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Sprawa C-183/21

Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie
z art. 98 8 1 regulaminu postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci

Data wplywu:
23 marca 2021 r.
Oznaczenie sqdu odsylajgcego:
Landgericht Saarbriicken (Niemcy)

Data wydania postanowienia 0 wystapieniu Z wnieskiem owydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

4 marca 2021 r.
Strona powodowa:

Maxxus Group GmbH'& Co. ' KG
Strona pozwana:

Globus Halding GmbH & Co.'\KG

Przedmiot pestepowania‘gléwnego

Dyrektywa “w sprawiey, znakow towarowych — Obowigzek przedstawienia
okolicznescifaktycznych i cigzar dowodu

Przedmiot i podstawa prawna odestania prejudycjalnego

Wykiadnia prawa Unii, art. 267 TFUE

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii, w szczegdlnosci w odniesieniu do dyrektyw(y) w sprawie
znakdw towarowych, a wigc

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |RADY 2008/95/WE
z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
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cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. L 299/95 z dnia
8 listopada 2008 r.), w szczeg6lnosci art. 12, czy tez

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2015/2436
zdnia 16 grudnia 2015r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakoéw towarowych (Dz.U. L 336/1 z dnia
23 grudnia 2015 r.), w szczegodlnosci art. 16, 17, 19,

nalezy interpretowaé W ten sposob, ze skutecznos¢ (effet utile) tych norm stoi na
przeszkodzie wyktadni krajowego prawa procesowego,

1) w mysl ktorej w postepowaniu cywilnym zmierzajacymi do wykreslenia
krajowego zarejestrowanego znaku towarowego z tytutu wygasniccia, ze wzgledu
na nieuzywanie na stron¢ powodowg naklada si¢ obowigzek przedstawicnia
okolicznosci faktycznych, ktory nalezy odrézni¢ od ci¢zZara'dowodu, a takze

2) w ramach tego obowigzku przedstawienia®okeliczno$ci “faktycznych
wymaga si¢ od strony powodowej, aby

a. w miar¢ mozliwosci przedstawita_ Witakim “postepowaniu uzasadniong
argumentacj¢, Z ktorej wynika nieuzywanie, znaku towatowego przez strone
pozwana, oraz

b.  przeprowadzita w tej kwestii wlasng analize rynku, ktora odpowiada zgdaniu
wykreslenia i specyfice odno§hego znaku'towarowego.

Przywolane przepisy prawaUnii

DYREKTYWAWLPARLAMENTU\EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2015/2436
z dnia 16 grudnias, 2045, ‘majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskichiodnoszacyeh sig do znakow towarowych (zwana dalej ,,dyrektywa
W sprawie,znakowytowatowych’), W szczegdlnosci art. 16, 17, 19, 44 i 46

Przywolane przepisy prawa krajowego

Zivilprozesserdnung (kodeks postepowania cywilnego, Niemcy; zwany dalej
»ZP@”), W szczego6lnosci § 178

Przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postepowania

Powoddka zada wykre§lenia dwdch niemieckich znakéw towarowych pozwanej
z powodu wygasnigcia ze wzgledu na nieuzywanie. Powodka dystrybuuje
urzadzenia i sprz¢t sportowy, platformy do masazu, fotele masujace i grille. Jest
ona zarejestrowana jako wilasciciel niemieckiego znaku towarowego
302017108053 ,,MAXXUS” iunijnego znaku towarowego 17673641
~MAXXUS”.
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Pozwana jest spotkg dominujaca w grupie Globus-Gruppe St. Wendel. Nalezg do
niej rozne spotki, ktore w calym kraju prowadza 46 wielkopowierzchniowych
sklepow samoobstugowych z artykutami spozywczymi i niespozywczymi, a takze
wyspecjalizowane sklepy z napojami, artykutami budowlanymi, sprze¢tem
elektrycznym iinne. Pozwana pozwala spotkom wchodzacym w sktad grupy
uzywaé¢ znakéw towarowych, ktorych jest wilascicielem. Istotne obroty
w Internecie grupa uzyskuje co najwyzej W handlu sprzetem elektrycznym
I artykutami budowlanymi.

Od lipca 1996 r. pozwana jest wpisana w rejestrze znakdéw towarowych jako
wlasciciel niemieckiego stownego znaku towarowego 395 3521 7%,MAXUS”,
zarejestrowanego dla szeregu towaréw zklas 33, 1-9, 11-32, i 34.), Okres
zwolnienia z obowigzku uzywania znaku towarowego uplymal wWidniu
30 pazdziernika 2005r. Od maja 1996 r. pozwana jest ponadto wpisana jako
wilasciciel przedstawionego ponizej niemieckiego stowne-graficznege«znaku
towarowego 395 35216 znapisem ,MAXUS™, isymbolem / globusa,
zarejestrowanego dla klas 20, 1-9, 11-19 i 21-34:

<] =X

< | >

W ramach postepowania‘w'sprawie rejestracji znakéw towarowych ,,MAXXUS”
powodki pozwana wmiestaynajpictw sprzeciw. W dniu 2 maja 2018 r. pozwana
wniosta sprzeciw Wwobec™rejestracji  unijnego znaku towarowego powddki
17673641 ,MAXXUS?. Sprzeciw ten opierat si¢ migdzy innymi na stownym
znaku, towarowyns3d95 35 217 , MAXUS”. W odpowiedzi na sprzeciw powddka
podniostay, ze ‘pozwanalnic uzywalta znaku towarowego ,,MAXUS” w sposob
pozwalajacysnasutrzymanie do niego praw. W dniu 5 sierpnia 2019 r. pozwana
wycofala sprzeciwe W oparciu o ten sam stowny znak towarowy ,,MAXUS”
w,dnius, 12 Jutego 2018 r. pozwana wniosta sprzeciw wobec rejestracji
niemieckiego znaku towarowego powddki 302017108053 ,,MAXXUS”. Pozwana
wycofataaxowniez ten sprzeciw.

W dniu 29 lipca 2019 r. powodka ztozyta w Deutsches Patent- und Markenamt
(niemieckim urzedzie ds. patentow iznakdéw towarowych, Niemcy) wnioski
0 wykreslenie obu znakow towarow bedacych przedmiotem sporu z powodu
wygasniecia. Pozwana sprzeciwita si¢ ich wykresleniu pismami z dnia 26 sierpnia
2019r.
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Pozwana uzywala przynajmniej stownego znaku towarowego ,,MAXUS” jako
tzw. ,,white label” w odniesieniu do réznych towarow, wybierajac przy tym jego
nastepujacg postac:

Kwestig sporng jest zakres tego uzywania i ostatni istotny moment, Powddka
twierdzi, ze W ostatnich pieciu latach pozwana nie uzywata zarejestrowanych na
jej rzecz znakow towarowych w sposob pozwalajgcy na utrzymanieidonich praw.

Wyszukujac hasto ,,MAXUS” w wyszukiwarce Google, powodka nie uzyskata
zadnych informacji wskazujacych na uzywanie pozwalajace na utrzymanie praw
do znakow towarowych bgdacych przedmiotem sporu. Na“stronie internetowe;
www.globus.de, prowadzonej dla grupy spolek pozwangj, znajduje,si¢ rubryka
»Marki wlasne”. Podano tam nastgpujace okreslenia: “,korrekt”, ,,Globus”,
,Globus Gold”, ,,naturell” 1, Jeden Tag”. Znaki towarowesstanewiace przedmiot
sporu nie s3 tam wymienione. Po wpisaniu okgeslenia,,,MAXUS” w wewng¢trzne;j
wyszukiwarce na wspomnianej stronie W, wh, rubryee “,Asortyment/Katalog
produktow” wyswietla si¢ osiem ofert, ‘Z ktérych, dwie sa nieistotne, a szes¢
dotyczy S$cierek do czyszczenid. Na S$cierkachy, doczyszczenia ani na ich
opakowaniach nie ma jednak “Zadncgo ze znakow"towarowych stanowigcych
przedmiot sporu. Stowo ,, MAXUS?2 znajduje si¢ wytacznie w tekscie oferty. Po
wprowadzeniu okreslenid ', MAXUS™, w wyszukiwarce na stronie wejsciowej
www.globus.de wyswietlaja si¢ “dwawtrafienia. Oba odnosza si¢ do sklepu
Z napojami ,,MAXUS" "Gettankemarkt” prowadzonego przez Maxus GC
Freilassing GmbH &, Co\KG. Jak wynika z tresci zamieszczonych w Internecie,
spotka ta nie uzywa, jednak “okreSlenia ,,MAXUS” jako znaku towarowego
W odniesienity, do ™, napojéw. wilasnych, lecz jedynie jako o0znaczenia
przedsigbiorstwaylub znaku, towarowego odnoszacego si¢ do ustug handlowych
zwigzanych, 2 napojami. Biuro detektywistyczne miato ustali¢, ze w tym sklepie
z napojami, W migjscowosci Freilassing nie dystrybuowano marek wlasnych
poezwanej pod,.spernymi okresleniami.

Pewodka “twierdzi, ze w ostatnich pigciu latach pozwana nie uzywata
zarejestrowanych na jej rzecz znakow towarowych w sposob pozwalajacy na
utrzymani€é do nich praw. Na pozwanej spoczywaja jej zdaniem obowigzek
przedstawienia okolicznos$ci faktycznych oraz ci¢zar dowodu. Jej zdaniem wynika
to rowniez z dyrektywy w sprawie znakdéw towarowych w jej kazdoczesnym
brzmieniu.

Powddka wnosi 0 orzeczenie wobec pozwanej obowigzku wyrazenia zgody, po
pierwsze, na wykreslenie jej stownego znaku towarowego ,MAXUS”,
zarejestrowanego w Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzedzie ds.
patentow i znakéw towarowych) pod numerem 395 35217, w odniesieniu do
wszelkich towarOw, apo drugie, na wykreslenie jej stowno-graficznego znaku


http://www.globus.de/
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towarowego ,,MAXUS”, zarejestrowanego w Deutsches Patent- und Markenamt
(niemieckim urzedzie ds. patentow iznakow towarowych) pod numerem 395
35 216, w odniesieniu do wszelkich towardw.

Pozwana wnosi 0 oddalenie powddztwa. Twierdzi, ze uzywa znakoéw towarowych
W Sposob pozwalajacy na utrzymanie do nich praw, iuwaza, ze argumentacja
powaodki nie jest wystarczajaca, aby uzasadniaé powstanie wtornego obowiazku
przedstawienia okolicznosci faktycznych.

Znaku towarowego ,MAXUS” za zgoda pozwanej uzywano ‘W sklepach
samoobstugowych nalezacych do grupy Globus na oznaczenie nastepujacych grup
towaréw w standardowym asortymencie: akcesoriow dla zwierzat, artykutow
gospodarstwa domowego, artykutow papierniczych i biurowych; zabawek,
artykutow sportowych, akcesoriow samochodowych, wyrobew wtokienniczyeh.
Za zgoda pozwane] takie towary z okre$leniem znaku towarewego mialy® by¢
dystrybuowane w nalezacych do grupy Globus_ sklepach “samoobstugowych
w Niemczech w calym odnosnym okresie ostataich picciu lat ‘az do momentu
wszczecia niniejszego postgpowania, a takzesde, dzisiajma ponadto jako towary
eksportowe. Ponadto ten znak towarowy jest uzywany tymczasowo dla celow
promocji, na przyktad w przypadku artykutowdla fanowprzy okazji rozgrywek
pitki noznej.

Pozwana przedstawia przyktadowe“epakowahia zdjecia regatow, ktore majg
ilustrowa¢ uzywanie stownego znaku towarowego, ,,MAXUS” W ostatnich pigciu
latach. Ponadto przedktadaywyciagi 2,systemu zarzadzania zapasami i zestawienie
Zz obszaru marek wlasnych. Pewoluje si¢ takze na swoja argumentacje
przedstawiong W postepewaniubw Sprawie, sprzeciwu i przedktada w tej kwestii
pismo, w ktoryms, wykazano yuzywanie znakéw towarowych na podstawie
szczegdtowychdanformacjii dalszych‘dowodow.

Podnosi takzey, ze "W przypadku podjecia odpowiednich wysitkow mogtaby
przedstawic'dalsze dowedyma uzywanie znakéw towarowych. Wysitki te bylyby
jednakiznaczne.

Wilasciwe normy /‘orzecznictwo

Izbayprzywotuje motywy 31, 32 i 42 oraz art. 16, 17, 19, 44 i 46 nowej dyrektywy
w sprawie znakéw towarowych; nie wynika z nich zmiana prawa w odniesieniu
do przedmiotu sprawy.

W $wietle orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (zwanego
dalej ,,Trybunatem”) w przypadku powodztwa o wykreslenie cigzar dowodu
w przedmiocie nieuzywania znaku towarowego spoczywa na jego wiascicielu.
W odniesieniu do unijnych znakow towarowych izba odsyta w tym kontekscie do
pkt 52-64 wyroku w sprawie C-610/11 P, Centrotherm. Zakres zastosowania tego
orzecznictwa dotyczacego starej dyrektywy w sprawie znakéw towarowych
rozszerzono rowniez na krajowe znaki towarowe, jak wynika z pkt 62—-74 wyroku
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w sprawach potaczonych C-217/13 i C-218/13, Oberbank AG i in. Wreszcie, jak
wynika z pkt 73-82 wyroku w sprawach potaczonych C-720/18 i C-721/18,
Ferrari SpA, rowniez W odniesieniu do postgpowania cywilnego w przedmiocie
uniewaznienia takiego jak postgpowanie gtowne w niniejszej sprawie Trybunat
stwierdzil, ze cigzar dowodu spoczywa na wiascicielu znaku towarowego.

W $wietle prawa niemieckiego W mysl § 55 ust. 1 zdanie drugie pkt 1 Gesetz tber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znakdéw
towarowych i pozostatych znakow, Niemcy; zwanej dalej ,,MarkenG”) kazdy
moze wnie$¢ powoddztwo O stwierdzenie wygasnigcia znaku towarowego na
podstawie 8§49 MarkenG, jezeli powotuje si¢ na jego nicuzywanic.\Zgodnie
2849 wust. 1 MarkenG wygasnigcie znaku towarowego;. ktére “skutkuje
roszczeniem o wykres$lenie, ma miejsce, jezeli znak towarowy rzeczywiscie, nie
byt nieprzerwanie uzywany w okresie pieciu lat w rozumieniu 8§ 26" MarkenG,;
pojedyncze rzeczywiste uzycie wystarcza, aby drugiej stronie nie przystugiwato
roszczenie o0 wykreslenie W odniesieniu do uzywanyeh grup produktow.

W S$wietle orzecznictwa Bundesgerichtshofsi(trybunatu,, federalnego, Niemcy)
obowigzek przedstawienia okoliczno$ci faktyeznycChii cigzar dowodu w przypadku
powodztwa 0 uniewaznienie (skonstruowano) ‘W ten Sposéb, Zze wymagaja one,
aby strona powodowa przedstawila \najpierw. uzasadniong argumentacj¢
wskazujacg na nieuzywanie znakal towarowego. Uzmano w tym wzgledzie, ze
w ramach obowigzku przedstawienia‘ekolicznosci faktycznych strona powodowa
musi sama za pomoca wilasaych §rodkéw przeprowadzi¢ wystarczajaca analize,
aby wyjasni¢, czy druga strona uzywa znaku towarowego W sposob pozwalajacy
na utrzymanie do niego praw. Naywlascicielu’znaku towarowego moze wowczas
spoczywac wtorny obowigzekprzedstawienia okolicznosci faktycznych, poniewaz
strona powodowageo doyzasady nie moze mie¢ wgladu W wewnetrzne procesy
biznesowe drugiej \Strony, postepowania. We wspomnianym orzecznictwie
przyjeto, Cownastepujes, ,;Obowigzek przedstawienia okolicznosci faktycznych
I cigzar dowodu, W odnicsienith do wykazania spelnienia przestanek powddztwa
0 wykreslenie spoczywaja “na stronie powodowej. Zgodnie Zz obowigzujaca
W prawiey, procesowymzasadg dobrej wiary, o ktorej mowa w § 242 BGB,
w przypadku, pewédztwa o wykreslenie na stronie pozwanej moze spoczywac
procesowy obewigzek zlozenia wyjasnien. Ma to miejsce pod warunkiem, ze
strona %y, powodowa wnoszaca O wykreslenie nie ma dokladnej wiedzy
0 okolicznosciach uzywania znaku towarowego ani mozliwosci samodzielnego
wyjashienia stanu faktycznego”.

Uzasadnienie odeslania prejudycjalnego

Niniejszy wniosek o0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy
wyktadni dyrektyw(y) w sprawie znakdéw towarowych w odniesieniu do
krajowych postepowan W przedmiocie uniewaznienia znakoéw towarowych
zpowodu ich nieuzywania. W wyroku wydanym w sprawach potaczonych
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C-720/18 i C-721/18 Trybunat orzekt, ze cigzar dowodu W tych postgpowaniach
spoczywa na wtascicielu znaku towarowego.

W ocenie izby w Swietle tego rozstrzygnigcia nie da si¢ juz utrzymac
przedstawionego orzecznictwa Bundesgerichtshof (trybunatu federalnego)
W odniesieniu do cigzaru dowodu. Kwestig otwarta pozostaje jednak to, czy
W prawie krajowym na stronie powodowej moze nadal spoczywac¢ obowigzek
przedstawienia okolicznosci faktycznych. Izba uwaza, ze tak jest.

Co do zasady obowigzuje przy tym prawdopodobnie zasada, zgodmie z ktora
stanowienie prawa procesowego — réwniez W $wietle dyrektywy, W sprawie
znakow towarowych — nalezy do panstw cztonkowskich. Potwi€rdza to motyw 42
dyrektywy. Zasadg¢ te¢ ograniczaja jednak ogdlne zasady prawa Unii — zakaz
dyskryminacji i zasada skutecznosci.

Niniejsza sprawa nie dotyczy zasady roéwnego traktowania. Nasuwa si¢natomiast
pytanie, czy natozenie na stron¢ powodowa obowiazku®, przédstawienia
okoliczno$ci faktycznych staloby na przeszkodzie skuteeznosei (effet utile)
dyrektywy w sprawie znakdw towarowych.

W  prawie niemieckim rozréznia sig pejceia obewiazku przedstawienia
okolicznosci faktycznych i Cigzaru dowodu:

Obowiazek przedstawienia okolieznosei faktycznych zmusza strong do mozliwie
najkonkretniejszego przedstawienia‘argumentacji, ktorg jest W stanie przedstawic.
Kto podlega obowigzkewi przedstawieniayokolicznosci faktycznych zgodnie
z 8138 ZPO, przegrywa ‘proces, Yjezehiynie wywigzuje si¢ Z tego obowigzku.
W szczegolnosci W niemiieckim prawie procesowym wyksztalcil si¢ rowniez
wtorny obowigzek przedstawienia okelicznosci faktycznych. Ma on zmusza¢ obie
strony do _przedstawiemia, argumentacji, ktora rzeczywiscie sa W Stanie
przedstawi€. W orzeeznictwie, jest w tej kwestii rowniez mowa 0 obowigzkach
zbieraniainformagji wtamach wtasnego zakresu oddziatywania.

Nalezy odrozniéwed tegad pytanie 0 to, na kim spoczywa ci¢zar dowodu, jezeli obie
strony, wystarczajacovkonkretnie przedstawiaja swoj punkt widzenia. Jezeli po
przeprowadzeniu postgpowania dowodowego sad nie wie, czy, podsumowujac,
moze da¢ wiarg srodkom dowodowym strony powodowej pomimo przeciwnych
srodkoéw ‘dowodowych strony pozwanej, proces przegrywa strona, na ktorej
spoczywa ciezar dowodu (tzw. non liquet).

Co do zasady nalezy rozrozni¢ obowigzek przedstawienia okoliczno$ci
faktycznych i cigzar dowodu. W prawie niemieckim znane sg roézne przyktady
tego, ze obowiazek przedstawienia okoliczno$ci faktycznych i cigzar dowodu
maja rozny charakter, a obowigzek przedstawienia okolicznosci faktycznych
wyrdznia to, ze kazda ze stron musi przedstawi¢ okolicznosci, ktore zna lub moze
ustali¢, dokonujgc rozsadnych naktadow. Jezeli ktora§ z tych dwaoch stron nie
wywigzuje si¢ Z obowigzku przedstawienia okolicznosci faktycznych, przegrywa
proces. Jezeli obie strony przedstawiajg wystarczajaco konkretng argumentacje,
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sad przeprowadza podniesione dowody i dokonuje ich oceny. Jezeli w $wietle
przedstawionych dowodow sad nie jest w stanie nabra¢ przekonania, przegrywa
strona, na ktorej spoczywa ci¢zar dowodu.

Niniejsze odestanie prejudycjalne dotyczy wylacznie obowigzku przedstawienia
okolicznosci faktycznych, nie zas ci¢zaru dowodu.

Watpliwosci W niniejszej sprawie budzi jedynie to, czy zgodnie z prawem Unii
W krajowym prawie dotyczacym znakoéw towarowych W postepowaniach
W przedmiocie ich uniewaznienia ze wzgledu na ich nieuzywanicjna strong
powodowa mozna natozy¢ pierwotny — lub przynajmniej wtorny;,sjuzipo dosé
wyczerpujagcym  przedstawieniu informacji dotyczacych @zywaniay), znaku
towarowego przez stron¢ pozwang — obowigzek przedstawienia ‘ekolicznosci

faktycznych.

W ocenie izby dyrektywa w sprawie znakow towarowych nie teguluje obowiazku
przedstawienia okolicznosci faktycznych. W{szczegblnosci zdaniem izby
z dyrektywy w sprawie znakdw towarowychghie Wynika =, a przynajmniej nie
wynika bezwzglednie w §wietle zasady skuteczmoSei —%z¢ W postepowaniu
W przedmiocie uniewaznienia znaku tewarowego nie ‘mozna stawiaé stronie
powodowej zadnych wymagan w odniesieniu‘do uzasadnienia powodztwa.

Trybunal uzasadnia swdj pogldd W sprawiey cigzaru dowodu, ktéry nie jest
wyraznie uregulowany W dyrektywie Wisprawie znakow towarowych, analogia do
rozporzadzenia W sprawie, znaku tewarowego Unii Europejskiej, apoza tym
argumentem, w mysl ktérego kwestiayciezasu dowodu musi by¢ uregulowana
jednolicie we wszystkieh panstwach cztonkowskich, aby nie podwazaé¢ poziomu
ochrony  wynikajacego %, z'dyrektywy w sprawie znakow towarowych.
Spoczywajacy ma wihasciciclu znakad towarowego cigzar dowodu ma wynikac
zZ zasady, ktora ,,0granicza,si¢ Wyrzeczywistosci do wyrazenia tego, co wynika ze
zdrowego fozsadku Fpodstawowego wymogu skutecznosci postgpowania”.

Zgodnie, Zityimczasewa |'oceng izby zaden ztych argumentow nie dotyczy
obowigzkmprzedstawienia okoliczno$ci faktycznych:

Zdrowys, rozsadek® i skuteczno$¢ postgpowania — oba filary orzecznictwa
Trybunatu = _wwymagaja W ocenie izby, aby nadal interpretowa¢ obowigzek
przedstawienia okolicznosci faktycznych zgodnie z przedstawionym wyzej
orzecznictwem  Bundesgerichtshof  (trybunatlu  federalnego)  w sposob
rOwnowazacy interesy stron:

Nalezy bowiem wywazy¢ dobrze pojete interesy obu stron. Strona powodowa
powinna zatem najpierw sama zada¢ sobie trud sprawdzenia — na tyle, na ile jest
to mozliwe 1odpowiednie — czy strona pozwana uzywa odnos$nego znaku
towarowego. Wydaje si¢, ze nalezy zada¢ od strony pozwanej petnego ujawnienia
informacji dotyczacych uzywania przez nig znaku towarowego dopiero po takim
zbadaniu tej kwestii przez stron¢ powodowa i przedstawieniu odpowiedniej
uzasadnionej argumentacji.
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W przeciwnym razie dowolna osoba — w $§wietle prawa procesowego konkretny
interes prawny nie jest przestanka wniesienia powodztwa 0 uniewaznienie znaku
towarowego — moglaby zmusi¢ dowolnego wtlasciciela znaku towarowego do
ujawnienia informacji dotyczacych uzywania przez niego znaku towarowego.
Zgodnie z prawem niemieckim oraz dyrektywami ,kazdy” moze wytoczy¢
pow0dztwo o wykreslenie znaku towarowego. Niebezpieczenstwo naduzywania
tej mozliwosci wnoszenia powodztwa jest zatem duze, jezeli na pierwszym etapie
na stron¢ powodowa nie miatyby zosta¢ nalozone zadne obowiazki w zakresie
przedstawienia argumentacji poza stwierdzeniem ,,Strona pozwana,nie uzywa
swoich znakow towarowych”.

Od pozwanego wiasciciela znaku towarowego zada si¢ podjecidistotnegorwysitku
zwigzanego Z analizag wszystkich przypadkow uzywanial znaku ‘towarowego
w ostatnich pigciu latach we wszystkich obszarach, W ktérych uzywa marki
wlasne;.

W ocenie izby odsytajacej rozsadne | wskazane Wydaje Si¢ zatem zobowigzanie
strony powodowej, aby najpierw sama w odpewicdnigjnformic sprawdzita, czy
W ogole wystepuje tu przypadek nieuzywaniah, znaku jtowarowego przez
wlasciciela. W tym celu musi onagZzdaniem izby przeprowadzi¢ analize
odpowiadajaca specyfice danego znaku tewarowego i przedstawié¢ ja w pozwie.
Dopiero taka konkretna argumefitacja merytoryczna skutkuje obowigzkiem
przedstawienia argumentacji speczywajacym naystronie pozwanej. Uznaje si¢ przy
tym takze, ze konkretny argumentyjednej strony Wwymaga konkretnej odpowiedzi
drugiej strony.

Niniejsza sprawa ilustruje\problematycznos¢ tej sytuacji: pozwana prowadzi
stacjonarng sie¢ @bejmujaea 46 hipermarketow w Niemczech, sprzedajac jako
sklep oferujacys kompleksowe zaopatrzenie wiele produktow niespozywczych.
Przynajmniej, zgodnie 'z jej,wtasnymi wyjasnieniami i dowodami zgromadzonymi
dotychczas w aktach ‘sprawy uzywa ona co najmniej stownego znaku towarowego
»maxus” jake marki wlasncjpw odniesieniu do szeregu produktow nalezacych do
wielu klas W Swietlenporozumienia nicejskiego. W Internecie pozwana prowadzi
wylaeznie ‘szczatkowa dziatalno$¢. W ramach procesu powodka zadowolita si¢
dotychezas jedynie krotka analiza przeprowadzong za pomoca wyszukiwarki
Google, “iisprawdzeniem jednego trafienia — sklepu z napojami w okolicy
Menachium.

W ocenie izby powddka nie wywigzata si¢ tym samym ze swojego obowigzku
przedstawienia okolicznos$ci faktycznych. W przypadku znaku towarowego
takiego jak ten stanowigcy przedmiot niniejszego postgpowania mogta
przynajmniej wyrywkowo sprawdzi¢ dwa lub trzy sklepy pozwanej pod katem
uzywania odnos$nych znakow towarowych | mozna bylo tego od niej oczekiwac.
Odnosny znak towarowy jest bowiem markg wtasng pozwanej, pasujacg do wielu
produktow (tzw. ,,white label”), a pozwana prowadzi sklep stacjonarny, anie
internetowy.
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Zdaniem 1izby kwesti¢ odpowiednio$ci zakresu obowigzku przedstawienia
okolicznosci faktycznych moze oceni¢ wytacznie indywidualnie sad krajowy
w danej sprawie. Na przyklad przedmiotem spraw potaczonych C-720/18
I C-721/18, w ktorych Trybunal wydat rozstrzygnigcie dotyczace cigzaru dowodu,
byl znak towarowy, w przypadku ktorego obszary irynki produktowe byty
umiarkowanej wielkosci, podobnie jak zakres uzywania znaku towarowego na
tych rynkach. W przypadku marek wiasnych ,,white labels” supermarketu jest
zupehie inaczej. Chodzi tu 0 wiele rynkdw i produktow.

Jezeli na powddce nie spoczywalyby zadne konkretne obowiazki ‘w zakresie
zebrania informacji i przedstawienia argumentacji w rozumienitin,obowigzku
przedstawienia okoliczno$ci faktycznych, mogtaby ona, nie dokonujac*zadnych
naktadéw, zmusi¢ pozwang do wykazania uzywania marki wiasnej, co wigzatoby
si¢ z ujawnieniem tajemnic handlowych i duzym wysitkiem w zakresie zebrania
informacji. W ocenie izby oznaczatoby potencjal naduzyc.

Nalezy, co prawda, wzig¢ pod uwage, ze powodztwoy, 0 unieéwaznienie lezy
W interesie ogdélnym polegajacym na wylacznej, ochronie znakow towarowych
tylko wtedy, gdy sa uzywane. Rowniez niemiecka ustawa pozwala na wniesienie
powodztwa 0 uniewaznienie bez wiaSnegoy, interesu Sprawnego. Niemniej
uzasadnione interesy wiasciciela znaku towarowego polegajace na tym, zeby nie
by¢ pozywanym ,,w ciemno”, a jedynie wtedypmgdysréwniez strona powodowa
,odrobita swoja prace domowg”, moga przemawia¢ za tym, by na stronie
powodowe] spoczywal W, pewmym W zakresiey, obowigzek przedstawienia
okolicznosci faktycznych.,

Za takim punktem widzeniayprzemawia réwniez koncepcja dyrektywy w sprawie
znakow towarowyeh. Artykulyal7, 444,46 dyrektywy wyjasniaja w tym zakresie,
ze zarzut nieuzywania,znakustowarOwego mozna podnies¢ we wskazanych tam
postepowaniach inicjowanych przez wlasciciela znaku towarowego i ze to na nim
spoczywa wowezas ciczag, dowodu. Jezeli wladciciel znaku towarowego chce si¢
na przyktad ‘bronié,przed naruszeniem, na wniosek podmiotu dopuszczajacego si¢
ewentualnego naruszenia spoczywa na nim prawdopodobnie w konsekwencji
rowniez pierwotny, obowigzek przedstawienia okolicznosci faktycznych
wskazujacychyna“to, ze w ogdle uzywa znaku towarowego. Podobnie sytuacja
wyglada W przypadku postepowan opisanych w art. 44 i 46 dyrektywy w sprawie
znakow “towarowych. Zakres postepowania za kazdym razem okre§la wigc
wilasciciel znaku towarowego.

W  cywilnoprawnym postepowaniu W przedmiocie uniewaznienia znaku
towarowego, wszczetym przeciwko wilascicielowi znaku towarowego, jest
zupehie inaczej. Z jednej strony dyrektywa nie reguluje tego postepowania, co
przemawia przeciwko ograniczaniu obowigzku strony powodowej w zakresie
przedstawienia okolicznosci faktycznych. A contrario zobowigzanie strony
powodowej do przedstawienia okolicznosci faktycznych w cywilnoprawnym
postepowaniu W przedmiocie uniewaznienia nie podwaza wi¢c skutecznosci (effet
utile) dyrektywy w sprawie znakdéw towarowych. Z drugiej strony to strona
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powodowa okreSla wtym przypadku zakres zarzutow dotyczacych jakoby
nicuzywanego znaku towarowego wlasciciela. Z tego wzgledu w ocenie izby
niezbedna w tej sytuacji jest przynajmniej uzasadniona, oparta na faktach
argumentacja strony powodowej, aby postgpowanie W sprawie uniewaznienia
znaku towarowego nie przybralo catkowicie nieograniczonego charakteru.
Wymaga to od strony powodowej dokonania pewnej odpowiedniej analizy
okolicznosci przed wytoczeniem procesu.

Ponadto  nalezy  wskaza¢, ze  dyrektywa  wyraznie przewiduje
administracyjnoprawne postepowanie W przedmiocie uniewaznienia ‘W urzg¢dzie
ds. znakéw towarowych. Gwarantuje to réwniez prawo niemieckie. ‘Skutecznos¢
(effet utile) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych nie wymaga zatem, aby
ogranicza¢ do zera obowigzek strony powodowej W zaKresie przedstawienia
argumentacji w cywilnoprawnym postgpowaniu W przedmiQcie uniewaznienia,
ktorego dyrektywa ani nie wymaga, ani nie reguluje.

Drugi argument Trybunatu, w mysl ktorego w zakresiciobowiazywania dyrektywy
W sprawie znakoéw towarowych nie moze powsta¢ odmienny'system ochrony, nie
podwaza tymczasowego stanowiska izby. W Swietle wyroku w sprawach
potaczonych C-720/18 i C-721/18 jest"howiem jasne;y ze ,non liquet” po
przeprowadzeniu ~ postgpowania _dowedowego, prowadzi do  wydania
rozstrzygni¢cia na niekorzy$¢ wiasciciela“Znaku towarowego. Przedstawienie
uzasadnionej argumentacji w rozumieniu obowigzkunprzedstawienia okoliczno$ci
faktycznych jest bez problemu mozliwew przypadku kazdej strony, ktora zechce
wlozy¢ niezbgdny wysil€k W zebranie ‘informacji. Jezeli ma ono miejsce,
wilasciciel znaku towarowego jest, zobowigzany przedstawi¢ W pelnym zakresie
argumentacj¢ dotyczacgyuzywania swojego znaku towarowego. Jezeli to robi,
przeprowadza siegpostepewanie, dowodowe, a jesli okazuje si¢ ono bezowocne,
wydaje si¢ rozStrzygnigcie, ,,non-liquet” na korzys¢ strony powodowej. Poglad
izby w kwestii obowiazkunprzedstawienia okolicznosci faktycznych nie zmienia
zatem nic w,poziomiesochrony.

W ramach pytania pierwszego izba zmierza zatem do ustalenia, czy na strong
powodowg \Wpostegpowaniach W przedmiocie uniewaznienia mozna nalozy¢
obowigzek przedstawienia uzasadnionej argumentacji. W ramach pytania
drugiegonizba) zmierza zkolei do wustalenia, czy preferowana przez nig
tymczasowo wyktadnia, zgodnie zktorg taki obowigzek przedstawienia
okolieznosci faktycznych wymaga od strony powodowej samodzielnego zebrania
informacji w zakresie odpowiadajacym kwestionowanemu znakowi towarowemu,
jest zgodna z prawem Unii.
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