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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 12 grudnia 2019 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuly 15
i 66 — Rzeczywiste uzywanie unijnego znaku wspélnego — Znak odnoszacy sie do systemu zbiérki
i odzysku odpadéw opakowaniowych — Umieszczanie na opakowaniach towardéw, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany
W sprawie C-143/19 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 20 lutego 2019 r.,

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, z siedziba w Kolonii (Niemcy), ktéry
reprezentowala P. Goldenbaum, Rechtsanwiiltin,

strona skarzaca,
w ktoérej druga strong postepowania byt

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowal D. Hanf,
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, 1. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) oraz C. Lycourgos,
sedziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.

PL
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Wyrok

W odwotaniu Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH (zwany dalej ,DGP”) wnosi
o uchylenie wyroku Sadu z dnia 12 wrze$nia 2018 r., Der Griine Punkt/EUIPO — Halston Properties
(Przedstawienie okregu z dwoma strzatkami) (T-253/17, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”,
EU:T:2018:909), w ktérym Sad oddalil jego skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Piatej Izby
Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 lutego 2017 r.
(sprawa R 1357/2015-5) dotyczacej postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku
miedzy Halston Properties s.r.o. a DGP (zwanej dalej ,sporna decyzjy”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii
Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) zostalo zmienione rozporzadzeniem (UE) 2015/2424 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), ktére weszlo w zycie w dniu
23 marca 2016 r. Nastepnie zostalo ono uchylone i zastapione, ze skutkiem od dnia 1 pazdziernika
2017 r., rozporzadzeniem (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Zwazywszy jednak na okres
wystapienia okolicznosci faktycznych lezacych u podstaw sporu, niniejsze odwotanie nalezy rozpatrzy¢
w $wietle rozporzadzenia nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu.

Artykut 9 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowit:

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

[...]

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identyczno$ci lub podobienistwa do [unijnego]
znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy
[unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w bfad opinii
publicznej [...];

[...]".
Artykul 15 ust. 1 tego rozporzadzenia brzmial:

sJezeli 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 zZe istnieja usprawiedliwione powody
jego nieuzywania.

[...]".
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Zgodnie z brzmieniem art. 51 tego rozporzadzenia:

»1. Wygaéniecie prawa wtlasciciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku
do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byt w rzeczywiscie uzywany [w Unii]
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze nie istnieja [i nie
istnieja] usprawiedliwione powody nieuzywania [...];

[...]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygasniecia praw istnieja jedynie w odniesieniu do
niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie
wygasniecie prawa wlasciciela jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.

Artykutl 66 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowit:

»1. [Unijny] znak wspdlny jest [unijnym] znakiem towarowym, ktéry okreslony jako taki w momencie
zgloszenia pozwala odréznia¢ towary lub ustugi czlonkéw organizacji, ktora jest wtascicielem znaku,
od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. Organizacje wytwércédw, producentéw, ustugodawcow
lub handlowcéw, ktére na mocy regulujacych je ustawodawstw posiadaja zdolno$¢ w swoim wiasnym
imieniu do nabywania praw i obowiazkéw wszelkiego rodzaju, zawierania umoéw lub dokonywania
innych czynnosci prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak réwniez osoby prawne regulowane
prawem publicznym, moga zgtasza¢ [unijne] znaki wspdlne.

[...]

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

Zgodnie z art. 67 tego rozporzadzenia:

»1. Zglaszajacy [unijny] znak wspélny 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 [...]”.

Brzmienie art. 9, 15, 51, 66 i 67 rozporzadzenia nr 207/2009 zostalo zasadniczo powtdrzone w art. 9,
18, 58, 74 i 75 rozporzadzenia 2017/1001.

ECLIL:EU:C:2019:1076 3



9

10

11

12

13

14

15

16

17

WYROK z DNIA 12.12.2019 Rr. — SprawA C-143/19 P
Der GRONE PuNkT/EUIPO

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

W dniu 12 czerwca 1996 r. DGP zlozylo wniosek o zarejestrowanie jako unijnego znaku wspélnego
nastepujacego oznaczenia graficznego (zwanego dalej ,rozpatrywanym znakiem towarowym”):

Zgloszenie to dotyczylo towaréw nalezacych do klas 1-34 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”),
a takze uslug nalezacych do klas 35, 39, 40 i 42 w rozumieniu tego porozumienia.

Wskazane towary obejmowaly towary biezacej konsumpgji, takie jak zywno$¢, napoje, odziez, $rodki
higieny osobistej i $rodki czystosci, a takze towary do uzytku profesjonalnego, takie jak towary
przeznaczone na cele rolnictwa i przemystu.

Wskazane ustugi odpowiadaly ponizszemu opisowi:

— klasa 35: ,reklama”;

— klasa 39: ,transport, pakowanie i sktadowanie towaréw”;

— klasa 40: ,,obrébka materiatéw; recykling materialéw opakowaniowych”;

— klasa 42: ,,usuwanie odpaddéw; tworzenie programéw komputerowych do przetwarzania danych”.
Zgodnie z regulaminem uzywania zalaczonym do wniosku o rejestracje rozpatrywany znak towarowy
zostal stworzony ,w celu umozliwienia konsumentom i handlowi rozpoznania opakowan nalezacych do

[systemu recyklingu DGP], dla ktérych wprowadzono skladke na finansowanie systemu, oraz
produktéw w ten sposéb pakowanych i [w celu] odrdznienia ich od innych opakowan i produktéw

[...]7.

Rozpatrywany znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 19 lipca 1999 r. Rejestracja ta zostala
nastepnie odnowiona.

W dniu 2 listopada 2012 r. Halston Properties, spotka prawa stowackiego, ztozyla wniosek o cze$ciowe
stwierdzenie wygasniecia prawa do tego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 ze wzgledu na to, ze znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany dla
towaréw, dla ktérych zostal zarejestrowany.

Decyzja z dnia 26 maja 2015 r. Wydzial Uniewaznienn EUIPO uwzglednil cze$ciowo ten wniosek.
Stwierdzil, ze prawa DGP przyznane mu przez rozpatrywany znak towarowy wygasly z dniem
2 listopada 2012 r. w odniesieniu do wszystkich towaréw, dla ktérych zostal zarejestrowany,
z wyjatkiem towaréw bedacych opakowaniami.

W dniu 8 lipca 2015 r. DGP zlozylo odwotanie od tej decyzji Wydzialu Uniewaznien.
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Sporna decyzja Pigta Izba Odwotawcza EUIPO oddalita to odwotanie.

Izba Odwotawcza stwierdzila, ze DGP nie przedstawilo dowodu, iz uzywalo rozpatrywanego znaku
towarowego zgodnie z jego podstawowa funkcja, a mianowicie dla zapewnienia identyfikacji
pochodzenia towardéw, dla ktérych zostal zarejestrowany. Jej zdaniem przecigtny konsument unijny nie
postrzegal rozpatrywanego znaku towarowego jako oznaczenia pochodzenia tych towaréw, ale kojarzyt
ten znak z proekologicznym zachowaniem przedsigbiorstw uczestniczacych w systemie recyklingu
DGP.

Nawet jezeli opakowanie i towar wydaja sie stanowi¢ calo$¢ przy sprzedazy, wspomniany konsument —
zdaniem Izby Odwolawczej — postrzegal ten znak towarowy jedynie jako wskazéwke, ze opakowania
towaréw tych przedsiebiorstw moga by¢ zbierane i odzyskiwane w ramach systemu, a uzywanie tego
znaku towarowego nie mialo na celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla samych towaréw.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 28 kwietnia 2017 r. DGP wniosto skarge o stwierdzenie
niewaznos$ci spornej decyzji oraz obcigzenie EUIPO kosztami postepowania.

W uzasadnieniu swojej skargi DGP podnosito jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 66 tego rozporzadzenia, w drodze ktérego twierdzilo, ze
rozpatrywany znak towarowy byl uzywany nie tylko dla ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany, lecz
rowniez dla towaréw objetych ta rejestracja.

DGP podkreslito w szczegdlnosci, ze znak ten jest umieszczany na opakowaniach, ktére wraz
z opakowanym towarem tworza jedna i te sama jednostke sprzedazy. Uzytkownikami tego znaku
towarowego nie sa dostawcy opakowan, lecz producenci lub dystrybutorzy towaréw. Rozpatrywany
znak towarowy wskazuje, ze towary te pochodza od przedsiebiorstw, ktére zobowigzaly sie do
zapewnienia, ze opakowanie bedzie traktowane zgodnie z systemem DGP. Ponadto poniewaz ten znak
towarowy jest kojarzony przez opinie publiczna z proekologicznym zachowaniem tych producentéw
i dystrybutoréw, miatby on wyraza¢ ,niematerialna jakos¢” towarow.

Sad oddalif te skarge.

Na wstepie przedstawil on kryteria, wedlug ktérych nalezy oceniaé, czy rozpatrywany znak towarowy
byt rzeczywiscie uzywany.

W tym wzgledzie Sad orzekt w pkt 26 zaskarzonego wyroku, ze z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze
»znak towarowy jest rzeczywiScie uzywany wowczas, gdy korzysta sie z niego zgodnie z jego
podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie, ze towary i ustugi, dla ktérych zostal on
zarejestrowany, pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku
zbytu dla tych towaréw i uslug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze symbolicznym,
majacym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego” oraz ze ,w ten sam spos6b
podstawowa funkcja unijnego znaku wspélnego polega na odréznianiu towaréw lub ustug czlonkéw
organizacji, ktéra jest jego wtascicielem, od towaréw lub uslug innych przedsigbiorstw”.

W pkt 27-29 tego wyroku Sad przypomnial, ze badanie rzeczywistego charakteru uzywania znaku
towarowego powinno by¢ oparte na calo$ciowej ocenie, uwzgledniajacej wszystkie istotne czynniki
wystepujace w danej sprawie, takie jak charakter towaréw lub ustug oznaczonych znakiem towarowym
oraz sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione
z punktu widzenia kreowania lub zachowania udzialéw w rynku.

ECLIL:EU:C:2019:1076 5
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Nastepnie, odnotowujac w pkt 33 zaskarzonego wyroku, ze rozpatrywany znak towarowy byt
rzeczywiscie uzywany jako znak wspolny w wielu panstwach czlonkowskich Unii na opakowaniach
towaréw, Sad stwierdzil, podobnie jak Izba Odwolawcza, ze rzeczywiste uzywanie tego znaku
towarowego na opakowaniach nie stanowi dowodu rzeczywistego uzywania w odniesieniu do tych
towarow.

Sad sprecyzowal w pkt 36 tego wyroku, ze wlasciwym kregiem odbiorcéw w niniejszej sprawie jest
gléwnie ogot spoleczenstwa i w pkt 38 tego wyroku stwierdzil, ze éw krag odbiorcéw identyfikuje
rozpatrywany znak towarowy jako wskazujacy, ze opakowania moga by¢ zbierane i odzyskiwane
w ramach okreslonego systemu.

W kolejnych punktach tego samego wyroku Sad orzekl, ze rozpatrywany znak towarowy nie wskazuje
jednakze pochodzenia towaréw.

W tym wzgledzie Sad stwierdzil w pkt 41 zaskarzonego wyroku, ze ,jest oczywiscie prawda, ze
[rozpatrywany] znak towarowy, zgodnie ze swoja funkcja jako znaku wspélnego, odnosi sie do
okolicznosci, ze producent lub dystrybutor [...] towarédw jest objety nalezacym do [DGP] systemem
licencjonowania, i sygnalizuje w rezultacie pewne proekologiczne zachowanie tego przedsiebiorstwa”.
Nie zmienia to jednak faktu, ze wlasciwy krag odbiorcéw jest w stanie odrézni¢ znak towarowy, ktéry
wskazuje pochodzenie handlowe towaru, od znaku, ktéry sygnalizuje odzyskiwanie odpadéw
opakowaniowych. Ponadto nalezy wzia¢ pod uwage, ze ,same towary sa regularnie oznaczane znakami
towarowymi nalezacymi do réznych przedsigbiorstw”.

Sad orzekt w pkt 42 tego wyroku, ze ,uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego jako znaku
wspoélnego, ktéry oznacza towary czlonkéw organizacji, odrézniajac je od towaréw pochodzacych
z przedsiebiorstw nienalezacych do tej organizacji, bedzie postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéow
jako uzywanie odnoszace sie do opakowan. [...] proekologiczne zachowanie przedsiebiorstwa wskutek
jego czlonkostwa w nalezacym do [DGP] systemie licencjonowania zostanie przypisane przez wlasciwy
krag odbiorcéw mozliwosci ekologicznego przetwarzania opakowania, a nie takiemu przetwarzaniu
samego opakowanego towaru, ktéry moze si¢ okaza¢ niedostosowany do ekologicznego
przetwarzania”.

Wreszcie Sad orzekl w pkt 44 i 45 zaskarzonego wyroku, ze uzywanie rozpatrywanego znaku
towarowego nie mialo na celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu w odniesieniu do towaréw.
Znak towarowy byl zdaniem Sadu znany konsumentowi jedynie jako wskazanie, iz opakowanie
zostanie dzieki skladce producenta lub dystrybutora towaru usuniete i odzyskane, jezeli konsument
odda opakowanie do lokalnego punktu zbiérki. W konsekwencji opatrzenie tym znakiem towarowym
opakowania towaru wyraza po prostu fakt, ze producent lub dystrybutor tego towaru dziata zgodnie
z wymogiem okreslonym w prawie Unii, stanowiacym, ze obowiazek odzyskiwania odpadéw
opakowaniowych ciazy na przedsiebiorstwach. Zdaniem Sadu w mato prawdopodobnym przypadku,
w ktérym konsument podejmowalby decyzje o zakupie towaru na podstawie jedynie jakosci
opakowania, wciaz jednak pozostawaloby kwestia to, ze ten znak towarowy nie kreuje ani nie
powoduje zachowania rynku zbytu w odniesieniu do tego towaru, lecz tylko w odniesieniu do jego
opakowania.

Zadania stron
DGP wnosi do Trybunalu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

6 ECLIL:EU:C:2019:1076
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— wydanie ostatecznego rozstrzygniecia poprzez uwzglednienie zadan przedstawionych w pierwszej
instancji lub, tytulem zadania ewentualnego, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
Sad; oraz

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Trybunatu o:
— oddalenie odwotania; oraz

— obciazenie DGP kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

W uzasadnieniu odwotania DGP podnosi zasadniczo jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 15
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 66 tego rozporzadzenia.

Argumentacja stron

Zdaniem DGP Sad naruszyl wykladnie pojecia ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, ktéra wynika z orzecznictwa Trybunatlu, i nie uwzglednit nalezycie cech
unijnych znakéw wspélnych okreslonych w art. 66 tego rozporzadzenia. W zaskarzonym wyroku
doszto zatem do naruszenia prawa.

DGP zauwaza w szczeg6lnosci, ze Sad uznal za pozbawiona znaczenia okolicznos¢, stwierdzong jednak
w pkt 41 i 42 zaskarzonego wyroku, Ze uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego wskazuje
wlasciwemu kregowi odbiorcéw, iz wszystkie towary, na ktérych opakowaniach umieszczony jest ten
znak, pochodza z przedsigbiorstw, ktére przystapily do systemu DGP, i ze takie uzywanie wyraza
wspdlne proekologiczne zachowanie tych przedsigbiorstw.

Poniewaz Sad wylaczyl takie elementy, ktére dotycza wprowadzania do obrotu towaréw, dla ktérych
rozpatrywany znak towarowy jest zarejestrowany, z oceny ,rzeczywistego uzywania” tego znaku
towarowego, nie oparl on tej oceny na podstawowej funkcji unijnych znakéw wspdlnych. To
naruszenie prawa mialo nastepnie spowodowac stwierdzenie przez Sad, ze uzywanie rozpatrywanego
znaku towarowego nie dotyczylo towaréw, dla ktérych zostal on zarejestrowany, lecz bylo zastrzezone
dla opakowan tych towaréw, nawet jesli istniata zgodnos$¢ co do tego, ze uzytkownicy rozpatrywanego
znaku wprowadzali do obrotu towary, a nie byli producentami czy dystrybutorami materialéw
opakowaniowych.

Wedlug DGP w prawie znakéw towarowych towary i ich opakowania musza by¢ oceniane facznie, jesli
tworza calo$¢ i sa wystawione na sprzedaz jako jedna i ta sama jednostka. Ocena dokonana przez Sad
opierala sie na odmiennym podejsciu, ktére doprowadzito go, w pkt 44 i 45 zaskarzonego wyroku, do
uznania, bez zastosowania odpowiednich kryteridw oceny, Ze uzywanie rozpatrywanego znaku
wspoélnego nie bylo zgodne z celem wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towaréw czltonkéw
organizacji bedacej wlascicielem tego znaku towarowego.

Btedy popelnione przez Sad w zaskarzonym wyroku w odniesieniu do kryteriéw oceny istnienia
rzeczywistego uzywania zostaly dodatkowo podkreslone w pkt 41 tego wyroku, zgodnie z ktérym
omawiane towary ,sa regularnie oznaczane znakami towarowymi nalezacymi do réznych
przedsiebiorstw”. W tym wzgledzie DGP zauwaza, ze powszechna praktyka jest uzywanie znaku
wspélnego dla towardw pochodzacych z réznych przedsiebiorstw i ze oczywiste jest umieszczanie
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przez te przedsigbiorstwa indywidualnych znakéw towarowych na swoich towarach lub ich
opakowaniach. Jednakze jednoczesne uzywanie znaku wspdlnego i znakéw indywidualnych w zaden
sposob nie wskazuje na brak rzeczywistego uzywania znaku wspoélnego.

EUIPO uwaza, ze jedyny zarzut, o ile nie jest niedopuszczalny, jest w kazdym razie bezzasadny.

Aby mozna bylo ustali¢, ze znak wspdlny byl ,rzeczywiscie uzywany” w odniesieniu do towaréw, dla
ktorych zostal zarejestrowany, konieczne jest uzywanie tego znaku towarowego ,jako” znaku wspélnego
w odniesieniu do tych towaréw.

Z tego zdaniem EUIPO wynika, Ze nie wystarczy, aby rozpatrywany znak towarowy byl uzywany
w jakimkolwiek zwiazku z towarami, dla ktérych zostal zarejestrowany. Przeciwnie, wedlug EUIPO
musi istnie¢ obiektywny i wystarczajaco konkretny zwiazek miedzy wspdélnym znakiem towarowym
a danymi towarami. W braku takiego zwiazku nalezy stwierdzi¢, ze znak wspdlny nie jest uzywany
zgodnie ze swa podstawowa funkcja, polegajaca na odréznieniu towaréw lub ustug czlonkéw
organizacji bedacej jego wlascicielem od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw.

W omawianym przypadku, wedlug EUIPO, taki zwigzek nie istnial. Czlonkostwo producentéw
i dystrybutoréw w systemie DGP dotyczylo wylacznie opakowan, czyli pakowania towaréw, a nie
samych towardw. Fakt, ze towar i jego opakowanie stanowia jednostke sprzedazy, nic tu nie zmienia.

Zdaniem EUIPO Sad slusznie orzek! zatem, ze uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego dostarcza
wlasciwemu kregowi odbiorcéw informacji na temat opakowania, a nie opakowanego towaru.

Argument DGP dotyczacy jednoczesnego uzywania znakéw indywidualnych i znakéw wspoélnych jest
pozbawiony znaczenia. W tym wzgledzie EUIPO zauwaza, Ze niezaleznie od istnienia takiej
okoliczno$ci nalezy wykaza¢ rzeczywiste uzywanie znaku wspélnego w odniesieniu do towaréw, dla
ktérych jest on zarejestrowany.

EUIPO zgadza sie réwniez z ocena Sadu co do tego, czy uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego
moglo mie¢ na celu kreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towaréw, dla ktérych rozpatrywany
znak zostal zarejestrowany. W tym wzgledzie zauwaza ono, ze wymdg dotyczacy celu kreowania lub
zachowania rynku zbytu towaréw stosuje sie w réwnym stopniu do wspélnych i indywidualnych
znakéw towarowych. W niniejszej sprawie umieszczenie rozpatrywanego znaku towarowego na
opakowaniu towaréw moglo mie¢ znaczenie dla decyzji o zakupie podjetej przez konsumenta jedynie
ze wzgledu na opakowanie. Pokazuje to zdaniem EUIPO, ze uzywanie tego znaku towarowego nie ma
na celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towaréw.

Ocena Trybunalu

W braku przepiséw stanowigcych inaczej, o ktérych mowa w art. 67-74 rozporzadzenia nr 207/2009,
art. 15 i 51 tego rozporzadzenia stanowia, na podstawie art. 66 ust. 3 tego rozporzadzenia, cze$¢ jego
przepiséw, ktére znajduja zastosowanie do unijnych znakéw wspdlnych.

W konsekwencji, zgodnie ze wspomnianymi art. 15 i 51, stwierdza si¢ wygasniecie praw wlasciciela
takiego znaku towarowego przyznanych mu przez ten znak, jezeli przez nieprzerwany okres pieciu lat
i w braku uzasadnionej przyczyny nieuzywania znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii
w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany. Jezeli ta przyczyna wygasniecia
prawa istnieje tylko w odniesieniu do czesci tych towaréw lub ustug, to wygasaja one w odniesieniu do
danych towaréw lub ustug.
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Jezeli ustalenia Sadu dotyczace uzywania znaku towarowego sa oparte na faktach i w zwigzku z tym nie
moga zosta¢ zaskarzone w ramach odwolania, z wyjatkiem przypadku przeinaczenia okolicznosci
faktycznych, zarzut odwotania dotyczacy naruszenia art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jest
jednak dopuszczalny, jezeli dotyczy kryteriéw, w $wietle ktérych Sad powinien dokona¢ oceny istnienia
rzeczywistego uzywania w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie wyrok z dnia 11 pazdziernika
2017 r., EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 64). Tak jest w niniejszej sprawie, poniewaz
jedyny zarzut odwolania dotyczy kryteriéw, w $wietle ktérych nalezy ocenia¢ w rozumieniu tego
przepisu istnienie rzeczywistego uzywania unijnego znaku wspdlnego, z uwzglednieniem cech
charakterystycznych tego rodzaju znaku towarowego.

Co do istoty sprawy nalezy przypomnieé, ze jak wskazal Sad w pkt 26 zaskarzonego wyroku,
podstawowa funkcja unijnego znaku wspélnego polega na odréznianiu towaréw lub ustug czlonkéw
organizacji, ktéra jest jego wlascicielem, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw (wyrok z dnia
20 wrzesnia 2017 r., The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 63).

Tym samym, w odréznieniu od indywidualnego znaku towarowego, funkcja wspdlnego znaku
towarowego nie polega na wskazaniu konsumentowi ,identyfikacji pochodzenia” towaréw lub ustug,
dla ktérych znak taki zostal zarejestrowany, poniewaz ta funkcja, polegajaca na zagwarantowaniu
konsumentowi, ze dane towary lub uslugi zostaly wyprodukowane lub sa $wiadczone pod kontrola
jednego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$§¢ za ich jako$¢, jest
charakterystyczna dla indywidualnych znakéw towarowych (zob. w szczegdlnos$ci wyrok z dnia
8 czerwca 2017 r., W.F. Gozze Frottierweberei i Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, pkt 41
i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze art. 66 rozporzadzenia nr 207/2009 nie wymaga w zadnym razie,
aby wytwércy, producenci, uslugodawcy lub handlowcy powiazani z organizacja bedaca wtascicielem
unijnego znaku wspdlnego byli czescia tej samej grupy przedsiebiorstw, ktére wytwarzaja lub
dostarczaja towary lub ustugi pod wylaczna kontrola. Omawiane rozporzadzenie nie stoi na
przeszkodzie temu, aby czlonkowie takiej organizacji byli konkurentami, z ktérych kazdy uzywa
wspdlnego znaku towarowego wskazujacego na przynalezno$¢ do tej organizacji z jednej strony oraz
indywidualnego znaku wskazujacego na identyfikacje pochodzenia jego towaréw lub uslug z drugiej
strony.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu, przypomnianego w pkt 26 zaskarzonego wyroku, wynika
rowniez, ze znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany wowczas, gdy jest on uzywany zgodnie ze swoja
podstawowa funkcja w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towaréw i ustug, dla ktérych
zostal on zarejestrowany (zob. w szczegélnosci, w odniesieniu do indywidualnych znakéw towarowych,
wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43; z dnia 3 lipca 2019 r., Viridis
Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 38).

To orzecznictwo ma zastosowanie, mutatis mutandis, do unijnych znakéw wspélnych. Znaki te sa
bowiem, podobnie jak indywidualne znaki towarowe, cze$cia obrotu handlowego. Uzywanie ich musi
zatem, aby mozna je bylo zakwalifikowa¢ jako ,rzeczywiste” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, faktycznie wpisywaé sie w cel zainteresowanych przedsiebiorstw polegajacy na
wykreowaniu lub zachowaniu rynku zbytu dla ich towaréw lub ustug.

Wynika z tego, ze unijny znak wspdlny jest rzeczywiscie uzywany woéwczas, gdy korzysta sie z niego
zgodnie z jego podstawowa funkcja, polegajaca na odréznieniu towaréw lub ustug czlonkéw
organizacji bedacej wlascicielem tego znaku od towaréw lub uslug innych przedsigbiorstw, w celu
wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towaréw i ustug.
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W szczegélnosci z takiego znaku towarowego korzysta sie zgodnie z jego podstawowa funkcja, gdy
umozliwia on konsumentowi zrozumienie, ze dane towary lub uslugi pochodza z przedsiebiorstw
bedacych czlonkami organizacji bedacej wtascicielem tego znaku towarowego, a tym samym umozliwia
mu odréznienie tych towaréw lub uslug od towaréw lub ustug pochodzacych z przedsiebiorstw, ktére
nie s3 czlonkami tej organizacji.

Tymczasem w pkt 41 zaskarzonego wyroku Sad przyznal, ze rozpatrywany znak towarowy, zgodnie ze
swa funkcja znaku wspdlnego, odnosi sie do okolicznosci, ze producent lub dystrybutor spornych
towaréw stanowi czes¢ systemu umow licencyjnych wnoszacej odwotanie.

Wynika z tego, ze taki znak wspdlny jest uzywany zgodnie ze swa podstawowa funkcja, a takiego
wniosku nie mozna podwazy¢ — biorac pod uwage to, co wskazano w pkt 54 niniejszego wyroku — za
pomoca zawartego w pkt 41 zaskarzonego wyroku stwierdzenia, ze wlasciwy krag odbiorcéw jest
w stanie doskonale odrézni¢ znak towarowy wskazujacy handlowe pochodzenie towaru od znaku
towarowego wskazujacego na odzysk odpadéw opakowaniowych samego towaru.

W pkt 44 zaskarzonego wyroku Sad zauwazyl jeszcze, Ze wnoszacej odwotanie nie udalo sie
udowodni¢, ze uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego mialo na celu wykreowanie lub
zachowanie rynku zbytu dla spornych towaréw, a tym samym znak ten nie modgl by¢ rzeczywiscie
uzywany w odniesieniu do tych towaréw.

Jednakze w celu ustalenia, czy wymdg ten zostal spelniony, konieczne bylo, zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem Trybunalu, zbadanie, czy rozpatrywany znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany ,na
rynku” danych towaréw lub ustug. Badanie to powinno bylo zosta¢ przeprowadzone poprzez dokonanie
oceny, w szczegdlnosci, sposobéw korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym
za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udzialéw w rynku dla towaréw lub
ustug chronionych danym znakiem towarowym, charakteru tych towaréw lub ustug, cech danego
rynku oraz zasiegu i czestotliwosci uzywania znaku (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 11 marca
2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 37, 43; z dnia 3 lipca 2019 r., Viridis
Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 39, 41).

Tymczasem chociaz Sad faktycznie wymienil te kryteria w pkt 27 zaskarzonego wyroku, nalezy
zauwazy¢, ze nastepnie nie zastosowal ich w niniejszej sprawie.

Jak wynika z pkt 3 i 41 zaskarzonego wyroku, strony nie kwestionowaly przed Sadem tego, ze
rozpatrywany znak towarowy zostal zarejestrowany dla bardzo réznych towaréw, wchodzacych
w sklad szerokiego wachlarza kategorii towaréw nalezacych do klas 1-34 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, i ze wskazane w ten sposéb towary sa opakowane w momencie ich wprowadzenia do
obrotu. Bezsporne bylo réwniez to, ze opakowania te staja si¢ odpadem po rozpakowaniu lub uzyciu
towaru przez konsumenta.

Sad stwierdzil réwniez w pkt 41 i 42 tego wyroku, ze uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego jest
faktycznie postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéow jako wskazujace na to, ze producenci
i dystrybutorzy wskazanych towaréw przystapili do wspdlnego systemu przetwarzania ekologicznego
ustanowionego przez DGP i Ze system ten pozwala konsumentowi, w przypadku zakupu tych
towaréow, odda¢ odpady opakowaniowe do lokalnego punktu zbiérki w celu ich eliminacji
i odzyskania. Sad orzekl réwniez w pkt 44 tego wyroku, ze w ten sposéb omawiani producenci
i dystrybutorzy wypelniaja ciazacy na nich na mocy prawa Unii obowiazek przyczyniania si¢ do
odzyskiwania odpadéw opakowaniowych towardéw.

Stwierdziwszy w ten sposéb, ze przedsiebiorstwa nalezace do systemu DGP skutecznie wskazaly,

poprzez umieszczenie na opakowaniach swoich towaréw rozpatrywanego znaku towarowego,
w ktérym systemie zbidrki i odzysku odpadéw opakowaniowych uczestnicza jako producenci
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i dystrybutorzy, Sad orzekt w pkt 44 i 45 zaskarzonego wyroku, Ze nie zostalo wykazane, Zze uzywanie
rozpatrywanego znaku towarowego bylo rzeczywiscie zgodne z celem tych przedsiebiorstw
polegajacym na wykreowaniu lub zachowaniu rynku zbytu dla ich towaréw.

Zgodnie z kryteriami oceny okre§lonymi w orzecznictwie Trybunalu, przypomnianymi w pkt 62
niniejszego wyroku, do Sadu nalezalo, przed wyciggnieciem takiego wniosku i stwierdzeniem
wygasniecia praw wlasciciela do rozpatrywanego znaku towarowego w odniesieniu do prawie
wszystkich towaréw, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, zbadanie, czy nalezycie wykazane
w niniejszej sprawie uzywanie, a mianowicie umieszczanie danego znaku towarowego na
opakowaniach towaréw przedsiebiorstw nalezacych do systemu DGP, jest uznawane w danych
sektorach gospodarki za uzasadnione w celu zachowania lub wykreowania udzialéw w rynku dla
towarow.

W zaskarzonym wyroku brakuje takiego badania, ktére powinno obejmowacl réwniez charakter
przedmiotowych towaréw i cechy charakterystyczne rynkéw, na ktérych sa one oferowane do
sprzedazy. Sad stwierdzil wprawdzie, ze konsument rozumie, iz system DGP dotyczy lokalnej zbiérki
i odzysku opakowan towardéw, a nie zbidrki lub odzysku samych towardéw, lecz nie zbadal nalezycie,
czy wskazanie konsumentowi, przy wystawianiu towaréw na sprzedaz, dostepnosci takiego systemu
lokalnej zbiérki i przyjaznego dla srodowiska usuwania odpadéw opakowaniowych wydaje sie by¢,
w danych sektorach gospodarki lub w niektérych z nich, uzasadnione w zachowaniu lub kreowaniu
udziatéw w rynku dla towaréw.

O ile nie mozna bylo w tym wzgledzie oczekiwal, ze Sad przeprowadzi takie badanie oddzielnie dla
kazdego ze szczegélowych opiséw towaréw zawartych w akcie rejestracji rozpatrywanego znaku
towarowego, o tyle nalezalo jednak, ze wzgledu na réznorodno$¢ towaréw objetych takim znakiem
towarowym, przeprowadzi¢ badanie, ktére wprowadzi rozréznienie réznych kategorii towaréw
w zaleznosci od ich charakteru i cech charakterystycznych rynkéw i ktére oceni, dla kazdej z tych
kategorii towaréw, czy uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego rzeczywiscie stuzy realizacji celu
polegajacego na zachowaniu lub wykreowaniu udzialéw w rynku.

I tak niektére omawiane sektory gospodarki dotycza towaréw konsumpcji biezacej, takich jak zywnos¢,
napoje, $rodki higieny osobistej i s$rodki czyszczace, ktére moga generowaé codzienne odpady
opakowaniowe, ktére konsumenci musza usuwaé. Nie mozna zatem wykluczy¢, Ze umieszczenie przez
producenta lub dystrybutora na opakowaniu tego rodzaju towaréw informacji o przynaleznosci do
lokalnego systemu zbioérki i przetwarzania ekologicznego odpadéw opakowaniowych moze mie¢ wplyw
na decyzje zakupowe konsumentéw, a tym samym przyczyni¢ sie do zachowania lub wykreowania
udzialéw w rynku takich towaréw.

Tymczasem w pkt 45 zaskarzonego wyroku Sad ograniczyl sie¢ do stwierdzenia, w sposéb ogdlny
i w odniesieniu do wszystkich spornych towaréw, ze nawet gdyby na wybér konsumenta miata wplyw
jakos¢ opakowania danego towaru, rozpatrywany znak towarowy wykreowalby lub zachowatby rynek
zbytu w stosunku do innych podmiotéw gospodarczych jedynie w odniesieniu do danego opakowania,
a nie danego towaru. Takie rozumowanie nie opiera si¢ na kryteriach przypomnianych w pkt 62
niniejszego wyroku, a ponadto prowadzi do sprzecznego wewnetrznie wniosku, ze nawet w przypadku
gdy uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego przyczynia sie¢ do zakupu towaréw, na ktérych
opakowaniach znak ten jest umieszczony, uzywanie to nalezy uznal za niezwiazane z zachowaniem
lub wykreowaniem rynku zbytu dla tych towaréw.

Nalezy réwniez zauwazy¢, Zze potrzeba przeprowadzenia badania — w celu dokonania oceny
rzeczywistego uzywania znaku towarowego — ktére nalezycie uwzgledni charakter danych towaréw lub
ustug oraz cechy charakterystyczne ich odpowiednich rynkéw i ktére w zwiazku z tym rozrdzni kilka
rodzajow towaréw lub uslug, skoro sa one bardzo zréznicowane, odpowiednio odzwierciedla wage
kwestii bedacej przedmiotem tej oceny. Ta ocena okre$la bowiem, czy prawa wtlasciciela do znaku
towarowego wygasly, a jesli tak, to dla jakich towaréw lub ustug stwierdza sie wygasniecie.
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W tym ostatnim wzgledzie wazne jest wprawdzie zapewnienie przestrzegania wymogu uzywania,
ktérego rzeczywistym celem jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towaréw i ustug, dla
ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany, tak aby wilasciciel znaku towarowego nie pozostawatl
bezzasadnie chroniony w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktérych obrét nie jest rzeczywiscie
promowany przez ten znak towarowy, jednak rownie wazne jest, aby wlasciciele znakéw towarowych,
a w przypadku znaku wspdlnego — ich czlonkowie mogli uzywaé swojego oznaczenia w sposéb
nalezycie chroniony w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

Nie przeprowadziwszy badania, o ktérym mowa w orzecznictwie przypomnianym w pkt 62 niniejszego
wyroku, Sad naruszyl prawo przy stosowaniu pojecia ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

W konsekwencji jedyny zarzut odwotania jest zasadny i zaskarzony wyrok nalezy uchyli¢.

W przedmiocie wniesionej do Sadu skargi

Z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej wynika, ze jesli
odwotanie jest zasadne, Trybunal moze wyda¢ orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan
postepowania na to pozwala.

W niniejszej sprawie Trybunal dysponuje informacjami niezbednymi do wydania ostatecznego
orzeczenia w przedmiocie jedynego zarzutu skargi w pierwszej instancji.

Ze spornej decyzji, ktorej tre$¢ przedstawiono w pkt 19 i 20 niniejszego wyroku, wynika, ze Pigta Izba
Odwotawcza EUIPO oparla sie na podstawach, ktére co do istoty odpowiadaja podstawom zawartym
w zaskarzonym wyroku. Sad przejal bowiem zasadniczo rozumowanie tej izby odwolawczej. Jak wynika
z pkt 74 niniejszego wyroku, rozumowanie to jest bledne pod wzgledem prawnym, poniewaz narusza
zakres pojecia ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15 rozporzadzenia nr 207/2009.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢ spornej decyzji.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem jezeli odwotanie jest zasadne
i Trybunal wydaje orzeczenie koriczace postepowanie w sprawie, rozstrzyga on réwniez o kosztach.

Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania odwolawczego na
podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony przeciwnej,
strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz DGP wniosto o obciazenie EUIPO kosztami postepowania, a EUIPO przegralo sprawe, nalezy
obciazy¢ je, poza wlasnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez DGP, zaréwno w niniejszym
postepowaniu odwolawczym, jak i w postepowaniu w pierwszej instancji.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pigta izba) orzeka, co nastepuje:
1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 12 wrze$nia 2018 r., Der Griine Punkt/EUIPO -
Halston Properties (Przedstawienie okregu z dwoma strzalkami) (T-253/17, EU:T:2018:909)

zostaje uchylony.

2) Stwierdza si¢ niewaznos¢ decyzji Piatej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 lutego 2017 r. (sprawa R 1357/2015-5).

12 ECLIL:EU:C:2019:1076
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3) Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) pokrywa, poza wlasnymi
kosztami, koszty poniesione przez Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH,
zar6wno w niniejszym postepowaniu odwolawczym, jak i w postepowaniu w pierwszej
instancji.

Podpisy
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