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Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 —
Artykul 52 ust. 2 lit. a) — Stowny wspélnotowy znak towarowy ELIO FIORUCCI —
Whniosek o uniewaznienie prawa do znaku oparty na prawie do nazwy lub nazwiska

zgodnie z prawem krajowym — Kontrola przez Trybunal dokonanej przez Sad
wykladni i stosowania prawa krajowego — Uprawnienie Sadu do zmiany decyzji
izby odwotawczej — Granice

Opinia rzecznika generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 27 stycznia
20110 . o e e e I-5857

Wyrok Trybunatu (wielka izba) z dnia 5 lipca2011r. . . . . . . . . . .. 1-5887

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Zrzeczenie sie, wygasniecie i uniewaznienie — Wzgledne
podstawy uniewaznienia — Uzywanie znaku towarowego, ktére moze zostac zabronione
z uwagi na inne, wczesniej nabyte prawo — Prawo do nazwy lub nazwiska

(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 52 ust. 2 lit. a))
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2. Odwotanie — Zarzuty — Naruszenie prawa — Naruszenie normy prawa krajowego, ktora

znalazia zastosowanie w sporze poprzez odestanie poczynione w art. 52 ust. 2 rozporzg-

dzenia nr 40/94

(art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunatu Sprawiedliwosci, art. 58 akapit
pierwszy; rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 2, art. 52 ust. 2 lit. a); rozporzgdzenie

Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 37)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie odwotawcze — Skarga do sadu Unii —
Uprawnienie Sqdu do zmiany zaskarzonej decyzji — Granice

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 2, 3)

Tre$¢ i struktura art. 52 ust. 2 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 w sprawie wspoélno-
towego znaku towarowego nie pozwala,
woéwcezas gdy powolano sie na prawo do
nazwiska, na ograniczenie stosowania
tego przepisu jedynie do przypadkdw,
gdy rejestracja wspolnotowego znaku to-
warowego koliduje z prawem, ktérego ce-
lem jest wytacznie ochrona nazwiska jako
atrybutu osobowosci zainteresowanego.

Zgodnie z tym przepisem, prawo do
wspdlnotowego znaku towarowego moze
podlegac uniewaznieniu na wniosek oso-
by zainteresowanej podnoszacej ,inne
wczeéniejsze prawo”. Aby okresli¢ charak-
ter takiego wczeéniejszego prawa oma-
wiany przepis wymienia cztery rodzaje
praw, zaznaczajac przy tym, poprzez
uzycie przystéwka ,miedzy innymi’, ze
lista ta nie jest wyczerpujaca. Z tego nie-
ograniczonego wykazu wynika, ze celem
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praw przytoczonych tytulem przykta-
déw jest ochrona intereséw o réznym
charakterze. W odniesieniu do niekto-
rych z nich, tak jak prawo autorskie, czy
prawo wlasnos$ci intelektualnej, kwestie
ekonomiczne podlegaja ochronie przed
naruszeniami natury handlowej zaréwno
przez krajowe systemy prawne jak i pra-
wo Unii Europejskie;j.

(por. pkt 34-36)

Z treéci art. 52 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego zna-
ku towarowego wynika, ze przepis ten,
jezeli odsyta do sytuacji, w ktdrej wczes-
niejsze prawo pozwala na zakazanie
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uzywania wspoélnotowego znaku towa-
rowego, to dokonuje on wyrazZnie roz-
réznienia miedzy dwoma przypadkami,
w zaleznosci od tego czy wcze$niejsze
prawo jest objete ochrona przez przepisy
wspdlnotowe ,,czy” przez prawo krajowe.

Jezeli chodzi o system proceduralny
okreslony w rozporzadzeniu nr 2868/95
wykonujacym rozporzadzenie nr 40/94
w przypadku wniosku zlozonego zgodnie
z art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
na podstawie wcze$niejszego prawa
chronionego w ramach prawa krajowe-
go, zasada 37 rozporzadzenia nr 2868/95
naklada na wnioskodawce obowiazek
przedstawienia Urzedowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) nie tylko szczegéto-
wych danych wykazujacych, ze spetnia on
przestanki wymagane zgodnie z ustawo-
dawstwem krajowym, o ktdérego zastoso-
wanie wnosi, aby posiada¢ mozliwos¢ za-
kazania uzywania wspdlnotowego znaku
towarowego z uwagi na wczesniejsze pra-
wo, lecz réwniez szczegétowych danych
okreslajacych tres¢ tego ustawodawstwa.

W przypadku, gdy wniosek o uniewaz-
nienie prawa do wspdlnotowego znaku
towarowego jest oparty na wcze$niej-
szym prawie chronionym przez norme
prawa krajowego, do wlasciwych instan-
cji Urzedu nalezy w pierwszej kolejnosci

dokonanie oceny znaczenia i zakresu
przedstawionych szczegétowych danych
celem ustalenia tresci tej normy. W dru-
giej kolejnosci, zgodnie z art. 63 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, na decyzje izb
odwotawczych przysluguje skarga do
Sadu na podstawie naruszenia trakta-
tu, rozporzadzenia nr 40/94 lub kazde-
go przepisu prawnego dotyczacego ich
stosowania. Wynika z tego, ze Sad jest
wlasciwy do przeprowadzenia pelnej
kontroli zgodnosci z prawem dokona-
nej przez Urzad oceny w przedmiocie
szczegdtowych danych przedstawionych
przez wnioskodawce w celu ustalenia tre-
$ci ustawodawstwa, na ktdérego objecie
ochrong wnioskodawca ten sie powoluje.

Co sie tyczy zbadania w ramach odwota-
nia ustalert dokonanych przez Sad w od-
niesieniu do rzeczonego ustawodawstwa
krajowego, Trybunal jest wtasciwy do
zbadania przede wszystkim czy Sad, na
podstawie dokumentéw i innych do-
wodéw, jakie zostaly mu przedlozone,
nie przeinaczyt tresci przedmiotowych
przepisow krajowych lub odnoszacego
sie do nich orzecznictwa krajowego, czy
tez dotyczacych ich publikacji doktryny,
nastepnie, czy Sad nie poczynil, w od-
niesieniu do tych szczegélowych danych,
ustalenl pozostajacych w sposéb oczywi-
sty w sprzeczno$ci z ich trescig, i wresz-
cie czy Sad przy badaniu calosci tych da-
nych, nie przypisal jednej z nich, celem
ustalenia tresci przedmiotowego ustawo-
dawstwa krajowego, zakresu, ktéry nie
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jest wlasciwy w stosunku do innych da-
nych, jesli wynika to w sposéb oczywisty
z dokumentacji w aktach sprawy.

(por. pkt 48-53)

Kontrola, ktérej dokonuje Sad zgodnie
z art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 w spra-
wie wspélnotowego znaku towarowego
jest kontrola zgodnosci z prawem decyzji
izb odwotawczych Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory). Sad moze stwierdzic¢
niewazno$¢ lub dokona¢ zmiany decyzji
bedacej przedmiotem skargi wylacznie
woéwcezas, kiedy w momencie jej wyda-
nia miata do niej zastosowanie jedna
z podstaw stwierdzenia niewaznosci
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lub dokonania zmiany, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 2 tego rozporzadzenia.

Wynika z tego, ze przyznana Sadowi
kompetencja o charakterze reformato-
ryjnym nie skutkuje przyznaniem mu
uprawnienia do zastapienia wlasna oce-
ng oceny dokonanej przez izbe odwotaw-
czg, a tym bardziej do dokonania oceny,
w przedmiocie ktérej rzeczona izba od-
wolawcza nie przedstawila jeszcze swoje-
go stanowiska. Wykonanie kompetencji
o charakterze reformatoryjnym powinno
w konsekwencji ograniczy¢ si¢ zasadni-
czo do sytuacji, w ktérych Sad, po prze-
prowadzeniu kontroli oceny dokonanej
przez izbe odwolawcza jest w stanie
okresli¢, na podstawie elementéw stanu
faktycznego i prawnego, jakie zostaly
ustalone, decyzje, jaka powinna wydac
izba odwotawcza.

(por. pkt 71, 72)
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