AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES PRZECIWKO OHIM ORAZ OHIM PRZECIWKO AMERICAN CLOTHING
ASSOCIATES

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 12 maja 2009 r.*

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze postepowanie w przedmiocie
odwolania wniesionego przez obydwie
strony od wyroku Sadu Pierwszej Instancji
z dnia 28 lutego 2008 r.? stwarza Trybunatowi
okazje do zbadania zakresu ochrony przyzna-
nego godlom panstwowym na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego (zwa-
nego dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”)3
w zwiazku z art. 6 ter konwencji paryskiej *.

2. W odwolaniu wniesionym w sprawie
C-202/08 P przedsiebiorstwo produkujace
odziez, American Clothing Associates SA
(zwane dalej ,American Clothing”) zarzuca
z réznych wzgledéw zaskarzonemu wyro-
kowi, ze przyznaje on zbyt daleko idaca
ochrone godlom panstwowym. Natomiast
w sprawie C-208/08 P Urzad Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (zwany dalej

._
|

Jezyk oryginatu: hiszpanski.

2 — Wyrok w sprawie T-215/06 American Clothing Associates
przeciwko OHIM (Przedstawienie liscia klonu), Zb.Orz.
s. I1-303, zwany dalej ,zaskarzonym wyrokiem”.

3 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1), zmienione przez rozporzadzenie Rady (WE)
nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83),
i wreszcie przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 422/2004 z dnia
19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1, zwane dalej ,rozporzadze-
niem nr 40/94”).

4 — Konwencja o ochronie wiasnosci przemystowej podpisana

w Paryzu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowana i zmieniona

(Compilation des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11847,

s. 108).

»OHIM”) odwoluje si¢ od tego orzeczenia
Sadu, uznajac, ze dokonal on blednej
wykladni konwencji paryskiej w sposéb,
ktéry wyltacza ochrone symboli paristwowych
w odniesieniu do znakéw ustugowych.

3. Analiza tych zagadnien wiaze si¢ z koniecz-
no$cia wyjasnienia konstrukcji, na ktéra
sktadaja sie prawo miedzynarodowe i prawo
wspdlnotowe, a jednocze$nie zaglebienia sie
w kwestie heraldyki, co pozwoli na okreslenie
granic ochrony symboli panstwowych przed
prébami przywlaszczenia ich w celach hand-
lowych.

4. Wiedza heraldyczna kojarzy sie z potycz-
kami i przygodami z dawnych czaséw , takimi
jak ta, ktéra przytrafita sie Don Kichotowi
z Rycerzem Bialego Miesiaca, nazywanym tak
z uwagi na jego tarcze, na ktérej znajdowato
sie to blyszczace cialo niebieskie. Na szczescie

5 — Heraldyka, ktéra pojawila si¢ w Europie na poczatku XII wieku
w zwigzku z potyczkami i turniejami, szybko stracita swoje
pierwotne zadanie identyfikowania rycerza na rzecz przed-
stawiania koligacji rodéw szlacheckich, jak réwniez dekoro-
wania patacéw i doméw, co doprowadzilo do zaniku
wspomnianej funkcji z uwagi na merkantylizm heraldykéw.
L.F. Messia de la Cerda y Pita, Herdldica Espariola — El diserio
herdldico, wyd. Edimat, Madrid 1998, s. 19-22.
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nie chodzi tu o rozstrzyganie sporéw w przed-
miocie ,pierwszenstwa urody” miedzy
dwiema damami®, ale o wykorzystanie sztuki
heraldycznej dla wyznaczenia granic ochrony
godta panistwowego.

II — Ramy prawne

A — Prawo miedzynarodowe

5. W odwolaniach tych podnosi sie kwestie
wykladni artykuléw 1, 6, 6 ter, 6 sexies i 7
konwengji paryskiej, ktore zostang oméwione
w dalszej cze$ci opinii.

6. Zgodnie z art. 1:

6 — M. de Cervantes, Przedziwny hidalgo Don Kichot z Manczy,
tlum. E. Boyé, Warszawa, Polskie Media Amer.Com 2002,
cze$¢ druga, kapitulum LXIV, s. 434.
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2) Przedmiotem ochrony wlasno$ci prze-
myslowej sa patenty na wynalazki, wzory
uzytkowe, wzory przemystowe, znaki
towarowe, znaki ustugowe, nazwa hand-
lowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy
pochodzenia, jak réwniez zwalczanie
nieuczciwej konkurencji.

7. Stosownie do art. 6:

»1) Warunki zgloszenia i rejestracji znakéw
towarowych beda okres$lane w kazdym
panistwie bedacym czlonkiem Zwiazku
[zrzeszajagcym panstwa, do ktérych
stosuje sie konwencja paryska] w jego
ustawodawstwie wewnetrznym.
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8. Szczegélne znaczenie w niniejszym poste-
powaniu maja niektdre postanowienia art. 6 ter
ust. 1 3, a w szczegdlnosci:

»,1. a) Panstwa bedace czlonkami Zwiazku
zgadzaja sie, w wypadku braku
zezwolenia wlasciwych organdw,
odmawiac rejestracji lub uniewaznia¢
rejestracje i na podstawie odpowied-
nich zarzadzen zakazaé uzywania
jako znaku towarowego lub jako
czesci takiego znaku: herbéw, flag
i innych godel panstwowych panistw
bedacych cztonkami Zwiazku, przy-
jetych przez nie urzedowych ozna-
czen i stempli kontrolnych i gwaran-
cyjnych, a takze wszystkiego, co
z punktu widzenia heraldycznego
bytoby ich nasladownictwem.

¢) [...] Panistwa bedace czlonkami
Zwigzku nie sa zobowiazane do
stosowania wymienionych postano-
wien, jezeli uzywanie lub rejestracja,
o ktérej mowa w punkcie a), nie
wywoluje w przekonaniu odbiorcéw
wrazenia istnienia zwigzku miedzy
dang organizacja a herbami, flagami,
godlami, skrétami nazw lub nazwami
albo jezeli to uzywanie lub rejestracja
nie wprowadzalyby odbiorcéw w blad
co do istnienia zwiazku miedzy uzyt-
kownikiem a organizacja.

[...]".

9. Pewne znaczenie ma rowniez art. 6 sexies
przywolanej konwencji:

»Panstwa bedace czlonkami Zwigzku zobo-
wiazuja sie chroni¢ znaki ustugowe. Nie sa one
zobowiazane przewidzie¢ rejestracji tych
znakéw”.

B — Prawo wspélnotowe

10. Kwestie zwigzane ze wspdlnotowym
znakiem towarowym regulowane sa zasad-
niczo przez rozporzadzenie nr 40/94, na mocy
ktérego ustanowiono ten tytul wilasnosci
przemystowej o zasiegu europejskim.

11. Motyw siédmy tego rozporzadzenia
odnosi sie do ochrony przyznanej przez
wspolnotowy znak towarowy, ktérego podsta-
wowym celem jest zapewnienie pelnienia
przez znak towarowy funkcji wskazania
pochodzenia, podkreslajac  bezwzgledny
charakter tej ochrony w przypadku identycz-
nosci miedzy znakiem towarowym a oznacze-
niem oraz miedzy towarami lub ustugami;
w motywie tym dodano, ze ochrona obejmuje
réwniez przypadki podobienstwa miedzy
znakiem a oznaczeniem oraz miedzy towa-
rami lub ustugami.

12. W motywie dziewigtym tego rozporza-
dzenia dodano, ze wspdélnotowy znak towa-
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rowy nalezy traktowac¢ jako przedmiot wias-
no$ci niezaleznie od przedsigbiorstwa,
ktérego towary lub ustugi sa nim oznaczone.

13. W rozporzadzeniu nr 40/94 nalezy
podkresli¢ art. 1:

»1. Znak towarowy dla towaréw lub uslug,
zarejestrowany na warunkach i w sposéb
przewidziany w niniejszym rozporzadzeniu,
zwany jest dalej »wspdlnotowym znakiem
towarowym»”.

14. Artykul 7 rozporzadzenia nr 40/94 prze-
widuje, ze:

»1. Nie sa rejestrowane:
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h) znaki towarowe, na ktore wlasciwe
wladze nie wydaly zezwolenia, [w przy-
padku] ktérych odmowa rejestracji naste-
puje na podstawie art. 6 ter konwencji

paryskiej;

III — Stan faktyczny sprawy

15. W dniu 23 lipca 2002 r. American
Clothing dokonata w OHIM zgloszenia do
rejestracji przedstawionego ponizej wspdlno-
towego znaku towarowego skladajacego sie
z motywu liscia klonu i umieszczonej pod tym
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motywem grupy liter ,rw”, zapisanych wersa-
likami:

16. Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono
o rejestracje, naleza do klas 18, 25 i 40
w rozumieniu porozumienia nicejskiego?,
mianowicie:

— ,skdra i imitacje skéry, wyroby z tych
materialéw nieujete w innych klasach;
skory zwierzece; kufry i walizki; parasole,
parasole przeciwsloneczne, laski; bicze
i wyroby rymarskie” (klasa 18);

7 — Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowe;j klasyfi-
kacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

nakrycia

— ,odziez, obuwie, glowy”

(klasa 25);

— ,ustugi krawieckie, preparowanie zwie-
rzat; uslugi introligatorskie; prace garbar-
skie, obrobka i wykarczanie skor, futer
i materialéw tekstylnych; wywolywanie
klisz fotograficznych i sporzadzanie
odbitek  fotograficznych; obrébka
drewna; wytlaczanie owocéw; mlynar-
stwo; obrébka, hartowanie i wykanczanie
powierzchniowe metali” (klasa 40).

17. Decyzja z dnia 7 pazdziernika 2005 r.
ekspert OHIM odméwil rejestracji dla wszyst-
kich towaréw i uslug, dla ktérych znak ten
zostal zgloszony, na podstawie art. 7 ust. 1
lit. h) rozporzadzenia nr 40/94. Ekspert
uzasadnil swa decyzje tym, ze wspomniany
znak mogl wywolywa¢ w przekonaniu od-
biorcéw wrazenie istnienia zwiazku miedzy
tym znakiem a Kanadg, poniewaz lis¢ klonu
przedstawiony w tym znaku stanowil nasla-
downictwo godla tego paristwa, ktére — jak
wynika z powiadomienia z dnia 1 lutego
1967 r. skierowanego przez Biuro Miedzyna-
rodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej (WIPO) do panstw bedacych
stronami konwencji paryskiej oraz z bazy
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danych WIPO — wyglada nastepujaco
(w kolorze czerwonym):

18. Decyzja z dnia 4 maja 2006 r. Pierwsza
Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwolanie ®
wniesione przez American Clothing od
decyzji eksperta i utrzymata ja w mocy.

19. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze li§¢
klonu koloru czerwonego stanowi godio
Kanady i, opierajac si¢ na wyroku Sadu’,
zbadala, czy z punktu widzenia heraldycznego
sporny znak zawiera jakikolwiek element
identyczny z godlem tego pdinocnoamery-
kanskiego panstwa lub je nasladujacy.
Zdaniem Izby Odwolawczej wystepowanie
elementu stownego ,RW” nie stalo na prze-
szkodzie zastosowaniu art. 6 ter ust. 1 lit. a)
konwencji paryskiej.

8 — Sprawa R 1463/2005-1.

9 — Wyrok z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept
przeciwko OHIM (ECA), Rec. s. II-1113, pkt 40, zwany dalej
»wyrokiem w sprawie ECA”.
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20. Izba Odwolawcza odrzucila argument
dotyczacy réznicy w kolorze miedzy lisciem
klonu przedstawionym w znaku a liSciem
klonu stanowiacym godlo Kanady, poniewaz
wobec braku wskazania w zgloszeniu
konkretnego koloru, znak ten mogl byc
przedstawiany w kazdej kombinacji kolorys-
tycznej, w tym réwniez w jaskrawoczerwonym
kolorze godta kanadyjskiego.

21. Izba Odwotawcza potwierdzila tym
samym, ze w tych dwdéch przypadkach
chodzi o ten sam li§¢ z jedenastoma wierz-
chotkami, w ksztalcie gwiazdy, umieszczony
na todydze, z wyraznie widocznym odstepem
miedzy wierzchotkami. Wywiodla z tego, ze
zainteresowani odbiorcy postrzegaliby ten
znak graficzny jako nasladownictwo godla
kanadyjskiego, zatem rejestracja tego znaku
towarowego moglaby wprowadzi¢ konsu-
mentéw w blad co do pochodzenia towaréw
i ustug nim oznaczonych, réwniez z uwagi na
ogromng réznorodno$¢ towaréw i ustug, jakie
moze oferowaé i promowa¢ Kanada.

22. Izba Odwotawcza nie uznala réwniez
podnoszonej przez American Clothing
renomy znaku RIVER WOODS w Belgii,
twierdzac, iz uzywanie go w sposéb sprzeczny
z art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94
uniemozliwia uzyskanie charakteru odréznia-
jacego w nastepstwie takiego uzywania.

23. Wreszcie Izba Odwotawcza odrzucita
réwniez pozostale argumenty American



AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES PRZECIWKO OHIM ORAZ OHIM PRZECIWKO AMERICAN CLOTHING
ASSOCIATES

Clothing, ktéra zapewniala, ze posiada kilka
podobnych  zarejestrowanych  krajowych
znakéw towarowych, w tym réwniez w Kana-
dzie, i powolywala si¢ na wczesniejsza prak-
tyke decyzyjna OHIM w zakresie znakéw
zawierajacych flage lub godlo panstwowe.

IV — Postepowanie przez Sadem Pierw-
szej Instangcji i zaskarzony wyrok

24. W dniu 8 sierpnia 2006 r. American
Clothing wystapita do Sadu o stwierdzenie
niewaznosci decyzji Pierwszej Izby Odwotaw-
czej OHIM z dnia 4 maja 2006 r., podnoszac
jedynie zarzut dotyczacy naruszenia art. 7
ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94.

25. Sad zbadat zarzuty dotyczace niewaznosci
w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 40
oraz towaréw nalezacych do klas 18 i 25.

W przedmiocie znakow ustugowych i art. 6 ter
konwencji paryskiej

26. Jako kwestie wstepna Sad rozpatrzyl
zastosowanie art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji
paryskiej do znakéw uslugowych w celu
stwierdzenia, czy rejestracja zgloszonego
znaku w odniesieniu do okreslonych ustug
jest niezgodna z tym przepisem. Gdyby

rejestracja ta nie byla niezgodna z tym prze-
pisem, odmowa przez OHIM zarejestrowania
tego znaku dla ustug stanowitaby naruszenie
art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 ™.
Sad uzasadnil réwniez swoj zamiar wypowie-
dzenia sie w kwestii, ktéra nie byla zwigzana
z zadaniami stron, w celu unikniecia wydania
orzeczenia na podstawie blednych rozwazan
prawnych ™.

27. Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Izby
Odwotawczej w zakresie dotyczacym rejes-
tracji zgloszonego znaku dla ustug nalezacych
do klasy 40, uznajac, ze art. 6 ter ust. 1 lit. a)
konwencji paryskiej, do ktérego odsyla art. 7
ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94, nie ma
zastosowania do ustug jako takich.

28. W tym zakresie Sad zbadal' brzmienie
tego przepisu przywolanej konwencji, ktadac
nacisk na to, ze odnosi si¢ on jedynie do
»znakéw towarowych” [fabrycznych lub hand-
lowych]. Dodat on réwniez, ze z art. 1 ust. 2,
art. 6 ust. 1, jak réwniez z art. 6 sexies
konwencji paryskiej jasno wynika rozré-
znienie miedzy, z jednej strony, ,znakami
towarowymi”, a z drugiej strony, ,znakami
ustugowymi”. Powolujac sie na fakt, ze art. 6 ter
odnosi sie jedynie do znakéw towarowych,

10 — Punkt 23 zaskarzonego wyroku.

11 — Punkty 24 i 25 zaskarzonego wyroku oparte na postanowie-
niach Trybunatu: z dnia 27 wrzesnia 2004 r. w sprawie
C-470/02 P UER przeciwko M6 i in., pkt 69; z dnia 13 czerwca
2006 r. w sprawie C-172/05 P Mancini przeciwko Komisji,
pkt 41.

12 — W pkt 26-32 zaskarzonego wyroku.
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a zatem do znakéw stosowanych do ozna-
czania towaréw, Sad wywiddl, iz zakaz rejes-
tracji i uzywania zawarty w ostatnim z przy-
wolanych przepiséw nie odnosi si¢ do
znakéw, ktérymi oznaczane sg ustugi.

29. Ponadto w  zaskarzonym  wyroku
podkreslono, ze art. 7 ust. 1 lit. h) rozporza-
dzenia nr 40/94 odsyta jedynie do art. 6 ter
konwencji paryskiej, precyzujac, ze ,nie sa
rejestrowane znaki towarowe, [ktérych to
dotyczy] na podstawie art. 6 ter konwencji
paryskiej”. Poniewaz art. 6 ter tej konwencji
nie odnosi si¢ do znakéw uslugowych, nie
moga one zostal objete bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji, o ktérej mowa
w przepisie prawa wspdlnotowego. W tym
zakresie Sad odrzucil argument OHIM, ze
art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 nie wprowadza
rozréznienia miedzy znakami towarowymi
a znakami ustugowymi, poniewaz zdaniem
Sadu przewazajace znaczenie ma rozréznienie
wynikajace z art. 6 ter konwencji paryskiej,
zgodnie z odwotaniem zawartym w przywo-
fanym przepisie rozporzadzenia nr 40/94.

30. Z tacznej lektury tych dwéch przepiséw
Sad wywiéd}, iz wola prawodawcy wspdlno-
towego bylo nierozszerzanie zakazu zawar-
tego w art. 6 ter konwencji paryskiej na ustugi,
bowiem w przeciwnym przypadku zawarlby
w teksécie art. 7 rozporzadzenia nr 40/94
podobny zakaz, unikajac w ten sposéb rozré-
znienia, ktére domyslnie powstalo miedzy
znakami towarowymi a znakami ustugowymi
wskutek samego tylko odwotania do art. 6 ter
konwencji paryskiej.
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31. Kontynuujac, Sad odrzucil argument, ze
w niniejszej sprawie mozna bylo powotywac
sie na ww. wyrok w sprawie ECA, poniewaz
w wyroku tym Sad nie wypowiadal sie
w przedmiocie stosowania art. 6 ter konwencji
paryskiej do znakéw ustugowych lub
niezbednej wykladni rozszerzajacej art. 6 ter
konwencji paryskiej. W rzeczywistosci ani
przedstawiony przez OHIM dokument
WIPO®, ani art. 16 Traktatu o prawie
znakéw towarowych (zwanego dalej , TLT”)
4 nie przemawiaja za tego typu wykladnia
art. 6 ter konwencji. Ponadto aczkolwiek
Wspélnota Europejska podpisala ten traktat
w dniu 30 czerwca 1995 r., to jednak go nie
ratyfikowala.

32. Wreszcie Sad zalozyl, ze majac w chwili
przyjecia rozporzadzenia nr 40/94 $wiado-
mo$¢ znaczenia znakéw uslugowych we
wspolczesnym handlu, prawodawca wspdlno-
towy rozciaggnalby ochrone przyznana
godlom panstwowym przez art. 6 ter
konwencji paryskiej réwniez na te kategorie
znakéw. Oceniajac, iz prawodawca europejski
nie uznal za stosowne postapi¢ w ten sposéb,
Sad orzekl, ze zadaniem sadu wspdlnotowego
nie jest zastepowanie prawodawcy wspdlno-
towego ani dokonywanie wyktadni contra
legem spornych przepis6w.

13 — Dokladnie rzecz biorgc, stosownie do pkt 19 zaskarzonego
wyroku, paragraf 7 ,Ogélnych informacji na temat art. 6 ter
konwengji paryskiej”, ktore dostepne sa na stronie interne-
towej WIPO.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), przyjety w Genewie w dniu
27 pazdziernika 1994 r. w celu rozszerzenia na znaki
ustugowe ochrony przyznanej znakom towarowym na
mocy konwengji paryskiej, stosownie do pkt 31 zaskarzonego
wyroku.
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W przedmiocie towaréw nalezacych do
klas 18 i 25"

33. Wykluczywszy mozliwos¢ stosowania
rozwazanego przepisu wspélnotowego do
ustug, Sad zbadal go w odniesieniu do
towaréw, wychodzac z zalozenia, ze aby
rejestracji zlozonego znaku towarowego
mozna bylo odméwi¢ na podstawie przywo-
fanego art. 7 ust. 1 lit. h) wystarczy, by jeden
z jego elementéw stanowil kopie godla
paistwowego lub jego nasladownictwo
»Zz punktu widzenia heraldycznego”, nieza-
leznie od postrzegania tego znaku w calosci.

34. W tym kontekscie Sad rozpatrzyl argu-
menty, w oparciu o ktére American Clothing
zaprzecza temu, aby sporny rysunek byl
odbierany jako godlo Kanady lub jego nasla-
downictwo ,z punktu widzenia heraldycz-
nego”, odrzucajac ostatecznie zasadnicze tezy
postawione przez te spétke.

35. Sad uznal zatem, iz wobec niewskazania
w zgloszeniu zadnego koloru, zarejestrowanie
tego znaku w kolorach czarnym i bialym
uprawnialoby to przedsiebiorstwo do przed-
stawiania go w dowolnej gamie koloréw,
a zatem réwniez z lisciem klonu w kolorze
czerwonym. W rezultacie Sad uznal, ze
czerwien godta kanadyjskiego nie ma w niniej-
szej sprawie znaczenia, poniewaz prawdopo-
dobnie godlo tego kraju przedstawiane jest
réwniez na czarno-biatych reprodukcjach .

15 — Punkty 59 i nast. zaskarzonego wyroku.
16 — Sad opart sie na pkt 45 i 46 ww. wyroku w sprawie ECA.

36. Sad odrzucil réwniez argumenty doty-
czace istniejacych zdaniem  American
Clothing réznic graficznych pomiedzy tody-
gami i przeprowadzil miedzy zgloszonym
znakiem a godfem tego péinocnoamerykarn-
skiego panstwa poréwnanie ,z punktu
widzenia heraldycznego”. Przez poréwnanie
»Z punktu widzenia heraldycznego” w rozu-
mieniu art. 6 ter konwencji paryskiej Sad
rozumial opis heraldyczny godla, a nie jego
ewentualny opis geometryczny, ktéry z natury
rzeczy bedzie duzo bardziej szczegétowy V.

37. Sad doszukal si¢ pewnych réznic w przed-
stawieniu fodyg tych dwéch lisci, w szczegdl-
no$ci dwoch wecieé z jednej i z drugiej strony
w centralnej czedci liscia, ktére wydaly mu sie
glebsze w godle kanadyjskim, jednak uznal, ze
taki szczego6t nigdy nie zostatby uwzgledniony
w opisie heraldycznym, a jedynie, w razie
potrzeby, w opisie geometrycznym, ktéry
pozbawiony jest znaczenia w ramach poréw-
nania ,z punktu widzenia heraldycznego”.

38. Sad potwierdzil rozstrzygniecie zawarte
w decyzji Izby Odwolawczej OHIM, zgodnie
z ktérym ogdét odbiorcéw skladajacy sie
z przecietnych konsumentéw, wlasciwie poin-
formowanych oraz dostatecznie uwaznych
i rozsadnych, nie zwraca uwagi na szczegéty
godet i znakéw towarowych, takie jak réznica
w dlugosci todygi lisci klonu.

17 — Ponownie przywolujac ww. wyrok w sprawie ECA, pkt 44.
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39. Ponadto Sad odrzucil argument podnie-
siony przez American Clothing przeciwko
stwierdzeniu Izby Odwolawczej, ze rejestracja
znaku RW wprowadzalaby odbiorcéw w blad
co do pochodzenia towardw i ustug *®. Zwrdcit
on uwagg, iz stosowanie art. 6 ter ust. 1 pkt a)
konwencji paryskiej nie zalezy od warunku
wprowadzenia w blad zainteresowanych od-
biorcéw co do pochodzenia towar6w ozna-
czonych zgloszonym znakiem ani co do
istnienia zwiazku miedzy wlascicielem tego
znaku a panstwem, ktérego godlo prébowatl
on sobie przywlaszczy¢. Sad nie uwzglednit
réwniez podnoszonej przez American
Clothing powszechnej znajomosci jej znaku
towarowego RIVER WOODS *.

40. Wreszcie Sad odrzucit takze argumenty
American Clothing oparte na rejestracji
innych krajowych i wspélnotowych znakéw
towarowych, ktére sa identyczne lub poréw-
nywalne ze zgloszonym znakiem, albo —
bardziej ogélnie — zawieraja przedstawienie
flag lub innych godel panstwowych. Sad
przypomniat o istnieniu autonomii systeméw
rejestracji znakéw towarowych, krajowego
i wspolnotowego, w ktérych ocena dopusz-
czalnoéci zarejestrowania znakéw towaro-
wych dokonywana jest w ramach kompetencji
ograniczonej, a nie uprawnien dyskrecjonal-
nych. W rezultacie kwestia rejestracji danego
oznaczenia jako wspélnotowego znaku towa-
rowego moze by¢ oceniana jedynie na
podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie
z jego wyktadnia dokonana przez sad wspdl-
notowy, a nie na podstawie wczeéniejszej
praktyki izb odwolawczych .

18 — Punkty 76 i nast. zaskarzonego wyroku.
19 — Punkt 81 zaskarzonego wyroku.
20 — Punkty 82-85 zaskarzonego wyroku.
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V — Postepowanie przed Trybunalem
i zadania stron w obu postepowaniach

41. W sprawie C-202/08 P (American
Clothing Associates przeciwko OHIM) odwo-
tanie wplyneto do sekretariatu Trybunatu
Sprawiedliwosci w dniu 16 maja 2008 r.%,
podczas gdy odwolanie w sprawie C-208/08 P
(OHIM przeciwko American Clothing Asso-
ciates ) wplyneto w dniu 20 maja 2008 r.

42. W pierwszej z tych spraw wnoszaca
odwolanie wnosi do Trybunalu o uchylenie
wyroku Sadu w zakresie, w jakim stwierdzono
w nim, ze Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM
nie naruszyla art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia
nr 40/94, wydajac swoja decyzje z dnia 4 maja
2006 r. W odpowiedzi OHIM wnosi o odda-
lenie tego odwotania.

43. W drugiej z tych spraw OHIM wnosi
o uchylenie wyroku Sadu w zakresie, w jakim
orzeczono, ze wspomniany przepis rozporza-
dzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego nie ma zastosowania do znakéw
ustugowych. Z kolei American Clothing
wnosi o utrzymanie w mocy tego wyroku.

21 — Faks z dnia 8 maja 2008 r.
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44. W kazdej z tych spraw wnoszacy odwo-
fanie wniést o obciazenie kosztami postepo-
wania drugiej strony.

45. Postanowieniem z dnia 11 lutego 2009 r.
Prezes Trybunatu Sprawiedliwosci, po otrzy-
maniu uwag stron i wystuchaniu rzecznika
generalnego, zdecydowal o polaczeniu tych
dwéch spraw do celéw procedury ustnej
i wydania wyroku.

46. Na rozprawie, ktéra odbyla sie w dniu
26 marca 2009 r., stawili sie pelnomocnicy
American Clothing i OHIM, ktérzy przedsta-
wili swoje stanowiska i udzielili odpowiedzi
na pytania zadane przez czlonkéw izby.

VI — Analiza odwolan

47. Aczkolwiek obiektywny zwiazek
pomiedzy tymi dwiema sprawami wydaje sie
oczywisty, poniewaz w obu zaskarzono ten
sam wyrok, podobienistwa na tym sie koncza.
Te dwa odwolania sg tak odmienne, iz poza
tozsamoscia zaskarzonego wyroku nie mozna
odnalez¢ pomiedzy nimi wiecej punktéw
zbieznych. Z tego wzgledu nalezy rozpoznad
kazde z tych odwotan oddzielnie.

A — W przedmiocie odwotania w sprawie
C-202/08 P

1. Argumenty stron

48. Wnoszaca odwolanie w tej sprawie powo-
tuje jako jedyny zarzut odwotania naruszenie
przez Sad art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia
nr 40/94 i art. 6 ter konwencji paryskiej,
opierajac go na trzech argumentach, ktére
przedstawie ponizej.

49. Przede wszystkim podnosi ona, ze w za-
skarzonym wyroku Sad blednie ocenit podsta-
wowa funkcje godel paistwowych, poniewaz
nie ograniczyl zakresu ich ochrony do przy-
padkéw, w ktérych ta podstawowa funkcja
moze zosta¢ naruszona, co byloby logiczne,
bowiem godla panstwowe s3 oznaczeniami
chronionymi, tak jak znaki towarowe i ozna-
czenia pochodzenia, do ktérych maja zasto-
sowanie, poprzez analogie, takie same kryteria
ochrony jak to dotyczace wplywu na jego
podstawowa funkcje. Jezeli chodzi o godia
paristwowe, odmowa rejestracji znaku towa-
rowego jest, zdaniem wnoszacej odwolanie,
uzasadniona jedynie wéwczas, gdy znak ten
wplywa na nawiazanie do tozsamosci i suwe-
rennoéci panstwa zawarte w kazdym znaku
towarowym.

50. Po drugie, American Clothing zarzuca
Sadowi, ze w zaskarzonym wyroku przyznal
pierwszenstwo opisowi heraldycznemu przed
opisem geometrycznym, podczas gdy art. 6 ter
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konwencji paryskiej nie chroni samego
symbolu, a jego interpretacje artystyczna,
taka jak konkretna praca graficzna. Z tego
wzgledu oznaczenia, ktére nie maja wielu
cech heraldycznych, mozna latwiej nasla-
dowaé, poniewaz niewielkie odrebnosci beda
powodowaé niemoznos$¢ stwierdzenia nasla-
downictwa z punktu widzenia heraldycznego.
Rozstrzygniecie zawarte w zaskarzonym
wyroku przyznawaloby panstwom prawie
absolutny monopol w zakresie oznaczen
nieposiadajacych typowych cech heraldycz-
nych.

51. Po trzecie, American Clothing zarzuca
Sadowi, ze nie zbadal pewnych szczegélnych
okolicznosci dotyczacych zgloszonego ozna-
czenia, takich jak calosciowe wrazenie wywie-
rane przez zlozone znaki towarowe, w ktérych
rozmieszczenie ich skladnikéw ma olbrzymie
znaczenie. W rezultacie, nie doceniajac tego
calo$ciowego wrazenia, zaskarzony wyrok
ustanowilby absolutny dogmat ochrony
godet panstwowych zawartych w innych
znakach towarowych ,jako ich elementy”
w rozumieniu art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji
paryskiej.

52. W tym kontekscie wnoszaca odwolanie
zarzuca Sadowi, ze nie dopuscil do rejestracji
spornego oznaczenia przy dofaczeniu o$wiad-
czenia o zrzeczeniu sie wylacznego prawa
(disclaimer), jak przewiduje art. 38 rozporza-
dzenia nr 40/94, jak to uczynil kanadyjskie
urzad ds. znakéw towarowych. American
Clothing uwaza, ze nie uwzgledniajac praktyki
urzedu kanadyjskiego, Sad wypaczyt stan
faktyczny, bowiem okolicznosci te zostaly
ustalone w spos6b dostateczny i wiarygodny.
Ponadto OHIM nie powinien chroni¢ godet
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panistwowych bardziej
czynia to urzedy krajowe.

rygorystycznie niz

53. Wreszcie wnoszaca odwolanie w sprawie
C-202/08 P zarzuca Sadowi pominiecie wszel-
kich odniesien do warunkéw normalnego
uzywania tego znaku, bowiem sposédb,
w ktéry zamierzala go uzywad, nie wprowa-
dzalby w bfad, poniewaz odbiorcy postrzega-
liby go jako ozdobe nieposiadajaca zadnego
zwiazku z godtem panstwowym.

54. Natomiast OHIM odrzuca wszystkie te
zarzuty i utrzymuje, ze Sad wlasciwie ocenil
wysuniete argumenty. OHIM opowiada sie¢ za
bezwzgledna ochrong godla paristwowego na
trzech plaszczyznach: 1) ochrona niezalezna
od wyrzadzenia szkody podstawowej funkcji
oznaczenia, 2) nie jest konieczne zbadanie
postrzegania danego oznaczenia przez od-
biorcéw jako elementu odrdzniajacego lub
czysto dekoracyjnego oraz 3) zakres ochrony
nie zalezy od tego, czy cechy heraldyczne sa
mniej lub bardziej znaczace.

55. OHIM nie zgadza si¢ zatem z tym, Ze
zaskarzony wyrok zawiera jakiekolwiek bledy
prawne wynikajace z zastosowania opisu
heraldycznego w celu ustalenia ewentualnego
nasladownictwa z heraldycznego punktu
widzenia. OHIM  odrzuca stanowisko
wnoszacej odwolanie dotyczace o$wiadcze-
nia o zrzeczeniu sie wylacznego prawa
(disclaimer), wskazujac, ze art. 38 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 ma zastosowanie
jedynie w przypadku zakwestionowania zdol-
nosci odrézniajacej sktadnika znaku towaro-
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wego. Ponadto odrzuca poglad, ze OHIM
powinien kierowa¢ si¢ do$wiadczeniem
innych urzedéw rejestrujacych tytuly wtas-
nosci przemyslowej, takich jak urzad kana-
dyjski.

56. OHIM odpiera zarzut wypaczenia stanu
faktycznego, twierdzi bowiem, ze Sad ograni-
czyl sie do stwierdzenia braku dowodow
w przedmiocie praktyki urzadu kanadyj-
skiego, niezaleznie od tego, ze art. 6 ter
konwencji paryskiej nie wspomina o obowigz-
ku brania pod uwage zwyczajéw przyjetych
przez organy wlasnos$ci przemyslowej paristw,
ktérych godet dotyczy spor. Podsumowujac,
brzmienie tego przepisu, nakazujace ,odma-
wiaé rejestracji lub uniewazniaé rejestracje”
znaku, ktéry zawiera godlo paristwowe, nie
zezwala na branie pod uwage jakichkolwiek
okolicznosci, w ktérych znak towarowy
moéglby wplyna¢ na podyktowany przez
prawo urzedom zajmujacym sie znakami
towarowymi wyb6r miedzy tymi dwiema
mozliwosciami

2. Analiza jedynego zarzutu odwolania

a) W przedmiocie bledu polegajacego na
pominieciu podstawowych funkcji godet
panstwowych

57. Na wstepie wnoszaca odwolanie w poste-
powaniu w sprawie C-202/08 P zarzuca
zaskarzonemu wyrokowi, iz nie potraktowano
w nim godla kanadyjskiego w sposéb analo-
giczny do znaku towarowego. Gdyby bowiem
mialo to miejsce, zastosowano by podobne
kryteria ochrony i zwrécono by uwage na to,

ze w celu skorzystania z ochrony prawnej
nalezy wykaza¢ naruszenie podstawowej
funkcji zarejestrowanego oznaczenia.

58. Analiza tych twierdzent wymaga zbadania
istoty godel paristwowych, zaréwno w ramach
prawa znakéw towarowych, jak i poza nim.
W ramach takiego badania nalezy zaglebic sie
w znaczenie zawarcia godel panstwowych
w tresci art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia
nr 40/94, ktéry do chwili obecnej nie byl
przedmiotem rozwazan Trybunatu Sprawied-
liwosci.

i) Zarejestrowany znak towarowy a godlo:
odrebno$¢ zadan

59. Co do zasady przez godlo rozumie sie
jakikolwiek hieroglif, symbol lub oznake
przedstawiajace emblemat, z naciskiem na
motyw graficzny?. Z kolei w sferze prawa
stowniki specjalistyczne tacza niemal jedno-
my$lnie to sfowo z oznakami suwerennosci
panistwowej, takimi jak flagi i herby*, przy-
pisujac mu nawet wlasciwos¢ przywolywania

22 — Diccionario de la lengua espaiiola, Real Academia Espafiola,
21°ed., Espasa Calpe, Madrid 1992, s. 803. Zobacz rowniez Le
nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue frangaise,
Dictionnaires Le Robert, Paris 1993, s. 829.

23 — Black’s Law Dictionary, 7% ed., Ed. West Group, St. Paul,
Minneapolis (USA) 1999, s. 540; Creifelds Rechtswirterbuch,
16. Aufl, CH. Beck, Miinchen 2000, s. 663 (wyraz
»Hoheitszeichen”).
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skojarzenn z panstwem, innymi zwigzkami
terytorialnymi, partiami politycznymi lub
innymi podmiotami publicznymi?.

60. Prawo  miedzynarodowe  dostarcza
klasycznego przykladu flagi jako wyrazu
podlegania zwierzchnictwu; istnieje zwyczaj,
ktéry przyznaje panstwom uprawnienie do
rozciagania swego zwierzchnictwa na statki
i zezwala im na wywieszanie bandery tego
panstwa, ktérego uregulowania prawne
obowigzuja na danym statku. Zwyczaj ten
zostal skodyfikowany w konwencji z Montego
Bay*.

61. Jednakze, z punktu widzenia socjologicz-
nego, identyfikowanie oznaki lub godla
z okre$lonym panstwem nie dotyczy jedynie
statkéw lub samolotéw, lecz kazdego z jego
obywateli. Aby zobrazowal to stwierdzenie,
odwotam sie do widoku tysiecy oséb powie-
wajacych  choragiewkami Star Banner?®
w trakcie niedawnej ceremonii zaprzysiezenia
Baracka Obamy jako czterdziestego czwar-
tego prezydenta Stanéw Zjednoczonych. Nie
mam najmniejszych watpliwosci, ze kazdy
czlowiek zachowuje w pamieci jakie$ wspom-
nienie podobnych demonstracji wiernosci
w swoim kraju pochodzenia lub sportowca,
mistrza olimpijskiego stojacego na podium
i placzacego z emocji, kiedy wcigga sie na

24 — Zobacz w szczegblnosci G. Cornu, Vocabulaire juridique,
8° éd., Presses Universitaires de France 2000, s. 328.

25 — ].M. Dupuy, Droit international public, 4° éd., Dalloz, Paris
1998, s. 72.

26 — Konwencja Narodéw Zjednoczonych o prawie morza,
sporzadzona w Montego Bay (Jamajka) dnia 10 grudnia
1982 r., obowiazuje od dnia 16 listopada 1994 r. Konwencja ta
zostala przyjeta w imieniu Wspélnoty Europejskiej decyzja
Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. (Dz.U. L 179, s. 1).

27 — Nazywana réwniez z afektem Stars and Stripes i Old Glory.
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maszt flage jego panstwa przy dzwiekach
hymnu narodowego, albo tez kiedy oddzialy
jego wojska sktadaja hold sztandarowi.

62. Powyzsze stwierdzenia uwidaczniajg, ze
zwigzki pomiedzy godlami panstwowymi
a obywatelami danego panstwa maja swe
korzenie w historii, kulturze, tradycji,
ojczyznie, relacjach miedzynarodowych,
atakze w charakterystycznym temperamencie
narodowym. Ogdlnie rzecz biorac, godla te sa
symbolami narodu, z ktérego osoby je noszace
sa w wiekszym lub mniejszym stopniu dumne,
a nawet jesli tak nie jest, kazdy czlonek danej
grupy wyrézni swoja flage sposréd miliona
innych, poniewaz rozpoznaje ja jego pods$wia-
domo$¢ niezaleznie od jego woli.

63. Jesli zalozy¢, jak podnosi wnoszaca odwo-
tanie, ze glodia panstwowe maja ,podstawowe
funkcje”, nalezy podkresli¢ funkcje identyfi-
kowania z pafistwem i funkcje prezentowania
jego zwierzchnictwa. W ramach panstwa
godla pelnia réwniez funkcje jednoczenia
jego mieszkaricow, natomiast na gruncie
miedzynarodowym godla ulatwiaja rozréz-
nianie miedzy narodowo$ciami.

64. Zatem znaki towarowe pelnia w sferze
handlowej inna role niz godia. Trybunat
wielokrotnie wypowiadal si¢ w przedmiocie
misji ideograméw wpisanych do rejestréw
znakéw towarowych.
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65. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
prawo znakéw towarowych stanowi zasad-
niczy element systemu niezakléconej konku-
rencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie
jest jednym z celéw traktatu WE. W systemie
tym przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozli-
wos$¢ przywigzania do siebie klientéw dzieki
wysokiej jako$ci ich towaréw lub ustug, co jest
uzaleznione od istnienia oznaczen odréznia-
jacych, pozwalajacych na ich zidentyfiko-
wanie %,

66. Zgodnie z tym zalozeniem podstawowa
funkcja znaku towarowego jest zagwaranto-
wanie konsumentowi lub koricowemu
odbiorcy mozliwo$ci okreslenia pochodzenia
towaru lub uslugi oznaczonych znakiem
towarowym, pozwalajagc mu na odréznienie,
bez mozliwosci wprowadzenia w blad, tego
towaru lub uslugi od towaréw lub ustug
majacych inne pochodzenie® i zapewnienie,
ze wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi
zostaly wyprodukowane lub sa $wiadczone
pod kontrola jednego przedsiebiorstwa,
ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$é
za ich jako$¢ .

67. Nie ma potrzeby glebszego omawiania
réznic miedzy tak zwanymi ,podstawowymi
funkcjami” znakéw towarowych i godet
panstwowych. Réznica miedzy obiema tymi
kategoriami oznaczenn jest jednak tylko
jednym z argumentéw przemawiajacych za

28 — Wiyroki: z dnia 17 pazdziernika 1990 r. w sprawie C-10/89
HAG GF, Rec. s. I-3711, pkt 13; z dnia 4 pazdziernika 2001 r.
w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 21;
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal
Football Club, Rec. s. 1-10273, pkt 47; z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group
Finland, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 25.

29 — Wyroki: z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
C-371/02 Bjornekulla Fruktindustrier, Rec. s. I-5791, pkt 20;
z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion,
Zb.Orz. s. 1-8551, pkt 23.

30 — Wiyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann—
La Roche, Rec. s. 1139, pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 30; ww. wyrok
w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48.

niejednolitym ich traktowaniem na gruncie
przepiséw prawa, konieczne jest bowiem
jeszcze zbadanie, czy prawodawca wspodlno-
towy zamierzal traktowaé¢ je w taki sam
sposob na gruncie prawa wlasnosci przemy-
stowe;j.

ii) Zarejestrowane znaki towarowe i godla:
niejednolita ochrona

68. Orzecznictwo wypracowalo juz kryteria
ochrony zarejestrowanych znakéw towaro-
wych. Zatem w oparciu o motyw dziesigty
dyrektywy 89/104/EWG?', ktéry odpowiada

motywowi siddmemu rozporzadzenia
nr 40/94, podkresla sie w orzecznictwie, Ze
ochrona udzielana zarejestrowanemu

znakowi towarowemu ma mu w szczeg6lnosci
zapewnic¢ funkcje wskazania pochodzenia i ze
w przypadku podobienistwa miedzy znakiem
towarowym a oznaczeniem oraz miedzy
towarami lub ustugami prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad stanowi szczegdlny
warunek udzielenia ochrony *.

69. Ponadto zdaniem Trybunalu na upraw-
nienia wlasciciela znaku towarowego wymie-
nione w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104,
tozsamym z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, mozna powolywac si¢ jedynie wte-
dy, gdy z powodu identyczno$ci lub podo-
biefistwa znakéw albo towaréw lub ustug

31 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

32 — Wyroki: ww. w sprawie Medion, pkt 24; z dnia 10 kwietnia
2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz.
s. 1-2439, pkt 28; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie
C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. 1-4231, pkt 47.
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w odczuciu odbiorcéw istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w biad .

70. W przepisach tych przez prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad rozumie sie
niebezpieczeristwo, ze odbiorcy uznaja, iz
dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub z przedsie-
biorstw powigzanych gospodarczo *.

71. Wreszcie prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w btad nalezy ocenia¢ calosciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw maja-
cych znaczenie w danej sprawie, a w szczegol-
nosci ich elementéw odrézniajacych i domi-
nujgcych, lub postrzegania przez przecietnego
konsumenta znaku towarowego jako calosci
bez dokonywania analizy jego poszczegélnych
detali®*. W celu oceny stopnia podobieristwa
wystepujacego pomiedzy danymi znakami
towarowymi nalezy okresli¢ stopienn ich
podobieristwa wizualnego, brzmieniowego
lub koncepcyjnego oraz ocenié te elementy
z uwzglednieniem kategorii danych towaréw
lub ustug i warunkéw, w jakich sg one
sprzedawane *¢.

33 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Medion, pkt 25.

34 — Wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. s. 1-3819, pkt 17; ww. wyrok
w sprawie Medion, pkt 26; z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz.
s. 1-4529, pkt 33.

35 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. 5. 1-6191, pkt 22, 23; ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 18, 25; z dnia 22 czerwca 2000 r.
w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. 1-4861, pkt 40;
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Miilhens
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-2717, pkt 18, 19; ww. wyrok
w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35. Zobacz takze
postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P
Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I-3657, pkt 28.

36 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 27; wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. 1-643, pkt 37; ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Shaker, pkt 36. Zobacz takze postanowienie z dnia 27 kwietnia
2006 r. w sprawie C-235/05 P L'Oréal przeciwko OHIM,
pkt 40.
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72. Tym samym nie trudno jest zrozumie¢, ze
ochrona godel paristwowych kieruje sie calko-
wicie odmiennymi kryteriami niz te majace
zastosowanie w przypadku znakéw towaro-
wych. Jednakze wobec braku zasad wypraco-
wanych w orzecznictwie wspdlnotowym
wskazéwek nalezy szuka¢ we wlasciwych
przepisach prawa oraz w doktrynie.

73. Poczatkowo konwencja paryska faczyta
ochrone godel panstwowych z kwestia po-
rzadku publicznego ¥, by¢ moze z uwagi na
okoliczno$¢, ze symbole te naleza do ogdtu
obywateli, a zatem nie mozna przyznaé
zadnych wylacznych praw tylko jednemu
przedsiebiorstwu *.

74. W obecnie obowiazujacej wersji, bedacej
wynikiem zmian dokonanych w Lizbonie,
art. 6 ter tej konwencji miedzynarodowej
ustanawia bezwzgledng ochrone godel na
dwéch plaszezyznach: z  jednej strony
rozszerza ja na wszystkie towary oraz, jezeli
przewiduje to prawo krajowe, na wszystkie
ustugi®* w rozumieniu porozumienia nicej-
skiego, a z drugiej strony nie uzaleznia jej od
istnienia zwigzku pomiedzy zgloszonym
znakiem towarowym a danym godiem.

37 — A. Bogsch, Les cents premiéres années de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, La
Propriété industrielle, OMPI, n°7/8 — lipiec/sierpien 1983,
s.224.

38 — C. Lema Devesa, Articulo 7 — Motivos de denegacion
absolutos, w: A. Casado Cervino, M.L. Llobregat Hurtado
(Coordinadores), Comentarios a los reglamentos sobre la
marca comunitaria, 2* ed.,. La Ley, Madrid 2000, s. 100.

39 — C. Fernandez—Névoa, Tratado sobre Derecho de Marcas,
Marcial Pons, Madrid 2001, s. 170; poglad ten zawarty jest
W przypisie na stronie 82.



AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES PRZECIWKO OHIM ORAZ OHIM PRZECIWKO AMERICAN CLOTHING
ASSOCIATES

W rezultacie art. 6 ter ust. 1 lit. ¢) zdanie
drugie tej konwencji® zezwala na zarejestro-
wanie lub uzywanie znaku towarowego, o ile
nie wprowadza on odbiorcéw w btad co do
istnienia zwiazku pomiedzy przedsiebior-
stwem, ktére sie nim postuguje, a organizacja
miedzyrzadowa bedaca wlascicielem danego
godla. Dlatego tez a contrario sensu mozna
wywiesé, ze nie wymaga sie istnienia takiego
zwigzku w przypadku godel panstwowych,
a jedynie w przypadku godel organizacji
miedzynarodowych *..

75. W konsekwencji  wystarczy zatem
dokladna kopia lub imitacja** danego godla,
aby objela je ochrona, jaka godlom
panstwowym przyznaje art. 6 ter, to jest nie
tylko odmowa rejestracji lub uniewaznienie
rejestracji oznaczen, ktére prébuja je sobie
przywlaszczyd¢, lecz takze zakaz ich uzywania
w wypadku braku zezwolenia wlasciwych
organéw. Zwracam uwage, Ze  przy
bezwzglednej podstawie odmowy rejestracji
urzedy ds. znakéw towarowych zwigzane
konwencja paryska dzialaja z urzedu,
podczas gdy ochrona znakéw handlowych
zawsze przyznawana jest na wniosek strony.

76. Wreszcie wydaje sie oczywiste, ze insty-
tucje prawne uniewaznienia oraz wygasniecia

40 — Punkt 8 niniejszej opinii.

41 — G.H.C. Bodenhausen, Guide dapplication de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPI
1969, s. 101.

42 — Siegam ponownie do C. Ferndndeza-Névoy, op. cit., s. 170,
przekladajac jednakze na kontekst wspélnotowy jego trafny
komentarz dotyczacy prawa hiszpanskiego.

43 — C. Lema Devesa, op. cit., s. 100, zaprzecza istnieniu tego
charakteru wiaénie z uwagi na mozliwo$¢ udzielenia zezwo-
lenia.

praw do znaku towarowego, typowe dla
znakéw handlowych, nie maja zastosowania
w przypadku godel panstwowych.

77. Przedstawiony powyzej zarys odrebnosci
miedzy podstawowa funkcja znakéw towaro-
wych i godet paristwowych oraz przyznang im
ochrona pozwala odrzuci¢ teze wnoszacej
odwotanie w sprawie C-202/08 P, zgodnie
z ktéra w przypadku obu tych typéw oznaczen
mozna stosowaé, w drodze analogii, te same
kryteria ochrony.

78. W konsekwencji w zaskarzonym wyroku
stusznie nie uwzgledniono zadan American
Clothing, ktérej argumenty zostaly odrzu-
cone.

b) W przedmiocie bledu w wyktadni sformu-
fowania ,nasladownictwo z punktu widzenia
heraldycznego”

79. Wnoszaca  odwolanie ~w  sprawie
C-202/08 P zarzuca Sadowi, ze w zaskarzonym
wyroku dokonal nieprawidlowej wyktadni
terminu ,nasladownictwo z punktu widze-
nia heraldycznego”, w szczegdlnosci poprzez
przyznanie pierwszenstwa opisowi heraldycz-
nemu przed opisem geometrycznym, co jest
sprzeczne z art. 6 ter konwengji paryskiej.
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80. Podstawa tej krytyki jest rozbiezno$¢ zdan
w zakresie znaczenia sformulowania za-
wartego we wspomnianym przepisie. Wobec
braku wlasciwego orzecznictwa, na ktérym
moégtbym oprze¢ moje uwagi, musze
ponownie odwotaé¢ sie do doktryny oraz
podstawowych zasad wyktadni prawa.

81. Po pierwsze, na mocy wspomnianej
bezwzglednej ochrony przyznanej godlom
pafistwowym, panstwa posiadaja monopol
rejestracji, ale nie uzywania*, tych symboli,
aczkolwiek podlega on pewnym ogranicze-
niom, poniewaz nie obejmuje alegorii, ktora
zawiera godlo, lecz jedynie jej wyrazenie
heraldyczne, zwazywszy, ze w wielu przypad-
kach te oficjalne oznaczenia zawierajg ideo-
gramy o zastosowaniu ogélnym, takie jak
zwierze, roélina, gwiazdy lub inne podobne
symbole*. Ponadto pojecie godia paristwo-
wego wymaga wykladni Scistej *.

82. Po drugie, heraldyczny punkt widzenia
nie oznacza stosowania opisu dokonanego
przez znawce tej nauki. Mimo ze spuscizna
heraldyki jest niezaprzeczalna, zaréwno
z uwagi na jej wplyw na sztuki plastyczne,
jak i jej bogaty stownik techniczny nie mozna
przypuszczal, ze przecietny konsument

44 — Doktryna jest jednomys$lna w uznaniu swobody w obrocie
godlami panistwowymi w granicach okreslonych przez
ustawodawstwo kazdego z panstw; zob. K.H. Fezer, Marken-
recht, 2. Aufl.,, C.H. Beck, Miinchen 1999, s. 476.

45 — P. Strobele, Absolute Schutzhindernisse, w: P. Strébele,
F. Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., Heymanns, Miinchen 2006,
s. 411.

46 — W ten sposéb rozumiem stanowisko K.H. Fezera, op. cit.,
s. 473.
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opanowal to stownictwo, ktére jest bardzo
skomplikowane dla oséb niewtajemniczo-
nych.

83. Réwniez opis geometryczny nie odpowia-
datby wymaganiom przywotanego art. 6 ter.
Drobiazgowos¢, z jaka wiaze sie¢ dokonanie
takiego opisu, pozbawilaby istoty ochrone,
ktora przepis ten przyznaje godlom
panstwowym, poniewaz juz sam niuans
wystarczylby do stwierdzenia braku identycz-
no$ci dwéch opisow.

84. Sad mial zatem racje, opierajac sie na
opisie godla kanadyjskiego przedstawionym
w powiadomieniu skierowanym przez Ka-
nade do Biura Miedzynarodowego WIPO,
poniewaz opis ten pozwalal ujawni¢ ewen-
tualne podobienstwa i réznice pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a godlem
tego panstwa. Z uwagi na to, ze powiado-
mienie dotyczylo jedynie flagi z tym
symbolem, bez bardziej szczegdtowego
opisu, przyjecie w zaskarzonym wyroku
najbardziej prostego opisu tego godla — lis¢
klonu koloru czerwonego * — nie jest btedem,
poniewaz American Clothing nie zarzucita tu
zadnego bledu ani co do prawa, ani co do
okolicznosci faktycznych.

85. Po trzecie, jezeli chodzi o ,nasladow-
nictwo”, poréwnanie nie pomaga ustali¢
prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.

47 — Punkt 73 zaskarzonego wyroku.
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Dana kopia musi faczy¢ w sobie cechy
heraldyczne, ktére odrézniaja dane godio od
innych oznaczen®. Te cechy szczegélne
wymienione sa zwykle w opisie, ktéry
paristwa bedace stronami konwencji paryskiej
przesylaja do Biura WIPO.

86. W rezultacie zgodnie z powyzszymi
wyjasnieniami w zaskarzonym wyroku nie
mozna dostrzec zadnego bledu w wykladni
wyrazenia  ,nasladownictwo z  punktu
widzenia heraldycznego”. W konsekwencji
nie mozna uwzgledni¢ dotyczacych go twier-
dzeni wnoszacej odwolanie.

¢) W przedmiocie bledéw zwigzanych
z pominieciem pewnych odrebnosci ozna-
czenia zgloszonego do rejestracji jako znak
towarowy

87. American Clothing zarzuca Sadowi, ze
nie uwzglednit ,,calo$ciowego wrazenia”, jakie
wywieraja zlozone znaki towarowe. Zarzuca
takze Sadowi, iz nie opowiedzial si¢ za
rejestracja przez OHIM przy dolaczeniu
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ wylacznego
prawa (disclaimer), w ktérym spétka ta
zrzeklaby sie wszelkiej ochrony w odniesieniu
do spornego godla, podazajac za praktyka
kanadyjskiego urzedu ds. znakéw towaro-
wych. Nie biorgc pod uwage takiego rozwia-
zania, Sad wypaczyl dowody, ktére American
Clothing przedstawita w przedmiocie praktyki
dotyczacej oswiadczenn o zrzeczeniu sig
wylacznego prawa (disclaimera) w Kanadzie.

48 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 100; P. Strébele, op.cit.,
s. 411.

Spélka ta czuje si¢ zatem dyskryminowana,
poniewaz sam  OHIM interpretowat
odmiennie w podobnych przypadkach art. 7
ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 6 ter
konwencji paryskiej.

88. W przedmiocie calo$ciowego wrazenia,
jakie wywiera znak towarowy, wspomniana
bezwzgledna ochrona godel panstwowych
obejmuje réwniez, zgodnie z art. 6 ter
konwencji paryskiej, przypadki, w ktérych
symbole te sa jedynie cze$cig innego ozna-
czenia. Wspomnianemu przepisowi nie
mozna przypisa¢ innego znaczenia, skoro
méwi on o godle m.in. ,jako czesci takiego
znaku”. Gdyby przepisu tego nie nalezalo
rozumie¢ w ten sposéb, ochrona, jaka przy-
znaje on godlom panstwowym, bylaby
zupelnie pozbawiona skutecznosci, bowiem
umieszczajac w oznaczeniu wiecej detali,
omijano by te przeszkode w rejestracji znaku
towarowego.

89. Przyjecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
wylacznego prawa jest uprawnieniem OHIM
stuzagcym dokonaniu rejestracji w pewnych
przypadkach, nie za$ jego obowigzkiem. Tak
czy inaczej organ wspolnotowy nie wykonuje
tego uprawnienia, poniewaz wyznaje zasade,
ze w przypadku znakéw towarowych zawie-
rajacych rézne skladniki nie mozna Zzadac
ochrony tylko w odniesieniu do jednego z tych
sktadnikéw ®. Jezeli wnoszaca odwotlanie
wnosi do Trybunalu, aby ten nakazal OHIM
przyjecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
wylacznego prawa (disclaimer), nie nalezy

49 — A.Bender, Der Ablauf des Anmeldeverfahrens, w: K.H. Fezer,
Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrens-
recht, C.H. Beck, Miinchen 2007, s. 585.
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zapominaé, ze zgodnie z art. 63 ust. 6
rozporzadzenia nr 40/94 urzad ten zobowia-
zany jest do podjecia niezbednych krokéw
w celu zastosowania sie do wyrokéw wydawa-
nych przez sady wspélnotowe.

90. Jednakze w przeciwienistwie do tego, co
twierdzi American Clothing, w zaskarzonym
wyroku nie neguje si¢ doswiadczenia kanadyj-
skiego urzedu ds. znakéw towarowych.
W pkt 85 tego wyroku ograniczono sie
jedynie do przekonujacego stwierdzenia, iz
wspomniane przedsiebiorstwo nie udowod-
nilo swoich twierdzen w tym zakresie.
Wnoszaca odwolanie nie precyzuje sposobu,
w jaki dokonano wypaczenia, zatem w odnie-
sieniu do tego zarzutu, w oparciu o ktéry
kwestionuje ocene okolicznosci faktycznych
dokonang przez Sad, liczy ona na korzyst-
niejsze rozstrzygniecie w wyniku rozpoznania
odwotania. Artykut 58 statutu zakazuje jednak
Trybunalowi jakiejkolwiek ingerencji w usta-
lenia stanu faktycznego. W  zwiazku
z nieprzedstawieniem dowodéw dotyczacych
zarzutu wypaczenia okolicznosci faktycznych,
jedynego sposobu, w jaki Trybunal méglby
ingerowa¢ w ustalenia stanu faktycznego *,
nalezy stwierdzi¢ niedopuszczalno$¢ tego
zarzutu.

91. Ponadto, nawet gdyby uwzgledni¢ argu-
ment wnoszacej odwolanie poparty wczes-
niejszymi sprawami rozstrzyganymi przez
OHIM, istnieje utrwalone orzecznictwo,

50 — Zobacz w szczegdlnosci wyrok z dnia 19 wrze$nia 2002 r.
w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM (Company-
line), Rec. s. I-7561, pkt 21, 22; moja opinia wydana w tej
sprawie, pkt 59, 60; wyrok z dnia 15 pazdziernika 2002 r.
w sprawach pofaczonych C-238/99 P, C-244/99 P,
C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P
i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM i in.
przeciwko Komisji, Rec. s. 1-8375, pkt 330, 331; a takze
postanowienie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-326/01 P
Telefon & Buch przeciwko OHIM, Rec. s. I-1371, pkt 35.
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zgodnie z ktérym decyzje wydawane przez
izby odwotawcze na podstawie rozporzadze-
nia nr 40/94 dotyczace rejestracji oznaczenia
jako wspdlnotowego znaku towarowego
wchodza w zakres kompetencji ograniczonej,
a nie uprawnien dyskrecjonalnych. Dlatego
tez zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwola-
wczych winna by¢ oceniana na podstawie tego
rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnia
dokonana przez sad wspélnotowy, a nie na
podstawie wczesniejszej praktyki decy-
zyjnej*. W konsekwencji nie mozna réwniez
uwzgledni¢ argumentu dotyczacego dyskry-
minacyjnego  charakteru  zaskarzonego
wyroku.

92. W przedmiocie praktyki innych krajo-
wych urzedéw ds. znakéw towarowych Sad
w pkt 84 zaskarzonego wyroku przypomnial,
ze wspolnotowy sytem znakéw towarowych
jest systemem autonomicznym, na ktoéry
sklada sie zbiér norm, zmierzajacym do
osiggniecia szczegdlnych dla niego celéw,
ajego stosowanie jest niezalezne od systemdéw
krajowych. W rezultacie OHIM rozpatruje
oznaczenia jedynie na podstawie przepiséw
wspélnotowych i nie jest zwiazany decyzjami
wydawanymi przez urzedy panstw czlonkow-
skich, aczkolwiek bierze pod uwage, jako
elementy stanu faktycznego, znaki towarowe
zarejestrowane juz w panstwach Unii Euro-
pejskiej *

51 — Zobacz wyroki: z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie
C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7975,
pkt 47-51; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P
Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551,
pkt 48; postanowienia: z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie
C-212/07 P Indorata—Servigos e Gestdo przeciwko OHIM,
pkt 43, 44; z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawach polaczonych
C-39/08 i C-43/08 Bild digita, pkt 13.

52 — W tym znaczeniu zob. wyroki z dnia 12 lutego 2004 r.:
w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec.
s. 1-1619, pkt 42-44; w sprawie C-218/01 Henkel, Rec.
s.1-1725, pkt 61, 62; moja opinia przedstawiona w tej sprawie,
pkt 23, 24; ww. postanowienie w sprawie Bild digital,
pkt 14-16.
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93. Wreszcie wnoszaca odwolanie skarzy
pominiecie przez Sad normalnych warunkow
uzywania zgloszonego znaku towarowego. Jej
zdaniem sposéb, w jaki zamierzata uzywac
tego oznaczenia, nie wprowadzalby w blad,
bowiem odbiorcy odbieraliby je jako ozdobe,
nie wigzac go z kanadyjskim godtem.

94. Jednakze, jak wskazano w pkt 77 zaskar-
zonego wyroku, stosowanie art. 6 ter
konwencji paryskiej nie zalezy od warunku
ewentualnego wprowadzenia w blad zainte-
resowanych odbiorcéw co do pochodzenia
towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem
lub co do istnienia zwigzku miedzy wlasci-
cielem tego znaku a panstwem, ktérego godto
zostalo wykorzystane we wspomnianym
znaku. Zdaniem cze$ci doktryny ratio art. 6 ter
lit. a) tkwi w koniecznosci zapobiezenia temu,
aby konsument myslal, Ze miedzy znakiem
towarowym a panstwem istnieje ,oficjalny”
zwigzek juz tylko z uwagi na sam fakt
obecnosci godta paristwowego w znaku towa-
rowym *. Jednak chociaz przepis ten opiera
sie na interesie tkwiacym w zapobiezeniu
ustalenia zwiazku z godltem panstwowym, to
nie mamy tu do czynienia z przestanka jego
stosowania. Z tego wzgledu réwniez tego
argumentu nie mozna uwzglednié.

95. Biorac pod uwage powyzsze rozwazania,
po odrzuceniu argumentéw wnoszacej odwo-
fanie w sprawie C-202/08 P, nalezy oddali¢
jedyny zarzut odwotania podniesiony przez

53 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit,, s. 99; w prawie angielskim:
D. Kitchin, D. Llewelyn, ]. Mellor, R. Meade, T. Moody Stuart,
D. Keeling, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names,
14" ed., Sweet & Maxwell, London 2005, s. 219; w prawie
hiszpanskim: L.A. Marco Arcald, Articulo 5. Prohibiciones
absolutas, w: A. Bercovitz Rodriguez—Cano, (red.), Comen-
tarios a la Ley de Marcas, 2* ed., Thomson-Aranzadi, Navarra
2008, tom I, s. 234.

American Clothing, a w rezultacie réwniez
odwolanie w calo$ci.

B — W przedmiocie odwolania w sprawie
C-208/08 P

1. Argumenty stron

96. OHIM w swoim odwotaniu wnosi o uchy-
lenie wyroku Sadu w czesci, w jakiej stwierdza
on, ze art. 7 ust. 1 lit. h) rozporzadzenia
nr 40/94 w zwiazku z art. 6 ter konwencji
paryskiej nie ma zastosowania do znakéw
ustugowych **.

97. Jego zadanie zostalo poparte jedynym
zarzutem dotyczacym naruszenia przez Sad
prawa przy dokonywaniu wykladni literalnej
wspomnianego przepisu konwencji paryskiej
z pominieciem jego ducha i systematyki.
W rezultacie urzad ten zarzuca przyjecie
rozszerzajacej wykladni tego przepisu

54 — Punkty 2233 zaskarzonego wyroku.

I-6957



OPINIA D. RUIZA-JARABA COLOMERA — SPRAWY POLACZONE C-202/08 P I C-208/08 P

konwencji paryskiej, opierajac sie na nastepu-
jacych argumentach:

1)

2)

3)

zmiana konwencji przyjeta w Lizbonie
w 1958 r. rozszerzyla cigzacy na
panstwach  bedacych jej stronami
obowiazek ochrony znakéw towarowych
takze na znaki ustugowe, wprowadzajac
art. 6 sexies*>, bowiem celem tej nowe-
lizacji bylo zréwnanie dwéch kategorii:
towardw i ustug;

jak wynika z art. 29 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, znaki towarowe i znaki ustu-
gowe nie sg traktowane odmiennie;

artykut 16 TLT, w oparciu o ktéry
a contrario sensu Sad uznal, ze przywo-
fany art. 6 ter nie ma zastosowania do
znakéw uslugowych, precyzuje jedynie
zakres stosowania tej konwencji, nie
zmieniajac jej; oraz

55 — Przytoczony w pkt 9 niniejszej opinii.
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4)

Trybunal opowiedzial sig, przynajmniej
domyslnie, za réwnym traktowaniem
tych dwdch klas oznaczeri, poniewaz
w sprawie znanej jako ,Fincas Tarra-

gona”*, udzielagjac  odpowiedzi na
pytanie prejudycjalne, w wydanym
wyroku nie rozstrzygnal, wstepnie

i z urzedu, watpliwosci dotyczacej stoso-
wania art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104
w zwiazku z art. 6 bis konwencji paryskiej
do znakéw ustugowych, ktéry podobnie
jak przywolany art. 6 ter wymienia jedynie
znaki towarowe.

98. American Clothing z kolei podkresla
jasny i bezwarunkowy charakter art. 6 ter,
ktéry uniemozliwia jego zastosowanie do
znakéw ustugowych.

99. Jej zdaniem we wspomnianym wyroku
w sprawie Fincas Tarragona nie rozpatrywano
art. 6 bis konwencji paryskiej, niezaleznie od
tego, ze Sad juz wczesniej orzekl, iz przepis ten
nie obejmuje znakéw ustugowych *.

56 — Wyrok z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-328/06 Nieto

Nuiio, Zb.Orz. s. I-10093.

57 — Odwoluje si¢ do wyrokéw Sadu z dnia 11 lipca 2007 r.:

w sprawie T-263/03 Miilhens przeciwko OHIM — Conceria
Toska (TOSKA), Zb.Orz. s. I1-78, pkt 54; w sprawie T-150/04
Miilhens przeciwko OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU),
Zb.Orz. s. 11-2353, pkt 59.
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100. Powoluje sie takze na to, Ze art. 6 sexies
konwencji paryskiej nie ma wplywu na
art. 6 ter, poniewaz z Aktu Lizbonskiego
wynika, iz na tej konferencji nie przyjeto
bardziej ambitnych projektéw, ktére zmie-
rzaly do zréwnania znakéw uslugowych ze
znakami towarowymi.

101. Jej zdaniem art. 16 TLT nie zmienia
spornego art. 6 ter konwencji paryskiej, lecz
go uzupelnia, rozszerzajac zakres jego stoso-
wania na ustugi.

2. Analiza odwolania

102. Chociaz podzielam stanowisko OHIM,
kiedy podnosi zarzut bledu co do prawa przy
dokonywaniu wyktadni art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 w zwigzku z art. 6 ter
konwencji paryskiej, nie zgadzam si¢ z nim,
kiedy utrzymuje, ze btad ten wynika z literalnej
wykladni tego ostatniego przepisu. Ponadto
nie aprobuje réwniez stosowania tego prze-
pisu w sposéb rozszerzajacy, z powotaniem sie
na art. 6 sexies i na TLT, poniewaz zmienia to
nadmiernie sens wszystkich wymienionych
postanowien.

103. Sad blednie zrozumial cel konwencji
paryskiej i odeslania do niej, ktére zawiera
art. 7 rozporzadzenia w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego. Zbadanie kazdego

z tych przepiséw oddzielnie
wyciagna¢ uzyteczne wnioski.

pomaga

a) W przedmiocie prawidlowej wyktadni
art. 6 ter konwengji paryskiej

104. Zasadniczym celem tej konwencji jest
utrzymanie zasady traktowania narodowego,
uzupelniajac ja o pewne reguly minimalnej
ochrony przedmiotéw wlasnosci przemy-
stowej, ktérych ona dotyczy 5.

105. Zasada  traktowania  narodowego
oznacza, z jednej strony, zakaz dyskryminacji
zagranicznych znakéw towarowych poprzez
przyznanie im ochrony prawnej takiej samej
jak przyznana patentom, znakom towarowym
i wzorom krajowym. Z drugiej strony stanowi
ona norme kolizyjng, zgodnie z ktéra
w panstwach bedacych stronami konwencji
paryskiej sprawy z zakresu wlasnosci prze-
myslowej nalezy rozstrzygac zgodnie z zasada
lex loci proteccionis, mianowicie na
podstawie ustawodawstwa tego parnstwa,
w ktérym dochodzi si¢ ochrony prawnej
wynalazku, znaku towarowego lub wzoru,
zgodnie z wla$ciwa tej konwencji zasada tery-
torialnosci *.

58 — F.K. Beier, One Hundred Years of International Coopera-
tion — The Role of the Paris Convention in the Past, Present
and Future, w: International Review of Industrial Property
and Copyright Law, volumen 15, n° 1/1984, s. 11;
G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 12 i 13.

59 — F.K. Beier, op. cit., s. 9110. G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 30.
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106. W rezultacie strony konwencji paryskiej
zobowigzaly sie stosowa swoje ustawodaw-
stwo dotyczace wlasnosci przemystowej w ten
sam sposéb wobec znakéw towarowych
nalezacych do ich obywateli oraz wobec
znakéw nalezacych do obywateli pozostalych
panistw bedacych stronami konwencji, zezwa-
lajac tym ostatnim na powolywanie sie,
przynajmniej, na ochrone przyznang przez te
konwencje.

107. A zatem Sad myli sie, negujac cze$ciowo
ochrone godel panstwowych w oparciu
o art. 6 ter, bowiem chociaz przepis ten nie
obejmuje znakéw ustugowych, nie nalezy
takze z niego korzysta¢ in extenso w odnie-
sieniu do zakresu stosowania bezwzglednej
ochrony godel paiistwowych. Sporny przepis
wymaga jedynie od panstw bedacych stronami
konwencji, aby nie rejestrowaty znakéw towa-
rowych identycznych z godtem panstwowym
lub zawierajacych godlo panistwowe. Paristwa
bedace stronami konwencji moga jednak
rozszerzy¢ zakres stosowania tego przepisu
na znaki ustugowe . W tym znaczeniu OHIM
trafnie podnosi ,minimalny charakter” uregu-
lowann zawartych w konwencji, ktéra nie
stanowi ,jednolitego uregulowania”. W pra-
wie wspolnotowym nie brakuje przykla-
déw tego typu uregulowan, ktére upowazniaja
panstwa czlonkowskie do przekraczania
wymagan ustanowionych w drodze dyrekty-
wy, odwolujac sie do metody zwanej ,,harmo-
nizacja minimalna”.

108. Natomiast przeciwnie do tego, co sadzi
OHIM, art. 6 sexies konwencji paryskiej nie
uzasadnia rozszerzajacej wyktadni art. 6 ter tej

60 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit,, s. 99.
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konwengji. Artykul 6 sexies jedynie zacheca
panistwa bedace stronami konwencji do
ochrony znakéw ustugowych, nie wymagajac
ich rejestracji. A zatem wybér sposobu
ochrony znakéw pozostawiono kazdemu
z panstw, ktére moga zréwnac je ze znakami
towarowymi lub wprowadzi¢ szczegdlny
system ochrony. W kazdym razie, z wyjatkiem
zawartych w tej konwencji wyraznych odnie-
siert do uslug, takich jak figurujace w art. 2i 3
w zwigzku z art. 5%, to do ustawodawcy
krajowego nalezy okreslenie stopnia réwno-
waznos$ci miedzy znakami, ktérymi oznacza
sie ustugi, a znakami, ktérymi opatrzone sa
towary konsumpcyjne .

109. W konsekwencji rozszerzenie ochrony
godel panstwowych na znaki ustugowe nie
wynika z konwencji paryskiej, lecz z uregulo-
wania krajowego lub wspdlnotowego.

b) W przedmiocie zakresu art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94

110. Rozstrzygniecie dylematu, czy ta
bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji
ma zastosowanie takze w stosunku do
znakéw uslugowych, zalezy zatem od rozpo-

61 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit,, s. 90.
62 — A. Bogsch, op. cit., 5. 229.
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rzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego i — moim zdaniem — wymaga
odpowiedzi twierdzacej.

111. W pierwszym rzedzie dlatego, ze
motywy siédmy i dziewiaty tego rozporzadze-
nia, podobnie jak jego art. 1 ust. 1, potwier-
dzaja jego istotno$¢, na takich samych wa-
runkach, dla obu typéw znakéw: tych, ktérymi
opatrzone s3 towary, i tych, ktérymi oznacza
sie ustugi. Ponadto, z zastrzezeniem btedu lub
pomylki, nie ma w rozporzadzeniu zadnego
przepisu, ktéry by je rozréznial, w szczegol-
noéci w zakresie rejestracji lub praw wtasci-
ciela znaku.

112. Nastepnie, poniewaz prawodawca euro-
pejski, dzialajac w wykonaniu swych kompe-
tencji, zréwnal w rozporzadzeniu nr 40/94 te
dwa rodzaje znakéw, nie ma podstaw do
przypisywania mu woli ograniczenia ochrony
godel pariistwowych wlasnie w odniesieniu do
ustug, ktore stanowia sektor dziatalno$ci
gospodarczej o najwiekszym znaczeniu dla
produktu wewnetrznego brutto we wszyst-
kich panstwach cztonkowskich.

113. W tym kontekscie jestem przekonany,
ze odestanie zawarte w art. 7 ust. 1 lit. h)
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac
jako odniesienie do podstawy odmowy rejes-
tracji wskazanej w art. 6 ter konwencji
paryskiej, a nie jako odniesienie do jego
domniemanego zakresu stosowania.

114. Wreszcie nie podzielam wyjasnien: Sadu,
ze wydajac przywolane rozporzadzenie,
prawodawca europejski byl $wiadom tego,
iz odestanie zawarte w art. 7 ust. 1 lit. h)
oznaczalo ograniczenie mozliwosci przeciw-
stawienia godel panstwowych tylko do
znakéw towarowych i pozostawienie ich bez
ochrony w przypadku znakéw ustugowych .
Podejrzewam raczej, iz panistwa cztonkowskie
byly w pelni §wiadome, ze konwencja paryska
nie zaklada takiego ograniczenia oraz ze nie
byly ograniczone w uprawnieniu do okres-
lenia rodzaju ochrony, jaka chcialy zapewnic
znakom ustugowym na obszarze wspdlnoto-

wym.

115. Nie wydaje sie prawdopodobne, aby, jak
wynika z zaskarzonego wyroku, przy wyda-
waniu rozporzadzenia nr 40/94 o charakterze
tak nowatorskim, ktérego przyjecie wymagalo
jednomyslnosci na podstawie art. 235 trak-
tatu EWG (obecnie art. 308 WE), zadne
z panstw czlonkowskich nie zauwazylo
zmniejszenia ochrony godel panstwowych,
do ktérego prowadzito przywolane odestanie
zawarte w art. 7 ust. 1 lit. h), zwlaszcza
zwazywszy na wrazliwo$¢, jaka rzady wyka-
zuja w kwestii godel.

116. W konsekwencji nalezy uwzglednic¢
jedyny zarzut odwolania podniesiony przez
OHIM w sprawie C-208/08 P, dotyczacy

63 — Punkt 32 zaskarzonego wyroku.
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btedu co do prawa przy zastosowaniu art. 7
ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94
w zwigzku z art. 6 ter konwencji paryskiej,
oraz uchyli¢ wyrok bedacy przedmiotem
odwolania wniesionego przez OHIM.

VII — Koszty

117. Rozwiazanie, ktére sugeruje, wymaga
nalozenia na American Clothing obowiazku

VIII — Whnioski

poniesienia kosztéw powstalych w zwiazku
z wniesieniem skargi, zgodnie z art. 87 § 2
zdanie pierwsze regulaminu Sadu.

118. Z uwagi na to, ze spélka ta przegrala
w zakresie wszystkich swoich zarzutéw
w sprawach C-202/08 P i C-208/08 P,
powinna ona ponie$¢ koszty zwigzane z oby-
dwoma odwotaniami, zgodnie z uregulowa-
niem zawartym w art. 122 zdanie pierwsze
w zwigzku z art. 69 § 2 zdanie pierwsze re-
gulaminu Trybunalu.

119. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, proponuje Trybunatowi, by:

1) oddalif odwolanie American Clothing Associates SA w sprawie C-202/08 P,
wniesione od wyroku ogloszonego w dniu 28 lutego 2008 r. przez piata izbe Sadu

Pierwszej Instancji w sprawie T-215/06;

2) uznatljedyny zarzut odwotania Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) w sprawie C-208/08 P, wniesionego od wyroku
ogloszonego w dniu 28 lutego 2008 r. przez piata izbe Sadu Pierwszej Instancji
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w sprawie T-215/06, i uchylil ten wyrok w zakresie, w jakim orzeczono, ze art. 7
ust. 1 lit. h) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
w zwiazku z art. 6 ter konwencji paryskiej nie ma zastosowania do znakéw
ustugowych;

zobowigzal American Clothing Associates SA do pokrycia calosci kosztéw
postepowania w obydwu instancjach, a w szczegdlnosci kosztéw powstalych
w postepowaniu odwolawczym wskutek wniesienia obydwu odwolan.
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