WYROK Z DNIA 24.3.2009 r. — SPRAWY POLACZONE OD T-318/06 DO T-321/06
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (druga izba)
z dnia 24 marca 2009 r.*

W sprawach potaczonych od T-318/06 do T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L%, z siedziba w Santo Tirso (Portugalia),
reprezentowana przez adwokatéw M. Oehena Mendesa oraz D. Jeffries,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) reprezentowanemu przez ]. Novaisa Gongalvesa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktérych druga strona w postepowaniu przed 1zbga Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

General Optica, SA, z siedzibag w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowana przez
adwokatéw M. Curella Aguile oraz X. Fabrege Sabatégo,

majacych za przedmiot cztery skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM
z dnia 8 sierpnia 2006 r. (sprawy R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1
i R 947/2005-1) dotyczace czterech postepowan w sprawie uniewaznienia pomiedzy
Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L% i General Optica, SA,

_ SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: L. Pelikdnovd, prezes, K. Jirimée i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 27 listopada
2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skargi ztozonymi przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 23 marca 2007 r.,
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po zapoznaniu sie¢ z odpowiedziami na skargi zlozonymi przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 23 marca 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 wrze$nia 2008 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 10 lipca 1997 r. interwenient, General Optica, S.A., zlozyl, 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, w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dwa
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.
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2 Znaki towarowe, o ktorych rejestracje wniesiono, sg przestawionymi ponizej
oznaczeniami graficznymi GENERAL OPTICA:

3

- I-
= e

CEMNERAL
P T CeAs

S OPTHCA

s Uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 42 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw
rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
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W dniu 10 wrze$nia 1999 r. pod numerami 573592 i 573774 dokonano na rzecz
interwenienta rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych GENERAL OPTICA dla
ustug optycznych.

W dniu 5 listopada 2001 r. interwenient ztozyl w odniesieniu do tych samych ustug dwa
nowe zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego, ktérych przedmiotem byly
przestawione ponizej oznaczenia graficzne GENERAL OPTICA. Te znaki towarowe
zostaly zarejestrowane w dniach 20 listopada 2002 r. i 31 stycznia 2003 r. odpowiednio
pod numerami 2436798 i 2436723.

GENERAIEDOHFICA

Interwenient jest takze wlascicielem miedzynarodowego znaku towarowego nr 483246
GENERAL OPTICA dla aparatéw, instrumentdéw i artykuléw optycznych nalezacych
do klasy 9, a takze dla ustug promocyjno-reklamowych dotyczacych towaréw
optycznych produkowanych i sprzedawanych przez ich odpowiednich wtascicieli,
a nalezacych do klasy 35. Po odstapieniu od przedtuzenia prawa do znaku towarowego
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w Portugalii w dniu 13 lutego 1997 r. wniosek o takie przedluzenie zostal ponownie
ztozony w dniu 14 lutego 1997 r., a przedtuzenie udzielone w dniu 16 lutego 1998 r. Ten
znak towarowy jest przedstawiony ponizej:

W dniu 27 stycznia 2004 r. skarzaca, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L%, wniosta do
OHIM o uniewaznienie graficznych wspdlnotowych znakéw towarowych GENERAL
OPTICA na mocy art. 52 ust. 1 lit. ¢) i art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 w brzmieniu
obowiazujacym w chwili zaistnienia okolicznosci faktycznych.

Skarzaca uzasadnila swoje wnioski o uniewaznienie wlasnoscia wcze$niejszej nazwy
przedsigbiorstwa handlowego Generaldptica, zgloszonej w dniu 4 wrze$nia 1987 r.
i zarejestrowanej w dniu 24 kwietnia 1990 r. dla przywozu i sprzedazy detalicznej
aparatéw optycznych, precyzyjnych i fotograficznych.

Na tej podstawie skarzaca wytoczyla takze powddztwo przed sadem portugalskim,
wnoszac o uniewaznienie przedluzenia w Portugalii miedzynarodowego znaku
towarowego i firmy interwenienta oraz o wydanie zakazu uzywania tych oznaczen.
Podczas rozprawy skarzaca przedstawila orzeczenie Supremo Tribunal de Justica
(portugalskiego sadu najwyzszego) z dnia 10 lipca 2008 r., na mocy ktérego sad ten
utrzymal w mocy orzeczenia Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (sadu cywilnego
w Lizbonie, Portugalia) i Tribunal da Relagio de Lisboa (sadu apelacyjnego w Lizbonie)
rozstrzygajace na korzy$¢ skarzacej. Po wystuchaniu stron w tym zakresie orzeczenie
Supremo Tribunal de Justica zostalo dotaczone do akt w dniu 16 wrze$nia 2008 r., co
zostalo odnotowane w protokole z rozprawy.
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W dniu 7 czerwca 2005 r. Wydzial Uniewazniertn OHIM oddalil wnioski o uniewaznienie
czterech graficznych wspélnotowych znakéw towarowych GENERAL OPTICA,
stwierdzajac, ze skarzaca nie wykazata, by oznaczenia, na ktére sie powotywala,
z jednej strony byly rzeczywiscie uzywane ani z drugiej strony by byly one uzywane
w dzialalnosci handlowej o znaczeniu wiekszym niz lokalne.

W dniu 1 sierpnia 2005 r. skarzaca odwotala sie od kazdej z decyzji wydanych przez
Wydzial Uniewaznieri, wnoszac o uchylenie powyzszych decyzji i uwzglednienie
wnioskéw o uniewaznienie wyzej wymienionych wspdélnotowych znakéw towarowych.

Decyzjami z dnia 8 sierpnia 2006 r. (zwanymi dalej ,,zaskarzonymi decyzjami”) Pierwsza
Izba Odwotawcza OHIM utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalita
cztery odwolania.

Izba Odwotawcza wskazata w gléwnych zarysach, ze z jednej strony skarzaca nie
wykazata, iz rzeczywiscie uzywata przedmiotowego oznaczenia, i ze z drugiej strony
uzywanie to mialo znaczenie lokalne.

Przebieg postepowania i zadania stron

Postanowieniem prezesa drugiej izby Sadu z dnia 10 lipca 2008 r. sprawy od T-318/06
do T-321/06 zostaly polaczone do celéw procedury ustnej i wydania wyroku, zgodnie
z art. 50 regulaminu Sadu.
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Skarzaca wnosi zasadniczo do Sadu o:

— zawieszenie postepowania do czasu uprawomocnienia si¢ orzeczenia wydanego
w postepowaniu przed sadami portugalskimi;

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji;

— uniewaznienie rejestracji graficznych wspdlnotowych znakéw towarowych
GENERAL OPTICA;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skarg jako bezzasadnych;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Podczas rozprawy skarzaca odstgpita od trzeciego Zadania, co zostalo odnotowane
w protokole z rozprawy.

Co do prawa

W przedmiocie wnioskéw o zawieszenie postepowania

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze orzeczenie wspdlnotowe niezgodne z orzeczeniem wydanym
w postepowaniu przed sadami portugalskimi naruszaloby zasade jednosci systemu
wspoélnotowego znaku towarowego, zgodnie z ktéra ten znak towarowy powinien
wywolywaé skutki we wszystkich panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, i ze
system ten nie ma absolutnej autonomii w stosunku do poszczegdélnych praw
krajowych. W rezultacie skarzaca wskazuje na konieczno$¢ zawieszenia postepowania
do czasu uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego w postepowaniu przed sadami
portugalskimi.

OHIM i interwenient wnosza o odrzucenie tych argumentéw.

Ocena Sadu

Nalezy zauwazy¢, ze na obecnym stadium postepowania przed Sadem i po wydaniu
wspomnianego w pkt 9 powyzej orzeczenia przez Supremo Tribunal de Justica, na
skutek ktérego orzeczenie wydane w postepowaniu przed sadami portugalskimi
dotyczace miedzynarodowego znaku towarowego nr 483246 GENERAL OPTICA

II - 662



21

22

23

MOREIRA DA FONSECA PRZECIWKO OHIM — GENERAL OPTICA (GENERAL OPTICA)

i firmy interwenienta stalo si¢ prawomocne, wniosek skarzacej o zawieszenie
postepowania do czasu uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego przez sady
portugalskie stal sie bezprzedmiotowy.

W kazdym razie nalezy podkresli¢, ze orzeczenie wydane w postepowaniu przed sadami
portugalskimi dotyczy wylacznie przediuzenia w Portugalii ochrony miedzynarodowej
rejestracji znaku towarowego GENERAL OPTICA oraz firmy interwenienta. Poniewaz
orzeczenie wydane w postepowaniu przed sagdami portugalskimi nie zawiera zadnego
ogdlnego zakazu uzywania w Portugalii znaku towarowego zawierajacego okreslenia
»general optica”, orzeczenie to nie ma wplywu na wspélnotowe znaki towarowe
GENERAL OPTICA. Z tego wzgledu i wbrew argumentom wysunietym przez skarzaca
podczas rozprawy orzeczenie Sadu utrzymujgce w mocy rejestracje wspolnotowych
znakéw towarowych GENERAL OPTICA nie pozwala interwenientowi na obejscie
orzeczenia wydanego w postepowaniu przed sadami portugalskimi. W szczegdlnosci
potwierdzenie wazno$ci wspélnotowych znakéw towarowych GENERAL OPTICA nie
ma zadnego wplywu na obowiazki wynikajace z orzeczenia wydanego przez Supremo
Tribunal de Justica nakazujacego powstrzymanie sie¢ od uzywania w Portugalii
miedzynarodowego znaku towarowego GENERAL OPTICA i firmy interwenienta.

Wreszcie wbrew twierdzeniom skarzacej sprzeczno$¢ pomiedzy orzeczeniem sadéw
portugalskich a orzeczeniem Sadu nie moze podwazac jednolitego charakteru systemu
wspdlnotowego znaku towarowego. Jednolity charakter wspdlnotowego znaku
towarowego stanowi zasade, ktéra nie obowiazuje bezwzglednie i dopuszcza wyjatki
takie jak te przewidziane w art. 106 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacym zakazu
uzywania wspdlnotowych znakéw towarowych i w art. 107 tego rozporzadzenia
dotyczacym wczesniejszych praw o znaczeniu lokalnym (wyrok Trybunalu z dnia
22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, Rec.
s. [-2789, pkt 55).

Wobec powyzszego nalezy oddali¢ wnioski o zawieszenie postepowania.
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W przedmiocie zgdan stwierdzenia niewaznosci

Swa skarge skarzaca opiera na dwdch zarzutach. Pierwszy dotyczy naruszenia art. 52
ust. 1lit. ) i art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Drugi dotyczy naruszenia zasady 22
i zasady 40 ust. 6 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1).

W odniesieniu do przypadku, w ktérym wniosek skarzacej o zawieszenie postepowania
nalezatoby interpretowaé jako zarzut poddajacy krytyce fakt, ze OHIM nie zarzadzil
zawieszenia postepowania do czasu uprawomocnienia si¢ orzeczenia wydanego
w postepowaniu przed sadami portugalskimi, nalezy stwierdzi¢, ze ta okoliczno$¢ nie
moze wplyna¢ na zgodno$¢ zaskarzonych decyzji z prawem. Z tego wzgledu argument
ten nalezy uzna¢ za bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. ¢) i art. 8
ust. 4 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Po pierwsze, skarzaca podnosi, Ze nazwa przedsigbiorstwa handlowego Generaléptica
stanowi prawo wczesniejsze niz rejestracja graficznych wspdlnotowych znakéw
towarowych GENERAL OPTICA. Ta nazwa przedsiebiorstwa zostala bowiem
zarejestrowana w dniu 4 wrze$nia 1987 r., natomiast graficzne wspélnotowe znaki
towarowe GENERAL OPTICA zostaly zgloszone po raz pierwszy dopiero w dniu
10 lipca 1997 r.
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Po drugie, skarzaca utrzymuje, Ze jej wylaczne prawo do nazwy przedsiebiorstwa
handlowego General6ptica nie zezwala na pdZniejsza rejestracje oznaczenia jako znaku
towarowego lub jako innego oznaczenia uzywanego w dziatalnosci handlowej, zgodnie
z art. 295 ust. 2 Cdédigo da propriedade industrial (portugalskiego kodeksu wtasnosci
przemyslowej).

Po trzecie, jesli chodzi o stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym skarzaca nie
uzywatla rzeczywiscie nazwy przedsiebiorstwa handlowego Generaldptica w dzialal-
no$ci handlowej w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca podnosi,
ze portugalskie nazwy przedsiebiorstw handlowych nie podlegaja zadnym przepisom
wspdlnotowym dotyczacym uzywania, tylko systemowi okreslonemu w Cédigo da
propriedade industrial. Nastepnie skarzaca usci$la, ze od 1987 r. do dzisiaj uzywata
oznaczenia Generaldptica jako nazwy przedsiebiorstwa zgodnie z ustawodawstwem
portugalskim obowiazujacym w tej dziedzinie.

Po czwarte, skarzaca podnosi, ze jej wylaczne prawo do nazwy przedsigbiorstwa
handlowego Generaldptica ma zasieg krajowy, poniewaz rozciaga sie na cale terytorium
Portugalii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Cédigo da propriedade industrial, i ze ze wzgledu na
brak harmonizacji prawa w zakresie nazw przedsiebiorstw prawo wspdélnotowe nie ma
zastosowania przy okresleniu, jaki uzytek jest wiasciwy.

Wreszcie po piate, w ramach argumentacji dotyczacej art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 skarzaca twierdzi z jednej strony, ze jej dzialalno$¢ handlowa i dzialalnos¢
handlowa interwenienta s3 podobne, a z drugiej strony, ze graficzne wspélnotowe znaki
towarowe GENERAL OPTICA i nazwa przedsiebiorstwa handlowego Generaléptica
zawieraja dokladnie te same wyrazy, ktére wymawia sie w ten sam sposéb, tak ze nie
mozna ich odréznié.

OHIM i interwenient wnoszg o odrzucenie argumentéw skarzacej dotyczacych
rzeczywistego uzywania i zasiegu oznaczenia. OHIM ponadto podwaza argument
dotyczacy prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.
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Ocena Sadu

Na mocy art. 52 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku art. 8 ust. 4 tego
rozporzadzenia istnienie oznaczenia innego niz znak towarowy pozwala uzyskac
uniewaznienie wspolnotowego znaku towarowego, jesli oznaczenie to spelnia facznie
cztery przestanki: oznaczenie to musi by¢ uzywane w dzialalnosci handlowej; miec¢
znaczenie wieksze niz lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno by¢ nabyte zgodnie
z prawem parnistwa czlonkowskiego, w ktérym oznaczenia byto uzywane przed dniem
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego; wreszcie uprawniony do
tego oznaczenia powinien mie¢ mozliwos$¢ zakazywania uzywania pdzniejszego znaku
towarowego. Te cztery przestanki ograniczaja liczbe oznaczen innych niz znaki
towarowe, na ktdre mozna sie¢ powolywaé w celu podwazenia waznosci wspolnotowego
znaku towarowego na calo$ci terytorium Wspdlnoty zgodnie z art. 1 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.

Dwie pierwsze przestanki, czyli te dotyczace uzywania i znaczenia wiekszego niz lokalne
oznaczenia, na ktére sie powotano, wynikaja z samego brzmienia art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 i powinny by¢ zatem interpretowane w $wietle prawa
wspdlnotowego. A zatem rozporzadzenie nr 40/94 okresla jednolite standardy
dotyczace uzywania oznaczen i ich zasiegu, spdjne z zasadami, ktére leza u podstaw
sytemu ustanowionego przez to rozporzadzenie.

Natomiast z wyrazenia ,w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami
panstwa czlonkowskiego, ktére dotycza tego znaku” wynika, Zze dwie pozostale
przestanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowia
warunki okreslone przez rozporzadzenie, ktérych ocena w odréznieniu od poprzednich
jest dokonywana wedlug kryteriéw ustalonych przez prawo rzadzace przywolanym
oznaczeniem. To odeslanie do prawa rzadzacego oznaczeniem, na ktére sie¢ powolano,
jest w pelni uzasadnione, jako Ze rozporzadzenie nr 40/94 dopuszcza mozliwosé
powolania si¢ na oznaczenia spoza systemu wspdlnotowego znaku towarowego
przeciwko wspdlnotowemu znakowi towarowemu. Z tego wzgledu tylko prawo
rzadzace oznaczeniem, na ktére sie powolano, pozwala ustali¢, czy oznaczenie to jest
wczeséniejsze od wspdlnotowego znaku towarowego i czy moze uzasadniaé zakaz
uzywania kolejnego znaku towarowego.
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W rezultacie wbrew argumentom wysunietym przez skarzaca przestanki dotyczace
uzywania w dzialalnosci handlowej i zasiggu oznaczenia, na ktére sie powolano,
powinny by¢ interpretowane w $wietle jednolitych standardéw prawa wspdlnotowego,
a nie prawa portugalskiego.

Jesli chodzi o interpretacje przestanki dotyczacej zasiegu rozpatrywanego oznaczenia,
ktéry to zasieg powinien by¢ wiekszy niz lokalny, na wstepie nalezy podkreslié, ze ratio
legis tego przepisu polega na ograniczeniu liczby kolizji miedzy oznaczeniami poprzez
przeciwdzialanie temu, aby oznaczenie wcze$niejsze, ktére nie jest wystarczajaco wazne
lub istotne, moglo pozwala¢ na podwazanie rejestracji albo waznosci wspdlnotowego
znaku towarowego.

Ponadto nalezy uscisli¢, ze zasieg oznaczenia uzywanego do identyfikowania okreslonej
dzialalno$ci handlowej powinien by¢ ustalany na podstawie funkcji identyfikacyjnej
pelnionej przez to oznaczenie. Kwestia ta wymaga wziecia pod uwage, po pierwsze,
geograficznego wymiaru zasiegu oznaczenia, czyli terytorium, na ktérym oznaczenie to
jest uzywane do identyfikowania dziatalnosci gospodarczej jego wtasciciela, tak jak to
wynika z dostownej wykladni art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Po drugie, nalezy
wziaé pod uwage gospodarczy wymiar zasiegu oznaczenia. Wymiar ten jest oceniany na
podstawie dlugosci okresu, podczas ktérego oznaczenie to spelnialo swoja funkcje
w dziatalnosci handlowej, i intensywno$ci jego uzywania, w odniesieniu do kregu
odbiorcéw, wsrdd ktérych rozpatrywane oznaczenie stalo sie znane jako element
odrdzniajacy, czyli konsumentéw, konkurentéw, a nawet dostawcéw, lub tez
w odniesieniu do rozpowszechnienia oznaczenia np. za pomoca reklamy lub
w Internecie.

W zrozumieniu istotnos$ci rozpatrzenia wymiaru gospodarczego moze pomoc
wykladnia celowosciowa przestanki dotyczacej zasiegu oznaczenia, na ktére sie
powolano. Jak juz zostalo stwierdzone w pkt 36 powyzej, przestanka ta ma na celu
ograniczenie mozliwosci powstania kolizji do tych, ktére moga zaistnie¢ w odniesieniu
do oznaczen naprawde waznych. W celu ustalenia i rzeczywistej wagi przywotanego
oznaczenia na danym terytorium nie nalezy zatem ogranicza¢ sie do oceny czysto
formalnej, natomiast nalezy zbada¢ wplyw tego oznaczenia na rozpatrywanym
terytorium wynikajacy z uzywania danego oznaczenia jako elementu odrdzniajacego.
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Z powyzszego wynika, iz wbrew twierdzeniom skarzacej okoliczno$¢, ze oznaczenie
przyznaje swojemu wlascicielowi wylaczne prawo na calym terytorium krajowym, nie
wystarcza sama w sobie do ustalenia, Ze oznaczenie to ma znaczenie wieksze niz lokalne
w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Jesli chodzi o wlasciwe terytorium, w celu ustalenia, ze przywotane oznaczenie ma
znaczenie wieksze niz lokalne, nalezy wzia¢ pod uwage okoliczno$¢, iz oznaczenia,
ktérych dotyczy ryzyko kolizji ze wspdlnotowym znakiem towarowym, stanowia prawa
wylaczne, ktorych zrédlem sa normy prawne majgce zastosowanie na réznych
terytoriach. Wynika z tego, ze terytorium wlasciwym do zbadania zasiegu tych praw
wylacznych jest to, na ktérym kazda z tych norm prawnych ma zastosowanie, gdyz to na
tym terytorium — czy to na jego catosci, czy cze$ci — dana norma sankcjonuje prawa
wylaczne, ktére moga kolidowac ze wspdlnotowym znakiem towarowym.

Z punktu widzenia prawa wspdlnotowego rozpatrywane oznaczenie ma znaczenie
wieksze niz lokalne na wlasciwym terytorium, poniewaz jego wplyw nie ogranicza sie do
wydzielonej czesci tego terytorium, jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku jakiegos$
miasta lub prowincji. Jednakze nie jest mozliwe okreSlenie a priori w sposéb
abstrakcyjny, ktéra czes¢ terytorium powinna zostaé wzieta pod uwage w celu
ustalenia, czy zasieg oznaczenia wykracza poza zakres lokalny. Z tego wzgledu ocena
zasiggu oznaczenia powinna zostaé¢ przeprowadzona in concreto wedlug kryteriéw
wiasciwych kazdemu z przypadkéw.

Ostatecznie, aby moéc sie skutecznie sprzeciwié rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego lub doprowadzi¢ do jego uniewaznienia, nalezy wykazaé, ze w nastepstwie
uzywania oznaczenie, na ktdre sie¢ powolano, nabyto wagi, ktéra z punktu widzenia
zainteresowanych oséb trzecich nie jest ograniczona do wydzielonej czesci wlasciwego
terytorium.

Rozporzadzenie nr 40/94 daje skarzacej wybér $rodkéw dowodowych w celu
wykazania, ze oznaczenie, na ktére sie powoluje, ma znaczenie wigksze niz lokalne.
Zasieg ten moze zosta¢ dowiedziony istnieniem sieci aktywnych gospodarczo
oddzialéw na calosci rozpatrywanego terytorium, ale takze w prostszy sposéb, na
przyklad przez okazanie faktur wystawianych poza region, w ktérym skarzaca ma swoja
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siedzibe, artykuléw prasowych ukazujacych stopien znajomos$ci oznaczenia przez
odbiorcéw lub wykazanie, ze przewodniki turystyczne zawieraja odniesienia do tego
zaktadu.

Tymczasem z dowoddéw przedstawionych przez skarzaca nie wynika, aby oznaczenie,
na ktére powotano si¢ w niniejszej sprawie, mialo znaczenie wieksze niz lokalne
w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Tak jak stwierdzila to Izba
Odwotawcza w pkt 33 zaskarzonych decyzji, z dokumentéw okazanych przez skarzaca
wynika, ze w chwili zgloszenia dwdch pierwszych wspoélnotowych znakéw towarowych
rozpatrywane oznaczenie bylo uzywane juz od prawie dziesieciu lat wytacznie w celu
nazywania zakladu otwartego dla ogétu odbiorcéw w portugalskim miescie Vila Nova
de Famalicdo liczacym 120 tys. mieszkaricéw. Pomimo wyjasnien zlozonych podczas
rozprawy skarzaca nie przedstawila zadnego dowodu pozwalajacego poswiadczy¢, ze
jest znana wéréd konsumentéw ani ze tacza ja stosunki handlowe z podmiotami spoza
wyzej wymienionej miejscowoséci. Podobnie skarzaca nie wykazala, ze rozwineta
jakakolwiek dzialalno$¢ reklamowa sluzaca promocji swojego zakladu poza wspom-
nianym miastem. Nalezy zatem uzna¢, ze nazwa przedsiebiorstwa General6ptica ma
znaczenie $cisle lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Ten wniosek nie pociaga za soba jakiegokolwiek naruszenia zasady pomocniczosci
wbrew temu, co wydaje sie twierdzi¢ skarzaca. Zgodnie z motywami 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 istnienie wspélnotowego systemu znakéw towarowych jest
konsekwencja nadania Unii Europejskiej kompetencji w dziedzinie rynku wewnetrz-
nego, bowiem system ten ma na celu zniesienie bariery terytorialnos$ci praw
przyznawanych wtlascicielom znakéw towarowych przez ustawodawstwa panstw
czlonkowskich. Z tego wzgledu zasada pomocniczosci nie moze odgrywac zadnej
roli. Ponadto nalezy podkresli¢, ze system prawny wspélnotowego znaku towarowego
nie ignoruje praw krajowych, jako ze przewiduje mechanizmy pozwalajace uwzglednic
istnienie wczesniejszych oznaczen krajowych. Odnosi sie to w szczeg6lnosci do art. 106
rozporzadzenia nr 40/94, jesli chodzi o prawa wczesniejsze w rozumieniu art. 8 lub
art. 52 ust. 2 tego rozporzadzenia, a wérdd nich o oznaczenia, ktérych znaczenie jest
wieksze niz lokalne. Odnosisie to takze do art. 107 rozporzadzenia nr 40/94, jesli chodzi
o oznaczenia o znaczeniu lokalnym. W niniejszej sprawie mozliwo$¢ wspélistnienia
wspdlnotowych znakéw towarowych GENERAL OPTICA i nazwy przedsiebiorstwa
General6ptica powinna zosta¢ rozpatrzona w ramach innej procedury niz przewidziana
w art. 107 rozporzadzenia nr 40/94, ktéry pozwala wlascicielowi wczesniejszego prawa
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o znaczeniu lokalnym sprzeciwi¢ sie uzywaniu wspélnotowego znaku towarowego na
terytorium, na ktérym to prawo jest chronione.

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania, nalezy uzna¢, Ze nazwa przedsiebiorstwa
Generaldptica nie jest oznaczeniem, ktére ma znaczenie wigksze niz lokalne
w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Zwazywszy, ze przestanki okreslone w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 sa
kumulatywne, niespelnienie nawet jednej z nich wystarcza do odrzucenia wniosku
o uniewaznienie wspolnotowych znakéw towarowych. W tych okoliczno$ciach nie ma
potrzeby rozpatrywaé, czy oznaczenie, na ktére si¢ powotano, bylo uzywane
w dziatalnosci handlowe;j.

Jesli chodzi o istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku nazwy
przedsiebiorstwa Generaldptica i wspolnotowych znakéw towarowych GENERAL
OPTICA, nalezy zauwazy¢, ze ta okoliczno$¢ moglaby zosta¢ wzigta pod uwage
w ramach oceny dokonywanej w $wietle art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 tylko
w chwili analizowania mozliwosci, do ktérej uprawniony jest wlasciciel nazwy
przedsigbiorstwa na mocy art. 239 lit. f) Cddigo da propriedade industrial,
sprzeciwienia sie uzywaniu podobnego lub identycznego poézniejszego znaku
towarowego. Jednakze analiza ta moglaby zosta¢ przeprowadzona tylko, jesli nazwa
przedsigbiorstwa spelnialaby pozostale przestanki art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
co w niniejszym przypadku nie ma miejsca.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza nie popelnita btedu, oddalajac wnioski
o uniewaznienie oparte na wcze$niejszym prawie w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. ¢)
i art. 8 ust. 4 rozporzadzania nr 40/94. Pierwszy z zarzutéw podlega zatem oddaleniu.
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W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia zasady 22 i zasady 40 ust. 6
rozporzgdzenia nr 2868/95

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza nie dochowala obowigzku wezwania do
przestawienia dowodéw wcze$niejszego uzywania oznaczenia, na ktére sie powolano,
i ze uzupelniajace dowody przedstawione przez nig w toku postepowania zostaly
pominiete. Dowody te obejmuja w szczegdlnosci nowe zaswiadczenie wystawione
przez parafie Vila Nova de Famalicdo wskazujace, ze zaktad byl nieprzerwanie otwarty
od 1988 r., kopie o$wiadczenia zaadresowanego do organéw skarbowych w chwili
rozpoczecia dziatalnosci handlowej i o$wiadczenie biegltego rewidenta spéiki
potwierdzajace date, w ktérej zaklad rozpoczat swoja dzialalnos¢ handlows, fakt, ze
jest ciagle otwarty, a takze roczne przeciete obroty.

OHIM i interwenient wnosza o odrzucenie tych argumentdw.

Ocena Sadu

Na wstepie nalezy stwierdzié, ze w niniejszym przypadku Izba Odwotawcza nie byta
zobowigzana do wezwania skarzacej do przedstawienia dowodu uzywania nazwy
przedsigbiorstwa Generaléptica. Jak to zostalo juz wskazane w pkt 32 powyzej, dowdd
uzywania oznaczenia, na ktore sie powotlano, jest jednym z warunkéw wymaganych do
skorzystania z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 i wylacznie
wlasciciele oznaczen uzywanych w dziatalno$ci gospodarczej moga zatem ubiegac si¢
o taka ochrone. Stanowi to wazna réznice w stosunku do wspdélnotowych znakéw
towarowych i krajowych znakéw towarowych, o ktérych mowa w art. 8 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 i na ktére mozna powola¢ si¢ w ramach postepowania
w sprawie sprzeciwu lub postepowania w sprawie uniewaznienia. Zgodnie z art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, zasada 22 i zasada 40 ust. 6 rozporzadzenia
nr 2868/95 uzywanie tych znakéw towarowych nalezy wykazac tylko w przypadku,
w ktérym wymaga tego zgtaszajacy lub wlasciciel wspélnotowego znaku towarowego.
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Wedtug zasady 22 ust. 1 i zasady 40 ust. 6 rozporzadzenia nr 2868/95 w tym przypadku
OHIM jest zobowigzany wezwac strone wnoszaca sprzeciw lub skladajacego wniosek
o uniewaznienie do przedstawienia dowodu uzywania w okreslonym terminie.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze zarzut oparty na tym, iz Izba Odwotawcza popetnita btad,
odmawiajac wziecia pod uwage dokumentéw przedstawionych po raz pierwszy w toku
postepowania odwolawczego, jest nieuzasadniony. Z pkt 33 zaskarzonych decyzji
wynika bowiem, ze Izba Odwotawcza zapoznala sie z powyzszymi dokumentami, zanim
stwierdzila, iz nie sa one wystarczajace do wykazania, ze nazwa przedsigbiorstwa
General6ptica ma znaczenie wieksze niz lokalne. Z tego wzgledu drugi z zarzutéw,
a takze skargi w calosci podlegaja oddaleniu.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skargi zostaja oddalone.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L* zostaje obcigzona kosztami postepo-
wania.

Pelikanova Jurimée Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 marca 2009 r.

Podpisy
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