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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba)

z dnia 28 czerwca 2012 r.*

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Graficzny wspélnotowy znak towarowy B. Antonio Basile 1952 — Wcze$niejszy stowny krajowy znak
towarowy BASILE — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Utrata roszczenia w wyniku
tolerowania — Artykut 53 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 54 ust. 2 rozporzadzenia
(WE) nr 207/2009] — Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad — Artykul 8 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009)

W sprawie T-133/09
I Marchi Italiani Srl, z siedziba w Neapolu (Wtochy),
Antonio Basile, zamieszkaly w Giugliano in Campania (Wlochy),
reprezentowani przez adwokatéw G. Militerniego, L. Militerniego i F. Gimmelli,

strona skarzaca,
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu poczatkowo przez A. Sempia, a nastepnie przez P. Bullocka, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikow,

strona pozwana,

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

Osra SA, z siedzibg w Roverecie (San Marino), reprezentowana przez adwokatéw A. Masettiego
Zanniniego de Concing, R. Cartelle i G. Petrocchiego,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 9 stycznia 2009 r.
(sprawa R 502/2008-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy Osra
SA a I Marchi Italiani Srl,

SAD (szésta izba),

w skladzie: H. Kanninen (prezes), N. Wahl i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: C. Heeren, administrator,

* Jezyk postepowania: wloski.

PL
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po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 27 marca 2009 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
8 wrze$nia 2009 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu
27 sierpnia 2009 r.,

uwzgledniajac postanowienie z dnia 14 pazdziernika 2009 r. odmawiajace wydania zgody na zlozenie
repliki,

uwzgledniajac zmiany w skladzie izb Sadu,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 marca 2012 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 14 stycznia 2000 r. drugi ze skarzacych, Antonio Basile, dzialajacy jako samodzielny podmiot
gospodarczy pod firma B. Antonio Basile 1952, dokonal w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, o ktdrego rejestracje wniesiono, to nastepujace oznaczenie graficzne:

Antonio Basiloe
1952

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 14, 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.

Wspdlnotowy znak towarowy B. Antonio Basile 1952 zostal zarejestrowany w dniu 27 kwietnia 2001 r.
pod numerem 1 462 555.

W dniu 21 kwietnia 2006 r. interwenient, Osra SA, dzialajac na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009]
zlozyl wniosek o uniewaznienie prawa do wspdélnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw nalezacych do klasy 25, powolujac si¢ na nastepujace znaki towarowe:

— wloski stowny znak towarowy BASILE, zarejestrowany w dniu 7 marca 1995 r. pod numerem
738901 (zwany dalej ,wcze$niejszym znakiem towarowym”);
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— miedzynarodowa rejestracje R413 396 B stlownego znaku towarowego BASILE z dnia 13 stycznia
1995 r. (zwana dalej ,wczesniejsza rejestracja miedzynarodowy”).

Towary, dla ktérych zarejestrowano wcze$niejszy znak towarowy i dokonano wcze$niejszej
rejestracji miedzynarodowej, naleza do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,okrycia wierzchnie dla mezczyzn wykonane z tkaniny,
skory, trykotu badz innych materialéw, takie jak kurtki, spodnie, w tym dzinsy, koszule, koszulki,
t-shirty, podkoszulki, swetry, bluzy, palta, odziez wodoodporna, plaszcze, garnitury, stroje
kapielowe, szlafroki”.

Prawo do wspdlnotowego znaku towarowego bylo przedmiotem czesciowej cesji dokonanej na rzecz
pierwszej ze skarzacych, to jest I Marchi Italiani Srl. Na skutek tej cesji wydzielono rejestracje znaku
nr 5 274 121 (zwanego dalej ,spornym znakiem towarowym”) dla nastepujacych towaréw nalezacych
do klasy 25: ,koszule, nakrycia glowy, odziez wierzchnia dla mezczyzn, kobiet i dzieci, z wyjatkiem
odziezy skorzanej, krawaty, bielizna, obuwie, kapelusze, skarpetki, szaliki dla mezczyzn, kobiet
i dzieci”.

W dniu 2 listopada 2006 r. OHIM poinformowal interwenienta, ze zlozony przez niego wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku zostal rozciagniety na te wydzielona rejestracje.

W dniu 21 stycznia 2008 r. Wydzial Uniewaznieri uwzglednil wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku. Pierwsza ze skarzacych odwotata sie do OHIM od tej decyzji w dniu 18 marca 2008 r.

Decyzja z dnia 9 stycznia 2009 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) Druga Izba Odwotawcza OHIM
oddalita odwotanie. Izba Odwotawcza uznala, po pierwsze, ze w sprawie nie doszlo do utraty roszczenia
w wyniku tolerowania, poniewaz nie uplynal jeszcze okres pieciu lat; po drugie, ze nie zostal wykazany
fakt wspotistnienia we Wloszech spornych znakéw towarowych; oraz po trzecie, ze z uwagi na
identyczno$¢ badz analogie towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami oraz na
podobienstwo, jakie wystepuje miedzy nimi na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej,

w przypadku spornego znaku towarowego i wczedniejszego znaku towarowego istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— stwierdzenie waznosci i skutecznosci rejestracji znaku towarowego B. Antonio Basile 1952;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie strony skarzacej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy pierwsza ze skarzacych odstapila od drugiego zadania, co zostalo odnotowane

w protokole z rozprawy. Jednocze$nie drugi ze skarzacych, niebedacy strona postepowania przed Izba
Odwotawcza, odstapil w trakcie rozprawy od skargi na zaskarzona decyzje.
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Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci twierdzen i dokumentow przedstawionych po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sgdem

Pierwsza ze skarzacych wskazuje, po pierwsze, ze nazwisko Basile bylo przedmiotem wielu rejestracji
dokonanych we Wiloszech, a po drugie, ze sporny znak towarowy jest powszechnie znany
i charakteryzuje sie¢ pewna renoma, a zaprzeczenie tego faktu byloby ,niezgodne z zasadami tolerancji
i dobrej wiary, jak tez z ogdélnymi zasadami, ktére powinny regulowac kazdy stosunek handlowy”.

OHIM wskazuje, ze argumenty dotyczace rejestracji we Wloszech nazwiska Basile, renomy spornego
znaku towarowego i naruszenia zasady dobrej wiary, jak rowniez dokumenty znajdujace sie
w zalacznikach nr 7, 13, 14 i 15 do skargi, zostaly przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu
przed Sadem i z tego powodu sg niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu postepowania przed Sadem pisma stron nie moga zmienia¢
przedmiotu sporu przed izba odwotawcza. Rola Sadu w tym sporze jest bowiem kontrola zgodnosci
z prawem decyzji wydanej przez izbe odwolawcza. W konsekwencji kontrola sprawowana przez Sad
nie moze wykracza¢ poza ramy faktyczne i prawne sporu, ktéry byl przedmiotem postepowania przed
izba odwotawcza [wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-66/03 ,Drie Mollen sinds 1818”
przeciwko OHIM - Nabeiro Silveria (Galaxia), Zb.Orz. s. II-1765, pkt 45]. Jednocze$nie skarzaca nie ma
uprawnienia do zmiany przed Sadem granic sporu, ktére wynikaja z roszczen i z twierdzen
podnoszonych przez nia i przez interwenienta (wyroki Trybunalu: z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-3569, pkt 43; z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie C-16/06 P Les Editions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 122).

Z analizy akt niniejszej sprawy wynika, ze twierdzenia zwigzane z faktem, iz nazwisko Basile bylo
przedmiotem licznych rejestracji jako znak towarowy, z renoma spornego znaku towarowego
i z naruszeniem zasady dobrej wiary nie zostaly podniesione przed Izba Odwotawczg. Niemniej jednak
z analizy skargi wynika, Ze argument dotyczacy licznych rejestracji nazwiska Basile wiaze sie
z twierdzeniami dotyczacymi braku charakteru odrdzniajacego tej nazwy. Taka argumentacja ma na
celu podwazenie istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze
soba znakéw i byla wysuwana w postepowaniu przed Izba Odwotawcza. W rezultacie twierdzenie to
stanowi rozszerzenie zarzutu podniesionego w odwolaniu przed Izba Odwotawcza, ktére nalezy uznac
za dopuszczalne (zob. podobnie ww. w pkt 16 wyrok w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 40).
Natomiast twierdzenia odnoszace si¢ do renomy spornego znaku towarowego i naruszenia zasady
dobrej wiary nie mieszcza sie w granicach sporu wyznaczonych zadaniami i twierdzeniami zaréwno
pierwszej ze skarzacych, jak i interwenienta. W konsekwencji nalezy uznac je za niedopuszczalne.

Ponadto, nawet jesli przyjaé, ze twierdzenie pierwszej ze skarzacych odnoszace si¢ do renomy spornego
znaku towarowego mozna by uzna¢ za zmierzajace do ustalenia w ramach oceny istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad jego wysoce odrézniajacego charakteru, nalezy
przypomnie¢, ze wedlug orzecznictwa charakter wysoce odrdzniajacy znaku towarowego odgrywa role
przy rozpatrywaniu wczesniejszego znaku towarowego, nie za$ znaku pdzniejszego (zob. analogicznie
wyroki Trybunatu: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. 1-6191, pkt 24;
z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18; z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 20). Stad tez renoma pdzniejszego
znaku towarowego nie wchodzi w zakres kwestii prawnych, ktére nalezy koniecznie zbadac
w kontekscie stosowania rozporzadzenia nr 40/94 do zarzutéw i zadan wysunietych przez strony.
Poniewaz okoliczno$¢ renomy spornego znaku towarowego nie stanowi kwestii prawnej rozpatrywanej
wcze$niej przed instancjami OHIM, a jej analiza nie jest niezbedna, aby zapewni¢ prawidlowe
stosowanie rozporzadzenia nr 40/94 wzgledem zarzutéw i twierdzen przedstawionych przez strony, nie
moze mie¢ ona wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji, dotyczacej zastosowania wzglednej
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podstawy odmowy rejestracji, jako ze okolicznos¢ ta nie miesci sie w ramach prawnych sporu w takiej
postaci, w jakiej zostal on wniesiony do Izby Odwotawczej. W konsekwencji argument ten nalezy uznaé
za niedopuszczalny [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG
przeciwko OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. 11-287, pkt 22].

Co sie tyczy zalacznikéw do skargi przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, nie
moga one zosta¢ uwzglednione. Skarga do Sadu ma bowiem na celu dokonanie kontroli zgodnosci
z prawem decyzji izb odwolawczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009), a zatem zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpoznanie stanu
faktycznego w $wietle dokumentéw przedlozonych przed nim po raz pierwszy. Nalezy wiec odrzuci¢
wskazane powyzej dokumenty, bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), Zb.Orz. s. 11-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznan swiadkow

Pierwsza ze skarzacych wnosi o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadkdw w celu ustalenia miedzy
innymi braku wprowadzenia odbiorcy w blad w odniesieniu do kolidujacych ze soba znakéw
towarowych, ktére zgodnie wspoélistnieja we Wloszech, oraz znajomosci spornego znaku towarowego
w skali krajowej i miedzynarodowe;j.

OHIM uznaje, ze wniosek ten jest nieuzasadniony, poniewaz z jednej strony pierwsza ze skarzacych nie
przedstawita argumentéw co do wspodlistnienia rzeczonych znakéw i wynikajacego z niego braku
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, a z drugiej strony nie zostaly wskazane kompetencje oséb
wezwanych do skladania zeznan.

W niniejszej sprawie nalezy bowiem stwierdzi¢, ze pierwsza ze skarzacych nie przytoczyla w swoich
pismach zadnego argumentu przeczacego wnioskom Izby Odwotawczej zawartym w pkt 20 zaskarzonej
decyzji, dotyczacym wspdlistnienia kolidujacych ze soba znakéw towarowych na rynku wloskim,
zgodnie z ktérymi nie dowiedziono zgody interwenienta na wspdlistnienie tych znakéw na rynku
wloskim, a co za tym idzie — braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad wlasciwego kregu
odbiorcéw jako konsekwencji tego, ze przez lata nauczyli sie oni postrzegac te znaki towarowe jako
oznaczenia odrézniajace dwdch réznych przedsiebiorstw. Pierwsza ze skarzacych ograniczyla sie
w skardze do wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadkéw w celu ustalenia, ze w przypadku
kolidujacych ze soba znakéw nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad oraz ze znaki te
zgodnie wspolistnieja na rynku wloskim.

W tym wzgledzie, po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie, w jakim pierwsza ze skarzacych nie
przytoczyta w skardze zadnego dodatkowego argumentu pozwalajacego na podwazenie wnioskow Izby
Odwotawczej dotyczacych wspdlistnienia kolidujacych znakéw towarowych, wniosek o dopuszczenie
dowodu z zeznan $wiadkéw sluzacy wykazaniu tego wspélistnienia wydaje si¢ nieuzasadniony. Po
drugie, przypomnienia wymaga, ze skarzaca nie moze w postepowaniu przed Sadem uzupelnicé
dowodéw przedstawionych w ramach postepowania administracyjnego, tak aby wykaza¢ to
wspdlistnienie. Jak wynika z orzecznictwa przytoczonego w pkt 19 niniejszego wyroku, skarga do Sadu
ma na celu dokonanie kontroli zgodnosci z prawem decyzji izb odwolawczych OHIM w rozumieniu
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpoznanie stanu
faktycznego w $wietle dowodéw przedlozonych przed nim po raz pierwszy. Dlatego tez nalezy
odrzuci¢ wniosek pierwszej ze skarzacych o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadkéw.

Ponadto pierwsza ze skarzacych wnosi o dopuszczenie dowodu z zeznan swiadkdw w celu wykazania,
po pierwsze, uzywania spornego znaku towarowego w skali krajowej i miedzynarodowej w sposéb
ciagly i nieprzerwany, po drugie, dzialan gospodarczych prowadzonych przez przedsiebiorstwo
nalezace do drugiego ze skarzacych od roku 1970 poprzez uzywanie réznych znakéw towarowych,
w tym spornego znaku towarowego po roku 1998, i po trzecie, znajomosci na rynkach krajowym
i miedzynarodowym towaréw oznaczonych spornym znakiem towarowym.
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Zasadniczo wydaje sie, ze wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan $wiadkéw ma na celu
wykazanie renomy i znajomosci spornego znaku towarowego. Niemniej jednak, jak wynika z pkt 17
i 18 niniejszego wyroku, takie twierdzenie jest niedopuszczalne, stad tez nalezy oddali¢ wspomniany
wniosek.

Whniosku tego nie mozna uwzgledni¢ nawet przy zalozeniu, ze pierwsza ze skarzacych, wnoszac
o przeprowadzenie dowodu z zeznan $wiadkéw, chciala wykazaé, iz wlasciciel wczesniejszego znaku
towarowego wiedzial o uzywaniu spornego znaku towarowego na rynku i tym samym o utracie
roszczenia w wyniku tolerowania. Jak wynika z pkt 32 niniejszego wyroku, istotne tu uzywanie
spornego znaku towarowego to takie, ktére mialo miejsce po rejestracji tego znaku towarowego.
Poniewaz miedzy data rejestracji a data zlozenia wniosku o uniewaznienie prawa do znaku uplyneto
mniej niz pie¢ lat, wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan S$wiadkéw stuzacy wykazaniu
uzywania znaku towarowego na rynku nie jest stuszny.

Co do istoty

Pierwsza ze skarzacych podnosi zasadniczo dwa zarzuty na poparcie skargi. Pierwszy zarzut dotyczy
naruszenia art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009),
za$ drugi — naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 53 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94

Pierwsza ze skarzacych podnosi, ze wniosek o uniewaznienie prawa do znaku zostal zlozony po uptywie
terminu pieciu lat, liczonego od zgloszenia do rejestracji spornego znaku towarowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wtasciciel wspélnotowego znaku towarowego, ktéry
tolerowal przez pie¢ nastepujacych po sobie lat uzywanie pdzniejszego wspdélnotowego znaku
towarowego w panstwie cztonkowskim, w ktérym wczesniejszy znak towarowy byl zarejestrowany,
i byl §wiadomy tego uzywania, nie moze wnosi¢ o uniewaznienie prawa do pdzniejszego znaku ani
sprzeciwia¢ sie jego uzywaniu, chyba zZe zgloszenia pdzniejszego wspélnotowego znaku towarowego
dokonano w zlej wierze.

W opisanym stanie faktycznym sporny znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 27 kwietnia
2001 r., a interwenient zlozyl wniosek o uniewaznienie prawa do znaku w dniu 21 kwietnia 2006 r., to
znaczy w terminie krétszym niz pie¢ lat po rzeczonej dacie rejestracji. Niemniej jednak pierwsza ze
skarzacych twierdzi, ze data, od ktdrej nalezy liczy¢ termin pieciu lat, jest data zgloszenia do rejestracji
spornego znaku, to znaczy dzien 14 stycznia 2000 r.

Wedlug orzecznictwa, aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania pdzniejszego znaku
towarowego identycznego ze znakiem wcze$niejszym lub tudzaco do niego podobnym mégl rozpoczaé¢
swoj bieg, konieczne jest spelnienie czterech przestanek. Po pierwsze, pdzniejszy znak towarowy musi
zosta¢ zarejestrowany. Po drugie, zgloszenie pdzniejszego znaku towarowego musi zosta¢ dokonane
w dobrej wierze. Po trzecie, pdzniejszy znak towarowy musi by¢ uzywany w panstwie czlonkowskim,
w ktérym chroniony jest znak wcze$niejszy. Po czwarte, wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
musi wiedzie¢ o fakcie uzywania pdzniejszego znaku towarowego po uzyskaniu rejestracji (zob.
analogicznie wyrok Sadu z dnia 22 wrzes$nia 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, Zb.Orz.
s. [-8701, pkt 54, 56-58).

W przeciwienstwie do tego, co twierdzi pierwsza ze skarzacych, bieg terminu utraty roszczenia w wyniku
tolerowania nie rozpoczyna si¢ w dniu dokonania zgloszenia do rejestracji pdzniejszego wspdlnotowego
znaku towarowego. Nawet jesli ta data jest punktem wyjscia dla stosowania innych przepisow
rozporzadzenia nr 40/94, takich jak art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2 tego rozporzadzenia [obecnie art. 52
ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009], ktére maja na celu ustalenie tymczasowego
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pierwszenistwa pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, to nie jest ona jednak punktem
wyjécia dla ustalenia poczatku biegu terminu utraty roszczenia przewidzianego w art. 53 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94. Celem art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 jest bowiem ukaranie wtascicieli
wczesniejszych znakéw towarowych, ktérzy tolerowali przez kolejne pie¢ lat uzywanie pdzniejszego
wspélnotowego znaku towarowego, majac $wiadomo$¢ tego uzywania, poprzez utrate mozliwosci
domagania si¢ uniewaznienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia si¢ takiemu uzywaniu, w wyniku
czego poOzniejszy znak towarowy moze wspolistnie¢ ze znakiem wcze$niejszym. Z chwily, w ktérej
wlasciciel wczeéniejszego znaku towarowego dowiedzial si¢ o uzywaniu pdzniejszego znaku towarowego,
ma on mozliwo$¢ odmoéwienia tolerowania takiego stanu rzeczy i wniesienia w nastepstwie sprzeciwu lub
wniosku o uniewaznienie prawa do pdzniejszego znaku towarowego. Nie mozna uznaé, ze wilasciciel
wczesniejszego znaku towarowego tolerowal uzywanie pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego,
majac $wiadomos$¢ takiego uzywania, jesli nie byt w stanie sprzeciwi¢ si¢ jego uzywaniu ani domagaé sie
jego uniewaznienia (zob. analogicznie ww. w pkt 31 wyrok w sprawie Budéjovicky Budvar, pkt 44—50).

Z wykladni celowo$ciowej art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze wlasciwym momentem do
obliczenia rozpoczecia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania jest chwila powziecia
wiedzy o uzywaniu znaku towarowego. Moment ten moze przypadaé wylacznie po rejestracji znaku
towarowego, z ktdéra to chwila zostaje uzyskane prawo do wspdlnotowego znaku towarowego (zob.
motyw siédmy rozporzadzenia nr 40/94) i wspomniany znak zaczyna by¢ uzywany na rynku jako
zarejestrowany znak towarowy, w wyniku czego osoby trzecie moga powzia¢ wiadomo$¢ o jego
uzywaniu. Stad tez, wbrew temu, co twierdzi pierwsza ze skarzacych, termin utraty roszczenia
w wyniku tolerowania biegnie od chwili, w ktdérej wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego
dowiedzial sie o uzywaniu pézniejszego wspdlnotowego znaku towarowego po jego rejestracji, a nie od
chwili dokonania zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego.

W niniejszej sprawie pierwsza ze skarzacych nie dostarczyla informacji pozwalajacych ustalié moment,
w ktérym interwenient dowiedzial sie o uzywaniu, juz po jego rejestracji, spornego znaku towarowego.
Ograniczyla si¢ ona wylacznie do stwierdzenia, ze sporny znak towarowy byl uzywany we Wloszech przez
ponad pie¢ lat oraz ze interwenient musial wiedzie¢ o tym uzywaniu. Niemniej jednak, jak stwierdzono
w pkt 30 powyzej, pomiedzy dniem rejestracji spornego znaku towarowego i dniem zlozenia wniosku
o uniewaznienie prawa do znaku uplynelo mniej niz pig¢ lat, jako Ze uzywanie tego znaku towarowego
przed tym dniem nie ma znaczenia dla sprawy w zakresie, w jakim nie byt on jeszcze wtedy zarejestrowany.

W $wietle ogdétu powyzszych rozwazan zarzut pierwszy nalezy oddalic.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 8 ust. 1
rozporzgdzenia nr 40/94

Pierwsza ze skarzacych kwestionuje zasadniczo zaskarzona decyzje w zakresie dotyczacym, po pierwsze,
istnienia podobienstwa pomiedzy wczesniejszym znakiem towarowym a spornym znakiem towarowym
na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, a po drugie — charakteru odrézniajacego
nazwiska Basile, ktére wystepuje w tych dwdch znakach towarowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009] w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobienistwa do wcze$niejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug oznaczonych oboma znakami
towarowymi istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym
wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje
réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad istnieje, jezeli

odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub
z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. Wedlug tej samej linii orzeczniczej prawdopodobienistwo
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wprowadzenia w blad podlega calosciowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych
oznaczen oraz towardw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem wszystkich
istotnych okolicznosci danego przypadku, w szczegélno$ci wzajemnej zalezno$ci miedzy
podobienistwem oznaczen a podobieristwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. 1I-2821, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie pierwsza ze skarzacych nie kwestionuje definicji wlasciwego kregu odbiorcéw ani
identycznosci i analogii towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, ktére to
okolicznos$ci nalezy przyjac za ustalone.

Calosciowa ocene prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie wizualnego, fonetycznego lub
konceptualnego podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie
calociowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem elementéw odrézniajacych i dominujacych.
Decydujaca role w calo$ciowej ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad odgrywa sposéb
postrzegania znakow towarowych przez przecietnych konsumentéw danych towaréw lub uslug.
W tym wzgledzie przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje
analizy jego poszczegdlnych detali (zob. wyrok Trybunalu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie
C-334/05 OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. [-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z orzecznictwem dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli z punktu widzenia wlasciwego kregu
odbiorcéw sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne pod wzgledem co najmniej jednego z wlasciwych
aspektow, ktorymi sa aspekty wizualny, fonetyczny i konceptualny [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN),
Rec. s. 11-4335, pkt 30; z dnia 10 wrzesnia 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko
OHIM - Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 89].

Ocena podobienstwa dwoch znakéw towarowych nie moze ogranicza¢ sie¢ do zbadania tylko jednego
z elementéw tworzacych dany zlozony znak towarowy i do poréwnania go z innym znakiem
towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize danych znakéw towarowych
postrzeganych kazdy jako calo$¢, co nie oznacza, ze calosciowe wrazenie pozostawione przez zlozony
znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach zostac
zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikéw (zob. ww. w pkt 40 wyrok w sprawie OHIM
przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale
skladniki znaku towarowego sa bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od
skfadnika dominujacego (ww. w pkt 40 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok
Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany
w Zbiorze, pkt 42). Mogloby tak by¢ w szczegdlnosci woéwczas, gdyby skladnik ten sam byl w stanie
zdominowa¢ wizerunek tego znaku zachowany przez wlasciwy krag odbiorcéw w pamieci, w zwigzku
z czym wszystkie pozostate skladniki tego znaku towarowego stalyby sie¢ bez znaczenia w wywieranym
przezen calo$ciowym wrazeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

W niniejszej sprawie, aby ustali¢ wystepowanie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych, nalezy w pierwszej kolejnosci przeanalizowac
charakter odrézniajacy nazwiska Basile, za§ w drugiej kolejnosci podobienstwo pomiedzy kolidujacymi
ze sobg znakami.

— W przedmiocie charakteru odrézniajacego nazwiska Basile

W pkt 31 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uznala, ze — przynajmniej we Wloszech — konsumenci
co do zasady przypisuja wyzszy charakter odrézniajacy nazwiskom anizeli imionom wystepujacym
w znakach towarowych. Izba Odwolawcza stwierdzita wiec w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze nazwisko
Basile ma bardziej odrézniajacy charakter niz imie Antonio.
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Zgodnie bowiem z orzecznictwem co do zasady konsument wloski przypisuje bardziej odrézniajacy
charakter nazwisku niz imieniu wystepujacemu w rozpatrywanych znakach towarowych [wyrok Sadu
z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM - Fusco International (ENZO
FUSCO), Zb.Orz. s. I1-715, pkt 54].

Podobnie z orzecznictwa wynika, Ze ta generalna regula, opierajaca si¢ na doswiadczeniu, nie moze by¢
stosowana w sposob automatyczny, bez uwzglednienia szczegdlnych okolicznosci danej sprawy [wyrok Sadu
z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-97/05 Rossi przeciwko OHIM - Marcorossi (MARCOROSSI),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 45]. W tym kontekscie Trybunal wskazal, iz w szczegdlnosci nalezy wziaé
pod uwage okolicznos¢, ze dane nazwisko nie jest powszechne, lub przeciwnie, ze jest ono bardzo czesto
spotykane, co moze mie¢ przelozenie na jego charakter odrézniajacy, jak réwniez ewentualna popularno$é
osoby, ktéra wnosi o zarejestrowanie swojego imienia i nazwiska facznie jako znaku towarowego [wyrok
Trybunatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie C-51/09 P Becker przeciwko Harman International
Industries, Zb.Orz. s. I-5805, pkt 36, 37].

W niniejszej sprawie, po pierwsze, w pkt 24 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uznala z jednej
strony, ze nie zostalo dowiedzione, iz nazwisko Basile jest bardzo powszechne we Wtoszech, za$
z drugiej strony, ze to nazwisko nie jest jednym z najbardziej znanych na tym obszarze. Pierwsza ze
skarzacych podwaza te twierdzenia, nie przedstawiajac jednocze$nie zadnych dowodéw
uzasadniajacych twierdzenia przeciwne. By poda¢ pod watpliwo$¢ charakter odrdzniajacy tego
nazwiska, pierwsza ze skarzacych wskazuje miedzy innymi, ze bylo ono przedmiotem wielu rejestracji.
Tymczasem zaden z dokumentéw zawartych w aktach sprawy nie potwierdza tego twierdzenia,
poniewaz dowody przedstawione w tym wzgledzie po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem
zostaly uznane za niedopuszczalne (zob. pkt 19 powyzej). Co wiecej, pierwsza ze skarzacych nie
kwestionuje oceny Izby Odwolawczej znajdujacej sie w pkt 32 zaskarzonej decyzji, wedlug ktérej imie
Antonio, poprzedzajace w spornym znaku towarowym nazwisko Basile, jest bardzo powszechne we
Witoszech.

Po drugie, pierwsza ze skarzacych, mimo swoich twierdzen nie przedstawila dowodéw pozwalajacych
uznaé, ze imie Antonio i nazwisko Basile, rozpatrywane Iacznie, wskazuja osobe popularng,
przynajmniej we Wloszech. Pierwsza ze skarzacych nie przedstawila réwniez dowodéw na to, ze jako
calo$¢ beda one postrzegane przez konsumenta jako znak towarowy zlozony z imienia i nazwiska
identyfikujacych te osobe, nie za$ jako nazwisko Basile, do ktérego zostaly dodane pewne elementy,
w szczegdlnosci imie Antonio.

Izba Odwotawcza stusznie uznata wiec w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze w spornym znaku towarowym
nazwisko Basile jest bardziej odrézniajace niz imie Antonio.

— W przedmiocie podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych

W pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba Odwotlawcza uznala, ze kolidujace ze soba znaki towarowe, po
pierwsze, wykazuja pewne podobieristwo na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a po drugie, sa one
podobne na plaszczyznie konceptualnej z uwagi na wspdlny element ,basile”. W tym zakresie Izba
Odwolawcza wziela pod uwage silnie odrdzniajacy charakter tego elementu, jak réwniez okolicznos¢,
ze jako nazwisko zachowuje on niezalezna pozycje odrdzniajaca w spornym znaku towarowym (pkt 32
i 33 zaskarzonej decyzji).

Pierwsza ze skarzacych sadzi, ze podobienistwo pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi
jest slabe, poniewaz z jednej strony wspdlny element ,basile” nie posiada charakteru odrézniajacego,
za$§ z drugiej strony obydwa znaki réznia sie od siebie struktura, dlugoscia i elementami graficznymi.
Pierwsza ze skarzacych podkresla w tym kontekscie, ze w spornym znaku towarowym nazwisko Basile
jest poprzedzone stylizowana duza litera ,B”, o charakterze silnie odrdzniajacym, oraz imieniem
Antonio, natomiast po nim wystepuje element ,,1952”, przywolujacy na mysl date.
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Nalezy stwierdzi¢, ze element ,basile” wystepuje w kazdym z kolidujacych ze soba znakéw towarowych,
ze jest on jedynym elementem wczes$niejszego znaku towarowego oraz — jak wynika z pkt 49 powyzej —
jego charakter odrdzniajacy jest silniejszy niz charakter odrézniajacy elementu ,antonio”, ktéry
poprzedza go w spornym znaku towarowym.

Jednakze, wbrew temu, co uznata Izba Odwotawcza w pkt 33 zaskarzonej decyzji, element ,basile” jako
nazwisko nie zachowuje niezaleznej pozycji odrdzniajacej w spornym znaku towarowym. Wedlug
orzecznictwa nazwisko nie zachowuje bowiem we wszystkich przypadkach niezaleznej pozycji
odroézniajacej tylko ze wzgledu na to, ze jest postrzegane jako nazwisko Stwierdzenie takiej pozycji
moze opiera¢ sie wylacznie na badaniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w danej
sprawie(ww. w pkt 46 wyrok w sprawie Becker przeciwko Harman International Industries, pkt 38),
ktérego to badania Izba Odwotawcza nie przeprowadzita w niniejszej sprawie.

Ten blad w ocenie Izby Odwotlawczej nie moze mie¢ jednak wplywu na zgodno$¢ z prawem
zaskarzonej decyzji.

Nalezy wiec uzna¢, ze kolidujace ze soba znaki towarowe charakteryzuja si¢ pewnym podobienistwem
na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej, co wynika z obecnosci elementu ,basile”, ktéry — zgodnie
z pkt 30 zaskarzonej decyzji — jest najbardziej charakterystyczny w spornym znaku towarowego.
Whbrew twierdzeniom pierwszej ze skarzacych, réznice zwiazane ze struktura i dlugoscia kolidujacych
ze soba znakéw towarowych oraz z dodaniem elementéw graficznych w przypadku spornego znaku
towarowego, nie s3 wystarczajace, aby wykluczy¢ ten wniosek.

W istocie na plaszczyznie wizualnej zaréwno stylizowana duza litera ,B”, po ktdrej wystepuje kropka,
odpowiadajaca inicjalowi nazwiska Basile, ktéra znajduje sie nad imieniem Antonio i nazwiskiem
Basile, jak i element ,1952”, znajdujacy sie pod tym wyrazeniem i zapisany mniejszymi literami, nie
pozwalaja na catkowite wykluczenie podobienistwa pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi, stworzonego poprzez zbiezno$¢ najbardziej charakterystycznego elementu spornego
znaku towarowego i wcze$niejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 16 maja
2007 r. w sprawie T-137/05 La Perla przeciwko OHIM - Worldgem Brandy (NIMEI LA PERLA
MODERN CLASSIC), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46]. Nawet jesli stylizowana duza litera ,B” jest
wieksza niz inne elementy spornego znaku towarowego, nie nadaje ona wigkszego znaczenia
elementowi ,basile”, poniewaz odpowiada jego inicjalowi badZ monogramowi. Jednoczesnie element
»1952”, ktéry mogtby by¢ postrzegany jako rok, zwazywszy na jego polozenie w spornym znaku
towarowym i mniejszy rozmiar cyfr w elemencie, zajmuje drugorzedna pozycje w zaskarzonym znaku
towarowym i nie przycigga uwagi konsumentéw tak jak inne elementy tego znaku towarowego, co nie
oznacza jednakze, ze jest on nieistotny.

Fakt, ze element ,basile” jest poprzedzony elementem ,antonio” nie stoi w sprzecznoséci z tym
wnioskiem. W tym kontekscie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem, o ile poczatkowa
cze$¢ znaku towarowego moze przycigga¢ uwage konsumenta w wiekszym stopniu niz czesci
nastepujace po niej, o tyle twierdzenie to nie zawsze bedzie adekwatne [wyrok Sadu z dnia 16 maja
2007 r. w sprawie T-158/05 Trek Bicycle przeciwko OHIM - Audi (ALLTREK), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 70]. W niniejszej sprawie, jak zostalo wskazane w pkt 47 powyzej, Antonio jest
imieniem powszechnie wystepujacym we Wtoszech i ma charakter stabiej odrézniajacy niz nazwisko
Basile. Dlatego tez, mimo jego umiejscowienia w poczatkowej cze$ci spornego znaku towarowego,
element ,antonio” nie przyciaga uwagi konsumenta bardziej niz element ,basile”.

Na plaszczyznie fonetycznej, nawet jesli sporny znak towarowy, skladajacy sie z szesciu sylab: ,an”, ,to”,
»nio”, ,ba”, ,si” i ,le” jest dluzszy niz wczesniejszy znak towarowy, skladajacy sie z trzech sylab: ,ba”,
»8i” 1 ,le”, to polowa sylab spornego znaku i wszystkie sylaby z wczesniejszego znaku towarowego,
czyli sylaby odpowiadajace nazwisku Basile, sa identyczne. Przeciwnie do twierdzenn podnoszonych
przez pierwsza ze skarzacych, réznice pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, zwigzane
z dodaniem w spornym znaku towarowym do imienia Antonio i nazwiska Basile duzej litery ,B” i
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elementu , 19527, nie przecza istnieniu podobieristwa fonetycznego, poniewaz z jednej strony sama duza
litera ,B” nie bedzie co do zasady wymawiana przez konsumentéw, ktérzy beda postrzegac ja jako
inicjal badz monogram tego nazwiska, a z drugiej strony, jak wskazano w pkt 56 powyzej, nie jest takze
prawdopodobne, ze wlasciwy krag odbiorcéw bedzie wymawia¢ po wyrazeniu ,antonio basile” mogacy
by¢ postrzegany jako rok element ,19527, ktéry zajmuje drugorzedna pozycje w spornym znaku
towarowym. Ponadto, jak wskazano w poprzednim punkcie, z uwagi na stabszy charakter odrézniajacy
elementu ,antonio”, fakt, ze znajduje si¢ on przed elementem ,basile”, nie wystarcza do zniesienia
podobienstwa istniejacego miedzy tymi dwoma znakami towarowymi.

Tak wiec Izba Odwotawcza stusznie uznala w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze kolidujace ze soba znaki
towarowe wykazuja pewne podobienistwo na plaszczyznach wizualnej i fonetyczne;j.

Na plaszczyznie konceptualnej oba znaki skladaja sie z wloskiego nazwiska Basile dla okre$lenia
rozpatrywanych towaréw, czego nie zmienia dodanie imienia Antonio w przypadku spornego znaku
towarowego. W obydwu przypadkach pochodzenie handlowe towaréw okreslonych kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi bedzie postrzegane przez wlasciwych konsumentéw jako powiazane
z osoba noszaca owo nazwisko. Dlatego tez Izba Odwolawcza stusznie uznala w pkt 30 zaskarzonej
decyzji, ze obydwa znaki towarowe sa podobne pod wzgledem konceptualnym.

Z calosci powyzszych rozwazann wynika, ze kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja pewne
podobienistwo na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej oraz ze sa podobne na plaszczyznie
konceptualnej. Majac na wzgledzie orzecznictwo przytoczone w pkt 41 powyzej, nalezy wiec
stwierdzi¢, ze kolidujace ze soba znaki towarowe sa podobne.

— W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad

Catlo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspétzaleznos¢ branych
pod uwage czynnikéw, zwlaszcza podobienistwa znakéw towarowych i podobienstwa oznaczonych
nimi towaréw lub ustug. Stad niski stopienn podobienstwa pomiedzy oznaczonymi towarami lub
ustugami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobienstwa miedzy samymi znakami
i odwrotnie [ww. w pkt 18 wyrok w sprawie C-39/97 Canon; wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawach potaczonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jagermeister przeciwko OHIM - Licorera
Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. 11-5409, pkt 74].

Jak wskazano w pkt 39 powyzej, identycznos¢ i analogia pomiedzy towarami oznaczonymi kolidujacymi
ze soba znakami nie zostaly zakwestionowane. Ponadto, jak wynika z pkt 61 powyzej, kolidujace ze
soba znaki towarowe sa podobne.

Dlatego tez Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila w pkt 37 zaskarzonej decyzji, ze w przypadku
kolidujacych ze sobg znakéw towarowych istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad.

Niemniej jednak pierwsza ze skarzacych stoi na stanowisku, ze Izba Odwotawcza nie zbadala istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych,
poddajac analizie charakter odrézniajacy spornego znaku towarowego uzyskany w nastepstwie
uzywania. Tym samym pierwsza ze skarzacych wydaje sie twierdzi¢, ze nie dokonano oceny dowodu
uzywania wcze$niejszego miedzynarodowego znaku towarowego.

Powyzsze argumenty nie zastuguja na uwzglednienie. Po pierwsze, z pkt 26-38 zaskarzonej decyzji
wynika, ze Izba Odwotawcza doktadnie zbadata istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych, co umozliwilo pierwszej ze skarzacych
zaskarzenie tej decyzji do Sadu poprzez przedstawienie powyzej rozpatrzonych argumentéw.

Po drugie, co si¢ tyczy analizy uzyskania przez sporny znak towarowy charakteru odrézniajacego

w nastepstwie uzywania, nalezy przypomnie(, ze jakkolwiek taki charakter ma znaczenie w kontekscie
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji lub bezwzglednej podstawy uniewaznienia prawa do znaku, nie

ECLLEU:T:2012:327 11



68

69

70

71

WYROK Z DNIA 28.6.2012 R. — SPRAWA T-133/09
I MARCHI ITALIANI I BASILE PRZECIWKO OHIM — OSRA (B. ANTONIO BASILE 1952)

ma on jednak znaczenia w ramach rozpatrywania wzglednych podstaw odmowy rejestracji czy wzglednej
podstawy uniewaznienia, a w kontekécie niniejszej sprawy w ramach rozpatrywania istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Nawet jesli przyja¢, ze poprzez ten argument pierwsza ze
skarzacych prébowala powotaé sie na renome lub bardziej odrézniajacy charakter spornego znaku
towarowego w kontekscie badania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, nalezy przypomnie¢, ze
zgodnie z orzecznictwem wysoce odrézniajacy charakter oznaczenia ma znaczenie w przypadku
wczesniejszego znaku towarowego, a nie znaku pdzniejszego (zob. analogicznie ww. w pkt 18 wyroki:
w sprawie SABEL, pkt 24; w sprawie Canon, pkt 18; w sprawie Lloyd-Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

Po trzecie, jezeli chodzi o ocene dowodu uzywania wczesniejszego miedzynarodowego znaku
towarowego, w zakresie, w jakim istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad zostalo zbadane
w odniesieniu do wcze$niejszego znaku towarowego, badanie dowodu uzywania wcze$niejszego
miedzynarodowego znaku towarowego, jak réwniez badanie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do tego oznaczenia pozostaja bez znaczenia dla sprawy [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie T-342/02 Metro-Goldwyn-Mayer Lion przeciwko OHIM -
(Moser Grupo Media), Zb.Orz. s. 11-3191, pkt 48].

Majac na wzgledzie calos¢ powyzszych rozwazan, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie popelnita
bledu, uznajac, ze w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw towarowych istnieje prawdopodobienistwo

wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Nalezy zatem oddali¢
drugi zarzut i w konsekwencji — skarge w catosci.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postgpowania kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz pierwsza ze skarzacych przegrala sprawe, nalezy —

zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.

Zgodnie z art. 87 § 5 akapit trzeci regulaminu postepowania, jezeli strony nie zadaja zwrotu kosztow,
ponosza wlasne koszty. Drugi ze skarzacych pokrywa wiec wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw
SAD (szésta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) W sprawie T-133/09 nazwa drugiego ze skarzacych, Antonio Basile, zostaje wykreslona
z listy stron skarzacych.

2) Skarga zostaje oddalona.

3) L. Marchi Italiani Srl zostaje obciazona kosztami postepowania, z wyjatkiem kosztow
cofajacego skarge.

4) Antonio Basile pokrywa wlasne koszty postepowania.
Kanninen Wahl Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Podpisy
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