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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 19 grudnia 2012 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykul 15 ust. 1 —
Pojecie rzeczywistego uzywania znaku towarowego — Zasieg terytorialny uzywania —
Uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego na obszarze jednego panstwa cztonkowskiego —
Wystarczajacy charakter

W sprawie C-149/11
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Niderlandy) postanowieniem z dnia
1 lutego 2011 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 28 marca 2011 r., w postepowaniu:
Leno Merken BV
przeciwko
Hagelkruis Beheer BV,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: A. Rosas, pelniacy obowiazki prezesa drugiej izby, U. Loéhmus (sprawozdawca),
A. O Caoimh, A. Arabadjiev i C.G. Fernlund, sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: M. Ferreira, gtéwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 kwietnia 2012 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Leno Merken BV przez D.M. Wille, advocaat,

— w imieniu Hagelkruis Beheer BV przez J. Spoora, advocaat,

— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez C. Wissels oraz C. Schillemans, dzialajace w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu belgijskiego przez J.C. Halleux, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu dunskiego przez C.H. Vanga, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu rzadu niemieckiego przez K. Petersen, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,
— w imieniu rzadu francuskiego przez J. Gstaltera, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu wegierskiego przez M. Ficsora, K. Szijjarté oraz K. Molndr, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krdlestwa przez S. Ossowskiego, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez T. van Rijna, F.W. Bulsta oraz F. Wilmana, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 78, s. 1).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Leno Merken BV (zwana dalej ,spétka Leno”)
a Hagelkruis Beheer BV (zwana dalej ,spotka Hagelkruis”) w przedmiocie sprzeciwu wniesionego przez
spolke Leno, bedaca wlascicielem wspdlnotowego znaku towarowego ONEL, wobec dokonanej przez
spétke Hagelkruis rejestracji znaku towarowego Beneluksu OMEL.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 207/2009
Zgodnie z motywami 2—4, 6 i 10 rozporzadzenia nr 207/2009:

»(2) Nalezy wspiera¢ harmonijny rozwdj dziatalnosci gospodarczej w calej Wspdlnocie oraz ciagly
i zrébwnowazony wzrost poprzez zakonczenie tworzenia rynku wewnetrznego, ktéry funkcjonuje
wla$ciwie i oferuje warunki podobne do istniejacych na rynku krajowym. W celu stworzenia
takiego rynku i uczynienia go w wiekszym stopniu rynkiem jednolitym musza by¢ zniesione nie
tylko bariery dla swobodnego przeplywu towaréw i ustug oraz ustanowione przepisy
zapewniajace, ze konkurencja nie bedzie zakldcona, ale dodatkowo musza by¢ stworzone warunki
prawne, ktére pozwola przedsigbiorstwom na dostosowanie ich dzialalnosci produkcyjnej oraz
dystrybucyjnej lub $wiadczenia ustug do skali wspdlnotowej. W tym celu znaki towarowe
pozwalajace na odrdéznienie towaréw i uslug przedsiebiorstw w ten sam sposéb w calej
Wspdlnocie, bez wzgledu na granice, powinny znalez¢ sie wsrdd instrumentéw prawnych
bedacych do dyspozycji przedsiebiorstw.

(3) Dla kontynuowania wymienionych celéw Wspdlnoty wydaje sie niezbedne ustanowienie przepiséw
wspoélnotowych dla znakéw towarowych, na podstawie ktérych przedsiebiorstwa moga otrzymacd
w ramach jednolitego postepowania wspodlnotowe znaki towarowe, ktérym przyznano jednolita
ochrone i ktére wywoluja jednolite skutki na calym terytorium Wspdlnoty. Tak wyrazona zasada
jednolitego charakteru wspélnotowego znaku towarowego znaku ma mieé¢ zastosowanie, jezeli
niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej.
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(4) Bariera terytorialno$ci praw przyznawanych wtlascicielom znakéw towarowych przez
ustawodawstwa panstw czlonkowskich nie moze by¢ zniesiona przez zblizenie ustawodawstw.
W celu prowadzenia nieograniczonej dzialalno$ci gospodarczej na terenie calego rynku
wewnetrznego z korzyscia dla przedsigbiorstw niezbedne sa znaki towarowe regulowane
jednolitym prawem wspdélnotowym stosowanym bezposrednio we wszystkich panstwach
czlonkowskich.

[...]

(6) Jednakze prawo wspdlnotowe dotyczace znakéw towarowych nie zastepuje ustawodawstw panstw
czlonkowskich w zakresie znakéw towarowych. W istocie nie wydaje si¢ uzasadnione, aby
wymagac¢ od przedsiebiorstw skladania wnioskéw o rejestracje swoich znakéw towarowych jako
wspolnotowych znakéw towarowych; krajowe znaki towarowe pozostaja nadal niezbedne dla
przedsiebiorstw, ktdére nie chca chroni¢ swoich znakéw towarowych na poziomie wspdlnotowym.

[...]

(10) Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspélnotowych znakéw towarowych lub ochrony przeciwko
nim wszelkich znakéw zarejestrowanych przed nimi, chyba ze te znaki towarowe sa rzeczywiscie
uzywane”.

Artykut 1 ust. 2 tego rozporzadzenia stanowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w calej
Wspdlnocie: moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢
zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspodlnoty. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze
rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Zgodnie z art. 15 tego rozporzadzenia, zatytulowanym , Uzywanie wspélnotowego znaku towarowego”:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspélnotowy znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany
przez wlasciciela we Wspdlnocie w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany,
lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

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

a) uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego w postaci rézniacej si¢ w elementach, ktére nie
zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

b) umieszczanie wspdlnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we
Wspdlnocie wylacznie w celu wywozu.

2. Uzywanie wspélnotowego znaku towarowego za zgoda wlasciciela uwaza si¢ za dokonane przez
wlasciciela”.

Artykul 42 tego samego rozporzadzenia, zatytutowany ,Rozpatrywanie sprzeciwu”, przewiduje w ust. 2
i3

»2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wczesniejszego wspdélnotowego znaku towarowego, ktéry
zglosit sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie
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uzywany we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktore przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wczes$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl w tym terminie
zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca sig [...].

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

Artykut 51 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,Podstawy wygasniecia”, stanowi w ust. 1 lit. a):

»Wygasniecie prawa wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku
do Urzedu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub
roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

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

Zgodnie z art. 112 tego rozporzadzenia:

»1. Zglaszajacy lub wlasciciel wspélnotowego znaku towarowego moze wnie$¢ o konwersje swojego
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego lub wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie
krajowego znaku towarowego:

a) w zakresie, w jakim zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego jest odrzucone, wycofane lub
uznane za wycofane;

b) w zakresie, w jakim wspdlnotowy znak towarowy przestaje wywolywac skutki prawne.
2. Zmiana nie moze mie¢ miejsca:

a) w przypadku stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego na
podstawie nieuzywania tego znaku, chyba ze w panstwie czlonkowskim, dla ktérego wnioskowat
o te konwersje, wspélnotowy znak towarowy byl uzywany w warunkach, ktére stanowia
rzeczywiste uzywanie w rozumieniu ustawodawstwa tego panstwa czlonkowskiego;

»
cee]| o

Dyrektywa 2008/95/WE

Motyw 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. L 299, s. 25) glosi:

»Przepisy w zakresie znakéw towarowych stosowane w panstwach czltonkowskich przed wejsciem
w zycie [pierwszej] dyrektywy [Rady] 89/104/EWG [z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989,
L 40, s. 1)] zawieraly roéznice, ktére mogly przeszkadza¢ w swobodnym przeplywie towardéw
i swobodzie §wiadczenia ustug oraz mogly zaklécaé¢ konkurencje w ramach wspdlnego rynku. Z tego
wzgledu niezbedne bylo zblizenie tych przepiséw w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania
rynku wewnetrznego”.
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Artykul 10 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:

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

[...]".

Porozumienie paristw Beneluksu w sprawie wiasnosci intelektualnej

Porozumienie panstw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe i wzory),
podpisane w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., w wersji zmienionej i obowiazujacej od dnia 1 lutego
2007 r. (zwane dalej ,porozumieniem panstw Beneluksu”), ma na celu miedzy innymi zebranie
w jednym akcie prawnym w sposéb uporzadkowany i przejrzysty jednolitych tekstéw ustaw
dokonujacych transpozycji pierwszej dyrektywy 89/104, uchylonej i zastapionej dyrektywa 2008/95.

Zgodnie z art. 2.3 porozumienia panstw Beneluksu:

»,Ocena pierwszenstwa zgloszenia znaku towarowego jest dokonywana z uwzglednieniem istniejacych
w momencie zgloszenia i utrzymanych w momencie toczenia si¢ sporu prawnego praw do:

a) identycznych znakéw towarowych zgloszonych w odniesieniu do identycznych towardéw i ustug;

b) identycznych lub podobnych znakéw towarowych zgloszonych w odniesieniu do identycznych lub
podobnych towaréw i uslug, jezeli istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad,
ktére obejmuje ryzyko skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym;

[...]".
Artykul 2.14 ust. 1 porozumienia panstw Beneluksu stanowi:

»Dokonujacy zgloszenia lub wtasciciel wczesniejszego znaku towarowego moze w ciggu dwdch miesiecy
od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po publikacji zgloszenia wnie$¢ do urzedu pisemny
sprzeciw wobec znaku towarowego:

a) do ktérego prawo jest pdzniejsze zgodnie z przepisami art. 2.3 lit. a) i b), lub

[...]".

Zgodnie z art. 245 porozumienia panstw Beneluksu, ,w sytuacji gdy rejestracja opiera si¢ na
wczedniejszym zgloszeniu wspolnotowego znaku towarowego, maja zastosowanie art. 2.3 i art. 2.28
akapit trzeci lit. a)”.

Artykul 2.46 porozumienia panstw Beneluksu przewiduje, ze:

»Artykut 2.3 i art. 2.28 akapit trzeci lit. a) maja zastosowanie do wspélnotowych znakéw towarowych,
na ktorych pierwszenstwo na terytorium Beneluksu powotano sie skutecznie zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego, nawet jesli na podstawie tego
pierwszenistwa nastapilo dobrowolne wykreslenie lub wygasniecie rejestracji Beneluksu lub
miedzynarodowe;j”.
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Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

W dniu 27 lipca 2009 r. spotka Hagelkruis zglosita do rejestracji w urzedzie wlasnosci intelektualnej
panstw Beneluksu (znaki towarowe i wzory) (BOIP) slowny znak towarowy OMEL dla uslug
nalezacych do klas 35 (reklama i promocja; zarzadzanie i administrowanie przedsigbiorstwem;
czynno$ci biurowe; kierowanie przedsigbiorstwem; marketing), 41 (nauczanie, kursy i szkolenia,
organizacja seminariow i targéw) i 45 (uslugi prawne) w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Spoéltka Leno jest wlascicielem wspélnotowego stownego znaku towarowego ONEL, zgltoszonego w dniu
19 marca 2002 r. i zarejestrowanego w dniu 2 pazdziernika 2003 r. dla ustug nalezacych do klas 35, 41
i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

W dniu 18 sierpnia 2009 r. spétka Leno wniosta sprzeciw wobec zgloszonego przez spétke Hagelkruis
znaku towarowego OMEL, opierajac sie na przepisach art. 2.14 ust. 1 w zwiazku z art. 2.3 lit. a) lub b)
porozumienia panstw Beneluksu. Spétka Hagelkruis odpowiedziala na ten sprzeciw, wnoszac
o przedstawienie dowodéw uzywania wspdlnotowego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 15 stycznia 2010 r. BOIP oddalit sprzeciw, uzasadniajac, ze spétka Leno nie wykazala, iz
w ciagu pieciu lat poprzedzajacych publikacje kwestionowanego zgloszenia rzeczywiscie uzywata
nalezacego do niej znaku towarowego ONEL. Na te decyzje spélka Leno wniosla skarge do
Gerechtshof te ‘s-Gravenhage.

Wedlug sadu odsytajacego strony sa zgodne co do tego, ze oba znaki towarowe sa do siebie podobne
i ze zostaly zarejestrowane dla identycznych lub podobnych ustug, a takze co do tego, ze uzywanie
znaku towarowego OMEL moze stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad
w rozumieniu art. 2.3 lit. b) porozumienia panstw Beneluksu. Strony nie zgadzaja sie jednakze
w kwestii dotyczacej wyktadni pojecia rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 15 rozporzadzenia
nr 207/2009, a w szczeg6lnosci w kwestii dotyczacej zasiegu terytorialnego wymaganego dla takiego
uzywania.

Z wyjasnienn sadu odsylajacego wynika, ze chociaz spétka Leno wykazala, iz w odno$nym okresie
w Niderlandach rzeczywiscie uzywala ona wczeéniejszego znaku towarowego ONEL, to nie
przedstawita dowodu uzywania tego znaku na pozostalym obszarze Wspdlnoty.

Sad odsylajacy przypomina, iz z orzecznictwa Trybunalu (zob. wyroki: z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. 1-2439, pkt 43; z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-4237, pkt 66, 70-73, 76; a takze postanowienie
z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 27) wynika, ze
srzeczywiste uzywanie” jest autonomicznym pojeciem prawa Unii, ze zasieg terytorialny uzywania jest
jedynie jednym z elementdéw, jakie nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenianiu, czy wcze$niejszy znak
towarowy byl przedmiotem ,rzeczywistego uzywania” wzgledem towaréw lub ustug, dla ktérych zostat
zarejestrowany, i ze uzywanie tego znaku w tylko jednym panstwie czlonkowskim niekoniecznie
prowadzi do wniosku, iz znak towarowy nie jest ,rzeczywiscie uzywany” we Wspdlnocie.

Sad odsylajacy zastanawia sie jednakze nad znaczeniem wspdlnego o$wiadczenia nr 10 w sprawie
art. 15 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zapisanego w protokole posiedzenia Rady Unii
Europejskiej podczas przyjmowania rozporzadzenia nr 40/94 (opublikowanego w Dz.U. OHIM 1996,
s. 613, zwanego dalej ,wspolnym o$wiadczeniem”), zgodnie z ktérym ,Rada i Komisja uznaja, ze
rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 15 w jednym panstwie czlonkowskim jest rzeczywistym
uzywaniem we Wspoélnocie”.
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W tych okoliczno$ciach Gerechtshof te ‘s-Gravenhage postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdcié sie
do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 15 ust. 1 [rozporzadzenia nr 207/2009] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze do tego, aby
wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany, wystarczy, by byt on uzywany w jednym
panstwie czlonkowskim, jes$li — w przypadku gdyby chodzilo o krajowy znak towarowy — to
uzywanie byloby uznawane w danym panstwie czlonkowskim za rzeczywiste (zob. wspdlne
o$wiadczenie nr 10 w sprawie art. 15 [rozporzadzenia Rady nr 40/94] oraz wytyczne OHIM
dotyczace sprzeciwdw)?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi przeczacej, czy uzywanie wspélnotowego
znaku towarowego w jednym panstwie czlonkowskim nie moze zosta¢ w zadnym przypadku
uznane za rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 [rozporzadzenia
nr 207/2009]?

3) Jesli uzywanie wspélnotowego znaku towarowego w jednym panstwie czlonkowskim nie moze
zosta¢ w zadnym przypadku uznane za rzeczywiste uzywanie we Wspoélnocie, jakie jeszcze
kryteria nalezy zastosowa¢ w odniesieniu do zasiegu terytorialnego uzywania znaku towarowego
przy ustalaniu, czy miato miejsce jego rzeczywiste uzywanie we Wspolnocie?

4) Czy tez, jeszcze inaczej, art. 15 [rozporzadzenia nr 207/2009] nalezy interpretowa¢ w ten sposob,
ze aby oceni¢, czy doszlo do rzeczywistego uzywania we Wspdlnocie, oceny tej nalezy dokonad
w calkowitym oderwaniu od granic terytoriéw poszczegélnych panstw czlonkowskich [i oprze¢
sie, przykltadowo, na udziatach w rynku (produktu/geograficznym)]?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Przez swoje pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ tacznie, sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia,
czy art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, ze
rzeczywiste uzywanie wspolnotowego znaku towarowego w jednym panstwie cztonkowskim wystarcza
do spelnienia wymogu, zgodnie z ktérym znak towary powinien by¢ ,rzeczywiscie uzywany [...] we
Wspdélnocie” w rozumieniu wspomnianego przepisu, czy tez oceny tego wymogu nalezy dokonac
w oderwaniu od granic terytoriéw panstw czlonkowskich.

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, Ze ochrona znakéw towarowych w Unii Europejskiej
charakteryzuje sie wspolistnieniem kilku systeméw ochrony. Po pierwsze, dyrektywa 2008/95, zgodnie
z jej motywem 2, sluzy zblizaniu ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych, tak aby zniwelowaé istniejace rdznice, ktére moga przeszkadzaé w swobodnym
przeplywie towaréw i swobodzie $wiadczenia ustug oraz moga zakldéca¢ konkurencje w ramach
wspdlnego rynku (zob. podobnie wyrok z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-190/10 GENESIS,
pkt 30, 31).

Po drugie, jak wynika z motywu 3 rozporzadzenia nr 207/2009, celem tego rozporzadzenia jest
ustanowienie wspélnotowego systemu znakéw towarowych, ktére beda sie cieszy¢ jednolita ochrona
i wywolywa¢ skutki na calym terytorium Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie C-235/09 DHL Express France, Zb.Orz. s. I-2801, pkt 41; ww. wyrok w sprawie GENESIS,
pkt 35).

Trybunal dokonal juz wykladni pojecia rzeczywistego uzywania przy dokonywaniu oceny rzeczywistego
uzywania krajowych znakéw towarowych przeprowadzonej w ww. wyrokach w sprawie Ansul
i w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, jak réwniez w ww. postanowieniu w sprawie La Mer
Technology, uznajac, ze ,rzeczywiste uzywanie” jest autonomicznym pojeciem prawa Unii, ktére musi
by¢ interpretowane w jednolity sposéb.
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Z orzecznictwa tego wynika, iz 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
zostal on zarejestrowany, pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa, w celu wykreowania lub
zachowania rynku zbytu dla tych towardéw i uslug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze
symbohcznym, majacym na celu ]edyme utrzymanle praw do znaku towarowego. Ocena rzeczyw15tego
uzywania znaku towarowego musi opierac si¢ na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczno$ci
wlasciwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczegdlnosci
uzywania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia
udzialéw w rynku dla towaréw lub ustug chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towaréw
lub ustug, cech rynku, skali i czestotliwosci uzywania znaku towarowego (ww. wyroki: w sprawie
Ansul, pkt 43; w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 70; a takze ww. postanowienie w sprawie La
Mer Technology, pkt 27).

Trybunal wskazal ponadto, ze wielko$¢ terytorialnego zasiegu uzywania stanowi wylacznie jeden
z czynnikéw, ktére nalezy wzia¢ pod uwage w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter (zob.
ww. wyrok w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 76).

Te wykladnie stosuje si¢ analogicznie do wspdlnotowych znakéw towarowych w zakresie, w jakim
dyrektywa 2008/95 i rozporzadzenie nr 207/2009, stawiajac wymog, zgodnie z ktérym znak towarowy
musi by¢ rzeczywiscie uzywany, realizuja ten sam cel.

Istotnie, zaréwno z motywu 9 wspomnianej dyrektywy, jak i z motywu 10 wspomnianego
rozporzadzenia wynika, iz prawodawca Unii zmierzal do uzaleznienia utrzymania praw zwigzanych ze
znakiem towarowym, odpowiednio, krajowym i wspélnotowym od warunku stanowigcego, ze znak ten
bedzie rzeczywiscie uzywany. Tak jak wskazuje rzecznik generalna w pkt 30 i 32 opinii, wspdlnotowy
znak towarowy, ktéry nie jest uzywany, mogiby utrudniaé¢ konkurencje, ograniczajac zakres oznaczen,
ktére moga by¢ zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiajac konkurentéw
mozliwosci korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnetrzny
towar6w lub uslug identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych.
W konsekwencji nieuzywanie wspdlnotowego znaku towarowego moze réwniez powodowac
ograniczenie swobody przeplywu towaréw i swobody $§wiadczenia ustug.

Niemniej jednak, stosujac w odniesieniu do wspdlnotowych znakéw towarowych analogicznie
orzecznictwo przywolane w pkt 29 niniejszego wyroku, nalezy uwzgledni¢ réznice pomiedzy zasiegiem
terytorialnym ochrony przyznanej krajowym znakom towarowym a zasiegiem terytorialnym ochrony
przyznanej wspélnotowym znakom towarowym; réznice, ktéra, co wiecej, wynika z brzmienia
przepiséw dotyczacych wymogu rzeczywistego uzywania odpowiednio stosowanych do tych dwdch
rodzajow znakéw towarowych.

Tak wiec, po pierwsze, art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze ,jezeli w okresie pieciu lat
od rejestracji wspélnotowy znak towarowy nie byl przez uprawnionego rzeczywiscie uzywany we
Wspdlnocie Europejskiej w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli
takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy znak towarowy
podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody
jego nieuzywania”. Po drugie, art. 10 dyrektywy 2008/95 ustanawia co do zasady taka sama regule
w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych, przewidujac jednocze$nie, ze powinny one by¢
rzeczywiscie uzywane w ,danym panstwie cztonkowskim”.

Te réznice odnoszaca sie do zasiegu terytorialnego ,rzeczywistego uzywania” w obu systemach znakéw
towarowych podkresla miedzy innymi art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Wspomniany artykut
przewiduje, ze zasada wskazana w ust. 2 tego artykulu, a mianowicie iz w przypadku sprzeciwu
zglaszajacy wspoélnotowy znak towarowy moze wnie$¢ o przedstawienie dowodu, ze wcze$niejszy
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wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany we Wspdélnocie, znajduje réwniez zastosowanie
wobec wcze$niejszych krajowych znakéw towarowych, ,zastepujac uzywanie we Wspdlnocie
uzywaniem w panstwie czlonkowskim, w ktérym wczesniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

Nalezy jednocze$nie zauwazy¢, ze tak jak wynika z orzecznictwa przywotanego w pkt 30 niniejszego
wyroku, zasieg terytorialny uzywania nie stanowi odrebnego kryterium rzeczywistego uzywania,
a jedynie jest jednym z jego elementéw, ktory nalezy wlaczy¢ w calo$ciowa analize i zbadaé réwnolegle
z innymi elementami. Dlatego tez wyrazenie ,we Wspdlnocie” stuzy okresleniu rynku geograficznego
odnosnego dla kazdego badania rzeczywistego uzywania wspélnotowego znaku towarowego.

Tak wiec aby udzieli¢ odpowiedzi na zadane pytania, nalezy zbada¢, co oznacza wyrazenie ,rzeczywiste
uzywanie we Wspoélnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

Tre$¢ wskazanego przepisu nie zawiera zadnego odniesienia do obszaru panstw czlonkowskich,
natomiast jasno z niego wynika, ze wspdlnotowy znak towarowy musi by¢ uzywany we Wspoélnocie, co
innymi slowy oznacza, iz uzywanie tego znaku towarowego w panstwach trzecich nie moze by¢ wziete
pod uwage.

Wobec braku dalszych uscislen w art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 pod uwage nalezy wziac
kontekst, w jaki wpisuje sie ten przepis, jak réwniez system, jaki ustanawia rozpatrywana tu regulacja,
i cele, jakie realizuje.

W odniesieniu do celéw rozporzadzenia nr 207/2009 z facznej analizy jego motywdéw 2, 4 i 6 wynika, ze
poprzez pozwolenie przedsigbiorstwom na dostosowanie swojej dzialalnosci gospodarczej do skali
wspélnotowej i prowadzenie jej bez przeszkéd rozporzadzenie zmierza do zniesienia bariery
terytorialno$ci praw, jakie ustawodawstwa panstw czlonkowskich przyznaja wiascicielom znakéw
towarowych. Wspdlnotowy znak towarowy pozwala wiec wlascicielowi na odréznienie jego towaréow
lub ustug w ten sam sposéb w catej Wspdlnocie bez wzgledu na granice. Natomiast przedsiebiorstwa,
ktére nie chca chroni¢ swoich znakéw towarowych na poziomie wspdlnotowym, moga korzystaé
z systemu krajowych znakéw towarowych, bez koniecznos$ci zglaszania nalezacych do nich znakéw
towarowych jako wspélnotowych.

Dla osiagniecia tych celéw prawodawca Unii przewidzial w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
w zwiazku z jego motywem 3, zZe wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, ze
korzysta z jednolitej ochrony i wywoluje ten sam skutek w calym obszarze Wspoélnoty. Wspdlnotowy
znak towarowy moze co do zasady by¢ zarejestrowany lub zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub
decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspoélnoty.

System wspdlnotowych znakéw towarowych ma wiec na celu, tak jak to wynika z motywu 2 tego
rozporzadzenia, zaoferowanie na rynku wewnetrznym warunkéw podobnych do istniejacych na rynku
krajowym. Gdyby uzna¢ w tym kontekscie, ze w ramach wspélnotowego systemu znakéw towarowych
nalezy szczegélna uwage poswieci¢ obszarom panstw czlonkowskich, wskazane w pkt 40 niniejszego
wyroku cele nie zostalyby zrealizowane, co mogloby dziala¢ na szkode jednolitego charakteru
wspdlnotowego znaku towarowego.

Jak wynika z systematycznej oceny rozporzadzenia nr 207/2009, niektére z przepiséw tego
rozporzadzenia odnosza si¢ wprawdzie do obszaru jednego lub kilku panstw czlonkowskich, niemniej
jednak trzeba wskaza¢, ze takie odniesienia dotycza w szczegdlnosci krajowych znakéw towarowych
i znalazly si¢ w przepisach regulujacych jurysdykcje i postepowanie w przypadku powddztw
odnoszacych sie do wspélnotowych znakéw towarowych, jak réwniez zasad odnoszacych sie do
miedzynarodowej rejestracji, podczas gdy wyrazenie ,we Wspdlnocie” jest ogdlnie uzywane
w odniesieniu do praw przyznanych przez wspdlnotowy znak towarowy.
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Z powyzszych rozwazan wynika, Ze oceny istnienia ,rzeczywistego uzywania we Wspdlnocie”
w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy dokona¢ w oderwaniu od granic
terytoriéw panstw cztonkowskich.

Wyktadni tej nie moga podwaza¢ ani przywolane w pkt 23 niniejszego wyroku wspdlne oswiadczenie,
zgodnie z ktérym ,rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 15 w jednym panstwie czlonkowskim jest
rzeczywistym uzywaniem we Wspodlnocie”, ani wytyczne OHIM dotyczace postepowania w sprawie
sprzeciwu, co do zasady zawierajace te sama regule.

Po pierwsze, co sie tyczy wspélnego oswiadczenia, z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze jezeli
zamieszczone w protokole z posiedzenia Rady o$wiadczenie nie znajduje zadnego odzwierciedlenia
w tresci przepisu prawa wtérnego, nie moze by¢ brane pod uwage przy wykladni tego przepisu (zob.
wyroki: z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie C-292/98 Antonissen, Rec. s. I-745, pkt 18; z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. I-3793, pkt 25; z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie
C-402/03 Skov i Bilka, Zb.Orz. s. I-199, pkt 42; a takze z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-356/05
Farrell, Zb.Orz. s. 1-3067, pkt 31).

Ponadto Rada i Komisja wyraznie uznaly istnienie takiego ograniczenia w preambule do wspdlnego
o$wiadczenia, zgodnie z ktéra ,jako ze deklaracje Rady i Komisji, ktérych tekst zamieszczony zostal
ponizej, nie stanowia integralnej czesci aktu prawnego, nie przesadzaja one o interpretacji aktu
prawnego dokonywanej przez Trybunal”.

Po drugie, co si¢ odnosi do wytycznych OHIM, nalezy wskaza¢, ze w kontekscie wykladni przepisow
prawa Unii nie stanowia one wiazacych aktéw prawnych.

Podobnie nie mozna takze uwzgledni¢ twierdzenia podnoszonego przez niektérych uczestnikéw, ktérzy
w ramach niniejszego postepowania przedlozyli Trybunalowi uwagi, iz zasiegu terytorialnego uzywania
wspdlnotowego znaku towarowego nie mozna w zadnym przypadku ograniczy¢ wylacznie do
terytorium jednego panstwa cztonkowskiego. To twierdzenie zostalo oparte na art. 112 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, stanowiacym, ze mozna dokonaé¢ konwersji wspdlnotowego znaku
towarowego, do ktorego prawa wlasciciela wygasly na podstawie nieuzywania, na zgloszenie krajowego
znaku towarowego, jezeli ,w panstwie czlonkowskim, dla ktérego wnioskowal[no] o te konwersje,
wspdlnotowy znak towarowy byl uzywany w warunkach, ktére stanowia rzeczywiste uzywanie
w rozumieniu ustawodawstwa tego panstwa czlonkowskiego”.

Chociaz wprawdzie uzasadnione jest oczekiwanie, iz wspélnotowy znak towarowy — jako ze korzysta
z bardziej rozleglej ochrony terytorialnej niz krajowy znak towarowy — powinien by¢ uzywany na
obszarze wigkszym niz jedno panstwo czlonkowskie, aby mégl zosta¢ uznany za ,rzeczywiscie
uzywany’, to jednak nie mozna wykluczy¢, ze w niektérych okolicznosciach rynek towaréw lub ustug,
dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany, bedzie faktycznie ograniczony do
obszaru jednego panstwa czlonkowskiego. W takim przypadku uzywanie wspélnotowego znaku
towarowego na tym obszarze spelnialoby jednoczesnie warunek rzeczywistego uzywania
wspolnotowego znaku towarowego i rzeczywistego uzywania krajowego znaku towarowego.

Jak podkreslifa rzecznik generalna w pkt 63 opinii, tylko w przypadku gdy sad krajowy stwierdzi,
uwzgledniwszy wszystkie okolicznosci faktyczne sprawy, ze uzywanie w panstwie czlonkowskim bylo
niewystarczajace, aby stanowilo rzeczywiste uzywanie we Wspdlnocie, wcigz bedzie mozna dokonaé
konwersji wspdlnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku towarowego w drodze
zastosowania wyjatku przewidzianego w art. 112 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

Niektérzy uczestnicy postepowania, ktérzy przedlozyli Trybunatowi uwagi, podnosza réwniez, ze nawet
gdyby w ramach rynku wewnetrznego nie bra¢ pod uwage granic panstw czlonkowskich, to warunek
rzeczywistego uzywania wspdlnotowego znaku towarowego wymaga, by wspélnotowy znak towarowy
byl uzywany w znacznej czesci obszaru Wspdlnoty, co moze odpowiada¢ obszarowi jednego panstwa
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czlonkowskiego. Takie kryterium mialoby wynika¢ analogicznie z wyrokéw: z dnia 14 wrzesnia 1999 r.
w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 28; z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
C-328/06 Nieto Nuno, Zb.Orz. s. I-10093, pkt 17; z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-301/07
PAGO International, Zb.Orz. s. 1-9429, pkt 27.

Powyzsza argumentacja takze nie moze zosta¢ przyjeta. Po pierwsze, wskazane orzecznictwo dotyczy
wykladni przepiséw odnoszacych sie¢ do rozszerzonej ochrony przyznanej znakom towarowym
cieszacym sie renoma lub powszechnie znanym we Wspdlnocie lub w panstwie czlonkowskim,
w ktérym zostaly zarejestrowane. Wskazane przepisy realizuja za$ inny cel niz wymog rzeczywistego
uzywania, ktéry moze skutkowa¢ oddaleniem sprzeciwu lub nawet wygasnieciem praw do znaku
towarowego, co przewiduje w szczegdlnosci art. 51 rozporzadzenia nr 207/2009.

Po drugie, nawet jesli mozna zasadnie spodziewac sie, ze wspélnotowy znak towarowy bedzie uzywany
na wiekszym obszarze niz krajowe znaki towarowe, to nie jest konieczne, by takie uzywanie bylo
rozlegle pod wzgledem geograficznym w celu uznania go za rzeczywiste, poniewaz takie uznanie
zalezy zwykle od wlasciwosci danych towaréw lub ustug na wlasciwym rynku (zob. analogicznie,
w odniesieniu do ilosciowego zakresu uzywania, ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 39).

Ze wzgledu na to, ze ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego opiera si¢ na caltosci
okolicznosci faktycznych wykazujacych, ze uzywanie tego znaku towarowego w handlu pozwala
utworzy¢ badz zachowa¢ udzialy w rynku towaréw lub ustug, dla ktérych ten znak towarowy zostal
zarejestrowany, nie jest mozliwe ustalenie a priori i w sposob abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny
winien zosta¢ przyjety, by mozna bylo stwierdzié, czy uzywanie wspomnianego znaku towarowego ma
rzeczywisty charakter. Nie mozna wiec ustanowi¢ zasady de minimis, ktéra uniemozliwialaby sadowi
krajowemu dokonanie oceny wszystkich okoliczno$ci zawistego przed nim sporu (zob. analogicznie
ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 25, 27; a takze ww. wyrok w sprawie Sunrider
przeciwko OHIM, pkt 72, 77).

W  odniesieniu do rozpatrywanego w postepowaniu gléwnym uzywania wspélnotowego znaku
towarowego Trybunal nie dysponuje wystarczajacymi informacjami o okolicznosciach faktycznych, aby
udzieli¢ sadowi odsylajacemu bardziej szczegétowych wskazéwek w odniesieniu do istnienia badz
nieistnienia rzeczywistego uzywania wskazanego znaku towarowego. Jak wiec wynika z powyzszych
rozwazan, sad odsylajacy musi zbada¢, czy z rozpatrywanego znaku towarowego korzysta sie zgodnie
z jego podstawowa funkcja i w celu stworzenia lub zachowania udzialéw w rynku chronionych
towaréw lub ustug. Ocena ta musi opiera¢ si¢ na wszystkich okolicznosciach faktycznych majacych
znaczenie dla sprawy, takich jak w szczegélnosci cechy rozpatrywanego rynku, charakter towaréw lub
ustug chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i iloSciowy uzywania, jak rdéwniez
czestotliwo$¢ i regularno$é tego uzywania.

Na przedlozone pytania nalezy zatem odpowiedzie¢, ze art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze oceny wymogu, zgodnie z ktérym znak towarowy powinien by¢
»rzeczywiscie uzywany [...] we Wspdlnocie” w rozumieniu tego przepisu, nalezy dokona¢ w oderwaniu
od granic terytoridw panstw cztonkowskich.

Wspodlnotowy znak towarowy jest ,rzeczywiscie uzywany” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, gdy korzysta sie z niego zgodnie z jego podstawowa funkcja i w celu zachowania lub
stworzenia udzialéw w rynku we Wspdlnocie dla oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym
towaréw lub ustug. Do sadu odsylajacego nalezy dokonanie oceny, czy warunki te zostaly spelnione
w sprawie rozpatrywanej w postepowaniu gléwnym, przy uwzglednieniu wszystkich okolicznos$ci
faktycznych majacych znaczenie, takich jak w szczegdlnosci cechy rozpatrywanego rynku, charakter
towaréw lub uslug chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilo§ciowy uzywania, jak
rowniez czestotliwo$¢ i regularno$¢ tego uzywania.
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W przedmiocie kosztow

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

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

Artykul 15 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac w ten sposob, zZe oceny wymogu, zgodnie
z ktorym znak towarowy powinien by¢ ,rzeczywiscie uzywany [...] we Wspolnocie” w rozumieniu
tego przepisu, nalezy dokona¢ w oderwaniu od granic terytoriéow panstw czlonkowskich.

Wspolnotowy znak towarowy jest ,rzeczywiscie uzywany” w rozumieniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, gdy korzysta si¢ z niego zgodnie z jego podstawowa funkcja
i w celu zachowania lub stworzenia udzialéow w rynku we Wspdlnocie Europejskiej dla
oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym towaréw lub uslug. Do sadu odsylajacego
nalezy dokonanie oceny, czy warunki te zostaly spelnione w sprawie rozpatrywane;j
w postepowaniu gléwnym, przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci faktycznych majacych
znaczenie, takich jak w szczegodlnosci cechy rozpatrywanego rynku, charakter towaréw lub ustug
chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilosciowy uzywania, jak rdéwniez
czestotliwos¢ i regularnos¢ tego uzywania.

Podpisy
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