g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba)

z dnia 11 lipca 2013 r.*

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny wspdlnotowy znak towarowy GRUPPO SALINI — Zfa wiara — Artykut 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
W sprawie T-321/10

SA.PAR. Srl, z siedzibg w Rzymie (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw A. Masettiego Zannini
de Concine, M. Bussolettiego oraz G. Petrocchiego,

strona skarzaca,
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez G. Mannucciego oraz P. Bullocka, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Salini Costruttori SpA, z siedziba w Rzymie, reprezentowana przez adwokatéw C. Bellomunno oraz
S. Troilo,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 21 kwietnia 2010 r.
(sprawa R 219/2009-1) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Salini Costruttori SpA a SA.PAR. Srl,

SAD (szoésta izba),
w skladzie: H. Kanninen, prezes, S. Soldevila Fragoso i G. Berardis (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: J. Palacio Gonzdlez, gléwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 4 sierpnia 2010 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
18 listopada 2010 r.,

* Jezyk postepowania: wloski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
15 listopada 2010 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 kwietnia 2013 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 12 maja 2004 r. skarzaca, SA.PAR. Srl, dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia do rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wniesiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne GRUPPO SALINI.

Ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 36, 37 i 42 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas,
nastepujacemu opisowi:

— klasa 36: ,,ubezpieczenia, finanse; sprawy monetarne; sprawy zwigzane z nieruchomos$ciami”;
— klasa 37: ,konstrukcje budowlane; naprawy; ustugi instalacyjne”;

— klasa 42: ,uslugi naukowe i techniczne oraz dotyczace ich badania i projektowanie; przemystowe
analizy i wuslugi badawcze; projektowanie 1 opracowywanie sprzetu komputerowego
i oprogramowania komputerowego, ustugi prawne”.

Zgloszenie wspoélnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 7/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. Znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu
12 wrzes$nia 2005 r. pod nr. 3831161.

W dniu 5 pazdziernika 2007 r. interwenient, Salini Costruttori SpA, zlozyl do OHIM wniosek
o uniewaznienie prawa do tego znaku towarowego dla wszystkich uslug, dla ktérych zostal on
zarejestrowany. W uzasadnieniu rzeczonego wniosku powolano si¢ na podstawy uniewaznienia
wskazane, po pierwsze, w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009), po drugie, w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 53 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009) w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009) i po trzecie, w art. 52 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009) w zwiazku z art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009). Na poparcie tego
wniosku interwenient powotal sie na powszechnie znane i uzywane we Wloszech oznaczenie SALINI
dla okre$lenia uslug ,zwiazanych z nieruchomosciami; konstrukcji budowlanych; napraw; uslug
instalacyjnych, prac projektowych”.
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W dniu 17 grudnia 2008 r. Wydzial Uniewaznienn oddalil w calosci wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku. W szczegélnosci, w odniesieniu do podstawy wniosku z art. 52 ust. 1 lit. ¢) w zwigzku z art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 Wydzial Uniewaznienn uznal, ze dokumenty przedstawione przez
interwenienta niewystarczajagco wykazaly ,wczesniejsze uzywanie” oznaczenia stownego SALINL
W odniesieniu do podstawy wniosku z art. 52 ust. 1 lit. b) w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 Wydzial Uniewaznien stwierdzil, ze na poparcie tego zarzutu interwenient
przedstawil te same dokumenty, jakie zostaly przedstawione na poparcie poprzedniego zarzutu i uznal,
ze oznaczenie interwenienta nie osiggnelo wymaganego minimum do uznania za znak towarowy.
Wreszcie, co do podstawy wniosku z art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia Wydzial Uniewaznien
uznal co do zasady, ze interwenient nie zdotal przedstawi¢ dowoddéw na zla wiare strony skarzace;j.

W dniu 9 lutego 2009 r. interwenient, dzialajac na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009), odwotal sie¢ do OHIM od decyzji Wydzialu
Uniewaznien.

Decyzja z dnia 21 kwietnia 2010 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwolawcza
OHIM uwzglednita odwolanie, uchylajac decyzje Wydzialu Uniewazniert i uniewazniajac prawo do
rozpatrywanego wspélnotowego znaku towarowego.

Izba Odwotawcza uznala w pierwszej kolejnosci, ze poniewaz sprawa dotyczyla dziatalnosci
przedsiebiorstwa polegajacej na realizowaniu prac inzynierskich na wielka skale, Izba Odwolawcza
blednie uznala, Ze przedstawione przez interwenienta dowody, Ze oznaczenie SALINI uzyskalo we
Wtoszech powszechna znajomo$¢ uzywania, byly niewystarczajace. Zdaniem Izby Odwotawczej krag
odbiorcow tych uslug tworza wykonawcy, to jest klienci bedacy podmiotami sektora publicznego lub
prywatnego, uczestniczacy w przetargach. Stad tez zwykle przedstawienie zrealizowania prac byloby
potwierdzeniem, ze krag odbiorcéw mial do czynienia z oznaczeniem interwenienta. Zlozone przez
skarzaca w aktach sprawy dokumenty, w tym te przedstawione w postepowaniu przed Izba
Odwotawcza i uznane przez nia za dopuszczalne, s3 wystarczajacym dowodem, Ze nazwisko rodowe
»Salini” bylo uzywane w ramach prowadzonej przez interwenienta dzialalnosci jako znak towarowy,
i ze 6w znak byl we Wloszech powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej
o ochronie wlasnosci przemyslowej z dnia 20 marca 1883 r. ze zmianami.. Izba Odwotawcza uznata
jednak, ze dowody potwierdzaly uzywanie oznaczenia jedynie w odniesieniu do cze$ci rozpatrywanych
ustug, natomiast jego uzywanie w odniesieniu do ,ubezpieczen; finanséw; spraw monetarnych; spraw
zwigzanych z nieruchomos$ciami” nie zostalo udowodnione.

Po drugie, w odniesieniu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku wczesniejszego
oznaczenia SALINI, samoistnego lub w polaczeniu ze stowem ,costruttori” i zaskarzonego
wspdlnotowego znaku towarowego GRUPPO SALINI, Izba Odwotawcza, uznajac wspélny element
»salini” za dominujacy, za$ slowa ,gruppo” i ,costruttori” za elementy opisowe i rodzajowe, doszla do
wniosku, ze w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw istnialo prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad w przypadku spornych oznaczen w sytuacji, gdy byly one uzywane dla okre$lenia identycznych
lub podobnych ustug badz dzialalnosci gospodarczej, w szczegélnosci ustug ,konstrukcji budowlanych;
napraw; uslug instalacyjnych” nalezacych do klasy 37 i ,uslug naukowych i technicznych oraz
dotyczacego ich badania i projektowania; przemyslowych analiz i ustug badawczych” nalezacych do
klasy 42. Izba Odwotawcza wykluczyta natomiast jakiekolwiek prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w odniesieniu do uslug ,ubezpieczen; finanséw, spraw monetarnych, spraw zwigzanych
z nieruchomo$ciami” nalezacych do klasy 36 oraz w odniesieniu do ,ustug projektowania
i opracowywania sprzetu komputerowego i oprogramowania komputerowego” nalezacych réwniez do
klasy 42.

Po trzecie, wskazujac, ze zglaszajacego znak towarowy mozna uznaé za dzialajacego w zlej wierze

w chwili dokonywania zgloszenia znaku towarowego, poniewaz wiedzial on, ze dziala na szkode osoby
trzeciej i ze szkoda ta wynika z dzialania nagannego z punktu widzenia moralnego i handlowego, Izba
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Odwolawcza uznala, ze interwenient przedstawil w niniejszej sprawie dowdd takiej ztej wiary strony
skarzacej. Zdaniem Izby Odwolawczej istnienie zlej wiary po stronie skarzacej potwierdza
w szczegolnosci okolicznosé, ze w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego:

— skarzaca miala znaczny udzial w kapitale zakladowym interwenienta, a jej administratorzy zasiadali
w zarzadzie tej spoiki;

— skarzaca nie mogla wiec nie wiedzie¢ o istnieniu oznaczenia SALINI i o jego uzywaniu przez
interwenienta, a w konsekwencji o tym, ze dziala z naruszeniem jego praw;

— pomiedzy interwenientem a skarzaca wystapit spor potwierdzajacy zamiar skarzacej przywlaszczenia
sobie przystugujacych interwenientowi praw do wcze$niejszego oznaczenia.

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania, wlacznie z kosztami postepowania przed Izba
Odwotawcza.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty dotyczace, odpowiednio, naruszenia art. 53
ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, naruszenia art. 53 ust. 1 lit. a)
w zwiazku z art. 8 ust. 2 lit. b) tego samego rozporzadzenia i naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia. W ramach tych zarzutéw, w zwigzku z naruszeniem przywolanych przepiséw,
skarzaca podnosi takze zarzut braku uzasadnienia.

Sad zbada w pierwszej kolejnosci trzeci zarzut, w ramach ktérego skarzaca co do zasady zarzuca Izbie
Odwolawczej naruszenie prawa, poniewaz Izba Odwolawcza uznala, ze skarzaca dzialala w zlej wierze,
zglaszajagc do OHIM zaskarzony znak towarowy celem jego rejestracji jako wspdlnotowy znak
towarowy. Twierdzenie dotyczace zlej wiary skarzacej Izba Odwolawcza oparta wylacznie na
istniejacych pomiedzy organami skarzacej i interwenienta stosunkach oraz na zawislym przed sadem
wloskim sporze pomiedzy nimi, przy czym rzekoma wiedza o wyrzadzonej przez skarzaca
interwenientowi szkodzie nie wynika z zadnych twierdzen i nie uzasadniaja jej rowniez zadne dowody.

OHIM i interwenient kwestionuja argumentacje skarzace;j.

Nalezy przypomnie¢ w pierwszej kolejnosci, ze system rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych
opiera si¢ na zasadzie ,pierwszego zglaszajacego”, wyrazonej w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009. Na mocy tej zasady oznaczenie moze zosta¢ zarejestrowane jako wspdlnotowy znak
towarowy jedynie woéwczas, gdy nie stoi temu na przeszkodzie wczes$niejszy znak towarowy,
niezaleznie od tego, czy chodzi o wspdlnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany
w panstwie cztonkowskim lub w Urzedzie Wlasnosci Intelektualnej Paristw Beneluksu, znak towarowy
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zarejestrowany na mocy miedzynarodowych uzgodnien obowiazujacych w panstwie czlonkowskim, czy
tez znak towarowy zarejestrowany na mocy miedzynarodowych porozumien bedacych w mocy w Unii.
Natomiast bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009
samo uzywanie przez osobe trzecia niezarejestrowanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie
temu, by identyczny lub podobny znak towarowy zostal zarejestrowany jako wspdlnotowy znak
towarowy dla identycznych lub podobnych towaréw lub ustug [wyroki Sadu: z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie T-33/11 Peeters Landbouwmachines przeciwko OHIM — Fors MW (BIGAB), pkt 16; z dnia
21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 Feng Shen Technology przeciwko OHIM - Majtczak (FS),
pkt 31].

Zastosowanie tej zasady jest ztagodzone w szczegdlno$ci przez art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, na mocy ktérego wspélnotowy znak towarowy uniewaznia sie na podstawie wniosku do
OHIM lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy
zglaszajacy dziatal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego. Na
skladajacym wniosek o uniewaznienie prawa do znaku, ktéry zamierza oprzeé si¢ na tej podstawie,
ciazy obowiazek wykazania okolicznosci pozwalajacych stwierdzi¢, ze wtasciciel wspdlnotowego znaku
towarowego dziatal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia do rejestracji tego znaku
towarowego (ww. w pkt 17 wyroki: w sprawie BIGAB, pkt 17;w sprawie FS, pkt 32).

Pojecie zlej wiary, o ktérym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nie zostato, jak
zauwazyla rzecznik generalna E. Sharpston w swojej opinii w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli(wyrok Trybunatu z dnia 11 czerwca 2009 r., zwany dalej ,wyrokiem w sprawie Lindt
Goldhase”), Zb.Orz. s. 1-4893, 1-4896 ani zdefiniowane, ani ograniczone, ani nawet opisane
w jakikolwiek spos6b przez prawodawstwo Unii.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Lindt Goldhase Trybunal,
rozstrzygajac w przedmiocie pytania prejudycjalnego, poczynit kilka uscislen co do sposobu, w jaki
nalezy interpretowal pojecie zlej wiary, o ktérym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/20009.

Zdaniem Trybunalu do celu badania istnienia zlej wiary zglaszajacego w rozumieniu tego przepisu
nalezy uwzglednia¢ wszelkie istotne czynniki, wlasciwe w danym przypadku i istniejace w chwili
dokonywania zgloszenia oznaczenia do rejestracji jako wspdlnotowego znaku towarowego,
a w szczego6lnosci, po pierwsze, okolicznos¢, ze zglaszajacy wiedzial lub powinien wiedzie¢, iz osoba
trzecia uzywa w co najmniej jednym panstwie cztonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego
do oznaczenia zgloszonego do rejestracji dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego czy tez
ustugi identycznej lub do zludzenia podobnej, po drugie, zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego
dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecia oraz, po trzecie, stopienn ochrony prawnej,
z ktorej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgloszone do rejestracji (ww. w pkt 19 wyrok
w sprawie Lindt Goldhase, pkt 53).

A zatem ze sformulowania przyjetego przez Trybunal w oméwionym wyroku wynika, ze wymienione
w nim czynniki stanowia jedynie przyklady spos$réd wszystkich elementéw, ktére moga zosta¢ wziete
pod uwage na potrzeby oceny ewentualnie zlej wiary zglaszajacego do rejestracji znak towarowy
w momencie dokonywania zgloszenia [ww. w pkt 17 wyrok Sadu w sprawie BIGAB, pkt 20; wyrok
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11 pelicantravel.com przeciwko OHIM - Pelikan (Pelikan),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 26].

Nalezy zatem uzna¢, ze w ramach calo$ciowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 mozna takze wzig¢ pod uwage logike handlowa, w ktéra wpisalo sie
dokonanie zgloszenia tego oznaczenia do rejestracji jako wspdlnotowego znaku towarowego (ww.
w pkt 17 wyrok w sprawie BIGABs, pkt 21), jak réwniez chronologie wydarzen dotyczacych tego
zgloszenia (zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie
C-569/08 Internetportal und Marketing, Zb.Orz. s. 1-4871, pkt 52).
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To wlasnie w S$wietle powyzszych rozwazan i w zakresie, w jakim znajduja one zastosowanie
w niniejszej sprawie, nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji, poniewaz
Izba Odwotawcza uznata, ze w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji zaskarzonego znaku
towarowego skarzaca dzialala w zlej wierze.

Z akt niniejszej sprawy wynika, czemu nie mozna powaznie zaprzeczy¢, ze skarzaca nie mogla nie
wiedzie¢, a wrecz wiedziala, Ze interwenient od dawna uzywa oznaczenia SALINI, samoistnego lub
w polaczeniu ze stowem ,costruttori” we Wloszech i za granica w dziedzinach budownictwa
i projektowania duzych publicznych robét infrastrukturalnych, projektowania budynkéw i uslug
projektowania w sektorze budownictwa ladowego. W tym wzgledzie, przypomnie¢ nalezy, podobnie
jak czyni to OHIM, ze posiadana przez skarzaca wiedze na temat sytuacji handlowej i spétki
interwenienta, w tym takze wiedze, ze w momencie zgloszenia znaku towarowego interwenient
znajdowal sie w fazie rozwoju i byl w trakcie zwigkszania jego powszechnej znajomosci oraz
zwigkszania jego udzialu w rynku, zaréwno we Wloszech, jak i za granica, jak to wynika
w szczegblnosci z pkt 31 i 35 zaskarzonej decyzji, mozna uznaé za ,dokladna” wiedze, nabyta przez
osoby, ktére nie tylko pochodza z rodziny Salini i sa wspdlnikami interwenienta, ale maja
wiekszo$ciowy udzial finansowy w jego kapitale zakladowym i/lub dzialaja w jego ramach poprzez
udzial w organach zarzadzajacych, co réwniez wynika z pkt 70-72 zaskarzonej decyzji. Co wigcej,
nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na zajmowane przez wspélnikéw skarzacej wysokie stanowiska
w dyrekcji interwenienta lub ich udzial w jego zarzadzie, mieli oni mozliwo$¢ naturalnego wplywu na
wybory interwenienta, w tym ten dotyczacy ewentualnej rejestracji od dawna uzywanego przez
interwenienta oznaczenia. W tym kontekscie, jak to wynika z akt postepowania administracyjnego
przed OHIM, jeden ze wspélnikéw, tj. E.S.S. byt w latach 2000-2003 prezesem zarzadu interwenienta.

Taka wiedza zglaszajacego znak towarowy, pomimo ze ,dokladna”, tak jak wiedza posiadana w tej
sprawie przez skarzaca, sama w sobie nie jest jednakze wystarczajaca dla wykazania jej zlej wiary.
Nalezy bowiem wzia¢ réwniez pod uwage zamiar zglaszajacego w chwili dokonywania zgloszenia
rejestracyjnego (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 40, 41).

O ile zamiar ten jest naturalnie elementem subiektywnym, o tyle powinien on by¢ okreslony poprzez
odniesienie do obiektywnych okolicznosci danej sprawy (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt
Goldhase, pkt 42).

Tak wiec, jak sugeruje OHIM, do celéw oceny ewentualnej zlej wiary nalezy zbada¢ zamiary
zglaszajacego znak towarowy, ktére mozna wywie$¢ z obiektywnych okolicznosci i jego konkretnych
dzialan, roli lub stanowiska, wiedzy, jaka posiadal na temat uzywania wczesniejszego oznaczenia ze
wzgledu na stosunki, jakie utrzymywal z wnoszacym o uniewaznienie prawa do znaku na podstawie
umoéw, przed wejsciem w stosunek umowny lub po zawarciu umdw, istnienia wzajemnych
obowiazkéw lub zobowigzan, w tym obowiazku lojalnosci i uczciwosci wyniklego z umocowania do
reprezentacji spolki lub z funkcji kierowniczych, ktére byly sprawowane lub nadal sa sprawowane
w ramach przedsigbiorstwa wnoszacego o uniewaznienie oraz, bardziej ogélnie, wszystkich
obiektywnych sytuacji dotyczacych konfliktu intereséw, w jakich dzialat zglaszajacy znak towarowy.

Z zaskarzonej decyzji wynika, ze w przeciwienstwie do twierdzen skarzacej Izba Odwotawcza nie
ograniczyla sie do wziecia pod uwage wiedzy, jaka skarzaca, zajmujac uprzywilejowana pozycje
akcjonariusza interwenienta — czego w dodatku nie kwestionuje skarzaca — posiadala na temat
uzywania przez interwenienta oznaczenia, ale stwierdzila réwniez jej zlta wiare w oparciu o wszystkie
obiektywne okolicznosci mogace wyjasni¢ zamiary skarzacej i/lub oséb nia kierujacych.

W pierwszej kolejnosci, tak jak przypomina orzecznictwo, istotnym elementem oceny moze by¢
chronologia wydarzeni, ktére nastapily po zgloszeniu spornego znaku towarowego (zob. podobnie
i analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Internetportal und Marketing, pkt 52). W tym
przypadku, dla zbadania ewentualnej zlej wiary skarzacej na szczegélna uwage zastuguje okolicznosc,
ze skarzaca wniosta o zarejestrowanie spornego znaku towarowego, ktérego wczesniejsze uzywanie nie
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zostalo wykazane, zaledwie kilka miesiecy po rozpoczeciu sporu pomiedzy skarzaca a interwenientem,
ktory to spér zrodzil niepewnos$¢ odnosnie do réwnowagi wewnetrznej interwenienta, na co slusznie
wskazuje Izba Odwotawcza w pkt 74 zaskarzonej decyzji. Co wigcej, z akt sprawy wynika, ze w okresie
poprzedzajacym zgloszenie do rejestracji interwenient znaczaco zwiekszyl swéj obrét handlowy oraz
poziom powszechnej znajomosci az do tego stopnia, ze moégl by¢ zaliczany do najwazniejszych
podmiotéw dzialajacych w sektorze budownictwa cywilnego we Wtloszech, jak to wynika z pkt 31
zaskarzonej decyzji. Ponadto, jako gléwny udzialowiec w kapitale zakladowym interwenienta, skarzaca
nie mogla nie wiedzie¢ o prawdopodobienstwie szkody, jaka wyrzadzi interwenientowi zgloszenie do
rejestracji w imieniu skarzacej skladajacego sie z nazwiska rodowego oznaczenia prawie identycznego
z tym, ktére bylo od dawna uzywane przez interwenienta, w tamtym momencie silnie si¢ rozwijajacego
w odpowiednich $rodowiskach.

Po drugie, okoliczno$¢, iz skarzaca wiedziala lub twierdzita, ze wie, iz interwenient nie byt
zainteresowany zarejestrowaniem oznaczenia skladajacego si¢ z nazwiska rodowego SALINI wzmogta,
w opisanym powyzej szczegélnym kontekscie faktycznym, potencjalny konflikt intereséw pomiedzy
skarzaca a interwenientem. Nie mozna bowiem wykluczy¢, czego nie podwaza tez zaden
z przedstawionych przez skarzaca dowoddéw, ze interwenient dokonal wyboru nierejestrowania tego
oznaczenia ze wzgledu na specyfike kregu odbiorcéw, ktérym oferuje swoje uslugi, lub wrecz na
podstawie dorozumianej zgody, na ktéra powotlala sie skarzaca, jaka miataby istnie¢ wsréd czltonkéw
rodziny Salini co do uzywania nazwiska rodowego w prowadzonej przez kazdego z nich dziatalnosci
gospodarczej, przy jednoczesnym uznaniu, ze to oznaczenie uzyskalo ochrone prawna oraz bylo
powszechnie znane, niezaleznie od jego rejestracji. Izba Odwolawcza slusznie uznata zatem w pkt 71
zaskarzonej decyzji, ze okoliczno$¢, iz skarzaca, biorgc pod uwage jej znaczacy udzial w kapitale
zakladowym interwenienta, dzialala bardziej w swoim imieniu niz na rzecz interwenienta, wskazuje na
jej zta wiare.

Po trzecie, charakter znaku towarowego moze mie¢ takze znaczenie dla celéw oceny istnienia zltej wiary
zglaszajacego (zob. podobnie ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 50). W tym zakresie
zgloszenie stownego znaku towarowego skladajacego sie jedynie z nazwiska rodowego ,Salini”, do
ktérego dofaczono slowo ,gruppo”, zazwyczaj wskazujace na istnienie zwiazku przedsiebiorstw
dzialajacych pod ta sama nazwa, nie tylko nie jest zgodne z jakakolwiek logika handlows, ale moze
potwierdza¢ zamiar przywlaszczenia sobie praw do znaku towarowego interwenienta, ktéry jako spétka
matka grupy, w ktérej sklad w momencie zgloszenia do rejestracji wchodzity liczne przedsiebiorstwa,
w tym przypadku jako jedyny moégl uzywaé wyrazenia ,gruppo salini’, tak jak to zasadniczo wynika
z analizy przeprowadzonej przez Izbe Odwotawcza w pkt 70 i 71 zaskarzonej decyzji. Z akt
postepowania administracyjnego przed OHIM wynika ponadto, ze odwotanie do tego wyrazenia
znalazlo sie w szczegdlnosci w kodeksie etyki, ktory zostal przyjety przez zarzad interwenienta
w 2003 r., to jest przed zgloszeniem do rejestracji spornego znaku towarowego. Bardziej szczegétowo,
w pkt 2 tego kodeksu, w ktérym okreslono zakres jego stosowania, wskazano, ze kodeks zostal
»przygotowany dla Gruppo Salini w calosci”, a takze, ze ,za Gruppo Salini uwaza sie Salini Costruttori
SpA i kazda spétke przez nia kontrolowana”. Skarzaca nie moze twierdzi¢, ze nie wiedziala o istnieniu
tego kodeksu etyki i o definicji wyrazenia ,gruppo salini” w momencie dokonania zgloszenia znaku
towarowego.

Nalezy doda¢, ze w celu oceny istnienia zlej wiary zglaszajacego znak towarowy mozna wreszcie wziac
pod uwage stopien powszechnej znajomosci, ktéra cieszy si¢ oznaczenie w chwili dokonywania
zgloszenia celem jego rejestracji, gdyz taki stopienn powszechnej znajomos$ci moglby wlasnie uzasadnia¢
interes zglaszajacego polegajacy na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej (ww.
w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 51, 52). W tym przypadku nalezy wskaza¢, ze z akt
sprawy nie wynika, by w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji sporny znak towarowy byt juz
uzywany, podczas gdy zostalo wykazane, Ze oznaczenie interwenienta bylo uzywane od dziesiatek lat,
za$ znaczacy rozwdj dziatalnosci interwenienta w ostatnich latach we Wloszech wzmocnil powszechna
znajomos$¢ tego oznaczenia we wlasciwym kregu odbiorcow.
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Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy podtrzymac przeprowadzona przez Izbe Odwotawcza
analize prowadzaca do stwierdzenia zlej wiary skarzacej w momencie dokonywania zgloszenia znaku
towarowego. Zaden z podnoszonych przez skarzaca argumentéw nie jest w stanie podwazy¢ tego
stwierdzenia.

Po pierwsze, wskazana juz w pkt 31 powyzej okoliczno$¢, ze interwenient nie wyrazil checi ochrony
wczesniejszego oznaczenia w Unii Europejskiej przed dniem dokonania zgloszenia znaku towarowego,
bez wzgledu na jego, jak twierdzi, uzywanie we Wloszech od 1940 r., nie pozwala stwierdzi¢, ze
skarzaca nie dzialala w zlej wierze w chwili dokonywania tego zgloszenia, poniewaz ta okolicznosc¢ jest
subiektywna wzgledem interwenienta (zob. podobnie ww. w pkt 17 wyrok w sprawie FS, pkt 51). Co
wiecej, przewidziana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 mozliwo$¢ uniewaznienia
prawa do znaku towarowego, w przypadku gdy zglaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie
dokonywania zgloszenia znaku towarowego, z wyjatkiem ograniczenia powstalego w wyniku
przyzwolenia, ktére uniemozliwia podjecie takiego dzialania, tak jak to wynika z art. 54 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, dokladnie odpowiada wymogowi zapewnienia ochrony rozszerzonej na
kazdego przedsiebiorce, ktéry uzywa niezarejestrowanego do tej pory oznaczenia. Zreszta skarzaca,
jako udzialowiec i posiadacz znacznego pakietu akcji w kapitale zakladowym interwenienta, jak réwniez
z uwagi na stanowiska i umocowania, jakie posiadaja lub posiadaly niektére osoby nia zarzadzajace
w ramach spélki, musiala posiada¢ doskonala wiedze o powodach tego, jak twierdzi, braku
zainteresowania interwenienta uzyskaniem ochrony skladajacego si¢ z nazwiska rodowego
rozpatrywanego oznaczenia. W takich okolicznosciach skarzaca nie moze powolywac sie na, jak
twierdzi, faktyczny brak zainteresowania interwenienta, do ktérego wykazania mogta sie¢ przyczyni¢ lub
ktéremu, w przeciwnym i w kazdym razie, mogla si¢ sprzeciwi¢, aby udowodni¢ brak swej ztej wiary
przy dokonywaniu zgloszenia znaku towarowego.

To samo odnosi sie do argumentu skarzacej, ze przed skierowaniem sprawy do OHIM interwenient
dopuscit do uplywu wiecej niz trzech lat. Brak natychmiastowej reakcji interwenienta wobec
zarejestrowania spornego znaku towarowego, ktdre, co wiecej, nie bylo poprzedzone uzywaniem tego
znaku towarowego, nie moze tym bardziej jako element subiektywny wzgledem interwenienta miec
wplywu na okreslenie zamiaréw, jakimi kierowala sie skarzaca w chwili dokonywania zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego.

Po drugie, w odniesieniu do twierdzenia skarzacej, ze nazwisko rodowe Salini bylo w duzej mierze
uzywane przez inne przedsiebiorstwa, to podobnie jak OHIM wystarczy stwierdzi¢, ze w tym wypadku
chodzi o przedsiebiorstwa, ktérymi, wedtug wszelkiego prawdopodobienstwa, zarzadzaly osoby noszace
to nazwisko rodowe, ktérego uzywanie nie moglo w zaden sposéb zosta¢ zabronione przez
interwenienta, nie za$ znaki towarowe, ktdre zostaly zarejestrowane, a ktére skladaja sie z tego samego
nazwiska rodowego.

Po trzecie, w odniesieniu do twierdzenia skarzacej dotyczacego dorozumianej zgody, jaka miataby
istnie¢ pomiedzy czlonkami rodziny Salini, zgodnie z ktéra byli oni upowaznieni do uzywania tego
nazwiska rodowego dla podkreslenia wlasnej dzialalnosci zawodowej (zob. réwniez pkt 31 powyzej),
uzna¢ nalezy, ze taka zgoda, daleka od udowadniania braku zlej wiary skarzacej, moze
w rzeczywisto$ci wskazywa¢ na nieuczciwy charakter dziatan skarzacej. W istocie, nawet gdyby
wykazane zostalo istnienie takiej zgody, nie obejmowalaby ona uzywania nazwiska rodowego jako
wspdlnotowego znaku towarowego, ani tez w zadnym wypadku nie przyznawataby osobie noszacej to
nazwisko rodowe prawa do zarejestrowania go jako wspélnotowego znaku towarowego. Natomiast,
w przeciwienstwie do tego, co zdaje sie twierdzi¢ skarzaca, mozliwe jest zakazanie rejestracji takiego
znaku towarowego, jezeli zglaszany znak towarowy narusza wczeéniejsze prawo, i to nawet jesli
wnoszacy o rejestracje nosi faktycznie to nazwisko rodowe.

W tym wzgledzie nalezy w istocie przypomnie¢, ze zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009

wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawo do tego znaku, ktére uprawnia go
do zakazania wszelkim osobom trzecim, uzywania oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego
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identycznosci lub podobienistwa do wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub
podobienstwa towaréw lub uslug, ktérych dotycza wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje
w odczuciu odbiorcéw prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad [wyrok Sadu z dnia 17 stycznia
2012 r. w sprawie T-522/10 Hell Energy Magyarorszag przeciwko OHIM - Hansa Mineralbrunnen
(HELL), niepublikowany w Zbiorze, pkt 73]. Takie wylaczne prawo jest sprzeczne z racja bytu
podniesionej przez skarzacy, istniejacej jej zdaniem, dorozumianej zgody.

Po czwarte, w odniesieniu do twierdzenia skarzacej, ze spér zawisly przed sadem wloskim, do ktérego
liczne odwotania znalazly sie w pismach stron, oraz w szczegélnosci w pkt 3, 4 i 74 zaskarzonej decyzji
znajduje, swoje podstawy w powodach catkowicie wewnetrznych dla interwenienta i dotyczy wylacznie
jego wspdlnikdw, nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na strukture interwenienta, ktérego wtasno$¢ jest
w zasadzie podzielona pomiedzy dwie galezie rodziny Salini, z ktérych jedna odpowiada skarzacej,
twierdzenie to okazuje si¢ nieznaczace dla sprawy. Istnienie bowiem takiego sporu ma jedynie
znaczenie dla okreslenia kontekstu, w jakim zostalo dokonane zgloszenie znaku towarowego, i to bez
wzgledu na fakt, czy konflikt lezacy u podstaw sporu pojawil sie u interwenienta, czy dotyczyt
interwenienta i skarzacej. W dodatku i w kazdym razie nalezy, podobnie jak OHIM stwierdzi¢, ze
przynajmniej F.S.S. znajdowal sie w opisanych okolicznosciach faktycznych w obiektywnym konflikcie
interes6w, poniewaz byl czlonkiem kazdej z tych spélek, co ma znaczenie w kontekscie roli, jaka
odegral w strukturach interwenienta jako prezes zarzadu w latach 2000-2003 (zob. pkt 25 powyzej),
a pdézniej jako dyrektor techniczny.

Wreszcie, co sie tyczy zarzucanego braku uzasadnienia podniesionego przez skarzaca w tytule trzeciego
zarzutu, jak réwniez, w sposéb incydentalny i zupelnie ogélny, w tresci tego zarzutu, nalezy
przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie wymagane przez art. 75 zdanie
pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009, ktére ma taki sam zakres jak uzasadnienie, o ktérym mowa
w art. 296 TFUE, musi przedstawia¢ w sposoéb jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu.
Podwoéjnym celem tego obowiazku jest, po pierwsze, umozliwienie zainteresowanym zapoznania si¢
z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni mozliwo$¢ obrony swoich praw, a po drugie,
umozliwienie sadowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodnosci z prawem decyzji [wyroki Sadu: z dnia
2 kwietnia 2009 r. w sprawie T-118/06 Zuffa przeciwko OHIM (ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP), Zb.Orz. s. 11-841, pkt 19; z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie T-160/09 Winzer
Pharma przeciwko OHIM - Alcon (OFTAL CUSI), niepublikowany w Zbiorze, pkt 35]. Kwestia, czy
uzasadnienie decyzji spelnia te wymogi, winna by¢ oceniana nie tylko na podstawie brzmienia tej
decyzji, ale réwniez jej kontekstu i calosci zasad prawnych regulujacych dana dziedzine (zob. ww.
wyrok w sprawie ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym przypadku badanie zaskarzonej decyzji pozwala stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza przedstawita
w pkt 68-74 tej decyzji uzasadnienie, dlaczego uznala, ze w $wietle informacji zawartych w aktach
sprawy interwenient udowodnil zla wiare skarzacej w chwili dokonywania zgloszenia znaku
towarowego.

Argumenty te pozwolily z jednej strony skarzacej na poznanie powodéw wydanej decyzji, tak aby
mogla ona broni¢ swych praw, a z drugiej strony pozwalaja Sadowi takze na dokonanie kontroli
sadowej zaskarzonej decyzji. Dlatego tez, przeciwnie niz twierdzi skarzaca, Izbie Odwolawczej nie
mozna zarzucié, ze nie uzasadnita swojej decyzji w tym zakresie.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan Izba Odwotawcza stusznie orzekta o uniewaznieniu prawa
do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, uznajac,
ze zostal on zgloszony z naruszeniem zasad lojalnosci i uczciwosci, ktérych w niniejszym przypadku
skarzaca powinna byla przestrzega¢ wzgledem interwenienta.

Tym samym zarzut trzeci winien zosta¢ oddalony jako bezzasadny.
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W odniesieniu do zarzutéw pierwszego i drugiego, z art. 52 i 53 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze
aby uwzgledni¢ wniosek o uniewaznienie prawa do znaku wystarczy, ze zastosowanie znajdzie jedna
z podstaw uniewaznienia wymienionych w tych przepisach.

W tych okoliczno$ciach, jesli Sad dojdzie do wniosku, ze jedna z podniesionych przez wnoszacego
o uniewaznienie prawa do znaku podstaw uniewaznienia jest zasadna, wéwczas moze on ograniczy¢
badanie zgodnosci z prawem do podniesionego w ramach skargi zarzutu dotyczacego tej podstawy,
poniewaz jest on wystarczajacy do wydania decyzji uwzgledniajacej wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku [zob. podobnie i analogicznie postanowienie Trybunalu z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie
C-212/07 P Indorata Servigos e Gestdo przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 27, 28; zob.
wyroki Sadu: z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM - Elleni Holding
(VIPS), Zb.Orz. s. 1I-711, pkt 100; z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie T-59/08 Nute Partecipazioni
i La Perla przeciwko OHIM - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), Zb.Orz.
s. II-5595, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jest to tym bardziej prawdziwe wéwczas, gdy, tak
jak w niniejszym przypadku, jedna z podstaw uniewaznienia wskazanych przez Izbe Odwotawcza, jest
ta dotyczaca zlej wiary zglaszajacego znak towarowy przewidziana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/20009.

W istocie, jak stusznie wskazuje OHIM, wystepowanie zlej wiary w chwili zgloszenia do rejestracji
powoduje samo w sobie uniewaznienie w calo$ci prawa do spornego znaku towarowego. Ponadto,
w sytuacji gdy tak jak w niniejszym przypadku izba odwotawcza stwierdza, ze jedna z podstaw
uniewaznienia podniesionych przez wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku jest zasadna, lecz
decyduje sie na zbadanie i w razie potrzeby na uwzglednienie réwniez pozostalych przywotanych
ewentualnie podstaw uniewaznienia, ta cze$¢ uzasadnienia jej decyzji nie stanowi niezbednego
wsparcia sentencji uwzgledniajacej wniosek o uniewaznienie prawa do znaku, ktéra zostala oparta,
w zakresie zgodnym z wymogami prawa, na podstawie uniewaznienia pociagajacej za soba
uniewaznienie w calo$ci prawa do spornego znaku towarowego, ktéra w niniejszej sprawie jest
podstawa dotyczaca ztej wiary zglaszajacego (zob. podobnie ww. w pkt 47 wyrok w sprawie NIMEI LA
PERLA MODERN CLASSIC, pkt 70).

Majac powyzsze na uwadze, skarge nalezy oddali¢ w calos$ci bez konieczno$ci badania zarzutéw
pierwszego i drugiego.
W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem 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.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (szésta izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) SA.PAR. Srl zostaje obciazona kosztami postepowania.
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