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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 17 grudnia 2020 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Artykul 51 ust. 1 lit. a) — Artykul 55 ust. 1 — Wygasniecie praw zwiazanych z unijnym znakiem
towarowym — Unijny znak towarowy, ktdéry nie byl rzeczywiscie uzywany przez nieprzerwany okres
pieciu lat — Uptyw okresu pieciu lat — Data oceny

W sprawie C-607/19

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwosci, Niemcy)
postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 12 sierpnia 2019 r.,
W postepowaniu:

Husqvarna AB

przeciwko

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co.
KG,

TRYBUNAL (piata izba),

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

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Husqvarna AB — A. von Miihlendahl, C. Eckhartt i P. Bohner, Rechtsanwilte,

— w imieniu Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International
GmbH & Co. KG — M. Wolter i A. Berger, Rechtsanwiilte,

— w imieniu rzadu wloskiego — G. Palmieri, w charakterze pelnomocnika, ktéra wspieral A. Peluso,
avvocato dello Stato,

—  w imieniu Komisji Europejskiej — E. Gippini Fournier i T. Scharf, w charakterze petnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii
Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) oraz art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 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).

Whniosek ten zlozono w ramach sporu pomiedzy Husqvarna AB a Lidl Digital International GmbH &
Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (zwanym dalej ,Lidlem”),
dotyczacego powddztwa o stwierdzenie naruszenia unijnego znaku towarowego wniesionego przez
Husqvarne przeciwko Lidlowi.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 207/2009
Motyw 3 rozporzadzenia nr 207/2009 ma nastepujace brzmienie:

»Dla kontynuowania wymienionych celéw [Unii] wydaje sie niezbedne ustanowienie przepiséw [Unii]
dla znakéw towarowych, na podstawie ktérych przedsiebiorstwa moga otrzymaé w ramach jednolitego
postepowania [unijne] znaki towarowe, ktérym przyznano jednolita ochrone i ktére wywoluja jednolite
skutki na calym terytorium [Unii]. Tak wyrazona zasada jednolitego charakteru [unijnego] znaku
towarowego ma mie¢ zastosowanie, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Artykul 1 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,[Unijny] znak towarowy”, stanowi w ust. 2:

»[Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w catej [Unii]: moze on
by¢ zarejestrowany, 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 [Unii]. Zasade te stosuje sig, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

Artykul 14 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Uzupelniajace stosowanie prawa krajowego
odnoszacego sie do naruszenia”, stanowi w ust. 3:

»Majace zastosowanie przepisy proceduralne ustala si¢ zgodnie z przepisami tytulu X”.

Tytul VI rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Zrzeczenie sie, wygasnigcie i uniewaznienie”,
zawiera sekcje 2, dotyczaca ,[p]odstaw wygasniecia”, ktérej art. 51, rowniez zatytulowany ,Podstawy
wygasniecia”, przewiduje w ust. 1:

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

a) w przypadku gdy w okresie pigciu 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
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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 wowczas, gdy wlasciciel znaku dowiedziat sie,
ze wniosek lub roszczenie wzajemne moga by¢ wniesione;

b) w przypadku gdy w wyniku dziatania lub braku dzialania wtasciciela znak towarowy stat sie nazwa
zwykle uzywana w obrocie dla towaru lub ustugi, w odniesieniu do ktérych jest zarejestrowany;

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

Ow tytul VI obejmuje takze sekcje 4, zatytulowana ,Skutki wygasniecia oraz uniewaznienia”, ktéra
zawiera art. 55, rowniez zatytulowany ,Skutki wygasniecia oraz uniewaznienia”, ktéry w ust. 1 stanowi:

»,Uwaza sie, ze [unijny] znak towarowy od daty zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub
roszczenia wzajemnego nie powoduje skutkéw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu w zakresie,
w jakim stwierdzono wygasniecie praw wlasciciela. Na wniosek jednej ze stron moze zosta¢ ustalona
w decyzji data wczedniejsza, z jaka wystapila jedna z podstaw stwierdzenia wygasniecia”.

Tytul X wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Jurysdykcja oraz postepowanie w przypadku
powddztw odnoszacych sie do [unijnych] znakéw towarowych”, zawiera sekcje 2, odnoszaca sie do
»[sporéw] dotyczac[ych] naruszenia oraz waznosci [unijnych] znakéw towarowych”.

Sekcja ta zawiera miedzy innymi art. 101, zatytulowany ,Prawo wlasciwe”, zgodnie z ktérym:

»1. Sady w sprawach [unijnych] znakéw towarowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia sad w sprawach
[unijnych] znakéw towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym réwniez
swojego prawa prywatnego miedzynarodowego.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad w sprawach [unijnych] znakéw towarowych

stosuje przepisy proceduralne odnoszace sie do tego samego rodzaju powddztwa jak w przypadku
krajowego znaku towarowego w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma swoja siedzibe”.

Rozporzgdzenie 2017/1001
Zgodnie z motywem 24 rozporzadzenia 2017/1001:

»Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony unijnych znakéw towarowych lub ochrony przeciwko nim
wszelkich znakéw zarejestrowanych przed nimi, chyba Ze te znaki towarowe sa rzeczywiscie uzywane”.

Artykut 17 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Uzupelniajace stosowanie prawa krajowego
odnoszacego sie do naruszenia”, stanowi w ust. 3:

»Majace zastosowanie przepisy proceduralne ustala sie zgodnie z przepisami rozdziatu X”.

ECLIL:EU:C:2020:1044 3



12

13

14

15

16

WYROK Z DNIA 17.12.2020 R. — sPrRAWA C-607/19
HUSQVARNA

Rozdzial VI wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Zrzeczenie sig, wygasniecie i uniewaznienie”,
zawiera sekcje 2, dotyczaca ,[p]odstaw wygasniecia”, ktdrej art. 58, rowniez zatytulowany ,Podstawy
wygasniecia”, przewiduje w ust. 1:

»Wygasniecie prawa wlasciciela unijnego znaku towarowego stwierdza sie 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 dowiedzial sie,
ze wniosek lub roszczenie wzajemne moga by¢ wniesione;

b) w przypadku gdy w wyniku dziatania lub braku dzialania wtasciciela znak towarowy stat sie nazwa
zwykle uzywana w obrocie dla towaru lub ustugi, w odniesieniu do ktérych jest zarejestrowany;

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

Rozdzial X tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Jurysdykcja oraz postepowanie w przypadku powddztw
odnoszacych sie do unijnych znakéw towarowych”, zawiera sekcje 2, odnoszaca sie do ,[sporéw]
dotyczac[ych] naruszenia oraz [waznosci] unijnych znakéw towarowych”.

Sekcja ta zawiera miedzy innymi art. 129 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Prawo wlasciwe”,
zgodnie z ktérym:

»1. Sady w sprawach unijnych znakéw towarowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach dotyczacych znakéw towarowych nieobjetych niniejszym rozporzadzeniem
odpowiedni sad w sprawach unijnych znakéw towarowych stosuje prawo krajowe majace zastosowanie.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad w sprawach unijnych znakéw towarowych
stosuje przepisy proceduralne odnoszace sie do tego samego rodzaju powddztwa jak w przypadku
krajowego znaku towarowego w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma swoja siedzibe”.

Artykuly 211 i 212 tego rozporzadzenia, zatytulowane odpowiednio ,Uchylenie” i ,Wejscie w zycie”,
przewiduja, ze rozporzadzenie nr 207/2009 traci moc oraz ze rozporzadzenie 2017/1001 wejdzie
w zycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, czyli
w dniu 6 lipca 2017 r., i Zze bedzie ono stosowane od dnia 1 pazdziernika 2017 r.

Prawo niemieckie
Paragraf 25 ust. 2 zdanie pierwsze Gesetz {iber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

(ustawy o ochronie znakéw towarowych i innych oznaczenn) z dnia 25 pazdziernika 1994 r.
(BGBL 1994 1, s. 3082, zwanej dalej ,MarkenG”) stanowi, ze je$li chodzi o zarzut wygasniecia prawa
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w postepowaniu piecioletni termin uzywania nalezy oblicza¢, uwzgledniajac date wniesienia
powddztwa. Jezeli jednak okres nieuzywania konczy sie dopiero po wniesieniu powddztwa, zgodnie
z § 25 ust. 2 zdanie drugie MarkenG przy obliczaniu nalezy uwzgledni¢ date zamkniecia rozprawy.

Paragraf 55 ust. 3 zdanie drugie MarkenG przewiduje, Zze w przypadku powddztwa wniesionego przez
wlasciciela wcze$niejszego zarejestrowanego znaku towarowego, w razie zarzutu podniesionego przez
pozwanego, bierze sie pod uwage, jesli chodzi o kwestie nieuzywania, okres pieciu lat liczony od chwili
zamkniecia rozprawy.

Postepowanie gldwne i pytania prejudycjalne

Husqvarna produkuje sprzet i urzadzenia do pielegnacji ogrodéw i krajobrazu. Jest ona wtascicielem
tréjwymiarowego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 26 stycznia 2000 r. pod
numerem 456244 dla produktu ,zraszacz do nawadniania”.

Lidl oferowal w sprzedazy od lipca 2014 r. do stycznia 2015 r. zestaw spiralnych wezy ogrodowych,
sktadajacy sie z weza spiralnego, zraszacza do nawadniania i tulei zlacza stuzacej do podlaczenia weza.

Husqvarna, uznawszy, ze produkt sprzedawany przez Lidla stanowil naruszenie znaku towarowego,
ktérego byla wlascicielem, wniosta przeciwko Lidlowi do Landgericht Diisseldorf (sadu krajowego
w Diisseldorfie, Niemcy) powddztwo o stwierdzenie naruszenia, zadajac w szczegdlnosci zaniechania
naruszenia i zasadzenia odszkodowania.

Lidl wnidést, w ramach powddztwa wzajemnego, o stwierdzenie wygasniecia praw Husqvarny
zwigzanych ze znakiem towarowym rozpatrywanym w postepowaniu gléwnym w zwigzku
z nieuzywaniem tego znaku.

Landgericht Diisseldorf (sad krajowy w Disseldorfie) uwzglednit zadania Husqvarny, o ktérych mowa
w pkt 20 niniejszego wyroku, i oddalil powédztwo wzajemne wniesione przez Lidla.

Lidl wniést apelacje od wyroku tego sadu do Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszego sadu krajowego
w Diisseldorfie, Niemcy), ktéry po ostatniej rozprawie, ktéra odbyla si¢ przed nim w dniu
24 pazdziernika 2017 r., uchylil wspomniany wyrok i stwierdzil wygasniecie praw Husqvarny
zwiazanych ze znakiem towarowym rozpatrywanym w postepowaniu gléwnym ze skutkiem od dnia
31 maja 2017 r.

W tym celu Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) uznal, ze data wlasciwa
do obliczenia nieprzerwanego okresu nieuzywania nie byla data, w ktérej Lidl wytoczyl powédztwo
wzajemne, to znaczy wrzesienn 2015 r., lecz data ostatniej rozprawy przed nim, ktéra odbyta si¢ w dniu
24 pazdziernika 2017 r. Sad ten stwierdzil, ze od maja 2012 r. przestano sprzedawa¢ towary chronione
rozpatrywanym w postepowaniu gtéwnym znakiem towarowym, z czego nalezy wywnioskowacl, ze
w dniu wniesienia powddztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia praw nieprzerwany okres pieciu
lat przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 jeszcze nie uplynal, podczas gdy
okres ten uplynal w dniu tej ostatniej rozprawy.

Husqvarna wniosta skarge rewizyjna do sadu odsylajacego, Bundesgerichtshof (federalnego trybunalu
sprawiedliwo$ci, Niemcy).

Ow sad uwaza, ze rozstrzygniecie zawistego przed nim sporu zalezy przede wszystkim od odpowiedzi
na pytanie, czy ustalenia daty majacej znaczenie dla obliczenia okresu pieciu lat, o ktérym mowa
w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001,
nalezy dokona¢ w oparciu o te rozporzadzenia, a nastepnie — jesli tak wlasnie jest — od ustalenia tej
daty.

ECLIL:EU:C:2020:1044 5
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Twierdzi on, Ze ani art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, ani art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia 2017/1001 nie wskazuja daty, ktéra nalezy uwzgledni¢ do celéw obliczenia
piecioletniego okresu nieuzywania przewidzianego w tych przepisach, w sytuacji gdy zadanie
stwierdzenia wygasniecia praw zwigzanych z odno$nym unijnym znakiem towarowym przedstawiono
w ramach powédztwa wzajemnego.

W tym wzgledzie sad odsylajacy uwaza, ze kwestia ta ma charakter proceduralny i ze wobec braku
jakichkolwiek uscislen w rozporzadzeniu nr 207/2009 i w rozporzadzeniu 2017/1001 podlega ona
prawu krajowemu. Ocena ta wynika z art. 14 ust. 3 w zwiazku z art. 101 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 oraz z art. 17 ust. 3 w zwigzku z art. 129 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001, jak wynika
z wyroku z dnia 22 czerwca 2016 r., Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, pkt 28).

Sad odsylajacy wskazuje, ze zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczacymi postepowania cywilnego
sad powinien oprze¢ swoje orzeczenie na wszystkich argumentach i okoliczno$ciach faktycznych
podniesionych przed data zamkniecia ostatniej rozprawy. W przypadku zarzutu wygasniecia praw
podniesionego w postepowaniu w sprawie naruszenia niemieckie prawo znakéw towarowych
przewiduje w § 25 ust. 2 zdanie pierwsze MarkenG, ze piecioletni termin uzywania nalezy obliczad,
uwzgledniajac date wniesienia powoddztwa. Jezeli jednak okres nieuzywania konczy sie¢ dopiero po
wniesieniu powddztwa, zgodnie z § 25 ust. 2 zdanie drugie MarkenG przy obliczaniu nalezy
uwzgledni¢ date zamkniecia rozprawy. Ponadto § 55 ust. 3 zdanie drugie MarkenG przewiduje, ze jesli
chodzi o powddztwo o uniewaznienie prawa do znaku towarowego z powodu istnienia wcze$niejszego
znaku towarowego, wlasciciel znaku towarowego, w razie podniesienia zarzutu przez pozwanego, musi
udowodni¢, ze éw znak byl uzywany w ciagu ostatnich pieciu lat przed zakonczeniem rozprawy.

W przypadku udzielenia odpowiedzi, ze zar6wno rozporzadzenie nr 207/2009, jak i rozporzadzenie
2017/1001 okreslaja date, w ktdérej powinno sie ocenia¢ uplyw terminu pieciu lat, sad odsylajacy
uwaza, ze nalezy wzig¢ pod uwage ostatnia rozprawe, ktéra odbyla sie przed sadem apelacyjnym.

W tym wzgledzie wskazuje on, ze takie rozwigzanie znajduje potwierdzenie w motywie 24
rozporzadzenia 2017/1001, zgodnie z ktérym ochrona unijnych znakéw towarowych jest uzasadniona
tylko wtedy, gdy sa one rzeczywiscie uzywane. Sad odsylajacy dodaje, ze uwzglednienie daty ostatniej
rozprawy w celu obliczenia pigcioletniego okresu nieuzywania unijnego znaku towarowego odpowiada
wymogowi ekonomii procesowej w zakresie, w jakim podmiot wnoszacy powddztwo wzajemne nie
bylby zobowigzany do wniesienia nowego powoddztwa, w przypadku gdyby uplyw wspomnianego
okresu nastapil w toku postepowania.

W tych okolicznosciach Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwo$ci) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrécic sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy ustalenia chwili, ktéra ma znaczenie dla obliczenia okresu nieuzywania w ramach stosowania
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [nr 207/2009] i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [2017/1001],
nalezy dokonywac¢ w oparciu o przepisy tych rozporzadzen, w wypadku, gdy roszczenie wzajemne
o stwierdzenie wygasniecia prawa do unijnego znaku towarowego zgloszone zostalo przed
uplywem piecioletniego okresu nieuzywania?

2) W wypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze: czy dla celéw obliczania piecioletniego
okresu nieuzywania, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [nr 207/2009] i art. 58
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [2017/1001], nalezy odnie$¢ si¢ do daty wystapienia z roszczeniem
wzajemnym czy tez do daty ostatniej rozprawy w instancji odwolawczej — w przypadku gdy
roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygasniecia prawa do unijnego znaku towarowego zostalo
wniesione przed uplywem piecioletniego okresu nieuzywania?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez dwa pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ facznie, sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy
w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygasnigecia prawa do znaku, takiego jak
roszczenie przewidziane w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia 2017/1001, data, ktéra nalezy uwzgledni¢ w celu ustalenia, czy uplynal nieprzerwany
okres pieciu lat wskazany w tych przepisach, jest przewidziana w owych rozporzadzeniach, a jesli tak,
to jaka jest ta data.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze art. 101 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Prawo wlasciwe”,
przewiduje przede wszystkim w ust. 1, ze sady wlasciwe w sprawach unijnych znakéw towarowych
stosuja przepisy tego rozporzadzenia. Nastepnie art. 101 ust. 2 omawianego rozporzadzenia stanowi, ze
w sprawach dotyczacych znakéw towarowych nieobjetych zakresem tego rozporzadzenia sad wiasciwy
w sprawach unijnych znakéw towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
réwniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego. Wreszcie art. 101 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 wskazuje, ze jezeli rzeczone rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad wlasciwy w sprawach
unijnych znakéw towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszace si¢ do tego samego rodzaju
powddztwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma
swoja siedzibe.

Co sie tyczy wygasniecia, art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze wygasniecie prawa
wlasciciela unijnego znaku towarowego stwierdza sie miedzy innymi na podstawie roszczenia
wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w nieprzerwanym okresie pigciu lat znak
towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych
zostal on zarejestrowany, i jezeli nie istnieja usprawiedliwione powody nieuzywania.

Jak wskazuje sad odsylajacy, nalezy stwierdzi¢, ze rozporzadzenie nr 207/2009 nie wskazuje wyraznie
daty wlasciwej dla obliczenia tego nieprzerwanego okresu pieciu lat.

Z przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 regulujacych obowiazujacy system wynika jednak, ze data,
w ktérej nalezy ustali¢, czy uplynal nieprzerwany okres pieciu lat nieuzywania, jest data zgloszenia
odnosnego zadania.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 55 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 207/2009 uwaza si¢, iz od daty zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub zgloszenia
roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia unijny znak towarowy nie powoduje
skutkéw okreslonych w rozporzadzeniu nr 207/2009 w zakresie, w jakim stwierdzono wygasniecie praw
wlasciciela, za$ art. 55 ust. 1 zdanie drugie przewiduje, ze na wniosek jednej ze stron mozna ustali¢
w decyzji date wcze$niejsza, z jaka wystapila jedna z podstaw stwierdzenia wygasniecia.

Z art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze wyktadnia tego rozporzadzenia, zgodnie z ktéra
w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku oceny
nieprzerwanego okresu pieciu lat nieuzywania, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) wspomnianego
rozporzadzenia, nalezy dokona¢ wedlug daty ostatniej rozprawy, bylaby sprzeczna ze skutkami
wygasniecia przewidzianymi w tym rozporzadzeniu.

Po pierwsze, jak orzekl bowiem Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie)
w ramach sporu w postepowaniu gléwnym, ocena w dniu ostatniej rozprawy prowadzitaby do tego, ze
wygasniecie praw stanie si¢ skuteczne od dnia, w toku postepowania, w ktérym przestanki okreslone
w art. 51 ust. 1 lit. a) zostang spelnione, mimo ze przeslanki te nie beda spelnione w chwili zgloszenia
roszczenia wzajemnego.
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W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze o ile art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje, iz
w drodze wyjatku skutki wygasniecia mozna ustali¢ na dzien wczedniejszy niz dzien zgloszenia
roszczenia wzajemnego, o tyle nie daje on takiej mozliwosci w odniesieniu do daty pézniejszej niz data
zgloszenia tego roszczenia wzajemnego.

Po drugie, mozna by przyja¢é, ze uznanie zasadnosci roszczenia wzajemnego od daty pdzniejszej niz
data jego zgloszenia nie ma wplywu na fakt, iz uwaza si¢, ze od daty tego zgloszenia unijny znak
towarowy nie wywiera skutkow przewidzianych w rozporzadzeniach dotyczacych unijnego znaku
towarowego.

Nie mozna jednak przyja¢ wykladni rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z ktéra w sytuacji gdy
roszczenie wzajemne zgloszono przed uplywem piecioletniego okresu nieuzywania, wygasniecie
mogloby wywolywa¢ skutki w odniesieniu do okresu, w ktérym przestanki stwierdzenia podstawy tego
wygasniecia, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozpatrywanego rozporzadzenia, nie byly jeszcze
spelnione.

W konsekwencji ze skutkéw wygasniecia przewidzianych w art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
wynika, ze to w dniu zgloszenia roszczenia wzajemnego nalezy zbada¢, czy uplynal nieprzerwany okres
pieciu lat nieuzywania znaku towarowego, ktdéry stanowi jedna z okolicznosci pozwalajacych na
stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, przewidzianych w art. 51 ust. 1 tego rozporzadzenia.
Roszczenie moze zosta¢ uwzglednione tylko wtedy, gdy w takiej dacie stwierdzono te okolicznos¢.

Ponadto nie mozna uwzgledni¢ argumentu, zgodnie z ktérym w celu dokonania oceny, czy uplynat
nieprzerwany okres pieciu lat nieuzywania przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009, nalezy wzia¢ pod uwage date ostatniej rozprawy w postepowaniu odwotawczym,
poniewaz wybdr ten odpowiada celowi polegajacemu na ochronie znakéw towarowych wylacznie
wtedy, gdy sa one rzeczywiscie uzywane, oraz celowi polegajacemu na zapewnieniu skutecznos$ci
postepowarn.

Przyjmujac bowiem kryterium stanowiace odstepstwo od kryterium wynikajacego z wtasciwych
przepisdbw tego rozporzadzenia, takie rozumowanie mogloby narusza¢ cel zamierzony przez
prawodawce Unii, ktérym zgodnie z motywem 3 i art. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jest zapewnienie
jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

Taki jednolity charakter mogltby zatem zosta¢ podwazony, gdyby zakres ochrony znaku towarowego,
z ktorego wilasciciel tego znaku korzysta na podstawie prawa Unii, mégt by¢ rézny w ramach roszczen
wzajemnych o stwierdzenie wygasniecia praw, zgodnie z przepisami proceduralnymi wlasciwymi
panstwom czlonkowskim, w ktérych zglaszane sa te roszczenia.

W szczegdlnosci, jak wskazaly w swoich uwagach rzad wloski i Komisja Europejska, zasadnosc¢
roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia praw z powodu uplywu piecioletniego okresu
nieuzywania unijnego znaku towarowego nie moze zaleze¢ od czasu trwania postepowania krajowego.

W zakresie, w jakim przedstawione pytania dotycza réwniez wykladni rozporzadzenia 2017/1001,
nalezy przypomnieé, jak wynika z pkt 44 niniejszego wyroku, ze to w dniu zgloszenia roszczenia
wzajemnego w ramach postepowania w sprawie naruszenia nalezy ustali¢, czy uplynal nieprzerwany
okres pieciu lat nieuzywania unijnego znaku towarowego. Poniewaz w sprawie w postepowaniu
gléwnym roszczenie wzajemne zgloszono w dniu, w ktérym rozporzadzenie nr 207/2009 wcigz
obowigzywalo, odpowiedzi na przedstawione pytania nalezy udzieli¢ wylacznie w kontekscie tego
rozporzadzenia.
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50 W $wietle powyzszych rozwazan na zadane pytania nalezy odpowiedzie¢, iz art. 51 ust. 1 lit. a)

51

rozporzadzenia nr 207/2009 powinno si¢ interpretowaé w ten sposéb, ze w przypadku roszczenia
wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia praw zwigzanych z unijnym znakiem towarowym data, ktéra
nalezy uwzgledni¢ w celu ustalenia, czy uplynal nieprzerwany okres pieciu lat przewidziany w tym
przepisie, jest data zgloszenia tego roszczenia.

W przedmiocie kosztow

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

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

Artykul 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia praw zwigzanych z unijnym

znakiem towarowym data, ktoéra nalezy uwzgledni¢ w celu ustalenia, czy uplynal nieprzerwany
okres pieciu lat przewidziany w tym przepisie, jest data zgloszenia tego roszczenia.

Podpisy
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