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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 12 grudnia 2013 r.*

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy zawierajacy element slowny
~BASKAYA” — Sprzeciw — Konwencja dwustronna — Terytorium panstwa trzeciego — Pojecie
rzeczywistego uzywania

W sprawie C-445/12 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 2 pazdziernika 2012 r.,

Rivella International AG, z siedziba w Rothrist (Szwajcaria), reprezentowana przez C. Spintiga,
Rechtsanwalt,

wnoszaca odwolanie,
w ktdrej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez G. Schneidera, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,
Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, z siedziba w Grosseto (Wtochy),
interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

W skladzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet, E. Levits (sprawozdawca), M. Berger i S. Rodin,
sedziowie

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: A. Impellizzeri, administrator,

uwzgledniajgc pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 pazdziernika 2013 r.,
podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok

W odwotaniu Rivella International AG wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia
12 lipca 2012 r. w sprawie T-170/11 Rivella International AG przeciwko OHIM - Baskaya di Baskaya
Alim (BASKAYA) (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego Sad oddalil wniesiong
przez nia skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Czwartej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 10 stycznia 2011 r. (sprawa
R 534/2010-4) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy wnoszaca odwolanie a Baskaya di
Baskaya Alim e C. Sas (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009

Artykul 8 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) przewiduje:

»Do celéow ust. 1 »wczesniejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajow, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje [zgloszenia] jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje [zgloszenia]
wspolnotowego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo
pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

(i) wspdlnotowe znaki towarowe;

(ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie czlonkowskim lub, w przypadku Belgii,
Niderlandéw lub Luksemburga, w Urzedzie Wtasnosci Intelektualnej Panistw Beneluksu;

(iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnienn obowiazujacych
w panstwie cztonkowskim;

iv) znaki towarowe zarejestrowane na mocy miedzynarodowych porozumiert bedacych w mocy
we Wspdlnocie;

[...]".

Artykut 42 rozporzadzenia nr 207/2009 poswiecony jest procedurze sprzeciwu przed OHIM. Brzmi on
nastepujaco:

wleo]

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

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

[...]”.

Artykul 160 tego rozporzadzenia, odnoszacy sie do uzywania znaku towarowego bedacego
przedmiotem rejestracji miedzynarodowej, stanowi:

»Do celéw stosowania [...] art. 42 ust. 2 [...] data publikacji w zastosowaniu art. 152 ust. 2 zastepuje
date rejestracji do celéw okreslenia daty, z ktéra znak podlegajacy rejestracji miedzynarodowej
wskazujacej Wspodlnote Europejska musi wejs¢ do faktycznego [rzeczywistego] uzycia we Wspdlnocie”.

Dyrektywa 2008/95/WE

Artykut 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. L 299, s. 25) brzmi nastepujaco:

sJezeli w okresie pieciu lat od daty zakonczenia procedury rejestracji znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we Wspoélnocie [w danym panstwie czlonkowskim] w stosunku
do towardéw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pieciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej
dyrektywie, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody jego nieuzywania”.

Porozumienie madryckie

Artykul 4 wust. 1 Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw z dnia
14 kwietnia 1891 r., ze zmianami (zwanego dalej ,porozumieniem madryckim”), przewiduje:

»Poczawszy od rejestracji [...] ochrona znaku w kazdym z zainteresowanych umawiajacych sie¢ panstw
bedzie taka sama, jak gdyby znak ten zostal tam bezposrednio zgloszony [...]".

Konwencja z 1892 r.

Artykul 5 ust. 1 Konwencji miedzy Szwajcaria a Niemcami w sprawie wzajemnej ochrony patentéw,
wzoréw i znakow towarowych, podpisanej w Berlinie w dniu 13 kwietnia 1892 r., ze zmianami (zwanej
dalej ,konwencja z 1892 r.”), stanowi, ze niekorzystne nastepstwa, ktére zgodnie z prawem krajowym
umawiajacych sie stron wynikaja z faktu, ze znak towarowy lub handlowy nie zostal wprowadzony do
uzycia w okre§lonym terminie, nie nastapia, jezeli byl on uzywany na terytorium drugiej strony.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu
W dniu 25 pazdziernika 2007 r. Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas dokonala w OHIM zgloszenia

wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
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Znak towarowy, o ktdrego rejestracje wystapiono, to nastepujace oznaczenie graficzne:

* k A Kk Kk

" BASKAYA

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,mieso, ryby, dréb i dziczyzna; miesne (ekstrakty); konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa; galaretki, dzemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabialowe; oleje jadalne
i tluszcze”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy; maka i preparaty
zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; midd, melasa; drozdze, proszek do pieczenia; sol,
musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d”;

— klasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojow”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 13/2008 z dnia 31 marca 2008 r.

W dniu 30 czerwca 2008 r. wnoszaca odwolanie wniosla na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego, podnoszac prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009].

W sprzeciwie powolano sie na wczesniejszy graficzny miedzynarodowy znak towarowy zarejestrowany
w dniu 30 czerwca 1992 r. pod numerem 470542, z przedluzeniem rejestracji do dnia 30 czerwca
2012 r., wywolujacy skutki w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Wloszech, w Austrii
i w panstwach Beneluksu dla nastepujacych towaréw nalezacych do klasy 32 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego: ,piwo, ale i porter; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw”. Znak ten przedstawia sie nastepujaco:

‘Passala

W odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia dowoddw uzywania wczes$niejszego znaku towarowego
wnoszaca odwotanie uécislita w dniu 31 marca 2009 r., ze podtrzymuje sprzeciw jedynie w odniesieniu
do tej cze$ci miedzynarodowej rejestracji, ktéra dotyczy Niemiec, oraz przedstawifa kilka dokumentéow
dowodzacych uzywania znaku w Szwajcarii. W tym wzgledzie powolala si¢ ona na art. 5 konwencji
z 1892 r. Zgodnie z ta konwencja uzywanie w Szwajcarii jest rbwnowazne uzywaniu w Niemczech.

4 ECLIL:EU:C:2013:826
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Decyzja z dnia 8 lutego 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw, w zwigzku z brakiem dowoddéw uzywania
wczesniejszego znaku towarowego, oddalit sprzeciw. Stwierdzit on, ze z przedstawionych dokumentéw
wynikalo, iz znak towarowy, na ktéry powolano si¢ w sprzeciwie, byl uzywany jedynie w Szwajcarii,
i odmowil zastosowania konwencji z 1892 r.

W dniu 7 kwietnia 2010 r. wnoszaca odwotanie wniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

Sporna decyzja Czwarta Izba Odwolawcza OHIM oddalita odwotanie z tego powodu, ze powotany
w ramach sprzeciwu dowdd rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego odnosil sie
jedynie do Konfederacji Szwajcarskiej. Uznala ona, ze wlasciwe ramy prawne obejmuja wylacznie
rozporzadzenie nr 207/2009, a $cislej jego art. 42 ust. 2 i 3, zgodnie z ktérym wczesniejszy znak
towarowy musi by¢ rzeczywiscie uzywany w panstwie czlonkowskim, w ktérym podlega ochronie.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 17 marca 2011 r. wnoszaca odwotanie wniosla skarge
majaca na celu stwierdzenie niewaznos$ci spornej decyzji.

Jedynym zarzutem podniesionym przez wnoszaca odwolanie na poparcie skargi bylo naruszenie art. 42
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Wnoszaca odwotlanie podnosita w szczegdlnosci, iz z uwagi na to, ze zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji
z 1892 r. uzywanie znaku towarowego w Niemczech jest dowiedzione, jezeli znak ten byl uzywany
w Szwajcarii, nie miala ona obowiazku przedstawi¢ dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego w Niemczech.

W pierwszej kolejnosci w pkt 22-36 zaskarzonego wyroku Sad poddal analizie to, jakiego terytorium
winien dotyczy¢ dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego.

W pkt 26 zaskarzonego wyroku Sad wskazal, ,ze kwestie dotyczace dowoddéw przedstawionych tytutem
uzasadnienia sprzeciwu wobec zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego i kwestie dotyczace
aspektu terytorialnego uzywania znakéw towarowych s3a regulowane wlasciwymi przepisami
rozporzadzenia nr 207/2009” i pozostaja poza zakresem uregulowania jakichkolwiek przepiséw
wewnetrznego prawa panstw czlonkowskich. W tym wzgledzie uscislit on w pkt 27 wspomnianego
wyroku, ze krajowy lub miedzynarodowy charakter wcze$niejszego znaku towarowego, na ktoéry
powolano sie w ramach wspélnotowej procedury sprzeciwu, w zadnym wypadku nie prowadzi do
stosowania prawa krajowego wlasciwego dla tego znaku wczesniejszego.

Sad uznal zatem, ze o ile procedury rejestracji znakow towarowych sa okreslane w prawie krajowym
kazdego z panstw czlonkowskich, o tyle nie jest tak w przypadku ustalenia terytorium, w odniesieniu
do ktérego nalezy udowodni¢ uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego, gdyz kwestia ta jest
regulowana przepisami prawa Unii.

Ponadto Sad stwierdzil w pkt 36 zaskarzonego wyroku, ze chociaz w niektérych sytuacjach prawo
krajowe moze znajdowal zastosowanie, to w rozporzadzeniu nr 207/2009 przewidziano réwnoleglte
istnienie systeméw krajowych i systemu wspélnotowego ochrony znakéw towarowych.

W drugiej kolejnosci w pkt 37-40 zaskarzonego wyroku Sad wskazal, ze réwniez w przypadku
wczesniejszego miedzynarodowego znaku towarowego mozna zazada¢ dowodu rzeczywistego uzywania
zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz taki znak jest traktowany jak krajowy
znak towarowy.

ECLIL:EU:C:2013:826 5
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W tych okoliczno$ciach Sad oddalit wniesiong przez wnoszaca odwolanie skarge o stwierdzenie
niewaznosci.

Zadania stron

W odwotaniu Rivella International AG wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku,
przekazanie sprawy Sadowi do ponownego rozpoznania oraz obcigzenie OHIM kosztami
postepowania przed Trybunalem i przed Sadem.

OHIM wnosi do Trybunalu o oddalenie odwotania i o obciazenie wnoszacej odwotanie kosztami
postepowania.

W przedmiocie odwolania

Jedynym zarzutem podniesionym przez wnoszaca odwolanie na jego poparcie jest naruszenie art. 42
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut ten dzieli sie na trzy czesci.

W przedmiocie pierwszej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ma zastosowania do
znakéw towarowych, ktére sa przedmiotem rejestracji miedzynarodowej wywolujacej skutki w jednym
z panstw czlonkowskich.

Opierajac si¢ na brzmieniu tego przepisu, wnoszaca odwolanie podnosi, ze dotyczy on wyraznie
wylacznie ,wcze$niejszych wspdlnotowych znakéw towarowych” oraz ,wcze$niejszych krajowych
znakéw towarowych”, a nie innych mozliwych przypadkéw okreslonych w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009, ktéry to przepis przyjmuje bardziej ogélna definicje ,wczesniejszych znakéw
towarowych”. Tak wiec wczesniejszy znak towarowy kolidujacy ze znakiem zgloszonym do rejestracji
jest objety zakresem art. 8 ust. 2 lit. a) tego rozporzadzenia.

Zwazywszy, ze ten wczesniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestracji miedzynarodowej, Sad
niestusznie zazadal od wnoszacej odwolanie dowiedzenia jego uzywania w Niemczech.

OHIM podkresla, ze na podstawie art. 160 rozporzadzenia nr 207/2009 wynikajacy z art. 42 tego
rozporzadzenia obowigzek uzywania zostal wyraznie przewidziany w art. 160 wspomnianego
rozporzadzenia w odniesieniu do znakdéw podlegajacych rejestracji miedzynarodowej wskazujacej Unie
Europejska.

Ocena Trybunatu

W pierwszej cze$ci swojego jedynego zarzutu wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad naruszyl prawo,
stosujac przewidziane w art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 kryterium rzeczywistego
uzywania do nalezacego do niej wcze$niejszego znaku towarowego, mimo ze jest to znak
miedzynarodowy, ktdry nie jest objety zakresem tego przepisu.

Po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze z brzmienia art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, iz ustep 2

tego artykulu znajduje zastosowanie do wcze$niejszych wspoélnotowych znakéw towarowych, natomiast
jego ustep 3 odnosi sie do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych.

6 ECLIL:EU:C:2013:826
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Nalezy takze stwierdzi¢, ze zaden z tych ustepéw nie wprowadza rozrdznienia miedzy krajowymi
znakami towarowymi a znakami bedacymi przedmiotem rejestracji miedzynarodowe;j.

Pod pojeciem wczesniejszych krajowych znakéw towarowych, o ktérych mowa w art. 42 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy jednak rozumie¢ znaki towarowe wywolujace skutki w jednym
z panstw czlonkowskich, niezaleznie od tego, czy zostaly zarejestrowane na poziomie krajowym, czy
miedzynarodowym.

Artykul 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje bowiem, ze ustanowione w tym przepisie
zasady znajduja zastosowanie do ,wcze$niejszych znakéw towarowych” okreSlonych w art. 8 ust. 2
lit. a) tego rozporzadzenia, nie dokonujac przy tym rozréznienia miedzy czterema kategoriami
»wczes$niejszych znakéw towarowych” wymienionymi w tym ostatnim przepisie, wsréd ktérych
wystepuja takze znaki towarowe bedace przedmiotem rejestracji miedzynarodowej wywotujace skutki
w jednym z panstw czlonkowskich.

W rezultacie art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 ma na celu wylacznie zastosowanie
wynikajacego z art. 42 ust. 2 tego rozporzadzenia wymogu uzywania wcze$niejszego wspolnotowego
znaku towarowego na terytorium Wspdlnoty do wcze$niejszych krajowych znakéw towarowych,
w odniesieniu do ktérych sprecyzowano, ze musza by¢ uzywane na terytorium danego panstwa
czlonkowskiego.

Po drugie, przedstawiona przez wnoszaca odwolanie interpretacja, ktéra prowadzi do wylaczenia
znakéw miedzynarodowych z zakresu stosowania podstawowego wymogu uzywania, stanowi obejécie
systemu ochrony, w ktéry wpisuje sie art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze celu (effet
utile) tego przepisu. W szczegélnosci z jednej strony nalezy podkresli¢, ze motyw 10 wspomnianego
rozporzadzenia, w ktéorym przypomniano zasade starszenstwa znaku, nie dokonuje zadnego
rozréznienia w zaleznosci od rodzaju znaku, ktdry jest przedmiotem sprzeciwu, a z drugiej strony
wynika to takze z art. 160 rozporzadzenia nr 207/2009, w ktérym wymaga sie uzywania, w przypadku
gdy sprzeciw jest oparty na miedzynarodowym znaku towarowym, w kontekscie ustalenia daty
rejestracji.

W istocie to wlasnie chcial podkresli¢ Sad, przypominajac w pkt 38 zaskarzonego wyroku, ze art. 4
ust. 1 porozumienia madryckiego oraz art. 4 ust. 1 lit. a) protokolu do porozumienia madryckiego
stanowia, iz ochrona znaku w kazdej z zainteresowanych umawiajacych sie stron jest taka sama, jak
gdyby znak ten zostal zgloszony bezposrednio w urzedzie tej umawiajacej sie strony.

A zatem na podstawie tych postanowien ,znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych
uzgodnienn obowiazujacych w panstwie czlonkowskim” w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)
rozporzadzenia nr 207/2009 s3 objete tym samym systemem co ,znaki towarowe zarejestrowane
w panstwie czlonkowskim”, o ktérych mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tego aktu.

W konsekwencji Sad nie naruszyl prawa, stosujac art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 do znaku
towarowego, ktérego wnoszaca odwotanie jest wlascicielem.

W zwiazku z powyzszym wnoszaca odwolanie nie moze podnosi¢, ze przyjety przez Sad w pkt 33 i 38
zaskarzonego wyroku tok rozumowania jest wewnetrznie sprzeczny. O ile bowiem w pkt 33 tego
wyroku Sad podkresla zasadniczo, ze pojecie rzeczywistego uzywania zostalo zharmonizowane
w ramach procedury zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego, o tyle w pkt 38 wspomnianego
wyroku Sad porusza kwestie wazno$ci miedzynarodowego znaku towarowego na terytorium panstw
cztonkowskich.

W rezultacie pierwsza czes$¢ jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.
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W przedmiocie drugiej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W drugiej czesci jedynego zarzutu wnoszaca odwolanie twierdzi, ze wbrew temu, co orzekl Sad,
kwestia ,terytorialnego aspektu wazno$ci” znaku towarowego zarejestrowanego na poziomie krajowym
jest regulowana wylacznie przez prawo krajowe. Jest tak w szczegdélnosci w przypadku krajowych
znakéw towarowych, ktére sa przedmiotem rejestracji miedzynarodowej wywolujacej skutki w jednym
z panstw cztonkowskich.

OHIM uwaza, ze pojecie uzywania wcze$niejszego znaku towarowego winno by¢ przedmiotem
jednolitej wykladni w ramach rozporzadzenia nr 207/2009, ktére w sposéb wyczerpujacy reguluje
charakter tego uzywania oraz terytorium, dla ktérego owego uzywania nalezy dowies¢. W tym
wzgledzie, nawet jezeli konwencja z 1892 r. moze wywiera¢ skutki w zakresie niemieckiego prawa
znakéw towarowych, pozostaje ona bez wptywu na wspdlnotowy system znakéw towarowych.

Ocena Trybunalu

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze wspdlnotowy system znakéw towarowych jest systemem
autonomicznym, zlozonym ze zbioru norm i zmierzajacym do osiagniecia szczegélnych dla niego
celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od wszelkich systeméw krajowych (zob. wyroki: z dnia
22 marca 2012 r. w sprawie C-190/10 Génesis, pkt 36; z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12
Malaysia Dairy Industries, pkt 33).

W tym wzgledzie wnoszaca odwotlanie nie moze podwaza¢ wytycznych wywiedzionych przez Sad
z wyroku Trybunatu z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziara przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, w odniesieniu do pojecia uzywania znaku towarowego. W wyroku tym, co
zostalo przypomniane przez Sad w pkt 34 zaskarzonego wyroku, Trybunal orzekl bowiem, ze krajowe
pojecie obronnego znaku towarowego, w mysl ktérego wczesniejszy znak towarowy korzysta
z ochrony na podstawie prawa krajowego, nawet jezeli jego uzywanie nie moze zosta¢ wykazane, nie
moze stanowi¢ przeszkody dla rejestracji wspélnotowego znaku towarowego.

Odmienne podejscie mogloby zosta¢ przyjete jedynie w przypadku, gdyby przepisy regulujace
wspoélnotowy znak towarowy nie dokonywaly harmonizacji pojecia uzywania znaku.

Tymczasem art. 10 ust. 1 dyrektywy 2008/95, ktdérej celem jest zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych, przewiduje, ze wylaczywszy pewien okres,
znak towarowy, ktéry nie byl rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela w danym panstwie
czlonkowskim, podlega sankcjom przewidzianym w tej dyrektywie, a w szczegdlnosci uniewaznieniu.

W rezultacie Sad nie naruszyl prawa, orzekajac, ze pojecie uzywania wspélnotowego znaku towarowego
na terytorium Unii zostalo wyczerpujaco uregulowane w samym prawie Unii.

W rezultacie druga czes¢ jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.
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W przedmiocie trzeciej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Zdaniem wnoszacej odwolanie okolicznos$¢, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego na terytorium
Niemiec moze by¢ zabronione na mocy konwencji z 1892 r., prowadzilaby do naruszenia jednolitego
charakteru wspdlnotowego znaku towarowego. Otéz o ile dopuszcza sie istnienie wyjatkéw od zasady
jednolitosci takiego znaku, o tyle — jak wynika z motywu 3 tego rozporzadzenia — musza one by¢
wyraznie przewidziane przez rozporzadzenie nr 207/2009.

Powolujac sie na art. 111 i 165 wspomnianego rozporzadzenia OHIM podkresla, ze zasada jednolitego
charakteru wspolnotowego znaku towarowego nie jest bezwzglednie obowigzujaca.

Ocena Trybunatu

Nalezy przypomnie¢, ze zasada jednolitego charakteru znaku towarowego dopuszcza wyjatki takie jak te
przewidziane w rozporzadzeniu nr 207/2009.

W szczegélnosci art. 111 ust. 1 tego rozporzadzenia pozwala wlascicielowi wczesniejszego prawa
o lokalnym zasiegu sprzeciwi¢ si¢ uzywaniu wspdlnotowego znaku towarowego na terytorium, na
ktérym jego prawo jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego panstwa
czlonkowskiego.

W rezultacie Sad stusznie orzekl w pkt 36 zaskarzonego wyroku, ze zasada jednolitego charakteru nie
jest bezwzglednie obowigzujaca.

Wynika stad, ze trzecia czes¢ jedynego zarzutu nie jest zasadna, a zatem odwolanie nalezy oddali¢
w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania przed Trybunalem, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu postepowania, kosztami zostaje
obciazona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wnidst
o obciazenie spétki Rivella International AG kosztami postepowania, a ta ostatnia przegrala sprawe,
nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunatl (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Rivella International AG zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Podpisy
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