentéw tego
porozumienia]®. Zgodnie z art. 2.14.1 porozumienia panstw Beneluksu wlascicielowi takiego
wczedniejszego znaku towarowego przystuguje prawo sprzeciwu wobec rejestracji znaku.

21. Zgodnie z art. 2.46 porozumienia panstw Beneluksu wspomniany powyzej art. 2.3 ,ma [réwnieZ]
zastosowanie do wspélnotowych znakéw towarowych, na ktérych pierwszenistwo na terytorium
Beneluksu powotano sie skutecznie zgodnie z [rozporzadzeniem w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego] [...]”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

22. Leno Merken BV (zwana dalej ,Leno”) i Hagelkruis Beheer BV (zwana dalej ,Hagelkruis”) sa
przedsiebiorstwami zaangazowanymi w spor dotyczacy zgloszenia do rejestracji przez te ostatnia
z dnia 27 czerwca 2009 r. oznaczenia stownego ,OMEL” jako znaku towarowego Beneluksu
w odniesieniu do okreslonych ustug nalezacych do klas 35, 41 i 45 klasyfikacji nicejskiej’. W dniu
18 sierpnia 2009 r. Leno wniosla sprzeciw wobec tej rejestracji, argumentujac, ze jest wlascicielem

7 — Zgloszenie w tym kontekscie oznacza zlozenie wniosku o rejestracje znaku towarowego.
8 — Jest to moj przektad autentycznych wersji porozumienia paristw Beneluksu.

9 — Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze
zmianami.
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wspdlnotowego znaku towarowego ,ONEL” zarejestrowanego w dniu 2 pazdziernika 2003 r. dla
okreslonych ustug nalezacych do klas 35, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej'®. Sprzeciw oparty zostal na
argumentach wylozonych w pi$mie z dnia 26 pazdziernika 2009 r., na ktére Hagelkruis odpowiedziata
w dniu 2 grudnia 2009 r.

23. W dniu 6 listopada 2009 r. Hagelkruis zazadala od Leno udowodnienia rzeczywistego uzywania
wspoélnotowego znaku towarowego ,ONEL”. Leno odpowiedziala na ten wniosek w dniu 19 listopada
2009 r.

24. W dniu 15 stycznia 2010 r. urzad wlasnosci intelektualnej panstw Beneluksu (zwany dalej ,BOIP”)
oddalil sprzeciw Leno i postanowil, ze Hagelkruis powinno sie umozliwi¢ zarejestrowanie ,OMEL” jako
znaku towarowego Beneluksu.

25. Leno wniosla skarge na te decyzje do Gerechtshof te ’s-Gravenhage (sadu apelacyjnego, Haga).
W postepowaniu przed tym sadem bezsporne jest, ze: (i) ,ONEL” i ,OMEL” sa podobnymi znakami;
(ii) znaki te sa zarejestrowane dla identycznych lub przynajmniej podobnych ustug; (iii) w przypadku
»OMEL” i ,ONEL” wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad w rozumieniu
art. 2.3 lit. b) porozumienia panstw Beneluksu oraz (iv) Leno rzeczywiscie uzywa ,ONEL”
w Niderlandach. Spér pomiedzy Leno i Hagelkruis dotyczy tego, czy Leno powinna wykazac
rzeczywiste uzywanie ,ONEL” w wiecej niz jednym panstwie czlonkowskim, aby méc skutecznie
sprzeciwic sie rejestracji ,OMEL” przez Hagelkruis.

26. Sad odsylajacy zwrécit sie do Trybunalu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym w przedmiocie nastepujacych pytan:

»1) Czy art. 15 ust. 1 [rozporzadzenia] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze do tego, aby
wspoélnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany, wystarczy, by byl on uzywany w jednym
panstwie czlonkowskim, skoro gdyby chodzito o krajowy znak towarowy, to uzywanie byloby
uznawane w danym panstwie czlonkowskim za rzeczywiste [zob. wspélne o$wiadczenie nr 10
w sprawie art. 15 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego oraz wytyczne OHIM dotyczace sprzeciwéw]?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi przeczacej, czy uzywanie
wspélnotowego znaku towarowego w jednym panstwie czlonkowskim nie moze zostac
w zadnym przypadku uznane za rzeczywiste uzywanie we Wspélnocie w rozumieniu art. 15
ust. 1 [rozporzadzenia]?

3)  Jesli uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego w jednym panstwie cztonkowskim nie moze
zosta¢ w zadnym przypadku uznane za rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie, jakie jeszcze stosuje
sie kryteria w odniesieniu do zasiegu terytorialnego uzywania znaku towarowego przy ustalaniu,
czy mialo miejsce jego rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie?

4)  Czy tez, alternatywnie do powyzszego, art. 15 [rozporzadzenia] nalezy interpretowaé¢ w ten
sposéb, ze aby oceni¢, czy doszlo do rzeczywistego uzywania we Wspoélnocie, oceny tej nalezy
dokonywa¢ w calkowitym oderwaniu od granic terytoriéw poszczegélnych panstw cztonkowskich
[i oprzec sie, przykladowo, na udziatach w rynku (rynku towaréw/geograficznym)]?”.

27. Uwagi na piSmie przedstawily Leno, Hagelkruis, rzady belgijski, dunski, niemiecki, wegierski,
niderlandzki i Zjednoczonego Krélestwa, a takze Komisja.

10 — Ani sad krajowy, ani strony, ktére przedstawily uwagi, nie udzielity informacji, czy ,ONEL” byl przedmiotem miedzynarodowej rejestracji.
Dla celéw niniejszej opinii zaktadam, ze ten wspdlnotowy znak towarowy nie byl jej przedmiotem.
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28. Na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2012 r. swoje ustne stanowiska przedstawily Leno, Hagelkruis,
rzady dunski, francuski i wegierski oraz Komisja.

Ocena

Uwagi wstepne

29. W swoich czterech pytaniach prejudycjalnych Gerechtshof te ’s-Gravenhage zwraca sie w istocie do
Trybunalu o ustalenie, w granicach jakiego obszaru wlasciciel powinien uzywa¢ wspélnotowego znaku
towarowego, aby moégl uniknaé sankcji przewidzianych rozporzadzeniem i w rezultacie zachowaé
wylaczne prawa zwigzane ze znakiem.

30. Uzasadnienie dla ochrony wspdlnotowego znaku towarowego ustaje, jesli znak nie jest rzeczywiscie
uzywany''. Gdyby sama rejestracja znaku jako wspdlnotowego znaku towarowego wystarczala do
skorzystania z ochrony na obszarze wszystkich 27 panstw cztonkowskich, przedsiebiorstwa moglyby
ubiega¢ si¢ o ochrone znakdéw, ktérych by nie uzywaly (nie mialy zamiaru uzywaé). W ten sposéb
moglyby pozbawi¢ konkurentéw mozliwosci korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku
wprowadzania na rynek wewnetrzny towaréw lub ustug identycznych z oznaczonymi danym znakiem
lub do nich podobnych. Z tego powodu wtasciciel wspdélnotowego znaku towarowego nie moze
powolywac sie na prawa wylaczne zwiazane ze znakiem, jesli w okresie pieciu lat nastepujacych po
rejestracji znak ten nie byl rzeczywiscie uzywany we Wspoélnocie.

31. Postanowienie odsylajace zawiera niewiele szczeg6éléw na temat rejestracji ,ONEL” jako
wspolnotowego znaku towarowego czy okolicznos$ci, ktére doprowadzity do wniosku, ze znak ten byt
rzeczywiscie uzywany w Niderlandach . Zgodnie z postanowieniem odsylajacym twierdzenie Leno, ze
gdyby ,ONEL” byl niderlandzkim znakiem towarowym, to zostalby uznany za rzeczywiscie uzywany
w Niderlandach, nie bylo kwestionowane. Trybunal nie otrzymatl szczegétowych informacji na temat
rynku ustug, ktérych dotyczy znak ,ONEL”, ani szczegéléw dotyczacych rzeczywistego uzywania tego
znaku w Niderlandach. Z tego wzgledu odniose sie w sposéb ogdlny do pytania o granice obszaru,
w odniesieniu do ktérego nalezy wykaza¢ uzywanie wspélnotowego znaku towarowego.

Pojecie rzeczywistego uzywania we Wspdlnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia

32. Pojecie rzeczywistego uzywania bylo juz wczesniej rozwazane przez Trybunal, przede wszystkim
w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych lub znakéw towarowych Beneluksu . Krajowe znaki
towarowe musza by¢ ,rzeczywiScie uzywan[e] [...] w panstwie czfonkowskim”'. Natomiast
wspdlnotowe znaki towarowe musza by¢ ,rzeczywiscie uzywanle] [...] we Wsp6lnocie” . Uwazam, ze
chociaz te rodzaje znakéw podlegaja réznym jurysdykcjom, wymog ich ,rzeczywistego uzywania” pelni
te sama funkcje. Ma ono na celu zapewnienie, aby rejestr nie zawieral znakdéw, ktére utrudniaja —

11 — Motyw 10 rozporzadzenia.

12 — Nalezy jednak zalozy¢, ze rejestracji ,ONEL” jako wspolnotowego znaku towarowego nie stanefa na przeszkodzie zadna z bezwzglednych lub
wzglednych podstaw odmowy rejestracji okreslonych w art. 7 i 8 rozporzadzenia. Na przyklad zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) w zwiazku z art. 7
ust. 2 rozporzadzenia jako wspolnotowych znakéw towarowych nie rejestruje sie oznaczen, ktére w czesci Wspdlnoty pozbawione sa
charakteru odrézniajacego. Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 81.

13 — Zobacz na przyklad wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439; postanowienie Trybunalu z dnia 27 stycznia
2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159; wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. 1-4237.

14 — Artykul 10 ust. 1 dyrektywy. Przepis ten oraz dyrektywa w ogéle maja zastosowanie do krajowych znakéw towarowych i znakéw towarowych
Beneluksu — art. 1 dyrektywy.

15 — Artykul 15 ust. 1 rozporzadzenia.
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zamiast ulatwia¢ — konkurencje na rynku, poniewaz ograniczaja zakres znakéw, ktére moga zostaé
zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, nie stuza zadnemu celowi gospodarczemu
oraz faktycznie nie sa pomocne w rozréznieniu towaréw lub ustug na odnosnym rynku
i w skojarzeniu ich z wtascicielem znaku.

33. Jezeli wspolnotowy znak towarowy nie jest uzywany w sposéb zgodny ze swoja funkcja, ochrona,
z ktdrej korzysta na obszarze wszystkich 27 panstw czlonkowskich, musi usta¢. Ta sama zasada ma
zastosowanie do krajowego znaku towarowego, cho¢ utrata ochrony jest oczywiscie ograniczona do
terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym znak zostal zarejestrowany. Dlatego tez nie widze
przeszkdd, aby Trybunal zinterpretowal pojecie rzeczywistego uzywania, ktérym posluguje sie art. 15
ust. 1 rozporzadzenia, w sposéb, ktéry zasadniczo odpowiada znaczeniu nadanemu przez Trybunal
temu samemu pojeciu w dyrektywie '°.

34. Niemniej jednak brzmienie art. 10 ust. 1 dyrektywy i art. 15 ust. 1 jest rézne, poniewaz ten
pierwszy akt postuguje sie wyrazeniem ,w panstwie czlonkowskim”, a ten ostatni — ,we Wspdlnocie”.
Wydaje sie to sugerowac, ze ocena, czy wspolnotowy znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany, winna
by¢ przeprowadzona w $wietle wlasciwych kryteriow w wymiarze geograficznym, ktére przewazaja nad
kryterium dotyczacym kontekstu, w jakim mozna wykazaé rzeczywiste uzywanie krajowego znaku
towarowego.

Uzywanie poza Wspdlnota jest bez znaczenia

35. Zawarte w art. 15 ust. 1 rozporzadzenia wyrazenie ,we Wspoélnocie” wyraznie oznacza, ze uzywanie
znaku towarowego poza obszarem 27 panstw czlonkowskich nie moze mie¢ wplywu na ustalenie, czy
znak jest rzeczywiscie uzywany, w celu unikniecia sankcji przewidzianych rozporzadzeniem'. Taka
interpretacja art. 15 ust. 1 jest zgodna z zasada, ze ochrona wspdlnotowego znaku towarowego jest
ograniczona do obszaru Wspdlnoty.

36. Ponadto, gdyby prawidlowa byta wykladnia przeciwna, prawodawca nie mialtby powodu do
wyraznego stwierdzenia w art. 15 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia, ze umieszczanie wspélnotowego znaku
towarowego na towarach lub na ich opakowaniach wylacznie w celu wywozu réwniez uwaza sie
»[W] rozumieniu akapitu pierwszego za »uzywanie«”.

»Rzeczywi[ste] uzywan[ie] [...] we Wspdlnocie” jest pojeciem niepodzielnym

37. Brzmienie art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nie wprowadza rozréznienia pomiedzy réznymi rodzajami
rzeczywistego uzywania w zaleznos$ci od tego, gdzie — poza tym, ze ,we Wspdlnocie” — uzywanie to ma
miejsce. Koncentruje si¢ ono na tym, czy znak jest ,rzeczywiscie uzywany [...] we Wspdlnocie”, co
uwazam za wyraz niepodzielnosci tego pojecia. Oznacza to, ze ,rzeczywist[e] uzywan[ie]” oraz ,we
Wspdlnocie” nie stanowig kumulatywnych przestanek, ktére musza by¢ rozwazane osobno.

16 — Zobacz na przykltad pkt 43 ponizej.

17 — Uwazam, ze ta sama zasada ma zastosowanie do krajowych znakéw towarowych: nie mozna ustali¢ rzeczywistego uzywania w panstwie
cztonkowskim na podstawie uzywania znaku poza terytorium tego parnstwa czlonkowskiego.
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38. Trybunatl uznal, ze ,wielko$¢ terytorialnego zasiegu uzywania stanowi wylacznie jeden z czynnikéw,
ktére nalezy wzia¢ pod uwage w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter”'®. Tak wiec miejsce
uzywania jest czynnikiem, ktéry jest brany pod uwage przy ocenie, czy znak towarowy jest rzeczywiscie
uzywany we Wspoélnocie. Nie stanowi ono ani niezaleznej przeslanki, ktéra powinna wystapi¢ tacznie
z wymogiem rzeczywistego uzywania, ani tez nie jest jedynym lub dominujacym czynnikiem
przesadzajacym o tym, co stanowi rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie .

39. Chociazby z tego juz powodu uwazam, ze do tego, aby wspélnotowy znak towarowy byt
rzeczywiscie uzywany, niekoniecznie, samo w sobie, wystarczy, by byt on uzywany w jednym panstwie
czlonkowskim, poniewaz wielko$¢ terytorialnego zasiegu uzywania jest tylko jednym z czynnikéw
branych pod uwage przy dokonywaniu oceny.

Wielkos¢ terytorialnego zasiegu uzywania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia

— Zastosowanie kryterium uzytego przez Trybunal w wyroku w sprawie Pago

40. Kilka ze stron, ktére przedstawily uwagi, zauwazylo, ze w wyroku w sprawie HIWATT Sad orzekl
juz, ze ,rzeczywiste uzywanie oznacza, iz znak musi by¢ obecny na istotnej czesci obszaru, na ktérym
jest chroniony”, czyli Wspdlnoty®. To samo kryterium zostalo uzyte przez Trybunal w wyroku
w sprawie Pago®" w celu ustalenia, czy znak towarowy cieszy sie renoma we Wspdlnocie ™.

41. Moim zdaniem wyrok w sprawie Pago dotyczyt innej kwestii. W wyroku tym Trybunal orzekl, ze
aby wspdlnotowy znak towarowy cieszyl sie¢ we Wspdlnocie remomg niezbedna do objecia go
dodatkowa ochrong przewidziang w art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia i zanim jego wlasciciel bedzie
mogt korzystaé z praw przewidzianych tym przepisem, znak ten musi uzyska¢ renome na istotnej
czesci obszaru Wspdlnoty . Obszar ten moze stanowic¢ terytorium parstwa czlonkowskiego. Natomiast
w niniejszej sprawie zwréocono sie do Trybunalu o ustalenie granic obszaru, w ramach ktérego
wspolnotowy znak towarowy musi by¢ uzywany, aby uniknac sankcji takich jak wygasniecie.

42. Za punkt wyjscia przyjmuje zatem, ze wykladnia dokonana w wyroku w sprawie Pago nie moze by¢
bezposrednio stosowana w kontekscie wygasniecia wspdlnotowego znaku towarowego i przestanki
rzeczywistego uzywania znaku.

— Uzywanie wspoélnotowego znaku towarowego musi by¢ ilosciowo wystarczajace, by zachowa¢ lub
wykreowaé udzialy w rynku wewnetrznym

43. W sprawie Sunrider Trybunal stwierdzil, ze krajowy znak towarowy stanowi przedmiot
rzeczywistego uzywania wtedy, ,gdy jest uzywany zgodnie ze swoja podstawowa funkcjg, jaka jest
zagwarantowanie okreslenia pochodzenia towaréw i ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, tak
aby wykreowa¢ lub zachowa¢ rynek zbytu dla tych towaréw i ustug”?. Uzywanie musi by¢ ,ilo$ciowo
wystarczajace, by zachowac lub wykreowa¢ udzialy w rynku towaréw lub ustug chronionych przez znak

18 — Wyzej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 76.

19 — Zobacz takze Pismo upamietniajace powstanie znaku towarowego EWG, przyjete przez Komisje w dniu 6 lipca 1976 r., SEC(76) 2462 (lipiec
1976 r.), wersja ostateczna, Biuletyn Wspdlnot Europejskich, dodatek 8/76, pkt 126: ,Uzywanie na obszarze zalecanej liczby panstw
cztonkowskich nie powinno by¢ decydujacym czynnikiem” oraz ,bardziej odpowiedni bytby przepis wymagajacy »uzywania w znacznej czesci
wspdlnego rynku«” albo ,rzeczywistego uzywania w ramach wspélnego rynku”.

20 — Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM - Harrison (HIWATT), Rec. s. 11-5233,
pkt 37.

21 — Wyrok z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz. s. 1-9429.
22 — Zobacz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia.

23 — Stan faktyczny byl taki, ze ,obszar przedmiotowego panstwa czlonkowskiego [to jest Austrii] mozna uzna¢ za stanowiacy istotna czes¢
obszaru Wspdlnoty”: ww. w przypisie 21 wyrok w sprawie Pago, pkt 30.

24 — Wyzej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 70. Zobacz réwniez motyw 8 rozporzadzenia.
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towarowy””. Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego winna opiera¢ si¢ na

wszystkich faktach i okolicznosciach sprawy, wlaczajac w to cechy sektora ekonomicznego i danego
rynku, charakter towaréw lub ustug chronionych przez znak towarowy oraz zasieg i czestos¢
uzywania”.

44. Zasadniczo z tych wzgledéw uzywa sie¢ znakéw towarowych na rynkach. Dla wspdlnotowego znaku
towarowego odno$nym rynkiem jest rynek wewnetrzny, ktéry zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE obejmuje
»obszar bez granic wewnetrznych, w ktérym jest zapewniony swobodny przeplyw towaréw, oséb, ustug
i kapitatu”.

— Granice obszaru, w ramach ktérego wspdlnotowy znak musi by¢ uzywany, aby spelniona zostala
przestanka z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia

45. Wspdlnotowy znak towarowy umozliwia przedsiebiorstwom dostosowanie swojej dziatalnosci do
zasiegu rynku wewnetrznego. W istocie zostal on ustanowiony dla przedsiebiorstw, ktére chca
rozwija¢ lub kontynuowac dzialalno$¢ na szczeblu wspélnotowym i chca to zrobi¢ natychmiast lub
wkroétce. Umozliwia on przedsiebiorstwom handlowym, konsumentom, producentom i dystrybutorom
identyfikacje towaréw i ustug na rynku oraz odréznienie ich od towaréw i ustug innych podmiotéw
w calej Wspoélnocie. Pozostaje to w zgodzie z ogdlnymi celami systemu ochrony wspdlnotowych
znakéw towarowych, ktoérymi sa pobudzanie oraz otwarcie dostepu do dzialalno$ci gospodarczej na
obszarze calego rynku wewnetrznego poprzez udzielanie informacji na temat towaréw lub uslug
oznaczonych znakiem towarowym?.

46. W tym celu wspdlnotowe znaki towarowe sa objete ochrona na calym obszarze Wspoélnoty, bez
rozréznienia ze wzgledu na granice terytorialne miedzy panstwami cztonkowskimi.

47. Artykul 15 rozporzadzenia przewiduje, ze aby zachowac te ochrone, wspélnotowy znak towarowy
musi ,by[¢] rzeczywiscie uzywany [...] we Wspdlnocie w stosunku do towaréw lub uslug, dla ktérych
jest zarejestrowany”. Je$li znak nie jest w ten sposdb uzywany, jego wlasciciel moze straci¢, zgodnie
z art. 42 ust. 2 rozporzadzenia, prawo sprzeciwu wobec rejestracji podobnego znaku towarowego dla
identycznych lub podobnych ustug®. Zasada ta ma zastosowanie réwniez wtedy, gdy wladciciel
wczedniejszego krajowego znaku towarowego sprzeciwia sie rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego: w tej sytuacji, zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporzadzenia uzywanie we Wspdlnocie zastepuje
sie uzywaniem w panstwie czlonkowskim, w ktérym wczes$niejszy krajowy znak towarowy jest
chroniony. Moim zdaniem ta sama zasada powinna dotyczy¢ mutatis mutandis sprzeciwu wobec
krajowego znaku towarowego, ktérego uzasadnienie stanowi wczesniejszy wspolnotowy znak
towarowy, to jest wlasciciel wspdlnotowego znaku towarowego moze zosta¢ wezwany do
przedstawienia dowodu jego rzeczywistego uzywania we Wspdlnocie®”. Jednolity charakter
wspdlnotowego znaku towarowego oznacza, ze musi on korzysta¢ na réwnych zasadach z ochrony
w postepowaniach wszczetych wskutek sprzeciwéw dotyczacych zaréwno rejestracji krajowych, jak
i wspolnotowych znakéw towarowych.

25 — Wyzej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo.
26 — Wyzej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo.

27 — Zobacz opinia rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 2 lipca 2002 r. do ww. w przypisie 13 wyroku w sprawie Ansul,
pkt 44.

28 — W tym kontekscie najlepiej bedzie zacytowa¢ rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera, wedlug ktdrego ,rejestry znakéw towarowych
nie moga stanowi¢ zwyklych skltadéw oznaczen ukrytych w nich w oczekiwaniu na to, ze kto$ nieostrozny sprébuje ich uzy¢, i dopiero wtedy
wycigganych jak szpada w celach co najmniej spekulacyjnych”, ww. w przypisie 13 opinia w sprawie Ansul, pkt 42.

29 — Dyrektywa nie zawiera przepisu o takim samym brzmieniu jak art. 42 ust. 3 rozporzadzenia. Zobacz ponadto art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 2

dyrektywy.
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48. Aby ustali¢, czy przestanka dotyczaca rzeczywistego uzywania we Wspélnocie zostala spelniona,
sad krajowy powinien wedlug mnie zbada¢ wszelkie formy uzywania znaku w ramach rynku
wewnetrznego. W tym kontekscie geograficznym okresleniem odnosnego rynku jest caly obszar
wszystkich 27 panstw czlonkowskich. Granice miedzy panstwami czlonkowskimi i rozmiary ich
terytoriéw nie maja znaczenia dla tego badania. Liczy si¢ jedynie obecno$¢ handlowa tego znaku,
a w konsekwencji obecno$¢ na rynku wewnetrznym oznaczonych nim towaréw lub ustug.

49. W niniejszej sprawie uzywanie znaku na rynku niderlandzkim stanowi moim zdaniem cze$¢ tej
oceny i moze przyczyni¢ sie do ustalenia, czy znak przeniknal rynek wewnetrzny w odniesieniu do
oznaczonych nim ustug. Uzywanie (albo nieuzywanie) poza Niderlandami jest niemniej jednak réwnie
istotne.

50. W tym wzgledzie istnieje réznica pomiedzy krajowymi i wspélnotowymi znakami towarowymi. Do
celow okreslenia rzeczywistego uzywania krajowego znaku towarowego istotne sa jedynie przypadki
jego uzywania na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym znak jest zarejestrowany, nawet jesli
wlasciciel uzywa go gdzie indziej. Z kolei uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego w rozumieniu
art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nalezy ocenia¢ przy uwzglednieniu przypadkéw uzywania na calym rynku
wewnetrznym. To, czy wspélnotowy znak towarowy jest uzywany w jednym panstwie czltonkowskim
lub w kilku, jest bez znaczenia. Liczy sie¢ wplyw uzywania na rynek wewnetrzny, a konkretnie to, czy
jest ono iloSciowo wystarczajace, by zachowa¢ lub wykreowaé udzialy w tym rynku dla towaréw
i ustug oznaczonych tym znakiem, oraz to, czy przyczynia si¢ ono do istotnej z punktu widzenia
gospodarczego obecno$ci towaréw i ustlug na tym rynku®. Nie ma znaczenia, czy wynikiem takiego
uzywania jest sukces handlowy®.

51. W ww. wyroku w sprawie La Mer Trybunatl orzekl, Ze to, czy uzywanie jest iloSciowo wystarczajace,
»zalezy od kilku czynnikéw i odrebnej dla kazdego przypadku oceny, ktdérej winien dokonac sad
krajowy”; pod uwage moga zostaé wziete ,[w]lasciwosci tych towaréw lub ustug, czesto$¢ lub
regularno$§¢ uzywania znaku, fakt, czy znak towarowy jest uzywany do sprzedazy wszystkich
identycznych towaréw lub uslug pochodzacych z przedsiebiorstwa wlasciciela, czy tez wylacznie dla
niektérych z nich, lub dowody dotyczace uzywania znaku towarowego, ktére wlasciciel jest w stanie
przedstawi¢”*. Trybunat stwierdzil, ze ,nie mozna okresli¢ a priori i w sposéb abstrakcyjny, jaki prog
ilosciowy nalezy przyja¢, by uzywanie mialo rzeczywisty charakter”; prég ,uniemozliwiatby sadowi
krajowemu dokonanie oceny wszystkich okolicznosci zawistego przed nimi sporu””. Uwazam, ze
rozumowanie to powinno odnosi¢ si¢ do oceny wszystkich aspektéw rzeczywistego uzywania, w tym —
we wlasciwym zakresie — do terytorialnego zasiegu jego uzywania.

52. Moim zdaniem odrebna dla kazdego przypadku ocena tego, co stanowi rzeczywiste uzywanie,
obejmuje ustalenie cech rynku wewnetrznego w zakresie szczegélnego rodzaju rozpatrywanych
towaréw i ustug. Wymagane jest rowniez uwzglednienie tego, ze cechy te moga z czasem ulegad
zmianom.

30 — Zobacz pkt 41-44 powyzej.

31 — Tak wiec zgadzam sie z Sadem, ktéry w kilku wyrokach zajal takie samo stanowisko. Zobacz na przyklad wyrok z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. s. 1I-2811, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo.
Tytulem lekko zabawnego przykladu: sprzedawca batonéw czekoladowych ze Szkocji, ktéry osiggnal tam sukces, moze opracowaé
biznesplan przewidujacy ekspansje jego dzialalnosci na rynek Francji, Wloch, Estonii i Wegier. W tym celu rejestruje odpowiedni
wspdlnotowy znak towarowy. Mimo jak najlepszych staran handlowych, plan okazuje si¢ bledny. Nieoczekiwanie konsumenci w tych
panistwach cztonkowskich okazuja sie przywigzani do swoich narodowych przysmakéw i nie daja sie skusi¢ nowej ofercie. Taki brak sukcesu
handlowego nie bedzie mial wplywu na analize, czy mialo miejsce rzeczywiste uzywanie znaku towarowego. Natomiast dla tej oceny istotny
bylby fakt, ze popyt na konkretny produkt, ktéry jest przedmiotem rozwazan, zostal w konkretnym momencie skoncentrowany na
okreslonym obszarze geograficznym.

32 — Wyzej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie La Mer, pkt 22.

33 — Wyzej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie La Mer, pkt 25.
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53. Popyt lub podaz na czesciach rynku wewnetrznego lub dostep do czesci tego rynku moga ulegaé
ograniczeniom w zalezno$ci, na przyklad, od przeszkdd jezykowych, transportu lub kosztéw inwestycji,
albo gustéw i zwyczajow konsumentéw. Uzywanie znaku towarowego na obszarze, gdzie wystepuje
szczegdlna koncentracja rynku, moze zatem przy dokonywaniu oceny odgrywa¢ wigksza role, niz
uzywanie tego samego znaku na cze$ci rynku, gdzie zrédla podazy i popytu na te towary lub ustugi
ledwie istnieja lub dopiero powstaja.

54. Niemniej jednak mozna sobie réwniez wyobrazi¢, ze lokalne uzywanie wspdlnotowego znaku
towarowego wywoluje skutki na rynku wewnetrznym poprzez na przyklad dopilnowanie, aby towary
byly rozpoznawalne — w istotny z punktu widzenia gospodarczego sposéb — przez uczestnikéw rynku,
ktéry jest wiekszy niz ten odpowiadajacy obszarowi, na ktérym znak jest uzywany>".

55. Z tych wzgledéw nie uwazam, aby uzywanie w ramach obszaru odpowiadajacego terytorium tylko
jednego panstwa czlonkowskiego musialo wyklucza¢ mozliwo$¢ zakwalifikowania tego uzywania jako
rzeczywistego uzywania we Wspdélnocie. Jednoczes$nie nie uwazam, ze na przyklad uzywanie znaku na
stronie internetowej dostepnej we wszystkich 27 panstwach czlonkowskich jest z definicji
rzeczywistym uzywaniem we Wspdlnocie.

56. Odczytywanie w taki sposéb wymogu ,rzeczywistego uzywania we Wspdlnocie” gwarantuje
przedsiebiorstwom wszystkich rodzajéw swobode wyboru rejestracji znaku jako krajowego znaku
towarowego albo jako wspdlnotowego znaku towarowego®. Wspolnotowy znak towarowy i jego
wspdlistnienie z krajowymi znakami towarowymi zostaly przewidziane w celu zaspokajania potrzeb
wszystkich uczestnikéw rynku, a nie tylko malych przedsiebiorstw dzialajacych w jednym panstwie
czlonkowskim lub na malej cze$ci rynku wewnetrznego albo wylacznie duzych przedsiebiorstw
aktywnych na calym rynku wewnetrznym lub na znacznej jego czesci. Ochrona wspélnotowego znaku
towarowego musi by¢ dostepna dla wszystkich rodzajow przedsiebiorstw, ktére chca uzyskaé ochrone
swoich znakéw na obszarze wszystkich 27 panstw czlonkowskich w celu uzywania znaku towarowego
w sposob zmierzajacy do zachowania lub wykreowania udzialéw w odnosnym rynku wewnetrznym.

57. Uwazam, ze w niniejszej sprawie decyzja sadu krajowego o tym, czy spelniona zostala przestanka
rzeczywistego uzywania przewidziana w art. 15 ust. 1 rozporzadzenia, nie moze by¢ oparta wylacznie
na ocenie przypadkéw uzywania ,ONEL” w Niderlandach. Zamiast tego, sad krajowy powinien
rozwazy¢ wszystkie przypadki uzywania na rynku wewnetrznym, co oczywiscie obejmuje i te dotyczace
Niderland6w, oraz nada¢ kazdemu z nich odpowiednie znaczenie z punktu widzenia szczegélnych cech
rynku i przystugujacego wlascicielowi udzialu w tym rynku. Jezeli sad krajowy stwierdzi, na przyktad, ze
wewnetrzny rynek dla uslug oznaczonych znakiem ,ONEL” skoncentrowany jest szczegdlnie
w Niderlandach i ewentualnie na obszarach okalajacych, uzywanie znaku wylacznie w Niderlandach
moze nabrac szczegélnego znaczenia. Jednoczes$nie sad krajowy powinien rozszerzy¢é swoje badanie
i uwzgledni¢ takze formy uzywania, ktére moga by¢ bez znaczenia dla oceny rzeczywistego uzywania
niderlandzkiego krajowego znaku towarowego, jak na przyklad uzywanie wspdlnotowego znaku
towarowego, ktére powoduje — w istotny z punktu widzenia gospodarczego sposéb —
rozpoznawalno$¢ ustug przez potencjalnych klientéw spoza Niderlandéw.

58. Dokonujac tej oceny, sad krajowy powinien réwniez wzia¢ pod uwage, ze okolicznosci faktyczne
bedace przedmiotem dowodu oraz oceny nie s3 statyczne. Z uplywem czasu moga one raczej ulega
zmianom, rowniez w okresie pieciu lat po rejestracji znaku.

34 — Skutki tego rodzaju, przekraczajace przedmiotowy obszar, wynikle wskutek lokalnego uzywania krajowego znaku towarowego nie maja
znaczenia przy dokonywaniu oceny rzeczywistego uzywania znaku w panstwie cztonkowskim, w ktérym zostal on zarejestrowany. Zobacz

pkt 50 powyzej.
35 — Zobacz motyw 6 rozporzadzenia.
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59. Dlatego stoje na stanowisku, ze rzeczywiste uzywanie we Wspodlnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia to takie uzywanie, ktére przy uwzglednieniu szczegélnych cech odnosnego rynku jest
ilosciowo wystarczajace, by zachowa¢ lub wykreowaé udzialy w tym rynku dla towaréw i uslug
oznaczonych wspélnotowym znakiem towarowym.

60. Dochodzac do powyzszych wnioskdw, nie uwazam jednoczes$nie, aby wspélne oswiadczenie lub
wytyczne dotyczace postepowan w sprawie sprzeciwu — dokumenty, ktére oczywiscie nie wiaza
Trybunalu — byly konieczne dla dokonania analizy. Moim zdaniem brzmienie art. 15 ust. 1
rozporzadzenia oceniane z punktu widzenia jego kontekstu, przedmiotu i celu jest wystarczajaco jasne.
W kazdym razie ani wspdlne o$wiadczenie, ani wytyczne dotyczace postepowan w sprawie sprzeciwu
nie pozostaja w sprzecznosci z moimi wnioskami.

— Wielko$¢ terytorialnego zasiegu uzywania wspélnotowego znaku towarowego oraz konwersja takiego
znaku na krajowy znak towarowy w przypadku jego nieuzywania

61. Wreszcie, w przeciwienstwie do niektérych stron, ktére przedlozyly uwagi, uwazam, ze moja
wykladnia art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nie pozbawia skutecznosci (effet utile) art. 112 ust. 2 lit. a)
tego samego rozporzadzenia. Artykul 112 rozporzadzenia nie jest réwniez decydujacy z punktu
widzenia odrdznienia kryterium rzeczywistego uzywania wspdélnotowego znaku towarowego od
uzywania krajowego znaku towarowego.

62. Artykul 112 rozporzadzenia okresla okolicznosci, w ktérych moze nastapi¢c konwersja
wspdlnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy. Zmiana jest wykluczona w przypadku
»stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie
nieuzywania tego znaku”. Artykul 112 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia przewiduje jednak wyjatek od tej
reguly, jezeli ,w panstwie czlonkowskim, dla ktérego wnioskowal [wystapiono]Jo te konwersje,
wspdlnotowy znak towarowy byl uzywany w warunkach, ktére stanowia rzeczywiste uzywanie
w rozumieniu ustawodawstwa tego panstwa czlonkowskiego”.

63. Tak wiec nieuzywanie zostalo zestawione z jednej strony z rzeczywistym uzywaniem we
Wspélnocie, a z drugiej strony z rzeczywistym uzywaniem krajowego znaku towarowego
w rozumieniu ustawodawstwa panstwa czlonkowskiego. Jes$li uzywanie w jednym panstwie
czlonkowskim, przy uwzglednieniu wszystkich pozostalych okolicznosci, moze stanowié rzeczywiste
uzywanie we Wspodlnocie, nie beda zachodzi¢ przestanki wygasniecia praw do znaku i nie powstanie
sytuacja, w ktérej konwersja jest wykluczona. W pewnych okoliczno$ciach taki sam sposéb uzywania
znaku towarowego spelni przestanki zaréwno rzeczywistego uzywania wspdlnotowego znaku
towarowego, jak i rzeczywistego uzywania krajowego znaku towarowego. W takim przypadku art. 112
rozporzadzenia nie bedzie mial zastosowania. Natomiast, jezeli sad krajowy stwierdzi, uwzgledniwszy
wszystkie okolicznosci faktyczne sprawy, ze uzywanie w panstwie cztonkowskim bylo niewystarczajace,
aby stanowilo rzeczywiste uzywanie we Wspodlnocie, wciaz bedzie mozna dokonaé¢ konwersji
wspdlnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy w drodze zastosowania wyjatku
przewidzianego w art. 112 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia.

Wnioski

64. W swietle powyzszych rozwazan uwazam, Ze na pytania podniesione przez Gerechtshof te
‘s-Gravenhage Trybunal powinien odpowiedzie¢ nastepujaco:

Artykul 15 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowaé w ten sposob, ze (i) uzywanie wspolnotowego
znaku towarowego w granicach jednego tylko panstwa czlonkowskiego niekoniecznie wystarczy samo
w sobie do tego, by mdgt on zostaé uznany za rzeczywiscie uzywany, jednak (ii) mozliwe jest, przy
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uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych, ze uzywanie wspdlnotowego znaku
towarowego na obszarze odpowiadajacym terytorium jednego panstwa czlonkowskiego bedzie
stanowi¢ rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie.

Rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 to takie
uzywanie, ktére przy uwzglednieniu szczegdélnych cech odnosnego rynku jest ilo§ciowo wystarczajace,
by zachowa¢ lub wykreowaé udzialy w tym rynku dla towaréw i uslug oznaczonych wspdlnotowym
znakiem towarowym.
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