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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 8 czerwca 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wlasnos¢ intelektualna — Znak towarowy Unii Europejskiej —
Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuly 9 i 15 — Zgloszenie oznaczenia ,kwiat bawelny” przez
stowarzyszenie — Rejestracja w charakterze indywidualnego znaku towarowego — Udzielanie licencji

na uzywanie tego znaku towarowego przynalezacym do owego stowarzyszenia wytwércom

bawelnianych wyrobéw wiékienniczych — Wniosek o uniewaznienie lub o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku — Pojecie rzeczywistego uzywania — Podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia
W sprawie C-689/15
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad okregowy w Diisseldorfie,
Niemcy) postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 21 grudnia
2015 r., w postepowaniu:
W. F. Gozze Frottierweberei GmbH,
Wolfgang Gozze
przeciwko
Verein Bremer Baumwollborse,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,
sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 pazdziernika
2016 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu W. F. Gozze Frottierweberei GmbH i W. Go6zzego przez M. Hermans i I. Hef3,
Rechtsanwiltinnen,

— w imieniu Verein Bremer Baumwollborse przez C. Opatza, Rechtsanwalt,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu rzadu niemieckiego przez M. Hellmanna, T. Henzego i J. Techerta, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa i J. Samnadde, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78,s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy W. F. Gozze Frottierweberei GmbH (zwana
dalej ,spotka Gozze”) i Wolfgangiem Gozzem a stowarzyszeniem Verein Bremer Baumwollborse
(zwanym dalej ,VBB”) w przedmiocie, po pierwsze, uzywania przez spolke Gozze oznaczenia
podobnego do unijnego znaku towarowego, ktérego VBB jest wlascicielem, i po drugie, rzeczywistego
uzywania tego znaku.

Ramy prawne

Rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo zmienione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), ktére weszlo w zycie w dniu

23 marca 2016 r. Jednakze majac na wzgledzie okres zaistnienia okolicznosci faktycznych

rozpatrywanych w postepowaniu gléwnym, niniejsze odestanie prejudycjalne nalezy rozpatrzy¢

w $wietle rozporzadzenia nr 207/2009 w brzmieniu obowiazujacym przed ta zmiana.

Zgodnie z art. 4 tego rozporzadzenia:

»[Unijny] znak towarowy moze sklada¢ sie z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢

w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkow, liter, cyfr, ksztaltu

towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub

ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw”.

Artykul 7 ust. 1 wskazanego rozporzadzenia stanowi:

»Nie sa rejestrowane:

a) znaki, ktére nie spelniaja wymagan art. 4;

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;

¢) znaki towarowe, ktdre skladaja sie wytacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie
do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub

czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

d) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére weszly do jezyka
potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
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[...]

g) znaki towarowe, ktére ze wzgledu na swoéj charakter moga wprowadzaé¢ w blad opinie publiczna
[odbiorcéw], na przyktad co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaréw lub
ustugi;

[...]".
Zgodnie z art. 9 ust. 1 tego rozporzadzenia:

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

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;

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

[...]".
Artykut 15 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

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

[...]

2. Uzywanie [unijnego] znaku towarowego za zgoda wlasciciela uwaza sie za dokonane przez
wlasciciela”.

Artykul 22 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi:

»[Unijny] znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych lub
wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany w catej [Unii] lub w jej czesci

[...]".

Zgodnie z art. 51 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia:

»Wygasniecie prawa wlasciciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku do
Urzedu [Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)] lub roszczenia wzajemnego
W postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl w rzeczywiscie uzywany [w Unii]

w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i [...] nie istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania [...];

ECLILEU:C:2017:434 3



10

11

12

13

WYROK Z DNIA 8.6.2017 R. — SPRAWA C 689/15
W. F. GOZZE FROTTIERWEBEREI I GOZZE

b) w przypadku gdy w wyniku dziatania lub braku dzialania wlasciciela znak towarowy stal si¢ nazwa
zwykle uzywana w obrocie dla towaru lub ustugi, w odniesieniu do ktérych jest zarejestrowany;

c¢) w przypadku gdy w wyniku uzywania przez wtlasciciela znaku towarowego lub za jego zgoda
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak
towarowy moze wprowadzi¢ w blad opinie publiczna [odbiorcéw], w szczegdlnosci w zakresie
charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego tych towaréw lub ustug”.

Artykut 52 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia okresla:

»Niewazno$¢ [unijnego] znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do [EUIPO] lub
roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy [unijny] znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw art. 7;

[...]".
Artykut 66 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»1. [Unijny] znak wspoélny jest [unijnym] znakiem towarowym, ktéry okreslony jako taki w momencie
zgloszenia pozwala odréznia¢ towary lub ustugi czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem znaku,
od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw [...].

2. W drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. ¢) znaki lub oznaczenia, ktére sluza w obrocie dla
oznaczenia geograficznego pochodzenia towaréw lub ustug, moga by¢ wspdlnotowymi znakami
wspélnymi w rozumieniu ust. 1. Wspélny znak nie uprawnia wlasciciela do zakazywania osobom
trzecim uzywania w obrocie takich znakéw lub oznaczen, pod warunkiem ze uzywaja ich zgodnie
z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu; w szczegdlnosci taki znak nie moze by¢ powotany
wobec strony trzeciej, ktora jest uprawniona do uzywania nazwy geograficznej.

3. Przepisy niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ do [unijnych] znakéw wspdlnych, jezeli art. 67-74
nie stanowig inaczej”.

Artykul 67 tego rozporzadzenia stanowi:

»1. Zglaszajacy [unijny] znak wspdlny przedstawia regulamin uzywania znaku w wyznaczonym
terminie.

2. Regulamin uzywania wskazuje osoby upowaznione do uzywania znaku, warunki czlonkostwa
w organizacji i, jezeli takie istnieja, warunki uzywania znaku, wlacznie z sankcjami. Regulamin
uzywania znaku okreslonego w art. 66 ust. 2 umozliwia wszystkim osobom, ktérych towary lub ustugi
pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji, ktéra jest
wlascicielem znaku.

[...]”.
Artykut 71 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

»1. Wlasciciel [unijnego] znaku wspdlnego przedkiada [EUIPO] kazdy zmieniony regulamin uzywania
znaku.

2. Zmiana nie jest odnotowywana w rejestrze, jezeli zmieniony regulamin uzywania znaku nie spetnia
wymogdw art. 67 lub objety jest jedna z podstaw odrzucenia [...].
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[...]".
Zgodnie z art. 73 tego rozporzadzenia:

»Poza podstawami stwierdzenia wygasniecia przewidzianymi w art. 51 stwierdza sie wygasniecie prawa
wlasciciela [unijnego] znaku wspdélnego na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego
W postepowaniu o naruszenie, jezeli:

a) wlasciciel nie podejmuje stosownych s$rodkéw w celu zapobiezenia uzywaniu znaku w sposéb
niezgodny z warunkami uzywania, jezeli takie obowiazuja, ustanowionymi w regulaminie uzywania,
ktérego zmiana, w odpowiednim przypadku, odnotowana jest w rejestrze;

[...]

¢) zmiana regulaminu uzywania znaku odnotowana jest w rejestrze niezgodnie z przepisami art. 71
ust. 2, chyba ze wlasciciel znaku spelnia, w wyniku dalszych zmian regulaminu uzywania, wymogi
tych przepiséw”.

Rozporzadzenie nr 207/2009 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2015/2424 zawiera nowa sekcje,
zatytulowana ,,Unijne znaki certyfikujace”, zawierajaca art. 74a—74k rozporzadzenia nr 207/20009.

Zgodnie z art. 74a:

»1. Unijny znak certyfikujacy to unijny znak towarowy okreslony jako taki w momencie zgloszenia
i ktéry pozwala odrézni¢ towary lub ustugi, ktére zostaly certyfikowane przez wtasciciela znaku pod
wzgledem materialu, sposobu produkcji towaréw lub swiadczenia uslug, jakosci, dokladnosci lub
innych wlasciwosci, z wyjatkiem pochodzenia geograficznego, od towaréw i ustug, ktére nie sa w ten
sposéb certyfikowane.

2. Kazda osoba fizyczna lub prawna — w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego —
moze zglosi¢ unijny znak certyfikujacy, pod warunkiem ze taka osoba nie prowadzi dzialalnosci
gospodarczej obejmujacej dostarczanie towaréw lub uslug tego samego rodzaju co towary i ustugi
certyfikowane.

[...]".

Zgodnie z art. 4 rozporzadzenia 2015/2424 postanowienia wskazane w pkt 15 i 16 niniejszego wyroku
stosuje sie od dnia 1 pazdziernika 2017 r.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

VBB jest stowarzyszeniem prowadzacym réznorodna dzialalno$¢ majaca zwiazek z bawelna. Jest ono
wlascicielem nastepujacego graficznego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 22 maja
2008 r. dla towaréw, do ktérych naleza w szczegdlnosci wyroby wldkiennicze (zwanego dalej ,,znakiem
towarowym »kwiat bawelny«”):

Z przedlozonych Trybunalowi akt oraz z wyjasnien przedstawionych podczas przeprowadzonej przed
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nim rozprawy wynika, ze w ciggu kilkudziesieciu lat poprzedzajacych te rejestracje to samo oznaczenie
graficzne (zwane dalej ,oznaczeniem »kwiat bawelny«”) bylo uzywane przez wytwércéw wyrobéw
wldkienniczych wykonanych z wlékien bawelny do celéw certyfikowania skladu i jakosci ich
produktow.

Z chwila dokonania wspomnianej rejestracji VBB zaczelo zawiera¢ umowy licencyjne dotyczace
nalezacego do tego stowarzyszenia znaku towarowego ,kwiat bawelny” z przynalezacymi do tego
stowarzyszenia przedsigbiorstwami. Przedsiebiorstwa te zobowiazuja sie uzywac¢ tego znaku wylacznie
dla towaréw wykonanych z wiékien bawelny dobrej jakosci. VBB moze kontrolowaé przestrzeganie
tego zobowigzania.

Spétka Gozze, ktdrej czlonkiem zarzadu jest W. Gozze, niezrzeszona w VBB i niezwigzana umowa
licencyjna z tym stowarzyszeniem, wytwarza wyroby wldkiennicze wykonane z witékien bawelny i od
kilkudziesieciu lat umieszcza na nich oznaczenie ,kwiat bawelny”.

W dniu 11 lutego 2014 r. VBB wytoczylo przeciwko spélce Gozze i W. Gozzemu przed wihasciwym
sadem orzekajacym w sprawach unijnych znakéw towarowych — Landgericht Diisseldorf (sadem
okregowym w Diisseldorfie, Niemcy) — powddztwo o naruszenie z powodu wprowadzenia do
sprzedazy przez spotke Gozze recznikéw opatrzonych etykietami, ktérych tylna strona wygladata

nastepujaco:
CONFIDENCE
IN TEXTILES
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W ramach tego postepowania spolka Gozze wystapita w dniu 14 kwietnia 2014 r. z roszczeniem
wzajemnym majacym na celu uniewaznienie prawa do znaku towarowego ,kwiat bawelny” ze
skutkiem od dnia 22 maja 2008 r. lub, positkowo, stwierdzenie wygasniecia prawa do tego znaku ze
skutkiem od dnia 23 maja 2013 r.

Zdaniem sp6tki Gozze oznaczenie ,kwiat bawelny” jest czysto opisowe, a zatem pozbawione charakteru
odrézniajacego. Oznaczenie to nie moze stuzy¢ jako wskazanie pochodzenia, nie bylo rzeczywiscie
uzywane przez VBB ani jego licencjobiorcéw w okresie wskazanym w art. 15 rozporzadzenia
nr 207/2009, a w kazdym razie nie powinno bylo zosta¢ zarejestrowane jako znak towarowy.

Orzeczeniem z dnia 19 listopada 2014 r. Landgericht Disseldorf (sad okregowy w Diisseldorfie)
uwzglednil powddztwo VBB i oddalil roszczenie wzajemne spotki Gozze.

Sad ten uznal, Ze omawiane oznaczenie moze stuzy¢ jako wskazanie pochodzenia. Ponadto z uwagi na
wysoki stopien podobienistwa miedzy oznaczeniem ,kwiat bawelny” uzywanym na etykietach spétki
Gozze a nalezacym do VBB znakiem towarowym ,kwiat bawelny” istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Spotka Gozze odwotala sie od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszego sadu
krajowego w Diisseldorfie, Niemcy).

6 ECLILEU:C:2017:434
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Ten ostatni sad w pelni podziela wprawdzie ustalenia sadu pierwszej instancji, zgodnie z ktérymi
oznaczenie ,kwiat bawelny” umieszczane przez spétke Gozze na jej wyrobach wykazuje wysoki stopien
podobienistwa do nalezacego do VBB znaku towarowego ,kwiat bawelny”, poniewaz oznaczenie to
odbiega od wspomnianego znaku jedynie kolorem uzywanym zwykle w druku przez spétke Gozze.

Sad ten uwaza jednak, ze uzywanie przez spotke Gozze oznaczenia ,kwiat bawelny” dla identycznych
towaréw niekoniecznie oznacza zasadno$¢ wniesionego przez VBB powddztwa o naruszenie. Odbiorcy
dostrzega bowiem w tym oznaczeniu, a takze w znaku towarowym ,kwiat bawelny” przede wszystkim
»znak jakosci”. W tych okolicznosciach mozna byloby uznaé, ze uzywanie tego oznaczenia i znaku
towarowego nie informuje w zaden sposéb o pochodzeniu oznaczonych towaréw. Powyzsze mogloby
prowadzi¢ do stwierdzenia, po pierwsze, ze VBB winno zosta¢ pozbawione swoich praw do znaku
towarowego ,kwiat bawelny” z powodu braku ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, a po drugie, ze spotka Gozze nie dopuscita si¢ naruszenia tych praw.

Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) zastanawia si¢ ponadto, czy
w okolicznosciach takich jak te wystepujace w postepowaniu gtéwnym znak towarowy nalezy uznac za
mogacy wprowadza¢ odbiorcow w blad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporzadzenia.
W niniejszym wypadku bowiem VBB jedynie wyjatkowo przeprowadza kontrole jakosci towaréw
oferowanych w sprzedazy przez swoich licencjobiorcéw.

Sad ten uwaza wreszcie, ze w zaleznosci od przypadku mozna wyobrazi¢ sobie zréwnanie uzywania
indywidualnego unijnego znaku towarowego takiego jak znak towarowy ,kwiat bawelny” z uzywaniem
unijnego znaku wspélnego. Pozwoliloby to na dokonanie stwierdzenia, na podstawie zasad
znajdujacych zastosowanie do znakéw wspélnych, ze umieszczenie takiego znaku na towarach stuzy
jako wskazanie pochodzenia, w przypadku gdy odbiorcy wigza z tym umieszczeniem oczekiwania
dotyczace przeprowadzanej przez wlasciciela znaku kontroli jakosci. Gdyby Trybunal zgodzit sie z tym
tokiem rozumowania, mozna by nastepnie wyobrazi¢ sobie stosowanie w drodze analogii art. 73 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z ktérym wygasniecie prawa wlasciciela takiego znaku stwierdza
sie, jezeli nie podejmuje on stosownych srodkéw w celu zapobiezenia uzywaniu znaku w sposéb
niezgodny z warunkami uzywania ustanowionymi w regulaminie uzywania.

W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) postanowit
zawiesi¢ postepowanie i zwrécic sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy uzywanie indywidualnego znaku towarowego jako znaku jako$ci mozna uzna¢ za uzywanie
w charakterze znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 w odniesieniu do towardw, dla ktérych ten znak jakosci jest uzywany?

2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze: czy prawo do takiego znaku
towarowego powinno zosta¢ uniewaznione zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 7 ust. 1
lit. g) lub podlega¢ wygasnieciu na podstawie zastosowania mutatis mutandis art. 73 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009, jezeli wlasciciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze
przeprowadzania u swoich licencjobiorcéw regularnych kontroli jakos$ci, spelnienia wigzanych
przez odbiorcéw z rzeczonym oznaczeniem oczekiwan co do jakosci?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 15 ust. 1

rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze umieszczenie przez wlasciciela lub
za jego zgoda indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jako$ci
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stanowi uzywanie w charakterze znaku towarowego mieszczace si¢ w pojeciu ,rzeczywistego uzywania”
w rozumieniu tego przepisu, wobec czego w przypadku zaistnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad, o ktérym mowa w tym przepisie, wlasciciel tego znaku pozostaje uprawniony, na podstawie
art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, do zakazania umieszczania przez osoby trzecie podobnego
oznaczenia na identycznych towarach.

Co sie tyczy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, z przepisu tego jednoznacznie wynika, ze
w przypadku takim jak ten rozpatrywany w postepowaniu gltéwnym, w ktérym nie zostalo
zakwestionowane, iz osoba trzecia, a mianowicie spdtka GoOzze, uzywa w obrocie handlowym bez
zgody wlasciciela znaku w odniesieniu do identycznych towaréw oznaczenia wykazujacego
podobienistwo do tego znaku, 6w wlasciciel jest uprawniony do zakazania tego uzywania, jezeli
w odczuciu odbiorcéw stwarza ono prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.

Jest tak wowczas, gdy odbiorcy moga doj$¢ do przekonania, ze towary lub uslugi oznaczane
oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecia i towary lub uslugi oznaczane danym znakiem
towarowym pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych
ekonomicznie (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 6 pazdziernika 2005 r., Medion, C-120/04,
EU:C:2005:594, pkt 26; z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217,
pkt 28; a takze z dnia 25 marca 2010 r., BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, pkt 38).

Zwazywszy na intensywno$¢ podobienstwa miedzy oznaczeniem ,kwiat bawelny” umieszczanym na
bawelnianych wyrobach widkienniczych wprowadzanych do sprzedazy przez spétke Gozze a znakiem
towarowym ,kwiat bawelny” widniejacym na towarach wprowadzanych do obrotu przez
licencjobiorcéw VBB, sad odsylajacy dokonal juz w swoim wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym ustalenia, ze w przypadku tego oznaczenia i znaku towarowego istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. Sad ten zastanawia si¢ jednak, czy z powodu braku
srzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 VBB nie moze dalej
powolywac sie na wspomniany znak. Gdyby tak bylo, sad ten sklanialby sie bowiem ku uwzglednieniu
podnoszonego przez spétke Gozze roszczenia wzajemnego, majacego na celu stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku towarowego ,kwiat bawelny”.

Co sie tyczy wspomnianego art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, z utrwalonego orzecznictwa
wynika, Ze znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany w rozumieniu tego przepisu, gdy jest on uzywany
zgodnie ze swoja podstawowa funkcja, jaka jest zapewnienie identyfikacji pochodzenia towaréw lub
ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, tak aby stworzy¢ lub zachowac rynek zbytu dla tych
towaréw i ustug, z wylaczeniem wypadkéw uzywania o charakterze symbolicznym, majacego na celu
wylacznie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 11 marca
2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43; z dnia 13 wrzesnia 2007 r., II Ponte
Finanziaria/OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 72; z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken,
C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 29).

W niniejszym wypadku bezsporne jest, ze umieszczanie przez licencjobiorcéw VBB znaku towarowego
»kwiat bawelny” na ich towarach wpisuje si¢ w cel stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych
towaréw.

Jednakze okolicznos¢, ze znak towarowy jest uzywany w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu
dla towar6éw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, a nie jedynie w celu utrzymania praw do
znaku, nie wystarczy, aby stwierdzi¢, ze jest on rzeczywiscie uzywany w rozumieniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009.

Jak wskazal bowiem Trybunal w orzecznictwie przypomnianym w pkt 37 niniejszego wyroku, réwnie
nieodzowne jest, by to uzywanie bylo zgodne z podstawowa funkcja znaku towarowego.
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W przypadku indywidualnych znakéw towarowych ich podstawowa funkcja polega na
zagwarantowaniu konsumentowi lub uzytkownikowi koncowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub
ustugi oznaczonych tym znakiem poprzez umozliwienie im odréznienia, bez ryzyka pomylki, tego
towaru lub tej uslugi od towaréw lub ustug majacych inne pochodzenie. Azeby znak towarowy moégt
bowiem spelnia¢ swoja role zasadniczego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy
traktatu systemie niezakldconej konkurencji, musi on stanowi¢ gwarancje tego, iz wszystkie oznaczone
nim towary lub ustugi zostaly wytworzone lub dostarczone pod kontrola jednego przedsigbiorstwa,
ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢ (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia
29 wrzesnia 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 28; z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal
Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 48; z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Osterreich The
Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20).

Istniejaca w ramach stosowania art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 konieczno$¢ uzywania znaku
zgodnie z podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia ttumaczy fakt, ze jakkolwiek oczywiscie znak
towarowy moze by¢ uzywany réwniez zgodnie z innymi jego funkcjami, takimi jak funkcja polegajaca
na gwarantowaniu jakosci towaru lub ustugi badZ tez funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub
reklamowa (zob. w szczegélnosci na ten temat wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in.,,
C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; a takze z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British
Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38), to jednak podlega on przewidzianym w tym rozporzadzeniu
sankcjom, jezeli w nieprzerwanym okresie pigciu lat nie byt on uzywany zgodnie ze swoja podstawowa
funkcja. W takim wypadku wobec wlasciciela znaku towarowego stwierdza sig, zgodnie
z postanowieniami art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, wygasniecie jego praw, chyba ze
moze on wskaza¢ uzasadnione powody nieuzywania znaku w sposdb, ktéry pozwolitby mu na
pelnienie przez ten znak jego podstawowej funkcji.

To zatem w $wietle powyzej przedstawionych zasad nalezy w niniejszym przypadku zbadad, czy
uzywanie indywidualnego znaku towarowego takiego jak ten rozpatrywany w postepowaniu gtéwnym
w charakterze znaku jakosci moze zosta¢ uznane za uzywanie zgodne z podstawowa funkcja znaku
towarowego.

W tym wzgledzie istotne jest, by nie myli¢ podstawowej funkcji znaku towarowego z innymi funkcjami,
przypomnianymi w pkt 42 niniejszego wyroku, ktére moze ewentualnie pelni¢ znak towarowy, na
przyklad z funkcja gwarantowania jakosci towaru lub ustugi.

Jezeli uzywanie indywidualnego znaku towarowego, cho¢ potwierdza sklad lub jakos¢ towaréw lub
ustug, nie gwarantuje konsumentom, ze owe towary lub ustugi pochodza z jednego okreslonego
przedsiebiorstwa, pod ktérego kontrola sa one wytwarzane lub $wiadczone i ktéremu w konsekwencji
mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za jakos¢ tych towaréw lub uslug, to takie uzywanie nie jest zgodne
z funkcja wskazywania pochodzenia.

Wynika stad, co wskazal réwniez rzecznik generalny w pkt 47 i 56 opinii, Zze nie mamy do czynienia
z uzywaniem zgodnym z podstawowa funkcja indywidualnego znaku towarowego, jezeli umieszczanie
tego znaku na towarach pelni wylacznie funkcje znaku jakosci dla tych towaréw, a nie ma na celu
zagwarantowania ponadto, ze towary te pochodza z jednego okreslonego przedsigbiorstwa, pod
ktérego kontrolg zostaly one wytworzone i ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jakos¢.

W odniesieniu do sprawy w postepowaniu gléwnym VBB o$wiadczylo na rozprawie przed Trybunatem,
ze jest zarejestrowanym (,kraft staatlicher Verleihung”) stowarzyszeniem niemajacym celu
zarobkowego, ze inwestuje $rodki finansowe pochodzace z udzielania licencji na swéj znak towarowy
w dzialalno$¢ promocyjna na rzecz bawelny, ze wydaje opracowania edukacyjne dotyczace bawelny
i organizuje seminaria na ten temat, ze dziala ono réwniez jako sad arbitrazowy, a ponadto sprawuje
funkcje publiczna poprzez udzial w ustalaniu ,,ceny CIF Bremen”, ktéra wyraza warto$¢ referencyjna
bawelny na rynku.
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Wyrazony w ten sposéb przez VBB na rozprawie przed Trybunalem cel tego stowarzyszenia pozwala
uznad, ze stowarzyszenie to nie zajmuje sie wytwarzaniem towaréw swoich licencjobiorcéw i w zaden
sposdb nie ponosi za te towary odpowiedzialnosci.

Do sadu odsytajacego nalezy jednak ustalenie, na podstawie wszystkich informacji przedlozonych mu
przez strony w postepowaniu gléwnym, czy istotne i zgodne dane pozwalaja na przyjecie, ze
umieszczanie nalezacego do VBB znaku towarowego ,kwiat bawelny” przez licencjobiorcéow tego
stowarzyszenia na ich towarach gwarantuje konsumentom, iz te towary pochodza z jednego
okreslonego przedsiebiorstwa, a mianowicie VBB, tworzonego przez przynalezace do niego podmioty,
pod ktdérego kontrolg wytwarzane sa owe towary i ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za ich
jakos¢.

W zadnym wypadku jednak takich danych nie moze stanowi¢ fakt, ze umowy licencyjne upowazniaja
VBB do weryfikowania, czy licencjobiorcy wykorzystuja wylacznie wildékna bawelny dobrej jakosci
pochodzace z czystej bawelny. Fakt ten moze co najwyzej wskazywad, ze VBB certyfikuje jako$¢ uzytych
surowcow. Jak wynika z art. 66 rozporzadzenia nr 207/2009 i z art. 74a wprowadzonego do tego
rozporzadzenia rozporzadzeniem 2015/2424, taka certyfikacja moze w danym wypadku wystarczy¢ do
stwierdzenia, ze znak towarowy — inny niz indywidualny — pelni swoja funkcje wskazywania
pochodzenia. Wspomniany art. 66 rozporzadzenia nr 207/2009 precyzuje bowiem, ze znak wspoélny
pelni funkcje wskazywania pochodzenia, jezeli odrdznia ,towary lub ustugi czlonkéw organizacji, ktéra
jest wlascicielem znaku, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”, a wspomniany art. 74a tego
rozporzadzenia stanowi, ze znak certyfikujacy pelni taka funkcje, gdy odrdznia ,towary lub ustugi,
ktére zostaly certyfikowane przez wlasciciela znaku pod wzgledem materialu, sposobu produkcji
towaréw lub $wiadczenia uslug, jakosci, doktadnosci lub innych wtasciwosci [...], od towarédw i ustug,
ktére nie sa w ten sposéb certyfikowane”. Jednakze spér w postepowaniu gléwnym dotyczy
indywidualnego znaku towarowego, zarejestrowanego dla towaréw. Jak wskazano zatem w pkt 41
niniejszego wyroku, taki znak towarowy pelni funkcje wskazywania pochodzenia, jezeli jego uzywanie
gwarantuje konsumentom, Zze oznaczone nim towary pochodza z jednego okreslonego
przedsiebiorstwa, pod ktérego kontrola towary te sa wytwarzane i ktéremu mozna przypisaé
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ tych towaréw w ich skonczonej postaci w nastepstwie procesu produkgcji.

Zwazywszy na ogol powyzszych rozwazan, odpowiedZ na pierwsze z postawionych pytan winna
brzmie¢: art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
umieszczanie przez wilasciciela lub za jego zgoda indywidualnego unijnego znaku towarowego na
towarach w charakterze znaku jakosci nie stanowi uzywania w charakterze znaku towarowego
mieszczacego sie w pojeciu ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu tego przepisu. Umieszczanie
wspomnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste uzywanie, jezeli zarazem
gwarantuje konsumentom, ze te towary pochodza z jednego okreslonego przedsiebiorstwa, pod
ktérego kontrola zostaly one wytworzone i ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$é.
W tym ostatnim przypadku wlasciciel tego znaku towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, do zakazania umieszczania przez osobe trzecia podobnego
oznaczenia na identycznych towarach, jezeli umieszczanie to stwarza prawdopodobienistwo
wprowadzenia odbiorcéw w blad.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez pytanie drugie sad odsytajacy dazy w istocie do ustalenia, po pierwsze, czy art. 52 ust. 1 lit. a)
i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze prawo do
indywidualnego znaku towarowego moze zosta¢ uniewaznione, jezeli wtasciciel znaku towarowego nie
gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobiorcéw regularnych kontroli jakosci,
spelnienia wigzanych przez odbiorcéw z tym znakiem oczekiwan co do jakosci.
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W tym wzgledzie warto wskaza¢ na wstepie, ze art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
przewiduje uniewaznienie prawa do znaku nie tylko w wypadku, gdy znak ten moze wprowadzaé
odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporzadzenia, ale réwniez generalnie, gdy
znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem art. 7 wspomnianego rozporzadzenia.
W konsekwencji w przypadku braku prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 prawo do znaku winno niemniej jednak co do zasady zosta¢
uniewaznione, jezeli okaze sie, ze rejestracji tego znaku dokonano z pominieciem jednej z pozostalych
podstaw odmowy rejestracji okreslonych w art. 7 tego rozporzadzenia.

Jezeli chodzi konkretnie o prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad okreslone w art. 7 ust. 1 lit. g)
rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy przypomnieé, ze zaklada ono, iz mozna przyjaé zaistnienie
rzeczywistego wprowadzenia konsumenta w blad lub zaistnienie dostatecznie wysokiego
prawdopodobienistwa wprowadzenia go w blad (wyroki: z dnia 4 marca 1999 r., Consorzio per la
tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, pkt 41; z dnia 30 marca 2006 r., Emanuel,
C-259/04, EU:C:2006:215, pkt 47).

Ponadto, aby mozna bylo stwierdzi¢, ze znak towarowy zostal zarejestrowany z pominieciem podstawy
odmowy rejestracji dotyczacej prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad okreslonego w art. 7 ust. 1
lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy wykazaé, ze samo oznaczenie zgloszone do celéw rejestracji
w charakterze znaku towarowego stwarza takie prawdopodobieristwo (zob. podobnie wyrok z dni
4 marca 1999 r., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, pkt 42,
43).

W niniejszym wypadku, aby ustali¢, czy znak towarowy ,kwiat bawelny” zostal zarejestrowany w dniu
22 maja 2008 r. z pominieciem podstawy odmowy rejestracji okre$lonej w art. 7 ust. 1 lit. g)
rozporzadzenia nr 207/2009, sad odsylajacy bedzie zmuszony zbadaé, czy samo oznaczenie ,kwiat
bawelny” zgloszone przez VBB moglo wprowadza¢ konsumentéw w blad. Pdzniejsze zarzadzanie przez
VBB jego znakiem towarowym i udzielanie licencji na jego uzywanie pozostaje w tym zakresie bez
znaczenia.

W rezultacie odpowiedZ na pierwsza cze$¢ pytania drugiego winna brzmieé: art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7
ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze na podstawie tacznego
zastosowania tych przepiséw prawo do indywidualnego znaku towarowego nie moze zostaé
uniewaznione z tego wzgledu, ze wlasciciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze
przeprowadzania u swoich licencjobiorcéw regularnych kontroli jakosci, spelnienia wigzanych przez
odbiorcéw z tym znakiem oczekiwan co do jako$ci.

Pytanie drugie ma, po drugie, na celu ustalenie, czy rozporzadzenie nr 207/2009 nalezy interpretowaé
w ten sposéb, ze jego przepisy dotyczace unijnych znakéw wspdlnych moga by¢ stosowane mutatis
mutandis do indywidualnych unijnych znakéw towarowych.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze zakres stosowania art. 66—74 rozporzadzenia nr 207/2009,
odnoszacych sie do unijnych znakéw wspdlnych, zostal wyraznie ograniczony na podstawie art. 66
ust. 1 tego rozporzadzenia do znakéw okreslonych jako wspdlne w momencie dokonywania
zgloszenia.

Takiego wyznaczenia zakresu stosowania powyzszych artykuléw nalezy $cisle przestrzegac¢, zwlaszcza ze
ustanowione w nich zasady, takie jak te okreslone w art. 67 wspomnianego rozporzadzenia, a dotyczace
regulaminu uzywania znaku towarowego, sa powigzane, od momentu dokonania zgloszenia do
rejestracji, z owym wyraznym okresleniem zgloszonego znaku towarowego jako znaku wspdlnego.
Analogiczne stosowanie tych zasad do indywidualnych unijnych znakéw towarowych nie jest zatem
mozliwe.
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61 W rezultacie odpowiedz na druga czes$¢ pytania drugiego winna brzmieé: rozporzadzenie nr 207/2009
nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze jego przepisy dotyczace unijnych znakéw wspélnych nie moga
by¢ stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych znakéw towarowych.

62

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (druga izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

Artykul 15 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze umieszczanie
przez wlasciciela lub za jego zgoda indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach
w charakterze znaku jakosci nie stanowi uzywania w charakterze znaku towarowego
mieszczacego si¢ w pojeciu ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu tego przepisu.
Umieszczanie wspomnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste uzywanie,
jezeli zarazem gwarantuje konsumentom, Zze te towary pochodza z jednego okreslonego
przedsiebiorstwa, pod ktorego kontrola zostaly one wytworzone i ktéremu mozna przypisac
odpowiedzialnos¢ za ich jako$s¢. W tym ostatnim przypadku wlasciciel owego znaku
towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, do
zakazania umieszczania przez osobe trzecia podobnego oznaczenia na identycznych

towarach, jezeli umieszczanie to stwarza prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow
w biad.

Artykul 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 naleZy interpretowac
w ten sposéb, ze na podstawie lacznego zastosowania tych przepisow prawo do
indywidualnego znaku towarowego nie moze zosta¢ uniewaznione z tego wzgledu, Ze
wlasciciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich
licencjobiorcow regularnych kontroli jakosci, spelnienia wiazanych przez odbiorcéw z tym
znakiem oczekiwan co do jakosci.

Rozporzadzenie nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, Ze jego przepisy dotyczace
unijnych znakéw wspolnych nie moga by¢ stosowane mutatis mutandis do indywidualnych
unijnych znakéw towarowych.

Podpisy
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