g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 12 grudnia 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku — Graficzny unijny znak wspélny przedstawiajacy okrag z dwiema strzatkami —
Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego — Cze$ciowe wygasniecie prawa do znaku —

Stwierdzenie czesciowego wygasniecia prawa do znaku — Artykul 15 ust. 1 rozporzadzenia (WE)

nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Artykul 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] — Zasada 22 ust. 4
rozporzadzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 10 ust. 4. rozporzadzenia delegowanego (UE)
2018/625] — Przedstawianie znaku towarowego na opakowaniach — Sposdéb postrzegania przez
wlasciwy krag odbiorcéw

W sprawie T-253/17

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, z siedziba w Kolonii (Niemcy),
reprezentowana przez adwokatéw P. Goldenbaum, I. Rohr i N. Ebbecke,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
D. Hanfa, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO byta:
Halston Properties, s. r. 0., z siedziba w Bratyslawie (Stowacja),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Piatej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 20 lutego 2017 r.
(sprawa R 1357/2015-5) dotyczaca postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku
miedzy Halston Properties a Der Griine Punkt — Duales System Deutschland,
SAD (czwarta izba),
w skladzie: H. Kanninen, prezes, J. Schwarcz i C. Iliopoulos (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: R. Ukelyté, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 28 kwietnia 2017 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 21 lipca 2017 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.

PL
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 czerwca 2018 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 12 czerwca 1996 r. skarzaca, Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, dokonata
w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku
wspdlnego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastgpionego
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastagpionym z kolei rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje (zwanym dalej ,zakwestionowanym znakiem
towarowym”), jest nastepujace oznaczenie graficzne:

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 1-35, 39, 40 i 42 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéow
rejestracji znakéow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas
nastepujacemu opisowi:

— klasa 1: ,produkty chemiczne przeznaczone dla przemyslu, prac badawczych, fotografii, jak rowniez
rolnictwa, ogrodnictwa i lesnictwa; Zywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym; nawozy do uzyzniania gleby; srodki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania
i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania zywnosci; substancje garbujace; kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemystu”;

— klasa 2: ,farby, pokosty, lakiery; srodki zabezpieczajace przed rdza i przed psuciem si¢ drewna;
barwniki; bejce; Zywice naturalne w stanie surowym; metale w postaci folii i proszku dla malarzy,
dekoratoréw, drukarzy i artystow”;

— klasa 3: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; $rodki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i §cierania; mydta; srodki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, plyny
do pielegnacji wloséw; $rodki do czyszczenia zebéw”;

— klasa 4: ,oleje i tluszcze przemyslowe; smary; zwiazki pochlaniajace, zwilzajace i wiazace pyly;

materialy pedne (w tym paliwa silnikowe) i materialy o$wietleniowe; $wiece i knoty do
o$wietlenia”;
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klasa 5: ,preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i $rodki sanitarne; substancje dietetyczne do
celow leczniczych, zywno$¢ dla niemowlat; plastry, materialy opatrunkowe; materialy do
plombowania zebéw, wosk dentystyczny; srodki odkazajace; srodki do niszczenia robactwa; $rodki
grzybobdjcze, $rodki chwastobdjcze”;

klasa 6: ,metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materialy metalowe; przeno$ne metalowe
konstrukcje budowlane; materialy metalowe do budowy drég zelaznych; nieelektryczne przewody
i druty z metali; wyroby Slusarskie, drobne wyroby zelazne; rury i rurki metalowe; kasy pancerne;
wyroby metalowe ujete w klasie 6; rudy (kruszce)”;

klasa 7: ,maszyny do obrébki metalu, drewna, papieru, materialéw widkienniczych, materiatéow
plastikowych lub budowlanych; domowe i biurowe maszyny i urzadzenia elektryczne, ujete
w klasie 7; obrabiarki; silniki (z wyjatkiem stosowanych w pojazdach ladowych); mechanizmy
sprzegania i napedu (z wyjatkiem stosowanych do pojazdéw ladowych); narzedzia rolnicze ujete
w tej klasie; inkubatory do jaj”;

klasa 8: ,narzedzia o napedzie recznym; urzadzenia o napedzie recznym domowe i ogrodnicze oraz
do obrébki metalu, drewna, papieru, materialéw wldkienniczych, materiatéw plastikowych lub
budowlanych, ujete w klasie 8; wyroby nozownicze, widelce i lyzki; bron biala; ostrza (maszynki do
golenia)”;

klasa 9: ,urzadzenia i przyrzady naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne),
ratownicze i do nauczania; urzadzenia i przyrzady elektryczne ujete tej klasie; urzadzenia do
nagrywania, transmisji lub odtwarzania dzwieku lub obrazu; magnetyczne nosniki danych, dyski
z nagraniami; automaty sprzedajace i mechanizmy do urzadzen uruchamianych przez wrzucenie
monety; kasy rejestrujace, maszyny liczace, sprzet przetwarzajacy dane i komputery; urzadzenia do
gaszenia ognia”;

klasa 10: ,urzadzenia i przyrzady chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
konczyn, oczu i zebéw; artykuly ortopedyczne; materialy do zszywania”;

klasa 11: ,urzadzenia do o$wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chlodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wode oraz instalacje sanitarne”;

klasa 12: ,pojazdy; urzadzenia do poruszania sie na ladzie, w powietrzu lub na wodzie”;
klasa 13: ,bron palna; amunicja i pociski; materialy wybuchowe; sztuczne ognie”;

klasa 14: ,metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi ujete
w  klasie 14; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrzady zegarmistrzowskie
i chronometryczne”;

klasa 15: ,instrumenty muzyczne”;

klasa 16: ,papier, karton i wyroby z tych materialéw, ujete w klasie 16; druki; materialy
introligatorskie; fotografie; materialy biurowe; kleje do celéw biurowych lub domowych; materialy
dla artystéow; pedzle do malowania; maszyny do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli);
materialy szkoleniowe i instruktazowe (z wyjatkiem przyrzadéw); materialy z tworzyw sztucznych
do pakowania ujete w klasie 16; karty do gry; czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;

klasa 17: ,kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materialéw ujete w klasie 17;
tworzywa sztuczne w formie wycisnietej stosowane w produkcji; materialy wypelniajace,
uszczelniajace, pakuly, materialy izolacyjne; rury elastyczne niemetalowe”;
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klasa 18: ,skora i imitacje skéry, wyroby z tych materialéw ujete w tej klasie; skéry zwierzece; kufry
i walizki; parasole zwykle, parasole przeciwstoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;

klasa 19: ,materialy budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie;
asfalt, smota i bitumy; budynki przenosne niemetalowe; pomniki niemetalowe”;

klasa 20: ,meble, lustra, ramy; wyroby ujete w klasie 20 z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kosci, kosci stoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perfowej, sepiolitu i z zamiennikéw tych
materiatléw lub z tworzyw sztucznych”;

klasa 21: ,ujete w tej klasie urzadzenia oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego (nie
z metali szlachetnych i nieplaterowane); grzebienie i gabki; pedzle (z wyjatkiem pedzli malarskich);
materialy do wytwarzania pedzli; sprzet do czyszczenia; wiérki stalowe; nieprzerobione lub
polprzetworzone szklo (z wyjatkiem szkla stosowanego w budownictwie); wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne ujete w tej klasie”;

klasa 22: ,liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, Zagle; torby (ujete w tej klasie); materialy na obicia,
do wyscietania i wypelniania (z wyjatkiem kauczuku lub tworzyw sztucznych); nieprzetworzone
tekstylne materialy wldkiennicze”;

klasa 23: ,przedza i nici dla widkiennictwa”;

klasa 24: ,materialy tkane i tekstylia ujete w klasie 24; narzuty na 1ézka i bielizna stolowa
i poscielowa”;

klasa 25: ,odziez, obuwie, nakrycia glowy”;

klasa 26: ,koronki, hafty, wstazki i sznurowadla; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igly; sztuczne
kwiaty”;

klasa 27: ,dywany, wycieraczki, maty, linoleum i inne materialy do pokrywania podlég; obicia
$cienne nie z materialéw tekstylnych”;

klasa 28: ,gry i zabawki; artykuly gimnastyczne i sportowe ujete w tej klasie; ozdoby choinkowe”;

klasa 29: ,mieso, ryby, dréb i dziczyzna; ekstrakty miesne; owoce i warzywa konserwowane, suszone
i gotowane; galaretki, dzemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tluszcze”;

klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy; maka i preparaty
zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; midd, melasa; drozdze, proszek do pieczenia; sol,
musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d”;

klasa 31: ,produkty rolnicze, ogrodnicze i lesne oraz ziarna nieujete w innych klasach; zywe
zwierzeta; Swieze owoce i warzywa; nasiona, naturalne roéliny i kwiaty; pasza dla zwierzat, st6d”;

klasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojow”;

klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”;
klasa 34: ,tyton; przybory dla palaczy; zapatki”;

klasa 35: ,reklama”;
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— klasa 39: ,transport, pakowanie i sktadowanie towaréw”;
— klasa 40: ,,obrébka materialéw; recykling materialéw opakowaniowych”;
— klasa 42: ,,usuwanie odpadéw; tworzenie programéw komputerowych do przetwarzania danych”.

Przedstawiony wraz ze zgloszeniem do rejestracji regulamin uzywania zakwestionowanego znaku
towarowego przewiduje miedzy innymi w pkt 6, ze zakwestionowany znak towarowy zostal stworzony
»W celu umozliwienia konsumentom i handlowi rozpoznania opakowan nalezacych do [s]ystemu
[d]ualnego, dla ktérych wprowadzono skladke na finansowanie systemu, oraz produktéw w ten sposéb
pakowanych i odrdznienia ich od innych opakowan i produktow [...]"

Zakwestionowany znak towarowy zostal zarejestrowany jako unijny znak wspdélny w dniu 19 lipca
1999 r. pod numerem 298273 dla towaréw i ustug wymienionych w pkt 3 powyze;j.

W dniach 25 wrze$nia 2006 r. i 17 maja 2016 r. rejestracja zakwestionowanego znaku towarowego
zostala przedtuzona.

W dniu 2 listopada 2012 r. druga strona postepowania przed EUIPO, Halston Properties, s.r.o., ztozyta
wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
2017/1001] ze wzgledu na to, ze znak ten nie byl rzeczywiscie uzywany dla towaréw, dla ktérych zostat
zarejestrowany. Wniosek ten odnosil sie¢ do wszystkich towaréw zarejestrowanych w klasach 1-34
wymienionych w pkt 3 powyzej. Ustugi oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym nie zostaly
zakwestionowane.

Skarzaca przedstawila liczne dokumenty dotyczace uzywania zakwestionowanego znaku towarowego.
Wsréd nich znajduja sie rézne umowy licencyjne oraz inne dokumenty regulujace uzywanie
zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach.

Decyzja z dnia 26 maja 2015 r. Wydzial Uniewaznien EUIPO uwzglednil czesciowo wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku i stwierdzit wygasniecie praw skarzacej od dnia 2 listopada
2012 r. w odniesieniu do niektérych towaréw (zwanych dalej ,spornymi towarami”), to jest wszystkich
towaréw z klas 1-34 wymienionych w pkt 3 powyzej z wyjatkiem nastepujacych towardow:

— klasa 6: ,opakowan z metalu ujetych w klasie 6”;

— Kklasa 16: ,opakowan z papieru, kartonu ujetych w klasie 16; materialéw z tworzyw sztucznych do
pakowania ujetych w klasie 167;

— klasa 17: ,,opakowan z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki ujetych w klasie 177;
— klasa 18: ,,opakowan ze skory i imitacji skéry ujetych w klasie 18”;

— klasa 20: ,opakowan z drewna, korka, trzciny, wikliny i z zamiennikéw tych materiatéw lub
z tworzyw sztucznych ujetych w klasie 20;

— klasa 21: ,pojemnikéw kuchennych i gospodarstwa domowego do pakowania (nie z metali
szlachetnych i nieplaterowanych); opakowan szklanych, porcelanowych i ceramicznych ujetych
w klasie 217

— klasa 22: ,wyrobéw opakowaniowych ujetych w klasie 227;

— Kklasa 24: ,,opakowan tekstylnych ujetych w klasie 24”.
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W dniu 8 lipca 2015 r. skarzaca wniosta do EUIPO na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 66-71 rozporzadzenia 2017/1001) odwotanie od decyzji Wydzialu
Uniewaznien w zakresie, w jakim w decyzji tej stwierdzono wygasniecie praw skarzacej w odniesieniu
do spornych towardéw.

Decyzja z dnia 20 lutego 2017 r. (sprawa R 1357/2015-5) (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Piata Izba
Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie. W szczegdélnosci uznata ona, ze skarzaca nie przedstawila
dowodu, iz uzywala zakwestionowanego znaku towarowego zgodnie z jego podstawowa funkcja,
a mianowicie zapewnienia identyczno$ci pochodzenia spornych towaréw. W tym wzgledzie zauwazyta
ona na wstepie, ze nalezy wzia¢ pod uwage okolicznos¢, iz zakwestionowany znak towarowy jest
znakiem wspolnym, ktéry jako taki jest przedmiotem uzywania pozwalajacego na utrzymanie praw do
niego, gdy jest uzywany zgodnie ze swoja funkcja wskazywania towaréw i ustug cztonkéw organizacji.
Nastepnie kwestia, czy zakwestionowany znak towarowy byl uzywany jako wskazéwka pochodzenia
w odniesieniu do towaréw oznaczonych zakwestionowanym znakiem towarowym, podlega wedlug
Izby Odwotawczej ocenie w zaleznos$ci od sposobu postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw, ktéry
w niniejszym przypadku kojarzy zakwestionowany znak towarowy ,z proekologicznym zachowaniem
przedsiebiorstwa” i postrzega ten znak towarowy jako wskazanie, Zze odpady opakowaniowe oznaczone
tym oznaczeniem moga by¢ gromadzone w kontenerach lub workach przewidzianych specjalnie w tym
celu, a nastepnie odzyskiwane.

Izba Odwolawcza zauwazyla, ze skoro dla wlasciwego przecietnego konsumenta Unii Europejskiej
znaczenie zakwestionowanego znaku towarowego ogranicza si¢ do wskazania okolicznosci, ze
oznaczone w ten sposéb odpady opakowaniowe moga by¢ zbierane i odzyskiwane wedlug pewnego
systemu, zakwestionowanego znaku towarowego nie uzywano z punktu widzenia wspomnianego
konsumenta do wskazywania pochodzenia spornych towaréw. Nawet jezeli opakowanie i towar wydaja
sie stanowi¢ ,jedno$¢” przy sprzedazy, wlasciwy konsument jest zdaniem Izby Odwolawczej jak
najbardziej w stanie odrézni¢ znak towarowy, ktéry wskazuje pochodzenie handlowe towaru, od
znaku, ktéry sygnalizuje odzyskiwanie pustych i zuzytych odpadéw opakowaniowych po odpakowaniu,
wykorzystaniu lub spozyciu przez konsumenta samego towaru. Poniewaz towar, na ktérego
opakowaniu widoczny jest zakwestionowany znak towarowy, niczym si¢ nie rézni od identycznego
towaru, ktérego opakowanie nie jest opatrzone tym znakiem towarowym, zakwestionowany znak
towarowy nie wskazuje w rezultacie okres$lonej wlasciwo$ci towardw.

Ponadto zdaniem Izby Odwotawczej skarzacej nie udalo sie dowie$¢, ze uzywanie zakwestionowanego
znaku towarowego mialo na celu wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla spornych towaréw.

Wszystkie przedlozone dokumenty dotycza wedlug Izby Odwotawczej uzywania zakwestionowanego
znaku towarowego w odniesieniu do opakowan handlowych.

Zadania stron

W swojej skardze skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001) w zwiazku z art. 66
tegoz rozporzadzenia (obecnie art. 74 rozporzadzenia 2017/1001).

Skarzaca podnosi w istocie, ze przedstawione przez nia dokumenty dowodza handlowego uzywania
zakwestionowanego znaku towarowego nie tylko w odniesieniu do opakowan towaréw, lecz takze
w odniesieniu do opakowanych spornych towaréw.

W pierwszej kolejnosci zdaniem skarzacej EUIPO nie wzieto pod uwage, ze dowody uzywania dotycza
nie tylko opakowan sprzedawanych oddzielnie, ale réwniez opakowan handlowych, to znaczy
opakowan, ktére przy sprzedazy sa oferowane z towarem jako jednos$é. Chodzi tu o wielorakie
oznakowanie towaru na jego opakowaniu, ktére jest powszechnie stosowane i do ktérego odbiorcy sa
przyzwyczajeni.

W drugiej kolejnosci skarzaca uwaza, ze jak wynika z zasady 22 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 [obecnie art. 10 ust. 4
rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupelniajacego
rozporzadzenie 2017/1001 oraz uchylajacego rozporzadzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018,
L 104, s. 1)], przedstawienie zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach odnoszacych sie
do spornych towaréw stanowi bezposredni dowéd na okoliczno$¢, ze zakwestionowany znak towarowy
byl przedmiotem uzywania pozwalajacego na utrzymanie praw. Co do zasady odbiorcy przypisuja
oznaczenie umieszczone na opakowaniach towarowi, a nie jego opakowaniu.

W trzeciej kolejnosci wedlug skarzacej odbiorcy pojmuja zakwestionowany znak towarowy nie w tym
znaczeniu, Zze rozpatrywane opakowanie ma pewna wlasciwo§¢é materialowa lub pochodzi od
okreslonego dostawcy opakowan, lecz raczej — zgodnie z pkt 6 regulaminu uzywania
zakwestionowanego znaku towarowego i zgodnie ze szczegélna funkcja znaku wspdlnego — w tym
znaczeniu, ze opakowanie jest czeScia odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami,
a jednoczesnie producent spornych towaréw jest objety nalezacym do skarzacej systemem
licencjonowania. Jest tak tym bardziej, ze uzytkownicy zakwestionowanego znaku towarowego nie sa
dostawcami opakowan, lecz sprzedawcami lub producentami opakowanych towaréw.

Skarzaca twierdzi ponadto, ze zakwestionowany znak towarowy wskazuje réwniez na okre$lone
wlasciwosci niematerialne spornych towardw. Sygnalizuje on bowiem, ze sporne towary pochodza
z przedsigebiorstwa, ktére poczynilo inwestycje finansowe, aby opakowanie zostalo unieszkodliwione
w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadéw oraz uchylajacej niektére dyrektywy (Dz.U. 2008, L 312, s. 3), i ze wydatki
poniesione w tym celu umozliwiaja zapewnienie lepszego recyklingu zuzytych opakowan, unikniecie
zbednych kosztéw opakowywania, ulatwienie zbiorowego usuwania odpadéw, a w koncu w mozliwie
najwyzszym zakresie ochrone $rodowiska. Przeslanie, ktére zakwestionowany znak towarowy niesie
i ktore wilasciwy krag odbiorcéw postrzega, jest zwigzane z okre$lona cecha, czyli zachowaniem
przedsigbiorstwa. W tym rozumieniu zakwestionowany znak towarowy wyraza niematerialna
wlasciwos¢ spornych towaréw. Wedlug skarzacej konsument decyduje si¢ nie na opakowanie jako
takie, lecz na okreslony towar w opakowaniu, poniewaz towar ten pochodzi od przedsiebiorstwa, ktére
poczynito inwestycje finansowe w odniesieniu do opakowania danego towaru, tak aby to opakowanie
i opakowania tego rodzaju byly unieszkodliwiane w rozumieniu dyrektywy 2008/98.

EUIPO kwestionuje te argumentacje.
Przede wszystkim nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, ,[jlezeli

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

Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wygasniecie prawa wlasciciela unijnego
znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego
w postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat unijny znak
towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostat
zarejestrowany, i jezeli nie istnieja usprawiedliwione powody takiego nieuzywania. Artykul 51
rozporzadzenia nr 207/2009 stosuje sie réwniez do unijnych znakéw wspélnych zgodnie z art. 66
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Na mocy zasady 22 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 2868/95 [obecnie art. 10 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
delegowanego 2018/625], majacej zastosowanie do postepowan w sprawie stwierdzenia wygasniecia
prawa do znaku zgodnie z zasada 40 ust. 5 tegoz rozporzadzenia [obecnie art. 19 ust. 1
rozporzadzenia delegowanego 2018/625], dowdd uzywania musi dotyczy¢ miejsca, czasu, zakresu oraz
charakteru uzywania znaku towarowego i ogranicza si¢ zasadniczo do przedlozenia dokumentéw
i przedmiotéw majacych znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi,
faktury, fotografie, ogloszenia w gazetach oraz o$wiadczenia pisemne, o ktérych mowa w art. 78 ust. 1
lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 97 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia 2017/1001].

Jak wynika z orzecznictwa, znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany wéwczas, gdy korzysta sie z niego
zgodnie z jego podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie, ze towary i ustugi, dla ktérych zostat on
zarejestrowany, pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku
zbytu dla tych towaréw i uslug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze symbolicznym,
majacym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia
11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43). W tym wzgledzie nalezy uscisli¢, ze w ten
sam sposob podstawowa funkcja unijnego znaku wspélnego polega na odrdznianiu towaréw lub uslug
czlonkéw organizacji, ktdra jest jego wlascicielem, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw (zob.
podobnie wyrok z dnia 20 wrze$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P,
EU:C:2017:702, pkt 63).

Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego powinna by¢ oparta na wszystkich
faktach i okolicznosciach pozwalajacych na ustalenie, czy znak byl faktycznie wykorzystywany
handlowo, w szczegélnosci za$ powinna ona uwzglednia¢ sposoby korzystania ze znaku uznawane
w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania
udzialéw w rynku dla towaréw lub uslug objetych danym znakiem towarowym, charakter tych
towaréw lub ustug, cechy danego rynku oraz zasieg i czestotliwo$¢ uzywania znaku [zob. wyrok z dnia
10 wrzesnia 2008 r., Boston Scientific/OHIM - Terumo (CAPIO), T-325/06, niepublikowany,
EU:T:2008:338, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ dowiedzione za pomoca
uprawdopodobnien lub domnieman, ale musi si¢ opiera¢ na konkretnych i obiektywnych dowodach,
ktéore wykazuja faktyczne i wystarczajace korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku [zob.
wyrok z dnia 23 wrzesnia 2009 r., Cohausz/OHIM - Izquierdo Faces (acopat), T-409/07,
niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo]. Nalezy dokona¢ calosciowej
oceny uwzgledniajacej wszystkie istotne w danej sprawie czynniki i zakladajacej pewna wspoélzaleznos¢
branych pod uwage czynnikéw [zob. wyrok z dnia 18 stycznia 2011 r., Advance Magazine
Publishers/OHIM — Capela & Irmaos (VOGUE), T-382/08, niepublikowany, EU:T:2011:9, pkt 30
i przytoczone tam orzecznictwo].

Podobnie, w przypadku gdy znak towarowy zostal zarejestrowany dla kategorii towaréw lub ustug,

ktéra jest na tyle szeroka, aby mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych
wystepowal niezaleznie od siebie, dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla czesci tych
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towaréw lub uslug zapewnia ochrone jedynie dla tej lub tych podkategorii, do ktérych naleza towary
lub ustugi, w odniesieniu do ktérych znak towarowy byl faktycznie uzywany [zob. podobnie wyroki:
z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (Espana)/OHIM - Aladin (ALADIN), T-126/03,
EU:T:2005:288, pkt 45; z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM - Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 23].

To w $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbada¢ rozpatrywany zarzut.

Na wstepie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze z uwagi na to, iz druga strona postgpowania przed
EUIPO zlozyla wniosek o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku w EUIPO w dniu 2 listopada
2012 r., okres pieciu lat, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, rozciaga
sie od dnia 2 listopada 2007 r. do dnia 1 listopada 2012 r. (okres ten jest zwany dalej ,rozpatrywanym
okresem”).

Ponadto nalezy przypomnie¢, ze przedmiot skargi ogranicza sie wylacznie do kwestii, czy dla spornych
towaréw udowodniono uzywanie pozwalajace na utrzymanie praw do zakwestionowanego znaku
towarowego. Nie dotyczy to opakowan z klas 6, 16-18, 20-22 i 24, w odniesieniu do ktérych nie
stwierdzono wygasniecia praw skarzacej.

Jak slusznie stwierdzila skarzaca, Izba Odwolawcza nie podala w watpliwos¢ okolicznosci, ze
zakwestionowany znak towarowy byl uzywany jako znak wspélny w wielu panstwach cztonkowskich
Unii na wszelkiego rodzaju opakowaniach towaréw. Przy uwzglednieniu okolicznosci, ze zgodnie
z orzecznictwem przytoczonym w pkt 29 powyzej dowdd rzeczywistego uzywania zakwestionowanego
znaku towarowego dla czesci tych towardw zapewnia ochrone jedynie dla tej lub tych podkategorii, do
ktorych naleza towary, w odniesieniu do ktérych unijny znak towarowy byl faktycznie uzywany,
powstaje w rezultacie pytanie, czy — jak twierdzi skarzaca — dowdd rzeczywistego uzywania
zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach obejmuje réwniez dowdd rzeczywistego
uzywania dla samych opakowanych towardw.

W tym wzgledzie Izba Odwotawcza uznata w pkt 31 zaskarzonej decyzji, ze uzywanie pozwalajace na
utrzymanie praw moze zosta¢ udowodnione takze poprzez przedstawienie opakowan zgodnie
z zasada 22 ust. 4 rozporzadzenia nr 2868/95. Stwierdzita jednak slusznie, ze nie zwalnia to skarzacej
z obowiazku udowodnienia, iz uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach jest
faktycznie pojmowane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako uzywanie w charakterze znaku towarowego
dla spornych towardéw.

Aby uzywanie znaku towarowego uznac za rzeczywiste, musi chodzi¢ o uzywanie zgodne z podstawowa
funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy, ze
towar lub usluga oznaczone danym znakiem towarowym pochodza z okreslonego przedsiebiorstwa,
poprzez umozliwienie mu — bez ryzyka wprowadzenia w btad — odréznienia tego towaru lub ustugi od
towaréow lub uslug majacych inne pochodzenie (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r.,
Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 36, 43). W rezultacie ocena rzeczywistego charakteru uzywania
znaku towarowego powinna opiera¢ si¢ na sposobie postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw.

W niniejszym przypadku, po pierwsze, nalezy zauwazy¢, iz Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze sporne
towary sa skierowane zasadniczo do szerokiego kregu odbiorcéw, na przyklad konsumentéw proszkéw
do prania i kosmetykéw, lekarstw, narzedzi i urzadzen gospodarstwa domowego, urzadzen
elektrycznych, odziezy, zywnosci, uzywek i napojow oraz artykuléw wyposazenia wnetrz, a takze
przeznaczone w czesci dla wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw, na przyklad specjalistéw z dziedziny
rolnictwa, handlu i przemystu. Po drugie, Izba Odwolawcza slusznie stwierdzita, ze nalezy
domniemywa¢, iz docelowy krag odbiorcéow bedzie cechowal sie poziomem uwagi od zwyklego do
wysokiego wzgledem spornych towaréw obejmujacych z jednej strony dobra konsumpcyjne oraz
przedmioty uzytkowe uzywane codziennie, ale takze z drugiej strony towary, ktérych nabywanie jest
kojarzone z duzymi wydatkami lub ktére moga mie¢ znaczne skutki gospodarcze, ekologiczne lub
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sanitarne, jak na przyklad produkty chemiczne, oleje przemystowe, smary, srodki zabezpieczajace przed
psuciem sie drewna, $rodki dezynfekujace, obrabiarki, lekarstwa, preparaty medyczne i pojazdy.
Ponadto nalezy zauwazy¢, ze strony nie zakwestionowaly w kazdym razie przyjetej przez Izbe
Odwotawcza definicji wlasciwego kregu odbiorcéw, a takze rozwazan dotyczacych poziomu uwagi.

Przy uwzglednieniu punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcéw Izba Odwolawcza stusznie doszta do
wniosku, ze skarzaca nie udowodnila, iz uzywata zakwestionowanego znaku towarowego zgodnie z jego
podstawowa funkcja polegajaca na gwarantowaniu identyczno$ci pochodzenia spornych towardw.

W szczegdlnosci Izba Odwolawcza, odwolujac sie w tym wzgledzie do ustalent poczynionych przez Sad
w wyroku z dnia 24 maja 2007 r., Duales System Deutschland/Komisja (T-151/01, EU:T:2007:154,
pkt 159), slusznie uznala, ze wlasciwy krag odbiorcéw identyfikuje zakwestionowany znak towarowy
umieszczony na opakowaniu jako wskazanie, ze opakowanie to podlega zebraniu i odzyskaniu wedlug
pewnego systemu. Jak bowiem stusznie podnosi Izba Odwotawcza, jest faktem notoryjnym, a ponadto
zostalo wykazane za pomoca dokumentéw przedstawionych przez skarzaca, ze wlasciwy krag
odbiorcow jest przyzwyczajony do zakwestionowanego znaku towarowego i od wielu lat znane sa mu
systemy odzyskiwania odpadéw opakowaniowych. Zgodnie z ustaleniami Izby Odwotawczej,
odnoszacymi si¢ w tym wzgledzie do przedstawionego przez skarzaca opracowania niemieckiego
o$rodka badania opinii publicznej, 98% ludnosci objetej badaniem w 2003 r. w Niemczech znalo
zakwestionowany znak towarowy, a 78% ludno$ci Niemiec uznawalo w tym samym roku
zakwestionowany znak towarowy za ,oznaczenie umieszczane na opakowaniach w celu wskazania
konsumentowi, ze te opakowania sa usuwane oddzielnie od odpadéw resztkowych w kontenerach
systemu dualnego”. Wedlug tychze ustalenn Izby Odwolawczej, odnoszacych sie w tym wzgledzie do
rocznego sprawozdania francuskiego przedsiebiorstwa Eco-Emballages, podobnego do przedsigbiorstwa
skarzacej, zakwestionowany znak towarowy byt w 2010 r. umieszczony na 95% opakowan we Francji
i rozpoznawany przez 75% ludnosci Francji, z czego 99,2% moglo sortowaé¢ odpady opakowaniowe.

Skarzaca nie kwestionuje stwierdzenia Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym wlasciwy krag odbiorcow
pojmuje zakwestionowany znak towarowy w tym znaczeniu, ze opakowanie jest czescia odpowiedniego
systemu gospodarowania odpadami. Natomiast podnosi ona, ze oprdécz tego rozumienia wspomniany
krag odbiorcéw pojmuje ten znak w tym znaczeniu, ze producent spornych towaréw jest objety
nalezacym do skarzacej systemem licencjonowania. Zakwestionowany znak towarowy komunikuje jej
zdaniem w rezultacie niematerialng wlasciwo$¢ spornych towaréw, a mianowicie proekologiczne
zachowanie przedsiebiorstwa, ktére produkuje lub dystrybuuje sporne towary. Krag odbiorcow
przypisuje zakwestionowany znak towarowy umieszczony na opakowaniach towarowi, a nie jego
opakowaniu.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze uwagi skarzacej okazuja sie cze$ciowo
sprzeczne, skoro podnosi ona z jednej strony, ze wlasciwy krag odbiorcéw pojmuje zakwestionowany
znak towarowy jako wskazanie, iz opakowanie handlowe — jako integralna czes¢ tworzonej z towarem
jednosci sprzedazowej — jest cze$cia systemu gospodarowania odpadami, a z drugiej strony, ze
wlasciwy krag odbiorcéw przypisuje zakwestionowany znak towarowy umieszczony na opakowaniach
towarowi, a nie jego opakowaniu.

Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze uwagi skarzacej sa pozbawione znaczenia. Jest oczywiscie prawda, ze
zakwestionowany znak towarowy, zgodnie ze swoja funkcja jako znak wspélny, odnosi sie do
okolicznosci, ze producent lub dystrybutor spornych towaréw jest objety nalezacym do skarzacej
systemem licencjonowania, i sygnalizuje w rezultacie pewne proekologiczne zachowanie tego
przedsiebiorstwa. Nie zmienia to jednak faktu, ze — jak Izba Odwotawcza prawidlowo uznala —
wlasciwy krag odbiorcéw jest jak najbardziej w stanie odrézni¢ znak towarowy, ktéry wskazuje
pochodzenie handlowe towaru, od znaku, ktéry sygnalizuje odzyskiwanie pustych i zuzytych odpadéw
opakowaniowych po odpakowaniu, wykorzystaniu lub spozyciu przez konsumenta samego towaru,
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nawet jesli opakowanie i towar wydaja sie stanowi¢ ,jednos¢” podczas sprzedazy. Z dowoddéw
przedstawionych przez skarzaca wynika zreszta, ze same towary sa regularnie oznaczane znakami
towarowymi nalezacymi do réznych przedsiebiorstw.

Wynika stad, ze uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego jako znaku wspdlnego, ktéry oznacza
towary czlonkéw organizacji, odrézniajac je od towaréw pochodzacych z przedsiebiorstw nienalezacych
do tej organizacji, bedzie postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako uzywanie odnoszace sie do
opakowan. Przypisana zakwestionowanemu znakowi towarowemu niematerialna wlasciwo$¢, na ktéra
powoluje sie skarzaca, to znaczny proekologiczne zachowanie przedsigbiorstwa wskutek jego
czlonkostwa w nalezacym do skarzacej systemie licencjonowania, zostanie przypisana przez wlasciwy
krag odbiorcéw mozliwosci ekologicznego przetwarzania opakowania, a nie takiemu przetwarzaniu
samego opakowanego towaru, ktdry moze sie okaza¢ niedostosowany do ekologicznego przetwarzania,
jak bron palna nalezaca do klasy 13.

Wreszcie, ocena taka znajduje takze potwierdzenie w brzmieniu pkt 6 regulaminu uzywania
zakwestionowanego znaku towarowego, zgodnie z ktérym to punktem zakwestionowany znak
towarowy zostal stworzony ,w celu umozliwienia konsumentom i handlowi rozpoznania opakowan
nalezacych do [s]ystemu [d]ualnego, dla ktérych wprowadzono sktadke na finansowanie systemu, oraz
produktéw w ten sposéb pakowanych i odrdznienia ich od innych opakowan i produktéw [...]".
W rezultacie rozumienie zakwestionowanego znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw
odnosi si¢ nie do niematerialnej wlasciwosci spornych towardéw, lecz do niematerialnej wlasciwosci
opakowania tych towaréw nalezacych do zarzadzanego przez skarzaca systemu dualnego.

Izba Odwotawcza slusznie zatem stwierdzita w pkt 33, 35 i 37 zaskarzonej decyzji, ze skarzacej nie
udalo sie ponadto dowie$¢, ze uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego mialo na celu
wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu wzgledem innych podmiotéw gospodarczych, przynajmniej
w odniesieniu do spornych towaréw. Skoro znak towarowy nie jest znany konsumentowi jako
wskazanie, iz oznaczony w ten sposéb odpad opakowaniowy moze zosta¢ usuniety dzieki pobliskim
urzadzeniom sluzacym do prowadzenia zbidrki, opatrzenie znakiem towarowym opakowania wyraza
po prostu fakt, ze przedsigbiorstwo oraz wszystkie inne podmioty gospodarcze dzialaja zgodnie
z wymogiem okreslonym dyrektywa 2008/98, stanowiacym, ze obowiazek odzyskiwania odpadéw
opakowaniowych cigzy na wszystkich przedsigbiorstwach.

Whbrew temu, co podnosi skarzaca, w malo prawdopodobnym przypadku, w ktérym ze wzgledu na
identyczno$¢ ofert konkurencji konsument podejmowalby decyzje na podstawie jedynie jakos$ci
opakowania opakowanego towaru, zakwestionowany znak towarowy nie kreuje ani nie zachowuje
rynku zbytu wzgledem innych podmiotéw gospodarczych w odniesieniu do spornych towaréw, lecz
tylko w odniesieniu do opakowania.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze w odniesieniu do rozpatrywanego okresu skarzaca nie
dowiodla rzeczywistego uzywania pozwalajacego na utrzymanie praw do zakwestionowanego znaku
towarowego w odniesieniu do spornych towaréw i ze w rezultacie jedyny zarzut nalezy uznaé za
bezzasadny, a tym samym go oddalié.

Skarge nalezy z tego wzgledu oddali¢.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie

strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie
z zadaniem EUIPO - obciazy¢ ja poniesionymi przez nie kosztami.
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WyroK z pNIA 12.12.2018 R. — Sprawa T-253/17
Der GRONE PUNKT/EUIPO — HALSTON PROPERTIES (PRZEDSTAWIENIE OKREGU Z DWIEMA STRZALKAMI)

Z powyzszych wzgledéw
SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH zostaje obcigzona kosztami
postepowania.
Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Podpisy
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