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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (szésta izba)

z dnia 6 czerwca 2019 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Postepowanie
w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku — Graficzny znak towarowy przedstawiajacy krzyz
umieszczony na bocznej stronie buta sportowego — Oddalenie wniosku o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku

W sprawie C-223/18 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 27 marca 2018 r.,

Deichmann SE, z siedzibg w Essen (Niemcy), reprezentowana przez C. Onken, Rechtsanwiltin,
wnoszaca odwolanie,
w ktoérej druga strona sa:

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez D. Gdje,
dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Munich SL, z siedziba w Capellades (Hiszpania), reprezentowana przez J. Giiella Serre i M. del Mar
Guix Vilanovy, abogados,

interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (szdsta izba),
w skladzie: C. Toader, prezes izby, A. Rosas i M. Safjan (sprawozdawca), sedziowie,
rzecznik generalny: E. Tanchev,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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Wyrok

W odwolaniu Deichmann SE wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia
2018 r., Deichmann/EUIPO — Munich (Przedstawienie krzyza na bocznej stronie buta sportowego)
(T-68/16, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”, EU:T:2018:7), w ktérym Sad oddalit jej skarge
o stwierdzenie niewaznosci decyzji Czwartej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 grudnia 2015 r. (sprawa R 2345/2014-4), dotyczacej
postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku miedzy Deichmann a Munich SL
(zwanej dalej ,,sporna decyzjq”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [unijnego znaku
towarowego] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) 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. Zmienione rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo uchylone i zastapione, od dnia
1 pazdziernika 2017 r., 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). Niemniej,
majac na wzgledzie date zlozenia rozpatrywanego wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku,
a mianowicie dzien 26 stycznia 2011 r., ktéra jest rozstrzygajaca dla celéw ustalenia stosowanego
prawa, do niniejszego sporu maja zastosowanie przepisy rozporzadzenia nr 207/2009.

Artykul 15 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Uzywanie [unijnego] znaku towarowego”,
w ust. 1 lit. a) stanowi:

sJezeli w okresie pieciu lat od rejestracji [unijny] znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany przez
wlasciciela [w Unii] w stosunku do towaréw lub ustug, 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.

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

a) uzywanie [unijnego] znaku towarowego w postaci rézniacej sie¢ w elementach, ktére nie zmieniaja
odroézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany”.

Artykul 51 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Podstawy wygasniecia”, w ust. 1 lit. a) stanowi:

»Wygasniecie prawa wlasciciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do
[EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany [w Unii]
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze [gdy] nie istnieja
usprawiedliwione powody nieuzywania; jednakze zadna osoba nie moze wystepowac z roszczeniem
w celu stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela do [unijnego] znaku towarowego w przypadku gdy
w okresie miedzy uplywem piecioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia
wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku towarowego zostalo rozpoczete lub wznowione; jednakze
rozpoczecie lub wznowienie uzywania znaku w okresie trzech miesiecy przed zlozeniem wniosku
lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynajacym sie¢ po uplywie nieprzerwanego okresu pieciu lat
nieuzywania, nie jest uwzgledniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczecia lub
wznowienia uzywania znaku maja miejsce dopiero wéwczas, gdy wlasciciel znaku dowiedziat sie, ze
wniosek lub roszczenie wzajemne moga by¢ wniesione”.
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Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. okreslajace szczegélowe
zasady wykonania niektérych przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 (Dz.U. 2017, L 205, s. 39), ktére,
zgodnie ze swym art. 38, ma zastosowanie dopiero od dnia 1 pazdziernika 2017 r., czyli po dacie
przyjecia spornej decyzji, w art. 3, zatytulowanym ,Przedstawienie znaku towarowego”, stanowi:

»1. Znak towarowy przedstawia si¢ w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogdlnie dostepnej
techniki, o ile moze on zosta¢ odtworzony w rejestrze w sposéb jasny, precyzyjny, samodzielny, fatwo
dostepny, zrozumialy, trwaly i obiektywny, tak aby umozliwi¢ wlasciwym organom i opinii publicznej
ustalenie jasnego i dokladnego przedmiotu ochrony udzielonej jego wlascicielowi.

2. Przedstawienie znaku towarowego okresla przedmiot rejestracji. Jezeli do przedstawienia dotacza sie
opis zgodnie z ust. 3 lit. d), e), f) ppkt (ii), h) lub ust. 4, opis taki musi by¢ zgodny z przedstawieniem
i nie moze rozszerza¢ jego zakresu.

3. Jezeli zgloszenie dotyczy rodzaju znaku towarowego wymienionego w lit. a)-j), w zgloszeniu
umieszcza sie odpowiednia informacje o tym. Bez uszczerbku dla przepiséw ust. 1 lub 2 rodzaj znaku
towarowego i jego przedstawienie musza by¢ zgodne ze soba w nastepujacy sposdb:

a) w przypadku znaku towarowego skladajacego sie wylacznie ze sléw lub liter, cyfr, innych
standardowych znakéw typograficznych lub ich zestawienia (znak stowny) znak przedstawia sie
poprzez zlozenie reprodukcji oznaczenia standardowa czcionka i w normalnym ukladzie, bez
elementéw graficznych i koloréw;

b) w przypadku znaku towarowego, w ktérym uzyto niestandardowych znakéw, stylizacji lub ukladu
lub tez uzyto elementéw graficznych lub koloréw (znak graficzny), w tym znakéw, ktére sktadaja
sie¢ wylacznie z elementéw graficznych lub z zestawienia elementéw graficznych i stownych, znak
przedstawia sie poprzez zlozenie reprodukcji oznaczenia przedstawiajacej wszystkie jego elementy
oraz, w stosownych przypadkach, kolory;

¢) w przypadku znaku towarowego skladajacego sie z ksztaltu tréjwymiarowego lub obejmujacego taki
ksztalt, w tym pojemnikéw, opakowan, samego produktu lub ich podobizny (znak przestrzenny),
znak przedstawia sie¢ poprzez zlozenie reprodukcji graficznej ksztaltu, w tym obrazéw
wygenerowanych komputerowo, albo fotografii. Reprodukcja graficzna lub fotograficzna moze
obejmowac¢ rézne widoki. Jezeli przedstawienie nie jest przekazywane droga elektroniczng, moze
ono zawiera¢ co najwyzej sze$¢ réznych widokéw;

d) w przypadku znaku towarowego, ktéry polega na specyficznym sposobie nalozenia lub
umieszczenia znaku na produkcie (znak pozycyjny), znak przedstawia sie poprzez zlozenie
reprodukcji, ktéra odpowiednio okresla pozycje znaku i jego rozmiar lub proporcje w odniesieniu
do danych towaréw. Elementy, ktére nie sa cze$cia przedmiotu rejestracji, nalezy w miare
mozliwosci graficznie wydzieli¢ linia przerywana lub kropkowana. Do przedstawienia mozna
dotaczy¢ opis zawierajacy wyjasnienie sposobu umieszczenia oznaczenia na towarach;

e) w przypadku znaku towarowego skladajacego sie wylacznie z regularnie powtarzajacych sie
elementéw (znak stanowiacy wzoér) znak przedstawia sie poprzez zlozenie reprodukcji pokazujacej
wzér powtdérzenia. Do przedstawienia mozna dolaczy¢ opis zawierajacy wyjasnienie, w jaki sposéb
elementy powtarzaja sie regularnie;

f) w przypadku znaku bedacego kolorem,
(i) jezeli znak towarowy sklada sie wylacznie z jednego koloru bez konturéw, znak przedstawia sie
poprzez zlozenie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem tego koloru poprzez odniesienie do
powszechnie uznanego kodu koloru;
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(ii) jezeli znak towarowy sklada sie wylacznie z zestawienia koloréw bez konturéw, znak
przedstawia si¢ poprzez zlozenie reprodukcji pokazujacej systematyczne ulozenie zestawienia
koloréw w jednorodny i z géry ustalony sposéb wraz ze wskazaniem tych koloréw poprzez
odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Mozna rdéwniez doda¢ opis
systematycznego ulozenia koloréw;

w przypadku znaku towarowego skladajacego sie wyltacznie z dzwieku lub zestawienia dzwiekow
(znak dzwiekowy) znak przedstawia sie poprzez zlozenie pliku dzwiekowego odtwarzajacego dany
dzwiek lub przez dokladne przedstawienie dzwieku w formie zapisu nutowego;

w przypadku znaku towarowego skladajacego sie z ruchu lub zmiany pozycji elementéw znaku lub
obejmujacego taki ruch lub zmiane pozycji (znak ruchomy) znak przedstawia sie poprzez zlozenie
pliku wideo lub poprzez szereg sekwencyjnych obrazéw nieruchomych ilustrujacych ruch lub
zmiane pozycji. Jezeli uzywane sa obrazy nieruchome, moga one by¢ ponumerowane lub mozna
do nich dolaczy¢ opis wyjasniajacy sekwencje;

w przypadku znaku towarowego skladajacego sie z zestawienia obrazu i dzwieku lub obejmujacego
takie zestawienie (znak multimedialny) znak przedstawia sie¢ poprzez zlozenie pliku
audiowizualnego zawierajacego zestawienie obrazu i dzwieku;

w przypadku znaku towarowego skladajacego sie z elementéw holograficznych (znak holograficzny)
znak przedstawia si¢ poprzez zlozenie pliku wideo lub reprodukcji graficznej lub fotograficznej
obejmujacych widoki niezbedne do wystarczajacego zidentyfikowania efektu holograficznego
w calosci.

4. Jezeli znak towarowy nie nalezy do zadnej z kategorii wymienionych w ust. 3, jego przedstawienie
musi by¢ zgodne z normami okre$lonymi w ust. 1 i mozna do niego dotaczy¢ opis.

5. Jezeli przedstawienie przedklada sie droga elektroniczng, dyrektor wykonawczy [EUIPO] okresla
formaty i rozmiar pliku elektronicznego, jak réwniez wszelkie inne istotne specyfikacje techniczne.

6. Jezeli przedstawienia nie przedklada sie droga elektroniczng, reprodukcje znaku towarowego
umieszcza si¢ na oddzielnym pojedynczym arkuszu niebedacym arkuszem, na ktérym znajduje sie tekst
zgloszenia. Pojedynczy arkusz, na ktérym umieszcza si¢ reprodukcje znaku, musi zawiera¢ wszystkie
istotne widoki i obrazy i nie moze przekraczaé¢ formatu DIN A4 (29,7 cm dlugosci, 21 c¢cm szerokosci).
Margines z lewej strony musi mie¢ co najmniej 2,5 cm.

7. Jezeli wlasciwe ulozenie znaku nie jest oczywiste, nalezy je wskaza¢, dodajac stowo »géra« do kazdej
reprodukcji.

8. Reprodukcja znaku musi by¢ takiej jako$ci, aby mozliwe bylo:

a)
b)

zmniejszenie go do rozmiaru co najmniej 8 cm szerokosci i 8 cm wysokosci; lub

powiekszenie go do rozmiaru nieprzekraczajacego 8 cm szerokosci i 8 cm wysokosci.

9. Zlozenie probki lub egzemplarza nie stanowi wlasciwego przedstawienia znaku towarowego”.

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

Okolicznos$ci powstania sporu, w zakresie, w jakim zostaly one przedstawione w pkt 1-14 zaskarzonego
wyroku, mozna stresci¢ nastepujaco.
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W dniu 6 listopada 2002 r., interwenient, Munich, dokonal w EUIPO zgloszenia unijnego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia nr 207/20009.

Graficzny znak towarowy, dla ktérego wystapiono o rejestracje (zwany dalej ,spornym znakiem
towarowym”), przedstawiono nastepujaco:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja opisowi ,buty sportowe”.

Sporny znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 24 marca 2004 r. pod numerem 2923852.

W ramach postepowania w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku wszczetego przez Munich
przeciwko Deichmann przed Landgericht Diisseldorf (sadem okregowym w Diisseldorfie, Niemcy) ta
ostatnia spétka wniosta w dniu 29 czerwca 2010 r. powddztwo wzajemne na podstawie art. 51 ust. 1
lit. a), art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 100 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. W dniu 26 pazdziernika 2010 r.
Landgericht Diisseldorf (sad okregowy w Diisseldorfie) zawiesil postepowanie w sprawie stwierdzenia
naruszenia na podstawie art. 100 ust. 7 rozporzadzenia nr 207/2009 i wezwal Deichmann do
przedstawienia przed EUIPO w terminie trzech miesiecy wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku i o uniewaznienie prawa do znaku.

W dniu 26 stycznia 2011 r. wnoszaca odwolanie zlozyla przed EUIPO wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009 ze wzgledu na to, ze znak ten nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii Europejskiej,
w szczeg6lnosci w okresie pieciu lat przed wniesieniem powddztwa wzajemnego, dla towaréw, dla
ktérych zostal on zarejestrowany.

Decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wydzial Uniewaznien EUIPO uwzglednil wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku, stwierdzil wygasniecie prawa do spornego znaku towarowego ze
skutkiem od dnia 26 stycznia 2011 r. i obciazyt Munich kosztami postepowania.

W dniu 10 wrzes$nia 2014 r. Munich wniosta odwolanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Sporna decyzja Czwarta Izba Odwotawcza EUIPO uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalita
wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Wskazala ona w istocie, ze dowody uzywania
wykazuja uzywanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do ,butéw sportowych” nalezacych do
klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, we wlasciwym okresie, ktéry zdefiniowata jako okres
odpowiadajacy pieciu latom poprzedzajacym date wniesienia powddztwa wzajemnego.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 15 lutego 2016 r. wnoszaca odwotanie wniosla skarge
na sporna decyzje.
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Na poparcie skargi wnoszaca odwotanie podniosta trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczyl naruszenia
przez Izbe Odwotawcza art. 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 ze wzgledu na to, ze Izba
Odwolawcza — uznajac za pozbawiona znaczenia kwestie, czy sporny znak towarowy jest graficznym
znakiem towarowym czy tez pozycyjnym znakiem towarowym — dokonala blednej oceny przedmiotu
tego znaku. Zarzut drugi dotyczyl naruszenia art. 51 ust. 1 i art. 15 ust. 1 tego rozporzadzenia
w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza w celu okreslenia, czy sporny znak towarowy jest uzywany
w zarejestrowanej postaci lub w postaci niezmieniajacej jego charakteru odrézniajacego, ograniczyla
sie do poréwnania jedynie czesci tego znaku, mianowicie dwodch skrzyzowanych paskow,
umieszczonych na butach sportowych, jakie mialy by¢ wprowadzane do obrotu przez interwenienta.
W zarzucie trzecim wnoszaca odwolanie podniosta, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 51 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz oparla si¢ na modelach butéw, ktérych wprowadzania do
obrotu interwenient nie wykazal.

W zaskarzonym wyroku Sad oddalit te trzy zarzuty i, w konsekwencji, skarge w catosci.

Co sie tyczy zarzutu pierwszego, w pkt 33 i 34 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze ,znaki
pozycyjne” sa zblizone do kategorii graficznych i tréjwymiarowych znakéw towarowych, poniewaz
obejmuja nalozenie elementéw graficznych lub tréjwymiarowych na powierzchnie towaru. Sad
stwierdzil, iz z orzecznictwa wynika, Ze w ramach oceny charakteru odrézniajacego znaku towarowego
nie ma znaczenia kwalifikacja ,znaku pozycyjnego” jako graficznego lub tréjwymiarowego znaku
towarowego lub jako szczegélnej kategorii znakéw towarowych. Co wiecej, w orzecznictwie uznano, iz
jest mozliwe, by graficzne znaki towarowe byly w rzeczywistosci znakami , pozycyjnymi”.

Wedlug Sadu z samej okolicznosci, ze podczas rejestracji spornego znaku towarowego zaznaczono pole
»graficzny znak towarowy”, nie mozna wywie$¢, iz znaku tego nie mozna uwazac jednoczesnie za znak
»pozycyjny”. W tym wzgledzie w pkt 36 zaskarzonego wyroku Sad wskazal, ze nalezy w szczegélnosci
wzia¢ pod uwage okolicznos¢, ze jego przedstawienie graficzne wskazuje wyraznie za pomoca petnych
kresek element, o ktérego ochrone wniesiono, a za pomoca linii kropkowanych kontury odno$nych
towaréw, na ktére element ten jest naniesiony. Sad uscislil, Ze nawet gdyby uzna¢, iz sporny znak
towarowy nalezy do typu ,znakdéw pozycyjnych”, pozostanie on réwniez graficznym znakiem
towarowym.

W pkt 40 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze na podstawie graficznego przedstawienia spornego
znaku towarowego mozna bezposrednio wywie$¢, ze ochrona, o ktéra wniesiono, odnosi sie tylko do
krzyza tworzonego przez dwie nakladajace si¢ czarne linie, przedstawione za pomoca ciaglych kresek.
Sad wskazal réwnoczes$nie, ze kreski ,kropkowane” tworzace kontury buta sportowego i jego
sznurowadla nalezy rozumie¢ jako umozliwiajace wskazanie umieszczenia wspomnianego krzyza,
poniewaz linii kropkowanych zwykle uzywa sie w ten spos6b w podobnych sytuacjach.

W pkt 44 zaskarzonego wyroku Sad wywnioskowal z powyzszego, ze Izba Odwotawcza mogla stusznie
uzna¢, ze ,skoro to przedstawienie graficzne okresla znak towarowy, kwestia tego, czy chodzi o znak
pozycyjny, czy o znak graficzny, nie ma znaczenia”.

Co sie tyczy zarzutéw drugiego i trzeciego, Sad wskazal, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze

dowody przedstawione przed Wydzialem Uniewaznien wystarczaja do wykazania rzeczywistego
uzywania spornego znaku towarowego.

Zadania stron
Wnoszaca odwotanie wnosi do Trybunatu:

— o uchylenie zaskarzonego wyroku;

6 ECLILLEU:C:2019:471
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— o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji lub, positkowo, o przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania przez Sad; oraz

— o obciazenie drugiej strony postepowania oraz interwenienta kosztami postgpowania w pierwszej
instancji i postepowania odwolawczego.

Munich i EUIPO wnosza natomiast do Trybunalu o oddalenie odwolania i o obcigzenie wnoszacej
odwotanie kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania wnoszaca odwotanie podnosi jedyny zarzut, dotyczacy naruszenia art. 51 ust. 1
lit. a) i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Na poparcie tego zarzutu wnoszaca odwolanie, po
pierwsze, wskazala, ze Sad — uznajac za nieistotng kwestie, czy sporny znak towarowy jest pozycyjnym
znakiem towarowym czy tez graficznym znakiem towarowym — nie uwzglednil znaczenia okreslenia
typu danego znaku towarowego ani wynikajacych z tego okreslenia skutkéw prawnych. Po drugie, Sad
nie okreslil prawidlowo przedmiotu spornego znaku towarowego, lecz uznal ten znak za pozycyjny
znak towarowy w chwili oceny jego rzeczywistego uzywania i rozpatrzyl go jako taki. Po trzecie, Sad
btednie stwierdzil, ze Munich wykazala rzeczywiste uzywanie jej znaku towarowego, przedstawiajac
dowdd sprzedazy butéw, na ktérych bocznej stronie umieszczono dwa skrzyzowane paski.

Argumentacja stron

Poprzez jedyny zarzut wnoszaca odwotlanie twierdzi przede wszystkim, ze w pkt 44 zaskarzonego
wyroku Sad blednie stwierdzil, ze ,skoro to przedstawienie graficzne okresla znak towarowy, kwestia
tego, czy chodzi o znak pozycyjny, czy o znak graficzny, nie ma znaczenia”.

W tym wzgledzie wnoszaca odwotlanie podkresla, ze aby okresli¢, czy sporny znak towarowy byl
rzeczywiscie uzywany, nalezy ustali¢, czy zostal on zarejestrowany jako pozycyjny znak towarowy lub
jako graficzny znak towarowy.

Prawne przesltanki, przedmiot i zakres ochrony zwigzanej z réznymi rodzajami znakéw towarowych
oraz ich uzywaniem sg bowiem odmienne. Jesli sporny znak towarowy zostalby uznany za graficzny
znak towarowy, jego przedmiot stanowiloby zarejestrowane przedstawienie graficzne, a mianowicie
stylizowany wizerunek sznurowanego buta z niewidoczna podeszwa i dwoma skrzyzowanymi paskami
na bocznej stronie. Jesli natomiast sporny znak towarowy zostalby uznany za pozycyjny znak
towarowy, jego przedmiot stanowityby dwa skrzyzowane paski umieszczone w okreslonym miejscu na
towarze.

Wnoszaca odwolanie kwestionuje takze pkt 34 zaskarzonego wyroku, w ktérym Sad wskazal, ze
w orzecznictwie uznano, iz jest mozliwe, by graficzne znaki towarowe byly w rzeczywistosci znakami
»pozycyjnymi”. Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze taki sposéb wykladni jest niezgodny z art. 3 ust. 3
lit. d) rozporzadzenia wykonawczego 2017/1431, zgodnie z ktérym pozycyjne znaki towarowe stanowia
szczegblna kategorie znakow towarowych, odmienna od kategorii graficznych znakéw towarowych.
Wnoszaca odwolanie podnosi takze, ze wskazane przez Sad orzecznictwo, w szczegdlnosci wyrok
Trybunalu z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), a takze wyrok
Sadu z dnia 28 wrzesnia 2010 r., Rosenruist/ OHIM (Przedstawienie dwo6ch krzywych na kieszeni)
(T-388/09, niepublikowany, EU:T:2010:410), nie ma zastosowania w niniejszym wypadku, poniewaz
w niniejszej sprawie zgloszenie spornego znaku towarowego, okres$lonego jako graficzny znak
towarowy, nie zawiera ani opisu tego znaku umozliwiajacego uznanie go za pozycyjny znak towarowy,
ani o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa.
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Nastepnie wnoszaca odwolanie stwierdzila, ze Sad zaprzeczyl sam sobie, stwierdzajac z jednej strony, ze
kwestia, czy chodzi o znak pozycyjny, czy tez o znak graficzny, nie ma znaczenia, a z drugiej strony
rozpatrujac w pkt 26, 28, 35, 40, 49, 65 i nastepnych zaskarzonego wyroku sporny znak towarowy jako
pozycyjny znak towarowy.

W kazdym razie wnoszaca odwotlanie jest zdania, Ze blednie uznano sporny znak towarowy za
pozycyjny znak towarowy, podczas gdy zostal on okre$lony na formularzu zgloszenia i zarejestrowany
jako graficzny znak towarowy. W konsekwencji zdaniem wnoszacej odwotanie Sad popelnit bfad przy
okreslaniu przedmiotu spornego znaku towarowego, co sklonilo go do wuznania tego znaku
towarowego za pozycyjny znak towarowy w chwili oceny jego rzeczywistego uzywania i do
rozpatrzenia go jako takiego.

Po pierwsze, i wbrew ocenie Sadu, zgodnie z ktéra zgloszenia znaku towarowego nie dokonano dla
dokladnych konturéw buta sportowego, poniewaz kontury te zaznaczono linia kropkowana, zwykle
zaznaczenie linia kropkowana lub przerywana nie wykazuje — przy braku innych kryteriow
sugerujacych, iz chodzi o pozycyjny znak towarowy — ze elementy ukazane w tej formie stanowia
przedmiot zrzeczenia. Wobec braku o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ lub opisu nalezy uzna¢, ze linie te
stanowia cze$¢ spornego znaku towarowego.

Po drugie, zaden przepis prawny nie przewiduje, by zwykle uzycie linii kropkowanych w celu
przedstawienia znaku towarowego skutkowalo jego zakwalifikowaniem jako pozycyjnego znaku
towarowego.

Po trzecie, w pkt 38 zaskarzonego wyroku Sad blednie stwierdzil, ze sporny znak towarowy nalezy
uznaé¢ za pozycyjny znak towarowy, majac na wzgledzie, iz Munich powotala si¢ na wcze$niejsze
prawo zwiazane z hiszpanskim znakiem towarowym zarejestrowanym w 1992 r., ktérego
przedstawienie graficzne jest identyczne ze spornym znakiem towarowym i ktére zawiera opis
uscislajacy, ze znak towarowy sklada sie z przedstawienia krzyza umieszczonego na bocznej stronie
buta sportowego.

Wreszcie wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad naruszyt art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, ograniczajac sie do rozpatrzenia, czy skrzyzowane paski zostaly
umieszczone w okreslonej pozycji na butach sprzedawanych przez Munich, bez poréwnania uzytych
przez nig oznaczen z zarejestrowanym znakiem towarowym. W ten sposéb Sad blednie przyjal, ze
Munich wykazala rzeczywiste uzywanie spornego znaku towarowego, wykazujac sprzedaz butéw, na
ktérych bocznej stronie umieszczono dwa skrzyzowane paski.

EUIPO jest zdania, ze zarzut ten nie jest zasadny.

Munich zarzuca, tytutem gléwnym, niedopuszczalno$¢ zarzutu, a w kazdym wypadku jest zdania, ze
jest on bezzasadny.

Ocena Trybunatu

Na wstepie co sie tyczy podniesionego przez Munich zarzutu niedopuszczalnosci zwigzanego
z charakterem faktycznym oceny Sadu dotyczacej elementéw tworzacych sporny znak towarowy,
a mianowicie ze znak ten sklada si¢ jedynie z czarnego krzyza, a nie z tla utworzonego z linii
kropkowanych, z odwotania wynika, Ze wnoszaca odwotlanie twierdzi, ze Sad naruszyl prawo,
stwierdzajac, iz w niniejszym wypadku okreslenie, czy sporny znak towarowy jest pozycyjnym znakiem
towarowym czy tez graficznym znakiem towarowym, nie jest istotne. Nalezy oddali¢c 6w zarzut
niedopuszczalnosci ze wzgledu na to, ze nie odnosi si¢ on do oceny Sadu kwestionowanej w ramach
rozpatrywanego w niniejszej sprawie zarzutu.
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Co sie tyczy istoty zarzutu, nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze w dacie istotnej dla niniejszej sprawy
w majacym zastosowanie prawodawstwie nie zdefiniowano ,pozycyjnych znakéw towarowych”,
w zwiazku z czym Sad nie mial obowiazku stwierdzenia, ze kwalifikacja spornego znaku towarowego
jako graficznego lub pozycyjnego znaku towarowego jest istotna.

Nastepnie nalezy wskazaé, ze Sad nie zaprzeczyl sam sobie, po pierwsze, stwierdzajac nieistotno$¢
kwestii, czy sporny znak towarowy nalezy uzna¢ za pozycyjny znak towarowy lub graficzny znak
towarowy oraz, po drugie, rozpatrujac ten znak towarowy jako pozycyjny znak towarowy. Z pkt 36
zaskarzonego wyroku wynika, iz Sad stwierdzil, Ze sporny znak towarowy, uznany za nalezacy do typu
pozycyjnych znakéw towarowych, jest takze graficznym znakiem towarowym. Ponadto w ramach oceny
rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego Sad zasadniczo opart si¢ na jego przedstawieniu
graficznym, niezaleznie od klasyfikacji znaku, wskazujac w pkt 40 i 42-44 tego wyroku, ze zadana
ochrona dotyczy jedynie krzyza utworzonego z dwéch czarnych nakladajacych sie linii, ukazanych za
pomoca kresek ciaglych i kropkowanych tworzacych kontury buta sportowego i jego sznurowadta, co
powinno umozliwi¢ jedynie latwiejsze okreslenie umieszczenia elementu graficznego na bocznej stronie
buta.

W pkt 33 zaskarzonego wyroku Sad stusznie wspomnial, ze ,znaki pozycyjne” sa zblizone do kategorii
graficznych i tréjwymiarowych znakéw towarowych, poniewaz obejmuja nalozenie elementéw
graficznych lub tréjwymiarowych na powierzchnie towaru, oraz ze w ramach oceny charakteru
odrdzniajacego znaku towarowego nie ma znaczenia kwalifikacja ,znaku pozycyjnego” jako graficznego
lub tréjwymiarowego znaku towarowego lub jako szczegdlnej kategorii znakéw towarowych [wyrok
z dnia 15 czerwca 2010 r.,, X Technology Swiss/OHIM (Barwa pomaranczowa palcéw skarpety),
T-547/08, EU:T:2010:235].

Taka kwalifikacja réwniez nie jest istotna w ramach oceny, tak jak w niniejszym wypadku,
rzeczywistego uzywania takiego znaku towarowego. Trybunal orzekl juz bowiem, Ze wymogi
obowiazujace w zakresie oceny rzeczywistego uzywania znaku towarowego sa analogiczne z tymi
dotyczacymi uzyskania przez oznaczenie charakteru odrdzniajacego w nastepstwie uzywania do celéw
jego rejestracji (zob. podobnie wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Société des produits Nestlé/Mondelez
UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, EU:C:2018:596, pkt 70 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Ponadto co si¢ tyczy okre$lenia przedmiotu spornego znaku towarowego, z orzecznictwa Trybunalu
wynika, ze przedstawienie graficzne znaku towarowego powinno by¢ jasne, precyzyjne, kompletne samo
w sobie, tatwo dostepne, zrozumiale, trwale i obiektywne (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann,
C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 55).

W tym wzgledzie w pkt 40 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze w celu graficznego przedstawienia
spornego znaku towarowego postuzono si¢ dwoma rodzajami elementéw graficznych, a mianowicie
liniami przerywanymi lub ,kropkowanymi”, ukazujacymi towar oznaczony tym znakiem towarowym,
a takze dwoma liniami ciaglymi, przedstawiajacymi umieszczony krzyz. W pkt 42 zaskarzonego
wyroku Sad wywiddl z powyzszego, ze linie ,kropkowane” tworzace kontury buta sportowego i jego
sznurowadla nalezy rozumie¢ jako umozliwiajace usci$lenie umiejscowienia krzyza, a takie linie
przerywane sa zwykle uzywane w celu precyzyjnego wskazania pozycji oznaczenia na towarze, dla
ktérego zarejestrowano to oznaczenie, natomiast kontury wspomnianego towaru nie sa objete znakiem
towarowym.

Ta ocena okolicznosci faktycznych, ktdrej kontrola nie nalezy do Trybunalu w ramach rozpatrzenia
odwotania, potwierdza ocene Sadu zawarta w pkt 40 zaskarzonego wyroku, zgodnie z ktéra mozna
bezposrednio wywnioskowaé z graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego, i to
z wystarczajaca precyzja, ze zadana ochrona dotyczy jedynie krzyza utworzonego z dwdch czarnych
naktadajacych sie linii, ukazanych za pomoca ciaglych kresek.
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Whbrew argumentacji wnoszacej odwolanie, okoliczno$¢, ze sporny znak towarowy zostal
zarejestrowany jako graficzny znak towarowy, nie jest w niniejszym wypadku istotna dla celow
okreslenia zakresu zadanej ochrony. W ramach oceny cech danego oznaczenia mozna bowiem
uwzgledni¢, poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przediozonymi w chwili
dokonania zgloszenia, pozostate okoliczno$ci uzyteczne przy odpowiedniej identyfikacji istotnych cech
danego oznaczenia (zob. podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal
Industry, C-337/12, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 54).

Co sie tyczy argumentu wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérym gdy znak towarowy zawierajacy linie
przerywane lub kropkowane nie zostal opisany jako pozycyjny znak towarowy lub gdy linie
przerywane lub kropkowane nie sa przedmiotem wyraznego oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa,
nalezaloby wywnioskowal, Ze linie te stanowia cze$¢ znaku towarowego, wystarczy stwierdzi¢, ze
podmiot wnoszacy o udzielenie ochrony przyslugujacej znakom towarowym moze uscislic zakres
zadanej ochrony, zalaczajac opis przedmiotu zgloszonego znaku towarowego.

O ile jest prawda, ze — jak podkresla wnoszaca odwolanie — uzywanie przerywanych linii w chwili
dokonania zgloszenia znaku towarowego jest czesto potaczone z przedlozeniem opisu lub oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa w celu ograniczenia zakresu zadanej ochrony, o tyle ani prawodawstwo majace
zastosowanie ratione temporis, ani orzecznictwo nie wymagaja przedstawienia takich o$wiadczen.
W zakresie, w jakim wnoszaca odwotanie podnosi ponadto, ze wytyczne EUIPO wymagaja, by
pozycyjny znak towarowy zostal wyraznie opisany jako taki, nalezy przypomnie¢, ze w kontekscie
wykladni przepiséw prawa Unii wytyczne te nie stanowia wigzacych aktéw prawnych (zob. podobnie
wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 48).

Wreszcie po przeprowadzeniu szczegdélowego badania wskazanego w pkt 64—69 zaskarzonego wyroku
Sad, nie naruszajac prawa, stwierdzil, ze réznice miedzy spornym znakiem towarowym a jego
wariantami uzytymi na butach sportowych wprowadzonych do obrotu przez Munich sa nieznaczne, co
umozliwia Munich wykazanie ,rzeczywistego uzywania” spornego znaku towarowego.

W konsekwencji nalezy oddali¢ jako bezzasadny jedyny zarzut podniesiony przez wnoszaca odwotanie i,
w konsekwencji, odwotanie w catosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem, jezeli odwolanie jest bezzasadne,
Trybunat rozstrzyga o kosztach. Artykut 138 § 1 tego regulaminu postepowania, majacy zastosowanie
do postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, stanowi, ze kosztami
zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO i Munich wniosly o obciazenie kosztami postgpowania wnoszacej odwolanie,
a wnoszaca odwolanie przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (szdsta izba) orzeka, co nastepuje:
1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Deichmann SE zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Podpisy
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