WYROK Z DNIA 14.5.2009 . — SPRAWA T-165/06
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (piata izba)
z dnia 14 maja 2009 r.*

W sprawie T-165/06

Elio Fiorucci, zamieszkaly w Mediolanie (Wtochy), reprezentowany przez adwokatéw
A. Vanzettiego, G. Sironiego oraz F. Rossiego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Montalta i L. Rampiniego,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postepowania: wloski.
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Edwin Co. Ltd, z siedziba w Tokio (Japonia), reprezentowana przez adwokatéw
D. Rigattiego, M. Bertani, S. Veree, K. Muraro oraz M. Balestriero,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
6 kwietnia 2006 r. (sprawa R 238/2005-1) dotyczaca postgpowania w sprawie
uniewaznienia i stwierdzenia wygasniecia miedzy Eliem Fioruccim a Edwin Co. Ltd,

SAD PIERWSZE]J INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek i V.M. Ciuca (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: J. Palacio Gonzélez, gléwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 19 czerwca 2006 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 1 grudnia 2006 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu
w dniu 6 grudnia 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 listopada 2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci postania sporu

Skarzacy, projektant mody Elio Fiorucci, zdobyl we Wloszech w latach siedemdziesia-
tych pewna popularno$é. W nastepstwie trudnoéci finansowych w latach osiemdzie-
sigtych w stosunku do jego spoiki Fiorucci SpA wszczeto postepowanie upadiosciowe.

W dniu 21 grudnia 1990 r. Fiorucci przenidst w drodze umowy na interwenienta, Edwin
Co. Ltd, japonski koncern, calo$¢ swego ,dorobku twérczego”. Artykut 1 umowy
stanowil:

»Spolka Fiorucci przenosi, sprzedaje i przekazuje na rzecz spétki Edwin [...], ktéra
ze swej strony nabywa:

i) gdziekolwiek zarejestrowane znaki towarowe lub znaki bedace przedmiotem
zgloszenia w ktérejkolwiek czesci §wiata oraz wszystkie patenty, wzory ornamen-
talne i uzytkowe, jak réwniez wszystkie inne oznaczenia odrézniajace nalezace do
spétki Fiorucci wymienione w pkt A, A1, A2 i A3 zalacznika do niniejszej umowy
(pkt A obejmuje znaki towarowe zarejestrowane we Wloszech; pkt A1 — znaki
towarowe zarejestrowane za granicg; pkt A2 — patenty wloskie; pkt A3 — patenty
zagraniczne);
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ii) wszystkie istniejace umowy, ktérych przedmiotem sa znaki towarowe lub
ewentualnie inne oznaczenia odrézniajace, w tym umowy licencyjne zezwalajace
na uzywanie tych znakéw;

iii) wszystkie posiadane przez Fiorucci archiwa dotyczace wzoréw zachowanych na
papierze, kolorowych plakatéw, kolekcji, prébek materiatéw, planszy wystawo-
wych, pomocy reklamowych, prébek kolekcji odziezowych zaprojektowanych
przez spolke Fiorucci, fotografii (,know-how”);

iv) wszystkie wylaczne prawa do uzywania nazwy ,FIORUCCI”, do wytwarzania
i sprzedazy na zasadach wylacznosci odziezy i innych towaréw oznaczonych
»FIORUCCI™.

Przez kilka lat skarzacy utrzymywal wspétprace z interwenientem.

W dniu 23 grudnia 1997 r. interwenient zglosil w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) slowny znak towarowy
ELIO FIORUCCI jako wspdlnotowy znak towarowy dla szeregu towaréw nalezacych do
klas 3, 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami.

W dniu 6 kwietnia 1999 r. slowny znak towarowy ELIO FIORUCCI zostal
zarejestrowany przez OHIM i opublikowany w Biuletynie Wspédlnotowych Znakow
Towarowych nr 39/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
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W dniu 3 lutego 2003 r. skarzacy zlozyl wniosek o stwierdzenie wygasniecia
i uniewaznienie tego znaku towarowego na podstawie art. 50 ust. 1 lit. ¢) i art. 52
ust. 2 lit. a) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami.

Decyzja z dnia 23 grudnia 2004 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uwzglednit wniosek
o uniewaznienie znaku towarowego ELIO FIORUCCI ze wzgledu na naruszenie art. 52
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 i uznal orzekanie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie
wygasniecia prawa do tego znaku za zbedne.

Wydziatl Uniewaznien stwierdzil, ze w tym przypadku znajdowal zastosowanie art. 21
ust. 3 Legge Marchi (wloskiej ustawy o znakach towarowych) [obecnie art. 8 ust. 3
Codice della Proprieta Industriale (wloskiego kodeksu wilasnosci przemystowej)]
i uniewaznil rejestracje, poniewaz powszechna znajomo$¢ nazwiska Elia Fiorucciego
zostala dowiedziona i brakowato wyraznego, jasnego i jednoznacznego upowaznienia
do zarejestrowania go jako wspélnotowego znaku towarowego. Uznajac, ze juz sama ta
okoliczno$¢ wystarczata do uniewaznienia znaku towarowego, Wydzial Uniewaznien
stwierdzil, ze rozpoznanie podniesionych przez skarzacego podstaw wygasniecia nie
bylo konieczne.

Interwenient wnidst nastepnie odwolanie do izby odwotawczej OHIM, wnoszac
o oddalenie, poprzez zmiane zaskarzonej decyzji, wniosku o uniewaznienie spornego
znaku towarowego i utrzymanie prawa z rejestracji w mocy.

Decyzja z dnia 6 kwietnia 2006 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzjy”) Pierwsza Izba
Odwotawcza uwzglednila odwolanie interwenienta i uchylita decyzje Wydzialu
Uniewaznien, stwierdzajac, ze wzgledna podstawa uniewaznienia ustanowiona
w art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 nie miala zastosowania w niniejszej sprawie,
ktérej okolicznosci nie stanowily jednego z przypadkéw przewidzianych w prawie
krajowym (art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale). Izba Odwotawcza oddalila
réowniez zlozony przez skarzacego i oparty na naruszeniu art. 50 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do spornego znaku
towarowego.
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Izba Odwolawcza wyjasnita w szczegdlnosci, ze racja bytu art. 8 ust. 3 Codice della
Proprieta Industriale jest zapobieganie wykorzystywaniu nazwiska osoby znanej do
celéow handlowych przez osoby trzecie. Zdaniem Izby Odwotawczej przepis ten zostat
ustanowiony, aby chroni¢ potencjal handlowy nazwiska, ktére stato si¢ znane w innych
sferach niz sfera §cisle handlowa (na przyklad w sferach artystycznej, polityczne;j,
sportowej itp.). Izba Odwolawcza wskazala, iz w jej przekonaniu nie istnialo
orzecznictwo dotyczace tego zagadnienia, jednak ,najbardziej uznana doktryna
wloska” wydawala sie potwierdzaé, ze przepis ten traci racje bytu, gdy ten potencjal
handlowy zostal juz wcze$niej w duzej mierze wykorzystany. Izba Odwolawcza
wskazala, ze w kontekscie niniejszej sprawy fakt powszechnej znajomo$ci nazwiska Elia
Fiorucciego wérdd odbiorcéw wloskich nie mégt by¢ raczej postrzegany jako rezultat
pierwotnego wykorzystania w sferze pozahandlowej. Przeciwnie, jej zdaniem —
w $wietle akt sprawy i argumentéw wysunietych przez samego skarzacego —
okoliczno$¢, ze Elio Fiorucci byl powszechnie znany jako czlowiek kultury, stanowita
bezposrednia konsekwencje faktu, ze Elio Fiorucci byl powszechnie znany jako
projektant mody, a zatem byla wynikiem jego dzialalnosci handlowej. Z wyzej
wskazanych wzgledéw Izba Odwolawcza uznala, ze wystapienie przez wiasciciela
znaku o rejestracje nazwiska Elia Fiorucciego jako wspélnotowego znaku towarowego
nie nalezalo do przypadkéw przewidzianych w przepisie krajowym, w zwiagzku z czym
przeslanka uniewaznienia okre§lona w art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
nie zostata spelniona.

W odniesieniu do wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku zlozonego na
podstawie art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 Izba Odwotawcza sprecyzowala,
ze przepis ten ma na celu ochrone uzasadnionych oczekiwann odbiorcéw co do
zgodnosci towaru z informacja zawarta w znaku towarowym po jego rejestracji.
W konsekwencji, zdaniem Izby Odwolawczej, aby przepis ten mogl zostal
zastosowany, musza zostac spetnione dwie przestanki:

— pierwsza, aby znak towarowy zawieral informacje na temat charakteru, jakosci,
pochodzenia geograficznego lub — w przypadku niniejszej sprawy — autorstwa
stylistycznego towaru;

— druga, aby w wyniku uzywania danego znaku mozna bylo dostrzec kontrast miedzy
wspomniana informacja a wlasciwo$ciami towaru opatrzonego znakiem prezento-
wanym odbiorcom.
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W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza uznala, ze pierwsza z tych dwoch przestanek nie
zostala spelniona, co uniemozliwilo weryfikacje spetnienia drugiej z nich. Stwierdzita
ona bowiem, Ze rozpatrywany znak towarowy nie zawiera zadnej informacji na temat
pochodzenia geograficznego, charakteru, jako$ci czy tez nawet autorstwa stylistycz-
nego omawianych towaréw. Izba Odwolawcza podkreslita, Ze odbiorcy nie zawsze
przypisuja towary oznaczone znakiem towarowym utworzonym z nazwiska rodowego
osobie noszacej to nazwisko. Wyjasnila ona, ze wynika to z faktu, iz odbiorcy sa
$wiadomi czesto spotykanego zabiegu polegajacego na uzywaniu nazwisk jako znakéw
handlowych i wiedzg, zZe nazwiska te nie zawsze odpowiadaja konkretnym osobom.
Ponadto Izba Odwolawcza wskazala, ze skarzacy, dokonujac przeniesienia praw
w 1990 r., zrzekl sie wszystkich praw do korzystania zwigzanych zaréwno ze znakiem
towarowym FIORUCCI, jak i ze znakiem towarowym ELIO FIORUCCI. Uznala ona, ze
dokonywanie rozréznienia miedzy tymi dwoma znakami jest sztuczne oraz ze miedzy
znakiem towarowym FIORUCCI a nazwiskiem rodowym, faktycznie uzywanym jako
oznaczenie odrdzniajace, nie mozna dostrzec zadnej r6znicy.

Jezeli chodzi o drugi wskazany przez skarzacego powod do stwierdzenia wygasniecia
prawa ze znaku, a mianowicie jako$ciowa degradacje towaréw oznaczonych znakiem
towarowym ELIO FIORUCCI, Izba Odwotawcza wykluczyta zastosowanie podstawy
wygasniecia okreslonej w art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Wskazala ona, ze
dobrem chronionym przez ten przepis nie jest jako$¢ towaréw jako taka, ale ochrona
uzasadnionych oczekiwan odbiorcéw co do konkretnych wlasciwosci towardéw
obiecywanych przez znak towarowy. W kontekscie niniejszej sprawy Izba Odwotawcza
uznala, ze znak towarowy ELIO FIORUCCI, przedstawiajac jedynie nazwisko osoby,
w zaden spos6b nie wskazuje na okreslone przymioty jakosciowe, a zatem w tym
wzgledzie nie moze doj$¢ do wprowadzenia odbiorcéw w blad.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

— tytulem Zzadania gléwnego — stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji
i uniewaznienie wspélnotowego znaku towarowego ELIO FIORUCCI;

II - 1384



FIORUCCI PRZECIWKO OHIM — EDWIN (ELIO FIORUCCI)

— positkowo — stwierdzenie wygasniecia prawa do wspdlnotowego znaku towaro-
wego ELIO FIORUCCI;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

16 OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacego kosztami postepowania.

17 Interwenient wnosi do Sadu o:

— na wstepie — stwierdzenie niedopuszczalnosci:

a) zadania skarzacego majacego na celu stwierdzenie zaskarzonej decyzji w czesci
dotyczacej oddalenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do wspélno-
towego znaku towarowego ELIO FIORUCCI,
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b) zadania skarzacego dotyczacego stwierdzenia wygasniecia z uwagi na wprowa-
dzajace w blad uzywanie spornego znaku towarowego,

¢) zadania skarzacego dotyczacego uniewaznienia spornego znaku towarowego
z uwagi na to, ze ze wzgledu na swdj charakter moze wprowadza¢ w blad
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 40/94;

— oddalenie wszystkich wysunietych przez skarzacego zadan jako bezzasadnych
zaréwno pod wzgledem faktycznym, jak i prawnym;

— obciazenie skarzacego kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci

Interwenient zwraca uwage, ze skarzacy, kwestionujac zaskarzona decyzje w czesci
dotyczacej wniosku o stwierdzenie wygasniecia, nie wskazal, na czym polegalo
zarzucane Izbie Odwolawczej naruszenie art. 50 ust. 1 lit. c¢) rozporzadzenia
nr 40/94. Interwenient podnosi bowiem, ze skarzacy nie wskazal btedu w wykladni
lub w zastosowaniu tego przepisu, a jedynie skarzyt sie na rezultat jego zastosowania
w zaskarzonej decyzji. Zdaniem interwenienta wniesiona przez skarzacego skarga ma
na celu jedynie ponowne rozpatrzenie przez Sad okoliczno$ci faktycznych, majace
zastapic¢ ocene dokonang przez Izbe Odwotawcza. Skarga ta zostata jednak wniesiona
do sadu, ktéry zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 jest wlasciwy jedynie
w kwestiach zwiazanych ze zgodnoscia zaskarzonej decyzji z prawem. Okoliczno$¢ ta
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wystarczy zdaniem interwenienta, by stwierdzi¢, ze zadanie skarzacego dotyczace
stwierdzenia wygasniecia prawa do spornego znaku winno zosta¢ odrzucone jako
niedopuszczalne.

Interwenient uwaza ponadto, ze zarzuty skargi dotyczace rzekomej niewaznosci
spornego znaku towarowego wynikajacej z braku nowosci tego znaku, jego charakteru,
ze wzgledu na ktéry moze on wprowadza¢ w btad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g)
rozporzadzenia nr 40/94, oraz z dokonania zgloszenia tego znaku w zlej wierze
w rozumieniu art. 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowia nowe zarzuty, ktére nie
byly przedmiotem postepowania przed OHIM i winny zosta¢ uznane za niedopusz-
czalne.

Interwenient twierdzi wreszcie, Ze liczne dokumenty przedtozone przez skarzacego
wraz ze skarga w dniu 19 czerwca 2006 r. wydaja sie nowe, poniewaz nigdy nie zostaly
przedstawione w toku postepowania przed OHIM. Dotyczy to zwlaszcza zalacznikow
A36, A37, A39-A59, A74—A94, A103—-A106, A116 i A117. Interwenient przypomina,
ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem strony nie mogg przedstawia¢ przed Sadem
nowych dowodéw, ktore sa jako takie niedopuszczalne.

Nalezy przypomnie¢, ze skarga do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci z prawem
decyzji izb odwolawczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94
[wyroki Sadu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 Daimler Chrysler przeciwko
OHIM (Calandre), Rec. s. I1-701, pkt 18; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. s. 1I-2251, pkt 67;
z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01 Editions Albert René przeciwko
OHIM — Trucco (Starix), Rec. s. II-4625, pkt 70]. W istocie o ile zgodnie z art. 63 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 Sad ,ma wlasciwo$¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub
zmiany zaskarzonej decyzji’, o tyle ustep ten powinien by¢ czytany w zwiazku
z poprzedzajacym go ustepem, zgodnie z ktérym ,skarga moze by¢ wniesiona na
podstawie braku wlasciwos$ci, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naru-
szenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego przepisu prawnego dotycza-
cego ich stosowania lub naduzycia wladzy” oraz w S$wietle art. 229 WE
i 230 WE. Kontrola zgodnosci z prawem dokonywana przez Sad w przypadku decyzji
izby odwotawczej winna by¢ zatem przeprowadzana w odniesieniu do kwestii
prawnych, ktére zostaly podniesione przed izba odwolawcza [wyrok Sadu z dnia
31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala
(PARMITALIA), Zb.Orz. s. 11-1881, pkt 25].
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W zwiazku z powyzszym zadaniem Sadu nie jest rozpoznanie nowych zarzutéw
podniesionych w postepowaniu przed nim lub ponowne badanie stanu faktycznego
w $wietle dowoddéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim.
Rozpoznanie takich zarzutéw i dopuszczenie takich dowodéw byloby niezgodne
z art. 135 § 4 regulaminu Sadu, ktéry stanowi, ze pisma stron nie moga zmienia¢
przedmiotu sporu przed izba odwolawcza. W konsekwencji przedstawione po raz
pierwszy w postepowaniu przed Sadem zarzuty i dowody nalezy uznaé za
niedopuszczalne, bez konieczno$ci badania ich zasadno$ci [zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul,
Zb.Orz. s. 1-2213, pkt 54; wyrok Sadu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie T-342/05
Henkel przeciwko OHIM — SERCA (COR), pkt 31].

W niniejszej sprawie w odniesieniu do pierwszego zarzutu niedopuszczalnosci
wysunietego przez interwenienta nalezy wskaza¢, ze skarzacy wyraznie podnosi
naruszenie przez Izbe Odwotawcza art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, a zatem
jeden z zarzutéw wymienionych w art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. W konsek-
wencji zadanie interwenienta dotyczace stwierdzenia niedopuszczalnosci drugiego
zarzutu skargi nalezy oddali¢.

Co sie tyczy pozostalych zarzutéw niedopuszczalno$ci podniesionych przez interwe-
nienta, z akt sprawy wynika, ze — jak na to slusznie wskazuje interwenient — zarzuty
skargi majace za cel uniewaznienie spornego znaku towarowego z powodu braku
nowosci tego znaku, jego charakteru, ze wzgledu na ktéry moze wprowadza¢ w blad
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 40/94, i dokonania zgloszenia tego
znaku w zlej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowia nowe
zarzuty, ktére nie byly przedmiotem postepowania przed OHIM i winny zosta¢ uznane
za niedopuszczalne.

W konsekwencji jedynymi zarzutami, do ktérych rozpoznania Sad jest wlasciwy, sa
zarzuty dotyczace naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) i art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, czyli odnoszace sie odpowiednio do uniewaznienia spornego znaku
towarowego z uwagi na naruszenie prawa do nazwiska i stwierdzenie wygasniecia
prawa do tego znaku z uwagi na uzywanie wprowadzajace w blad.
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Ponadto nalezy réwniez wskazal, ze niektére z dokumentéw zalaczonych przez
skarzacego do skargi, a mianowicie dokumenty zawarte w zalacznikach A36, A37,
A39-A59, A74-A9%4, A103-A106, A116 i A117, nie zostaly przedlozone w toku
postepowania przed OHIM, a zatem sg, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym
w pkt 22, takze niedopuszczalne.

Co do istoty

Na poparcie skargi skarzacy podnosi zasadniczo dwa zarzuty dotyczace odpowiednio
naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 i naruszenia art. 50 ust. 1 lit. ¢)
tego rozporzadzenia. W opinii Sadu badanie nalezy rozpocza¢ od zarzutu drugiego.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 50 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94

Skarzacy podnosi w istocie, ze Izba Odwotawcza doszta do nieprawidlowego wniosku,
iz w niniejszej sprawie nie zostaly spetnione przeslanki zastosowania art. 50 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94. Zdaniem skarzacego, po pierwsze, znak towarowy
ELIO FIORUCCI moze sam w sobie wprowadza¢ odbiorcéw w blad co do autorstwa
stylistycznego towaréw nim opatrzonych. Po drugie, réwniez uzywanie wspomnianego
znaku przez interwenienta moze, zdaniem skarzgcego, wprowadza¢ odbiorcéw w biad.

OHIM i interwenient popieraja stanowisko Izby Odwotawczej i podnoszg, po pierwsze,
ze sporny znak towarowy sam w sobie nie wprowadza nikogo w blad, poniewaz
konsumenci sa $wiadomi tego, ze czesto ma miejsce rozdzial miedzy projektantem
a znakiem towarowym stanowiagcym homonim jego nazwiska, a zatem zmiana
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wlasciciela znaku nie moze wprowadzi¢ przecietnego konsumenta w blad, oraz po
drugie, ze skarzacy nigdy nie dowiddl, iz uzywanie znaku towarowego, ktérego dotyczy
zlozony przez niego wniosek o stwierdzenie wygasniecia, wprowadza w blad.

Jezeli chodzi, w pierwszej kolejnosci, o argument skarzacego dotyczacy tego, ze znak
towarowy ELIO FIORUCCI moze sam w sobie wprowadza¢ odbiorcéw w bflad,
poniewaz oznaczone nim towary nie zostaly zaprojektowane przez skarzacego, nalezy
wskazad, ze argument ten zostal oddalony w pkt 53 i 54 zaskarzonej decyzji, gdyz Izba
Odwotawcza uznala, iz sam fakt identycznosci znaku towarowego z nazwiskiem
rodowym nie oznacza, ze dany krag odbiorcéw bedzie sadzit, iz osoba, ktérej nazwisko
stanowi znak towarowy, zaprojektowala towary opatrzone tym znakiem. Zdaniem Izby
Odwolawczej uzywanie znakéw towarowych stanowigcych nazwisko rodowe jest
praktyka rozpowszechniona we wszystkich dziedzinach handlu i dany krag odbiorcéw
doskonale wie o tym, Ze za znakiem stanowigcym nazwisko nie zawsze kryje sie
projektant mody noszacy to samo nazwisko.

Nalezy przychyli¢ sie do tych stwierdzen.

W tym zakresie nalezy przede wszystkim wskaza¢, ze Trybunal okreslit w swym
orzecznictwie podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentowi czy koricowemu odbiorcy, ze towar lub usluga oznaczone znakiem
towarowym pochodza z okres$lonego przedsiebiorstwa, umozliwiajac mu — bez ryzyka
wprowadzenia w blad — odrdéznienie tego towaru lub tej ustugi od towaréw lub uslug
pochodzacych z innych przedsiebiorstw. Aby znak towarowy mégt bowiem petnié
swoja role podstawowego elementu systemu niezakléconej konkurencji, ktérego
wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatu, musi on stanowi¢ gwarancje,
ze wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi zostaly wyprodukowane lub sa
$wiadczone pod kontrola jednego przedsigbiorstwa, ktéremu mozna przypisaé
odpowiedzialno$¢ za ich jakos¢ (wyrok Trybunalu z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. [-10273, pkt 48).
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Ponadto, jezeli chodzi o przestanki wygasniecia przewidziane w art. 12 ust. 2 lit. b)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), ktérego tre$¢ normatywna jest w istocie identyczna
z art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, Trybunal stangl na stanowisku, Ze prawo
wlasciciela znaku towarowego nie moze wygasnaé na tej podstawie, ze znak ten
wprowadza odbiorcéw w blad, z tej tylko przyczyny, ze odpowiada on nazwisku
projektanta i pierwszego producenta towardéw nim oznaczanych, w szczegdlnosci jesli
klientela przywigzana do tego znaku byla przedmiotem przeniesienia wraz z przed-
siebiorstwem wytwarzajacym towary oznaczane tym znakiem (wyrok Trybunatu z dnia
30 marca 2006 w sprawie C-259/04 Emanuel, Zb.Orz. s. I-3089, pkt 53). Wniosek ten
jest uzasadniony brakiem faktycznego celowego wprowadzenia w blad lub brakiem
dostatecznie powaznego prawdopodobienistwa celowego wprowadzenia w biad prze-
cietnego konsumenta. Nawet gdyby na decyzje przecietnego konsumenta o zakupie
omawianych towaréw mogto wplywacé jego wyobrazenie, ze osoba, ktérej nazwisku
odpowiada znak towarowy, uczestniczyla w ich projektowaniu, okreslone wlasciwosci
i cechy tych towaréw gwarantowane sa przez przedsiebiorstwo bedace wlascicielem
tego znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok Emanuel, pkt 47, 48).

Réwnocze$nie nalezy orzec, ze prawo wlasciciela znaku towarowego nie moze
wygasnaé na tej podstawie, ze znak ten wprowadza odbiorcéw w blad, z tej tylko
przyczyny, ze odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towaréw
nim oznaczanych, jezeli wlasciciel tego znaku zgodnie z prawem naby! w drodze
przeniesienia praw znak towarowy skladajacy sie z samego nazwiska rodowego
projektanta i calo$¢ dorobku twérczego przedsiebiorstwa wytwarzajacego towary nim
opatrzone.

Poniewaz w niniejszej sprawie ma to wlasnie miejsce, argument, ze znak towarowy
ELIO FIORUCCI moze sam w sobie wprowadza¢ odbiorcéw w btad co do pochodzenia
oznaczonych nim towaréw w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94,
nalezy odrzucié.

Co sie tyczy, w drugiej kolejnosci, wysunietego przez skarzacego argumentu, Ze
uzywanie znaku towarowego ELIO FIORUCCI wprowadza odbiorcéw w btad co do
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autorstwa stylistycznego towaréw i stanowi w zwiazku z tym oszustwo, ktére musi
prowadzi¢ do stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku towarowego ELIO FIORUCCI
na podstawie art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nalezy wskazaé, ze
zastosowanie tego artykulu jest mozliwe jedynie woéwczas, gdy uzywanie znaku
towarowego, ktére wprowadza w blad, ma miejsce po dokonaniu rejestracji tego znaku.
Taka forma uzywania musi zosta¢ nalezycie dowiedziona przez skarzacego.

Jak stusznie zauwazaja OHIM i interwenient, w niniejszej sprawie nie zostal jednak
przedstawiony zaden dowdd na okoliczno$é, ze interwenient w jakikolwiek sposéb
uzywal znaku towarowego ELIO FIORUCCI po jego rejestracji. Wobec braku takiego
dowodu nie moze by¢ mowy o uzywaniu mogacym wprowadza¢ odbiorcéw w blad
w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. W tych okoliczno$ciach
niniejszy zarzut nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94

Skarzacy, po pierwsze, podnosi, ze Izba Odwolawcza pomylila i pomieszata kwestie
praw do znaku towarowego FIORUCCI, ktéry byl przedmiotem przeniesienia praw,
i praw do znaku stanowigcego nazwisko Elia Fiorucciego, ktéry nigdy nie byt
przedmiotem przeniesienia praw, oraz po drugie, kwestionuje postawiong przez Izbe
Odwotawczg teze, zgodnie z ktéra art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale,
przewidujacy, ze mozliwo$¢ dokonania rejestracji powszechnie znanego nazwiska
w charakterze znaku towarowego jest zastrzezona dla jego wlasciciela, znajduje
zastosowanie wylacznie wéwczas, gdy osoba noszaca je stala sie powszechnie znana
w sferze pozahandlowej. Zauwaza on, ze twierdzenie to nie znajduje zadnych podstaw
w prawie wloskim oraz ze tak czy inaczej skarzacy jest powszechnie znany réwniez
w sferze pozahandlowej.

OHIM i interwenient uwazaja, ze zarzut ten nalezy oddali¢. Podnosza oni
w szczegblnosci, ze zastosowanie art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale
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nalezy wykluczy¢ z uwagi na to, ze racja bytu tego przepisu jest ochrona potencjatu
handlowego nazwiska osoby znanej jako oznaczenia odrézniajacego, a nie nazwiska
wykorzystywanego juz do celéw handlowych, ktére cieszy sie juz ochrong w prawie
wloskim. Wszak powszechna znajomo$¢ nazwiska Elia Fiorucciego zrodzila sie
najpierw w sferze handlowej. Positkowo OHIM i interwenient twierdza, ze nawet
gdyby niniejszy spdr nalezalo rozstrzygnaé przy zastosowaniu art. 8 ust. 3 Codice della
Proprieta Industriale, w zaden sposéb nie mozna z niego wywie$¢ konieczno$ci
uniewaznienia wspélnotowego znaku towarowego ELIO FIORUCCI. W tym wzgledzie
utrzymuja oni, Ze z umowy przeniesienia praw wynika, iz dotyczyla ona wszystkich
znakéw towarowych i wszystkich oznaczenn odrdzniajacych oraz ze nalezy zatem
logicznie przyja¢, iz odnosita sie ona réwniez do faktycznie uzywanego znaku
towarowego ELIO FIORUCCI.

Sad przypomina, ze zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94:

»2. Niewazno$¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie réwniez na
podstawie wniosku ztozonego do Urzedu lub na podstawie powddztwa wzajemnego
W postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy uzywanie tego znaku
towarowego moze zosta¢ zabronione z uwagi na inne, wcze$niej nabyte prawo na mocy
ustawodawstwa wspolnotowego lub prawa krajowego, ktére zapewniaja taka ochrone,
w szczeg6lnosci:

a) prawo do nazwy (nazwiska);
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Zgodnie z tym przepisem OHIM moze zatem na wniosek zainteresowanego
uniewazni¢ wspolnotowy znak towarowy, jezeli jego uzywanie moze zostaé zakazane
z uwagi na prawo do nazwiska, ktérego ochrone zapewnia prawo krajowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale:

»Nazwiska os6b, oznaczenia uzywane w sferach artystycznej, literackiej, naukowej,
politycznej lub sportowej, nazwy i skréty ruchéw spotecznych oraz organizacji
i stowarzyszenn niemajacych celu zarobkowego, jak réwniez charakteryzujace je
symbole, pod warunkiem ze sa powszechnie znane, moga by¢ rejestrowane jako
znaki towarowe wylacznie przez wlasciciela lub za jego zgoda tudziez przez podmioty
wymienione w ust. 1”.

Nalezy wskazaé, ze Izba Odwolawcza wykluczyta w niniejszej sprawie mozliwos¢
zastosowania art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale gléwnie z uwagi na to, ze
przepis ten znajduje zastosowanie wylacznie wéwczas, gdy powszechna znajomosé
nazwiska danej osoby wynika z ,pierwotnego wykorzystania [go] w sferze niemajacej
nic wspolnego z rynkiem”, co nie mialo akurat miejsca w przypadku nazwiska
skarzacego (pkt 44 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwotawcza uznala, ze taka wykladnie wspomnianego powyzej przepisu
uzasadnial jego cel, jakim jest zapobiezenie wykorzystywaniu nazwiska osoby znanej
do celé6w handlowych przez osoby trzecie (pkt 31 zaskarzonej decyzji). Zdaniem Izby
Odwolawczej przepis ten umozliwia kontrolowane, czyli uzaleznione od zgody danej
osoby, ,przemieszczenie sie” nazwiska ,z jednej sfery (Swiata polityki, sportu itp.),
w ktérej byto ono znane dotychczas, do sfery czysto handlowej” (pkt 32 zaskarzonej
decyzji).
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Izba Odwotawcza dodata, ze jezeli nazwisko nawet stawnej osobistosci jest juz znane
ogdtowi odbiorcédw jako znak handlowy lub ,faktycznie uzywany znak odrdzniajacy”, to
»przemieszczenie sie” juz si¢ skonkretyzowalo, a w konsekwencji art. 8 ust. 3 Codice
della Proprieta Industriale nie znajduje zastosowania (pkt 33 zaskarzonej decyzji).

Stwierdzajac brak jakiegokolwiek orzecznictwa dotyczacego wykladni art. 8 ust. 3
Codice della Proprieta Industriale, Izba Odwolawcza uznala, ze publikacje czesci
doktryny wloskiej, ktérych fragmenty przytoczyta w pkt 41-43 zaskarzonej decyzji,
potwierdzaly dokonana przez nia wykladnie tego przepisu.

W tym zakresie nalezy wskazad, ze zaréwno w prawie wspolnotowym, jak i w prawie
wloskim nazwiska oséb moga stanowi¢ znaki towarowe [zob. w przypadku wspélno-
towych znakéw towarowych art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 i art. 2 dyrektywy 89/104
oraz w przypadku wloskich znakéw towarowych art. 7 i art. 8 ust. 2 Codice della
Proprieta Industriale].

Znak towarowy stanowiacy nazwisko osoby pelni jednak, jako wskazéwka pochodzenia
handlowego towaréw lub ustug nim oznaczonych, inng funkcje niz nazwisko osoby jako
takie, ktére stuzy identyfikacji okreslonej osoby.

W rezultacie nie mozna przychyli¢ sie do wniosku Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym
nazwisko osoby, ktdra stala sie powszechnie znana ze wzgledu na prowadzong przez nia
dziatalno$¢ handlowg, moze by¢ chronione wylacznie jako powszechnie znany znak
towarowy, a nie z tytulu prawa do nazwy (nazwiska) na podstawie art. 8 ust. 3 Codice
della Proprieta Industriale.
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Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze dokonana przez Izbe Odwotawczg wykladnia art. 8
ust. 3 Codice della Proprieta Industriale nie znajduje potwierdzenia w tresci tego
przepisu, ktéry odnosi si¢ do nazwisk 0s6b powszechnie znanych, bez dokonywania
rozréznienia, w jakiej sferze zdobyly one popularno$¢.

Zreszta wobec tego, ze w Codice della Proprieta Industriale nie zawarto definicji
poszczegélnych sfer zycia, ktére mozna by uznaé za ,niemajace nic wspdlnego
z rynkiem”, uzaleznienie stosowania rozpatrywanego przepisu od tego niezdefiniowa-
nego precyzyjnie pojecia stanowiloby Zrédlo dwuznaczno$ci, a nawet konfuzji,
i mogloby prowadzi¢ do bardzo odmiennych praktycznych zastosowarn.

O ile bowiem niektére dziedziny, takie jak polityka czy religia, niezaprzeczalnie moga
zosta¢ uznane za ,niemajace nic wspélnego z rynkiem”, o tyle odpowiedz na pytanie,
czy inne dziedziny naleza do sfery powiazanej z rynkiem, jest juz duzo mniej jasna.
Wystarczy wskaza¢ w tym wzgledzie, ze co do zasady ,znany rezyser filmowy” oraz
»popularny pitkarz”, przywotani jako przyktad w pkt 32 zaskarzonej decyzji, odnosza
z tytulu dziatalno$ci w swych dziedzinach znaczne korzysci finansowe. Mozna by bylo
zatem zasadnie utrzymywad, ze osoby te staly sie powszechnie znane w sferze, ktérej nie
mozna uznac za ,niemajacg nic wspélnego z rynkiem”, oraz ze w konsekwencji i wbrew
twierdzeniu Izby Odwolawczej réwniez nie sa objete rozpatrywanym przepisem prawa
wloskiego.

Po drugie, wbrew temu, co wydaje sie twierdzi¢ Izba Odwotawcza w pkt 33 zaskarzonej
decyzji, nawet jezeli nazwisko osoby powszechnie znanej zostalo juz wczesniej
zarejestrowane lub bylo faktycznie uzywane jako znak towarowy, ochrona przyznana
w art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale nie jest w Zadnym razie zbyteczna lub
pozbawiona sensu.
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Nalezy bowiem przypomnie¢, ze znaki towarowe sa rejestrowane i chronione
w odniesieniu do konkretnych towaréw i ustug. O ile prawda jest, Ze istnieja przepisy
takie jak art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 czy art. 4 ust. 3 dyrektywy 89/104,
pozwalajace wlascicielowi wczesniejszego znaku towarowego sprzeciwic sie rejestracji
innego, identycznego lub podobnego znaku towarowego, i to nawet dla towaréw, ktére
nie s3 identyczne lub nie wykazuja zadnego podobienstwa z towarami lub ustugami
oznaczonymi znakiem wcze$niejszym, o tyle stosowanie tych przepiséw uzaleznione
jest od spelnienia szeregu przestanek. Nie mozna zaklada¢, ze w kazdym przypadku
przestanki te beda spelnione.

W konsekwencji nie mozna wykluczyé, ze nazwisko osoby powszechnie znanej,
zarejestrowane lub uzywane jako znak towarowy dla okreslonych towaréw lub ustug,
bedzie moglo by¢ przedmiotem nowej rejestracji dla innych towaréw lub ustug, nie-
wykazujacych zadnych podobienstw z towarami objetymi wcze$niejsza rejestracja.
A zatem Izba Odwolawcza blednie uznala, ze w przypadku gdy nazwisko osoby
powszechnie znanej zostalo juz zarejestrowane lub bylo uzywane jako znak towarowy,
jego ,przemieszczenie si¢” do sfery znakéw towarowych juz sie ,skonkretyzowato”.

Nalezy stwierdzi¢ ponadto, ze art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale nie
przewiduje do celéw swego stosowania zadnej innej przestanki poza ta wymagajaca, by
nazwisko danej osoby bylo powszechnie znane. Skoro przepis ten przyznaje osobom,
ktérych nazwisko stalo sie¢ powszechnie znane, bardziej rozszerzona ochrone w mniej
uciazliwych okoliczno$ciach, nie ma powodéw, by wykluczy¢ jego zastosowanie, gdy
nazwisko osoby powszechnie znanej zostalo zarejestrowane lub byto uzywane jako
znak towarowy.

Po trzecie, réwniez fragmenty publikacji czesci doktryny przytoczone w pkt 41-43
zaskarzonej decyzji nie pozwalaja na wyciggniecie wniosku, ze przyjeta przez Izbe
Odwolawcza w zaskarzonej decyzji wykladnia art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta
Industriale jest prawidlowa.
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Adriano Vanzetti, ktéry wraz z Vincenzem Di Cataldem jest autorem pozycji cytowanej
w pkt 41 zaskarzonej decyzji, bral udzial w rozprawie jako adwokat skarzacego
i o$wiadczyl, Ze przyjeta przez Izbe Odwotawcza teza w zaden sposob nie wynikata
z tego, co napisal we wspomnianej pozycji, co tez zostalo odnotowane w protokole

Z rozZprawy.

Jezeli chodzi o Marca Ricolfiego, cytowanego w pkt 42 zaskarzonej decyzji, zdaniem
Izby Odwotawczej odnosi si¢ on do sytuacji, gdy ,powszechna znajomos$¢ [nazwiska
danej osoby] wynika z pierwotnego wykorzystania bardzo czesto w sferze niemajacej
nic wspdlnego z dzialalno$cia gospodarcza”, co w zadnym razie nie wyklucza
powszechnej znajomosci wynikajacej z wykorzystania zwiazanego z ,dziatalnoscia
gospodarcza”, nawet jesli nie jest to nazbyt czeste.

Jedynie Maurizio Ammendola, cytowany w pkt 43 zaskarzonej decyzji, wspomnial
uzywanie w ,sferze niemajacej nic wspolnego z rynkiem”, nie opowiadajac sie jednak
wyraznie za tym, by na art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale nie mozna bylo si¢
powolywaé¢ w celu uzyskania ochrony nazwiska osoby, ktéra stata sie powszechnie
znana w sferze zwiazanej z rynkiem. Tak czy inaczej w $wietle ogétu powyzszych
rozwazan Sad nie moze, wylacznie w oparciu o stanowisko tego jednego autora,
uzalezni¢ stosowania rozpatrywanego przepisu od spelnienia przeslanki, ktéra nie
wynika z jego brzmienia.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza dopuscita sie btedu w wyktadni art. 8 ust. 3
Codice della Proprieta Industriale. Konsekwencja tego btedu bylo nieprawidtowe
wykluczenie stosowania tego przepisu w przypadku nazwiska skarzacego, chociaz
bezsporne jest, ze chodzi tutaj o nazwisko osoby powszechnie znane;j.
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Ponadto gdyby nawet zalozy¢, ze przyjeta przez Izbe Odwolawcza wykladnia
rozpatrywanego przepisu jest prawidlowa, réwnie bezsporne jest to, ze skarzacy jest
powszechnie znany réwniez w sferze ,niemajacej nic wspélnego z rynkiem” z uwagi na
swe dokonania artystyczne i kulturalne oraz swa dzialalno$¢ na rzecz ochrony
$rodowiska i ochrony praw dziecka.

Nawet jesli nazwisko Elia Fiorucciego stalo si¢ powszechnie znane w sferze
pozahandlowej pézniej niz w sektorze handlowym lub w nastepstwie tego, sama ta
okoliczno$¢ nie stoi na przeszkodzie temu, by taka powszechna znajomo$¢ w sferze
pozahandlowej byta chroniona przez art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale.

Co do wysunietej positlkowo przez OHIM i interwenienta argumentacji, zgodnie
z ktéra — najogdlniej rzecz ujmujac — znak towarowy ELIO FIORUCCI byt
przedmiotem przeniesienia ze skarzacego na interwenienta praw do wszystkich
znakéw towarowych i wszystkich oznaczen odrdzniajacych, wystarczy wskazaé, ze
Izba Odwolawcza nie oddalifa wniosku o uniewaznienie na tej podstawie.

Jak zostalo przypomniane w pkt 21 powyzej, Sad dokonuje kontroli zgodnosci
z prawem decyzji poszczeg6lnych instancji OHIM i w Zadnym razie nie moze zastapic¢
wlasnymi rozwazaniami oceny dokonanej przez wlasciwa instancje OHIM, ktéra jest
autorem zaskarzonego aktu (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie C-164/98 P DIR International Film i in. przeciwko Komisji, Rec. s. [-447,
pkt 38). W konsekwencji przedstawiona positkowo przez OHIM i interwenienta
argumentacja musi zosta¢ odrzucona jako nieistotna dla sprawy.

Z powyzszego wynika, ze zarzut pierwszy nalezy uwzgledni¢, a w konsekwencji nalezy
stwierdzi¢ niewaznosc¢ zaskarzonej decyzji.
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Wreszcie w odniesieniu do zadania skarzacego majacego na celu uniewaznienie znaku
towarowego ELIO FIORUCCI nalezy wskazaé, ze skarzacy wnosi w istocie do Sadu
o wydanie decyzji, ktéra powinna byta zosta¢ wydana przez OHIM, a mianowicie
decyzji uniewazniajacej sporny znak towarowy. Mozna zatem uznadl, ze w tej czesci
pierwszego zadania skarzacy wnosi o zmiane zaskarzonej decyzji [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 4 pazdziernika 2006 r. w sprawie T-188/04 Freixenet przeciwko OHIM
(Ksztalt czarnej matowej wygladzanej butelki), pkt 16, 17]. Poniewaz jednak OHIM
i interwenient, ustosunkowujac si¢ do zadania skarzacego majacego na celu
uniewaznienie spornego znaku towarowego, wysuneli argumenty, ktére nie zostaly
rozpatrzone przez Izbe Odwolawcza (zob. pkt 64 powyzej), zadanie skarzacego
dotyczace zmiany zaskarzonej decyzji nalezy pozostawi¢ bez rozstrzygniecia, gdyz
w przeciwnym wypadku stanowiloby to wykonywanie funkcji administracyjnych
i rozpoznawczych wlasciwych OHIM i z tego wzgledu byltoby sprzeczne z réwnowaga
instytucjonalng, na ktérej opiera sie zasada rozdzialu kompetencji miedzy OHIM a Sad
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Ksztalt czarnej matowej wygtadzanej butelki,
pkt 47).

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Ponadto zgodnie z tym przepisem jezeli
wiecej niz jedna strona przegrata sprawe, Sad rozstrzyga o rozdziale kosztéw.

W niniejszej sprawie wobec tego, ze OHIM i interwenient przegrali sprawe, nalezy —
zgodnie z zadaniem skarzacego — obciazy¢ ich poniesionymi przez niego kosztami
postepowania.

W tych okolicznosciach OHIM pokrywa, poza wlasnymi kosztami, dwie trzecie
kosztéw poniesionych przez skarzacego, natomiast interwenient, poza wlasnymi
kosztami, pokrywa jedna trzecig kosztéw poniesionych przez skarzacego.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sprawa R 238/2005-1) w czesci dotyczacej
bledu w wykladni art. 8 ust. 3 Codice della Proprieta Industriale (wloskiego
kodeksu wlasnosci przemystowej).

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz dwie trzecie kosztow poniesionych przez
Elia Fiorucciego.
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4) Edwin Co. Ltd pokrywa wlasne koszty oraz jedng trzecia kosztéw poniesio-
nych przez Elia Fiorucciego.

Vilaras Prek Ciuca

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 maja 2009 r.

Podpisy
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