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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 16 maja 2013 r."

Sprawy polaczone C-609/11 P i C-610/11 P
Centrotherm Systemtechnikprzeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku —
Dowody przedlozone po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM — Rozklad ciezaru dowodu —
Badanie przez OHIM stanu faktycznego z urzedu — Warto$¢ dowodowa oswiadczen ztozonych

pod przysiega

1. W dniu 15 wrze$nia 2011 r. Sad wydal dwa wyroki w sprawach skarg wniesionych na te sama
decyzje Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (zwanego dalej ,OHIM” albo ,,Urzedem”) z dnia 25 sierpnia 2009 r., odnoszacej sie
do postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku miedzy spétkami centrotherm
Clean Solutions GmbH & Co. KG (zwana dalej ,spélka Clean Solutions”) a Centrotherm
Systemtechnik GmbH (zwana dalej ,Systemtechnikiem”)®. Systemtechnik odwolal si¢ od obu
wyrokéw.

2. W obu odwolaniach podniesione zostaly pytania dotyczace ciezaru dowodu w postepowaniach
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku przed OHIM oraz zakresu, w jakim Izba
Odwotawcza moze wzia¢ pod uwage dowody przedlozone po uplywie terminu wyznaczonego przez
Wydzial Uniewaznien. Oddzielne, lecz powigzane kwestie rozwazam w kontekscie postepowan
w sprawie sprzeciwu w opiniach w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM oraz
w sprawach pofaczonych C-120/12 P, C-121/12 P i C-122/12 P Rintisch przeciwko OHIM, ktére
réwniez sg dzi$§ przedstawiane.

Zasady proceduralne
3. Artykul 134 §§ 2 i 3 regulaminu postepowania przed Sadem stanowi:

»2. Interwenci, o ktérych mowa w § 1 [mianowicie uczestnicy postepowania przed izba odwolawcza,
inni niz wnioskodawca], maja takie same prawa procesowe jak strony.

Moga oni popiera¢ zadania strony, moga réwniez wnosi¢ zadania i zarzuty niezaleznie od tych
wniesionych przez strony.

1 — Jezyk oryginatu: angielski.

2 — Wyroki: w sprawie T-427/09 centrotherm Clean Solutions przeciwko OHIM - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), Zb.Orz.
s. 11-6207; w sprawie T-434/09 Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), Zb.Orz.
s. 11-6227.
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3. Interwenient, o ktérym mowa w § 1, moze w odpowiedzi na skarge wniesiong zgodnie z art. 135 § 1
zada¢ uchylenia lub zmiany decyzji izby odwolawczej w zakresie nieuwzglednionym w skardze, a takze
podnosi¢ zarzuty, ktére nie zostaly w skardze zawarte.

Zadania i zarzuty wysuwane we wniesionej przez interwenienta odpowiedzi na skarge staja sie
bezprzedmiotowe w razie cofniecia skargi”.

Prawo Unii Europejskiej dotyczace znakéw towarowych

4. W momencie skadania wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku w dniu 7 lutego 2007 r.
obowigzywalo jeszcze rozporzadzenie nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego®.
Rozporzadzenie to zostalo poézniej uchylone i zastapione rozporzadzeniem nr 207/2009 w sprawie
wspodlnotowego znaku towarowego®, ktére weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. (zatem przed
wydaniem przez Izbe Odwolawcza decyzji z dnia 25 sierpnia 2009 r., ktéra byla przedmiotem dwdéch
skarg przed Sadem). W niniejszej opinii bede wiec odnosi¢ sie do rozporzadzenia nr 207/20009.

5. Artykut 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Uzywanie wspdélnotowego znaku
towarowego”, stanowi:

»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 jego nieuzywania.

[...]".
6. Artykul 51 ustanawia podstawy wygasniecia prawa do znaku:

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

a)  jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat znak ten nie byl przedmiotem rzeczywistego uzywania
we Wspdlnocie w zwiazku z towarami lub ustugami, dla ktérych jest zarejestrowany, i nie istnieja
zadne uzasadnione powody jego nieuzywania; [...]

[...]".

7. Artykut 57 dotyczy miedzy innymi rozpatrywania wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku:

»1. W trakcie rozpatrywania wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie Urzad wzywa
strony, tak czesto, jak jest to konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urzad
uwag dotyczacych materialéw przekazanych przez inne strony lub Urzad.

2. Na wniosek wtasciciela wspélnotowego znaku towarowego wlasciciel weczesniejszego wspdlnotowego
znaku towarowego, bedacy strona w postgpowaniu o uniewaznienie, przedstawia dowdd, ze w okresie
pieciu lat poprzedzajacych date zlozenia wniosku o uniewaznienie wcze$niejszy wspélnotowy znak
towarowy byl rzeczywiscie uzywany we Wspodlnocie w zwiazku z towarami lub ustugami, dla ktérych

3 — Rozporzadzenie Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. L 11, s. 1), ze zmianami.
4 — Rozporzadzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1). Zobacz art. 167.
5 — Sankcje te obejmuja wygasniecie prawa do przedmiotowego znaku towarowego.
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zostal on zarejestrowany i ktére przytacza on jako uzasadnienie swojego wniosku, lub ze istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania znaku, pod warunkiem Zze wczes$niejszy wspdélnotowy znak
towarowy byl zarejestrowany w tym momencie od co najmniej pieciu lat. Jezeli w dniu, w ktérym
zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane, wczesniejszy wspdlnotowy znak
towarowy byl zarejestrowany od co najmniej pieciu lat, wlasciciel wczeéniejszego wspélnotowego
znaku towarowego przedstawia dowdd, ze warunki okres§lone w art. 42 ust. 2 byly na ten dzien
spelnione. Wobec braku takiego dowodu wniosek o uniewaznienie odrzuca sig. Jezeli wcze$niejszy
wspélnotowy znak towarowy uzywany byl tylko w odniesieniu do czesci towaréw lub uslug, dla
ktorych zostal on zarejestrowany, uznawany jest, do celu rozpatrywania wniosku o uniewaznienie, za
zarejestrowany tylko dla tej czesci towardw i ustug.

[...]".
8. Artykul 65 przewiduje skargi do Trybunatu na decyzje izby odwotawczej:

»1. Na decyzje izb odwotawczych w sprawie odwotan moga by¢ wnoszone skargi do Trybunatu
Sprawiedliwosci.

[...]

3. Trybunal Sprawiedliwosci ma wlasciwo$§¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany
zaskarzanej decyzji.

4. Skarge moze wnie$¢ kazda strona uczestniczaca w postepowaniu [uczestnik postepowania] przed
izba odwolawczg, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek.

[...]".

9. Zgodnie z art. 76, zatytulowanym ,Badanie przez Urzad stanu faktycznego z urzedu”

»1. W trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakie w postepowaniu
odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji[® ] Urzad ogranicza si¢ w tym badaniu do
stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego

zados¢uczynienia.

2. Urzad moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony
nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

10. Artykutl 78, zatytulowany ,Przeprowadzanie dowodéw”, stanowi:
»1. W kazdym postepowaniu przed Urzedem $rodki udostepniania i pozyskiwania dowodéw obejmuja:

[...]

f) pisemne oswiadczenia, dokonywane pod przysiega lub potwierdzone, lub majace podobny skutek
na mocy ustawodawstwa panstwa, w ktérym sporzadzono takie o$§wiadczenie.

6 — Odnosénie do tego, czy druga cze$¢ zdania art. 76 stosuje sie réwniez do postepowan dotyczacych podstaw wygasniecia prawa do znaku, zob.
pkt 101-108 ponize;j.
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11. Rozporzadzenie nr 2868/95 (zwane dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”)’ ustanawia zasady
niezbedne dla wykonania rozporzadzenia nr 207/2009°. Zasady te ,powinny zagwarantowaé plynne
i sprawne dziatanie przed Urzedem procedur dotyczacych znaku towarowego”’.

12. Zgodnie z zasadg 22 rozporzadzenia wykonawczego:

»1.  Wniosek o przeprowadzenie dowodu uzywania na podstawie art. 42 ust. 2 lub 3[" ]
[rozporzadzenia nr 207/2009] jest dopuszczalny tylko w przypadku gdy zglaszajacy zlozy taki
wniosek w terminie okreslonym przez Urzad na mocy zasady 20 ust. 2.

2. W przypadku gdy strona wnoszaca sprzeciw musi dostarczy¢ dowdéd uzywania lub istnienia
uzasadnionych powodéw nieuzywania, Urzad wzywa te strone do przedstawienia wymaganego
dowodu w okre$lonym przez Urzad terminie. Jezeli strona wnoszaca sprzeciw nie przedstawi
tego dowodu przed uptywem terminu, Urzad odrzuca sprzeciw.

3.  Wskazania oraz dowody majace na celu udowodnienie uzywania zawieraja wskazania miejsca,
czasu, zakresu oraz charakteru uzywania znaku towarowego bedacego podstawa sprzeciwu dla
towaréw i uslug, w odniesieniu do ktérych jest on zarejestrowany oraz co do ktérych wniesiono
sprzeciw, jak rowniez dowody na poparcie tych wskazan zgodnie z ust. 4.

4.  Dowody te sa przedkladane zgodnie z zasada 79 oraz 79a i ograniczaja sig¢, co do zasady, do
przedlozenia dokumentéw i przedmiotéw majacych znaczenie dowodowe, takich jak
opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogloszenia prasowe oraz pisemne
o$wiadczenia okres$lone w art. [78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009].

»
cee]| o

13. Zasada 37 wskazuje, co powinien zawiera¢ wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku lub
0 jego uniewaznienie. Jesli chodzi o podstawy wniosku, to zasada 37 lit. b) pkt iv) stanowi, ze powinien
on zawiera¢ ,wskazanie okolicznosci, dowod6éw oraz argumentéw na poparcie jego podstaw”.

14. Zgodnie z zasada 40, zatytulowana ,Rozpatrywanie wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie”:

»1. Wtasciciela wspélnotowego znaku towarowego powiadamia si¢ o kazdym wniosku o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie, uznanym za wniesiony. Jezeli Urzad uzna wniosek za
dopuszczalny, wzywa wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego do przedstawienia swoich
uwag w terminie okreslonym przez Urzad.

2. Jezeli wlasciciel wspolnotowego znaku towarowego nie przedstawia zadnych uwag, Urzad moze
orzeka¢ w sprawie stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia na podstawie dowoddéw, jakimi
dysponuje.

3. Urzad powiadamia wnioskodawce o kazdej uwadze wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego

i wzywa go, jezeli uwaza to za konieczne, do przedstawienia odpowiedzi w terminie okreslonym
przez Urzad.

7 — Rozporzadzenie Komisji (WE) z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione
miedzy innymi rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4).

8 — Zobacz piaty motyw rozporzadzenia wykonawczego.
9 — Zobacz szdsty motyw rozporzadzenia wykonawczego.

10 — Artykut 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 opisuje rozpatrywanie sprzeciwu, w kontekécie ktérego zglaszajacy zazadal, aby strona
przeciwna przedstawita dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego krajowego lub wspolnotowego. Podstawy zastosowania zasady 22
ust. 2, 3 i 4 w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku sa zawarte w zasadzie 40 rozporzadzenia wykonawczego.
Zobacz pkt 13 ponizej.
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5. W przypadku wniosku o stwierdzenie wygasniecia na mocy art. [51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009][" ] Urzad wzywa wlaciciela wspdlnotowego znaku towarowego do przedstawienia
dowodu rzeczywistego korzystania ze znaku w terminie okreslonym przez Urzad. Jesli
w wyznaczonym terminie dowdd nie zostanie przedstawiony, stwierdza si¢ wygasniecie
wspdlnotowego znaku towarowego. Zasady 22 ust. 2, 3 oraz 4 stosuje si¢ mutatis mutandis.

6.  Jezeli wnioskodawca musi przedstawi¢ dowdd uzywania lub istnienia uzasadnionych powodéw
nieuzywania na mocy art. [57 ust. 2 lub 3 rozporzadzenia nr 207/2009], Urzad wzywa
wnioskodawce do przedstawienia dowodu rzeczywistego korzystania ze znaku w terminie
okreslonym przez Urzad. Jesli w wyznaczonym terminie dowdd nie zostanie przedstawiony,
wniosek o wygasniecie zostaje odrzucony. Zasad[e] 22 ust. 2, 3 oraz 4 stosuje si¢ mutatis
mutandis”.

Postepowanie przed OHIM

15. Systemtechnik zlozyl! w dniu 7 wrzesnia 1999 r. wniosek o rejestracje stownego znaku
»CENTROTHERM” jako wspélnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw i ustug z klas
11, 17, 19 i 42 porozumienia nicejskiego *. Znak zostat zarejestrowany w dniu 19 stycznia 2001 r.

16. W dniu 7 lutego 2007 r. spétka Clean Solutions zlozyla wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa
do tego znaku w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany.
Whniosek zostal oparty na tym, ze znak ten nie byt uzywany.

17. Po otrzymaniu zawiadomienia o wniosku Systemtechnik zostal wezwany w dniu 15 lutego 2007 r.
do przedlozenia uwag i dowodéw rzeczywistego uzywania przedmiotowego znaku w terminie trzech
miesiecy. W dniu 11 maja 2007 r. Systemtechnik sprzeciwil si¢ wnioskowi o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku i przedlozyl kilka dokumentéw w celu wykazania rzeczywistego uzywania swojego
znaku: 14 fotografii cyfrowych, cztery faktury oraz o$wiadczenie osoby nim zarzadzajacej datowane na
dzienn 26 kwietnia 2007 r., zatytulowane ,0o$wiadczenie zlozone pod przysiega”. Podnidst on ponadto,
ze jest w posiadaniu wielu innych kopii faktur, ktérych zdecydowal sie nie przedstawia¢ na tym etapie
postepowania, kierujac sie¢ wzgledami poufnosci. Systemtechnik zwrécit sie do Wydzialu Uniewaznien
o wskazanie, czy zada on przedlozenia do akt dalszych dowodéw oraz dokumentow.

18. W dniu 30 pazdziernika 2007 r. Wydzial Uniewaznien stwierdzil wygasniecie prawa do
wspdlnotowego znaku towarowego Systemtechnik w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug, dla
ktorych byt on zarejestrowany. Stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku zostalo oparte na obecnym
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009: Systemtechnik przedlozy! niewystarczajace dowody
w celu wykazania rzeczywistego uzywania swojego znaku.

19. Systemtechnik wniést odwotanie od tej decyzji. Razem z odwolaniem przedlozyl dalsze dowody,
w tym prébki produktéw, zaswiadczenia, oswiadczenia, faktury i zdjecia.

20. W dniu 25 sierpnia 2009 r. Izba Odwolawcza uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalila
wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku w odniesieniu do niektérych towaréw z klas 11, 17
i 19. W odniesieniu do tych towaréw stwierdzila, ze przedlozone zostaly dowody na rzeczywiste
uzywanie znaku, poniewaz fotografie ujawnialy charakter uzywania, a faktury wskazywaly na sprzedaz
pod spornym znakiem. Jednakze w pozostalym zakresie Izba Odwotawcza oddalita odwotanie.

11 — Zobacz pkt 6 powyzej.
12 — Porozumienie nicejskie dotyczace migedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze
zmianami.
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W odniesieniu do ustug i do pozostalych towaréw stwierdzita ona, ze zlozone pod przysiega
o$wiadczenie osoby zarzadzajacej bylo niewystarczajacym dowodem, je$li nie bylo poparte
dodatkowymi dowodami odnoszacymi si¢ do jego tresci. Ponadto Wydzial Uniewaznien nie byl
zobowiazany ani do zwracania si¢ o dalsze dokumenty, ani do brania pod uwage akt w innej sprawie
bedacej w toku przed OHIM.

21. W dniu 22 pazdziernika 2009 r. spétka Clean Solutions zaskarzyla decyzje Izby Odwolawczej
(sprawa T-427/09). W dniu 26 pazdziernika 2009 r. Systemtechnik uczynil to samo (sprawa
T-434/09).

Wyroki Sadu

Sprawa T-427/09 (przedmiot odwotania w sprawie C-609/11 P)

22. Sad uwzglednit skarge wniesiong przez spdtke Clean Solutions, uchylajac decyzje Izby Odwolawczej
w zakresie, w jakim uchylita ona decyzje Wydzialu Uniewaznienn z dnia 30 pazdziernika 2007 r.
Obcigzyl on OHIM jego wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez spétke Clean Solutions.
Systemtechnik zostal obcigzony wlasnymi kosztami.

23. Skarga spétki Clean Solutions opierala sie na jednym zarzucie, a mianowicie, ze Izba Odwotawcza,
stwierdzajac, iz dowody przedlozone przez Systemtechnik byly wystarczajace do udowodnienia
rzeczywistego uzywania znaku, naruszyla art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz
zasade 22 ust. 2 i 3 i zasade 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego.

24. Sad w pkt 21-30 wyroku okreslit ramy prawne dla rozpoznania tego zarzutu. Poza streszczeniem
orzecznictwa dotyczacego rzeczywistego uzywania oraz $rodkéw stuzacych do jego udowodnienia Sad
wskazal na cel sankcji stwierdzenia wygasnigcia prawa do znaku i procedure zastosowania tej sankcji,
a takze na zasady rzadzace gromadzeniem dowodéw w postepowaniu o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku.

25. W pkt 25 Sad stwierdzil, ze ,znak towarowy jest »rzeczywiscie uzywany« woéwczas, gdy korzysta sie
z niego zgodnie z jego podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie, ze towary i ustugi, dla ktérych
zostal on zarejestrowany, pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa, 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 przestanka
dotyczaca rzeczywistego uzywania znaku towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest
chroniony na wlasciwym terytorium, byt uzywany publicznie i w sposéb skierowany na zewnatrz”.

26. W pkt 26 Sad stwierdzil dalej, ze ,[o] ile [...] pojecie rzeczywistego uzywania nalezy przeciwstawi¢
uzywaniu minimalnemu i niewystarczajacemu do stwierdzenia, ze dany znak towarowy jest faktycznie
i istotnie wykorzystywany na danym rynku, o tyle wymoég rzeczywistego uzywania nie ma na celu ani
oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej danego przedsiebiorstwa, ani tez
zastrzezenia ochrony znakéw towarowych wytacznie dla sytuacji, w ktérych dochodzi do handlowego
wykorzystania tych znakéw na duza skale”.

27. W pkt 27 Sad stwierdzil, ze zbadanie rzeczywistego charakteru uzywania okre$lonego znaku
wymaga ,caloéciow[ej] ocen[y] danych znajdujacych sie w aktach sprawy, [przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych czynnikéw] danego przypadku. Taka ocena powinna by¢ oparta na wszystkich
faktach i okolicznosciach pozwalajacych na ustalenie, czy znak byl faktycznie wykorzystywany
handlowo, w szczegélnosci za§ powinna ona uwzgledniaé sposoby korzystania ze znaku uznawane
w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla
towaréw lub ustug chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towaréw lub ustug, cechy
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danego rynku oraz zasieg i czestotliwo$¢ uzywania znaku”. W pkt 30 Sad dodal, ze ,rzeczywiste
uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ dowiedzione za pomoca przypuszczen dotyczacych
prawdopodobienistwa wystgpienia danej sytuacji lub domnieman, tylko musi opiera¢ si¢ na konkretnych
i obiektywnych dowodach, z ktérych wynika, iz znak byt uzywany faktycznie i na wystarczajaca skale na
danym rynku”.

28. Poczawszy od pkt 31 wyroku, Sad odnidst sie¢ do argumentu spétki Clean Solutions, ze ustaleniom
Izby Odwolawczej brakowalo adekwatnej podstawy faktycznej. Punkty odnoszace sie¢ do niniejszego
odwolania sa nastepujace:

»32

33

34

37

43

44

45

46

W niniejszym przypadku $rodki dowodowe przedstawione przez interwenienta Wydziatowi
Uniewaznien w celu wykazania rzeczywistego uzywania jego znaku towarowego obejmuja
zlozone pod przysiega o$wiadczenie osoby nim zarzadzajacej, cztery faktury i czternascie
fotografii cyfrowych.

Przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze z rozumowania Izby Odwotawczej nie wynika, by jej
ustalenie dotyczace wykazania rzeczywistego uzywania dla towaréw [...] opieralo sie na
zlozonym pod przysiega o$wiadczeniu osoby zarzadzajacej interwenientem. [W rzeczywistosci]
to powigzanie mocy dowodowej fotografii oraz mocy dowodowej czterech faktur sklonilo Izbe
Odwotawcza do stwierdzenia, ze zostalo udowodnione rzeczywiste uzywanie znaku towarowego
CENTROTHERM [...]. [O]dniesienia do [tego] o$wiadczenia maja jedynie na celu wskazanie
jego brakéw oraz niewystepowania dodatkowych danych potwierdzajacych jego tres¢.

Wynika z tego, ze nalezy zbada¢, czy calosciowa ocena fotografii i czterech faktur pozwala na
stwierdzenie, ze sporny znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany zgodnie z zasadami
wypracowanymi przez orzecznictwo [...].

Wrynika z tego, ze przed OHIM interwenient przedstawil stosunkowo niklte dowody sprzedazy
w poréwnaniu z kwota wskazana w o$wiadczeniu osoby zarzadzajacej. Z tego wzgledu, nawet
gdyby Izba Odwotawcza wzieta pod uwage wspomniane o$wiadczenie, 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, wspomniane faktury dotycza bardzo krétkiego, wrecz chwilowego okresu,
mianowicie 12, 18 i 21 lipca 2006 r. oraz 9 stycznia 2007 r.

Zatem nalezy uznal, ze calo$ciowa ocena danych [...] nie pozwala na stwierdzenie — jesli nie
ucieka¢ si¢ do przypuszczen lub domnieman — ze sporny znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany podczas rozpatrywanego okresu dla towaréw wymienionych w pkt 11 powyzej.

Wrynika z tego, ze Izba Odwotlawcza popelnila blad, uznajac, ze zostal przedstawiony przez
interwenienta dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego CENTROTHERM dla
wspomnianych towaréw.

Argumenty interwenienta [...], zgodnie z ktérymi w istocie specyfika rynku utrudnia zebranie
dowodoéw, nie moga podwazac tego stwierdzenia.

Nie ma bowiem ograniczen w odniesieniu do sposobéw dowodzenia i $§rodkéw dowodowych.
Stwierdzenie Sadu, zgodnie z ktérym rzeczywiste uzywanie nie zostalo udowodnione
w niniejszym przypadku, nie wynika z narzucenia nadmiernie wysokiego progu dowodowego, ale
z okolicznosci, ze interwenient postanowil ograniczy¢ przedstawienie dowoddéw [...]. Wydzial
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Uniewaznien otrzymal fotografie niskiej jakosci dotyczace przedmiotéw o numerach artykuléow
nieodpowiadajacych artykutom, ktére wedlug nielicznych przedstawionych faktur byly
sprzedawane. Ponadto wspomniane faktury obejmuja krétki okres i wskazuja na sprzedaz
o wartoéci bardzo nieznacznej w stosunku do warto$ci osiagnietej przez interwenienta wedlug
jego twierdzen. Nalezy takze stwierdzi¢, ze interwenient potwierdzil w toku rozprawy, ze nie
bylo zadnego bezposredniego zwiazku miedzy fakturami a fotografiami, ktére przedstawial przed
OHIM”.

Sprawa T-434/09 (przedmiot odwotania w sprawie C-610/11 P)

29. W wyroku w sprawie T-434/09 Sad oddalil skarge. Obcigzyt on Systemtechnik kosztami
postepowania oraz spétke Clean Solutions wlasnymi kosztami.

30. W odniesieniu do zarzutu pierwszego, wedlug ktérego OHIM nieprawidlowo ocenit dowody na
rzeczywiste uzywanie znaku przedstawione Wydzialowi Uniewaznien, Sad opisal w pkt 21-32 wyroku
podstawy prawne dla rozpoznania tego zarzutu (tak jak w pkt 21-32 wyroku w sprawie T-427/09).

31. Nastepnie, w pkt 32-34 wyroku, skoncentrowal sie¢ on na warto$ci dowodowej o$wiadczenia
zlozonego pod przysiega przez osobe zarzadzajaca Systemtechnikiem:

»32 Nalezy przypomnie¢, ze $rodki dowodowe przedstawione przez skarzaca Wydziatowi
Uniewaznien w celu wykazania rzeczywistego uzywania jej znaku towarowego obejmuja ztozone
pod przysiega oswiadczenie osoby nia zarzadzajacej, cztery faktury i czternascie fotografii

cyfrowych.

33  Przede wszystkim trzeba zauwazy¢, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz aby oceni¢ moc
dowodowa »pisemnych o$wiadczen, dokonywanych pod przysiega lub potwierdzonych, lub
majacych podobny skutek na mocy ustawodawstwa panstwa, w ktérym sporzadzono takie
o$wiadczenie« w rozumieniu art. 78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy zbadac
wiarygodno$¢ i prawdziwos¢ zawartych w nich informacji, biorac pod uwage pochodzenie
dokumentu, okolicznosci jego sporzadzenia, jego adresata, a nastepnie na podstawie jego tresci
ustali¢, czy wspomniany dokument wydaje sie racjonalny i wiarygodny [...].

34 Nalezy z tego wzgledu uznaé, ze przy uwzglednieniu oczywistych zwigzkéw laczacych autora
o$wiadczenia i skarzaca mozna przypisa¢ moc dowodowa wspomnianemu o$wiadczeniu tylko
wtedy, gdy zostanie ono potwierdzone zawartoscia czternastu fotografii i czterech faktur, ktére
przedstawiono”.

32. Sad na podstawie badania faktur (pkt 35-37) oraz fotografii (pkt 38—43) doszed! do nastepujacych
wnioskow:

~44 7 powyzszego wynika, Ze ani fotografie, ani faktury nie pozwalaja na potwierdzenie o$§wiadczenia
osoby zarzadzajacej skarzaca w zakresie, w jakim zapewnia ona, ze podczas rozpatrywanego
okresu pod znakiem towarowym CENTROTHERM byla prowadzona sprzedaz nastepujacych
towaréw: cze$ci mechaniczne instalacji klimatyzacyjnych, do wytwarzania pary, suszenia
i wentylacji; urzadzenia do filtrowania powietrza i ich czesci; uszczelki, szczeliwa; materialy
uszczelniajace, ochronne i izolacyjne; tworzywa sztuczne pélprzetworzone w formie wyci$nietej
stosowane w produkcji; materialy budowlane; zbrojenie dla budownictwa; pokrycia $cian, palety
budowlane, palety; elementy przedluzajace do kominkdéw, deflektory kominowe, nasady
kominowe i obudowy do kominkdw.
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Nalezy stwierdzié, ze calosciowa ocena danych widniejacych w aktach sprawy nie pozwala na
wniosek — jesli nie ucieka¢ sie do przypuszczenn lub domnieman - Zze znak towarowy
CENTROTHERM byt rzeczywiscie uzywany podczas rozpatrywanego okresu dla towaréw i ustug
innych niz wymienione w pkt 11 powyze;j”.

33. W odniesieniu do zarzutu drugiego, ze OHIM naruszyl swdj obowiazek zbadania odpowiednich
okolicznosci faktycznych z urzedu, Sad argumentowal, jak nastepuje:

»51

52

53

54

55

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 odmowy rejestracji Urzad ogranicza sie
w tym badaniu do stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz
poszukiwanego zado$éuczynienia«.

W niniejszym przypadku nalezy zauwazy¢, ze podstawy stwierdzenia wygasniecia, podobnie jak
podstawy odmowy rejestracji, maja charakter bezwzgledny albo wzgledny.

Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wygasniecie prawa wlasciciela
wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie: w przypadku gdy znak towarowy nie byl
rzeczywiscie uzywany w okresie pieciu lat [...]; w przypadku gdy w wyniku dziatania lub braku
dzialania wtasciciela znak towarowy stal sie nazwa zwykle uzywana w obrocie dla towaru lub
ustugi, w odniesieniu do ktérych jest zarejestrowany [...]; lub w przypadku gdy w wyniku
uzywania przez wlasciciela znaku towarowego lub za jego zgoda znak towarowy moze
wprowadzi¢ w blad odbiorcéw [...].

O ile dwie ostatnie przeslanki nawiazuja do bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, jak
wynika to z art. 7 ust. 1 lit. b)—d) i g) rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle pierwsza nawigzuje 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 wspolnotowego znaku towarowego w ramach postepowania w sprawie
stwierdzenia wygasniecia podlega stosowaniu art. 76 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 207/20009,
przewidujacego ograniczenie si¢ w tym badaniu do stanu faktycznego, na ktéry powoluja sie
strony.

Wynika z tego, ze zalozenie skarzacej, zgodnie z ktéorym OHIM nieslusznie ograniczyl swoje
badanie do przedstawionych przez nia srodkéw dowodowych, jest btedne”.

34. W odniesieniu do zarzutu trzeciego, ze OHIM rzekomo nie wzigl pod uwage dowodéw
przedstawionych przed Izba Odwolawczg, Sad stwierdzil, co nastepuje:

1761

62

W pierwszej kolejnosci nalezy przypomnie¢, ze badanie przez OHIM kwestii rzeczywistego
uzywania znaku towarowego [...] podlega stosowaniu art. 76 ust. 1 in fine rozporzadzenia
nr 207/2009. Wspomniany przepis przewiduje, ze OHIM ogranicza sie¢ w tym badaniu do stanu
faktycznego, na ktéry powoluja sie strony. Wynika z tego, ze argument skarzacej, zgodnie
z ktérym OHIM ma obowigzek uzupelniania z urzedu swoich akt, nalezy oddali¢.

W drugiej kolejnosci stworzona stronom postepowania przed OHIM mozliwos¢ przedstawienia
okoliczno$ci faktycznych i dowodéw po uplywie 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 wuznania w kwestii uwzglednienia okolicznosci faktycznych i dowodoéw
przedstawionych po terminie [...].
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63  Tymczasem istnieje przepis sprzeciwiajacy si¢ uwzglednianiu danych przedstawionych przed izba
odwolawcza, mianowicie zasada 40 ust. 5 [rozporzadzenia wykonawczego].”

35. W koncu jesli chodzi o zarzut niezgodno$ci z prawem zasady 40 ust. 5 rozporzadzenia
wykonawczego, Sad odrzucit ten zarzut na podstawie nastepujacych rozwazan:

,067 Sad stwierdza, ze o ile prawda jest, iz zasady [rozporzadzenia wykonawczego] nie moga by¢
sprzeczne z przepisami i systematyka rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle nie mozna stwierdzi¢
jakiejkolwiek sprzecznosci miedzy zasada 40 ust. 5 [rozporzadzenia wykonawczego] a przepisami
dotyczacymi stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku towarowego zawartymi w rozporzadzeniu
nr 207/20009.

68  Podczas gdy rozporzadzenie nr 207/2009 zawiera bowiem przepis materialnoprawny, mianowicie
sankcje stwierdzenia wygasniecia praw do znakéw towarowych, ktére nie byly rzeczywiscie
uzywane, [rozporzadzenie wykonawcze] precyzuje majace zastosowanie przepisy postepowania,
w szczeg6lnosci rozklad ciezaru dowodu oraz skutki uchybienia wyznaczonym terminom.
Ponadto [...] 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 dokladno$¢ badania OHIM sa ograniczone do okolicznosci, dowodow
i argumentéw, na ktére powoluja sie strony.

69 Nalezy stwierdzi¢, iz argumenty wysuniete przez skarzaca nie wykazuja w zaden sposéb, by
przepis proceduralny ujety w zasadzie 40 ust. 5 [rozporzadzenia wykonawczego], ktéry naktada
ciezar dowodu na wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego i przewiduje, ze
nieprzedstawienie wystarczajacych dowodéw w wyznaczonych terminach prowadzi do
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, mégl by¢ sprzeczny z rozporzadzeniem nr 207/2009.

70 Co sie tyczy podnoszonego naruszenia zasady proporcjonalnosci, nalezy przypomnieé, ze
nieprzestrzeganie bez uzasadnionego powodu terminéw, ktére maja fundamentalne znaczenie
dla prawidlowego funkcjonowania systemu wspélnotowego, moze podlega¢ przewidzianej
w uregulowaniu wspélnotowym sankcji w postaci utraty prawa, co nie pozostaje w sprzecznosci
ze wspomniang zasada proporcjonalnosci |[...].

71  Wreszcie nalezy stwierdzié, ze argument, zgodnie z ktérym zasada 40 ust. 5 [rozporzadzenia
wykonawczego] narusza prawo wlasnosci i prawo do rzetelnego procesu, jest pozbawiony
podstawy. Wspomniana zasada w zaden sposéb nie ma wplywu na prawa wilasciciela znaku
towarowego, chyba ze postanowi on — jak to uczynila w niniejszym przypadku skarzaca — nie
przedstawia¢ przed OHIM w wyznaczonym terminie znajdujacych si¢ w jego posiadaniu danych
wykazujacych rzeczywiste uzywanie znaku towarowego”.

Streszczenie odwolan i charakteru zadan

Sprawa C-609/11 P

36. Systemtechnik zwraca si¢ do Trybunatu o uchylenie wyroku Sadu w sprawie T-427/09 i oddalenie
skargi spo6tki Clean Solutions na decyzje Izby Odwotawczej z dnia 25 sierpnia 2009 r. oraz o obcigzenie
spolki Clean Solutions kosztami postepowania.

37. Odwotlanie opiera si¢ na czterech zarzutach: (i) naruszenia art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009
w zwigzku z art. 134 §§ 2 i 3 regulaminu postepowania przed Sadem, poniewaz Sad nie rozstrzygnal
wszystkich zarzutéw prawnych; (ii) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz Sad oparl sie na falszywej przestance, ze na wilascicielu znaku towarowego
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spoczywa ciezar udowodnienia okolicznosci rzeczywistego uzywania jego znaku w postepowaniu
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku; (iii) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz Sad ustalil, wbrew orzecznictwu Trybunalu, ze nieznaczne tylko uzywanie nie
moze stanowi¢ rzeczywistego uzywania; oraz (iv) naruszenia art. 78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia
nr 207/2009 w zwiazku z zasada 22 rozporzadzenia wykonawczego, poniewaz Sad nie odrzucil
stanowiska OHIM, zgodnie z ktérym zlozone pod przysiega o$wiadczenie osoby zarzadzajacej nie
stanowi dowodu w rozumieniu tych przepiséw.

Sprawa C-610/11 P

38. Systemtechnik zwraca sie¢ do Trybunalu o wuchylenie wyroku Sadu w sprawie T-434/09
i stwierdzenie niewazno$ci decyzji Izby Odwolawczej w zakresie, w jakim uwzglednita ona wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Zwraca si¢ on réwniez do Trybunalu o obciazenie OHIM
i spolki Clean Solutions kosztami postepowania.

39. Odwolanie Systemtechniku opiera si¢ na czterech zarzutach: (i) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz Sad nie uwzglednil wartosci dowodowej o$wiadczenia
zlozonego pod przysiega; (ii) naruszenia art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz Sad nie
dokonal takiej wykladni tego przepisu, zgodnie z ktéra organ wlasciwy w postepowaniu w sprawie
stwierdzenia wygasnigecia prawa do znaku towarowego ma obowiazek zbada¢ odpowiedni stan
faktyczny z urzedu; (iii) naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 76 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009,
poniewaz Sad nie ustalil istnienia uprawnien dyskrecjonalnych OHIM do uwzglednienia dokumentéw
przedlozonych przez skarzaca w postepowaniu przed Izba Odwotawcza; oraz (iv) oraz tytutem zarzutu
ewentualnego, ze Sad blednie nie ustalil, iz art. 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego nie znajduje
zastosowania.

Streszczenie argumentacji stron

Sprawa C-609/11 P

Zarzut pierwszy: art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz art. 134 §§2 i 3 regulaminu postepowania
przed Sadem

40. Systemtechnik uwaza, ze Sad blednie nie rozpatrzyl jego argumentéw odnoszacych sie do
nieuwzglednienia przez Izbe Odwotawczg: (i) o$wiadczenia ztozonego pod przysiega, (ii) dokumentéw
zgromadzonych w aktach sprawy oraz (iii) dowodéw przedlozonych przed Izbe Odwolawcza na
poparcie odwotania. W szczegélnosci Sad powinien zinterpretowac te argumenty jako oznaczajace, ze
Systemtechnik zwrécil sie do niego o utrzymanie w mocy decyzji Izby Odwotawczej, lecz przy
zastosowaniu innego uzasadnienia.

41. OHIM zwraca sie do Trybunalu o odrzucenie tego zarzutu odwolania, poniewaz Systemtechnik
zwrécit sie do Sadu o oddalenie skargi, nie wnoszac o stwierdzenie niewaznosci lub zmiane decyzji
Izby Odwotawczej w kwestii niepodniesionej we wniosku.

42. Spotka Clean Solutions podnosi, ze w pkt 32 zaskarzonego wyroku Sad opisal dowody
zgromadzone w aktach, a takze te przedstawione Izbie Odwotawczej. Z pkt 37 wynika réwniez, ze Sad
nie zaniechal rozstrzygniecia w zakresie argumentu Systemtechniku odnos$nie do potrzeby wziecia pod
uwage oswiadczenia zlozonego pod przysiega. Stwierdzil on raczej, ze w aktach brakuje jakiegokolwiek
poparcia dla tresci tego oswiadczenia. Ponadto wstepna czes$¢ zaskarzonego wyroku wskazuje na to, ze
Sad wzial pod uwage calo$¢ argumentacji Systemtechniku. Spétka Clean Solutions dalej twierdzi, ze
Sad nie jest zobowiazany do odniesienia si¢ wyraznie w uzasadnieniu swego orzeczenia do wszelkich
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podnoszonych kwestii zawartych w uwagach stron. Spétka Clean Solutions argumentuje w koncu, ze
pierwszy zarzut powinien zosta¢ odrzucony, poniewaz Systemtechnik zwraca si¢ do Trybunalu
o rozstrzygniecie, czy Sad prawidlowo ustalil i ocenil przedmiotowe okolicznosci. Tymczasem ten
rodzaj kontroli nie lezy w zakresie wlasciwosci Trybunalu przy rozpatrywaniu odwotania.

Zarzut drugi: art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009

43. Systemtechnik podnosi, ze w pkt 46 zaskarzonego wyroku Sad sugeruje, iz na wlascicielu spornego
znaku spoczywa ciezar udowodnienia rzeczywistego uzywania jego znaku. Stanowisko takie jest
sprzeczne z rozporzadzeniem nr 207/2009, poniewaz z jednej strony do postepowania o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku stosuje si¢ zasade zawarta w pierwszej czesci art. 76 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, zgodnie z ktéra do OHIM nalezy badanie stanu faktycznego z urzedu, podczas gdy
z drugiej strony inne przepisy tego rozporzadzenia wskazuja na to, ze w kontekscie jego art. 51 ust. 1
lit. a) ciezar dowodu nie spoczywa na wilascicielu znaku. Sad powinien zatem orzec, ze do OHIM
nalezalo zbadanie stanu faktycznego z urzedu.

44. Systemtechnik argumentuje, ze kompetencja, o ktérej mowa w art. 76 ust. 1, wymaga od OHIM
badania wszelkich przedstawianych mu informacji niezaleznie od tego, kiedy zostaly przedlozone.
OHIM nie moze zatem odmoéwic rozpatrzenia dowodéw z uwagi na to, ze zostaly one przedstawione
po uplywie wyznaczonego terminu. W odréznieniu od zasad odnoszacych sie do dowodu
rzeczywistego uzywania w postepowaniach w sprawie sprzeciwu i w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku® art. 51 rozporzadzenia nr 207/2009 nie przewiduje w postepowaniu o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku ani obowiazku udowodnienia uzywania, ani prawnych konsekwencji
wynikajacych z braku takiego dowodu. Wtasciciel znaku nie jest zatem zobowigzany do udowodnienia
rzeczywistego uzywania jego znaku w wyniku wysuniecia takiego zadania przez osobe trzecia. Nie
mozna réwniez automatycznie stwierdzi¢ wygasniecia prawa do tego znaku, poniewaz wlasciciel nie
udowodnil jego uzywania. Taka wykladnia art. 51 jest rowniez w pelni zgodna z ogdlnymi zasadami
rzadzacymi rozkladem ciezaru dowodu, a w szczegélnosci z zasady, ze strona powinna wykazac
okolicznosci $wiadczace o prawie, ktérego istnienia dowodzi.

45. Inna wykladnia pociagataby za soba ryzyko, ze wlasciciel znaku musiatby stale broni¢ sie przeciwko
wnioskom o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, a zatem bylby poddany diugim i kosztownym
postepowaniom. W tym wzgledzie postepowanie o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku rézni sie
rowniez od postepowania w sprawie sprzeciwu i postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku z uwagi na to, ze oddalenie sprzeciwu czy wniosku o uniewaznienie prawa do znaku nie
prowadzi do trwatlej utraty znaku towarowego.

46. OHIM uwaza, ze Sad prawidlowo ustalil, iz postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia
prawa do znaku jest zwiazane z przepisem odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji, a mianowicie z art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Postepowanie w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, podobnie jak postgpowanie oparte na wzglednych
podstawach odmowy rejestracji, jest postepowaniem kontradyktoryjnym (inter partes), ktérego celem
jest ochrona intereséw konkurentéw poprzez ograniczenie monopolistycznych pozycji wlascicieli
znaku, ktérzy swojego znaku nie uzywaja. Zasada, ze OHIM dziala z urzedu, nie odnosi sie¢ do tego
rodzaju postepowan. Jest to logiczne, poniewaz to wlasciciel znaku jest strona, ktéra ma najwieksze
mozliwosci przedstawienia koniecznych dowodéw na okoliczno$¢ obecnosci znaku towarowego na
wlasciwym rynku. Ponadto trudno byloby Zada¢ od strony wszczynajacej postepowanie wykazania
nieuzywania znaku nalezacego do innej strony.

13 — W szczegdlnosci art. 15 ust.1, art. 42 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.
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47. Jesli chodzi o argument, ze Sad powinien wzig¢ pod uwage dowody przediozone przed Izba
Odwotawcza, OHIM zgadza sie ze stanowiskiem przyjetym przez Sad w takich sprawach jak New
Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM " i podnosi, ze majac na uwadze podobiefistwa miedzy zasada 22
ust. 2 i zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego, do obu przepiséw musi znalez¢ zastosowanie ta
sama interpretacja.

48. Spétka Clean Solutions nie interpretuje art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w taki sposéb, ze
OHIM musi bada¢ stan faktyczny z urzedu w postepowaniu o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku, jesli sporna jest tylko kwestia rzeczywistego uzywania przedmiotowego znaku. W tym zakresie
zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego przewiduje, ze nalezy stwierdzi¢ wygasniecie prawa do
wspdlnotowego znaku towarowego, jesli jego wtlasciciel nie udowodni rzeczywistego uzywania
w terminie okreSlonym przez OHIM. Zdanie trzecie tego przepisu stanowi, ze zasade 22 ust. 2—4
stosuje sie mutatis mutandis. Oznacza to, ze w kontekscie postepowania w sprawie stwierdzenia
wygasniecia prawa do znaku to na wlascicielu znaku towarowego spoczywa ciezar wykazania
rzeczywistego uzywania jego znaku.

Zarzut trzeci: art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009

49. Systemtechnik podnosi, ze Sad blednie uznal w pkt 26 wyroku, iz pojecie rzeczywistego uzywania
wyklucza wszelkie nieznaczne i niewystarczajace uzywanie. Powinien on byl zastosowacd istniejace
orzecznictwo w przedmiocie rzeczywistego uzywania, ktére sugeruje inng wykladnie.

50. OHIM podnosi, ze zarzut ten jest oczywiscie bezpodstawny, poniewaz opiera si¢ on na
niedokladnym przytoczeniu zaskarzonego wyroku. W szczegélnosci Systemtechnik nie zauwaza, ze Sad
uznal, iz nieznaczne i niewystarczajace uzywanie nie mogto stuzy¢ jako podstawa dla ustalenia, ze znak
byl rzeczywiscie i skutecznie uzywany.

51. Spétka Clean Solutions twierdzi, ze zarzut trzeci jest bezpodstawny z przyczyn podobnych do tych
wysunietych przez OHIM. W jej opinii uzasadnienie zawarte w pkt 26—30 wyroku pokazuje, ze Sad
wzigl pod uwage wszystkie wymogi wynikajace z orzecznictwa Trybunalu w przedmiocie pojecia
rzeczywistego uzywania. Spélka Clean Solutions podnosi, ze w swoim trzecim zarzucie odwolania
Systemtechnik naklania w rzeczywisto$ci Trybunal do zastapienia dokonanej przez Sad oceny stanu
faktycznego i dowoddw swoja ocena.

Zarzut czwarty: art. 78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z zasada 22 rozporzadzenia
wykonawczego

52. Systemtechnik podnosi, ze Sad blednie podtrzymat w pkt 37 wyroku stanowisko Izby Odwotawczej,
iz o$wiadczenie zlozone pod przysiega nie stanowi $rodka dowodowego w rozumieniu art. 78 ust. 1
lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009. W poprzednich sprawach takie o$wiadczenie zostalo uznane za
dopuszczalny srodek dowodowy, posiadajacy wystarczajaca warto$¢ dowodowa réwniez wobec braku
innych dowodéw na informacje zawarte w tresci tego o$wiadczenia.

53. OHIM argumentuje, ze Trybunat nie jest wlasciwy do kontrolowania dokonanej przez Sad w pkt 34
wyroku oceny warto$ci dowodowej o$wiadczenia ztozonego pod przysiega, poniewaz stanowi to ocene
stanu faktycznego. W kazdym razie OHIM uwaza, ze Systemtechnik nie zrozumial tej czesci wyroku.
Sad nie odmoéwil wartosci dowodowej oswiadczeniu in abstracto. Nie sformulowal tez zasad
dotyczacych dopuszczalnosci tego typu dowodéw. Stwierdzil raczej, ze w niniejszej sprawie ze wzgledu
na tozsamos$¢ autora o$wiadczenia konieczne byly poza tym inne dowody.

14 — Sprawa T-415/09, obecnie na etapie odwolania jako sprawa C-621/11 P, w ktérej réwniez dzi§ przedstawiam opinie.
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54. Spétka Clean Solutions zauwaza, ze w pkt 31 decyzji Izby Odwotawczej z dnia 25 sierpnia 2009 r.
OHIM stwierdzil, iz o$wiadczenie zlozone pod przysiega stanowilo cze$¢ argumentacji strony. Ta
cze$¢ decyzji nie byla przedmiotem odwolania przed Sadem. Sad nie poparl tez stanowiska Izby
Odwotawczej ani nie stwierdzil, ze wszelkie informacje zawarte w o$wiadczeniu musza by¢ poparte
dodatkowymi dowodami. Spétka Clean Solutions dalej twierdzi, ze Systemtechnik nie odniést sie do
bardziej aktualnego orzecznictwa Sadu, stanowiacego, ze o$wiadczenie czltonka organu wykonawczego
nie moze stanowi¢ dowodu, jesli nie jest uzupetnione materialem dodatkowym.

Sprawa C-610/11 P

Zarzut pierwszy: art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009

55. Systemtechnik podnosi, ze Sad btednie ustalit w pkt 34 swego wyroku, iz o$§wiadczenie zlozone pod
przysiega posiada warto$¢ dowodowa jedynie wowczas, gdy znajduje potwierdzenie w innych dowodach
przedlozonych Wydzialowi Uniewaznien.. Sad orzek! uprzednio, ze o§wiadczenia zlozone pod przysiega
stanowia dopuszczalny $rodek dowodowy oraz ze ich tres¢ nie potrzebuje potwierdzenia za pomoca
innych dowoddéw. Ponadto Sad, nie uwzgledniajac, ze inne strony nie podwazyly w powazny lub
zasadniczy sposéb treSci o$wiadczenia, postapil wbrew zasadzie, zgodnie z ktéra ustalenia
w przedmiocie rzeczywistego uzywania powinny by¢ oparte na calo$ciowej ocenie, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci sprawy.

56. Stanowisko OHIM odnosnie do tego zarzutu odwolania jest takie samo jak w przedmiocie
czwartego zarzutu odwolania w sprawie C-609/11 P.

57. Spétka Clean Solutions zajmuje takie samo stanowisko jak OHIM. W jej opinii Sad nie ustalil, ze
o$wiadczenie zlozone pod przysiega nie moze mie¢ warto$ci dowodowej, ani nie ocenil blednie
rzeczywistej warto$ci dowodowej przedmiotowego oswiadczenia. Sad uwzglednil natomiast powigzania
pomiedzy autorem o$wiadczenia a wlascicielem znaku towarowego i w tym kontekscie ustalil, ze bez
dodatkowych dowodéw oswiadczenie to nie miato warto$ci dowodowej. Ta ocena warto$ci dowodowej
o$wiadczenia zlozonego pod przysiega nie stanowi kwestii prawnej, ktéra moze by¢ przedmiotem
kontroli Trybunalu w ramach rozpatrywania odwolania. Ponadto nie ma znaczenia, ze Sad nie
uwzglednil okolicznosci, iz tre$§¢ oswiadczenia zlozonego pod przysiega nie byla kwestionowana. Po
pierwsze, warto§¢ dowodowa oswiadczenia nie zalezy wylacznie od tego, czy jego tres¢ jest
kwestionowana. Po drugie, Systemtechnik mdgt przywotaé¢ ten argument w odniesieniu do drugiego
zarzutu odwotania. Sad ustalit w konicu, ze art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nie moze by¢
interpretowany jako oznaczajacy, ze okoliczno$¢, na ktéra powoluje sie strona, OHIM zobowiazany
jest traktowaé jako udowodniong, jesli okoliczno$¢ ta nie zostata podwazona. ™.

Zarzut drugi: art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009

58. Systemtechnik podnosi, ze Sad btednie nie zastosowal art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/20009,
zgodnie z ktérym OHIM powinien z urzedu bada¢ stan faktyczny w postepowaniach innych niz
odnoszace si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji. OHIM nie moze zatem pominac srodka
dowodowego na tej tylko podstawie, ze zostal on pdino przedstawiony, i winien domagal sie
przedstawienia dodatkowych dokumentéw, jezeli uwaza, ze jest to konieczne.

59. Stanowisko OHIM jest takie samo jak to przyjete w przedmiocie pierwszej czesci drugiego zarzutu
odwolania w sprawie C-609/11 P.

15 — Spétka Clean Solutions przywoluje w tym zakresie wyrok Sadu z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-336/03 Editions Albert René
przeciwko OHIM - Orange (MOBILIX), Zb.Orz. s. 11-4667.
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60. Spétka Clean Solutions nie zgadza sie z dokonana przez Systemtechnik wykladnia rozporzadzenia
nr 207/2009 i powoluje si¢ na zasade 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego, aby uzasadni¢
stwierdzenie, ze w kontekscie postepowania o stwierdzenie wygasnigecia prawa do znaku to na
wlascicielu spoczywa cigezar udowodnienia rzeczywistego uzywania jego znaku towarowego. Sad trafnie
tez stwierdzil, ze OHIM moze bra¢ pod uwage tylko dowody zlozone przez wtasciciela znaku.
W odniesieniu do twierdzenia Systemtechniku, ze OHIM powinien byl zbada¢ stan faktyczny z urzedu
i domagac si¢ przedstawienia nowych dowodéw, spédtka Clean Solutions podnosi, iz argument ten
odnosi sie do zarzucanego bledu w ustaleniach faktycznych i oceny stanu faktycznego, wobec czego
znajduje sie poza zakresem wlasciwosci Trybunalu w postepowaniu odwolawczym.

Zarzut trzeci: art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009
61. Trzeci zarzut odwolania skiada sie z dwéch czesci.

62. Po pierwsze, Systemtechnik twierdzi, ze Sad blednie ustalil, iz spdznione przedlozenie dowoddéw
Izbie Odwotawczej wyklucza ich uwzglednienie przez OHIM. Sad powinien byt ustali¢, Ze dowody nie
byly zlozone z opdinieniem. Systemtechnik za$ nie musial przedkltada¢ dowodéw na rzeczywiste
uzywanie znaku. W tym zakresie do postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku nie znajduje zastosowania zaden przepis podobny do art. 42 ust. 2 oraz do art. 57 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009.

63. Po drugie, (poza argumentacja podobna do tej podniesionej w odniesieniu do drugiego zarzutu
odwotania w sprawie C-609/11 P) Systemtechnik twierdzi, ze — przy zalozeniu, iz Trybunal orzeknie,
ze OHIM nie moze bada¢ z urzedu stanu faktycznego w postepowaniu w sprawie stwierdzenia
wygasniecia prawa do znaku — Sad blednie ustalil, ze OHIM nie ma uprawnienn dyskrecjonalnych do
uwzglednienia dowodéw przedlozonych po uplywie terminu wyznaczonego przez Wydzial
Uniewaznien. Systemtechnik podnosi, ze Sad popelnil btad w pkt 63 wyroku, ustalajac, iz zasada 40
ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego stanowi wyjatek od ogdlnej zasady istnienia uprawnien
dyskrecjonalnych w zakresie uwzglednienia spéznionych dowodéw. Sad powinien byl orzec, ze OHIM
posiadal uprawnienia dyskrecjonalne i powinien byt z nich skorzystac.

64. OHIM stoi na stanowisku, ktére przyjal w przedmiocie drugiej czesci drugiego zarzutu odwolania
w sprawie C-609/11 P.

65. Spotka Clean Solutions podnosi, ze wlasciciel znaku musi wykazaé rzeczywiste uzywanie
w wyznaczonym terminie. Uwaza, Ze rozstrzygniecie Sadu w przedmiocie tego, czy OHIM posiadat
uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do uwzglednienia dowodéw zlozonych po wyznaczonym
terminie, jest zgodne z dotychczasowym orzecznictwem.

Zarzut czwarty: zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego

66. Jesli Trybunal mialby nie zgodzi¢ si¢ z dokonang przez Systemtechnik wykladnia zasady 40 ust. 5
rozporzadzenia wykonawczego, Systemtechnik twierdzi, ze Sad popelnit blad, nie stwierdzajac, iz
przepis ten nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Przepisu tego nie mozna stosowac,
poniewaz z jednej strony jest on niezgodny z brzmieniem i celem rozporzadzenia nr 207/2009,
a z drugiej strony jego zastosowanie byloby sprzeczne z zasada proporcjonalnosci.

67. Spotka Clean Solutions nie zgadza sie, poniewaz ani OHIM, ani Sad nie moga odméwi¢ stosowania

zasady 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego, do czasu kiedy nie zostanie stwierdzona niewazno$¢
tego przepisu.
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Ocena

Uwagi wstepne

68. Po pierwsze, przypominam, ze wlasciwos¢ Trybunalu w postepowaniu odwotawczym jest
ograniczona do kwestii prawnych'®. Trybunal nie moze kontrolowa¢ ustalers Sadu i jego oceny stanu
faktycznego, chyba ze zostanie on przeinaczony w sposdb oczywisty w zaskarzonym wyroku.
W zakresie, w jakim Systemtechnik w obu odwotaniach zwraca si¢ do Trybunalu o kontrole
dokonanej przez Sad oceny stanu faktycznego, takie zarzuty odwotania lub taka argumentacja musza
podlega¢ odrzuceniu jako niedopuszczalne.

69. Po drugie, Systemtechnik podnosi naruszenie rozporzadzenia nr 207/2009 oraz rozporzadzenia
wykonawczego. Ten drugi akt zawiera zasady konieczne do wykonania pierwszego'’. Nie moze zatem
by¢ interpretowany w sposéb sprzeczny z rozporzadzeniem nr 207/2009. Rozporzadzenie moze jednak
milcze¢ w pewnych kwestiach, takich jak rozklad ciezaru dowodu w postepowaniu w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, podczas gdy brzmienie rozporzadzenia wykonawczego moze
by¢ interpretowane jako okre$lajace zasady w tychze kwestiach. W takich przypadkach nie mozna
wnioskowa¢, ze rozporzadzenie wykonawcze nie jest zgodne z rozporzadzeniem nr 207/2009. Z tego
powodu nie znajduje sensu w logice zastosowanej przez Systemtechnik w odniesieniu do szeregu
zarzutébw odwolania, zgodnie z ktérymi rozporzadzenie wykonawcze nie moze ustanawia¢ zasady
nieznajdujacej potwierdzenia ani tez wykluczonej na gruncie brzmienia rozporzadzenia nr 207/2009.

70. W zwiazku wreszcie z art. 78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 Systemtechnik przedkiada
szereg argumentéw odnoszacych sie do dopuszczalnosci na gruncie prawa niemieckiego dowodéw,
takich jak zlozone pod przysiega o$wiadczenie osoby nim zarzadzajacej. Status tej kwestii w prawie
niemieckim oczywiScie nie ma zadnego znaczenia dla dopuszczalnosci $rodka dowodowego na
podstawie rozporzadzenia nr 207/2009 oraz rozporzadzenia wykonawczego. Powinnam wobec tego
odrzuci¢ te argumentacje bez dalszych rozwazan.

71. Zarzuty odwolan w obu sprawach czesciowo sie pokrywaja, ale nie mam przekonania co do tego,
czy istnieje jasny i jednoznaczny sposéb przedstawienia dokonanej przeze mnie analizy tych zarzutéw.
Po namys$le zdecydowalam sie pogrupowaé¢ je wedlug ich przedmiotu, krzyzujac odniesienia do
poszczegolnych zarzutéw odwotania.

Brak rozstrzygniecia w przedmiocie wszystkich zarzutow prawnych: art. 65 rozporzgdzenia nr 207/2009
oraz art. 134 §§2 i 3 regulaminu postepowania przed Sadem (pierwszy zarzut odwolania w sprawie
C-609/11 P)

72. W sprawie T-427/09 Systemtechnik byl interwenientem. Artykul 134 § 2 regulaminu postepowania
przed Sadem stanowi, ze interwenient ,ma [...] takie same prawa procesowe jak strony” i ,mol[ze]
popiera¢ zadania strony, mo[ze] réwniez wnosi¢ zadania i zarzuty niezaleznie od tych wniesionych
przez strony”’. Moze tez, zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postepowania, ,zada¢ uchylenia lub zmiany
decyzji Izby Odwolawczej w zakresie nieuwzglednionym w skardze, a takze podnosi¢ zarzuty, ktére nie
zostaly w skardze zawarte”.

16 — Artykul 256 TFUE oraz art. 58 statutu Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej.

17 — Zobacz motyw siédmy preambuly rozporzadzenia wykonawczego i motyw ostatni preambuly rozporzadzenia nr 40/94. Zobacz tez motyw 19
oraz art. 162 rozporzadzenia nr 207/2009.
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73. Wynika z tego, ze Sad powinien, tak jak w przypadku argumentacji stron postepowania, odnies¢ sie
wyczerpujaco do argumentacji interwenienta, podajac uzasadnienie umozliwiajgce interwenientowi
poznanie przyczyn odrzucenia przez Sad jego argumentacji. W niniejszym odwotaniu Systemtechnik
zasadniczo zwraca sie do Trybunatu o kontrole wywiazania si¢ przez Sad z tego obowiazku.

74. Stoje na stanowisku, ze Sad wywiazal sie z tego obowiazku.

75. Systemtechnik nie zadal przed Sadem wydania wyroku stwierdzajacego niewaznos¢ lub
zmieniajacego decyzje Izby Odwotawczej. Zamiast tego poparl zadanie OHIM o oddalenie odwotania.
Jego argumentacja skupila sie na tym, dlaczego Izba Odwotawcza ustalita ostatecznie, ze zlozone
dowody byly wystarczajace do wykazania rzeczywistego uzywania **.

76. Z uwagi na to, ze Systemtechnik nie zwrécit sie¢ do Sadu o zmiane uzasadnienia decyzji Izby
Odwotawczej, zgadzam sie z OHIM, iz Systemtechnik nie moze w ramach odwotania zada¢ od
Trybunalu orzeczenia, ze Sad popelnil blad, nie dokonujac tej zmiany. Systemtechnik musi wiec
ponie$¢ konsekwencje wlasnego zaniechania.

77. Wnosze zatem o oddalenie tego zarzutu odwolania jako niezasadanego.

Brak orzeczenia, ze OHIM powinien zbadac odpowiedni stan faktyczny z urzedu: art. 51 ust. 1 lit. a)
oraz art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009 (drugi zarzut odwolania w sprawie C-609/11 P; drugi zarzut
odwolania i pierwsza czes¢ trzeciego zarzutu odwotania w sprawie C-610/11 P)

78. W sprawie C-609/11 P Systemtechnik podnosi, ze Sad, nie orzekajac, iz w postepowaniu w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku OHIM powinien bada¢ stan faktyczny z urzedu, nie
zastosowal odpowiedniej zasady regulujacej rozklad ciezaru dowodu w tego typu postepowaniu.
Argument ten opiera si¢ na zalozeniu, ze stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku stanowi
bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji. Wynika z tego réwniez, ze OHIM nie moze odméwic
uwzglednienia dowodéw przedlozonych po wyznaczonym przez niego terminie. Systemtechnik
podnosi, ze Sad blednie nie ustalil, iz OHIM moze rozwazy¢ wszelkie przedstawione mu informacje
niezaleznie od daty ich przedlozenia.

79. Ten zarzut odwotania odpowiada zasadniczo drugiemu zarzutowi odwotlania i pierwszej czesci
trzeciego zarzutu odwotania w sprawie C-610/11 P, chociaz ten pierwszy nie jest oparty na naruszeniu
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. Dotyczy on rozkladu ciezaru dowodu w postepowaniu
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku wszczetym na skutek wniesienia wniosku opartego
na tym ostatnim przepisie. Konieczno$¢ odniesienia si¢ do argumentacji dotyczacej potraktowania
przez OHIM $rodkéw dowodowych zlozonych po uplywie wyznaczonego terminu zalezy od tego, na
kim spoczywa ciezar dowodu.

80. W swoim wyroku w sprawie T-427/09 Sad nie rozwazyl tej kwestii wyraznie, aczkolwiek jego
uzasadnienie w zakresie jedynego zarzutu naruszenia prawa w tej sprawie bylo oparte na zalozeniu, ze
wlasciciel znaku towarowego, ktérego znak jest przedmiotem wniosku o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku, powinien przedlozy¢ dowody na rzeczywiste uzywanie tego znaku. W sprawie
T-434/09 z kolei do Sadu zostalo skierowane zadanie rozwazenia tej samej kwestii w kontekscie
drugiego zarzutu prawnego, dotyczacego naruszenia przez OHIM obowiazku zbadania odpowiedniego
stanu faktycznego z urzedu. W pkt 54 wyroku w tej sprawie Sad rozstrzygnal, ze art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 dotyczy przepisu odnoszacego si¢ do badania wzglednych podstaw
odmowy rejestracji i ze ,w rezultacie” badanie przez OHIM jest ograniczone do przedstawionego
przez strony stanu faktycznego.

18 — Zobacz pkt 18-20 zaskarzonego wyroku.
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81. Mimo ze nie zgadzam si¢ z rozumowaniem Sadu w sprawie T-434/09, nie znajduje bledu w jego
wnioskowaniu.

82. Wygasniecie prawa do wspélnotowego znaku towarowego mozna stwierdzi¢ na podstawie wniosku
do OHIM albo na podstawie roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia'’.
Stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku powoduje wygasniecie, co do zasady od daty wniesienia
wniosku o takie stwierdzenie lub roszczenia wzajemnego, praw wlasciciela znaku towarowego
w odniesieniu do tego znaku oraz towaréw i ustug, ktére zostaly nim oznaczone®. Stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku jest jednym z rodzajéow sankcji stosowanych wobec wspélnotowego znaku
towarowego, jesli znak ten nie byl przez jego wlasciciela rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany .

83. Inaczej niz w przypadku podstaw uniewaznienia lub podstaw odmowy rejestracji znaku i wbrew
temu, co Sad stwierdzil w pkt 52 wyroku w sprawie T-434/09, ani w art. 51 rozporzadzenia
nr 207/2009, ani w innym miejscu nie zostalo wprowadzone rozréznienie miedzy wzglednymi
a bezwzglednymi podstawami stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku. W niniejszej sprawie spotka
Clean Solutions zlozyla wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku oparty na art. 51 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. Przepis ten nie przewiduje zadnego typu procedury. Nie rozstrzyga
zatem, na kim spoczywa ciezar dowodu w tym postepowaniu.

84. Odpowiednie zasady postepowania znajduja sie w art. 56 i 57 rozporzadzenia nr 207/2009. Poza
okresleniem (w art. 56 ust. 2), ze wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku musi by¢ ztozony
w formie ,uzasadnionego o$wiadczenia na pi$mie”, ani art. 56, ani art. 57 nie odnosza si¢ wyczerpujaco
do kwestii rozkladu ciezaru dowodu. W szczegdlnosci art. 57 ust. 2 odnosi si¢ do sytuacji, w ktérej na
wniosek wilasciciela spornego znaku towarowego wlasciciel wczesniejszego znaku, bedacy strona
w postepowaniu o uniewaznienie, ,przedstawia dowdd”, ze znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany.
Nie rozstrzyga to, kto powinien udowodni¢ brak rzeczywistego uzywania w postepowaniu w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku.

85. Rozporzadzenie nr 207/2009 musi by¢ czytane facznie z rozporzadzeniem wykonawczym.

86. Zasada 37 rozporzadzenia wykonawczego omawia bardziej szczegétowo wymagania wobec wniosku
o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku, to jest uzasadnione o$wiadczenie na pi$mie, o ktérym
mowa w art. 56 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. W szczegdlnosci angielska wersja zasady 37 lit. b)
pkt iv) przewiduje, ze wniosek musi zawieraC ,an indication of the facts, evidence and arguments
presented in support of [the grounds on which the application is based]”*. Uzyte okreslenia wydaja sie
sugerowal, ze przedstawienie wszystkich tych okolicznosci stanu faktycznego i dowodéw nie jest
konieczne, chociaz zgadzam sie, ze inne wersje jezykowe tej zasady moga by¢ odczytywane
odmiennie .

19 — Artykul 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

20 — Artykut 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

21 — Artykut 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

22 — Wyrdznienie wlasne.

23 — Na przyktad francuska wersja jezykowa wydaje sie bardziej neutralna w tej kwestii, poniewaz przewiduje ona, Ze wniosek powinien zawiera¢
sles faits, preuves et observations présentés a I'appui de la demande”. Wersje holenderska i niemiecka, zeby poda¢ tylko dwa przyktady,
wydaja sie bardziej podobne do angielskiej; wersja holenderska stanowi: ,een opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten die ter
staving van deze gronden worden aangevoerd”, niemiecka za$: ,die Angabe der zur Begriindung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und
Bemerkungen”.
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87. Whasciciel wspolnotowego znaku towarowego zostaje wowczas powiadomiony o wniosku, ktéry jest
badany przez OHIM w celu ustalenia jego dopuszczalnosci®. Jesli wniosek jest dopuszczalny, to na
podstawie zasady 40 ust. 1 OHIM ,wzywa wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego do
przedstawienia swoich uwag w terminie, ktéry moze wyznaczy¢”. Jezeli wniosek opiera si¢ na
podstawie okres$lonej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, to zgodnie z zasada 40 ust. 5
OHIM ,wzywa wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego do przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania tego znaku w terminie, ktéry moze wyznaczy¢”.

88. Wymdg zawarcia przez wnioskodawce w jego wniosku odpowiednich elementéw na poparcie jego
zadania stanowi zatem czes¢ wymogéw dopuszczalnosci wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku. Z kolei wymdg, aby wtasciciel znaku przedstawil dowody uzywania znaku, stosuje sie tylko
w takim zakresie, w jakim wniosek jest dopuszczalny i moze zatem mie¢ wplyw na materialnoprawna
ochrone wspélnotowego znaku towarowego.

89. Laczna lektura odpowiednich przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 oraz rozporzadzenia
wykonawczego pokazuje rowniez, ze w okolicznosciach takich jak w niniejszej sprawie z jednej strony
strona wnioskujaca o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku nie moze tego skutecznie uczyni¢ bez
wskazania elementéw na poparcie swojego twierdzenia, ze sporny znak towarowy nie byl w sposéb
rzeczywisty uzywany we Wspodlnocie, a z drugiej strony strona, przeciwko ktdrej skierowany jest
wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, musi przedstawi¢ dowdd rzeczywistego uzywania
znaku ™.

90. Przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania jest wyraznie bardziej ucigzliwe niz wskazanie
zaledwie stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw na poparcie twierdzenia, ze sporny znak nie byl
rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie.

91. Moim zdaniem wnioskodawca musi jasno wyrazi¢ wysuwane przez siebie roszczenia prawne oraz
wskaza¢ odpowiedni stan faktyczny i dowody na poparcie swego wniosku o stwierdzenie wygasniecia
prawa do przedmiotowego znaku. Nie wystarcza zatem zlozenie niepowaznego albo nieuzasadnionego
wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. OHIM powinien uzna¢ takie wnioski za
niedopuszczalne. Zgadzam si¢ z Systemtechnikiem, ze w przeciwnym wypadku wtasciciel znaku
towarowego bylby narazony na konieczno$¢ ciaglego bronienia sie przed wnioskami o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku.

92. Jednoczesnie korzystanie z prawa do zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
staloby sie¢ niemozliwe lub nadmiernie utrudnione, jesli od wnioskodawcy wymagano by przedlozenia
negatywnego dowodu, to jest wykazania braku rzeczywistego uzywania.

93. Wobec powyzszego stoje na stanowisku, ze wnioskodawca nie musi przedstawiaé szczegétowych
dowodéw na brak rzeczywistego uzywania znaku przez jego wlasciciela. Musi raczej
uprawdopodobni(, ze istnieja uzasadnione watpliwosci co do uzywania tego znaku.

24 — Zasada 40 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego. Podstawy niedopuszczalnoéci takich wnioskéw zostaly wymienione w zasadzie 39
rozporzadzenia wykonawczego.

25 — Inne wersje jezykowe nie wydaja sie sprzeczne z taka interpretacja. Na przykiad francuska wersja jezykowa stanowi: ,I'Office demande au
titulaire de la marque communautaire la preuve de I'usage de la marque au cours d’une période qu’il precise”; holenderska wersja stanowi:
sverzoekt het Bureau de eigenaar van het Gemeenschapsmerk binnen een door het Bureau te stellen termijn het bewijs van het normale
gebruik van het merk te leveren”, a niemiecka wersja brzmi nastepujaco: ,setzt das Amt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke eine Frist,
innerhalb der er den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke zu fithren hat”.
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94. Jesli wniosek zostal uznany za dopuszczalny, rozporzadzenie wykonawcze wyraznie stanowi, ze
wlasciciel znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd jego rzeczywistego uzywania. To wilasciciel
znaku ma najlepsze mozliwosci w zakresie przedlozenia szczegélowych dowodéw na okolicznosé
uzywania znaku towarowego zgodnie z ogdélnym wymogiem uzywania wyrazonym w art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 i wykazania, dlaczego nie istnieja podstawy do stwierdzenia wygasniecia
prawa do tego znaku. Je$li nie zdola tego uczynié, ochrona znaku towarowego nie bedzie juz
uzasadniona.

95. W przeciwienstwie do Systemtechniku nie sadze, ze art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 daje
podstawe do innej interpretacji.

96. Artykul 76 ust. 1 nie dotyczy rozkladu ciezaru dowodu miedzy wnioskodawca a wlascicielem znaku
w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku. Definiuje on raczej zakres
udzialu OHIM w ustalaniu stanu faktycznego w toczacych si¢ przed nim postepowaniach oraz okresla
rozklad odpowiedzialnosci za ustalanie stanu faktycznego w relacji miedzy wlasciwym organem
a stronami postepowania przed tym organem.

97. Pierwsza cze$¢ art. 76 ust. 1 wyraza ogdlna zasade, zgodnie z ktéra OHIM ,bada stan faktyczny
z urzedu” ,[w] trakcie postepowania”. Druga czes¢ ustanawia wyjatek znajdujacy zastosowanie
w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji znaku. Badajac
bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, OHIM musi zatem zbada¢ z urzedu odpowiedni stan
faktyczny, ktéry moze doprowadzi¢ do zastosowania takiej podstawy™.

98. Jesli pierwsza cze$¢ tego przepisu znajduje zastosowanie, niekoniecznie pojawia sie kwestia
rozkladu ciezaru dowodu miedzy wilascicielem spornego znaku a strona Zzadajaca stwierdzenia
wygasniecia prawa do tego znaku, poniewaz od OHIM wymaga si¢ wyraznie, aby odgrywatl on aktywna
role w badaniu odpowiedniego stanu faktycznego.

99. Niemniej jednak moim zdaniem ta cze$¢ nie znajduje zastosowania.

100. Prawda jest, ze zakres pierwszej czesci jest okreslony szeroko jako ,postepowanie”. Nie dokonuje
ona rozréznienia miedzy postepowaniami. Druga cze$¢ dla odmiany stosuje si¢ do ,postepowalnia]
odnoszac[ego] sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji”. Scista wyktadnia jezykowa obu czesci
wydawalaby sie sugerowal, ze postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku
miesci sie¢ w zakresie ogdlnej zasady, poniewaz postepowanie to jest postepowaniem przed OHIM i nie
odnosi sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji.

101. Wedlug mojej wiedzy Trybunal nie rozwazal jeszcze zastosowania pierwszej albo drugiej czesci
art. 76 do postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, takiego jak przedmiotowe
postepowanie. Potwierdzil on raczej, ze czes¢ pierwsza znajduje zastosowanie, jesli postepowanie
dotyczy bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, to znaczy podstaw mniemajgcych zwiazku
z wcze$niejszymi prawami i prowadzacych do postepowania ex parte przed OHIM. Postepowanie
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku jest natomiast postepowaniem inter partes.

102. Systemtechnik, spotka Clean Solutions i OHIM prébuja rozszerzy¢ zakres zastosowania pierwszej
albo drugiej czesci.

26 — Zobacz na przyklad wyrok z dnia 9 wrzesnia 2009 r. w sprawie C-265/09 P OHIM przeciwko Borco-Marken-Import Matthiesen, Zb.Orz.
s. 1-8265, pkt 57.
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103. Nie wydaje mi sie, zeby argumentacja ta mogta by¢ uznana za trafng, poniewaz brzmienie art. 76
ust. 1 jest jednoznaczne: pierwsza czes¢ znajduje zastosowanie do postepowania przed OHIM, podczas
gdy druga cze$¢ znajduje zastosowanie do postepowann odnoszacych sie do wzglednych podstaw
odmowy rejestracji znaku towarowego. Nawet jesli, jak orzekl Sad w pkt 52 wyroku w sprawie
T-434/09, mozna przeprowadzi¢ analogie miedzy wzglednymi i bezwzglednymi podstawami
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku a tymiz podstawami odmowy rejestracji, nie dostrzegam
podobnej analogii miedzy stwierdzeniem wygasniecia prawa do znaku a odmowa rejestracji.

104. Jednakze wyktadnia art. 76 ust. 1 dokonana w $wietle kontekstu, przedmiotu i celu tego przepisu
wskazuje na to, ze pomimo jego brzmienia nie mozna wymaga¢, by OHIM badal stan faktyczny
z urzedu w okolicznosciach takich jak okolicznos$ci przedmiotowe.

105. Po pierwsze, twierdzenie, ze zarejestrowany wspolnotowy znak towarowy nie byl rzeczywiscie
uzywany, moze by¢ podnoszone jedynie w postepowaniach inter partes. OHIM nie moze z urzedu
oddali¢ sprzeciwu wobec rejestracji ani stwierdzi¢ wygasniecia prawa do zarejestrowanego znaku
z przyczyn zwiazanych z brakiem rzeczywistego uzywania. Twierdzenie takie moze raczej zostac
podniesione: (i) przez wnioskodawce jako jego obrona przeciwko stronie sprzeciwiajacej sie rejestracji
(art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009); (ii) jako podstawa dla zadania stwierdzenia wygasniecia
prawa do istniejacego wspdlnotowego znaku towarowego [art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009]; albo (iii) jako podstawa roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia
(art. 100 rozporzadzenia nr 207/2009). Moim zdaniem absurdalna bylaby wykladnia art. 76 jako
oznaczajacego, ze w kazdym z tych postepowan strona musi zglosi¢ zadanie i ze nastepnie to OHIM
musi znalez¢ i przedlozy¢ dowody na poparcie tego zadania albo na korzys$¢ strony, ktérej zarzuca sie,
ze nie uzywa ona swojego znaku towarowego.

106. Po drugie, wymaganie od OHIM badania z urzedu, czy znak towarowy byl, czy tez nie byl
rzeczywiscie uzywany, byloby calkowicie niepraktyczne i nieefektywne. Nie mozna spodziewac sie, ze
OHIM zgromadzi ,calo$¢ faktéw i okolicznosci pozwalajacych na ustalenie rzeczywistego uzywania
znaku w obrocie gospodarczym, a w szczegélnosci jego uzywania uwazanego w danej dziedzinie
gospodarczej za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia udzialu w rynku dla towaréw lub ustug
chronionych przez znak towarowy, rodzaju tych towaréw lub ustug, charakterystyki rynku, zakresu

i czestotliwosci uzywania znaku towarowego””’.

107. Powyzsze fakty i okolicznos$ci moga by¢ wykazywane przed OHIM za posérednictwem réznych
srodkéw dowodowych opisanych w art. 78 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz w pojedynczych
przepisach dotyczacych twierdzenia w przedmiocie rzeczywistego uzywania, chociaz inne metody
dowodzenia tez wydaja si¢ dopuszczalne. Te srodki dowodowe, takie jak opakowania, naklejki, listy
cen, katalogi itp., stanowia materialne $rodki dowodowe osiggalne dla strony, ktérej zarzuca sie, ze nie
uzywa ona swojego znaku towarowego. Wprawdzie OHIM moze zwréci¢ sie do tej strony
o przedstawienie takiego materialu dowodowego, nie moze jednak znalezé go samodzielnie. Jest
oczywiste, ze jesli postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku ma zostaé
przeprowadzone sprawnie i skutecznie, na OHIM nie moze spoczywaé ciezar badania z urzedu
okolicznos$ci faktycznych istotnych dla ustalenia, czy znak towarowy byl, czy tez nie byl rzeczywiscie

uzywany.

27 — Postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. 1-1159, pkt 27. Zobacz takze wyroki: z dnia
11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. 1-2439, pkt 36-43; z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. 1-4237, pkt 70; z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-149/11 Leno Merken, pkt 29.
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108. Po trzecie, rozporzadzenie nr 207/2009 i rozporzadzenie wykonawcze ustanawiaja szczegdlne
zasady odnoszace si¢ do rozkladu cigzaru dowodu w postepowaniu w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku oraz w postepowaniu w sprawie sprzeciwu, w ktérych podnoszone jest twierdzenie lub zarzut
nieuzywania®. W odniesieniu do kazdego z tych postepowan przepisy owych rozporzadzen wyraznie
przewiduja — przy zastosowaniu prawie identycznych sformulowan — ktdra ze stron jest obcigzona
ciezarem dowodu rzeczywistego uzywania. Jesli jednak literalna wykladnia art. 76 ust. 1 miataby by¢
prawidlowa, woéwczas na wlascicielu wczesniejszego znaku towarowego spoczywalby ciezar dowodu
w postepowaniu w sprawie uniewaznienia prawa do znaku i w postepowaniu w sprawie sprzeciwu,
podczas gdy w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku (gdzie réwniez
mozna podnosi¢ zarzut nieuzywania) to do OHIM nalezaloby zbadanie tej samej kwestii z urzedu.

109. Wynika z tego, iz argument Systemtechniku, ze OHIM moze bra¢ pod uwage wszelkie
przedstawione mu informacje niezaleznie od terminu ich przedlozenia, jest réwniez bezzasadny.

110. W tym konteks$cie uwazam, ze drugi zarzut odwolania w sprawie C-609/11 P oraz drugi zarzut
i pierwsza cze$¢ trzeciego zarzutu odwotania w sprawie C-610/11 P powinny zosta¢ oddalone jako
bezzasadne. Sad nie naruszyl prawa, orzekajac w pkt 46 swojego wyroku w sprawie T-427/09, ze
rzeczywiste uzywanie nie zostalo udowodnione, poniewaz Systemtechnik zdecydowal sie na
ograniczenie przedlozonego przezen materialu dowodowego, przyjmujac tym samym, Ze to na
wlascicielu znaku towarowego spoczywa cigzar dowodu w tego typu postepowaniu. Nie popelnil tez
btedu, zajmujac to samo stanowisko, w oparciu o bardziej wyrazne podstawy, w pkt 55 wyroku
w sprawie T-434/009.

Brak orzeczenia, ze OHIM posiada uprawnienia dyskrecjonalne do uwzglednienia dokumentow
przedtozonych przez skladajacego odwotanie w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg: art. 51 ust. 1
lit. a) oraz art. 76 rozporzgdzenia nr 207/2009 (druga czes¢ trzeciego zarzutu odwolania w sprawie
C-610/11 P)

111. Druga czes¢ trzeciego zarzutu odwotania w sprawie C-610/11 P wchodzi w gre w razie odrzucenia
przez Sad argumentu, ze OHIM powinien bada¢ odpowiedni stan faktyczny z urzedu.

112. Jesli badanie przez OHIM w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku,
takim jak przedmiotowe postepowanie, jest ograniczone do stanu faktycznego, dowoddéw
i argumentéw dostarczonych przez strony, Systemtechnik twierdzi, ze Sad naruszyl art. 76 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, orzekajac, iz OHIM nie posiada w tych okolicznos$ciach uprawnien
dyskrecjonalnych do uwzglednienia dowodéw przedlozonych po uplywie wyznaczonego przezen
terminu. W tym wzgledzie Systemtechnik podnosi réwniez, ze zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia
wykonawczego nie stanowi wyjatku od ogélnej zasady posiadania przez OHIM w takich sprawach
uprawnien dyskrecjonalnych.

113. Argument podniesiony przez Systemtechnik jest podobny do argumentu podnoszonego na
poparcie jedynego zarzutu odwotania w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM
— w ktérej to sprawie réwniez przedstawiam dzisiaj opinie. Sprawa ta wiaze si¢ z postepowaniem
w sprawie sprzeciwu, w ktérym to postepowaniu w wyniku zadania wnioskodawcy strona wnoszaca
sprzeciw musiala przedstawi¢ dowdd rzeczywistego uzywania swojego znaku towarowego. OHIM
uwzglednil dowody przedlozone przez strone wnoszaca sprzeciw w odpowiedzi na wezwanie przez
OHIM do udzielenia odpowiedzi na argument wnioskodawcy, ze dotychczas przedlozone dowody byly
niewystarczajace do wykazania rzeczywistego uzywania. W opinii w tej sprawie dosztam do wniosku, ze
zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego oraz art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009, jesli sa one
czytane lacznie, nie wykluczaja istnienia uprawnien dyskrecjonalnych OHIM do uwzglednienia

28 — Zobacz na przyklad art. 42 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 i zasade 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego. Zobacz
takze pkt 115-118 ponizej.
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z urzedu dowoddéw przedlozonych po uplywie pierwotnie wyznaczonego terminu, pod warunkiem ze
uprawnienia te sa wykonywane w sposéb gwarantujacy poszanowanie dla zasad dobrej administracji
i efektywnosci proceduralnej, jak réwniez ochrony prawa do bycia wystuchanym. Innymi stowy, nie
sadze, aby OHIM nie posiadal nigdy w postepowaniu w sprawie sprzeciwu mozliwoséci wykonania
swoich uprawnien dyskrecjonalnych do zbadania dalszego materialu dowodowego.

114. W kontekscie postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku uwazam, ze na
podobne pytanie powinna zosta¢ udzielona inna odpowiedz.

115. Zaden przepis podobny do art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie znajduje zastosowania do
postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku. Wprawdzie art. 57 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 jest réwnowazny na poziomie funkcjonalnym z art. 42 ust. 2 tego
rozporzadzenia, niemniej jednak znajduje on zastosowanie tylko do postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku.

116. Dlaczego taki réwnowazny przepis nie istnieje dla postepowania w sprawie stwierdzenia
wygasniecia prawa do znaku, w ktérym to postepowaniu wniosek o takie stwierdzenie opiera si¢ na
braku rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego?

117. W postepowaniu w sprawie sprzeciwu i w postepowaniu w sprawie uniewaznienia prawa do znaku
brak rzeczywistego uzywania jest przywolywany w odpowiedzi na, odpowiednio, sprzeciw lub wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku. Artykul 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 ustanawiaja ramy proceduralne
znajdujace zastosowanie do kwestii proceduralnych w toku postepowan, ktérymi rzadza odrebne zbiory
zasad.

118. W postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku brak rzeczywistego
uzywania nie jest podnoszony w podobny sposéb; stanowi on raczej podstawe dla samego wniosku.
Logiczne jest zatem, ze prawodawca nie przewidzial odrebnego zbioru zasad podobnych do tych
zawartych w art. 42 ust. 2 i w art. 57 ust. 2.

119. Jesli mamy jednak do czynienia z takim przypadkiem, to czy zaden inny przepis rozporzadzenia
nr 207/2009 nie powstrzymuje OHIM od wykonywania tego rodzaju uprawnien dyskrecjonalnych,
o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 w postepowaniu w sprawie stwierdzenia
wygasniecia prawa do znaku?

120. Artykut 57 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jest jedynym przepisem regulujacym przedktadanie
uwag w postepowaniu o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Wyraza on te sama zasade, ktéra
znajduje zastosowanie przy badaniu sprzeciwu oraz wniosku o uniewaznienie prawa do znaku,
a mianowicie ze rozpatrujac wniosek, ,Urzad wzywa strony tak czesto, jak to jest konieczne, do
przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urzad uwag dotyczacych materialéw przekazanych
przez inne strony lub Urzad””. Przepis ten nie okres$la konsekwencji zwiazanych ze spéznionym
przedlozeniem dowodéw. Nie precyzuje on tez w zaden spos6b zasady innej niz ta wyrazona w art. 76
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktdéry to przepis, co jeszcze raz przypomne, wyraznie zezwala na to,
ze OHIM , moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowoddéw, ktérych zainteresowane strony
nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

121. W niniejszej sprawie OHIM posiadal zatem uprawnienia dyskrecjonalne do wykluczenia

mozliwosci przedlozenia po uplywie wyznaczonego terminu dalszych dowodéw potwierdzajacych
zlozone pod przysiega o$wiadczenie osoby zarzadzajacej.

29 — Artykutl 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 ustanawia te samg zasade w kontekscie postepowania w sprawie sprzeciwu. Artykut 57 ust. 1
znajduje ponadto zastosowanie do badania wniosku o uniewaznienie prawa do znaku.
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122. Czy przepis rozporzadzenia wykonawczego taki jak zasada 40 ust. 5 moze mimo wszystko
wykluczy¢ takie uprawnienia dyskrecjonalne?

123. Nie moze.

124. Nie uwazam, aby rozporzadzenie wykonawcze moglo wylaczy¢ zastosowanie art. 76 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, jesli podstawy dla takiego wylaczenia nie znajduja si¢ w samym
rozporzadzeniu nr 207/2009.

125. Jako punkt wyjsciowy przyjmuje zasade ustanowiona w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/20009.
W wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul Trybunal orzekl, ze ta ogdlna zasada znajduje
zastosowanie w braku odmiennego przepisu, ktéry w sposéb wyrazny wyklucza takie uprawnienia
dyskrecjonalne®.

126. Gdzie mozna szuka¢ takiego przepisu?
127. W rozporzadzeniu nr 207/2009 lub w rozporzadzeniu wykonawczym.

128. W odniesieniu do tego ostatniego dokonalabym rozrdéznienia miedzy dwiema kategoriami zasad.
Po pierwsze, w rozporzadzeniu wykonawczym moze figurowa¢ zasada potwierdzajaca zasade
znajdujaca sie w rozporzadzeniu nr 207/2009, ktéra wyklucza uprawnienia dyskrecjonalne.
Z pewnoscia mozna argumentowad, ze taka jest prawidlowa wykladnia stosunku miedzy zasada 22
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego a drugim zdaniem art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009°". Po
drugie, w rozporzadzeniu nr 207/2009 moze nie wystepowac przepis wykluczajacy uprawnienia
dyskrecjonalne, a zasada taka moze znajdowac si¢ w rozporzadzeniu wykonawczym. Czy jednak
w takim wypadku zasada zawarta w rozporzadzeniu wykonawczym moze stanowi¢ wystarczajaca
podstawe dla wyciagniecia wniosku, ze OHIM nie posiada uprawnien dyskrecjonalnych?

129. Uwazam, ze nie moze. Rozporzadzenie wykonawcze nie moze by¢ sprzeczne z rozporzadzeniem
nr 207/20009.

130. Moim zdaniem zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego stanowi przyklad drugiego rodzaju
zasad. Pierwsze zdanie tej zasady pozwala czyni¢ uzytek z art. 57 ust. 1 i wdraza go, okreslajac, w jaki
sposéb OHIM powinien korzysta¢ z uprawnienn dyskrecjonalnych przyznanych mu w kontekscie
wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku opartego na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009. Drugie zdanie z kolei ustanawia zasade odwrotna do znajdujacej sie¢ w rozporzadzeniu
nr 207/2009: wyklucza ono uprawnienia dyskrecjonalne i zastosowanie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/20009.

131. Rozporzadzenie nr 207/2009 moéwi zatem: ,tak, uprawnienia dyskrecjonalne przystuguja”,
a rozporzadzenie wykonawcze stanowi: ,nie ma zadnych uprawnien dyskrecjonalnych”. W takiej
sytuacji uwazam, ze rozporzadzenie wykonawcze jest sprzeczne z rozporzadzeniem nr 207/2009.
Pierwszenstwo przystuguje zatem temu ostatniemu.

132. Zgadzam sie zatem z Systemtechnikiem, ze Sad naruszyl art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009, ustalajagc w pkt 63 wyroku w sprawie T-434/09, iz zasada 40 ust. 5 rozporzadzenia
wykonawczego jest przepisem wykluczajacym rodzaj uprawnienn dyskrecjonalnych okreslonych
w art. 76 ust. 2.

30 — Wyrok z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P, Zb.Orz. s. 1-2213, pkt 42.
31 — Kwestia ta podlega rozpatrzeniu w kontekécie odwolania w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM.
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133. Wnioskuje zatem, ze odwolanie jest uzasadnione w zakresie, w jakim dotyczy drugiej czesci
trzeciego zarzutu odwotania w sprawie C-609/11 P.

134. Sad powinien byl orzec, ze OHIM posiada uprawnienia dyskrecjonalne, a nastepnie oceni¢, jak
OHIM - a w szczeg6lnosci Izba Odwotawcza — wykonal te uprawnienia w niniejszej sprawie.

Orzeczenie, ze minimalne tylko uzywanie nie moze stanowic¢ rzeczywistego uzywania: art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzgdzenia nr 207/2009 (trzeci zarzut odwotania w sprawie C-609/11 P)

135. Odrzucam twierdzenie, ze Sad naruszyl prawo w pkt 26 wyroku w sprawie T-427/09, orzekajac, iz
rzeczywiste uzywanie nie moze by¢ interpretowane jako obejmujace minimalne i niewystarczajace
uzywanie.

136. Spétka Clean Solutions i OHIM trafnie stwierdzili, ze ten zarzut odwolania jest nieuzasadniony,
poniewaz Systemtechnik Zle zrozumial tre$¢ ustalenia w pkt 26 tegoz wyroku.

137. Punkt 26 rozpoczyna si¢ w nastepujacy sposdb: ,O ile zatem pojecie rzeczywistego uzywania
nalezy przeciwstawi¢ uzywaniu minimalnemu i niewystarczajgcemu do stwierdzenia, ze dany znak
towarowy jest faktycznie i istotnie wykorzystywany na danym rynku [...]”. Sad opisywal, w jaki sposéb
mozna udowodni¢ i ustali¢, ze uzywanie na konkretnym rynku przyczynilo sie¢ do wykazania
rzeczywistego uzywania znaku towarowego. Jest to oczywiste po przeczytaniu pierwszej czesci zdania
facznie z druga czescia, w ktdérej Sad kontynuowal mysl, stwierdzajac, ze wykazanie uzywania na
konkretnym rynku nie wymaga dowodu sukcesu handlowego, strategii gospodarczej danego
przedsiebiorstwa ani tez handlowego wykorzystania znakéw na duza skale. Wynika to rdéwniez
z pkt 26 odczytywanego lacznie z pkt 25, gdzie Sad zdefiniowal pojecie ,rzeczywistego uzywania znaku
towarowego”.

138. W tym wzgledzie popre zatem podejscie Sadu.

139. Moim zdaniem w pkt 26 wyroku Sad stwierdzil, ze zaden z tych czynnikéw indywidualnie nie
moze stanowi¢ podstawy dla wniosku, iz znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany na danym rynku.
W pkt 28 konsekwentnie stwierdzil on dalej, ze ,niewielka ilo§¢ towaréw lub ustug sprzedanych pod
danym znakiem moze by¢ zrekompensowana duza intensywnoscia badZz pewna regularnoscia
wykorzystania znaku i odwrotnie” oraz, w pkt 29, ze ,im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar
wykorzystania znaku towarowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez wlasciciela znaku
towarowego dodatkowych danych pozwalajacych na rozwianie ewentualnych watpliwosci co do
rzeczywistego uzywania danego znaku towarowego”. W mojej opinii rozumowanie to jest catkowicie
spojne z potrzeba pelnej oceny wszystkich wilasciwych czynnikéw, jak ostatnio stwierdzil Trybunat
w wyroku w sprawie Leno Merken *.

140. Uwazam zatem, ze trzeci zarzut odwolania jest bezzasadny.

32 — Wyzej wymienionym w przypisie 27, pkt 29.
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Nieodrzucenie stanowiska OHIM w przedmiocie wartosci dowodowej oswiadczenia zlozonego pod
przysiega przez osobe zarzadzajacg wnoszacego odwolanie: art. 78 ust. 1 lit. f) rozporzgdzenia
nr 207/2009 oraz zasada 22 rozporzgdzenia wykonawczego (czwarty zarzut odwolania w sprawie
C-609/11 P) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 (pierwszy zarzut odwolania w sprawie
C-610/11 P)

141. Systemtechnik wydaje si¢ argumentowaé w sprawie C-609/11 P, ze Sad orzekl w sprawie
T-427/09, iz o$wiadczenie zlozone pod przysiega przez osobe zarzadzajaca wnoszacego odwolanie jest
niedopuszczalnym dowodem.

142. Moim zdaniem Sad nie stwierdzit takiego stanu rzeczy.

143. W zadnym miejscu zaskarzonego wyroku nie znalaztam wskazania, zeby Sad stwierdzil, iz
o$wiadczenie zlozone pod przysiega (wzglednie inne rodzaje dowoddéw przedkladanych Izbie
Odwotawczej) stanowi niedopuszczalny $rodek dowodowy. W pkt 37 Sad ocenil raczej wartos¢
dowodowa o$wiadczenia zlozonego pod przysiega w szczegélnych okolicznosciach rozpatrywanej przez
niego sprawy. W pkt 33 Sad zwrécil uwage na to, ze rozumowanie Izby Odwotawczej bylo oparte na
powigzaniu miedzy wartoscia dowodowa fotografii i czterech faktur. Nastepnie przeanalizowatl
szczeg6lowo to rozumowanie w pkt 34—36. Opierajac sie na rzeczywistej ocenie tych dwdch rodzajéw
dowodéw, Sad w pkt 37 stwierdzil, ze istnialy ,stosunkowo niklte dowody na sprzedaz w poréwnaniu
z kwota wskazang w o$wiadczeniu osoby zarzadzajacej”. Ta ocena stanu faktycznego nie lezy
w zakresie kompetencji Sadu rozstrzygajacego odwolanie.

144. Uwazam zatem, ze czwarty zarzut odwolania w sprawie C-609/11 P powinien zosta¢ odrzucony
jako niedopuszczalny.

145. Pierwszy zarzut odwolania w sprawie C-610/11 P pokrywa si¢ z czwartym zarzutem odwolania
w sprawie C-609/11 P dotyczacym stanowiska Sadu w przedmiocie o$wiadczenia zlozonego pod

przysiega.

146. W sprawie C-610/11 P Systemtechnik twierdzi, ze Sad naruszyl prawo w pkt 34 wyroku w sprawie
T-434/09, orzekajac, iz zlozone pod przysiega o$wiadczenie osoby zarzadzajacej wlasciciela znaku
towarowego moze mie¢ warto$¢ dowodows, tylko jesli oswiadczenie to jest poparte innymi dowodami.

147. Rozumowanie Sadu w sprawie T-434/09 dotyczylo rozpatrywanej w sposéb ogélny wartosci
dowodowej os$wiadczenia zlozonego pod przysiega. W pkt 33 Sad skoncentrowal si¢ na kryteriach
wlasciwych dla oceny wartosci dowodowej typu o$wiadczenn wymienionych w art. 78 ust. 1 lit. f)
rozporzadzenia nr 207/2009, a nie na ich dopuszczalnosci. Kryteria te obejmuja ,osobe, od ktdrej
pochodzi dokument, okoliczno$ci, w jakich powstal, osobe, do ktérej byl adresowany, oraz czy na
pierwszy rzut oka dokument wydaje sie rzetelny i wiarygodny”. Majac powyzsze na uwadze, Sad ocenil
nastepnie w pkt 34 warto$¢ dowodowa przedlozonego przez Systemtechnik o$wiadczenia zlozonego
pod przysiega. Ze wzgledu na ,oczywist[e] zwigzk[i] taczac[e] autora o$wiadczenia i skarzaca” Sad
rozstrzygnal, ze ,mozna przypisa¢ moc dowodowa wspomnianemu o$wiadczeniu tylko wtedy, gdy
zostanie ono potwierdzone zawarto$cia czternastu fotografii i czterech faktur, ktére przedstawiono”.

148. Systemtechnik wyraznie podwaza ocene dokonana w pkt 34 wyroku w sprawie T-434/09. Punkt
ten zawiera jednak (inaczej niz rozumowanie w pkt 33) rzeczywista ocene dokonana przez Sad. Nie

podlega ona zatem w postepowaniu odwotawczym wtasciwosci Trybunatu.

149. Uwazam w konsekwencji, ze pierwszy zarzut odwotania w sprawie C-610/11 P powinien zostac
odrzucony jako niedopuszczalny.
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Brak ustalenia, ze zasada 40 ust. 5 nie znajduje zastosowania: zasada 40 ust. 5 rozporzgdzenia
wykonawczego (czwarty zarzut odwotania w sprawie C-610/11 P)

150. W $wietle wnioskéw, jakie sformutowalam w odniesieniu do trzeciego zarzutu odwolania
w sprawie C-610/11 P, uwazam, ze nie ma potrzeby ponownego badania kwestii zastosowania
zasady 40 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego.

Skierowanie do ponownego rozpoznania

151. Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej Trybunat
uchyla orzeczenie Sadu, jesli odwolanie jest zasadne. Moze on zatem wydaé orzeczenie ostateczne
w sprawie, je$li stan postepowania na to pozwala. Moze tez skierowal sprawe do ponownego
rozpoznania przez Sad.

152. Doszlam do wniosku, ze odwolanie w sprawie C-610/11 P jest zasadne w zakresie, w jakim
dotyczy ono istnienia uprawnien dyskrecjonalnych OHIM do uwzglednienia zlozonych po terminie
dowoddéw na okoliczno$¢ rzeczywistego uzywania znaku.

153. Na podstawie dostepnego stanu faktycznego oraz wymiany w tym wzgledzie argumentéw miedzy
stronami przed Sadem i Trybunalem uwazam, ze Trybunal moze wyda¢ ostateczne orzeczenie
w przedmiocie tego, czy Izba Odwotawcza prawidlowo wykonala swoje uprawnienia dyskrecjonalne.

154. W niniejszej sprawie Sad nie rozwazyl, w kontekscie trzeciego zarzutu, alternatywnego ustalenia
Izby Odwotawczej, ze jesli posiadataby ona uprawnienia dyskrecjonalne, to zdecydowataby sie nie bra¢
dowodéw pod uwage ze wzgledu na brak wyjasnienia, dlaczego dowody te zostaly przedstawione po raz
pierwszy dopiero w postepowaniu przed ta Izba.

155. Moim zdaniem Izba Odwolawcza nie uzasadnila w sposéb wystarczajacy swojej decyzji
o wykonaniu uprawniert dyskrecjonalnych na niekorzy$¢ skarzacej. W szczegdlnosci nie wzigta ona
pod uwage stopnia, w jakim dowody te mialy znaczenie dla rozstrzygniecia w postepowaniu
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, to znaczy dla kwestii, czy skladajacy odwolanie powinien
utraci¢ swe prawa do znaku, jak tez nie odniosla si¢ do braku udzielenia odpowiedzi przez Wydziat
Uniewaznienn na wniosek Systemtechniku, ktéry (podnoszac kwestie poufnosci) wnidst o zastosowanie
przez ten Wydzial $rodka proceduralnego i o sprecyzowanie, czy Wydzial Uniewaznienn chce, aby
dalsze elementy materialu dowodowego i pojedyncze dokumenty zostaly dodane do akt sprawy. Na
podstawie znanych mi okoliczno$ci sprawy uwazam, ze Izba Odwolawcza powinna byla koniecznie
uwzgledni¢ i wywazy¢ te dwa elementy, podejmujac decyzje o sposobie wykonywania swoich uprawnien
dyskrecjonalnych.

156. Uwazam zatem, ze nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢ decyzji [zby Odwotawczej.

Koszty

157. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Artykul 138 § 3 przewiduje, ze w razie cze$ciowego
tylko uwzglednienia zadan kazdej ze stron kazda z nich pokrywa wlasne koszty. Jednakze jezeli jest to
uzasadnione okoliczno$ciami sprawy, Trybunal moze orzec, ze jedna ze stron pokrywa, oprdcz
wlasnych kosztéw, czes¢ kosztéw poniesionych przez strone przeciwna.

158. W kazdej ze spraw wszystkie strony wniosly o obcigzenie pozostalych stron kosztami
postepowania.
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159. W sprawie C-609/11 P uwazam, ze to Systemtechnik, jako strona przegrywajaca sprawe, powinien
zostaé obcigzony kosztami postepowania. W sprawie C-610/11 P kazda ze stron powinna pokry¢
wlasne koszty, poniewaz roszczenia kazdej ze stron zostaly cze$ciowo uwzglednione.

Wnioski

Sprawa C-609/11 P
160. Z podanych przyczyn proponuje, aby Trybunat:
— oddalil odwotanie w catosci oraz

— obciazyl Systemtechnik kosztami postepowania poniesionymi przez OHIM i przez spélke Clean
Solutions.

Sprawa C-610/11 P
161. Z podanych przyczyn proponuje, aby Trybunat:

— uchylit wydany przez Sad Unii Europejskiej wyrok z dnia 15 wrze$nia 2011 r. w sprawie T-434/09
Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM);

— stwierdzil niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 25 sierpnia 2009 r. w zakresie, w jakim

oddalifa ona odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien z dnia 30 pazdziernika 2007 r.; oraz

— obciazyt kazda ze stron jej wlasnymi kosztami postepowania.
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