IL PONTE FINANZIARIA PRZECIWKO OHIM

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 13 wrzeénia 2007 r.”

W sprawie C-234/06 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 Statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
whniesione w dniu 23 maja 2006 r.,

Il Ponte Finanziaria SpA, z siedziba w Scandicci (Wlochy), reprezentowana przez
adwokatéw P.L. Roncaglie, A. Torrigianiego Malaspine i M. Boletta,

strona wnoszaca odwotanie,

w ktorej druga strona postepowania sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez O. Montalta oraz M. Buffola, dziatajacych w charak-
terze pelnomocnikéw,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: wloski.
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F.M.G. Textiles Srl, dawniej Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di
Alberto Fiorenzi Srl, z siedzibg w Numanie (Wlochy), reprezentowana przez adwo-
kata D. Marchiego,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w skiadzie: K. Lenaerts (sprawozdawca), prezes izby, E. Juhdsz, R. Silva de Lapuerta,
G. Arestis i ]. Malenovsky, sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 marca
2007 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Wnoszac odwotanie, Il Ponte Finanziaria SpA (zwana dalej ,wnoszaca odwo-
tanie”) domaga sie¢ uchylenia wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspdlnot Europej-
skich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria przeciwko
OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. str. 11-445, zwanego

I-7368



IL PONTE FINANZIARIA PRZECIWKO OHIM

dalej ,,zaskarzonym wyrokiem”, w ktérym Sad ten oddalit wniesiong przez nia skarge
o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
17 marca 2003 r. dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy wnoszaca
odwotanie a Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto Fiorenzi
Srl (zwanej dalej ,,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) stanowi, ze
w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, ,jezeli: z powodu identycznosci lub podobien-
stwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznos$ci lub podobienstwa towaréw
lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcédw] na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony”.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) tego rozporzadzenia, pod pojeciem wczes$niejszych
znakéw towarowych nalezy rozumie¢ miedzy innymi znaki towarowe zarejestrowane
w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o reje-
stracje jest wcze$niejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towa-
rowego.

Artykut 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze jezeli w okresie pieciu lat od
rejestracji wspolnotowy znak towarowy nie byl przez uprawnionego rzeczywiscie
uzywany we Wspdélnocie Europejskiej w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych
jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany
okres pieciu lat, wspolnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym
w tym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody jego nieuzywania.
Zgodnie z ust. 2 lit. a) tego artykulu, uzywanie wspélnotowego znaku towarowego
w postaci rézniacej sie w elementach, ktére nie zmieniaja odrézniajacego charak-
teru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany, takze jest uzywaniem
w rozumieniu ust. 1 tego artykutu.
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Artykut 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczy sprzeciwu wobec zgloszenia do
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego i stanowi, ze uprawniony do wcze-
$niejszego wspolnotowego znaku towarowego przedstawia dowdd, ze w okresie
pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towa-
rowego wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany we
Wspélnocie w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktére przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub Ze istnieja usprawie-
dliwione powody nieuzywania znaku, pod warunkiem iz wcze$niejszy wspdlnotowy
znak towarowy byt w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec
braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca sie. Zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, ust. 2 stosuje sie takze do wcze$niejszych krajowych znakéw towaro-
wych, zastepujac uzywanie we Wspélnocie uzywaniem w panstwie cztonkowskim,
w ktérym weze$niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 24 wrzesnia 1998 r. spétka Marine Enterprise Projects — Societa Uniper-
sonale di Alberto Fiorenzi Srl (zwana dalej ,interwenientem”) wystapita do OHIM
o rejestracje jako wspdlnotowego znaku towarowego graficznego znaku towarowego
BAINBRIDGE (nr 940007). Towary objete tym zgloszeniem zaliczane sa do klas 18
i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmie-
nionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: klasa 18 ,skéra i imitacje skory,
wyroby z tych materialéw, nieujete w innych klasach; skéry zwierzece; kufry i walizki;
parasole zwykle i przeciwsloneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie” i klasa 25
»0dziez, obuwie, nakrycia glowy”.

W dniu 7 wrzesnia 1999 r. spoétka Il Ponte Finanziaria SpA (zwana dalej ,skar-
z3ca”) wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku na podstawie art. 8
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ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Na poparcie sprzeciwu wskazano na istnienie
jedenastu wczesniejszych znakéw towarowych, zarejestrowanych we Wloszech
dla klas 18 lub 25, z ktérych wszystkie zawieraly element wspdlny w postaci sktad-
nika stownego ,bridge”. Chodzilo o graficzne znaki towarowe ,Bridge” (nr 370836),
»Bridge” (nr 704338), ,,Old Bridge” (nr 606709), , The Bridge Basket” (nr 593651),
oznaczenie stowne THE BRIDGE (nr 642952); oznaczenia tréjwymiarowe ,The
Bridge” (nr 704372) i ,, The Bridge” (nr 633349), oznaczenie stowne FOOTBRIDGE
(nr 710102); oznaczenie graficzne ,The Bridge Wayfarer” (nr 721569) i wreszcie
o oznaczenia stowne OVER THE BRIDGE (nr 630763) i THE BRIDGE (nr 642953).

Moca decyzji z dnia 15 listopada 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM oddalit
sprzeciw, uznawszy, ze mimo wzajemnej zalezno$ci miedzy stopniem podobieni-
stwa wla$ciwych towaréw i stopniem podobienstwa kolidujacych oznaczen, mozna
zasadnie wykluczy¢ wszelkie prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozu-
mieniu rozporzadzenia nr 40/94 z uwagi na réznice wystepujace miedzy znakami
towarowymi na plaszczyznach fonetycznej i wizualnej. Wnoszaca odwolanie odwo-
tata sie od tej decyzji.

Moca spornej decyzji Czwarta Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie. Izba
Odwotawcza nie wzieta przede wszystkim pod uwage pieciu z jedenastu rejestracji
weczedniejszych znakéw towarowych (o nr 370836, 704338, 606709, 593651i 642952)
z uwagi na to, ze nie zostal wykazany fakt uzywania objetych nimi znakéw. Jesli
chodzi o sze$¢ innych wczesniejszych znakéw towarowych (o nr 704372, 633349,
710102, 721569, 630763 i 642953), Izba Odwotawcza odmdwilta uznania ich za
znaki ,seryjne” z uwagi na brak dowodu uzywania dostatecznej liczby sposréd nich.
Nastepnie doszla ona do przekonania, ze w odniesieniu do tych sze$ciu znakéw
i zgloszonego znaku towarowego nie wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, uznawszy, iz zasady
wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem towaréw i podobiefistwem oznaczen
nie nalezy w niniejszej sprawie bra¢ pod uwage ze wzgledu na brak wymaganego
minimalnego stopnia podobienistwa kolidujacych znakdéw, ktéry uzasadniatby zasto-
sowanie zasady wzajemnej zalezno$ci. Zasada ta stanowi, iz niski stopient podobien-
stwa znakéw towarowych moze zosta¢ zréwnowazony duzym stopniem podobien-
stwa oznaczanych nimi towaréw i na odwrot.
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 30 maja 2003 r. wnoszaca odwolanie
zaskarzyla sporng decyzje przed Sadem, wnoszac o stwierdzenie jej niewaznosci.

OHIM i interwenient wniesli o oddalenie skargi.

W ramach pierwszego zarzutu, dotyczacego naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) i art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasady 22 rozporzadzenia Komisji nr 2868/95
z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U.
L 303, str. 1), wnoszaca odwotanie twierdzila, ze Izba Odwolawcza niestusznie pomi-
neta w toku dokonywania oceny liczne spo$rdd jej wezesniejszych znakdéw towaro-
wych z uwagi na brak dowodu ich uzywania.

Odnoszac sie w pkt 27 i 28 zaskarzonego wyroku do sze$ciu wczesniejszych znakéw
towarowych (nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953), na ktérych Izba
Odwotawcza oparta swoja ocene wystepowania prawdopodobienstwa wprowadzenia
w bfad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego, Sad stwierdzit w pierwszej
kolejnosci, ze dopiero na etapie analizy argumentu o istnieniu ,rodziny znakéw” Izba
Odwotawcza stwierdzita, iz tylko dwa sposrdd tych znakéw byly w uzyciu i mogly
w zwigzku z tym by¢ uwzglednione w ramach tej oceny.

Izba Odwolawcza w istocie wyraznie stwierdzila, ze nie ma potrzeby przedstawiania
dowodu uzywania w stosunku do wymienionych wyzej wcze$niejszych znakéw towa-
rowych zgodnie z art. 43 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz od daty ich rejestracji
nie uplynelo pie¢ lat, o ktérych mowa w tym przepisie. [zba Odwotawcza uznala wiec,
ze tych szes¢ znakdéw wczesniejszych nalezy wzia¢ pod uwage przy dokonywaniu
oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do zgloszonego
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znaku towarowego. Jednak w rzeczywisto$ci konsument wloski styka si¢ na rynku
tylko z dwoma spo$rdd tych wczesniejszych znakéw towarowych, w zwigzku z czym
rozszerzona ochrona, ktérej domagata sie wnoszaca obecne odwotanie z uwagi na
istnienie rzekomej ,rodziny znakéw”, nie znajduje uzasadnienia. Sad stwierdzil, ze
zarzut podniesiony przez wnoszaca obecne odwolanie w postepowaniu przed tym
sadem, dotyczacy sposobu potraktowania przez Izbe Odwotawczg szesciu omawia-
nych znakéw towarowych, ma w istocie na celu podwazenie stusznosci rozumo-
wania Izby Odwolawczej przeprowadzonego w ramach merytorycznej analizy wyste-
powania prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do koliduja-
cych oznaczen, co powinno by¢ przedmiotem zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
omawianego rozporzadzenia.

W drugiej kolejnosci, jesli chodzi o nieuwzglednienie wcze$niejszego znaku towaro-
wego THE BRIDGE (nr 642952), Sad stwierdzit w pkt 31-37 zaskarzonego wyroku,
ze aby mozna bylo méwic o rzeczywistym uzywaniu danego znaku towarowego, znak
ten powinien by¢ obiektywnie obecny na rynku w sposéb rzeczywisty, trwaly w czasie
i stabilny pod wzgledem konfiguracji oznaczenia. Sad stwierdzit, ze I1zba Odwo-
tawcza slusznie doszla do przekonania, iz nie wykazano rzeczywistego uzywania
omawianego znaku towarowego. W tym kontekscie Sad nie dopuscil dowoddéw
z dokumentéw przedstawionych przez wnoszacg obecne odwotanie po raz pierwszy
w postepowaniu przed tym sadem.

W trzeciej kolejnosci, odnoszac sie do czterech pozostalych znakéw towarowych
(nr 370836, 704338, 606709 i 593651), ktore nie zostaly wziete pod uwage przy
ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonego
znaku towarowego, Sad w pkt 42—-45 zaskarzonego wyroku stwierdzit po pierwsze,
ze Izba Odwotawcza slusznie pomineta te rejestracje zwane ,obronnymi”. W ocenie
Sadu uwzglednienie takich rejestracji bytoby niezgodne z systemem ochrony znaku
towarowego wykreowanym za pomoca rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym
przedstawienie dowodu uzywania znaku towarowego jest koniecznym warunkiem
uznania praw wylacznych uprawnionego do tego znaku. Po drugie, w pkt 50 i 51
zaskarzonego wyroku Sad — wypowiadajac sie w kwestii tego, czy znak towarowy
Bridge (nr 370836) moze by¢ uznany za réwnowazny co do zasady znakowi towaro-
wemu THE BRIDGE (nr 642952) w rozumieniu art. 15, ust. 2, lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94 — stwierdzil, ze przestanki stosowania tego przepisu nie zostaly w niniejszej
sprawie spelnione. W ocenie Sadu przepis ten nie pozwala uprawnionemu do zare-
jestrowanego znaku towarowego na wykazanie uzywania tego znaku poprzez powo-
tanie sie na uzywanie znaku podobnego, stanowiacego przedmiot innej rejestracji
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Odnoszac sie do zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, Sad — w pkt 75-117 zaskarzonego wyroku — stwierdzil po
pierwsze, ze towary wymienione w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego
sa identyczne z towarami objetymi sze$cioma wcze$niejszymi krajowymi znakami
towarowymi, uwzglednionymi przez Izbe Odwotawcza przy ocenie wystepowania
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, natomiast kolidujace oznaczenia wyka-
zuja podobienstwa jedynie na plaszczyZnie fonetycznej, lecz nie sa podobne na
plaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej. Uznal on zatem, ze Izba Odwolawcza nie
dopuscita sie bledu w ocenie, stwierdzajac, iz nie wystepuje prawdopodobienistwo
wprowadzenia konsumentéw w blad co do znaku zgloszonego i szesciu branych
z osobna wlasciwych znakéw wczesniejszych. Po drugie, odnoszac sie do argumentu,
zgodnie z ktérym znaki wcze$niejsze stanowia ,rodzine znakéw” czy tez sa ,znakami
seryjnymi”, w pkt 128 zaskarzonego wyroku Sad uznal, iz w braku dowodu uzywania
wszystkich znakéw nalezacych do ,serii”, a przynajmniej dowodu uzywania dotycza-
cego pewnej liczby znakéw zdolnych do stanowienia ,rodziny”, Izba Odwotawcza
stusznie nie podzielila argumentéw skarzacej, za pomoca ktérych domagata sie ona
udzielenia ochrony przystugujacej ,seryjnym znakom towarowym”.

Z powyzszych wzgledéw Sad oddalil skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji
ztozona przez wnoszaca obecne odwolanie.

Zadania stron

Wnoszaca odwotanie domaga sie, by Trybunat:

— uchylit zaskarzony wyrok;

— stwierdzil niewazno$ci spornej decyzji;

— obciazyl OHIM i interwenienta kosztami postepowania poniesionymi w postepo-
waniu przed Sadem Pierwszej Instancji i w postepowaniu przed Trybunalem.
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OHIM wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotlania i

— obciazenie wnoszacej odwotanie kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Trybunatu o:

— uznanie odwolania za niedopuszczalne na podstawie art. 119 regulaminu;

— tytulem Zadania gtéwnego, o oddalenie odwotania i utrzymanie w mocy zaskarzo-
nego wyroku, a takze

— w kazdym przypadku, o zasadzenie od wnoszacej odwotanie na rzecz interwe-
nienta kosztéw poniesionych w toku postepowania przed Sadem Pierwszej
Instancji oraz w toku postepowania przed Trybunatem.

W przedmiocie odwolania

Na wstepie interwenient podnosi, Ze we wstepnej czesci odwolania pelnomocnicy
wnoszacej odwotanie stwierdzaja, iz dzialaja na podstawie uwierzytelnionego petno-
mocnictwa szczeg6lnego, ,zalaczonego jako dokument administracyjny do skargi
wniesionej przed Sadem”. Z uwagi na to, ze dokumentu tego brak jest w aktach
sprawy, odwotanie nalezatoby uznac za niedopuszczalne.
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W tym wzgledzie wystarczy wskazaé, ze przedmiotowy dokument znajduje sie
w aktach sprawy, ktoéra toczyla sie przed Sadem. Odwolanie nie jest zatem niedo-
puszczalne.

W ramach zarzutéw pierwszego i piatego, ktére nalezy rozpatrzy¢ w pierwszej
kolejnosci, wnoszaca odwolanie twierdzi, ze przy dokonywaniu oceny wystepo-
wania prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do znaku zgloszo-
nego i jej szesciu wczesniejszych znakéw towarowych, uwzglednionych w tej ocenie
(znaki o nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953), Sad naruszyt art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Drugi zarzut dotyczy niewlasciwego zasto-
sowania art. 43 ust. 2 i 3 powolanego powyzej rozporzadzenia, w wyniku ktérego
nie uwzgledniono wczeéniejszego znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952).
Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) powolanego powyzej rozpo-
rzadzenia, w wyniku ktérego nie uwzgledniono wcze$niejszego znaku towarowego
Bridge (nr 370836). Zarzut czwarty natomiast dotyczy niewtasciwego zastosowania
art. 43 ust. 2 i 3 powolanego powyzej rozporzadzenia, w wyniku ktérego nie uwzgled-
niono wcze$niejszego znaku towarowego Bridge (nr 370836), a takze wcze$niejszych
znakoéw towarowych o nr 704338, 606709 i 593651 jako znakéw obronnych.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 przy dokonywaniu oceny wystepowania prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszych znakéw towarowych rozpatry-
wanych z osobna

Argumentacja stron

W ramach zarzutu pierwszego, ktéry sklada sie z trzech czesci, wnoszaca odwotanie
twierdzi, ze Sad niewlasciwie zastosowat art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
poniewaz jej zdaniem kolidujace znaki towarowe wykazuja minimalny stopieni podo-
biefistwa konieczny do stwierdzenia wystepowania prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad.
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Sad stwierdzil po pierwsze, w pkt 105 zaskarzonego wyroku, ze wszystkie kolidu-
jace znaki towarowe wykazuja podobienstwa fonetyczne, przy czym podobienstwo
to jest ,bardziej zauwazalne” w przypadku znaku zgloszonego i stownych znakéw
towarowych THE BRIDGE (nr 642953) i FOOTBRIDGE (nr 710102) oraz w przy-
padku znaku zgloszonego i wcze$niejszych tréjwymiarowych znakéw towarowych
zawierajacych element slowny ,the bridge” (znaki o nr 704372 i 633349). Skarzaca
tymczasem twierdzi, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, podobienstwo fone-
tyczne przewaza nad ewentualnym brakiem podobieristwa wizualnego na plasz-
czyznie graficznej.

Po drugie skarzaca uwaza, ze Sad niestusznie orzek! o braku prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad z uwagi na niewystepowanie podobienistw miedzy znakiem
zgloszonym a znakami wcze$niejszymi na plaszczyznach wizualnej i koncepcyjne;.
Wnoszaca odwolanie podnosi, ze ocena przeprowadzona przez Sad w pkt 107-113
zaskarzonego wyroku, w wyniku ktérej doszedl on do przekonania o braku podo-
biefistwa koncepcyjnego, oparta zostala na szacunkowym poziomie znajomosci
jezyka angielskiego u miarodajnego przecietnego wloskiego konsumenta. Skarzaca
tymczasem twierdzi — opierajac sie na ostatnim badaniu przeprowadzonym przez
Eurobaromeétre (organ Komisji Wspdlnot Europejskich odpowiedzialny za sektor
»~Analiz opinii publicznej”), ze tylko 15-20% wloskich odbiorcéw pojmuje znaczenie
angielskiego stowa ,bridge”. Wnoszaca odwolanie jest zdania, ze z uwagi na wspdlny
wszystkim znakom element ,bridge” znaki te wykazuja takze pewien stopiert podo-
biefistwa wizualnego.

Po trzecie, z uwagi na bezdyskusyjna identycznos¢ towaréw objetych kolidujacymi
znakami towarowymi oraz wysoce odrézniajacy charakter wczesniejszych znakéw
towarowych, Sad powinien byl poréwnac kolidujace znaki towarowe w oparciu
o calo$ciowa ocene, w ramach ktérej zaklada sie wzajemna zaleznos¢ poszczegél-
nych czynnikéw. Przy dokonywaniu tej oceny znaczace podobieristwo fonetyczne
oraz podobieristwo koncepcyjne i wizualne znakéw nie moglyby zgodnie z prawem
doprowadzi¢ do wniosku o braku prawdopodobierfistwa wprowadzenia w btad.

OHIM uwaza, ze pewien stopien podobienistwa fonetycznego mozna pominac, jesli
nie wywiera on wplywu na konsumenta i jest tylko jednym z czynnikéw catosciowej
oceny znaku.
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Odnoszac sie¢ do aspektu fonetycznego, interwenient twierdzi, Ze wnoszaca odwo-
tanie interpretuje zaskarzony wyrok w sposéb dowolny. Jesli chodzi o strone koncep-
cyjng, interwenient uwaza, ze na podstawie badania wspomnianego przez wnoszaca
odwotanie nie mozna wnioskowac, iz przecigtny konsument wloski nie pojmuje
znaczenia w jego ojczystym jezyku angielskiego stowa ,bridge” i ze wybierajac znak
towarowy THE BRIDGE, ktérego znaczenie odpowiada odrézniajacej czesci jej nazwy
»11 Ponte”, wnoszaca odwolanie dzialata z zamiarem wykreowania zwiazku miedzy
ta nazwa a sprzedawanymi towarami, uznajac, ze wloski konsument jest w stanie
zwiazek ten dostrzec. Odnoszac sie do zasady wzajemnej zaleznos$ci poszczegélnych
czynnikéw, interwenient — podobnie jak OHIM — twierdzi, iz z uwagi na to, ze Sad
prawidlowo orzekt o wystepowaniu réznic miedzy zgloszonym znakiem towarowym
a znakami wnoszacej odwotanie, zasada ta nie znajduje zastosowania.

Ocena Trybunatu

— W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego

Nalezy zauwazy¢, ze w pkt 102—106 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, iz poréw-
nanie zgloszonego znaku towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym zawie-
rajacym element slowny , The Bridge Wayfarer ” (nr 721569) oraz wcze$niejszym
sfownym znakiem towarowym OVER THE BRIDGE (nr 630763) wskazuje na
niewielkie podobienstwo fonetyczne. Dalej Sad stwierdzil, ze podobienstwo fone-
tyczne jest wieksze, gdy dokonuje sie poréwnania zgloszonego znaku towarowego
z wczesniejszymi slownymi znakami towarowymi THE BRIDGE i FOOTBRIDGE
(znaki o nr 642953 1 710102) oraz wcze$niejszymi znakami tréjwymiarowymi zawie-
rajacymi element stowny ,the bridge” (znaki o nr 704372 i 633349). Sad stwierdzil
jednak, ze podobienstwo to zmniejsza zaréwno obecno$¢ przedimka ,the” i przed-
rostka ,foot” w znakach wczesniejszych, jak i przedrostka ,bain” w znaku zgloszonym.
W konsekwencji uznat on jedynie istnienie pewnego podobienstwa fonetycznego
miedzy zgloszonym znakiem towarowym a tymi czterema znakami wczeéniejszymi.
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A zatem, wbrew twierdzeniom skarzacej, Sad wcale nie uznal, Ze miedzy wszystkimi
kolidujacymi znakami towarowymi wystepuja podobienstwa fonetyczne. Jesli chodzi
o podobienstwo fonetyczne miedzy zgloszonym znakiem towarowym i czterema
wymienionymi wyzej znakami wcze$niejszymi, nalezy stwierdzi¢, ze cho¢ Sad uznat
je w pkt 115 za ,zauwazalne”, kwalifikacja ta nie pociagneta za soba zZadnego naru-
szenia prawa.

Chociaz nie mozna wykluczy¢, ze samo podobienistwo fonetyczne znakéw towaro-
wych moze stwarza¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, nalezy przypo-
mnie¢, iz istnienie takiego prawdopodobieristwa winno zostaé stwierdzone w ramach
oceny calo$ciowej, obejmujacej koncepcyjne, wizualne i fonetyczne podobienstwa
rozpatrywanych oznaczen (zob. wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P
Miilhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-2717, pkt 21; zob. takze, podobnie, wyrok
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz.
str. 1-4529, pkt 34 i 35).

Taka calo$ciowa ocena powinna by¢ oparta na calo$ciowym wrazeniu wywieranym
przez te znaki, przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych
i dominujacych [zob. ww. wyrok w sprawie Miilhens przeciwko OHIM, pkt 19 oraz
w szczegblnosci, w odniesieniu do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), wyroki z dnia
11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 23 oraz z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819,
pkt 25].

Wspomniana calosciowa ocena zaklada, ze wystepujace miedzy dwoma oznacze-
niami réznice koncepcyjne i wizualne moga stanowi¢ przeciwwage dla istniejacych
miedzy nimi podobienstw fonetycznych, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczen
posiada dla wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone znaczenie, tak ze odbiorcy
ci moga je odczyta¢ w sposéb natychmiastowy (zob. wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-643, pkt 20,
ww. wyrok w sprawie Miilhens przeciwko OHIM, pkt 35, a takze wyrok z dnia
15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.LM.E. ART przeciwko OHIM, niepubliko-
wane w Zbiorze, pkt 49).
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Jak zauwazyla rzecznik generalna w pkt 56 swojej opinii, ocena ewentualnego podo-
bieistwa fonetycznego jest tylko jednym z czynnikéw majacych znaczenie w ramach
calo$ciowej oceny. Dlatego tez nie mozna stwierdzi¢, ze prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad istnieje bezwzglednie wéwczas, gdy zostanie ustalone samo podo-
biefistwo fonetyczne dwéch oznaczen (ww. wyrok w sprawie Miilhens przeciwko
OHIM, pkt 211 22).

W niniejszej sprawie Sad, w pkt 116 i 117 zaskarzonego wyroku, stwierdzil, ze samo
wystepowanie podobienistw fonetycznych nie wystarcza, by przesadzi¢ o wystepo-
waniu prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad. Stopient podobieristwa fonetycz-
nego ma bowiem ograniczone znaczenie z uwagi na to, ze towary sa wprowadzane
do obrotu w taki sposéb, iz wlasciwy krag odbiorcéw, nabywajac te towary, zwykle
zwraca uwage na wizualng strone oznaczonego nimi znaku towarowego.

W ramach calosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad Sad prze-
analizowal calo$ciowe wrazenie wywolywane przez omawiane oznaczenia pod
katem ich ewentualnego podobienstwa koncepcyjnego, wizualnego i fonetycznego.
W $wietle tej analizy mogl on zgodnie z prawem orzec o niewystepowaniu takiego
prawdopodobiernistwa wobec braku podobieristwa koncepcyjnego i wizualnego.

Wnoszaca odwolanie nie moze wymagaé, aby Trybunal zastapil swoja wlasna
oceng faktéw ocene dokonana przez Sad. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem,
z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy Statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci wynika
bowiem, ze odwolanie ogranicza sie do kwestii prawnych. Dlatego tez jedynie Sad
uprawniony jest do wskazywania istotnych okolicznosci faktycznych i dokonywania
ich oceny, a takze do dokonywania oceny dowodéw. Ocena tych faktéw i dowoddéw
nie stanowi — z wyjatkiem przypadkéw czystych btedéw w ustaleniach faktycz-
nych — kwestii prawnej poddanej kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolaw-
czym (zob. miedzy innymi wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi
przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7057, pkt 26 oraz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-3569, pkt 71).
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Stwierdzenia dokonane przez Sad w pkt 115-117 zaskarzonego wyroku stanowig
ocene okolicznosci faktycznych. Sad dokonat cato$ciowej oceny wystepowania praw-
dopodobienstwa wprowadzenia w blad opartej na calo$ciowym wrazeniu wywo-
lywanym przez kolidujace znaki towarowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych.

Podniesiony przez wnoszaca odwolanie argument nalezy zatem uzna¢ za niedopusz-
czalny w zakresie, w jakim domaga sie ona zastgpienia przez Trybunal wlasna ocena
okolicznosci faktycznych ocene dokonana przez Sad.

W konsekwencji pierwsza cze$¢ zarzutu podlega oddaleniu jako cze$ciowo bezza-
sadna, a cze$ciowo niedopuszczalna.

— W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego

W pierwszej kolejnosci nalezy od razu odrzuci¢ jako niedopuszczalny argument
wnoszacej odwotlanie, za pomoca ktérego dazy ona w istocie — powolujac sie na
nowe badania — do zakwestionowania czysto faktycznych ustalent dokonanych przez
Sad w pkt 107-114 zaskarzonego wyroku odnosnie do koncepcyjnego podobienstwa
kolidujacych oznaczen.

Jak przypomniane zostalo w pkt 38 niniejszego wyroku, nie jest rola Trybunatu
kontrola w postepowaniu odwolawczym tego rodzaju ustalen, z wyjatkiem przy-
padkéw czystych bledéw w ustaleniach faktycznych. W niniejszej sprawie nie podnie-
siono czystego btedu w ustaleniach faktycznych.
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Odno$nie do zakwestionowania przez wnoszaca odwolanie dokonanej przez Sad
w pkt 92-101 zaskarzonego wyroku oceny podobienstwa wizualnego, nalezy przy-
pomnie¢, ze w my$l utrwalonego orzecznictwa z art. 225 WE, art. 58 ust. 1 Statutu
Trybunatu Sprawiedliwo$ci oraz art. 112 § 1 lit. ¢) regulaminu Trybunalu wynika,
ze odwolanie musi dokladnie wskazywa¢ zakwestionowane czesci wyroku, ktérego
uchylenie ma na celu, oraz zawiera¢ argumenty prawne, ktére uzasadniaja to zadanie
(wyroki z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie C-352/98 P Bergaderm i Goupil przeciwko
Komisji, Rec. str. I-5291, pkt 34 i z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie C-286/04 P
Eurocermex przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-5797, pkt 42).

Jednak stanowisko wnoszacej odwotanie nie odpowiada tym wymogom. Nie zawiera
ono bowiem zadnej argumentacji prawnej stuzacej wykazaniu, iz Sad dopuscit sie
naruszenia prawa. Wnoszaca odwolanie ogranicza si¢ do powtdérzenia zarzutu przed-
stawionego w postepowaniu przed Sadem bez dalszych wyjasnien i bez wskazania na
te elementy wyroku, ktére zamierza zakwestionowac.

Stanowisko to jest zatem zwyklym zadaniem ponownego zbadania skargi wniesionej
w pierwszej instancji, co jest sprzeczne z wymogami zawartymi zaréwno w Statucie
Trybunatu Sprawiedliwosci, jak i w regulaminie.

W zwiazku z tym druga cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢ jako niedo-
puszczalna.

— W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu pierwszego

Cho¢ prawda jest, ze zgodnie z zasada wzajemnej zaleznosci branych pod uwage
czynnikéw, a w szczego6lnosci podobieristwa znakéw towarowych i podobienstwa
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objetych nimi towaréw lub ustug, niski stopienn podobieristwa pomiedzy objetymi
znakiem towarami lub ustugami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podo-
bienistwa miedzy samymi znakami i odwrotnie (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia
29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 17, ww. wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19 oraz ww. wyrok w sprawie T..LM.E. ART
przeciwko OHIM, pkt 35), Trybunatl orzek}, ze na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia 40/94 prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zaklada
jednoczesne istnienie identycznosci lub podobienistwa pomiedzy zglaszanym i wcze-
$niejszym znakiem oraz identycznos$ci lub podobienstwa pomiedzy towarami i ustu-
gami, dla ktérych dokonuje sie zgloszenia, a tymi, dla ktérych zarejestrowany zostal
wczedniejszy znak towarowy. Przestanki te powinny by¢ spelnione kumulatywnie
(zob. wyrok z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko
OHIM, Zb.Orz. str. [-9573, pkt 51).

W pkt 116 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze cho¢ kolidujace oznaczenia wykazuja
podobienstwa na ptaszczyznie fonetycznej, czynnik ten ma ograniczone znaczenie,
poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw zwykle zwraca uwage na wizualng strone znaku
towarowego, ktérym oznaczane sa przedmiotowe towary. Poza tym Sad, w wyniku
przeprowadzonej przezen oceny, ktéra — ze wzgledéw przedstawionych w ramach
analizy drugiej czesci rozpatrywanego zarzutu — nie moze by¢ kwestionowana, prze-
sadzit takze o braku podobienstw koncepcyjnych i wizualnych.

Dlatego, oceniajac prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, Sad moégl zgodnie
z prawem stwierdzi¢, ze kolidujace znaki towarowe, rozpatrywane z osobna, nie
wykazuja minimalnego stopnia podobienstwa wymaganego do stwierdzenia wysta-
pienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad wylacznie na podstawie charak-
teru wysoce odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych lub wylacznie na
podstawie identyczno$ci towaréw oznaczanych tymi znakami oraz towaréw ozna-
czanych zgloszonym znakiem towarowym.

Wobec niewystepowania tego minimalnego stopnia podobieristwa nie mozna
zarzuca¢ Sadowi braku zastosowania zasady wzajemnej zaleznosci w ramach calo-
$ciowej oceny wystepowania prawdopodobienstwa wprowadzenia w bfad.
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W tych okoliczno$ciach nalezy oddali¢ trzecia cze$¢ zarzutu pierwszego jako
bezzasadna.

W konsekwencji zarzut pierwszy podlega oddaleniu w calosci.

W przedmiocie zarzutu pigtego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia nr 40/94 w ramach oceny wystepowania prawdopodobieristwa wprowadzenia
w btad w odniesieniu do wczesniejszych znakow towarowych jako znakow nalezgcych
do ,rodziny” czy tez ,serii” znakow towarowych

Argumentacja stron

Wnoszaca odwotanie twierdzi, ze Sad niewlasciwie zastosowat art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 przy ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w odniesieniu do ,rodziny” czy tez ,serii” znakéw towarowych, na ktére mialyby sie
sktada¢ znaki wczeséniejsze. Jej zdaniem, w ciggu pieciu lat poprzedzajacych zgto-
szenie wspoélnotowego znaku towarowego prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad nalezy ocenia¢ na podstawie poréwnania znakéw towarowych w ich zareje-
strowanej postaci bez stosowania takiego wymogu jak faktyczne uzywanie. Wnoszaca
odwotanie wskazuje po pierwsze, ze tak jest w przypadku, gdy sprzeciw uprawnio-
nego do wczeéniejszego znaku towarowego opiera sie na istnieniu tego jedynego
wczesniejszego znaku towarowego, niepodlegajacego wymogowi uzywania. Po drugie
twierdzi ona, ze wymdg uzywania wczesniejszych znakéw towarowych oznaczalby
pozbawienie ochrony naleznej ,znakom seryjnym” uprawnionego, ktéry zamierza
wlasénie wprowadzi¢ na rynek towary oznaczane nalezacymi do niego ,znakami seryj-
nymi”, ktére zostaly zarejestrowane, lecz nie byly jeszcze uzywane, w sytuacji gdy
podmiot trzeci, ktéry zgodnie z prawem zglosil do rejestracji podobny znak towa-
rowy, postanowitby rozpocza¢ w tym samym momencie jego rzeczywiste uzywanie.

OHIM twierdzi po pierwsze, ze pojecie ,znakéw seryjnych” nie wystepuje w rozpo-
rzadzeniu nr 40/94 i stanowi jedynie wynikajaca z orzecznictwa konstrukcje, znang
wloskiemu prawu znakéw towarowych, ktéra przyznaje walor prawny pewnej
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sytuacji faktycznej, w ktérej mozliwe jest skojarzenie miedzy znakami nalezacymi do
serii a zgloszonym znakiem towarowym. Skojarzenie to moze wprowadzi¢ dany krag
odbiorcéw w blad z uwagi na wspélistnienie na rynku wielu znakéw towarowych
zawierajacych wspdlny element odrézniajacy i stuzacych do oznaczania identycz-
nych lub podobnych towaréw. W konsekwencji wymagana jest obecnos$¢ na rynku
tych znakow.

Po drugie, uwzglednienie seryjnego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych
oznaczaloby rozszerzenie zakresu ochrony tych znakéw rozpatrywanych z osobna.
Dlatego tez nalezy wykluczy¢ wszelkie préby arbitralnej oceny wystepowania praw-
dopodobienstwa wprowadzenia w blad opierajace sie wylacznie na istnieniu licz-
nych rejestracji majacych za przedmiot znaki towarowe zawierajace ten sam element
odrézniajacy, jesli znaki te nie byly rzeczywiscie uzywane.

Po trzecie OHIM uwaza, ze kwestia ,seryjnosci” znakéw towarowych nalezy do
oceny okolicznosci faktycznych i zwiazana jest z postrzeganiem kolidujacych ozna-
czen przez konsumentéw. OHIM twierdzi jednak, ze rzekome ,znaki seryjne” nie
byly przedmiotem uzywania i ze miedzy soba znaki te nie prezentuja cech, ktdre
pozwolilyby na uznanie ich za rodzine znakéw.

Interwenient zauwaza, ze cho¢ wnoszaca odwotlanie nie miala obowiazku wyka-
zania uzywania wcze$niejszych znakéw towarowych zawierajacych wspélny element
stowny ,bridge” aby zapobiec wygasnieciu odpowiednich rejestracji, miala jednak
obowigzek to uczyni¢, aby wykazaé prawdziwo$¢ twierdzenia o istnieniu ,rodziny
znakow” zawierajacych ten element stowny.

Ocena Trybunatu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, istnienie prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w btad wynikajacego z podobienistwa, po pierwsze, pomiedzy
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zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem towarowym, a po
drugie, pomiedzy towarami lub uslugami oznaczanymi tymi znakami nalezy ocenia¢
z punktu widzenia kregu odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony.

W niniejszej sprawie Sad stwierdzil w pkt 78 zaskarzonego wyroku, ze z uwagi na
rodzaj wystepujacych w sprawie towardw, ktorych opis zawarty jest w pkt 5 niniej-
szego wyroku, docelowy krag odbiorcéw, w odniesieniu do ktérego nalezy doko-
nywac oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad, skiada sie¢ — dla wszyst-
kich omawianych towaréw — z przecietnych konsumentéw w panstwie cztonkow-
skim, w ktérym wczesniejsze znaki sa chronione, to jest we Wloszech.

Nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 4—6 rozporzadzenia nr 40/94,
znak towarowy moze by¢ zarejestrowany tylko indywidualnie, a wynikajaca z tej reje-
stracji ochrona, ktéra trwa minimum piec lat, przyznawana jest wylacznie indywidu-
alnie, nawet w przypadku jednoczesnej rejestracji wielu znakéw towarowych majg-
cych jeden element wspdlny i odrdzniajacy lub wigksza liczbe takich elementéw.

O ile w przypadku sprzeciwu wobec rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
uzasadnionego istnieniem pojedynczego wczesniejszego znaku towarowego, ktérego
nie dotyczy jeszcze wymdg uzywania, oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad nalezy dokonywa¢ w oparciu o poréwnanie dwéch znakéw towarowych w ich
zarejestrowanej postaci, o tyle inaczej jest w sytuacji, gdy sprzeciw uzasadniony jest
istnieniem wielu znakéw towarowych o wspélnych cechach, ktére sprawiaja, ze
mozna je uznac za znaki nalezace do tej samej ,rodziny” czy tez ,serii” znakéw towa-
rowych.

Prawdopodobienistwem wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 jest prawdopodobienstwo, ze odbiorcy przekonani beda o pocho-
dzeniu okreslonych towaréw lub uslug od tego samego przedsiebiorstwa lub ewen-
tualnie od przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo (zob. ww. wyrok w sprawie
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Alcon przeciwko OHIM, pkt 55, zob. takze podobnie ww. wyrok w sprawie Canon,
pkt 29). W przypadku ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad wynika z faktu, Ze konsument moze blednie ocenic¢
pochodzenie czy zrédlo towaréw lub ustug oznaczanych zgltoszonym znakiem towa-
rowym i niestusznie zalozy¢, ze znak ten stanowi czesc¢ tej rodziny czy serii znakdw.

A zatem, jak zauwazyla rzecznik generalna w pkt 101 opinii, nie mozna oczekiwac,
by w braku uzywania dostatecznej liczby znakéw towarowych mogacych tworzy¢
rodzine lub serie konsument byl w stanie rozpozna¢ wspdlny element tej rodziny
lub serii znakéw czy tez skojarzy¢ z ta rodzing lub seria inny znak towarowy zawie-
rajacy ten sam element wspdlny. Zatem by powstato ryzyko, ze konsument bedzie
w bledzie co do przynalezno$ci zgloszonego znaku towarowego do ,rodziny” lub
»serii” znakéw towarowych, wczesniejsze znaki towarowe nalezace do tej ,rodziny”
lub ,serii” muszg by¢ na rynku obecne.

A zatem, wbrew twierdzeniom wnoszacej odwotanie, Sad nie zazadal przedstawienia
dowodu uzywania znakéw wczesniejszych jako takiego, lecz tylko dowodu uzywania
dostatecznej liczby tych znakéw, ktéra moze tworzy¢ serie znakéw towarowych.
Domagal sie on wiec wykazania istnienia tej serii, aby dokona¢ oceny wystepowania
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

Wynika z tego, ze stwierdziwszy brak owego uzywania, Sad mdégt zasadnie stwierdzi¢,
ze Izba Odwolawcza prawidlowo nie uwzglednita argumentéw wnoszacej odwotanie,
za pomoca ktérych domagata sie ona udzielenia ochrony znakom bedacym ,znakami
seryjnymi”.

W konsekwencji zarzut piaty nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

I-7387



68

69

70

71

WYROK Z DNIA 13.9.2007 r. — SPRAWA C-234/06 P

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporzg-
dzenia nr 40/94 w wyniku pominiecia przez Sqd w przeprowadzonej ocenie wczesniej-
szego znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952)

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad niewlasciwie zastosowal art. 43 ust. 2 i 3 rozpo-
rzadzenia nr 40/94. Uwaza ona, ze Sad nie ocenit znaczenia dla sprawy przedstawio-
nych przez nia dokumentdéw, dotyczacych uzywania w roku 1995 towaréw z klasy 25,
oznaczanych znakiem towarowym THE BRIDGE (nr 642952), badajac, czy uzywanie
to mialo rzeczywisty charakter w okresie pieciu lat poprzedzajacych date publikacji
zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego.

Stawiajac wymég nieprzerwanego uzywania znaku towarowego THE BRIDGE
(nr 642952) w przedmiotowym okresie, Sad sformulowal wymég dodatkowy,
nieprzewidziany w art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM twierdzi po pierwsze, ze analiza dowodéw przedstawionych przez wnoszaca
odwotanie nalezy do oceny okolicznosci faktycznych dokonywanej przez Sad. Po
drugie twierdzi on, ze Sad nie wprowadzil dodatkowego, nieprzewidzianego tym
przepisem wymogu, zadajac wykazania nieprzerwanego uzywania znaku towarowego
w omawianym piecioletnim okresie. Domagal sie on jedynie, zgodnie z tym prze-
pisem, przedstawienia dowodu stalego uzywania. Omawiany zarzut nalezy zatem
uznac¢ za niedopuszczalny i bezzasadny.

Interwenient twierdzi natomiast, Ze przedstawienie samego katalogu jesien-zima
1994/1995 oraz niewielkiej liczby wktadek reklamowych z roku 1995 nie wystarcza
do stwierdzenia intensywno$ci uzywania znaku. Uwaza on zatem, ze mamy do
czynienia wyltacznie z przypadkiem ,symbolicznego uzywania” znaku towarowego,
majacego na celu usuniecie ryzyka wygasniecia praw do tego znaku.
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Ocena Trybunalu

Odnoszac sie w pierwszej kolejnosci do zarzucanego Sadowi sformulowania
wymogu nieprzerwanego uzywania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952)
w calym odno$nym okresie, nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z orzecznictwem Trybu-
nalu, znak towarowy stanowi przedmiot ,rzeczywistego uzywania” wtedy, gdy jest
uzywany zgodnie ze swoja podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie pocho-
dzenia towaréw i ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, tak aby wykreowac
lub zachowaé rynek zbytu dla tych towaréw i uslug, z wylaczeniem przypadkéow
uzywania o charakterze symbolicznym, majacym na celu jedynie utrzymanie praw
do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towaro-
wego winna opierac sie na wszystkich faktach i okolicznosciach wlasciwych dla usta-
lenia prawdziwosci wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szcze-
gblnosci powinna uwzgledniac zasieg i czestotliwo$¢ uzywania znaku towarowego
(zob. wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM,
Zb.Orz. str. 1-4237, pkt 70, zob. takze podobnie, odnosnie do art. 10 ust. 1 ww. dyrek-
tywy 89/104, bedacego identycznym z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, wyrok
z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439, pkt 43 oraz posta-
nowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec.
str. I-1159, pkt 27).

Kwestia, czy uzywanie jest ilosciowo wystarczajace, by zachowaé lub wykreowac
udzialy w rynku towaréw lub uslug chronionych przez znak towarowy, jest zatem
zalezna od kilku czynnikéw i oceny dokonywanej odrebnie dla kazdego przypadku.
Wsrod czynnikow, ktére moga zostaé wziete pod uwage, figuruja czestos¢ lub regu-
larno$¢ uzywania znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Sunrider przeciwko
OHIM, pkt 71, zob. takze podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Techno-
logy, pkt 22).

Stwierdzajac w pkt 35 zaskarzonego wyroku, ze przedstawione dowody sa bardzo
ograniczone, jesli chodzi o rok 1994, i nie dotycza w ogéle lat 1996-1999, Sad wcale
nie zazadal od wnoszacej odwolanie wykazania nieprzerwanego uzywania znaku
towarowego THE BRIDGE (nr 642952) w calym przedmiotowym okresie. Zbadal on
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jedynie, zgodnie z orzecznictwem Trybunalu cytowanym w pkt 72 i 73 niniejszego
wyroku, czy znak ten byt we wskazanym okresie rzeczywiscie uzywany. W tym celu
Sad dokonat, w pkt 32-36 zaskarzonego wyroku, oceny, czy zakres i czestotliwosc¢
uzywania tego znaku towarowego wystarczaja do stwierdzenia obecnosci tego znaku
na rynku w sposob rzeczywisty, trwaly w czasie i stabilny pod wzgledem konfiguracji
oznaczenia.

Dalej, odno$nie do zarzucanej Sadowi nieprawidlowej oceny przedstawionych
dowoddéw, wystarczy stwierdzi¢, ze Sad dokonal oceny dowoddéw, aby ustalic,
czy — zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z ust. 3 tego arty-
kutu — wykazano uzywanie znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) w okresie
pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towaro-
wego. W pkt 33-36 zaskarzonego wyroku Sad zbadal, czy miato miejsce rzeczywiste
uzywanie znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) miedzy 14 czerwca 1994 r.
a dniem publikacji zgtoszenia, ktérym byl 14 czerwca 1999 r., postugujac sie wytacznie
dowodami przedstawionymi przez wnoszaca odwolanie, a dotyczacymi uzywania
tego znaku (katalogiem jesienn—zima 1994/1995 oraz wkladkami reklamowymi z roku
1995). Doszed! on do przekonania, ze rzeczywiste uzywanie nie miato miejsca. Skoro
Sad stwierdzil, ze pozostale sposréd przedstawionych katalogdéw nie byly opatrzone
data, nie mozna mu zarzucac ich pominiecia w ramach przeprowadzonej oceny. Poza
tym nalezy zauwazy¢, ze wnioski, do ktérych doszed! Sad w odniesieniu do dowoddéw
bedacych w jego dyspozycji, naleza catkowicie do zakresu ustalen faktycznych.

W tresci swoich argumentéw wnoszaca odwolanie usiluje zakwestionowac te czysto
faktyczne ustalenia. Jednak, jak zostalo przypomniane w pkt 38 niniejszego wyroku,
kwestia ta — z zastrzezeniem przypadkéw czystych bledéw w ustaleniach faktycz-
nych, ktéry to zarzut nie zostal podniesiony w niniejszej sprawie — nie podlega
kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolawczym.

Zarzut drugi nalezy zatem odrzuci¢ jako cze$ciowo niedopuszczalny, a w pozostalej
cze$ci oddali¢ go jako bezzasadny.
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W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 poprzez pominiecie przez Sad w ramach dokonanej oceny wcze-
Sniejszego znaku towarowego Bridge (nr 370836)

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie podnosi, ze Sad niewlasciwie zastosowal art. 15 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 poprzez pominiecie, w ramach dokonywanej oceny wyste-
powania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, znaku towarowego Bridge
(nr 370836) bez uprzedniego zbadania, czy znak ten mozna uznaé za nieznacznie
zmodyfikowana wersje znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) niezaleznie
od faktu, iz znak ten jest juz sam w sobie zarejestrowany. O ile wnoszaca odwolanie
przyznaje, ze nie przedstawila wymaganego dowodu uzywania znaku towarowego
Bridge (nr 370836), uwaza ona, iz byta z tego obowigzku zwolniona z uwagi na przed-
stawione dowody uzywania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) wobec
zupelnej identyczno$ci towaréw oznaczanych tymi dwoma znakami. Wnoszaca
odwotlanie wskazuje, ze jedyna rdéznica miedzy nimi wynika z obecnosci przed-
imka ,the”. Uwaza ona, ze dodanie wspomnianego przedimka ,the” nie moze miec¢
wplywu na odrézniajacy charakter znaku towarowego Bridge (nr 370836). Ponadto
wnoszaca odwotlanie twierdzi, Ze sposéb wyktadni art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94 zastosowany przez Sad moze oznaczaé, iz w przypadku dwéch uprawnio-
nych do znakéw, z ktérych jeden zarejestrowal znak tylko w postaci ,podstawowej”,
lecz korzysta z calej réznorodnosci jego odmian, drugi za$ zdecydowal si¢ na reje-
stracje wszystkich odmian swojego znaku, ten drugi bedzie dyskryminowany.

OHIM uwaza, ze zarzut ten podlega oddaleniu jako niedopuszczalny i bezzasadny.
Twierdzi on, po pierwsze, ze nie zostal spetniony wstepny warunek polegajacy na
faktycznym uzywaniu znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952), ktéry stanowi
jedynie nieznacznie zmieniong posta¢ znaku towarowego Bridge (nr 370836). Po
drugie, OHIM jest zdania, ze dodatek w postaci przedimka ,the” stanowi istotng
modyfikacje, ktéra zmienia odrézniajacy charakter znaku zarejestrowanego. Po
trzecie, OHIM podnosi, ze ocena spelnienia wymogu ,minimalnej réznicy” miedzy
zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem faktycznie uzywanym nalezy do
zakresu ustalen faktycznych.
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Interwenient twierdzi z kolei, ze w niniejszym przypadku art. 15 ust. 2 lit. a) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 nie znajduje zastosowania, poniewaz przepis ten zaklada istnienie
znaku towarowego zarejestrowanego w okreslonej postaci, a uzywanego w postaci
nieznacznie si¢ rézniacej, co w niniejszej sprawie nie miato miejsca. Poza tym fakt
zatroszczenia sie przez wnoszaca odwolanie o dwie rézne rejestracje swiadczy o tym,
ze sama ona uznala, iz znaki te dostatecznie réznia sie od siebie.

Ocena Trybunatu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, znak towarowy, ktéry nie byl rzeczy-
wiscie uzywany we wlasciwym czasie, podlega sankcjom przewidzianym w rozporza-
dzeniu, z zastrzezeniem istnienia usprawiedliwionych powodéw nieuzywania znaku.

Zgodnie z ust. 2 lit. a) tego artykulu, uzywanie wspélnotowego znaku towarowego
w postaci réznigcej sie co do elementdéw, ktdére nie zmieniaja odrdzniajacego charak-
teru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany, réwniez stanowi
uzywanie w rozumieniu ust. 1 omawianego art. 15.

Postanowienia te s co do zasady identyczne z postanowieniami art. 10 ust. 1 i 2 lit. a)
dyrektywy 89/104 zblizajacej ustawodawstwa panstw czlonkowskich odnoszace sie
do znakéw towarowych.

Nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie Sad nie naruszyl prawa, nie przychylajac
sie do argumentacji wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktéra uzywanie znaku towa-
rowego Bridge (nr 370836) mialoby zosta¢ wykazane w odniesieniu do miarodaj-
nego okresu za pomoca dowoddéw na okoliczno$¢ uzywania znaku towarowego THE
BRIDGE (nr 642952).
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Jednak, bez koniecznosci badania, czy znak towarowy THE BRIDGE (nr 642952)
mozna uzna¢ za rézniacy sie od znaku towarowego Bridge (nr 370836) jedynie pod
wzgledem elementéw niemajacych wplywu na odrézniajacy charakter, mozna stwier-
dzi¢, ze uzywanie pierwszego z tych znakéw nie zostalo wykazane, w zwiazku z czym
nie moze ono w zaden sposéb stuzy¢ za dowdd uzywania drugiego.

W kazdym razie, o ile przepisy wymienione w pkt 81 i 82 niniejszego wyroku umoz-
liwiaja uznanie zarejestrowanego znaku towarowego za uzywany, jesli przedstawiony
zostal dowdd uzywania tego znaku w postaci réznigcej sie nieznacznie od postaci,
w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, o tyle nie pozwalaja one na rozciagniecie
ochrony, z ktérej korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia
dowodu jego uzywania, na inny zarejestrowany znak, ktérego uzywanie nie zostalo
wykazane, na tej podstawie, ze znak ten mialby by¢ nieznacznie réznigcym sie
wariantem pierwszego znaku.

Zarzut trzeci podlega zatem oddaleniu jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczgcego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporzg-
dzenia nr 40/94, polegajacego na pominieciu przez Sad w swojej ocenie wczesniejszych
znakéw towarowych okreslanych jako ,obronne”

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad niewlasciwie zastosowal art. 43 ust. 2 i 3 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 z uwagi na to, iz uznal, Ze pojecie ,,znakéw obronnych” obce jest
systemowi ochrony wspélnotowego znaku towarowego.
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W jej ocenie Sad powinien byl przede wszystkim uznac ten argument za niedopusz-
czalny jako podniesiony przez OHIM po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem.

Izba Odwolawcza stwierdzita w istocie, Ze wczesniejszych znakéw towarowych
o nr 370836, 704338, 606709 i 593651 nie nalezy uwzglednia¢ przy ocenie wyste-
powania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad tylko dlatego, iz sa one wcze-
$niejsze w stosunku do znaku gltéwnego, a nie dlatego, ze pojecie ,znakéw obron-
nych” jest niezgodne z uregulowaniami wspdélnotowymi. Trybunal powinien byt
ograniczy¢ sie do ustalenia, czy znaki te spelniaja wymogi ich uznania za obronne
znaki towarowe okreslone w nowym wloskim kodeksie wtasno$ci przemystowej,
podobnie jak to uczynita Izba Odwotawcza.

Nastepnie wnoszaca odwolanie twierdzi, ze nie jest stuszne zajete przez Sad stano-
wisko, zgodnie z kérym nowy wloski kodeks przyznaje ochrone znakom nieuzy-
wanym. Zgodnie bowiem z tym kodeksem, prawa do znaku nie wygasaja wskutek
jego nieuzywania, jesli uprawniony do obronnego znaku towarowego jest jednocze-
$nie uprawnionym do jednego lub wiekszej liczby znakéw podobnych, ktére jeszcze
nie wygasty i spo$réd ktorych przynajmniej jeden jest rzeczywiscie uzywany do ozna-
czania tych samych towaréw lub ustug, do ochrony ktérych stuzy 6w obronny znak
towarowy. Wreszcie wnoszaca odwolanie dodaje, ze uznanie znakéw na poziomie
krajowym za obronne moze stanowi¢ ,usprawiedliwiony powo6d” braku uzywania
w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM twierdzi, ze zarzut ten nalezy uznac za niedopuszczalny, poniewaz uznanie
znakéw za obronne zalezy od faktycznego uzywania znaku gtéwnego THE BRIDGE
(nr 642952). Jest to kwestia natury faktycznej, ktéra zostala juz rozstrzygnieta nega-
tywnie przez Sad. Dalej OHIM uwaza, ze argument o braku zgodnosci wloskiej
ustawy uznajacej konstrukcje obronnych znakéw towarowych z systemem ochrony
wspdlnotowego znaku towarowego nie jest niedopuszczalny z uwagi na naruszenie
zasady kontradyktoryjnosci, poniewaz stanowi on jedynie rozwiniecie zajetego juz
w postepowaniu przed Izba Odwolawcza stanowiska, zgodnie z ktérym istnieje
obowigzek uzywania obronnych znakéw towarowych.
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Odno$énie do meritum OHIM przypomina po pierwsze, ze faktyczne uzywanie znaku
towarowego jest koniecznym warunkiem uznania wylacznych praw wilasciciel-
skich uprawnionego do znaku towarowego. Po drugie OHIM uwaza, Ze wnoszaca
odwolanie usiluje zréwnac¢ ochrone zwigzana z konstrukcja ,znakéw obronnych”
z ochrona udzielana na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.
Tymczasem réznice miedzy obronnymi znakami towarowymi a nieuzywanym
znakiem gléwnym THE BRIDGE (nr 642952) sa na tyle istotne, ze wplywaja one na
odrézniajacy charakter tego ostatniego.

Interwenient podnosi po pierwsze, ze wloska ustawa o znakach towarowych naklada
wymdag, by znak obronny byt zgloszony jednoczesnie lub pézniej niz znak gtéwny. Po
drugie twierdzi on, Ze obronny znak towarowy winien by¢ zgtoszony dla tych samych
klas towaréw co znak gtéwny, podczas gdy wnoszaca odwotanie uznaje za obronne
takze znaki towarowe stuzace do oznaczania towaréw z innej klasy niz towary ozna-
czane znakiem gltéwnym. Po trzecie interwenient uwaza, ze znaki obronne moga
roznic sie jedynie nieznacznie od znaku gtéwnego. Jego zdaniem, w niniejszej sprawie
nie zostal spelniony zaden z powyzszych wymogéw. W kazdym razie interwenient
twierdzi, ze uwzglednienie obronnych rejestracji byloby niezgodne ze wspdlnotowym
systemem ochrony znakéw towarowych.

Ocena Trybunalu

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze Sad nie dopuscil sie naruszenia prawa,
rozpatrujac podniesiony przez OHIM argument, zgodnie z ktérym pojecie obron-
nych znakéw towarowych jest niezgodne z rozporzadzeniem nr 40/94.

Prawdg jest, ze w postepowaniu w sprawie skargi na decyzje Izby Odwolawczej
OHIM, wydanej w postepowaniu dotyczacym sprzeciwu wobec rejestracji znaku
towarowego opartego na prawdopodobienstwie skojarzenia z wcze$niejszym znakiem
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towarowym, OHIM nie moze zmieni¢ przed Sadem Pierwszej Instancji granic sporu,
ktére wynikaja z roszczen i twierdzen zglaszajacego oraz wnoszacego sprzeciw (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 26 i analogicznie wyrok
z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHMI,
Zb.Orz. str. I-10107, pkt 58).

Mozna jednak zauwazy¢, ze jednym z argumentéw podniesionych przez wnoszaca
odwotanie w postepowaniu przed Izba Odwotawcza, dotyczacym oceny wystepo-
wania prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, byt argument, zgodnie z ktérym
ze wzgledu na uzywanie znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) nalezato wzia¢
pod uwage pewne inne znaki towarowe jako znaki obronne. W zakresie, w jakim
argument ten dotyczyl odpowiedzi na pytanie, czy zgodnie z prawem wtoskim znaki
towarowe, ktérych uzywanie nie zostalo wykazane, moga by¢ jednak uznane za
obronne znaki towarowe, stanowisko zaprezentowane przez OHIM w postepowaniu
przed Sadem, zgodnie z ktérym prawo wspélnotowe nie dopuszcza takiej mozli-
wosci, nie wychodzi poza ramy sporu, jaki poddany zostal pod rozstrzygniecie Izbie
Odwotawcze;j.

Ponadto, jak zauwazyta rzecznik generalna w pkt 87 swojej opinii, skoro Izba Odwo-
tawcza oparta swoja decyzje — choc¢ tylko w sposéb dorozumiany — na blednej
wykladni prawa wspdlnotowego, nie mozna zarzuca¢ Sadowi zastapienia wyktadni
zastosowanej przez Izbe Odwolawcza wykladnia prawidlowa.

Nastepnie nalezy oceni¢ wniosek, do ktérego Sad doszedl w pkt 47 zaskarzonego
wyroku, o niedopuszczalno$ci powotywania sie przez wnoszaca odwolanie na wyni-
kajacy z uregulowan wtoskich dotyczacych znakéw towarowych obronny charakter
niektérych wczesniejszych znakéw towarowych nieuwzglednionych przez Izbe
Odwotawcza.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego wnie-
siony przez uprawnionego do wczesniejszego wspdlnotowego lub krajowego znaku
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towarowego nalezy odrzuci¢, jeéli ten ostatni nie przedstawi, na zgdanie zglasza-
jacego, dowodu na to, iz w ciagu pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego jego wczesniejszy znak byl przedmiotem rzeczy-
wistego uzywania we Wspoélnocie lub w panstwie czlonkowskim, w ktérym jest
chroniony, w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany
i ktérych dotyczy sprzeciw, z zastrzezeniem istnienia usprawiedliwionych powodéw
nieuzywania znaku. Skadinad art. 56 ust. 2 wymienionego wyzej rozporzadzenia
zawiera identyczng zasade odnoszaca sie do przypadkéw zlozenia wniosku o stwier-
dzenie wygasniecia praw do wspdlnotowego znaku towarowego lub wniosku o jego
uniewaznienie.

Sad nie dopuscil sie naruszenia prawa, stwierdzajac w pkt 46 zaskarzonego wyroku,
ze uprawniony z rejestracji krajowej, ktory wnosi sprzeciw wobec zgloszenia wspol-
notowego znaku towarowego, nie moze powolywac sie na przepis krajowy, ktéry
pozwala na zglaszanie jako znakéw towarowych oznaczen nieprzeznaczonych do
uzywania w obrocie z uwagi na ich funkcje czysto obronna w odniesieniu do innego
oznaczenia wykorzystywanego gospodarczo po to, by uwolni¢ sie od ciezaru dowodu
nalozonego nan w art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Pojecie usprawiedliwionych powodéw, o ktérym mowa w tym artykule, odnosi sie
zasadniczo do okolicznos$ci stanowiacych przeszkode w uzywaniu znaku towaro-
wego, ktore nie zaleza od uprawnionego do tego znaku, a nie dotyczy ono uregu-
lowan krajowych dopuszczajacych wyjatek od zasady wygasniecia praw do znaku
towarowego z uwagi na brak jego uzywania w okresie piecioletnim, gdy ten brak
uzywania wynika z woli uprawnionego do tego znaku.

Teza, zgodnie z ktérg uprawniony z rejestracji krajowej, ktéry wnosi sprzeciw wobec
zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego, moze powolywac sie na wczesniejszy
znak towarowy, ktérego uzywanie nie zostalo wykazane z uwagi na to, ze znak ten
stanowi w $wietle prawa krajowego obronny znak towarowy, nie daje si¢ zatem pogo-
dzi¢ z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.
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Z powyzszego wynika, ze zarzut czwarty podlega oddaleniu jako bezzasadny.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze odwolanie nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunalu, majacym zastosowanie do postepowania
odwotawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM i interwe-
nient wniesli o obciazenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania, a wnoszaca
odwolanie przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

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

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Il Ponte Finanziaria SpA zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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