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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON

przedstawiona w dniu 29 marca 2007 r. '

1. U podstaw niniejszego odwotania® lezy
wniosek o rejestracje graficznego znaku
towarowego zawierajacego stowo ,Bain-
bridge” jako wspolnotowego znaku towaro-
wego dla niektérych kategorii produktéw,
ktéremu sprzeciwit sie wlasciciel kilku krajo-
wych znakéw towarowych odnoszacych sie
do tych samych kategorii produktéw i zawie-
rajacych wspdlny element ,,bridge”.

2. Sprzeciw zostal oddalony przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
zasadniczo na podstawie ustalenia, ze i)
uzywanie niektérych z krajowych znakéw
towarowych nie zostalo wykazane oraz
ze 1ii) podobienstwo pomiedzy pozosta-
tymi znakami krajowymi a wspélnotowym
znakiem towarowym zgloszonym do reje-
stracji nie bylo wystarczajace do wywotania
prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.
Sad Pierwszej Instancji utrzymal w mocy
decyzje o oddaleniu sprzeciwu.

3. Gléwne kwestie podnoszone aktualnie
w odwotaniu dotycza i) kryteriéw oceny, czy

1 — Jezyk oryginatu: angielski.

2 — Od wyroku Sadu Pierwszej Instancji wydanego w dniu
23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria
przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 11-445.
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znak towarowy byl ,rzeczywiscie uzywany”,
w szczegdlnosci czy pojecie ,obronnej reje-
stracji” znakéw podobnych, w przypadku
ktérej wymog rzeczywistego uzywania trak-
towany jest mniej restrykcyjnie, ma zasto-
sowanie na gruncie wspélnotowego prawa
znakéw towarowych, oraz ii) kryteriéw oceny
prawdopodobienistwa pomylenia znakéw,
ze szczegblnym uwzglednieniem znaczenia
istnienia  ,rodzin” lub ,serii” podob-
nych znakéw nalezacych do tego samego
wlasciciela.

Prawodawstwo wspolnotowe dotyczace
znakéw towarowych

4. Artykul 8 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego °,
w zakresie majacym znaczenie dla niniejszej
sprawy, stanowi:

3 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, str. 1).
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»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niej-
szego znaku towarowego zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

b) z powodu identycznosci lub podobien-
stwa do wcze$niejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobienstwa
towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad
opinii publicznej [odbiorcéw] na tery-
torium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony; prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blad obej-

muje réwniez prawdopodobienstwo
skojarzenia z wczesniejszym znakiem
towarowym”.

5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii),
pojecie ,wczesniejszy znak towarowy” obej-
muje miedzy innymi znaki towarowe zareje-
strowane w panstwie cztonkowskim.

6. Artykut 15 rozporzadzenia w sprawie
wspdélnotowego znaku towarowego, w zakre-
sie majgcym znaczenie dla niniejszej sprawy,
stanowi:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od reje-
stracji wspdlnotowy znak towarowy nie byl

rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we
Wspélnocie w stosunku do towaréw lub
ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub
jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez
nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy
znak towarowy podlega sankcjom prze-
widzianym w niniejszym rozporzadzeniu,
chyba ze istnieja usprawiedliwione powody
jego nieuzywania.

2. W rozumieniu ust. 1, za »uzywanie«
uwaza sie rowniez:

a) uzywanie wspdlnotowego znaku towaro-
wego w postaci rézniacej sie w elemen-
tach, ktére nie zmieniaja odrézniajacego
charakteru znaku w postaci, w jakiej ten
znak zostal zarejestrowany;

7. ,Sankcje przewidziane w niniejszym
rozporzadzeniu” nie zostaly niestety wyli-
czone, nalezy ich natomiast szukac¢ w r6znych
dalszych przepisach rozporzadzenia.
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8. Przykladowo, zgodnie z art. 43 ust. 21 3:

»2. Na  wniosek zglaszajacego  wtasci-
ciel wczeéniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, ktéry zglosit sprzeciw, przed-
stawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprze-
dzajacych publikacje zgloszenia wspdlno-
towego znaku towarowego wcze$niejszy
wspélnotowy znak towarowy byl rzeczy-
wiscie uzywany we Wspolnocie w odnie-
sieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
jest on zarejestrowany i ktére przytacza on
jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze
istnieja usprawiedliwione powody nieuzy-
wania znaku, pod warunkiem ze wcze-
$niejszy  wspélnotowy znak towarowy
byl w tym terminie zarejestrowany od co
najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego
dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wcze-
$niejszy wspolnotowy znak towarowy byl
uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug,
dla ktoérych jest on zarejestrowany, do celéw
rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za
zarejestrowany tylko dla tej czesci towaréw
lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych
krajowych znakéw towarowych okreslonych
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac [uzywanie we
Wspdlnocie] uzywanie[m] w panstwie czlon-
kowskim, w ktérym wczesniejszy krajowy
znak towarowy jest chroniony [...]".

9. Ponadto art. 50 ust. 1 lit. a) przewiduje
wygasniecie prawa wilasciciela wsp6lno-
towego znaku towarowego na podstawie
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wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajem-
nego w postepowaniu w sprawie naruszenia,
jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat
znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany
we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw
lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestro-
wany, i nie istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania. Jesli chodzi o postepowanie
w sprawie uniewaznienia, tre$¢ art. 56 ust. 2
i 3 jest niemal identyczna z treicia cytowa-
nych wyzej postanowienl zawartych w art. 43
ust. 21 3.

10. Zasada 22 (,Dowéd uzywania”) rozpo-
rzadzenia wykonujacego rozporzadzenie
w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego = w zakresie, w jakim ma to znaczenie
dla niniejszej sprawy, stanowita 6wczesnie *:

»1. W przypadku gdy strona wnoszaca
sprzeciw musi na podstawie art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia [w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego] przedstawic
dowdéd uzywania lub istnienia usprawie-
dliwionych powodéw nieuzywania, Urzad
wzywa ja do przedstawienia wymaganego
dowodu w terminie, ktéry okresla. Jezeli
strona wnoszaca sprzeciw nie przedstawi
tego dowodu przed uplywem terminu, Urzad
odrzuca sprzeciw.

4 — Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995,
L 303, str. 1) (,rozporzadzenie wykonujace”).

5 — Tekst ten zostal pdzniej zastapiony przez rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2868/95 (Dz.U. L 172,
str. 4).
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2. Wskazania oraz dowody do celdéw przed-
stawienia dowodéw uzywania zawieraja
wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz
charakteru uzywania znaku towarowego
bedacego podstawa sprzeciwu dla towaréw
i ustug, w odniesieniu do ktérych jest on
zarejestrowany oraz co do ktérych wniesiono
sprzeciw, oraz dowody na poparcie tych
wskazan zgodnie z ust. 3.

3. Dowody te ograniczaja sie, co do zasady,
do przedstawienia dokumentéw uzupel-
niajacych, takich jak opakowania, etykiety,
cenniki, katalogi, faktury, fotografie, oglo-
szenia w gazetach oraz pisemne o$wiad-
czenia [...]".

11. W odniesieniu do krajowych znakéw
towarowych postanowienia podobne do
tych zawartych w rozporzadzeniu w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego mozna
odnalez¢ w dyrektywie o znakach towaro-
wych®. Odnogny tekst art. 10 ust. 1 i 2 jest
identyczny, mutatis mutandis, z tekstem
art. 15 ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie
znakdéw towarowych:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od daty zakon-
czenia procedury rejestracji znak towarowy

6 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

nie byt rzeczywiscie uzywany przez wiasci-
ciela we Wspdlnocie w stosunku do towaréw
lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany,
lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone
przez nieprzerwany okres pieciu lat, znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym
w niniejszej dyrektywie, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za »uzywanie« uwaza
sie rowniez:

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

12. Stosowne sankcje mozna odnalezé
w szczegblnosci w art. 11 i 12 dyrektywy.
Artykutl 11 ust. 1 2 stanowig odpowiednio, ze
znak towarowy nie moze by¢ uniewazniony
na tej podstawie, iz istnieje wcze$niejszy znak
towarowy pozostajacy z nim w kolizji, jezeli
ten ostatni nie spelnia wymagan dotycza-
cych uzywania okre$lonych w art. 10, a kazde
panistwo czlonkowskie moze postanowié, ze
nie mozna odmoéwié rejestracji znaku towa-
rowego na tej podstawie, iz istnieje wcze-
$niejszy znak towarowy pozostajacy z nim
w kolizji, jezeli ten ostatni nie spelnia tych
samych wymogéw dotyczacych uzywania.
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Artykul 12 ust. 1 stanowi, ze uprawnienie
do znaku towarowego podlega wygasnieciu,
jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat
znak ten nie zostal wprowadzony do rzeczy-
wistego uzywania w panstwie czlonkow-
skim w powigzaniu z towarami lub uslu-
gami, dla ktérych jest zarejestrowany, i nie
istnieja zadne uzasadnione powody jego
nieuzywania.

Wtloskie prawodawstwo dotyczace znakow
towarowych

13. Dyrektywa o znakach towarowych
zostala  przetransponowana do  prawa
wloskiego moca dekretu ustawodawczego
480/19927, ktérego art. 39 zastgpﬂ art. 42
dekretu kroélewskiego 929/1942°, regulujac
konsekwencje nieuzywania zarejestrowa-
nego znaku towarowego. Paragrafy 1 i 2
transponowaly odpowiednio postanowienia
art. 12 ust. 1 dyrektywy, dotyczacego wyga-
$niecia znaku ze wzgledu na nieuzywanie,
oraz art. 10 ust. 2 lit. a) stanowiacego, ze za
uzywanie uwaza si¢ rdwniez uzywanie znaku
w nieznacznie réznigcej sie postaci.

7 — Decreto Legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione
Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1998 recante riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri in materia di marchi d’impresa, Supplemento
ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale —
del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni
legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale
del 29 agosto 1942, n. 203. Tres¢ art. 42 zawarta jest obecnie
w art. 24 Codice della proprietd industriale, uchwalonego
moca Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta
Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario
n. 28.
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14. Artykul 42 ust. 4 wprowadza jednak
mozliwo$¢ rejestracji ,obronnego” znaku
towarowego. Brzmi on:

»[...] wygasniecie z powodu nieuzywania nie
nastepuje, jezeli wlasciciel znaku nieuzywa-
nego jest jednoczes$nie wiascicielem jednego
lub wiekszej liczby innych, pozostajacych
nadal w mocy, podobnych znakéw towa-
rowych, z ktérych przynajmniej jeden jest
rzeczywiscie uzywany dla rozréznienia tych
samych towar6w lub ustug”.

Okoliczno$ci faktyczne i postepowanie
przed OHIM

15. W dniu 24 wrze$nia 1998 r. spétka
Marine Enterprise Project (obecnie F.M.G.
Textiles Srl) ztozyta wniosek o rejestracje jako
wspolnotowego znaku towarowego znaku
graficznego, ktérego gléwnymi elementami
sa ilustracja rolki materialu, ktéra rozwi-
jajac sie, przybiera ksztalt zagla niewielkiej
tfodzi zaglowej, przedstawionej na tle grubej
linii poziomej, ponad ktéra umieszczone
jest stowo ,Bainbridge” napisane kursywa,
w odniesieniu do klas 18 i 25 porozumienia
nicejskiego.” Klasa 18 obejmuje ,skore
i imitacje skory, wyroby z tych materialow

9 — Porozumienie  nicejskie  dotyczace  miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r. z poZniejszymi zmianami.
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nieujete w innych klasach; skory zwierzece;
kufry i walizki; parasole zwykle i przeciw-
stoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”,
natomiast klasa 25 zawiera ,odziez, obuwie,
nakrycia glowy”. Zgloszenie zostalo opubli-
kowane w dniu 14 czerwca 1999 r.

16. W dniu 7 wrze$nia 1999 r. spéika Il Ponte
Finanziaria SpA (zwana dalej ,Ponte Finan-
ziaria”) wniosla sprzeciw wobec rejestracji
tego znaku towarowego, na podstawie art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego, powolujac sie
na szereg znakéw towarowych zarejestrowa-
nych wczesniej we Wloszech. Dla potrzeb
niniejszego odwolania znaki te mozna sklasy-
fikowa¢ w trzech grupach.

17. Po pierwsze, sa to trzy znaki graficzne
zarejestrowane  dla  towaréw  ujetych
w klasie 25 — nr 704338 ze skutkiem od
15 lipca 1964 r. dla ,,odziezy, w tym botkdw,
obuwia i kapci”; nr 370836 ze skutkiem
od dnia 11 maja 1979 r. dla ,odziezy” oraz
nr 606709 ze skutkiem od dnia 22 pazdzier-
nika 1990 r. dla ,skarpet i krawatéw” — oraz
jeden znak graficzny nr 593651 zarejestro-
wany ze skutkiem od 12 czerwca 1990 r.
dla towaréw ujetych w klasie 18. Pierwsze
dwa znaki zawieraja stowo ,Bridge” pisane
kursywa, a kolejne dwa odpowiednio slowa
OLD BRIDGE i THE BRIDGE BASKET

pisane wielkimi literami. Znak drugi i trzeci
zawieraja takze ilustracje mostu, a czwarty
znak — ilustracje kosza do gry w koszykéwke
z wpadajaca do niego pitka.

18. Po drugie, jest to znak stowny THE
BRIDGE zarejestrowany pod numerem
642952 ze skutkiem od dnia 14 czerwca
1994 r. dla towardéw ujetych w klasie 25.

19. Po trzecie, jest to pie¢ znakdw zarejestro-
wanych dla towaréw ujetych w klasach 18
i 25 oraz jeden znak zarejestrowany
wylacznie dla towaréw ujetych w klasie 18.
Dla obu tych klas zarejestrowano dwa tréjwy-
miarowe znaki — nr 704372 oraz nr 633349,
obydwa ze skutkiem od dnia 22 czerwca
1994 r. i obydwa zawierajace gléwnie stowa
THE BRIGDE pisane wielkimi literami;
dwa znaki sfowne — nr 630763 OVER THE
BRIDGE ze skutkiem od dnia 24 grudnia
1991 r. oraz nr 710102 FOOTBRIDGE ze
skutkiem od dnia 7 grudnia 1994 r.; a takze
znak graficzny nr 721569 ze skutkiem od
dnia 28 lutego 1996 r., zawierajacy slowa
THE BRIDGE i WAYFARER pisane wielkimi
literami, odpowiednio nad i pod ilustracja
przedstawiajaca roze wiatréw, przez ktéra
przechodzi cienka linia pozioma. Wylacznie
dla towaréw ujetych w klasie 18 zarejestro-
wano znak sfowny THE BRIDGE o nr 642953
ze skutkiem od dnia 26 pazdziernika 1994 r.

I-7341
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20. Mocg decyzji z dnia 15 listopada 2001 r.
Wydzial ~ Sprzeciwéow OHIM  odrzucil
sprzeciw, uznawszy, ze mimo wzajemnej
zalezno$ci miedzy stopniem podobienistwa
wlasciwych towaréw i stopniem podobien-
stwa bedacych w konflikcie oznaczen mozna
zasadnie wykluczy¢ wszelkie prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad w rozu-
mieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, z uwagi na réznice wystepujace
miedzy oznaczeniami na plaszczyzZnie fone-
tycznej i wizualnej. Spétka Ponte Finanziaria
wniosta odwolanie od tej decyzji.

21. Moca decyzji z dnia 17 marca 2003 r.
(zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta
Izba Odwotawcza OHIM oddalifa odwo-
fanie. Z zakresu swej oceny wylaczyla znaki
towarowe wymienione powyzej w ramach
grupy pierwszej '’ ze wzgledu na to, iz nie
zostalo dostatecznie wykazane uzywanie
tych znakéw', a takze znak towarowy
nr 642952 ze wzgledu na to, iz wnoszacy
sprzeciw nie przedstawil wystarczajacych
dowodéw na okoliczno$¢ uzywania tego
znaku . Poréwnujac pozostale znaki —
wymienione powyzej w ramach grupy trze-
ciej " — ze znakiem towarowym zgloszonym
do rejestracji, OHIM uznal, ze pomiedzy
tymi znakami nie istnieje podobienstwo na
plaszczyznie koncepcyjnej, wizualnej ani
fonetycznej'>. Izba Odwolawcza stwier-
dzita zatem, ze nie istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego. Uznala,
ze zasada wspodlzaleznosci  pomiedzy

10 — Punkt 17 powyzej.

11 — Punkty 12 i 13 zaskarzonej decyzji.
12 — Punkt 18 powyzej.

13 — Punkt 14 zaskarzonej decyzji.

14 — Punkt 19 powyzej.

15 — Punkt 16 i nast. zaskarzonej decyzji.
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podobienistwem towar6w a podobien-
stwem oznaczen jest w tym przypadku bez
znaczenia, skoro nie wystepuje minimalny
stopieri podobieristwa pomiedzy znakami,
ktérego istnienie jest konieczne dla uzasad-
nienia zastosowania tej zasady ',

Zaskarzony wyrok

22. Spoétka Ponte Finanziaria zaskarzyla te
decyzje przed Sadem Pierwszej Instancji,
ktéry usystematyzowal argumenty zapre-
zentowane przez spétke, sprowadzajac je do
dwéch zarzutéw. Pierwszy zarzut opisany
w wyroku dotyczyl naruszenia art. 15 ust. 2
lit. a) oraz art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego, a takze naruszenia zasady 22 rozpo-
rzadzenia wykonawczego w odniesieniu do
znakéw towarowych, ktére Izba Odwotawcza
wylaczyla z zakresu swej oceny. Drugi zarzut
dotyczyl naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego w odniesieniu do oceny prawdo-
podobienstwa wprowadzenia w blad.

Whylgczenie niektérych znakow z zakresu
oceny

23. Sad Pierwszej Instancji wyrdznil cztery
argumenty, do ktérych ustosunkowal sie
w nastepujacy sposob.

16 — Punkt 25 zaskarzonej decyzji.
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24. Po  pierwsze 7, Ponte  Finanziaria
podniosta, ze Izba Odwotawcza nie powinna
byla wytacza¢ z zakresu swej oceny znakéw
zarejestrowanych mniej niz pie¢ lat przed
whniesieniem sprzeciwu, poniewaz wyklu-
czyla w ten spos6b szczegélng ochrone, ktéra
objeta jest ,rodzina znakéw”.

25. Sad Pierwszej Instancji zwrécit uwage,
ze Izba Odwolawcza uwzglednila w istocie
wszystkie znaki zarejestrowane w ciagu tego
piecioletniego okresu. Jedynie w kontek-
$cie analizy argumentu, wedlug ktérego
wczeséniejsze znaki nalezy traktowaé jako
tworzace cze$¢ ,rodziny” objetej rozsze-
rzona ochrong, Izba Odwolawcza uznata, ze
produkty ,byly promowane i sprzedawane
zasadniczo pod znakiem towarowym THE
BRIDGE i w mniejszym stopniu pod znakiem
graficznym THE BRIDGE WAYFARER”, tak
wiec wloscy konsumenci mieli wylacznie
do czynienia z tymi dwoma wcze$niejszymi
znakami. Na tej podstawie Izba Odwotawcza
doszla do wniosku, ze zastosowanie rozsze-
rzonej ochrony przewidzianej dla ,rodziny
znakéw” nie bylo uzasadnione, poniewaz
sama okoliczno$¢ rejestracji wielu znakéw
towarowych, ktdrej nie towarzyszy uzywanie
tych znakéw na rynku, nie jest w tym celu
wystarczajaca.

26. Po drugie'®, Ponte Finanziaria twier-
dzita, ze zgodnie z zasada 22 rozporzadzenia

17 — Zobacz pkt 17 oraz pkt 27-29 zaskarzonego wyroku.
18 — Zobacz pkt 18 oraz pkt 30-39 zaskarzonego wyroku.

wykonawczego, Izba Odwotawcza nie
powinna byla wylacza¢ znaku stownego
nr 642952 THE BRIDGE " z zakresu oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
ze wzgledu na to, ze uzycie tego znaku nie
zostalo dostatecznie wykazane. Zasada 22
wymienia katalogi i ogloszenia jako dopusz-
czalne dowody pozwalajace na wykazanie
uzywania znaku. Ponte Finanziaria przed-
stawila takie dokumenty. Izba Odwo-
fawcza blednie uznala te dokumenty za
niewystarczajace.

27. Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, iz
za rzeczywiste uzywanie nie mozna uznaé
uzywania znaku w stopniu minimalnym lub
niewystarczajacym dla celéw identyfikacji
towar6éw lub ustug. Bez wzgledu na intencje
wlasciciela znaku nie mozna méwic o rzeczy-
wistym uzywaniu, jezeli znak towarowy nie
byl obiektywnie obecny na rynku w sposéb
skuteczny, nieprzerwany oraz stabilny pod
wzgledem konfiguracji znaku, tak by znak ten
mogl by¢ postrzegany przez konsumentéw
jako oznaczenie pochodzenia okres$lonych
towaréw lub ustug®. Jednakie jedynym
dowodem uzywania znaku stownego THE
BRIDGE w odniesieniu do towaréw ujetych
w klasie 25 byl katalog jesiert--zima 1994/95
oraz ogloszenia reklamowe opublikowane
w roku 1995. Inne katalogi nie zawieraly
daty. Dowody dotyczace roku 1994 byly
bardzo ograniczone, a w odniesieniu do lat
1996-1999 w ogole nie istnialy. Nie wynikato

19 — Zobacz pkt 18 powyzej.

20 — Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01
Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison
(HIWATT), Rec. str. 1I-5233, pkt 36 oraz wyrok z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB
przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
AIRE), Rec. str. I1-2789, pkt 35.
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z nich, ze znak byt stale obecny na wloskim
rynku w odniesieniu do towaréw, dla ktérych
zostal on zarejestrowany, w okresie poprze-
dzajacym publikacje wniosku o rejestracje
znaku towarowego, co oznaczalo niespel-
nienie wymogéw art. 43 ust. 2 i ust. 3 rozpo-
rzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego. Izba Odwotawcza w sposob
uprawniony przyjeta zatem, iz rzeczywiste
uzywanie znaku towarowego w odniesieniu
do towardéw, o ktérych mowa, nie zostalo
udowodnione.

28. Po trzecie®', Ponte Finanziaria twier-
dzita, ze Izba Odwolawcza blednie wyla-
czyta znaki zarejestrowane pod numerami
370836, 704338, 606709 i 593651 ** z zakresu
oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad ze wzgledu na to, ze ich uzywanie nie
zostalo udowodnione. Znaki te byty ,obron-
nymi znakami towarowymi” w rozumieniu
wloskich przepiséw o znakach towarowych **,
ktérych celem bylo rozszerzenie zakresu
ochrony gléwnego znaku towarowego przed
powstaniem prawdopodobieistwa wprowa-
dzenia w blad poprzez zezwolenie wtasci-
cielowi tego znaku na sprzeciwienie sie reje-
stracji podobnych lub identycznych znakéw
towarowych, ktérych podobienstwo do gléw-
nego znaku towarowego nie bylo wystarcza-
jace do stwierdzenia wystepowania prawdo-
podobienistwa wprowadzenia w blad. Izba
Odwolawcza blednie uznala, ze wczedniejsze
znaki, o ktérych tu mowa, nie stanowily
»obronnych znakéw towarowych”, poniewaz
nie zostaly zarejestrowane w tym samym
lub pézniejszym czasie co wczesniejszy znak
gléwny. Spétka Ponte Finanziaria dopro-
wadzita do przeniesienia na nia przez osoby

21 — Punkty 19 oraz pkt 4047 zaskarzonego wyroku.
22 — Pierwsza z grup, ktére wymienitam powyzej w pkt 17.
23 — Zobacz pkt 14 powyzej.
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trzecie praw z rejestracji znakéw nr 704338
i 607909 wlasnie w celu uzywania ich jako
»obronnych znakéw towarowych”; co wiecej,
wszystkie omawiane znaki towarowe zostaly
zarejestrowane pozniej niz mialo miejsce
rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku
THE BRIDGE, ktére zaczelo sie w latach
siedemdziesiatych.

29. Sad Pierwszej Instancji zwrdcit uwage,
ze prawo wloskie przewiduje wyjatek od
zasady, ze znak towarowy wygasa z powodu
jego nieuzywania przez okres pieciu lat %, ale
uznal, Ze w systemie ochrony wspdlnotowego
znaku towarowego nie istnieje instytucja
»obronnego znaku towarowego”. W swietle
przepis6w rozporzadzenia w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego zasadnicza
przestanka przyznania ochrony wtascicie-
lowi oznaczenia jest rzeczywiste uzywanie
znaku w obrocie handlowym w polaczeniu
z towarami lub uslugami, w odniesieniu do
ktérych zostal on zarejestrowany. Wyjatek
przewidujacy istnienie ,usprawiedliwio-
nych powodéw” nieuzywania dotyczy
powoddéw wynikajacych z istnienia prze-
szkéd w zakresie uzywania znaku handlo-
wego lub sytuacji, w ktérych jego wykorzy-
stywanie w obrocie handlowym okazuje sie
nadmiernie ucigzliwe. Osoba uprawniona
z tytulu rejestracji krajowej nie moze powo-
tywac sie na przepis krajowy, ktory dopuszcza
zarejestrowanie jako znakéw towarowych
oznaczen, ktére nie sa przeznaczone do
uzywania w obrocie handlowym, wylacznie
w celu obrony innego, rzeczywiscie uzywa-
nego znaku. Rejestracje takie sa niezgodne
z zasadami, ktérym podlega wspdlnotowy

24 — Zobacz pkt 14 powyzej.
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znak towarowy, a ich uznawanie na poziomie
krajowym nie moze stanowi¢ ,uzasadnionego
powodu” nieuzywania wczesniejszego znaku
towarowego, wskazanego jako podstawa
sprzeciwu wobec rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego.

30. Po  czwarte®, Ponte  Finanziaria
podniosta, ze przedstawione przez nia
dowody na okoliczno$¢ uzywania stownych
znakéw towarowych nr 642952 oraz 942953
THE BRIDGE™ stanowily takze dowéd na
okoliczno$¢ rzeczywistego uzywania znaku
graficznego nr 370836 ,Bridge””’, ktory
r6znil sie od nich jedynie nieistotnymi szcze-
goétami. Spotka powolata sie na art. 15 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia w sgrawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego*® oraz na wioska
ustawe o znakach towarowych zawierajaca
podobny przepis. Izba Odwotawcza nie
powinna byta zatem wylacza¢ wcze$niejszego
znaku z zakresu oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad na tej podstawie, ze
jego uzywanie nie zostalo udowodnione.

31. Sad Pierwszej Instancji uznal, ze celem
art. 15 ust. 2 lit. a) bylo umozliwienie
wlascicielowi znaku towarowego dokony-
wania modyfikacji znaku, ktére nie powo-
duja zmiany jego charakteru odrdzniaja-
cego, lecz stuza dostosowaniu znaku do
wymogdéw sprzedazy oraz promocji okreslo-
nych towaréw lub uslug. W swietle tego celu

25 — Punkt 20 oraz pkt 48—51 zaskarzonego wyroku.

26 — Odpowiednio dla klas 25 i 18; zob. pkt 18 i 19 powyzej.
27 — Dla odziezy ujetej w klasie 25; zob. pkt 17 powyzej.

28 — Zobacz pkt 6 powyzej.

przedmiotowy zakres zastosowania omawia-
nego przepisu musi ogranicza¢ sie do sytu-
acji, w ktérych posta¢ znaku rzeczywiscie
uzywana przez wlasciciela znaku towaro-
wego jest tozsama z postacia, w ktdrej znak
ten wykorzystywany jest w celach handlo-
wych. W sytuacjach, w ktérych postaé¢ znaku
uzywana w obrocie handlowym rézni sie od
postaci, w ktdrej zostal on zarejestrowany,
jedynie tak nieistotnymi szczegélami, ze
obydwa znaki moga by¢ w zasadzie uzna-
wane za identyczne, obowigzek uzywania
zarejestrowanego znaku handlowego moze
zosta¢ spelniony poprzez przedstawienie
dowodu uzywania znaku w postaci uzywanej
w obrocie handlowym. Jednakze art. 15
ust. 2 lit. a) nie zezwalal wlascicielowi znaku
towarowego na unikniecie tego obowigzku
poprzez powolanie sie na uzywanie znaku
podobnego, stanowiacego przedmiot
odrebnej rejestracji.

32. Sad Pierwszej Instancji oddalit wiec
zarzut w calosci.

Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blgd

33. Sad Pierwszej Instancji wyodrebnil trzy
zarzuty.

34. Po  pierwsze » Ponte Finanziaria
podniosla, ze Izba Odwotawcza bezzasadnie

29 — Punkty 54—56 zaskarzonego wyroku.
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zignorowata okoliczno$¢ istnienia ,rodziny”
czy tez ,serii” znakéw towarowych zawie-
rajacych termin ,bridge”, ktéra zwieksza
prawdopodobienistwo pomylenia znakéw
bedacych przedmiotem sporu. Nalezgce
do spoétki znaki towarowe byly zlozone,
a ich wspélna cecha bylo angielskie stowo
sbridge”,  ktéremu  towarzyszyly inne
elementy. Zaden z elementéw sktadowych
tych znakéw nie mial zwigzku z towarami,
do ktérych oznaczenia znaki te sluza. Znaki
te mialy wiec silny charakter odrézniajacy,
wzmocniony niezwykle czestym uzywaniem
znaku stownego THE BRIDGE. Zaréwno
orzecznictwo wloskie, jak i wspdlnotowe
przyznawalo takim znakom szeroki zakres
ochrongf. W wyroku wydanym w sprawie
Canon® Trybunal Sprawiedliwosci uznat,
ze ,znaki towarowe, ktére maja charakter
wysoce odrézniajacy — samoistny lub wyni-
kajacy z ich znajomosci na rynku — ciesza
sie wiekszg ochrong niz te, ktérych charakter
jest mato odrézniajacy”.

35. Po dmgiegl, Ponte Finanziaria posta-
wita zarzut, ze Izba Odwotawcza nie wzieta
pod uwage zasady wzajemnej zaleznosci
pomiedzy podobienstwem znakéw towa-
rowych a podobienstwem towaréw. Praw-
dopodobieistwo wprowadzenia w  blad
nalezy ocenia¢ kompleksowo, uwzgledniajac
wszystkie istotne w danej sprawie czynniki,
ktére nalezy uzna¢ za wspélzalezne *

30 — Wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97, Rec.
str. I-5507, pkt 18.

31 — Punkt 57 zaskarzonego wyroku.

32 — Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. [-6191.
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36. Po trzecie™, Ponte Finanziaria utrzymy-
wala, ze Izba Odwolawcza btednie uznala,
iz wczesniejsze znaki i znak towarowy zglo-
szony do rejestracji nie sa podobne.

37. W odniesieniu do poréwnania na plasz-
czyznie wizualnej przedstawienie obok slowa
»Bainbridge” ilustracji zwinietego zagla, ktéry
rozwija sie, przybierajac w korncu ksztalt
zagla na todzi, zwigekszato prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad co do tego znaku
i wczesniejszych znakéw graficznych, ktére
takze zawieraly element slowny obejmu-
jacy stowo ,bridge” oraz elementy graficzne.
Prowadzito to do powstania powszechnego
przekonania, ze oznaczone tymi znakami
towary byly tego samego pochodzenia oraz
ze byly przeznaczone dla oséb zaintereso-
wanych zeglarstwem i sportami wodnymi,
zwlaszcza ze element graficzny znaku towa-
rowego nr 721569 stanowila réza wiatréw.
Zachodzito takze podobienstwo graficzne do
znaku towarowego nr 370836.

38. W odniesieniu do poréwnania na plasz-
czyznie koncepcyjnej Izba Odwolawcza byta
w bledzie, twierdzac, ze znajomos$¢ jezykéw
obcych przecietnego wloskiego konsumenta
umozliwia uchwycenie réznicy pomiedzy
znakami. Angielskie stowo ,bridge” nie
wykazuje zadnego podobienstwa brzmienio-
wego do wloskiego odpowiednika ,ponte”,
jest natomiast powszechnie uzywane
we Wloszech dla okreslenia gry w karty.
Izba Odwolawcza doszta do wniosku, ze

33 — Punkty 58-65 zaskarzonego wyroku.
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przecietny konsument wloski potrafi zrozu-
mie¢ znaczenie slowa ,bridge” wtedy, kiedy
uzywane jest w znakach towarowych spétki
Ponte Finanziaria, lecz nie jest w stanie
rozpozna¢ tego stowa w znaku zgloszonym,
jako ze wystepuje ono tam wraz z innym
wyrazem ,bain”, ktéry nic po angielsku nie
oznacza. Argument, ze konsument taki skoja-
rzylby stowo ,Bainbridge” z nazwa wlasna
lub geograficzng, nie brzmial wiarygodnie.
Konsument taki nie zrozumialby zadnego
z tych obcojezycznych stéw lub rozpoznalby
jedynie slowo ,bridge”, ktére odnalaziby
we wszystkich omawianych znakach. Tak
czy inaczej, powstalo prawdopodobienstwo
wprowadzenia w biad.

39. Sad Pierwszej Instancji rozwazyl te argu-
menty w nastepujacy sposéb.

40. Po pierwsze, zwrdcil uwage, ze prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad nalezy
ocenia¢ kompleksowo, przy uwzglednieniu
wszelkich czynnikéw majacych znaczenie
na gruncie stanu faktycznego sprawy,
w szczegolnosci zas wspoétzaleznosci miedzy
podobienstwem znakéw a podobieristwem
towaréw lub ustug, do ktérych oznaczania
znaki te stuza **, W tym kontekscie ustalit on,
ze brany pod uwage krag odbiorcéw skiadata
sie z przecietnych wloskich konsumentéw,
wniosek o rejestracje znaku towarowego oraz
wczesniejsze znaki dotyczyly tych samych
klas towaréw, a wobec odrzucenia pierw-
szego z zarzutéw pod uwage mozna bylo

34 — Wyrok z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821,
pkt 31-33 oraz przywolane tam orzecznictwo.

wzig¢ tylko sze$¢ sposréd wczesniejszych
znakéw towarowych. Znaki te mialy jednak
cechy wysoce odrézniajace

41. Sad  poréwnal dalej wczesniejsze
znaki oraz znak zgloszony do rejestracji
pod wzgledem wizualnym, fonetycznym
i koncepcyjnym. Pod wzgledem wizualnym
jedyny element wspdlny dla wszystkich
znakéw — ciag szesciu liter ,bridge” — nie
byl na tyle wyeksponowany, aby wywolac¢
ogblne wrazenie istnienia prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad. Jednakze pod
wzgledem fonetycznym, wbrew dokonanej
przez Izbe Odwotawcza ocenie dotyczacej
kwestii wymowy, istnialo pewne ograniczone
podobienstwo pomiedzy znakiem zglo-
szonym do rejestracji a czterema wczesniej-
szymi znakami. Jezeli chodzi o podobienstwo
koncepcyjne, Izba Odwolawcza slusznie
uznala, ze przecietny wloski konsument jest
w stanie pojac znaczenie angielskiego stowa
»bridge” wystepujacego we wczesniejszych
znakach, ale tez miala racje, twierdzac, ze
sfowo to nie zostanie zrozumiane w ten
sam sposob, w sytuacji gdy stanowi¢ bedzie
cze$¢ stowa ,Bainbridge” zawartego w znaku
graficznym zgloszonym do rejestracji. Podsu-
mowujgc, podobienistwo czysto fonetyczne
nie bylo samo w sobie wystarczajace, aby

wywola¢  prawdopodobienistwo = wprowa-
dzenia w btad 3,
42. Sad  Pierwszej Instancji rozwazyl

wreszcie argumenty spolki Ponte Finanziaria
dotyczace znaczenia ,rodziny” lub ,serii”
wczesniejszych znakéw. Mimo iz rozpo-

35 — Punkty 75-89 zaskarzonego wyroku.
36 — Punkty 90-117 zaskarzonego wyroku.

I-7347



OPINIA E. SHARPSTON — SPRAWA C-234/06 P

rzgdzenie w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego nie posluguje sie tym poje-
ciem, nie nalezy go automatycznie odrzucac.
W przypadku sprzeciwu dotyczacego kilku
wczesniejszych znakéw, ktére mogly byé
uznane za stanowiace cze$¢ jednej ,serii” lub
yrodziny” (np. dzieki obecno$ci wspélnego
elementu), okoliczno$c¢ ta miata znaczenie dla
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad. Prawdopodobienistwo takie mogloby
powstaé, gdyby zgloszony znak towarowy
wykazywal tego rodzaju podobienistwo do
ktérego$ z pozostatych znakéw, ze u konsu-
menta moglo wytworzy¢ sie przekonanie,
iz stanowi on cze$¢ tej samej serii, a wiec
ze oznaczone obydwoma znakami towary
pochodzily od tego samego lub powiaza-
nych ze soba producentéw. Moglo tak by¢
w istocie, nawet jesli poréwnanie pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a kazdym
ze wczedniejszych znakéw z osobna nie wska-
zywalo bezposrednio na istnienie ?rawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w btad *’.

43. Jednakze musza by¢ tu kumulatywnie
spelnione dwa warunki. Po pierwsze, musi
istnie¢ dowdd uzywania liczby znakéw
wystarczajacej dla utworzenia ,serii”. Aby
powstalo prawdopodobienistwo  wprowa-
dzenia w btad, znaki tworzace serie musza
by¢ obecne na rynku. W razie braku takiego
dowodu prawdopodobienistwo  wprowa-
dzenia w blad powinno zawsze by¢ oceniane
poprzez indywidualne poréwnanie odpo-
wiednich znakéw. Po drugie, zgloszony
znak towarowy musi nie tylko by¢ podobny
do znakéw nalezacych do tej serii, lecz musi
takze posiada¢ cechy pozwalajace na skoja-
rzenie go z tg serig. Sytuacja taka moze nie

37 — Punkty 118-124 zaskarzonego wyroku.
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zachodzi¢ na przyklad, gdy element wspdlny
z wezeéniejszymi znakami seryjnymi zostanie
uzyty w znaku towarowym zgloszonym do
rejestracjii w pozycji innej niz ta, w ktorej
zwykle wystepowal w znakach nalezacych
do serii, lub gsdy posiada on inng zawarto$¢
semantyczng

44. Nalezy stwierdzi¢, Zze w niniejszej
sprawie nie zostala spelniona co najmniej
pierwsza z omoéwionych wyzej przeslanek.
Jedyne dowody, jakie przedstawione zostaly
przez Ponte Finanziaria w toku postepowania
w sprawie sprzeciwu, dotycza uzywania
znaku towarowego THE BRIDGE i —
W mniejszym stopniu — znaku towarowego
THE BRIDGE WAYFARER. W zwiazku
z tym, Ze wyzej wymienione dwa znaki
wczesniejsze s3 jedynymi, ktérych obec-
no$¢ na rynku Ponte Finanziaria wykazata,
nalezy uznaé, ze Izba Odwolawcza postapita
stusznie, nie podzielajac argumentéw skar-
z3cej, za pomocy ktérych domagata sie ona
udzielenia ochrony przystugujacej ,seryjnym
znakom towarowym”

45. Sad DPierwszej Instancji doszedl do
wniosku, ze Izba Odwolawcza nie popel-
nita zadnych bledéw w zakresie prawa ani
w zakresie oceny, i w tej sytuacji oddalil
skarge w calosci.

38 — Punkty 125-127 zaskarzonego wyroku.
39 — Punkt 128 zaskarzonego wyroku.
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Odwolanie

46. Ponte Finanziaria sformulowala pie¢
zarzutéw stanowiacych podstawe odwotania.
OHIM oraz F.M.G. Textiles zlozyly odpo-
wiedzi na odwotanie. Ponte Finanziaria nie
wniosla o zlozenie repliki ani o przeprowa-
dzenie rozprawy.

Dopuszczalnosé

47. F.M.G. Textiles sugeruje, ze odwolanie
mogloby zosta¢ uznane za niedopuszczalne
z uwagi na niezlozenie pelnomocnictwa
szczegolnego, z ktérego prawnicy Ponte
Finanziaria wywodza swe umocowanie do
reprezentowania spoiki.

48. Najwyrazniej jednak jest to nieporozu-
mienie. Kwestionowany dokument zostal
w istocie zalaczony do wniosku zlozonego
przed Sadem Pierwszej Instancji, chociaz
mozliwe jest, Ze nie zostal doreczony spélce
F.M.G. Textiles lub jej poprzednikowi
procesowemu — spélce Marine Enterprise
Projects.

Pierwszy zarzut odwotania: nieprawidtowe
zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towa-

rowego — prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blgd
Zarzut

49. Spélka Ponte Finanziaria twierdzi, ze
nawet na gruncie krajowych znakéw towa-
rowych, ktére w jej ocenie powinny zostac
dopuszczone dla celéw poréwnania, i nawet
jedli znaki te rozpatrywane byly indywidu-
alnie, a nie jako rodzina lub seria, Sad Pierw-
szej Instancji blednie uznal, Ze nie istnialo
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
co do tych znakéw i znaku zgloszonego do
rejestracji.

50. Sad uznal, ze znaki krajowe mialy silne
cechy odrdzniajace oraz ze wykazywaly one
znaczne podobienstwo fonetyczne do zglo-
szonego znaku. Istnienie podobienstwa
fonetycznego powinno mie¢ znaczenie decy-
dujace wobec ewentualnego braku podo-
bienistwa wizualnego40. Sad uznal jednak,
ze rozstrzygajace znaczenie ma brak podo-
bienstwa koncepcyjnego. Ustalenia tego
dokonal na podstawie zalozonego stopnia

40 — Wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, wyroki
Trybunalu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie
T-104/01 Oberhauser przeciwko OHMI — Petit Liberto
(Fifties), Rec. p. II-4359; z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie
T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg
Brauerei (MYSTERY), Rec. str. 11-43, z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie T-355/02 Miilhens przeciwko OHIM — Zirh
International (ZIRH), Rec. str. II-791 oraz z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie T-20/02 Interquell przeciwko OHIM —
SCA Nutrition (HAPPY DOG), Rec. str. II-1001.
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znajomosci jezyka angielskiego przez prze-
cietnego wloskiego konsumenta. Zatlo-
zenie to bylo jednak bledne. Jedynie od 15%
do maksymalnie 20% Wtochéw rozumie
znaczenie sfowa ,bridge”, ktére nalezy w tej
sytuacji traktowac jako element fantazyjny.
Tak czy inaczej, istnial wystarczajacy stopien
podobienistwa (przynajmniej fonetycznego,
a wedlug Ponte Finanziaria — takze wizual-
nego), aby uzasadniona byla kompleksowa
ocena znakéw, przy uwzglednieniu wspélza-
lezno$ci pomiedzy kryterium podobienstwa
znakéw, podobienstwa oznaczonych nimi
towaréw oraz stopnia charakteru odréznia-
jacego*'. W éwietle takiej oceny wykluczenie
istnienia  prawdopodobienistwa  wprowa-
dzenia w blad co do tych znakéw stanowilo
powazny biad w zakresie prawa.

51. OHIM twierdzi, ze w $wietle orzecz-
nictwa ocena prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w blad powinna by¢ ,syntetyczna”
i dazy¢ do mozliwie dokladnego odzwier-
ciedlenia sposobu postrzegania ozna-
czenia przez przecietnego konsumenta. Sad
Pierwszej Instancji uznal w tym zakresie,
ze omawiane towary sa ,wprowadzane
do obrotu w taki sposéb, iz wlasciwy krag
odbiorcédw, nabywajac te towary, zwykle
zwraca uwage na wizualng strong 0znaczo-
nego nimi znaku towarowego”*. W tym
stanie rzeczy oraz wobec wziecia pod uwage
trzech aspektéw podobienstwa — fonetycz-
nego, wizualnego i znaczeniowego — w ich
wlasciwym kontek$cie nie mozna twier-
dzi¢, ze Sad dopuscil sie naruszenia prawa,

41 — Wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik ww. w przypisie 40;
wyrok w sprawie SABEL ww. w przypisie 32 oraz wyrok
w sprawie Canon ww. w przypisie 30.

42 — Punkt 116 zaskarzonego wyroku.
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dokonujac ustalenia, ze brak podobienstwa
wizualnego magt by¢ istotniejszy niz stopien
podobienstwa fonetycznego.

52. FM.G. Textiles kwestionuje sposdb,
w jaki Ponte Finanziaria opisala ustalenia
przyjete przez Sad Pierwszej Instancji
w zakresie podobienstwa fonetycznego. Sad
uznal, Ze istnieje ,pewien stopierr podobien-
stwa fonetycznego” pomiedzy znakami oraz
ze ,wykazuja [one zatem] znaczace podo-
bienistwo jedynie na plaszczyZnie fonetycz-
nej” B _ corézni sie zasadniczo od ustalenia,
ze istnialo ,znaczace podobienstwo fone-
tyczne”. F.M.G. Textiles kwestionuje takze
prawdziwo$¢ twierdzen spétki Ponte Finan-
ziaria odnoszacych sie do mozliwoéci uchwy-
cenia przez przecietnego wloskiego konsu-
menta znaczenia angielskiego stowa ,bridge”.
Na gruncie dokonanych przez Sad Pierwszej
Instancji ustalenn faktycznych jego analiza
dotyczaca kompleksowej oceny prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad jest bez
zarzutu zaréwno pod wzgledem prawnym,
jakilogicznym.

Ocena

53. Przede wszystkim wydaje sie oczywiste,
ze zarzut ten nalezy uznaé¢ za niedopusz-
czalny, poniewaz zmierza on do zakwestio-
nowania ustalen faktycznych Sadu Pierwszej

43 — Odpowiednio pkt 106 i 115 zaskarzonego wyroku.



IL PONTE FINANZIARIA PRZECIWKO OHIM

Instancji dotyczacych zdolnosci przeciet-
nego wloskiego konsumenta do zrozumienia
elementu ,bridge” pod wzgledem znacze-
niowym lub pod jakimkolwiek innym
wzgledem. Artykul 58 Statutu Trybunatu
Sprawiedliwos$ci stanowi, ze ,odwotanie do
Trybunatu Sprawiedliwosci jest ograniczone
do kwestii prawnych”.

54. W pozostalym zakresie argument spo6tki
Ponte Finanziaria sprowadza sie do twier-
dzenia, ze wobec dostrzezenia pewnego
stopnia podobiernstwa fonetycznego
(zgadzam sie ze spdtka F.M.G. Textiles, ze
brzmienie zaskarzonego wyroku nie wska-
zuje na przyjecie ustalenia ,istotnego” podo-
bieristwa) Sad Pierwszej Instancji powinien
byl przypisa¢ temu rodzajowi podobienstwa
znaczenie decydujace dla ogélnej oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad,
szczegolnie zas w kontekscie wspétzaleznosci
kryteriéw charakteru odrézniajacego wcze-
$niejszych znakéw, podobienstwa do zglo-
szonego znaku oraz podobienstwa lub tozsa-
mosci odno$nych towaréw.

55. Bardzo podobny argument podniesiony
zostal w innym wniesionym ostatnio odwo-
taniu w sprawie Mithlens przeciwko OHIM *,
Po dokonaniu calosciowej oceny wrazenia
wywolywanego przez dwa analizowane
w tej sprawie znaki Sad Pierwszej Instancji,
uznawszy, ze nie byly one podobne ani pod
wzgledem wizualnym, ani koncepcyjnym,
jakkolwiek w niektorych krajach wykazywaly
one podobienistwo pod wzgledem brzmie-
niowym, nie wykluczyl mozliwosci, ze samo

44 — Wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P,
Zb.Orz. str. 1-2717; zob. w szczegdlnosci pkt 15-24 oraz
32-37.

podobienstwo tego rodzaju moze wystar-
czaé, aby stwierdzi¢ istnienie prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad, doszed!
jednak do wniosku, ze stopien tego podo-
bienstwa nie byl w istocie wystarczajaco
duzy, by uzasadnia¢ ustalenie, ze wlasciwy
krag odbiorcéw moze uznaé, iz dane towary
pochodza z tego samego przedsigbiorstwa
lub ewentualnie z przedsiebiorstw powia-
zanych gospodarczo®. Trybunal Sprawie-
dliwosci przedstawil stan prawny w sposéb,
ktéry mozna stresci¢, jak nastepuje, i wydaje
mi si¢, ze ma on zastosowanie w niniejszej
sprawie.

56. Istnienie prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w btad po stronie odbiorcéw powinno
by¢ oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw ma})jacych znaczenie
w okolicznosciach sprawy *. Taka calosciowa
ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego
lub koncepcyjnego podobienistwa rozpatry-
wanych znakéw towarowych winna opiera¢
sie na ogélnym wrazeniu wywieranym przez
te znaki, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich
element6w odrézniajacych i dominujacych *.
Nie jest wykluczone, ze samo podobien-
stwo fonetyczne moze wywola¢ powstanie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia w sPrawie wspdlnotowego znaku
towarowego *°. Jednakze istnienie takiego
prawdopodobienistwa musi zosta¢ wyka-
zane w ramach calo$ciowej oceny w zakresie
podobienstwa koncepcyjnego, wizualnego
i brzmieniowego pomiedzy rozpatrywanymi

45 — Punkty 12 i 20 zaskarzonego wyroku.

46 — Punkt 18 odwolujacy sie do wyroku w sprawie SABEL,
wymienionego w przypisie 32, pkt 22 oraz do wyroku z dnia
22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec.
str. 1-4861, pkt 40.

47 — Punkt 19 odwolujacy sie do wyroku w sprawie SABEL,
pkt 23 oraz do wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik,
wymienionego w przypisie 40, pkt 25.

48 — Punkt 20 odwolujacy sie do wyroku w sprawie Lloyd
Schuhfabrik, pkt 28.
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oznaczeniami. Pod tym wzgledem ocena
wszelkiego podobienstwa brzmieniowego
jest tylko jednym z czynnikéw maiqcych
znaczenie dla owej calosciowej oceny *. Nie
mozna zatem wyciagnaé¢ wniosku, ze praw-
dopodobienistwo wprowadzenia w btad musi
zachodzi¢ za kazdym razem, gdy wykazane
zostanie jedynie podobienistwo fonetyczne
pomiedzy dwoma znakami”. Ocena cato-
$ciowa oznacza, ze réznice koncepcyjne
i wizualne pomiedzy dwoma znakami moga
przeciwdziala¢ powstaniu pomiedzy nimi
podobienstw brzmieniowych, o ile przy-
najmniej jeden z tych znakéw ma, z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw, jasne
i konkretne znaczenie, ktére odbiorcy ci sa
wstanie natychmiast uchwycic¢ ",

57. Dlatego rozwazajac kwestie ogélnego
wrazenia wywolywanego przez rozpatry-
wane znaki pod wzgledem ewentualnych
podobienstw koncepcyjnych, wizualnych
i brzmieniowych, dla celu dokonania cato-
$ciowej oceny prawdopodobienstwa wpro-
wadzenia w blad Sad Pierwszej Instancji
moze, nie naruszajac art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, orzec, ze stopieni podobienstwa
pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami
nie jest wystarczajaco duzy, aby stwierdzic,
ze wlasciwy krag odbiorcéw moze uznad,
ze dane towary pochodza z tego samego
przedsigbiorstwa lub ewentualnie z })rzedsiq—
biorstw powiazanych gospodarczo®

58. Nie widze powodu, aby kwestionowac te
ustalenia dotyczace stanu prawnego, ktdre

49 — Punkt 20.
50 — Punkt 22.

51 — Punkt 35 odwolujacy si¢ do wyroku z dnia 12 stycznia
2006 r. w sprawie C-361/04 Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM, Zb.Orz. str. [-643, pkt 20.

52 — Punkt 36.
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wydaja sie calkowicie zbiezne ze stanowi-
skiem prezentowanym w niniejszej sprawie
przez Sad DPierwszej Instancji. Uwazam
zatem, ze pierwszy z zarzutéw podniesionych
w odwotaniu nalezy oddali¢.

Drugi zarzut odwotania: bledne zastosowanie
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego

Zarzut

59. Ponte Finanziaria podnosi, ze Sad Pierw-
szej Instancji popelnit blad, wylaczajac
z zakresu analizy inne krajowe znaki towa-
rowe nalezace do spétki, w szczegdlnosci zas
znak slowny nr 642952 THE BRIDGE doty-
czacy towaréw ujetych w klasie 25. Okres,
w odniesieniu do ktérego nalezalo wykazac
okoliczno$¢ rzeczywistego uzywania, obej-
mowal lata 1994-1999. Ponte Finanziaria
przedstawita katalog jesien-zima 1994/95
oraz ogloszenia prasowe pochodzace z roku
1994 i 1995 — stanowiace $rodek dowo-
dowy na potrzeby art. 43 ust. 2 rozporza-
dzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, przewidziany wprost w tresci
zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonuja-
cego rozporzadzenie w sprawie wspolnoto-
wego znaku towarowego — niezaprzeczalnie
dowodzac faktu uzywania znakéw przynaj-
mniej w ciagu ostatniej czesci tego okresu,
facznie z bardziej aktualnymi dokumentami
ksiegowymi, z ktérych wynikato, ze spétka
pozostawala aktywna w sektorze produktéow
skérzanych (w tym obuwia i paskéw ujetych
w klasie 25).



IL PONTE FINANZIARIA PRZECIWKO OHIM

60. Sad Pierwszej Instancji popelnil zatem
powazny blad w zakresie prawa oraz dokonat
nieprawidlowej wykladni art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego, orzekajac, ze ,lzba
Odwotawcza slusznie uznala, iz rzeczy-
wiste uzywanie wymienionego wyzej znaku
w odniesieniu do omawianych towaréw nie
zostalo wykazane”, poniewaz z przedsta-
wionych dowodéw nie wynikalo, ze znak
byl ,obecny na rynku wloskim w sposéb
ciagly dla towardw, dla ktérych zostal zare-
jestrowany, w okresie [goprzedzajqcym] date
publikacji zgloszenia”>”. W istocie wystar-
czajacy jest dowod uzywania znaku w jakim-
kolwiek czasie przypadajacym w trakcie
owego okresu

61. OHIM stoi na stanowisku, ze kwestia, czy
mozna w sposéb wiarygodny stwierdzi¢, ze
dany dowdd rzeczywiscie pochodzi z danego
okresu, stanowi okolicznos¢ faktyczna
oraz ze ustalenia poczynione w tej kwestii
przez Sad Pierwszej Instancji nie moga by¢
kwestionowane w ramach odwolania.

62. W odniesieniu do kwestii prawnych
OHIM podnosi, ze gdy Sad Pierwszej

53 — Punkty 35-37 zaskarzonego wyroku.

54 — Ponte Finanziaria cytuje wytyczne OHIM w sprawie
procedury wnoszenia sprzeciwéw (cze$¢ 6, pkt 9.1):
»Uzywanie nie musi wystepowa¢ przez caly okres pieciu
lat, lecz musi zosta¢ stwierdzone w ramach tego okresu.
Przepisy dotyczace wymogu uzywania nie formuluja
wymogu nieprzerwanego uzywania”. Spotka powoluje sie
takze na wyroki Sadu Pierwszej Instancji oraz Trybunatu
Sprawiedliwo$ci wydane w sprawach T-203/02 i C-416/04 P
Sundrier przeciwko OHIM, odpowiednio z dnia 8 lipca
2004 r., Zb.Orz. str. 1-2811 oraz z dnia 11 maja 2006 r.,
Zb.Orz. str. 1-4237, w ktérych jako dowéd na okolicznosé
rzeczywistego uzywania dopuszczono 14 faktur i zaméwiert
obejmujacych jedynie okres jednego roku.

Instancji méwil o dowodzie na okoliczno$¢
»ciaglej obecno$ci” znaku towarowego na
rynku, nie chodzilo o obecnos$¢ nieprze-
rwang, o czym najwyrazniej przekonana
jest spolka Ponte Finanziaria. W rzeczywi-
stosci Sad Pierwszej Instancji uznal jedynie,
ze pojedynczy katalog na sezon 1994/95 nie
stanowi wystarczajacego dowodu na okolicz-
no$¢ wymaganej stalosci obecnosci na rynku,
a tym samym rzeczywistego i skutecznego
uzywania w ciagu piecioletniego okresu.

63. F.M.G. Textiles twierdzi, ze bardzo ogra-
niczony material dowodowy dotyczacy tej
kwestii, zawierajacy jedynie publikacje rekla-
mowe, bez jakichkolwiek dowoddéw sprze-
dazy, nie pozwala oczywiscie na wykazanie,
ze w rozpatrywanym piecioletnim okresie
znak towarowy uzywany byl w wystarczajaco
intensywny sposob.

Ocena

64. Zgadzam sie ze stanowiskiem OHIM,
ze ten zarzut odwolania nalezy uznaé za
niedopuszczalny w zakresie, w jakim zmierza
on do zakwestionowania ustalen faktycz-
nych poczynionych przez Sad Pierwszej
Instancji, dotyczacych istnienia oraz identy-
fikacji dowoddw, ktérych daty pochodzenia
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mozna bylo w sposéb wiarygodny okresli¢
na potrzeby oceny, czy miato miejsce rzeczy-
wiste uzywanie krajowego znaku slownego
nr 642952 THE BRIDGE w ciagu pieciolet-
niego okresu poprzedzajacego publikacje
zgloszenia do rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego ,Bainbridge”.

65. Podniesiona tu kwestia prawna brzmi,
czy Sad Pierwszej Instancji méglt w sposéb
uprawniony zada¢ wykazania stalosci jego
uzywania przez okres pieciu lat w stopniu
wiekszym niz rzeczywiscie wynikalo to
z przedstawionych materialéw dowodowych.

66. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporza-
dzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, Ponte Finanziaria byla zobowia-
zana do dostarczenia dowodu, ze w okresie
pieciu lat — od czerwca 1994 r. do czerwca
1999 r. — wczeéniejszy znak krajowy byt
rzeczywiscie uzywany we Wloszech w odnie-
sieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest
on zarejestrowany . Przedstawione przez
spoltke dopuszczalne dowody oznaczone data
obejmowaly katalog jesien-zima 1994/95
oraz ogloszenia opublikowane w roku 1995.
Sad Pierwszej Instancji okreslit te dowody
jako ,bardzo ograniczone, jesli chodzi o rok
1994, i niedotyczace w ogdle lat 1996—-1999”
oraz uznal, iz spélka nie wykazala, ze

55 — Lub ze istnialy usprawiedliwione powody jego nieuzywania,
jednak Ponte Finanziaria nie powotata sie na te alternatywna
okolicznos¢.
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rozpatrywany znak byl w sposéb ciagly
obecny na wloskim rynku przez wymagany
okres.

67. Orzecznictwo dotyczace oceny rzeczy-
wistego uzywania’, przywolane niedawno
przez Trybunal Sprawiedliwo$ci w wyroku
wydanym w sprawie Sunrider”’, mozna
przedstawi¢ w nastepujacy sposéb.

68. Znak towarowy stanowi przedmiot
srzeczywistego uzywania” wtedy, gdy jest
uzywany zgodnie ze swoja podstawowa
funkcja, jaka jest zagwarantowanie okre$lenia
pochodzenia towaréw i ustug, dla ktérych
zostal on zarejestrowany, tak aby wykreowac
lub zachowa¢ rynek zbytu dla tych towaréw
i ustug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania
o charakterze symbolicznym, majacym na
celu jedynie utrzymanie praw do znaku towa-
rowego. Ocena rzeczywistego charakteru
uzywania znaku towarowego winna opierac
sie na wszystkich faktach i okoliczno$ciach
wlasciwych dla ustalenia prawdziwosci wyko-
rzystania handlowego tego znaku w obrocie,
a w szczeg6lnosci powinna uwzgledniac
uzywanie uznawane za uzasadnione w danym
sektorze ekonomicznym w celu zachowania
lub wykreowania udzialéw w rynku towaréw
i uslug chronionych przez znak towarowy,
charakter tych towaréw lub ustug, cechy
danego rynku oraz zasieg i czesto$¢ uzywania
znaku towarowego. Kwestia, czy uzywanie
jest ilosciowo wystarczajace, by zachowac

56 — W jezyku dunskim ,reel brug”; w jezyku holenderskim
ynormaal gebruik”; w jezyku francuskim ,usage sérieux”;
w jezyku niemieckim ,ernsthaft benutzt’; w jezyku
wloskim ,uso effettivo”; w jezyku portugalskim ,utilizado
seriamente”; w jezyku hiszpanskim, ,uso efectivo”.

57 — Sprawa C-416/04 P, ww. w przypisie 54, w szczeg6lnosci
pkt 70-72.
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lub wykreowaé¢ udzialy w rynku towardéw
lub ustug chronionych przez znak towa-
rowy, jest zatem zalezna od kilku czynnikéw
i oceny dokonywanej odrebnie dla kazdego
przypadku. Wsréd czynnikéw, ktére moga
zosta¢ wziete pod uwage, figuruja wiasci-
wosci tych towaréw lub uslug, czesto$¢ lub
regularno$¢ uzywania znaku towarowego,
fakt, czy znak towarowy jest uzywany do
sprzedazy wszystkich identycznych towaréw
lub ustug pochodzacych z przedsiebiorstwa
wlasciciela, czy tez wylacznie dla niekto-
rych z nich, lub dowody dotyczace uzywania
znaku towarowego, ktére zobowigzany jest
przedstawi¢ wlasciciel. Wynika z tego, ze nie
mozna okre$li¢ a priori i w sposéb abstrak-
cyjny, jaki prég ilo$ciowy nalezy przyjac,
by uzywanie mialo rzeczywisty charakter.
W konsekwencji nie mozna ustanowié
zasady de minimis, gdyz uniemozliwia-
taby ona OHIM — lub w przypadku skargi
Sadowi — dokonanie oceny wszystkich
okoliczno$ci zawistego przed nimi sporu. Tak
wiec w przypadku gdy jest ono faktycznie
uzasadnione handlowo, uzywanie, nawet na
minimalng skale, moze by¢ wystarczajace do
stwierdzenia, ze doszlo do spelnienia prze-
stanki rzeczywistego uzywania.

69. Z przedstawionego opisu stanu praw-
nego wnioskuje przede wszystkim, Ze rzeczy-
wiste uzywanie oznacza wigcej niz uzywanie
li tylko o charakterze symbolicznym, nie
istnieje jednak zadna ustalona zasada, ktéra
dotyczylaby okreslania wymaganego zakresu
uzywania; po drugie za$, ze ocena tego zagad-
nienia stanowi ocene dotyczaca okolicznosci
faktycznych, ktéra powinna by¢ dokony-
wana — stosownie — przez OHIM lub Sad
Pierwszej Instancji odrebnie dla kazdego
przypadku i przy uwzglednieniu szerokiego

zakresu czsynnikéw majacych znaczenie dla
tej kwestii >*

70. W tym kontekscie uwazam, ze Sad
Pierwszej Instancji nie powinien by¢ kryty-
kowany za zastosowanie kryterium ciaglej
obecnosci na rynku wloskim przez okres
pieciu lat. Sad ten, jak podkresla OHIM, nie
nalozyl wymogu nieprzerwanego uzywania,
postepowal natomiast zgodnie z utrwalona
wczesniej linia orzecznicze}sg, orzekajac, ze
nie mozna méwic¢ o rzeczywistym uzywaniu,
jezeli znak towarowy nie byl obiektywnie
obecny na rynku w sposéb skuteczny,
nieprzerwany oraz stabilny pod wzgledem
konfiguracji znaku, tak by znak ten mégt by¢
postrzegany przez konsumentéw jako ozna-
czenie pochodzenia okres$lonych towaréw
lub ustug. Podejscie takie nie wydaje mi sie
w zadnym razie niespdjne z litera lub duchem
przepiséw rozporzadzenia w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego, ktére usta-
nawiaja warunek rzeczywistego uzywania
w okresie pieciu lat, ani tez z orzecznictwem
Trybunalu  Sprawiedliwosci  dotyczacym
wykladni tych przepiséw.

71. W tej sytuacji wydaje mi sie, ze usta-
lenia faktyczne poczynione przez Sad Pierw-
szej Instancji w oparciu o dostepny mate-
rial dowodowy mieszcza sie catkowicie

58 — W panstwach czlonkowskich podejécie to wydaje sie
bardzo podobne. Zobacz publikacje zatytulowang ,What
constitutes use of a registered trademark in the European
Union (including New Member States)”, International
Trademark Association, 2004, dostepna na stronie
internetowej http://www.inta.org/downloads/tap_
tmuseEU2004.pdf.

59 — Zobacz wyroki przywolane przypisie 20.
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w zakresie oceny dokonywanej odrebnie dla
kazdego przypadku, ktdrej przeprowadzenie
jest tu wymagane, oraz ze zebrany materiat
dowodowy im nie zaprzecza. Stoje zatem na
stanowisku, ze drugi zarzut odwolania zastu-
guje na oddalenie.

Trzeci zarzut odwolania: bledne zastoso-
wanie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzgdzenia
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego

Zarzut

72. Ponte Finanziaria podnosi ponadto, ze
ten sam dowdd powinien by¢ wystarczajacy
do wykazania uzywania znaku graficznego
nr 370836 ,Bridge” takze w odniesieniu
do towaréw ujetych w klasie 25%, ktérego
postac tylko nieznacznie réznila sie od znaku
stownego nr 642952 THE BRIDGE, a wiec
byla objeta zakresem regulacji art. 15 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia w sprawie wspoélnoto-
wego znaku towarowego (,posta¢ réznigca
sie w elementach, ktére nie zmieniaja
odrézniajacego charakteru znaku w postaci,
w jakiej ten znak zostal zarejestrowany”). Sad
Pierwszej Instancji blednie zastosowal ten
przepis, ograniczajac jego zakres do ,sytu-
acji, w ktérych posta¢ oznaczenia wykorzy-
stywana przez wtlasciciela znaku do ozna-
czania towar6éw lub ustug, dla ktérych znak
zostal zarejestrowany, jest postacia, w ktérej
znak ten jest gospodarczo wykorzystywany”,

60 — Zwracam jednak uwage, ze znak ten zostal zarejestrowany
jedynie w odniesieniu do ,odziezy” objetej klasa 25,
a nie w odniesieniu do obuwia i nakry¢ glowy, jak byto
w przypadku znaku nr 642952 THE BRIDGE.
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wylaczajac przypadki uzywania podobnego
znaku, objetego odrebna rejestracja ®'. Skoro
przepis ten ma na celu wyeliminowanie
konieczno$ci rejestracji przez wilasciciela
znaku towarowego wszystkich mniej istot-
nych wariantéw jego znaku, ktére moga by¢
wykorzystywane w obrocie handlowym, nie
powinien on by¢ interpretowany na nieko-
rzy$¢ oséb, ktore faktycznie dokonaly reje-
stracji takich wariantéw. Okoliczno$¢, ze
znak nr 370836 ,Bridge” zostal zarejestro-
wany odrebnie od znaku nr 642952 THE
BRIDGE, nie powinna zatem mie¢ wplywu
na laczng ocene ich uzywania, skoro znaki te
roznily sie w elementach, ktére nie zmienialy
ich odrézniajacego charakteru.

73. OHIM podnosi, po pierwsze, ze ten
zarzut odwolania nie powinien zostaé
uwzgledniony, o ile nie zostanie wykazane
uzywanie znaku THE BRIDGE (a nie zostalo
ono wykazane), po drugie, ze dodanie przed-
imka okreslonego ,the” nie zmienia odréz-
niajacego charakteru znaku; a po trzecie,
ze ocena dokonana przez Sad Pierwszej
Instancji miata charakter ustalenia faktycz-
nego, ktére nie moze by¢ kwestionowane
w odwotaniu.

74. F.M.G. Textiles takze podniosla pierwsze
dwa z tych argumentéw. W odniesieniu do
drugiego z nich spétka ta twierdzi, iz sam
fakt, ze Ponte Finanziaria dokonala odrebnej
rejestracji tych dwoéch znakéw, wskazuje,
ze nie uwazala ona, aby jeden z nich byt
jedynie nieznacznie réznigcym sie wariantem

61 — Punkt 50 zaskarzonego wyroku.
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drugiego, mogacym by¢ objetym ta sama
rejestracja.

Ocena

75. Bezsporne wydaje sig, ze Ponte Finan-
ziaria nie przedstawila przed Izba Odwo-
fawcza zadnego dowodu uzywania samego
znaku nr 370836 ,Bridge”, argumen-
tujac jedynie, ze podlegal on rejestracji
obronnej przeciwko znakowi nr 642952
THE BRIDGE *. Zaréwno w postepowaniu
pierwszej instancji, jak i w ramach odwo-
fania spolka twierdzi jednak, iz przedsta-
wiony przez nig dowdd uzywania drugiego
z tych znakéw powinien zostaé¢ uwzgledniony
takze jako dowod uzywania tego pierwszego,
na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporza-
dzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, zgodnie z ktérym ,uzywanie
wspdlnotowego znaku towarowego w postaci
réznigcej sie w elementach, ktére nie zmie-
niaja  odrdzniajacego charakteru znaku
w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestro-
wany” takze stanowi uzywanie wylaczajace
wygasniecie znaku ze wzgledu na okoliczno$é¢
jego nieuzywania.

76. Jednakze jak trafnie wskazuja OHIM
oraz F.M.G. Textiles, zarzut tego rodzaju nie
moze zosta¢ w zadnym razie uwzgledniony,

62 — Zobacz pkt 4, 7, 12 oraz 13 zaskarzonej decyzji.

o ile nie zostanie faktycznie przedstawiony
odpowiedni dowdd rzeczywistego uzywania
znaku nr 642952 THE BRIDGE, co w tym
przypadku nie miato miejsca. Skoro Sad
Pierwszej Instancji uznal, ze dowdd taki nie
istnieje, a ja stanetam na stanowisku, ze usta-
lenie to nie moze by¢ kwestionowane, musze
konsekwentnie wyrazi¢ poglad, ze takze i ten
zarzut odwolania powinien zosta¢ oddalony.

77. Zagadnienie faktyczne, czy roéznice
pomiedzy tymi dwoma postaciami sg na tyle
nieznaczne, ze nie powoduja one zmiany
odrdzniajacego charakteru znaku — mimo
iz moze by¢ przedmiotem debaty w ramach
odwotania — jest wiec bez znaczenia. Zbedne
jest tak samo odnoszenie sie do kwestii, czy
rejestracja wariantu jako samoistnego znaku
musi prowadzi¢ do wylgczenia tego wariantu
z zakresu art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia
w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego.

78. Pragne jedynie doda¢, ze — chociaz
nie wywoluje to zadnych nastepstw, skoro
brzmienie obydwu przepiséw jest identyczne
we wszystkich majacych tu znaczenie aspek-
tach — bardziej wlasciwe byloby powoly-
wanie si¢ nie na art. 15 ust. 2 lit. a) rozpo-
rzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, ale na art. 10 ust. 2 lit. a) dyrek-
tywy o znakach towarowych, poniewaz
rozpatrywane znaki sa znakami krajowymi,
a nie wspolnotowymi.

I-7357
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Czwarty zarzut odwolania: bledne zasto-
sowanie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia
w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego — obronne znaki towarowe

Zarzut

79. Ponte Finanziaria podnosi przede
wszystkim, ze Sad Pierwszej Instancji wykro-
czyl poza zakres toczacego sie przed nim
sporu, gdy uznal, ze instytucja rejestracji
obronnej nie istnieje na gruncie wspdlno-
towego prawa o znakach towarowych. Izba
Odwolawcza nie podzielila tego stanowiska,
ale orzekla jedynie, ze aby rejestracja kwali-
fikowala sie jako obronna, musi zosta¢ doko-
nana w tym samym czasie lub pézniej niz
rejestracja gléwna. Ponte Finanziaria zakwe-
stionowala to ostatnie ustalenie. OHIM
twierdzil, ze pojecie to nie istnieje na gruncie
prawa wspolnotowego, jedynie w odpowiedzi
na skarge zlozonej przed Sadem Pierwszej
Instancji. Zarzut ten byl wiec niedopusz-
czalny i nie powinien zosta¢ uwzgledniony.
Sad Pierwszej Instancji powinien byt raczej
zbada¢ — chociaz tego nie uczynil — czy
rozpatrywane znaki spelniagg warunki prze-
widziane w prawie wloskim ™.

80. Dodatkowo Ponte Finanziaria podnosi,
ze zarzut OHIM jest bezzasadny. Prawo

63 — Zobacz pkt 14 powyzej.
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wloskie wymaga, aby znak obronny byl
bardzo podobny do znaku gléwnego, aby
obydwa znaki byly zarejestrowane dla tych
samych towaréw lub ustug oraz aby znak
gtéwny byl przedmiotem rzeczywistego
uzywania. Wymoég uzywania wynikajacy
ze wspollnotowego prawa o znakach towa-
rowych zostal wiec spelniony. Instytucja
rejestracji obronnej jest w istocie srodkiem
ulatwiajacym przeprowadzenie dowodu na te
okoliczno$¢ poprzez ustanowienie domnie-
mania istnienia prawdopodobieristwa wpro-
wadzenia w bfad, bez powodowania sprzecz-
noéci z wymogami dyrektywy o znakach
towarowych.

81. Znak graficzny nr 370836 ,Bridge” (wraz
ze znakami graficznymi nr 704338, 606709
oraz 593651) spelnia wszystkie warunki
wymagane do zakwalifikowania go jako reje-
stracji obronnej w rozumieniu przepisow
prawa wloskiego, a wiec nalezalo go wziaé
pod uwage przy dokonywaniu oceny. Wyka-
zuje on S$ciste podobienstwo wizualne do
znaku graficznego ,Bainbridge” objetego
zgloszeniem rejestracyjnym.

82. OHIM twierdzi po pierwsze, ze zarzut
dotyczacy znakéw obronnych w zadnym
razie nie zastuguje na uwzglednienie, o ile
nie zostanie wykazana okoliczno$¢ rzeczywi-
stego uzywania znaku gléwnego nr 642952
THE BRIDGE.

83. Po drugie, zaprzecza on twier-
dzeniu, jakoby zarzut podniesiony przezen
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w postepowaniu pierwszej instancji, doty-
czacy nieistnienia we wspdlnotowym prawie
o znakach towarowych instytucji obronnych
znakéw towarowych, byl niedopuszczalny.
Pytanie postawione przed Izba Odwo-
fawcza brzmialo, czy okoliczno$¢ uzywania
znaku towarowego THE BRIDGE mogla
by¢ pomocna dla innych znakéw, prz
zalozeniu, ze bylyby to znaki ,obronne” .
Zarzut podniesiony przez OHIM w pierwszej
instancji dotyczyl wtasnie tej kwestii.

84. OHIM twierdzi w istocie, ze Sad Pierw-
szej Instancji trafnie orzekl, iz instytucja
obronnych znakéw towarowych nie wyste-
puje w prawie wspdlnotowym, oraz ze
uzasadnil to we wlasciwy sposéb, powolujac
sie na art. 15 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego. OHIM wskazuje, ze
dyrektywa o znakach towarowych zawiera
identyczne uregulowania, lecz w prawie
wloskim pozostawiono krajowa instytucje
obronnych znakéw towarowych nawet po
dokonaniu transpozycji dyrektywy. OHIM
uwaza to za niezgodne z prawem wspol-
notowym. Prawo wloskie calkiem slusznie
stanowi, na podstawie art. 10 ust. 2 lit. a)
dyrektywy  [stanowiacego  odpowiednik
art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia], ze
uzywanie znaku towarowego moze obej-
mowacé uzZywanie w postaci réznigcej sie
w elementach, ktére nie zmieniaja odréznia-
jacego charakteru znaku w postaci, w jakiej
ten znak zostal zarejestrowany, nie obejmuje
to jednak pojecia rejestracji obronnej zawar-
tego w przepisach prawa wloskiego dotycza-
cych znakéw towarowych®. Poszczeglne

64 — Punkt 13 zaskarzonej decyzji.
65 — Zobacz pkt 13 i 14 powyzej.

znaki, ktére Ponte Finanziaria wskazuje jako
rejestracje obronne, z ktérych wszystkie to
znaki graficzne, réznia si¢ wreszcie istotnie
pod wzgledem ich charakteru od znaku stow-
nego nr 642952 THE BRIDGE.

85. F.M.G. Textiles podnosi, Ze samo pojecie
rejestracji obronnej implikuje, Ze musi ona
nastapi¢ w tym samym czasie co rejestracja
znaku gléwnego lub pézniej. Nie jest mozliwe
rozszerzanie zakresu ochrony przyznanej
nieistniejacemu jeszcze znakowi. Jednakze
wszystkie znaki, ktére wedlug spélki Ponte
Finanziaria maja status obronny, zostaly
zarejestrowane przed znakiem nr 642952
THE BRIDGE. W kazdym razie Sad Pierw-
szej Instancji prawidtowo orzekl, ze wziecie
pod uwage rejestracji ,obronnych” nie jest
zgodne z systemem ochrony wspdlnotowego
znaku towarowego przewidzianym przez
rozporzadzenie w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego.

Ocena

86. Takze i ten zarzut odwotania, podobnie
jak zarzut poprzedni, powinien wedlug
OHIM zosta¢ oddalony z uwagi na brak
wystarczajacych  dowodéw  rzeczywistego
uzywania znaku nr 642952 THE BRIDGE.
Nawet przy zalozeniu, ze wszystkie przed-
stawione przez Ponte Finanziaria argumenty
dotyczace istnienia i charakteru obronnej

I-7359
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rejestracji znaku towarowego okazalyby sie
stuszne, znak gléwny bylby bezuzyteczny,
o ile nie zostalaby wykazana okoliczno$¢
jego rzeczywistego uzywania. Ponizsze uwagi
dotyczace istoty tych argumentéw moga
jednak okazac sie przydatne Trybunatowi.

87. Po pierwsze, Sad Pierwszej Instancji
nie moze by¢ zwigzany zadnymi blednymi
ustaleniami dotyczacymi stanu prawnego,
na ktérych Izba Odwolawcza oparla swa
decyzje, tym bardziej jezeli ustalenie to ma
jedynie charakter dorozumiany. Jezeli insty-
tucja obronnej rejestracji znaku towaro-
wego rzeczywiscie nie wystepuje we wspdl-
notowym prawie o znakach towarowych, Sad
Pierwszej Instancji nie tylko nie moze by¢
krytykowany za to, ze oparl swoje orzeczenie
na tym ustaleniu, ale nalezy wrecz uznad,
ze mial obowigzek tak postapi¢. Pytanie, na
ktdére nalezy odpowiedzie¢ w ramach odwo-
fania, brzmi jedynie, czy Sad Pierwszej
Instancji postapit prawidlowo, zajmujac takie
stanowisko co do prawa.

88. Po drugie, kwestia udowodnienia
istnienia podstaw sprzeciwu wobec zglo-
szenia wspoélnotowego znaku towarowego
podlega odno$nym przepisom rozporza-
dzenia w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego, a nie jakiemukolwiek przepi-
sowi prawa krajowego wprowadzajacemu
zastrzezenie do reguly méwiacej, ze krajowy
znak towarowy podlega wygasnieciu, jezeli
nie byl przedmiotem rzeczywistego uzywania
przez okres pieciu lat.

I - 7360

89. Po trzecie, rozporzadzenie w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego, w szcze-
gblnosci za$ ani art. 43 ust. 2, ani art. 43
ust. 3 tego rozporzadzenia, nie formuluje
w zadnym miejscu, w sposéb wyrazny lub
choc¢by dorozumiany zadnej reguly, zasady
ani pojecia rejestracji obronnego znaku
towarowego w ksztalcie, w jakim pojecie to
wystepuje w prawie woskim *.

90. Z tego wzgledu wydaje mi si¢ catkiem
oczywiste, ze formulujac czwarty zarzut
odwolania, Ponte Finanziaria nie wykazala
istnienia w wyroku Sadu Pierwszej Instancji
zadnego btedu w zakresie prawa.

Pigty zarzut odwotania: bledne zastosowanie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego — serie
znakow towarowych

Zarzut

91. Ponte Finanziaria podziela ustalenia
dokonane przez Sad Pierwszej Instancji
odnosnie do tego, w jaki sposéb okolicznosc,
iz znak towarowy stanowi cze$¢ serii, moze
wplywaé¢ na ocene prawdopodobienistwa

66 — Zadne zapisy, z ktérych taka zasada, regula czy pojecie
moglyby zosta¢ wyprowadzone, nie wystepuja takze w tresci
dyrektywy o znakach towarowych. Zagadnienie zgodnosci
przepisu wloskiego z dyrektywa o znakach towarowych
wykracza jednak poza zakres niniejszego odwolania.
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wprowadzenia w blad. Spétka kwestionuje
jednak dwa warunki zastosowane przez Sad
oraz sposéob, w jaki zostaly one zastosowane.
W szczegolnoéci dotyczy to warunku, aby
przedmiotem rzeczywistego uzywania byla
wy§ta61;czajz}ca liczba znakéw tworzacych
serie

92. Wedlug Ponte Finanziaria w sytuacji
gdy wlasciciel znaku towarowego zapla-
nowal utworzenie serii znakéw i zadal
sobie trud jej zarejestrowania, istnienie
serii powinno by¢ brane pod uwage przy
dokonywaniu oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, nawet jesli niektére
z tych znakéw nie sa jeszcze aktywnie
uzywane lub jesli nie wszystkie z nich sa
przedmiotem takiego uzywania w biezacym
czasie. Ponte Finanziaria wyobraza sobie
przyklad rodziny znakéw posiadajacych
element wspdlny, zarejestrowanej przez
jedna osobe, lecz nieuzywanej bezposrednio
po dokonaniu rejestracji, oraz innego znaku
towarowego zawierajacego ten sam element
wspolny, zarejestrowanego przez inng osobe
w trakcie kolejnych pieciu lat z uwagi na
fakt, ze uznany on zostal za niewystarcza-
jaco podobny do kazdego ze znakéw rozpa-
trywanych indywidualnie, aby powodowac
powstanie prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad (chociaz prawdopodobienistwo
takie powstaloby, gdyby pod uwage wzieto
cala rodzine wczesniejszych znakéw). Gdyby
wszystkie te znaki byly nastepnie rzeczywi-
$cie uzywane na rynku w okresie pieciu lat po
zarejestrowaniu pierwszego z nich, prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w btad byloby
w istocie wysokie, co kldcitoby sie z celem
rozporzadzenia. Ponte Finanziaria twierdzi

67 — Zobacz pkt 42—44 powyzej.

jednak, ze taki wlasnie bylby skutek zastoso-
wania podejicia przyjetego przez Sad Pierw-
szej Instancji.

93. OHIM podnosi, ze znaczenie prawne
rodziny czy tez serii znakéw, pojmowane
jako szczegdlnego rodzaju ochrona przy-
znawana podmiotom handlowym, ktére
zaplanowaly utworzenie takiej serii i doko-
naly jej rejestracji, nie jest wyraznie okres-
lone w przepisach samego rozporzadzenia
w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego, lecz zostalo wywiedzione przez Sad
Pierwszej Instancji na podstawie ustalenia,
ze prawdopodobiefistwo  wprowadzenia
w blad co do dwoéch znakéw zawieraja-
cych pewien element wspélny, lecz réznia-
cych sie pod innymi wzgledami moze ulec
zwiekszeniu, jezeli w przypadku jednego
z tych znakéw element wspélny, o ktérym
tu mowa, wystepuje takze w serii innych
znakéw zarejestrowanych przez tego samego
wlasciciela i rzeczywiscie obecnych na rynku.
W tym kontekscie Sad Pierwszej Instancji
catkiem trafnie orzekl, ze zgloszony do
rejestracji znak towarowy musi posiadac
cechy pozwalajace na skojarzenie go z dana
serig. Warunek ten nie wydaje sie spetniony
w relacji pomiedzy znakiem ,Bainbridge”
a znakami zarejestrowanymi przez spoétke
Ponte Finanziaria. Gdyby wreszcie przyjac
argumentacje prezentowany przez spotke,
ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad musiataby zosta¢ uzalezniona jedynie
od zamiaru wlasciciela serii znakéw, ktéra
zostala zarejestrowana, lecz nie jest jeszcze
uzywana.

94. F.M.G. Textiles wyraza podobny poglad,
twierdzac, ze skoro prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad moze by¢ oceniane
in abstracto, w relacji do ktéregokolwiek
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pojedynczego znaku towarowego, ktory
mimo iz nie jest jeszcze uzywany, pozo-
staje zarejestrowany krécej niz pie¢ lat
i nie podlega w zwiazku z tym wygasnieciu
ze wzgledu na brak uzywania, jakakol-
wiek rozszerzona ochrona przyznana serii
znakéw ze wzgledu na zwiekszone prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad wyni-
kajace ze wspdlnych cech tych znakéw musi
by¢ uzalezniona od istnienia rzeczywistego
uzywania znakéw tworzacych serie. Kwestia
istnienia mozliwosci wygasniecia praw do
znaku jest odrebna od kwestii rozszerzonej
ochrony znakéw tworzacych serie — pojecia
niewystepujacego nadto w tresci rozpo-
rzadzenia, lecz bedacego wynikiem jego
wykladni dokonanej przez Sad Pierwszej
Instancji.

Ocena

95. Pytanie, ktére nalezy tu rozstrzygnad,
brzmi, czy Sad Pierwszej Instancji prawi-
dlowo orzekl, ze istnienie rodziny lub serii
znakéw moze by¢ brane pod uwage jako
okoliczno$¢ mogaca powodowac zwiekszenie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
co do tej rodziny lub serii i znaku zgloszo-
nego do rejestracji, zawierajacego element
wspolny ze znakami tworzacymi rodzine lub
serie, tylko gdy te ostatnie byly rzeczywiscie
uzywane na rynku — podczas gdy prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad co do
pojedynczego znaku towarowego, ktéry nie
jest jeszcze uzywany na rynku, moze by¢
oceniane in abstracto.

96. Pojecie i znaczenie istnienia rodziny
znakdéw nie byly dotad szczegétowo analizo-
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wane w orzecznictwie wspdlnotowym poza
niniejsza sprawa®, sa natomiast dobrze
znane  prawnikom  wyspecjalizowanym
w dziedzinie znakéw towarowych na calym
$wiecie .

97. Podam jeden tylko przyklad; w Zjed-
noczonym Krélestwie od dawna przyjmuje
sie, ze sprzeciw powolujacy sie na istnienie
rodziny lub serii znakéw towarowych musi
opiera¢ si¢ na okolicznosci uzywania tych
znakéw, poniewaz zaklada sie, ze podmioty
handlowe oraz opinia publiczna poznaly
element wspélny lub ceche charaktery-
styczna serii w takim stopniu, ze spoty-
kajac sie z innym znakiem posiadajacym te
sama ceche charakterystyczna, natychmiast
skojarza go ze znajoma im juz seria znakéw.
Chociaz orzecznictwo to pochodzi z roku
1947, jest ono w dalszym ciagu stosowane na
gruncie ustawy o znakach towarowych z roku
1994 (Trade Marks Act 1994), transoponujacej
dyrektywe o znakach towarowych .

68 — Sad Pierwszej Instancji poruszyl te zagadnienia w wyroku
z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-336/03
Les Editions Albert René przeciwko OHIM — Orange
(MOBILIX), Zb.Orz. str. 1I-4667, pkt 85 oraz w wyroku
z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie T-214/04 Royal County
of Berkshire Polo Club przeciwko OHIM — Polo/Lauren
(ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Zb.Orz.
str. 11-239, pkt 44.

69 — Nie powinno by¢ zaskoczeniem,
prowadzonych  niedawno sporéw  dotyczyta
McDonald’s.

70 — Wyrok w sprawie Beck, Koller, 1947 r.,, 64 RPC 76;
przyktadem niedawnego orzeczenia powolujacego sie
na ten wyrok jest decyzja O-190-03 urzedu patentowego
Zjednoczonego Krélestwa w sprawie Ease-e:finance z dnia
2 lipca 2003 r., w szczegdlnosci pkt 53-56, dostepna na
stronie  internetowej  http://www.ukpats.org.uk/tm/t-
decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-
challenge-decision-results-bl?BL_Number=0/190/03.

ze znaczaca cze$¢
spotki
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98. Takie samo podejscie stosowane jest
przez OHIM, ktérego wytyczne w sprawie
sprzeciwéw * stanowiag miedzy innymi:

»Aby moéc zalozyé, ze odbiorcy postrzegaja
dane znaki jako rodzine znakéw, konieczne
jest, aby wspdlny element poréwnywa-
nych znakéw posiadal, z racji ich uzywania,
niezbedny charakter odrézniajacy, tak aby
w oczach odbiorcéw mogl on byé postrze-
gany jako gléwny wskaznik identyfikujacy
dana game produktéw.

Aby Urzad mégl uznaé, ze rézne znaki
towarowe wskazywane przez wnoszacego
sprzeciw rzeczywiscie tworza taka rodzine
znakéw, wnoszacy sprzeciw musi nie tylko
wykazad, ze jest on wlascicielem tych znakéw,
ale takze ze wtasciwy krag odbiorcéw rozpo-
znaje wspolny element tych znakéw jako
pochodzacy od jednego przedsiebiorstwa.
Taka »rozpoznawalno$¢« przez opinie
publiczna moze zosta¢ wykazana jedynie
poprzez przedstawienie dowodu na okolicz-
no$¢ uzywania rodziny znakéw towarowych”.

99. Tekst wytycznych nie jest oczywiscie
wiazacy dla Trybunalu. Jego logika jest
jednak przekonujaca i wedlug mnie nalezy sie
nia kierowac.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-
oppo-fv.pdf. Zobacz w szczegdlnoéci cze$¢ 2, rozdzial 2,
pkt D.1.9.2.

100. Zaden przepis nie przewiduje rejestracji
rodziny znakéw towarowych jako takiej —
przykladowo wszystkich znakéw zawiera-
jacych element ,bridge” odnoszacych sie do
towaréw umieszczonych w klasie 18 i 25.
Rejestrowane moga by¢ jedynie poszczegélne
znaki i wlasnie te poszczegélne znaki korzy-
staja z ochrony — jednak tylko przez okres
pieciu lat, chyba ze stana sie przedmiotem
rzeczywistego uzywania. Dlatego wlasnie
po wplynieciu zgloszenia rejestracyjnego
nowego znaku towarowego prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w blad co do niego
i wczesniejszego znaku, zarejestrowanego
krécej niz pie¢ lat, lecz niebedacego jeszcze
przedmiotem uzywania, moze by¢ oceniane
in abstracto, poprzez sformutowanie pytania,
W jaki sposéb przecietny konsument
postrzegalby obydwa te znaki w zestawieniu
ze sobg?”.

101. Inaczej przedstawia sie sytuacja, gdy
chodzi o serig znakéw zawierajacych wspdlny
»podpis”. Przedmiotem rejestracji nie jest
woéwczas sama seria i jako taka nie korzysta
ona z ochrony. Jednakze istnienie takiej serii
znakdw, o ile zakres jej uzywania jest wystar-
czajaco szeroki, moze wplywaé na sposob
jej postrzegania przez konsumenta do tego
stopnia, ze bedzie on sklonny kojarzy¢ ze
znakami tworzacymi serie jakikolwiek znak
zawierajacy z nimi element wspdlny (przy
zalozeniu, ze znaki te odnosza si¢ do podob-
nych towaréw lub uslug), a wiec zakladac
istnienie wspdlnego 7Zrédla pochodzenia
réznych produktéw oznaczonych wszystkimi
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tymi znakami. Nie mozna natomiast ocze-
kiwa¢, aby konsumenci byli w stanie rozpo-
znaé element wspdlny serii znakéw, ktéra nie
byla nigdy uzywana na rynku, czy tez skoja-
rzy¢ z ta serig inny znak towarowy zawiera-
jacy ten sam element.

102. Prawdopodobiefistwo  wprowadzenia
w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego moze by¢ zatem oceniane przy
uwzglednieniu istnienia rodziny podobnych
znakéw towarowych, ale jedynie w sytuacji,
gdy mozliwe jest wykazanie rzeczywistego
uzywania wystarczajacej liczby znakdéw, ktdre
przecietny konsument ma postrzegaé¢ jako
stanowiace serie.

103. Stoje zatem na stanowisku, Ze piaty
zarzut odwolania, a w konsekwencji cale
odwolanie zastuguje na oddalenie.

W przedmiocie kosztow

104. Zgodnie z art. 122 regulaminu Trybu-
natu Sprawiedliwosci, jezeli odwotanie jest
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bezzasadne, Trybunal rozstrzyga o kosztach.
Zgodnie z art. 69 § 2 kosztami zostaje obcia-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona
przegrywajaca sprawe. Zgodnie z art. 69 § 4
Trybunal moze obcigzy¢ interwenienta jego
wlasnymi kosztami. Na podstawie art. 118
regulaminu przepisy, miedzy innymi art. 69,
stosuje sie do postepowania, ktérego przed-
miot stanowi odwolanie.

105. Zaréwno OHIM, jak i F.M.G. Textiles
wniosly o zwrot kosztéw w postepowaniu
odwotawczym.

106. Wobec zajecia stanowiska, ze odwo-
fanie zasluguje na oddalenie, uwazam, ze
Ponte Finanziaria powinna zosta¢ obcia-
zona kosztami, w tym kosztami spétki F.M.G.
Textiles, ktoérej zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego zostalo rozpatrzone
z opdznieniem i ktérej zachowanie w trakcie
postepowania nie dalo zadnych podstaw do
obciazenia jej wlasnymi kosztami.

107. Nietypowa okolicznos$¢ stanowi jednak
fakt, ze F.M.G. Textiles wniosta o zas3a-
dzenie kosztéw ,poniesionych w niniejszym
postepowaniu oraz kosztéw poniesionych
w pierwszej instancji”.
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108. W pierwszej instancji o zasadzenie
kosztéw wniosty zaréwno OHIM, jak i spotka
Marine Enterprise Projects (poprzedniczka
spotki F.M.G. Textiles w niniejszym poste-
powaniu oraz interwenient w pierwszej
instancji). Odno$ne postanowienia art. 87 § 2
i § 4 regulaminu Trybunalu Sprawiedliwos$ci
sa identyczne jak postanowienia art. 69 § 2
i § 4 regulaminu Trybunalu Sprawiedliwosci.
W pkt 132 zaskarzonego wyroku Sad Pierw-
szej Instancji orzekl: ,w zwigzku z tym, ze
zadania skarzacej zostaly oddalone, nalezy —
zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja
kosztami postepowania”. W pkt 2 sentencji
wyroku spétka Ponte Finanziaria zostala
»obciazona kosztami postepowania”. Koszty
interwenienta nie zostaly wymienione.

109. Nie jest wiec jasne, czy w zaskarzonym
wyroku Ponte Finanziaria zostata rzeczywi-
$cie obcigzona kosztami interwenienta. Inter-
wenient nie poruszy! tej kwestii wprost, ale
wnidst do Trybunalu o zasadzenie kosztéw
postepowania w pierwszej instancji.

110. Z uwagi na tre$¢ wyroku Sadu Pierwszej
Instancji oraz stanowisko zajete przeze mnie
w odniesieniu do istoty zarzutéw podniesio-
nych w odwotlaniu wniesionym przeciwko

temu wyrokowi uwazam za sluszne, aby
Ponte Finanziaria zostala obcigzona kosz-
tami interwenienta poniesionymi w postepo-
waniu pierwszej instancji.

111. Jednakze wobec oddalenia wszystkich
zarzutéw odwotania (oraz wszelkich odwotan
incydentalnych) nie ma raczej miejsca na
dokonanie przez Trybunal Sprawiedli-
wosci zmiany postanowienia w przedmiocie
kosztéw wydanego w pierwszej instancji.
Istotnie, zgodnie z drugim akapitem art. 58
Statutu Trybunalu Sprawiedliwosci, odwo-
fanie nie moze dotyczy¢ wylacznie ustalenia
wysokosci kosztéw postepowania lub wska-
zania strony je ponoszacej. Trybunal Spra-
wiedliwosci uznat takze, iz w postepowaniu
odwolawczym nie przystuguja mu kompe-
tencje do podwyzszania kosztéw poniesio-
nych w pierwszej instancji 7

112. Wydaje sie, ze spétka F.M.G. Textiles,
o ile to konieczne, powinna wystapi¢ do
Sadu Pierwszej Instancji z wnioskiem
o dokonanie wykladni wyroku, na podstawie
art. 129 regulaminu Sadu Pierwszej Instancji.
Podobny problem, dotyczacy wyroku wyda-
nego w postepowaniu odwolawczym, ktéry
nie stanowil wyraZnie, ze postanowienie
w przedmiocie kosztéw obejmuje takze
koszty interwenienta, zostal rozstrzygniety
przez Trybunal Sprawiedliwo$ci w taki
wiagnie sposéb’®.  Wystapienie z takim
wnioskiem nie jest ograniczone zadnym
terminem "%,

72 — Postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. wydane w sprawie
C-3/03 P-DEP Matratzen Concord przeciwko OHIM,
dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.

73 — Wyrok z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie C-245/95 P-INT
NSK i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-1.

74 — Zobacz wyrok z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie 5/55
Assider przeciwko Wysokiej Wiadzy, Rec. 1954 str. 263,
pkt 140.
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‘Wnioski

113. W $wietle przedstawionych powyzej rozwazan wyrazam poglad, ze Trybunal
powinien:

— oddalié¢ odwotanie;

— obciazy¢ skarzaca kosztami OHIM oraz F.M.G. Textiles poniesionymi w poste-
powaniu odwolawczym.
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