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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 4 kwietnia 2019 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku — Graficzny unijny znak towarowy TESTA ROSSA — Stwierdzenie cze$ciowego wygasniecia
prawa do znaku — Artykul 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE) 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Dowd6d uzywania — Uzywanie spornego znaku towarowego na
zewnatrz — Rownos¢ traktowania

W sprawach T-910/16 i T-911/16

Kurt Hesse, zamieszkaly w Norymberdze (Niemcy), reprezentowany przez adwokata M. Krogmanna,
strona skarzaca w sprawie T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, z siedziba w Mils (Austria), reprezentowana przez adwokata T. Raubala,
strona skarzaca w sprawie T-911/16,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPQO), reprezentowanemu przez
M. Fischera, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérych stronami postepowania przed Izba Odwotawczg EUIPO byli réwniez, interwenienci przed
Sadem, odpowiednio, w sprawie T-910/16 i w sprawie T-911/16,

Wedl & Hofmann GmbH,
i
Kurt Hesse,
majacych za przedmiot skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 5 pazdziernika
2016 r. (sprawa R 68/2016-1) dotyczaca postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku miedzy K. Hessem a Wedl & Hofmann,
SAD (piata izba),
w sktadzie: D. Gratsias, prezes, I. Labucka i I. Ulloa Rubio (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

* Jezyk postepowania: niemiecki.

PL
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uwzgledniajac skargi ztozone w sekretariacie Sadu w dniu 23 grudnia 2016 r.,

uwzgledniajac odpowiedzi na skargi zlozone przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu 15 marca
2017 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez interwenientéw w sekretariacie Sadu
w dniach 9 marca (sprawa T-910/16) i 23 marca 2017 r. (sprawa T-911/16),

uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakoniczeniu pisemnego
etapu postepowania nie wplynal wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
art. 106 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skarg bez przeprowadzenia
ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 8 lipca 2008 r. skarzaca w sprawie T-911/16, bedaca interwenientem w sprawie T-910/16,
Wedl & Hofmann GmbH, dokonala w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej
(EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd.
spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78, s. 1), zastapionym z kolei rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie graficzne, dla
ktérego zgloszono kolory czarny i czerwony (Pantone 186 C):

i
TESTA ROSM

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 i 38
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celéw rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z tych Kklas,
nastepujacemu opisowi:

— klasa 7: ,niesterowane recznie mtynki do kawy (elektryczne)”;
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— klasa 11: ,ekspresy do kawy (elektryczne); elektryczne urzadzenia do gotowania, zwlaszcza
urzadzenia do produkcji goracych i zimnych napojéw; aparatura i urzadzenia do wytwarzania
lodu”;

— klasa 20: ,meble”;

— klasa 21: ,przybory i pojemniki kuchenne lub domowe; urzadzenia filtrujace do kawy
(nieelektryczne); ekspresy do kawy (nieelektryczne); mitynki do kawy reczne; wyroby szklane,
porcelana, zwlaszcza naczynia; szklo”;

— klasa 25: ,odziez, zwlaszcza odziez gimnastyczna i sportowa, fartuchy, koszule, koszulki polo
i t-shirty; nakrycia glowy”;

— Kklasa 28: ,gry i przedmioty do zabawy; artykuly gimnastyczne i sportowe, zwlaszcza kije golfowe,
torby na kije golfowe, pitki golfowe, pitki do nogi, rakiety do tenisa, torby tenisowe, pitki tenisowe,
nieujete w innych klasach”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier; wyroby ciastkarskie i cukiernicze, lody; czekolada; czekolada
(napoje na bazie -); stodycze”;

— klasa 34: ,artykuly dla palaczy; zapalki”;

— klasa 38: ,telekomunikacja, zwlaszcza udostepnianie polaczen telekomunikacyjnych do $wiatowej
sieci komputerowe;j”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych
nr 43/2008 z dnia 27 pazdziernika 2008 r. Znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 11 maja 2009 r.
pod nr 007070519 dla towaréw i ustug wskazanych w pkt 3 powyzej.

W dniu 15 pazdziernika 2014 r. skarzacy w sprawie T-910/16 i interwenient w sprawie T-911/16, Kurt
Hesse, zlozyl wniosek o stwierdzenie cze$ciowego wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego
na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia 2017/1001] w odniesieniu do towaréw i uslug nalezacych do klas 7, 11, 20, 21, 25, 28,
30, 34 i 38, z wyjatkiem towaréw okreslonych jako ,kawa, herbata, kakao, cukier; czekolada; czekolada
(napoje na bazie -); stodycze”, nalezacych do klasy 30.

W dniu 17 lutego 2015 r. Wedl & Hofmann przedlozyta, w wyznaczonym terminie, uwagi dotyczace
uzywania spornego znaku towarowego i zazadala oddalenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa
do znaku, nie przedstawiajac jednak wszystkich dowodéw uzywania. Wedl & Hofmann przestata droga
pocztowa dowody uzywania, ktére doreczono EUIPO w dniu 23 lutego 2015 r. — po uplywie terminu.
W dniu 10 maja 2015 r. Wedl & Hofmann przedstawita dodatkowe dokumenty majace wykazaé
rzeczywiste uzywanie spornego znaku towarowego.

W dniu 17 listopada 2015 r. Wydzial Uniewaznienr stwierdzil wygasniecie praw Wedl & Hofmann
w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug wskazanych we wniosku o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku — ze skutkiem od dnia 15 pazdziernika 2014 r.

W dniu 13 stycznia 2016 r., na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66—71
rozporzadzenia 2017/1001), Wedl & Hofmann wniosta do EUIPO odwolanie od decyzji Wydzialu
Uniewaznien.

Decyzja z dnia 5 paZdziernika 2016 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza

EUIPO czesciowo uwzglednita odwotanie Wedl & Hofmann i cze$ciowo uchylifa decyzje Wydzialu
Uniewaznien, utrzymujac w mocy rejestracje spornego znaku towarowego dla ,pojemnikéw
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kuchennych lub domowych; wyrobéw szklanych, porcelany, zwlaszcza naczyn; szkla” nalezacych do
klasy 21 oraz ,odziezy, zwlaszcza fartuchéw, koszul, koszulek polo i t-shirtéw; nakry¢ glowy”
nalezacych do klasy 25 (zwanych dalej ,spornymi towarami nalezacymi do klas 21 i 257).
W szczegélnosci przede wszystkim Izba Odwolawcza stwierdzila, ze dowody przedstawione
z opdznieniem przez Wedl & Hofmann sa dopuszczalne na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001). W tym wzgledzie w pkt 22 zaskarzonej
decyzji Izba Odwolawcza przypomniata, ze w art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009 przyznano EUIPO
uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie stwierdzenia, czy nalezy uwzgledni¢ okolicznosci faktyczne
i dowody przedstawione z opdznieniem, i dodala, ze Trybunal orzekl, iz co do zasady,
i z zastrzezeniem odmiennego przepisu, przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodoéw jest
mozliwe po uplywie terminéw uzalezniajacych takie przedstawienie, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia nr 207/2009, i ze wcale nie zakazano zatem EUIPO uwzglednienia okolicznosci
faktycznych i dowodéw przywolanych lub przedstawionych z opdznieniem. Nastepnie Izba
Odwotawcza podkreslifa, ze uzywanie na zewnatrz znaku towarowego nie jest koniecznie réwnowazne
z uzywaniem skierowanym do konsumentéw koncowych i ze podniesiony przez Wedl & Hofmann
rzeczywisty charakter uzywania nie moze zosta¢ wykluczony jedynie ze wzgledu na fakt, ze przywotane
przez Wedl & Hofmann czynnosci handlowe nie byly skierowane do konsumentéw koncowych, lecz do
klientéw przemystowych jako licencjobiorcéw lub franczyzobiorcéw. W konsekwencji Izba
Odwotawcza stwierdzita, ze Wedl & Hofmann, w oparciu o przediozone dowody, wykazata rzeczywiste
uzywanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25.
Wreszcie Izba Odwotlawcza stwierdzila, ze dowody nie wystarczaja do wykazania uzywania spornego
znaku towarowego dla pozostalych towaréw i uslug wskazanych we wniosku o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku.

Zadania stron

Sprawa T-910/16
Kurt Hesse wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji i stwierdzenie wygasniecia praw Wedl & Hofmann
rowniez w odniesieniu do spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25;

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO i Wedl & Hofmann wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obcigzenie Kurta Hessego kosztami postepowania.

Sprawa T-911/16

Wedl & Hofmann wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci lub zmiane zaskarzonej decyzji;
— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

EUIPO i Kurt Hesse wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obciazenie Wedl & Hofmann kosztami postepowania.

Co do prawa

Po wysluchaniu stron w tej kwestii nalezy pofaczy¢ niniejsze sprawy dla celéw wydania orzeczenia
konczacego postepowanie, zgodnie z art. 19 § 2 i art. 68 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem.

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza wskazala, iz dowody uzywania wykazuja rzeczywiste
uzywanie spornego znaku towarowego dla spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25. Natomiast
stwierdzila ona brak rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego dla pozostalych towaréw
i ustug wskazanych we wniosku o stwierdzenie wygasnigecia prawa do znaku. W przedlozonych
odpowiednio skargach K. Hesse wnosi o uwzglednienie wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa
w odniesieniu do wszystkich wskazanych towaréw i uslug, a spétka Wedl & Hofmann zada oddalenia
tego wniosku w catosci.

Na poparcie skargi ztozonej w sprawie T-910/16 K. Hesse podnosi jedyny zarzut dotyczacy, w istocie,
naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

W sprawie T-911/16 Wedl & Hofmann podnosi dwa zarzuty, dotyczace, zarzut pierwszy — naruszenia
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
[obecnie art. 18 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] i zasady 40 ust. 5 rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim,
rozdz. 17, t. 1, s. 189) [obecnie art. 19 ust. 1 rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1430
z dnia 18 maja 2017 r. uzupelniajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajacego rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE)
nr 216/96 (Dz.U. 2017, L 205, s. 1)] w zwiazku z zasada 22 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 2868/95
(obecnie art. 10 ust. 3 i 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430), a zarzut drugi — naruszenia
zasady rownego traktowania.

Sad jest zdania, ze w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzy¢ lacznie jedyny zarzut w sprawie T-910/16
i zarzut pierwszy w sprawie T-911/16, przy uwzglednieniu, ze oba te zarzuty dotycza, w istocie,
naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, a w drugiej kolejnosci rozpatrzy¢ zarzut
drugi w sprawie T-911/16.

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze w ramach postepowania przed Sadem strony nie kwestionuja
dopuszczalnosci dowoddw przedstawionych przez Wedl & Hofmann przed Wydzialem Uniewaznien.

Wprawdzie w pkt 5 pisma procesowego zlozonego w sprawie T-911/16 i przed przedstawieniem
argumentéw majacych na celu kwestionowanie stwierdzenn Wedl & Hofmann co do istoty, K. Hesse
wskazal, ze ,skarga jest bezzasadna, chociazby z tego wzgledu, iz skarzaca przedstawita [...] dowody
uzywania [...] po uplywie terminu okreslonego przez [EUIPO] na dzien 17 grudnia 2015 r.”. Na
poparcie swojej argumentacji K. Hesse przywotal ponadto wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., New Yorker
SHK Jeans/OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484).

Jednakze w zakresie, w jakim w odpowiedzi na skarge K. Hesse wnidst nie o stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonej decyzji ze wzgledu na naruszenie prawa, jakiego miata dopusci¢ sie Izba Odwolawcza,
majac na wzgledzie wspomniane dowody, lecz o oddalenie skargi wniesionej przez Wedl & Hofmann,
nalezy oddali¢ te argumentacje jako nieistotna dla sprawy.

Wreszcie nawet przy zalozeniu, ze poprzez te argumentacje K. Hesse faktycznie dazy do oddalenia

przez Sad skargi Wedl & Hofmann i utrzymania w mocy zaskarzonej decyzji na podstawie innej niz
wskazana przez Izbe Odwolawcza we wspomnianej decyzji, taka argumentacja podlega oddaleniu.
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W tym wzgledzie wystarczy przypomnie¢, ze Sad przeprowadza kontrole zgodnosci z prawem decyzji
wydawanych przez instancje EUIPO. Jezeli dojdzie do przekonania, ze taka decyzja, zakwestionowana
we wniesionej do niego skardze, narusza prawo, powinien stwierdzi¢ jej niewazno$¢. Nie moze on
oddali¢ skargi, zastepujac wlasnym uzasadnieniem uzasadnienie wiasciwej instancji EUIPO [zob. wyrok
z dnia 9 wrze$nia 2010 r., Axis/OHIM - Etra Investigacién y Desarrollo (ETRAX), T-70/08,
EU:T:2010:375, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie jedynego zarzutu w sprawie T-910/16 i zarzutu pierwszego w sprawie T-911/16,
dotyczacych, w istocie, naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009

W ramach jedynego zarzutu w sprawie T-910/16 K. Hesse wskazal, ze Izba Odwolawcza powinna byta
utrzymac¢ w mocy stwierdzenie wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego w calosci.

W ramach zarzutu pierwszego w sprawie T-911/16 Wedl & Hofmann podnosi w istocie, ze
przedstawita dowdd rzeczywistego uzywania w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug, dla ktérych
zarejestrowano znak towarowy, a nie jedynie w odniesieniu do spornych towaréw nalezacych do klas 21
i25.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wygasniecie prawa wlasciciela unijnego
znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego
w postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat znak towarowy nie
byt rzeczywiscie uzywany w Unii Europejskiej w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal
zarejestrowany, i jezeli nie istnieja usprawiedliwione powody takiego nieuzywania.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 dowodem rzeczywistego uzywania unijnego
znaku towarowego jest réwniez dowod uzywania tego znaku w postaci réznigcej sie w elementach,
ktére nie zmieniaja odrdzniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten zostal
zarejestrowany.

Zgodnie z zasada 22 rozporzadzenia nr 2868/95, majaca zastosowanie do postepowania w sprawie
stwierdzenia wygasnigcia prawa do znaku na mocy zasady 40 ust. 5 tego rozporzadzenia, dowdd
uzywania znaku towarowego powinien dotyczy¢ miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru uzywania
znaku towarowego i ogranicza si¢, co do zasady, do przedstawienia dokumentéw i przedmiotéw
majacych znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie,
ogloszenia prasowe oraz pisemne o$wiadczenia okreslone w art. 76 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia
nr 207/2009 [obecnie art. 97 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia 2017/1001] [wyroki: z dnia 8 lipca 2004 r.,
Sunrider/OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 37; z dnia
10 wrzesnia 2008 r., Boston Scientific/OHIM - Terumo (CAPIO), T-325/06, niepublikowany,
EU:T:2008:338, pkt 27].

Przy wykladni pojecia rzeczywistego uzywania nalezy uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze ratio legis wymogu,
zgodnie z ktérym znak towarowy powinien byé rzeczywiscie uzywany, nie jest zwiazane ani z ocena
sukcesu handlowego, ani z kontrola strategii gospodarczej przedsigebiorstwa, ani z uzaleznieniem
ochrony znakéw towarowych od ich gospodarczego wykorzystania na duzg skale [zob. wyroki: z dnia
8 lipca 2004 r., MFE Marienfelde/OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223,
pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 27 wrzesnia 2007 r., La Mer Technology/OHIM -
Laboratoires Goémar (LA MER), T-418/03, niepublikowany, EU:T:2007:299, pkt 53 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Jak wynika z orzecznictwa, znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany wéwczas, gdy korzysta sie z niego
zgodnie z jego podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie, ze towary i ustugi, dla ktérych zostat on
zarejestrowany, pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku
zbytu dla tych towaréw lub ustug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze symbolicznym
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majacego na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia
11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43). Ponadto warunek dotyczacy rzeczywistego
uzywania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy w postaci, w jakiej jest chroniony na
wlasciwym obszarze, byl uzywany publicznie i w sposéb skierowany na zewnatrz [zob. wyroki: z dnia
6 pazdziernika 2004 r., Vitakraft-Werke Withrmann/OHIM - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02,
EU:T:2004:292, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 4 lipca 2014 r., Construccion,
Promociones e Instalaciones/OHIM — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA
INDUSTRIAL), T-345/13, niepublikowany, EU:T:2014:614, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego powinna opiera¢ si¢ na wszystkich
faktach i okolicznosciach wlasciwych dla ustalenia prawdziwosci wykorzystania handlowego tego
znaku, a w szczegélnosci na uzywaniu uznanym za uzasadnione w rozpatrywanym sektorze gospodarki
w celu utrzymania lub zdobycia udzialéw w rynku dla towaréw lub ustug chronionych przez znak
towarowy, charakterze tych towaréw lub uslug, cechach rynku oraz zakresie i czestotliwo$ci uzywania
znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 10 wrze$nia 2008 r., CAPIO, T-325/06, niepublikowany,
EU:T:2008:338, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ wykazane za pomoca przypuszczen
dotyczacych prawdopodobienistwa wystapienia danej sytuacji lub domnieman, lecz powinno opiera¢ sie
na konkretnych i obiektywnych dowodach, z ktérych wynika, iz znak byl uzywany faktycznie i na
wystarczajaca skale na danym rynku [zob. wyrok z dnia 23 wrze$nia 2009 r., Cohausz/OHIM -
Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam
orzecznictwo]. W konsekwencji nalezy dokona¢ calo$ciowej oceny uwzgledniajacej wszystkie istotne
czynniki danego wypadku, co skutkuje okre$lona wspélzaleznoscia uwzglednianych czynnikéw [zob.
wyrok z dnia 18 stycznia 2011 r., Advance Magazine Publishers/OHIM — Capela & Irmaos (VOGUE),
T-382/08, niepublikowany, EU:T:2011:9, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

To w $wietle powyzszych rozwazan nalezy rozpatrzy¢ analize Izby Odwotawczej dotyczaca, po
pierwsze, rzeczywistego charakteru uzywania spornego znaku towarowego dla spornych towaréw
nalezacych do klas 21 i 25, oraz po drugie, braku rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego
dla pozostalych towaréw i ustug wskazanych we wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku.

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze ze wzgledu na to, iz wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do
spornego znaku towarowego zostal zlozony w dniu 15 pazdziernika 2014 r., okres pieciu lat wskazany
w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 obejmuje, jak w pkt 43 zaskarzonej decyzji stusznie
wskazala Izba Odwotawcza, okres od dnia 15 pazdziernika 2009 r. do dnia 14 pazdziernika 2014 r.

W celu zbadania rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego Izba Odwotawcza oparta sie na
nastepujacych dowodach przedstawionych przez Wedl & Hofmann, ktére opisano w zaskarzonej
decyzji:

— zrzutach z ekranu pochodzacych z witryny internetowej ,www.testarossacafe.com”, zawierajacych
informacje dotyczace placéwek spotki Wedl & Hofmann, ktéra prowadzi sie¢ ,kawiarni”
w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Egipcie;

— dwdch kopiach koszulki pitkarskiej przedstawiajacych, na przedniej stronie, sporny znak towarowy
W nieznacznie zmienionej formie;

— wydrukach ogloszern reklamowych i fotografiach ,kawiarni” oznaczonych spornym znakiem
towarowym w Niemczech, na Wegrzech lub w Zjednoczonym Krélestwie;

— piSmie z lutego 2014 r. zawierajacym potwierdzenie zamdwienia ogloszenia reklamowego dla

»kawy” oznaczonej spornym znakiem towarowym, w wysokos$ci 30 000 EUR, w czasopi$mie Body &
Soul;

ECLLLEEU:T:2019:221 7


http:www.testarossacafe.com

35

36

37

WYROK Z DNIA 4.4.2019 R. — Sprawy T-910/16 1 T-911/16
Hesse 1 WepL & HormMaNN/EUIPO (TESTA ROSSA)

— wykazie ,kawiarni” oznaczonych spornym znakiem towarowym zalozonych w Niemczech, we
Wtoszech, na Wegrzech, w Austrii i Rumunii poczawszy od 2009 r.;

— czterech wersjach wydrukowanego ogloszenia reklamowego sieci handlowej Miiller dla ,kawy”
oznaczonej spornym znakiem towarowym;

— roéznych tabelach sporzadzonych przez wlasciciela spornego znaku towarowego, w ktérych zawarto
wykazy sprzedazy w latach 2009-2015 towaréw oznaczonych spornym znakiem towarowym,
w szczegblnosci kubkéw papierowych, recznikéw papierowych, kawy, szklanych naczyn do picia,
kapsutek, dlugopiséw, sztuécédw, popielniczek, zapalniczek, zegarkéw, brelokéw do kluczy
i parasoli, z odpowiednimi wskazaniami dotyczacymi ilo$ci i warto$ci sprzedazy dystrybuowanych
towaréw oraz odbiorcéw tych sprzedanych towardéw;

— roéznych tabelach sporzadzonych przez wilasciciela spornego znaku towarowego, w ktérych
wskazano zamdwienia i dostawy tkanin oznaczonych spornym znakiem towarowym w latach
2010-2012, ze wskazaniem cen i odbiorcéw;

— réznych fotografiach ,kawiarni” oznaczonych spornym znakiem towarowym;

— zwiagzanym z Rumuniag wykazie towaréw oznaczonych spornym znakiem towarowym
sprzedawanych przez réznych franczyzobiorcéw, w szczegdlnosci wyrobéw cukierniczych, zastaw
stofowych, porcelany, artykuléw reklamowych, toreb, parasoli, wpinek do klapy i odziezy takiej jak
fartuszki, czapki lub koszulki polo, ze wskazaniem odpowiednich cen i ilo$ci;

— fotografii przedstawiajacej dwie zapalniczki oznaczone spornym znakiem towarowym;

— wymianie korespondencji miedzy W. a F., w ktérej ten ostatni powiadomit W., ze Wedl & Hofmann
dysponuje numerem telefonu od 1998 r., na ktéry mozna dzwoni¢ z Niemiec, Francji, Wloch
i Szwajcarii;

— broszurze reklamowej dotyczacej spornego znaku towarowego, w ktérej przedstawiono
w  szczegbélnosci pochodzenie i proces wytwarzania kawy oznaczonej spornym znakiem
towarowym. W broszurze tej przedstawiono takze kapsulki z kawa i inne towary oznaczone
spornym znakiem towarowym takie jak filizanki i szklanki do kawy, maszyny do kawy, dozowniki
do cukru, tyzki, fartuszki, koszulki polo, torby dla kelneréw i reczniki papierowe — wszystkie
oznaczone spornym znakiem towarowym;

— broszurze dotyczacej franczyzy spornego znaku towarowego, opisujacej pojecie franczyzy i rézne
towary oznaczone spornym znakiem towarowym.

W pierwszej kolejnosci K. Hesse podnosi, ze przedstawione przez Wedl & Hofmann dowody nie moga
wykaza¢ istnienia rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego dla spornych towaréw
nalezacych do klas 21 i 25 w zakresie, w jakim te dowody uzywania nie odnosza si¢ do sprzedazy
konsumentom koncowym. W tym wzgledzie K. Hesse podnosi, ze tabele sprzedazy przedstawione jako
dowdd uzywania przez Wedl & Hofmann dotycza licencjobiorcéw i franczyzobiorcéw, lecz nie
wykazujg, ze towary byly dystrybuowane do konsumentéw koncowych.

EUIPO i Wedl & Hofmann kwestionuja argumenty K. Hessego.

W niniejszym wypadku nalezy przypomnie¢, ze jest prawds, iz zgodnie z orzecznictwem rzeczywiste
uzywanie znaku towarowego wymaga, by uzywanie to bylo publiczne i na zewnatrz (wyrok z dnia
8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 39; zob. takze, podobnie, wyrok z dnia
11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 37). Jest takze prawda, ze ocena rzeczywistego
charakteru uzywania znaku towarowego powinna opiera¢ si¢ na wszystkich faktach i okolicznosciach
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wlasciwych dla ustalenia prawdziwo$ci wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczegdélnosci na
uzywaniu uznanym za uzasadnione w rozpatrywanym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub
zdobycia udzialéw w rynku dla towaréw lub ustug chronionych przez znak towarowy, charakterze tych
towaréw lub ustug, cechach rynku oraz zakresie i czestotliwosci uzywania znaku towarowego (zob.
wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 40 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Jednakze w pkt 58 i 59 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stusznie uscislita, Ze to uzywanie na
zewnatrz nie oznacza, iz koniecznie chodzi o uzywanie skierowane do konsumentéw koncowych.
Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego odnosi sie bowiem do rynku, na ktérym wlasciciel unijnego
znaku towarowego wykonuje dziatalno$¢ gospodarcza i na ktérym ma on zamiar korzysta¢ ze znaku
towarowego. A zatem stwierdzenie, Ze uzywanie na zewnatrz znaku towarowego w rozumieniu
orzecznictwa polega koniecznie na uzywaniu skierowanym do konsumentéw koncowych,
skutkowaloby wyltaczeniem znakéw towarowych uzywanych jedynie w relacjach miedzy spoétkami
z zakresu zastosowania rozporzadzenia nr 207/2009. Wtasciwy krag odbiorcéw, do ktérych skierowano
znaki towarowe, nie obejmuje bowiem jedynie konsumentéw koncowych, lecz takze specjalistow,
klientéw przemystowych i innych profesjonalnych uzytkownikéw [zob. wyrok z dnia 7 lipca 2016 r.,
Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, niepublikowany, EU:T:2016:395, pkt 49
i przytoczone tam orzecznictwo].

W tym wzgledzie, jak wynika z licznych dokumentéw przedstawionych przez Wedl & Hofmann jako
dowdd uzywania spornego znaku towarowego, jest bezsporne, ze Wedl & Hofmann prowadzi sie¢
»kawiarni” za posrednictwem franczyzobiorcéw i licencjobiorcéw i ze sporne towary nalezace do klas
21 i 25 sa sprzedawane na rynku przez tych ostatnich w ramach uméw franczyzy lub licencji, wsrod
konsumentéw koncowych. A zatem zgodnie z orzecznictwem wskazanym w pkt 38 powyzej sprzedaz
ta moze wykaza¢ uzywanie publiczne i na zewnatrz spornego znaku towarowego. W tym kontekscie
fakt, ze Wedl & Hofmann nie utrzymywata bezpo$rednich relacji z konsumentami koricowymi, nie jest
istotny.

Powyzszej oceny nie moze podwazy¢ argument K. Hessego, zgodnie z ktérym okolicznos¢, ze Wedl &
Hofmann zawarfa umowy franczyzy i licencji nakladajace na licencjobiorcéw i franczyzobiorcow szereg
obowiazkéw w dziedzinie reklamy, promocji i wprowadzania do obrotu, upodabnia umowy franczyzy
lub licencji do zwyklych relacji z pracownikami i przedstawicielami tej spé6iki, ktérych to relacji nie
mozna zakwalifikowa¢ jako rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 15 rozporzadzenia nr 207/2009.
W tym wzgledzie umowa franczyzy lub licencji stanowi znany model organizacji w Zzyciu
gospodarczym, ktérego nie mozna uznaé za czysto wewnetrzne uzywanie. Nalezy stwierdzi¢, ze na
rynku takim jak rynek Unii, aby utworzy¢ lub zachowaé rynek zbytu dla towaréw takich jak towary
rozpatrywane w niniejszym wypadku, powszechne jest dokonywanie czynnosci handlowych
z profesjonalistami w danej branzy, a mianowicie w szczegdélnosci z podmiotami zajmujacymi sie dalsza
odsprzedaza. W konsekwencji nie mozna co do zasady wykluczyé, ze uzywanie znaku towarowego
wykazane za pomoca czynnosci handlowych skierowanych do profesjonalistow z danej branzy moze
zosta¢ uznane za uzywanie zgodne z zasadnicza funkcja znaku towarowego w rozumieniu
orzecznictwa przywolanego w pkt 30 powyzej (wyrok z dnia 7 lipca 2016 r., FRUIT, T-431/15,
niepublikowany, EU:T:2016:395, pkt 50).

W kazdym wypadku nalezy wskaza¢, ze z dowodéw, a w szczegélnosci z tabeli zawierajacych dane
przedstawiajace ilo$¢ i warto$¢ sprzedazy towaréw dystrybuowanych w latach 2009-2015, wynika, ze
zamoéwienia byly takze kierowane do spdtek innych niz franczyzobiorcy i licencjobiorcy. Powyzsze
wykazuje, zZe uzywanie spornego znaku towarowego mialo charakter publiczny i bylo skierowane na
zewnatrz, nie za$ wylacznie do wewnatrz przedsiebiorstwa bedacego wlascicielem spornego znaku
towarowego lub w ramach sieci franczyzobiorcéw i licencjobiorcéw.

Stusznie zatem Izba Odwolawcza stwierdzila, ze przestanka zwigzana z uzywaniem znaku towarowego
publicznie i na zewnatrz wydaje si¢ spelniona w niniejszym wypadku.
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W drugiej kolejnosci K. Hesse twierdzi, ze dostarczanie spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25
przez Wedl & Hofmann nie ma innej racji bytu niz ta zwiazana z promowaniem innych towaréw lub
ustug oznaczonych spornym znakiem towarowym takich jak ,kawa” lub ustugi $wiadczone przez
»kawiarnie”. W tych okoliczno$ciach umieszczenie spornego znaku towarowego na tych towarach nie
przyczynia si¢ do utworzenia rynku zbytu dla nich ani do ich odréznienia w interesie konsumentéw
od towaréw pochodzacych z innych przedsigbiorstw, majac na wzgledzie, ze wspomniane towary nie
sa konkurencyjne wobec innych towaréw lub ustug na rynku.

EUIPO i Wedl & Hofmann kwestionuja argumenty K. Hessego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojecie rzeczywistego uzywania nalezy rozumie¢ jako faktyczne
uzywanie, zgodne z podstawowa funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi
lub koricowemu odbiorcy, ze towar lub ustuga pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa, umozliwiajac
mu — bez ryzyka wprowadzenia w blad — odrdznienie tego towaru lub tej ustugi od towardw i ustug
pochodzacych z innych przedsigbiorstw (wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01,
EU:C:2003:145, pkt 35, 36; z dnia 9 grudnia 2008 r., Verein Radetzky-Orden, C-442/07,
EU:C:2008:696, pkt 13).

W tym wzgledzie z powyzszego pojecia rzeczywistego uzywania wynika, ze ochrona znaku towarowego
i skutki, na ktére w wyniku jego rejestracji mozna powotywac si¢ wzgledem oséb trzecich, nie moga
trwad, jezeli znak towarowy utracil podstawe do wystepowania w obrocie, jaka jest wykreowanie lub
zachowanie rynku zbytu dla towaréw lub uslug oznaczonych oznaczeniem tworzacym ten znak
towarowy wzgledem towaréw lub ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw (wyroki: z dnia
11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 37; z dnia 9 grudnia 2008 r., Verein
Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, pkt 14).

W konsekwencji, aby okresli¢, czy rzeczywiste uzywanie zostalo wykazane, nalezy zbada¢, czy poprzez
uzywanie znaku towarowego przedsiebiorstwo zamierza utworzy¢ lub zachowaé rynek zbytu dla
swoich towaréw lub ustug w Unii wzgledem towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. Sytuacja taka
nie ma miejsca, gdy te towary lub uslugi nie sa konkurencyjne wobec towaréw lub uslug
proponowanych na rynku przez inne przedsigbiorstwa, czyli gdy nie sa one — i nie maja by¢ —
dystrybuowane w obrocie handlowym [wyrok z dnia 9 wrze$nia 2011 r., Omnicare/OHIM - Astellas
Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, niepublikowany, EU:T:2011:452, pkt 68].

W niniejszym wypadku, nawet jesli nie mozna wykluczy¢, ze sporne towary nalezace do klas 21 i 25
moga by¢ proponowane, aby ostatecznie zacheci¢ wlasciwy krag odbiorcéw do nabycia ,kawy”
sprzedawanej przez Wedl & Hofmann, nie s3 one jednak dystrybuowane w celu zrekompensowania
zakupu innych towaréw takich jak ,kawa”, ani w celu promowania sprzedazy tych ostatnich, majac na
wzgledzie, ze z przedstawionych przez Wedl & Hofmann dowoddéw, w szczegélnosci z materialéw
reklamowych, broszur franczyzy oraz wykazéw sprzedazy, wynika, ze sporne towary nalezace do klas 21
i 25 sa ksiegowane i proponowane odrebnie wraz z numerami zamodwien, ilo§ciami i warto$cia
sprzedazy, a takze niezaleznie od ,kawy” — nawet przy zalozeniu, Ze towar ten stanowi towar
zasadniczo wprowadzany do obrotu przez spétke Wedl & Hofmann. Sprzedaz ta stanowi uzywanie,
ktérego obiektywnym celem jest utworzenie lub utrzymanie rynku zbytu dla rozpatrywanych towaréw,
a wysokos¢ tej sprzedazy, rozpatrywana w kontekscie okresu i czestotliwo$ci uzywania, nie jest na tyle
nieznaczna, by mozna bylo uzna¢, ze chodzi o uzywanie jedynie symboliczne — minimalne lub fikcyjne
— ktérego jedynym celem byloby utrzymanie ochrony prawa do znaku towarowego. W konsekwencji
nalezy stwierdzi¢, ze chodzi o towary autonomiczne odnoszace si¢ do wlasnego rynku zbytu.

Ponadto nalezy wskaza¢, ze sporne towary nalezace do klas 21 i 25 s3 konkurencyjne wzgledem innych
podobnych towaréw na rynku, w szczegélnosci gdy sa one dostarczane przez przedsiebiorstwa
dzialajace na rynku kawy, ktére moga takze dostarcza¢ towary takie jak ,kubki papierowe”, ,filizanki do
kawy”, ,szklanki” lub ,dozowniki do cukru” w celu promowania podstawowego towaru, a mianowicie

kawy.
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W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze poprzez takie uzywanie jej znaku towarowego Wedl & Hofmann
dazy do utworzenia lub zachowania rynku zbytu dla spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25 — na
rynku, na ktérym obecne sa takze inne przedsiebiorstwa.

Stusznie zatem Izba Odwolawcza stwierdzila, ze przedstawione przez Wedl & Hofmann dokumenty
dotyczace uzywania spornego znaku towarowego wykazuja, iz sporny znak towarowy nie byl uzywany
w sposob czysto wewnetrzny dla spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25 jedynie w celu
promowania sprzedazy innych towaréw spétki Wedl & Hofmann.

W trzeciej kolejnosci Wedl & Hofmann podnosi w istocie, ze przedstawila dowdd rzeczywistego
uzywania w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug, dla ktérych znak towarowy zostal
zarejestrowany, a nie jedynie w odniesieniu do spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25. W tym
wzgledzie twierdzi ona, ze o ile Izba Odwolawcza prawidlowo ocenita dokumenty przedstawione jako
dowdd uzywania, o tyle powinna ona byla stwierdzié¢, ze dowdd wystarczajacego uzywania zostal
przedstawiony w odniesieniu do wszystkich towaréw i uslug wskazanych w pkt 3 powyzej.

EUIPO i K. Hesse kwestionuja argumenty Wedl & Hofmann.

W niniejszym wypadku nalezy stwierdzié, ze przedstawione przez Wedl & Hofmann dokumenty nie
umozliwiaja stwierdzenia, ze Izba Odwolawcza popelnita blad, nie ustalajac istnienia rzeczywistego
uzywania spornego znaku towarowego dla towaréw i ustug innych niz sporne towary nalezace do klas
211 25.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze — jak stusznie stwierdzita Izba Odwotawcza — Wedl & Hofmann
przedstawita jedynie wystarczajace wskazéwki dotyczace miejsca, okresu i zakresu uzywania spornego
znaku towarowego w odniesieniu do spornych towaréw nalezacych do klas 21 i 25, w szczegdlnosci
w formie tabeli zawierajacych szereg réznych danych odnoszacych sie do daty, paristwa, towaréw, cen
i wartosci sprzedazy. Co wiecej, wskazania zawarte w tabelach zostaly potwierdzone za pomoca innych
dowodéw, takich jak fotografie, ogloszenia reklamowe, broszura reklamowa i broszura franczyzy. Co sie
tyczy pozostalych towaréw i uslug, Wedl & Hofmann nie przedstawita zadnego dowodu
umozliwiajacego wykazanie, ze takie towary byly sprzedawane w Unii w istotnym okresie. Wedl &
Hofmann powinna za$ byla wykaza¢ rzeczywiste uzywanie spornego znaku towarowego, a mianowicie
przedstawi¢ wszelkie dowody oparte nie na prawdopodobienstwie lub domniemaniach, lecz na
konkretnych i obiektywnych okoliczno$ciach umozliwiajacych jej wykazanie, ze wspomniany znak
towarowy byl faktycznie i wystarczajaco uzywany na danym rynku (zob. podobnie i analogicznie wyrok
z dnia 23 wrze$nia 2009 r., acopat, T-409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 69, 70).

Scislej, po pierwsze, nalezy wskaza¢, ze z dokumentéw tych nie mozna wywie$¢ zadnej wskazéwki ani
zadnego dowodu rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
nalezacych do klas 7, 11, 20 i 28. W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze Wedl & Hofmann nie
przedstawila zadnej faktury, zadnego formularza zamoéwienia, zadnej wartosci sprzedazy, zadnej
wartosci reklamy ani zadnych danych wskazujacych na udzial w rynku towaréw takich jak ,mtynki do
kawy” nalezace do klasy 7, ,meble” nalezace do klasy 20, ,gry” i ,przedmioty do zabawy” nalezace do
klasy 28, ,ekspresy do kawy” i ,elektryczne urzadzenia do gotowania” nalezace do klasy 11 lub ponadto
»artykuly sportowe” nalezace, w szczegdlnosci, do klasy 28, ktére wprowadzono by do obrotu ze
spornym znakiem towarowym. Co wiecej, jesli chodzi o ,odziez gimnastyczna i sportowa” nalezaca do
klasy 25, w pkt 66 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stusznie wskazala, ze aby ustali¢ rzeczywiste
uzywanie tych towaréw, nie wystarcza przedlozenie jedynie fotografii koszulki pitkarskiej
przedstawiajacej sporny znak towarowy — bez dodatkowych dowodoéw.

Po drugie, co sie tyczy towaréw nalezacych do klasy 34, a mianowicie ,artykuléw dla palaczy”
i ,zapalek”, nalezy podkresli¢, ze o ile warto$¢ ich sprzedazy wskazano w dostarczonych przez Wedl &
Hofmann tabelach danych dotyczacych sprzedazy ,zapalniczek” i ,popielniczek”, warto$¢ tej sprzedazy
jest bardzo niska, wrecz nieistotna, w stosunku do warto$ci sprzedazy pozostatych towaréw takich jak
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skawa”, ,kubki papierowe” lub ,filizanki”, lub ,szklanki” do kawy. Przedstawione dowody nie
umozliwiaja zatem ustalenia, czy chodzi o uzywanie punktowe, niewykraczajace poza uzywanie
symboliczne, czy tez o uzywanie wystarczajaco istotne, aby moglo zosta¢ uwzglednione.

Po trzecie, co si¢ tyczy ustug nalezacych do klasy 38, nalezy wskaza¢, ze dowdd uzywania réwniez nie
zostal przedstawiony. Zaden z dowodéw nie wykazuje bowiem, ze Wedl & Hofmann $wiadczyta ustugi
telekomunikacyjne. Jak w pkt 67 zaskarzonej decyzji slusznie wskazata Izba Odwotlawcza, sama
okoliczno$¢, ze Wedl & Hofmann utworzyta numer obslugi telefonicznej, nie wykazuje $wiadczenia
przez Wedl & Hofmann uslug telekomunikacyjnych oznaczonych spornym znakiem towarowym.
Zwykle udostepnienie numeru obstugi telefonicznej lub bezposredniej linii telefonicznej dla klientéw
nie stanowi bowiem autonomicznej ustugi $wiadczonej za wynagrodzeniem na rzecz oséb trzecich
i nie moze zosta¢ uznane za mogace skutkowaé utworzeniem rynku zbytu, lecz jedynie za ustuge
pomocnicza zwiazana ze sprzedaza towardw faktycznie wprowadzonych do obrotu przez wtasciciela
znaku towarowego. Wobec braku faktur lub obiektywnych informacji dotyczacych wysokosci obrotu
uzyskanego w nastepstwie $§wiadczenia tych ustug oraz uscislen dotyczacych daty, ilosci lub jakosci
zrealizowanych $wiadczen, sama wspomniana w pkt 34 powyzej wymiana korespondencji nie
umozliwia stwierdzenia, Ze sporny znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany.

Co sie tyczy wniosku o wystuchanie pana W., nalezy podkresli¢, ze wniosek ten nalezy w kazdym
wypadku oddali¢, poniewaz w $wietle wszystkich powyzszych rozwazan Sad mdgt skutecznie orzec
w przedmiocie podniesionych stwierdzen, zarzutéw i argumentéw.

Stusznie zatem Izba Odwotawcza stwierdzita brak rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw i ustug innych niz sporne towary nalezace do klas 21 i 25.

Z powyzszego wynika, ze w sprawie T-910/16 nalezy oddali¢ podniesiony przez K. Hessego jedyny
zarzut dotyczacy, w istocie, naruszenia art. 51 wust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.
W konsekwencji skarga w tej sprawie zostaje oddalona.

Z powyzszego wynika réwniez, ze w sprawie T-911/16 nalezy oddali¢ podniesiony przez Wedl &
Hofmann zarzut pierwszy dotyczacy, w istocie, naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/20009.

W przedmiocie zarzutu drugiego w sprawie T-911/16, dotyczgcego naruszenia zasady rownego
traktowania

W zarzucie drugim Wedl & Hofmann podnosi, ze wykazanie rzeczywistego uzywania znaku
towarowego posiadanego przez niewielkie przedsiebiorstwo takie jak przedsigbiorstwo Wedl &
Hofmann jest znacznie trudniejsze. Zdaniem Wedl & Hofmann zaskarzona decyzja narusza zasade
réwnego traktowania, poniewaz nalozono w niej na Wedl & Hofmann podwyzszone wymogi
odnoszace si¢ do przedstawienia dowoddw uzywania.

EUIPO i K. Hesse kwestionuja argumenty Wedl & Hofmann.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zasada rownego traktowania wymaga, by poréwnywalne sytuacje
nie byly traktowane w rézny sposéb, lecz réwniez by rézne sytuacje nie byly traktowane w sposéb
identyczny, chyba ze takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione (wyroki: z dnia 17 lipca 1997 r.,
National Farmers’ Union i in., C-354/95, EU:C:1997:379, pkt 61; z dnia 16 wrze$nia 2004 r., Merida,
C-400/02, EU:C:2004:537, pkt 22).

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze o ile rzeczywiste uzywanie jest oceniane w odniesieniu do danego

wypadku, o tyle jego ocena nie polega zasadniczo na uwzglednieniu zrealizowanego obrotu lub
warto$ci sprzedazy w danym okresie. Artykul 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i zasada 22
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ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95 nie maja bowiem na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli
strategii gospodarczej danego przedsiebiorstwa, ani uzaleznienia ochrony znakéw towarowych od ich
gospodarczego wykorzystania na duza skale (zob. analogicznie wyrok z dnia 8 lipca 2004 r.,
VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 36—38).

Izba Odwolawcza — po przeprowadzeniu przez nig calo$ciowej oceny i uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw rozpatrywanego wypadku — stwierdzila zas, ze przedstawione przez Wedl &
Hofmann dowody nie wystarczaja, aby wykaza¢ rzeczywiste uzywanie spornego znaku towarowego dla
towaréw i uslug nalezacych do klas 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 i 38, z wyjatkiem spornych towaréw
nalezacych do klas 21 i 25.

Co wiecej, ocena rzeczywistego uzywania znaku towarowego nie moze skutkowa¢ odmiennym
traktowaniem malych i duzych przedsiebiorstw w zakresie, w jakim taka ocena opiera si¢ na
wszystkich faktach i okoliczno$ciach, na podstawie ktérych mozna ustali¢, czy znak byl faktycznie
wykorzystywany gospodarczo, a w szczegdlnosci powinna ona uwzglednia¢ sposoby korzystania ze
znaku uznawane w danej branzy gospodarki za uzasadnione dla utrzymania lub utworzenia rynku
zbytu dla towaréw lub ustug chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towaréw lub
ustug, cechy danego rynku, zakres i czestotliwo$¢ wykorzystania znaku (wyrok z dnia 8 lipca 2004 r.,
VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 40).

Z powyzszego wynika, Ze nie mozna stwierdzi¢ odmiennego traktowania w ramach oceny
rzeczywistego uzywania znaku towarowego w zaleznos$ci od wielkosci przedsiebiorstwa bedacego
wlascicielem znaku w zakresie, w jakim ocene rzeczywistego uzywania tego znaku przeprowadza sie
w $wietle takich samych obiektywnych kryteriéw opisanych w pkt 68 powyzej — bez wzgledu na
wielkos¢ przedsiebiorstwa.

Z powyzszego wynika, ze w sprawie T-911/16 nalezy oddali¢ zarzut dotyczacy naruszenia zasady
réownego traktowania. Ze wzgledu na oddalenie tego zarzutu oraz zarzutu dotyczacego, w istocie,
naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy, w konsekwencji, oddali¢ skarge
zlozona w niniejszej sprawie w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania kosztami zostaje obcigzona, na Zzadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Ze wzgledu na to, ze K. Hesse przegral sprawe T-910/16, nalezy obciazy¢ go kosztami zgodnie
z zadaniami EUIPO i Wedl & Hofmann.

Ze wzgledu na to, ze Wedl & Hofmann przegrala sprawe T-911/16, nalezy obciazy¢ ja kosztami
zgodnie z zadaniami EUIPO i K. Hessego.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD (piata izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Sprawy T-910/16 i T-911/16 zostaja polaczone do celéw wydania wyroku.
2) Skargi zostaja oddalone.
3) W sprawie T-910/16 Kurt Hesse zostaje obciazony kosztami postepowania.

4) W sprawie T-911/16 Wedl & Hofmann GmbH zostaje obciazona kosztami postepowania.
Gratsias Labucka Ulloa Rubio
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Podpisy
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