EDWIN PRZECIWKO OHIM

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
z dnia 5 lipca 2011 r.*

W sprawie C-263/09 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci,
whniesione w dniu 14 lipca 2009 r.,

Edwin Co. Ltd, z siedziba w Tokio (Japonia), reprezentowana przez D. Rigattiego,
M. Bertaniego, S. Vereg, K. Murara oraz M. Balestriera, avvocati,

strona wnoszaca odwolanie,

w ktérej druga strona sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez O. Montalta, L. Rampiniego oraz J. Crespa Carrilla,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikdw,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Elio Fiorucci, zamieszkaly w Mediolanie (Wlochy), reprezentowany przez A. Van-
zettiego oraz A. Colmana, avvocati,

strona skarzaca w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: wloski.
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TRYBUNAL (wielka izba),

w skladzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, ].N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts,
J.C. Bonichot, K. Schiemann i D. Svaby, prezesi izb, A. Rosas, E. Juhdsz, T. von
Danwitz, M. Berger (sprawozdawca), A. Prechal i E. Jarasitinas, sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 23 listo-
pada 2010 .,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia
2011 r,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwolaniu Edwin Co. Ltd wnosi o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji
Wspdlnot Europejskich z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie T-165/06 Fiorucci przeciwko
OHIM - Edwin (ELIO FIORUCCI), Zb.Orz. s. II-1375 (zwanego dalej ,zaskarzonym
wyrokiem”), ktérym Sad ten uwzglednil czesciowo skarge wniesiong przez E. Fio-
rucciego o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
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z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sprawa R 238/2005-1), dotyczaca postepowania w sprawie

uniewaznienia prawa do znaku i stwierdzenia jego wygasniecia miedzy E. Fioruccim
a Edwin (zwana dalej ,,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Prawo Unii

Statut Trybunatu Sprawiedliwos$ci

Artykut 58 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci stanowi:

»Odwotanie do Trybunatu Sprawiedliwosci jest ograniczone do kwestii prawnych.
Podstawe odwolania stanowi brak wlasciwosci Sadu, naruszenie procedury w poste-
powaniu przed Sadem wplywajace niekorzystnie na interesy wnoszacego odwolanie
oraz naruszenie prawa Unii przez Sad.

Odwotlanie nie moze dotyczy¢ wylacznie ustalenia wysokosci kosztéw postepowania
lub wskazania strony je ponoszacej”.
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Regulamin postepowania przed Sagdem

Artykut 135 § 4 regulaminu postepowania przed Sadem przewiduje, ze pisma stron
nie moga zmieniaé przedmiotu sporu przed izba odwolawcza.

Rozporzadzenie (WE) nr 40/94

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone i zastapione rozpo-
rzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). Jednakze to pierwsze rozporzadzenie, zmienio-
ne rozporzadzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1)
(zwane dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”), znajduje wciaz zastosowanie w odniesie-
niu do niniejszego sporu.

Artykut 50 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Podstawy wygasnie-
cia’, stanowil:

»Wygasniecie prawa wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na
podstawie wniosku do [OHIM] lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w spra-
wie naruszenia:
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¢) w przypadku gdy w wyniku uzywania przez wlasciciela znaku towarowego lub za
jego zgoda w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych ten znak towarowy
jest zarejestrowany, znak towarowy moze wprowadzi¢ w btad opinie publiczna
[odbiorcow], w szczegdlnosci w zakresie charakteru, jakosci lub pochodzenia
geograficznego tych towaréw lub ustug”.

Artykut 52 ust. 2 rzeczonego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wzgledne podstawy
uniewaznienia’, stanowit:

»Niewazno$¢ wspoélnotowego znaku towarowego stwierdza sie [Wspdlnotowy znak
towarowy uniewaznia si¢] réwniez na podstawie wniosku zlozonego do [OHIM]
lub na podstawie powddztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia,
w przypadku gdy uzywanie tego znaku towarowego moze zosta¢ zabronione z uwagi
na inne, wcze$niej nabyte prawo, w szczegdlno$ci:

a) prawo do nazwy (nazwiska);

b) prawo do wizerunku;

c) prawo autorskie;

d) prawo wiasnosci przemystowej;

na mocy ustawodawstwa wspoélnotowego lub prawa krajowego, ktére zapewniaja taka
ochrone”.

Artykut 63 rozporzadzenia nr 40/94, dotyczacy skarg do Trybunatu, stanowil:

»1. Na decyzje Izb Odwolawczych w sprawie odwotan moga by¢ wnoszone skargi do
Trybunatu Sprawiedliwosci.
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2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wtasciwosci, naruszenia istotnego
wymogu proceduralnego, naruszenia Traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kaz-
dego przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy.

3. Trybunal Sprawiedliwo$ci ma wlasciwo$¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub
zmiany zaskarzanej decyzji.

6. [OHIM] zobowiazany jest do podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania
sie do orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwos$ci”.

Rozporzadzenie (WE) nr 2868/95

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace roz-
porzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione rozporzadzeniem Komisji (WE)
nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwane dalej ,rozporzg-
dzeniem wykonawczym”), ustanawia miedzy innymi zasady majace zastosowanie do
przebiegu przed OHIM postepowan w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
wspolnotowego znaku towarowego lub jego uniewaznienia.

W tym wzgledzie zasada 37 lit. b) ppkt iii) rozporzadzenia wykonawczego w niezmie-
nionej wersji oryginalnej stanowi:

»Whniosek do [OHIM] o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie [...] zawiera:

I - 5892



10

EDWIN PRZECIWKO OHIM

b) w przypadku podstaw, na ktérych oparty jest wniosek:

iii) w przypadku wniosku na podstawie art. 52 ust. 2 rozporzadzenia, dane szcze-
golowe prawa, na ktérym oparty jest wniosek o uniewaznienie, oraz dane
szczegotowe wskazujace, ze wnioskodawca jest wlascicielem wcze$niejszego
prawa zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporzadzenia lub Ze jest on uprawniony na
mocy majacego zastosowanie prawa krajowego do dochodzenia tego prawa”

Prawo krajowe

W wersji, jaka obowiazywata w dniu wydania decyzji przez Izbe Odwotawcza, art. 8
ust. 3 wloskiego kodeksu wlasnosci przemyslowej (Codice della Proprieta Industriale,
zwanego dalej ,,CPI”) przewidywal:

»Nazwiska oséb, oznaczenia uzywane w sferach artystycznej, literackiej, naukowe;j,
politycznej lub sportowej, nazwy i skréty ruchéw spotecznych oraz organizacji i sto-
warzyszen niemajacych celu zarobkowego, jak réwniez charakteryzujace je symbole,
pod warunkiem ze sa powszechnie znane, moga by¢ rejestrowane jako znaki towa-
rowe wylacznie przez wlasciciela lub za jego zgoda, tudziez przez podmioty wymie-
nione w ust. 1"
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Okoliczno$ci powstania sporu i sporna decyzja

Fiorucci SpA, spétka prawa wloskiego utworzona przez E. Fiorucciego, projektanta
mody, ktéry zdobyl w latach siedemdziesiatych pewna popularno$¢ we Wloszech,
w dniu 21 grudnia 1990 r. przeniosta na wnoszaca odwotanie catos¢ swego ,,dorobku
twdrczego’, w tym wszystkie znaki towarowe, ktérych byla wlascicielem, sposréd kté-
rych wiele zawieralo element ,FIORUCCI".

W dniu 6 kwietnia 1999 r. na wniosek wnoszacej odwolanie OHIM zarejestrowat
stowny znak towarowy ELIO FIORUCCI dla szeregu towaréw nalezacych do klas 3,
18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasy-
fikacji towar6w i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm..

W dniu 3 lutego 2003 r. E. Fiorucci zlozyl wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa
do tego znaku towarowego oraz wniosek o jego uniewaznienie na podstawie, odpo-
wiednio, art. 50 ust. 1 lit. ¢) i art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 23 grudnia 2004 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uwzglednil wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku na podstawie tego, Ze, po pierwsze, zgodnie z art. 8
ust. 3 CPI wymagana byla zgoda E. Fiorucciego na rejestracje jego nazwiska jako
wspolnotowego znaku towarowego, i po drugie — ze takiej zgody nie bylto. Rzeczony
Wydzial uznal, ze w takich okolicznosciach nie bylo konieczne wypowiedzenie sie
w przedmiocie wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku.

Wnoszgca odwolanie odwotala si¢ od tej decyzji. Sporna decyzja Pierwsza Izba Od-
wolawcza OHIM uwzglednita to odwolanie i uchylita decyzje Wydzialu Uniewaz-
nien. Jezeli chodzi w pierwszej kolejnosci o zlozony przez E. Fiorucciego wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku, Izba Odwotawcza orzekla, ze jego przypadek nie
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jest objety zakresem stosowania art. 8 ust. 3 CPI, ktérego celem jest zapobieganie
wykorzystywaniu do celéw handlowych przez osoby trzecie nazwiska osoby znanej
w sektorze pozahandlowym, i ze w konsekwencji E. Fiorucci nie moze powotywac sie
na prawo do nazwiska na podstawie tego przepisu. Co sie tyczy w drugiej kolejnosci
przedstawionego przez E. Fiorucciego wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku, Izba Odwotawcza orzekala, po uprzednim przypomnieniu, iz celem art. 50
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 jest ochrona oczekiwan odbiorcéw, ze ani przed-
miotowy znak towarowy sam w sobie, ani uzytek, jaki z niego uczyniono, nie byly
w stanie wprowadzi¢ odbiorcéw w blad.

Skarga przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 19 czerwca 2006 r. E. Fiorucci wnidst
skarge o stwierdzenie niewazno$ci spornej decyzji.

W zaskarzonym wyroku Sad czesciowo uwzglednit te skarge.

Po odrzuceniu w pkt 21-25 zaskarzonego wyroku kilku zarzutéw jako niedopusz-
czalnych z uwagi na to, ze byly to zarzuty nowe, Sad w pkt 27 tego wyroku stwierdzit,
ze E. Fiorucci podniést zasadniczo dwa zarzuty dotyczace naruszenia, odpowiednio,
art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 50 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia.

Badajac przede wszystkim zarzut drugi, dotyczacy wniosku o stwierdzenie wygasnie-
cia prawa do znaku, Sad potwierdzit ocene dokonang przez Izbe Odwotawcza, orze-
kajac w pkt 33—35 zaskarzonego wyroku, ze znak towarowy ELIO FIORUCCI nie jest
w stanie sam w sobie wprowadzi¢ odbiorcéw w blad w odniesieniu do pochodzenia
towaru, ktdry jest nim oznaczony w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
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nr 40/94. Ponadto w pkt 36 i 37 rzeczonego wyroku stwierdzit on, ze wobec braku do-
wodu wykazujacego jakiekolwiek uzywanie przedmiotowego znaku towarowego nie
moze by¢ mowy o uzywaniu mogacym wprowadzi¢ odbiorcéw w blad. Sad oddalit
zatem ten zarzut.

Przystepujac nastepnie do badania zarzutu pierwszego, dotyczacego wniosku o unie-
waznienie prawa do znaku, w pkt 41 zaskarzonego wyroku Sad potwierdzil, ze zgod-
nie z art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 OHIM na wniosek zainteresowane-
go moze uniewazni¢ wspélnotowy znak towarowy, jezeli jego uzywanie moze zostac
zakazane z uwagi miedzy innymi na prawo do nazwiska, ktérego ochrone zapewnia
prawo krajowe. Jezeli chodzi o wykladnie art. 8 ust. 3 CPI, Sad odrzucil natomiast
dokonana przez Izbe Odwolawcza analize. W tym zakresie orzek! on:

»50 Po pierwsze, nalezy stwierdzié, ze dokonana przez Izbe Odwotawcza wykladnia
art. 8 ust. 3 [CPI] nie znajduje potwierdzenia w tresci tego przepisu, ktéry odnosi
sie do nazwisk oséb powszechnie znanych, bez dokonywania rozréznienia, w ja-
kiej sferze zdobyly one popularnos¢.

53 Po drugie, wbrew temu, co wydaje si¢ twierdzi¢ Izba Odwolawcza [...], nawet je-
zeli nazwisko osoby powszechnie znanej zostato juz wcze$niej zarejestrowane lub
bylo faktycznie uzywane jako znak towarowy, ochrona przyznana w art. 8 ust. 3
[CPI] nie jest w zadnym razie zbyteczna lub pozbawiona sensu.
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Nie mozna [zatem] wykluczy¢, ze nazwisko osoby powszechnie znanej, zareje-
strowane lub uzywane jako znak towarowy dla okreslonych towaréw lub uslug,
bedzie moglo by¢ przedmiotem nowej rejestracji dla innych towaréw lub usltug,
niewykazujacych zadnych podobienistw z towarami objetymi wcze$niejsza reje-
stracja. [...]

Po trzecie, réwniez fragmenty publikacji czeéci doktryny przytoczone w pkt 41—
43 [spornej] decyzji nie pozwalaja na wyciagniecie wniosku, ze przyjeta przez Izbe
Odwotawcza w [spornej] decyzji wykladnia art. 8 ust. 3 [CPI] jest prawidlowa.

Adriano Vanzetti, [...] autor [...] pozycji cytowanej w pkt 41 [spornej] decyzji,
bral udziat w rozprawie jako adwokat [E. Fiorucciego] i o$wiadczyl, ze przyjeta
przez Izbe Odwotawcza teza w zaden sposéb nie wynikata z tego, co napisal on
we wspomnianej pozycji. [...]

Jezeli chodzi o Marca Ricolfiego, [...] zdaniem Izby Odwolawczej odnosi sig¢ on do
sytuacji, gdy »powszechna znajomo$¢ [nazwiska danej osoby] wynika z pierwot-
nego wykorzystania bardzo czesto w sferze niemajacej nic wspélnego z dziatal-
noscia gospodarcza«, co w zadnym razie nie wyklucza powszechnej znajomosci
wynikajacej z wykorzystania zwigzanego z »dzialalnoscia gospodarcza«, nawet
jesli nie jest to nazbyt czeste.

Jedynie Maurizio Ammendola [...] wspomnial o uzywaniu w »sferze niemajacej
nic wspdlnego z rynkiem«, nie opowiadajac sie jednak wyraznie za tym, by na
art. 8 ust. 3 [CPI] nie mozna bylo si¢ powolywac w celu uzyskania ochrony na-
zwiska osoby, ktora stala sie powszechnie znana w sferze zwigzanej z rynkiem.
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Tak czy inaczej, w $wietle ogétu powyzszych rozwazan Sad nie moze wylacznie
w oparciu o stanowisko tego jednego autora uzalezni¢ stosowania rozpatrywane-
go przepisu od spelnienia przeslanki, ktéra nie wynika z jego brzmienia”.

W pkt 61 zaskarzonego wyroku Sad doszedt do wniosku, ze Izba Odwolawcza naru-
szyla prawo w wykladni art. 8 ust. 3 CPI i nieprawidlowo wykluczyta zastosowanie
tego przepisu do przypadku E. Fiorucciego.

Wreszcie co do wysunietej positkowo przez wnoszaca odwotanie i przez OHIM ar-
gumentacji, zgodnie z ktéra znak towarowy ELIO FIORUCCI byl przedmiotem prze-
niesienia z E. Fiorucciego na wnoszaca odwolanie praw do wszystkich jego znakéw
towarowych, Sad podkre$lil, ze Izba Odwotawcza nie zbadata tej argumentacji oraz ze
w ramach spoczywajacej na nim kontroli zgodnosci z prawem nie moze on zastapic¢
wlasnymi rozwazaniami oceny dokonanej przez Izbe Odwolawcza. Na tej podstawie
odrzucit on w pkt 64 i 65 zaskarzonego wyroku te argumentacje jako nieistotna dla
sprawy.

Na tej samej podstawie Sad oddalit wniosek E. Fiorucciego o uniewaznienie prawa do
znaku towarowego ELIO FIORUCCI. Nie wykonujac swojej kompetencji o charakte-
rze reformatoryjnym, Sad ograniczyt sie w pkt 67 zaskarzonego wyroku do stwierdze-
nia niewaznosci decyzji Izby Odwotawcze;j.

Sentencja zaskarzonego wyroku ma nastepujace brzmienie:

»1) Stwierdza sie niewaznosc¢ [spornej] decyzji w czesci dotyczacej bledu w wykladni
art. 8 ust. 3 [CPI].

2) W pozostatym zakresie skarga zostaje oddalona.
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OHIM pokrywa wlasne koszty oraz dwie trzecie kosztéw poniesionych przez Elia
Fiorucciego.

Erwin Co. Ltd pokrywa wlasne koszty oraz jedna trzecia kosztéw poniesionych
przez Elia Fiorucciego”

Zadania stron

Wnoszaca odwolanie wnosi do Trybunatu o:

tytulem zadania gtéwnego — uchylenie pkt 1 sentencji zaskarzonego wyroku
w odniesieniu do wszystkich zadan wysunietych w jej odwolaniu;

positkowo — uchylenie pkt 1 sentencji zaskarzonego wyroku ze wzgledu na brak
uzasadnienia;

w dalszej kolejnosci positkowo — uchylenie zaskarzonego wyroku ze wzgledu na
odmowe ochrony prawnej lub naruszenie art. 63 rozporzadzenia nr 40/94;

przekazanie Izbie Odwotawczej OHIM do zbadania argumentacji przedstawionej
w odniesieniu do positkowych zadan uchylenia wyroku, i wreszcie

zarzadzenie calkowitego zwrotu poniesionych przez nia kosztéw zwiazanych
z postepowaniem w pierwszej instancji i postepowaniem odwotawczym, lub
przynajmniej zarzadzenie catkowitego podzialu kosztéw.
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OHIM wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— posilkowo — przekazanie ponownie sprawy do Sadu celem dalszego badania
spornych kwestii, ktére w wyniku bledu nie zostaly przeanalizowane, oraz

— obcigzenie E. Fiorucciego kosztami postepowania.

E. Fiorucci wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotania i utrzymanie w mocy pkt 1, 3 i 4 sentencji zaskarzonego
wyroku;

— zmiane pkt 33-35 zaskarzonego wyroku, oraz

— zarzadzenie zwrotu kosztéw poniesionych w trakcie postepowania odwotawczego.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania wnoszgca je podnosi cztery zarzuty merytoryczne oraz za-
rzut piaty, dotyczacy podzialu kosztéw.
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Jezeli chodzi o zarzuty merytoryczne, w pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ czes¢ dru-
ga zarzutu pierwszego, dotyczaca btedu, jakiego dopuscit sie Sad w wyktadni i w sto-
sowaniu art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, nastepnie, w drugiej kolejnosci
i facznie, cze$¢ pierwsza zarzutu pierwszego i zarzut drugi, w ktérych wnoszaca od-
wolanie zarzuca Sadowi bledng wyktadnie i bledne zastosowanie art. 8 ust. 3 CPI, co
jej zdaniem stanowi naruszenie art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. Wreszcie
w trzeciej i ostatniej kolejno$ci zostana rozpatrzone tacznie zarzuty trzeci i czwarty,
w ktérych wnoszaca odwotanie zarzuca Sadowi naruszenie spoczywajacego na nim
obowigzku uzasadnienia i odmowe ochrony prawnej.

W przedmiocie czesci drugiej zarzutu pierwszego, dotyczgcej naruszenia art. 52 ust. 2
lit. a) rozporzgdzenia nr 40/94

Argumentacja stron

W cze$ci drugiej zarzutu pierwszego wnoszaca odwolanie podnosi, ze art. 52 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, w sytuacji kiedy odnosi si¢ on do ,prawa do nazwy
(nazwiska)’, okresla atrybut osobowosci. Prawo, o ktérym mowa w art. 8 ust. 3 CPI,
jest prawem majacym na celu ochrone nie atrybutu osobowosci, lecz intereséw czy-
sto majatkowych w gospodarczym wykorzystaniu powszechnej znajomosci nabytej
w dziedzinie pozahandlowej. Orzekajac, ze przeslanka wymagana do zastosowania
art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 zostala spelniona, Sad naruszyt zatem
ten przepis.

Zdaniem E. Fiorucciego argumentacja ta jest bezzasadna.
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Ocena Trybunalu

Aby dokonaé oceny zasadnosci wykladni podtrzymywanej przez wnoszaca odwota-
nie, nalezy wzia¢ pod uwage tres¢ i strukture art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

Jezeli chodzi o tres$¢ tego przepisu, nalezy podkresli¢, ze stowa ,prawo do nazwy
(nazwiska)” nie udzielaja zZadnego wsparcia zaproponowanej przez wnoszaca od-
wolanie wykladni zawezajacej, w mysl ktorej przepis ten dotyczy jedynie tego prawa
jako atrybutu osobowosci, a nie obejmuje wykorzystania nazwy (nazwiska) do celéw
majatkowych.

Struktura art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 jako taka stoi w sprzecznosci z taka
wykladnia. Zgodnie bowiem z tym przepisem prawo do wspdlnotowego znaku towa-
rowego moze podlegaé uniewaznieniu na wniosek osoby zainteresowanej podnoszg-
cej »inne wczesniejsze prawo”. Aby okresli¢ charakter takiego wcze$niejszego prawa,
omawiany przepis wymienia cztery rodzaje praw, zaznaczajac przy tym — za pomocg
przystéwka ,miedzy innymi” — ze lista ta nie jest wyczerpujaca. Wsréd podanych
przyktadéw figuruja, oprécz prawa do nazwy (nazwiska) i prawa do wizerunku, takze
prawo autorskie i prawo wlasnosci przemyslowe;j.

Z tego nieograniczonego wykazu wynika, ze celem praw przytoczonych tytutem
przykladéw jest ochrona intereséw o réznym charakterze. Nalezy podkresli¢, iz
w odniesieniu do niektérych z nich, takich jak prawo autorskie czy prawo wlasnosci
przemystowej, kwestie ekonomiczne podlegaja ochronie przed naruszeniami natury
handlowej zar6wno przez krajowe systemy prawne, jak i przez prawo Unii Europej-
skiej [zob. w szczegdlnosci dyrektywe 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej
(Dz.U. L 157, 5. 45)].
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Wynika z tego, ze w przeciwienistwie do tego, co utrzymuje wnoszaca odwotlanie,
tre$¢ i struktura art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 nie pozwala — w przypad-
ku powotania si¢ na prawo do nazwy (nazwiska) — na ograniczenie stosowania tego
przepisu jedynie do przypadkéw, gdy rejestracja wspélnotowego znaku towarowego
koliduje z prawem, ktdérego celem jest wylacznie ochrona nazwiska jako atrybutu oso-
bowo§ci zainteresowanego.

W tych okolicznos$ciach nie mozna zarzuci¢ Sadowi, ze naruszyt prawo w wyktadni
art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.

Wynika z tego, ze cze$¢ druga zarzutu pierwszego musi zosta¢ oddalona jako
bezzasadna.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego i w przedmiocie zarzutu drugiego,
dotyczgcych naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 3
CPI

Argumentacja stron

W pierwszej czesci zarzutu pierwszego wnoszaca odwolanie podnosi, ze Sad nie miat
racji, uznajac, iz zostaly spelnione przestanki zastosowania art. 52 ust. 2 lit. a) roz-
porzadzenia nr 40/94. Jej zdaniem art. 8 ust. 3 CPI nie przyznaje E. Fiorucciemu —
jedynie z tytulu, ze chodzi tu o jego wlasne nazwisko rodowe — prawa do zakazania
uzywania jego nazwiska jako znaku towarowego, lecz udziela mu jedynie prawa do
zgloszenia go do rejestracji jako znaku towarowego. Zdaniem wnoszacej odwolanie

I - 5903



40

41

42

WYROK Z DNIA 5.7.2011 r. — SPRAWA C-263/09 P

E. Fiorucci nie moze juz wykonywac tego prawa, skoro zarejestrowat znaki towarowe
zawierajace element ,FIORUCCT’, a nastepnie dokonal przeniesienia praw do tych
znakéw na wnoszaca odwolanie.

W zarzucie drugim wnoszaca odwolanie utrzymuje w pierwszej kolejnosci, ze Sad
dokonat oczywiscie blednej wykladni art. 8 ust. 3 CPI, ktéry powinien mie¢ zastoso-
wanie jedynie do nazwisk, ktére staly sie powszechnie znane w dziedzinie pozahan-
dlowej. Orzekajac w pkt 50 zaskarzonego wyroku, ze art. 8 ust. 3 CPI odnosi sie do
nazwisk oséb powszechnie znanych, bez dokonywania rozréznienia, w jakiej dzie-
dzinie zdobyly one popularno$é, Sad dokonat w ten sposéb zlej interpretacji tego
przepisu.

W drugiej kolejnosci wnoszaca odwotanie podnosi, ze orzekajac w pkt 53 i 55 zaskar-
zonego wyroku, iz ochrona przyznana w art 8 ust. 3 CPI nazwisku osoby powszechnie
znanej moze by¢ szersza niz ta wynikajaca z rejestracji powszechnie znanego znaku
towarowego, poniewaz moze mie¢ zastosowanie do réznych towaréw lub ustug, Sad
réwniez dokonal zlej interpretacji zakresu tego przepisu. Wnoszaca odwolanie za-
rzuca Sadowi, ze w tym wzgledzie calkowicie zignorowat on badz w sposéb oczywi-
sty niedokladnie zinterpretowal przedtozone mu publikacje doktryny dotyczace tego
przepisu.

OHIM zarzuca Sadowi, iz w swej wykladni i zastosowaniu art. 8 ust. 3 CPI nie wzial
on pod uwage ewentualnego wyczerpania prawa przewidzianego w tym przepisie,
ktére to wyczerpanie wynika w niniejszym przypadku z rejestracji przez E. Fioruc-
ciego i z przeniesienia przez niego na wnoszaca odwolanie praw do znakéw towa-
rowych zawierajacych element ,FIORUCCI” W zakresie, w jakim art. 52 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 odsyla do prawa krajowego, zastosowanie w spos6b bted-
ny przepisu wloskiego mogloby stanowi¢ naruszenie omawianego art. 52. Jednakze
OHIM uwaza, ze w ramach odwolania kontrola Trybunatu, dotyczaca zastosowania
prawa krajowego przez Sad, winna sie ogranicza¢ do zweryfikowania, czy Sad nie
dopuscil sie oczywistego btedu, biorac za podstawe dokumenty i dowody, ktérymi
dysponowat.
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Elio Fiorucci utrzymuje, ze dokonane przez Sad wykladnia i zastosowanie art. 8 ust. 3
CPI sg zgodne zaréwno z trescia tego przepisu, jak i z interpretacja dokonana w od-
niesieniu do niego przez doktryne wlosky. W dodatku poczynione w przepisie prawa
Unii odestanie do normy prawa krajowego nie moze skutkowa¢ uznaniem tej normy
za wlaczona do prawa Unii.

Ocena Trybunalu

Z argumentacji stron wynika, ze nie zgadzaja sie one co do tego, czy mamy do czy-
nienia zaréwno z naruszeniem przez Sad normy prawa krajowego zastosowanej do
kwestii merytorycznej sporu, jak i z wlasciwoscia Trybunatu do zbadania takiego
naruszenia.

W konsekwencji nalezy zweryfikowaé, czy Trybunal rzeczywiscie posiada taka
wlasciwosc.

Wtasciwos¢ Trybunatu orzekajacego w kwestii odwotania wniesionego od orzeczenia
wydanego przez Sad jest zdefiniowana w art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE. Tenze
artykut wskazuje, ze odwolanie powinno by¢ ograniczone do kwestii prawnych i ze
przystuguje ono ,na warunkach i w zakresie okre$lonym przez Statut”. Na liScie za-
wierajacej wykaz podstaw, na jakie mozna sie powota¢ w tym zakresie, art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci precyzuje, ze podstawe odwotania moze
stanowi¢ naruszenie prawa Unii przez Sad.

W niniejszej sprawie wnoszaca odwolanie powoluje sie, na naruszenie normy pra-
wa krajowego, ktéra znalazla zastosowanie w sporze poprzez odestanie poczynione
w przepisie prawa Unii.
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Z tresci art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Ze przepis ten — jezeli odsy-
ta do sytuacji, w ktdrej wczesniejsze prawo pozwala na zakazanie uzywania wspdl-
notowego znaku towarowego — dokonuje wyraznego rozréznienia miedzy dwoma
przypadkami, w zalezno$ci od tego, czy wczesniejsze prawo jest objete ochrong przez
przepisy wspdlnotowe ,,czy” przez prawo krajowe.

Jezeli chodzi o system proceduralny okreslony w rozporzadzeniu wykonawczym
w przypadku wniosku zlozonego zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 na
podstawie wcze$niejszego prawa chronionego w ramach prawa krajowego, zasada 37
rozporzadzenia wykonawczego przewiduje w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie,
ze do wnioskodawcy nalezy dostarczenie szczegdélowych danych wskazujacych na to,
iz na mocy obowiazujacego ustawodawstwa krajowego jest on uprawniony do docho-
dzenia tego prawa.

Zasada ta naklada na wnioskodawce obowiazek przedstawienia OHIM nie tylko
szczegolowych danych wykazujacych, ze spelnia on przestanki wymagane zgodnie
z ustawodawstwem krajowym, o ktérego zastosowanie wnosi, aby otrzymac mozli-
wo$c zakazania uzywania wspdélnotowego znaku towarowego z uwagi na wcze$niejsze
prawo, lecz réwniez szczegdtowych danych okreslajacych tresé tego ustawodawstwa.

W przypadku gdy, jak w niniejszej sprawie, wniosek o uniewaznienie prawa do wspél-
notowego znaku towarowego oparty jest na wczesniejszym prawie chronionym przez
norme prawa krajowego, do wlasciwych instancji OHIM nalezy w pierwszej kolej-
no$ci dokonanie oceny znaczenia i zakresu przedstawionych szczegétowych danych
celem ustalenia treéci tej normy.

W drugiej kolejnosci, zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, na decyzje izb
odwotawczych przystuguje skarga do Sadu na podstawie naruszenia traktatu, roz-
porzadzenia nr 40/94 lub kazdego przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania.
Wynika z tego, jak podkreslita rzecznik generalna w pkt 61-67 swej opinii, ze Sad
jest wlasciwy do przeprowadzenia pelnej kontroli zgodnosci z prawem dokonanej
przez OHIM oceny w przedmiocie szczegélowych danych przedstawionych przez
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wnioskodawce w celu ustalenia tresci ustawodawstwa, na ktdérego objecie ochrona
wnioskodawca ten sie powoluje.

Co sie tyczy zbadania w ramach odwotania ustalent dokonanych przez Sad w odnie-
sieniu do rzeczonego ustawodawstwa krajowego, Trybunat jest wlasciwy do zbadania
przede wszystkim, czy Sad, na podstawie dokumentéw i innych dowoddw, jakie zo-
staly mu przedlozone, nie przeinaczyl tresci przedmiotowych przepiséw krajowych
lub odnoszacego sie do nich orzecznictwa krajowego, lub tez dotyczacych ich publi-
kacji doktryny, nastepnie do zbadania, czy w odniesieniu do tych szczegélowych da-
nych Sad nie poczynit ustalen pozostajacych w sposdb oczywisty w sprzecznosci z ich
trescia, i wreszcie — czy Sad, badajac catosc tych danych, nie przypisat jednej z nich —
celem ustalenia tresci przedmiotowego ustawodawstwa krajowego — zakresu, ktéry
nie jest wlasciwy w stosunku do innych danych, jesli wynika to w sposéb oczywisty
z dokumentacji w aktach sprawy.

W niniejszej sprawie wnoszaca odwolanie podniosta, ze Sad dokonal interpretacji
art. 8 ust. 3 CPI niedajacej sie pogodzi¢ zaréwno z brzmieniem tego przepisu, jak
i z dotyczacymi go publikacjami doktryny, ktére zostaly mu przedlozone. Nalezy zba-
daé, czy argumentacja wnoszacej odwotanie odnosi sie do bledéw, jakich mégt dopu-
$cic¢ sie Sad podczas dokonywania ustalen dotyczacych przedmiotowego ustawodaw-
stwa krajowego, co mogloby podlega¢ kontroli Trybunalu na podstawie rozwazan
dokonanych w poprzednim punkcie niniejszego wyroku.

Jezeli chodzi w pierwszej kolejnosci o twierdzenie, w mysl ktérego Sad — orzekajac,
iz art. 8 ust. 3 CPI przyznaje wlascicielowi nazwiska prawo do zakazania uzywania
tego nazwiska jako znaku towarowego — dokonatl interpretacji tego przepisu nieda-
jacej sie pogodzic¢ z jego trescia, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z brzmieniem art. 8
ust. 3 CPI ostatniego nazwiska 0séb powszechnie znanych moga by¢ rejestrowane
jako znak towarowy ,wylacznie przez wlasciciela lub za jego zgoda” Poniewaz tre$é
art. 8 ust. 3 CPI podporzadkowuje rejestracje jako znaku towarowego nazwisk oséb
powszechnie znanych zgodzie wlasciciela nazwiska, Sad mégl bez przeinaczenia
tego tekstu wywnioskowaé z niego, ze wlasciciel nazwiska powszechnie znanego
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ma prawo przeciwstawi¢ sie uzywaniu tego nazwiska jako znaku towarowego, wow-
czas gdy utrzymuje on, iz nie wyrazil swojej zgody na rejestracje rzeczonego znaku
towarowego.

Jezeli chodzi w drugiej kolejnosci o zarzut, w mysl ktérego Sad — orzekajac, iz art. 8
ust. 3 CPI ma zastosowanie bez wzgledu na dziedzing, w ktérej sporne nazwisko stato
sie powszechnie znane — dokonat interpretacji tego przepisu niedajacej si¢ pogodzi¢
z jego brzmieniem, nalezy stwierdzi¢, jak zauwazyl to Sad w pkt 50 zaskarzonego
wyroku, ze tre$¢ tego przepisu, w zakresie, w jakim odnosi sie on do nazwisk po-
wszechnie znanych, nie dokonuje rozrdéznienia w zaleznos$ci od dziedziny, w ktérej
ta popularno$¢ zostala zdobyta. Podobnie orzekajac w pkt 56 zaskarzonego wyro-
ku, ze nie ma powoddw uzasadniajacych wykluczenie zastosowania art. 8 ust. 3 CP]I,
w przypadku gdy nazwisko osoby powszechnie znanej zostato juz zarejestrowane lub
bylo juz uzywane jako znak towarowy, Sad réwniez nie przeinaczyt tresci tego przepi-
su. W istocie przepis ten, jak zauwazyl Sad, nie stawia zadnego innego wymogu poza
wymogiem dotyczacym powszechnie znanego charakteru nazwiska osoby, o ktérej
mowa.

Co sie tyczy publikacji doktryny, Sad w ramach swojej kontroli zgodnosci z prawem
zweryfikowal ocene dokonana przez Izbe Odwolawcza. Z pkt 58—60 zaskarzone-
go wyroku wynika, ze Sad nie pominal faktu, iz niektére z przyjetych stanowisk, na
ktorych oparla sie Izba Odwotawcza, mogly stuzy¢ poparciu tezy wysuwanej przez
wnoszaca odwotanie. W pkt 58 rzeczonego wyroku Sad podkreslit jednak, ze opinia
przypisana przez Izbe Odwotawcza A. Vanzettiemu, jako autorowi pozycji zostata
podwazona przez samego autora w trakcie rozprawy przed Sadem, w ktérej bral on
udziat jako adwokat E. Fiorucciego. W pkt 59 tego samego wyroku Sad stwierdzit po-
nadto, ze stowa uzyte przez M. Ricolfiego w jego publikacjach — mianowicie odniesie-
nie do ,powszechnej znajomosci [nazwiska danej osoby] wynikajacej z pierwotnego
wykorzystania bardzo czesto w sferze niemajgcej nic wspélnego z dziatalnoscia go-
spodarcza” — nie byly wystarczajaco jasne, aby wesprze¢ zawezajaca wykladnie art. 8
ust. 3 CPI. W przypadku M. Ammendoli, o ktérym mowa w pkt 60 tego wyroku, Sad
uznal, ze opinia wydana przez tego autora nie miala sama w sobie wystarczajacego
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znaczenia, aby uzalezni¢ stosowanie art. 8 ust. 3 CPI od przestanki, ktéra nie wynika
z samej tresci tego przepisu. W tych okoliczno$ciach nie mozna réwniez zarzucac
Sadowi, ze przeinaczy! przediozone mu szczeg6lowe dane.

W konsekwencji pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego oraz zarzut drugi musza zostac
oddalone jako bezzasadne.

W przedmiocie zarzutow trzeciego i czwartego, dotyczgcych, odpowiednio, braku
uzasadnienia i naruszenia art. 63 rozporzgdzenia nr 40/94 oraz odmowy ochrony
prawnej

Argumentacja stron

W zarzucie trzecim wnoszaca odwolanie przypomina, ze w zlozonych przez nia
przed Sadem uwagach interwenienta utrzymywala ona, iz na E. Fioruccim spoczy-
wa obowiazek udowodnienia, ze odméwil on udzielenia swojej zgody na rejestracje
znaku towarowego ELIO FIORUCCI. Nie odpowiadajac na ten zarzut, Sad naruszyl
spoczywajacy na nim obowiazek uzasadnienia swojego orzeczenia.

W tym zakresie E. Fiorucci uwaza, ze uzasadnienie wskazane w pkt 64 zaskarzo-
nego wyroku jest wystarczajace. Ponadto jego zdaniem zarzut ten jest calkowicie
bezzasadny.

W zarzucie czwartym wnoszaca odwolanie zarzuca Sadowi, ze nie zbadat on przed-
stawionej przez nia posilkowo argumentacji, w mysl ktérej znak towarowy ELIO FIO-
RUCCI byt przedmiotem dokonanego przez E. Fiorucciego przeniesienia na nia sama
praw do wszystkich jego znakéw towarowych, i ze Sad ograniczyl sie w tym wzgledzie
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do stwierdzenia, iz Izba Odwotawcza nie wypowiedziala si¢ w tej kwestii. Sad po-
winien byl wykorzysta¢ swoja kompetencje o charakterze reformatoryjnym, badajac
i uwzgledniajac te argumentacjg, co powinno bylo doprowadzi¢ go do utrzymania
w mocy sentencji spornej decyzji, ale i do zmiany jej uzasadnienia. Niemniej jednak
Sad powinien byt zleci¢ w sposéb wyrazny Izbie Odwotawczej zbadanie tej argumen-
tacji. Nie orzekajac w ten sposéb, Sad naruszyl art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94
i odméwil ochrony prawne;j.

Elio Fiorucci zauwaza, ze zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie regulaminu we-
wnetrznego izb odwotawczych, jezeli $rodki niezbedne do wykonania wyroku Try-
bunatu uniewazniajacego decyzje izby odwotawczej obejmuja ponowne rozpatrzenie
sprawy, sprawa ta zostaje automatycznie przekazana izbie odwotawcze;j.

Ocena Trybunatu

Kwestia podniesiona w ramach zarzutu trzeciego, dotyczaca tego, czy uzasadnienie
wyroku Sadu jest wystarczajace, stanowi zagadnienie prawne, ktére jako takie moze
zosta¢ podniesione w ramach odwolania [zob. w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 9 wrzes-
nia 2008 r. w sprawach potaczonych C-120/06 P i C-121/06 P FIAMM i FIAMM
Technologies przeciwko Radzie i Komisji, Zb.Orz. s. [-6513, pkt 90; z dnia 16 grud-
nia 2008 r. w sprawie C-47/07 P Masdar (UK) przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-9761,
pkt 76].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem spoczywajacy na Sadzie — zgodnie z art. 36
statutu Trybunalu Sprawiedliwo$ci, majacym zastosowanie do Sadu na podstawie
art. 53 akapit pierwszy tego statutu i art. 81 regulaminu Sadu — obowigzek uzasad-
nienia nie wymaga, by Sad przedstawil wywdéd, w ktérym wyczerpujaco i z osobna
rozpatrzylby kazdy z argumentéw wysunietych przez strony postepowania; tym sa-
mym przedstawione przez Sad uzasadnienie moze by¢ dorozumiane, jezeli tylko po-
zwala zainteresowanym zapoznac sie z powodami nieuwzglednienia ich argumentéw
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przez Sad i zapewnia Trybunatowi wystarczajacy materiat do sprawowania kontroli
(zob. w szczegblnosci ww. wyrok w sprawie FIAMM i FIAMM Technologies przeciw-
ko Radzie i Komisji, pkt 91; wyrok z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-440/07 P Komi-
sja przeciwko Schneider Electric, Zb.Orz. s. I-6413, pkt 135).

Ze zlozonych przed Sadem przez wnoszaca odwolanie uwag interwenienta wynika,
ze wysuneta ona positkowo argumentacje opierajaca sie zasadniczo, jak to strescil
Sad w pkt 64 zaskarzonego wyroku, na twierdzeniu, w mysl ktérego znak towarowy
ELIO FIORUCCI byl przedmiotem przeniesienia przez E. Fiorcciego na wnoszaca
odwolanie praw do wszystkich jego znakéw towarowych i wszystkich jego oznaczen
odroézniajacych. Wérdd argumentdw, jakie zostaly przedstawione w ramach tej posit-
kowej argumentacji, wnoszgca odwotanie podniosta miedzy innymi, jak przypomina
to w zarzucie trzecim, ze na E. Fioruccim spoczywal obowigzek udowodnienia, iz od-
mowil on udzielenia swojej zgody na rejestracje znaku towarowego ELIO FIORUCCI.

Nie ulega watpliwo$ci, ze Sad odrzucit jako nieistotna dla sprawy catos¢ przedstawio-
nej positkowo argumentacji bez rozpatrywania jej w sposéb merytoryczny.

Jednakze odrzucenie to nastapilo w ostatniej fazie sktadajacego sie z dwéch etapow
rozumowania. W pkt 64 zaskarzonego wyroku Sad podkreslil, ze Izba Odwolawcza
nie oparla swej decyzji o oddaleniu przedstawionego przez E. Fiorucciego wniosku
o uniewaznienie prawa do znaku na wysunietych positkowo przez wnoszaca odwota-
nie podstawach. W pkt 65 rzeczonego wyroku Sad dodal, ze jako dokonujacy kontroli
zgodnosci z prawem decyzji poszczegdlnych instancji OHIM nie moze on w zadnym
razie zastapi¢ wlasnymi rozwazaniami oceny dokonanej przez wlasciwa instancje
OHIM, ktéra jest autorem zaskarzonego aktu.
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Sad przedstawil zatem wystarczajace uzasadnienie w zakresie, w jakim pozwala ono
wnoszacej odwolanie na zapoznanie sie z powodami nieuwzglednienia jej argumen-
toéw przez Sad, a Trybunalowi na sprawowanie jego kontroli.

Wynika z tego, ze zarzut trzeci musi zosta¢ oddalony jako bezzasadny.

W zarzucie czwartym wnoszaca odwolanie podwaza zasadno$¢ przedstawionego
przez Sad uzasadnienia, podnoszac, ze odmowa zbadania przez Sad wysunietej przez
nia jej positkowo argumentacji i dokonania zmiany uzasadnienia spornej decyzji sta-
nowi naruszenie art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 i odmowe ochrony prawnej.

Tytulem wstepu nalezy zaznaczy¢, iz Sad stusznie przypomnial, ze kontrola, kté-
rej dokonuje on zgodnie z art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, jest kontrola zgodno-
$ci z prawem decyzji izb odwotawczych OHIM i ze moze on stwierdzi¢ niewaznos¢
lub dokona¢ zmiany decyzji bedacej przedmiotem skargi wylacznie wéwczas, kiedy
w momencie jej wydania miala do niej zastosowanie jedna z podstaw stwierdzenia
niewaznosci lub dokonania zmiany, o ktérych mowa w art. 63 ust. 2 tego rozporza-
dzenia (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Editions Albert René
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 123).

Wynika z tego, ze przyznana Sadowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie
skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastapienia wlasna ocena oceny dokonanej
przez izbe odwotawcza, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie ktérej
rzeczona izba odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie
kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyc¢ sie
zasadniczo do sytuacji, w ktérych Sad, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokona-
nej przez izbe odwolawcza, na podstawie ustalonych elementéw stanu faktycznego
i prawnego jest w stanie okresli¢, jaka decyzje powinna wydac izba odwotawcza.
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W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uchylila decyzje Izby Uniewaznieri na podsta-
wie jednego ustalenia: ze E. Fiorucci — zgodnie z dokonang przez Izbe Odwolawcza
wykladnia art. 8 ust. 3 CPI — nie mégt powotywaé sie na prawo do nazwiska w ro-
zumieniu art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. Izba Odwotawcza nie wypo-
wiedziala sie zatem w przedmiocie wptywu, jaki w odniesieniu do wazno$ci spornego
znaku towarowego moglo by mie¢ domniemane przeniesienie tego znaku w drodze
umowy na wnoszacg odwolanie.

W tych okolicznos$ciach Sad postapit stusznie, nie badajac tej czesci wysunietej posit-
kowo przez wnoszaca odwotanie argumentacji.

W zakresie, w jakim wnoszaca odwolanie zarzuca Sagdowi nieprzekazanie w wyrazny
sposdb badania tej argumentacji do Izby Odwotawczej, wystarczy podkresli¢, iz w ra-
mach wniesionej do Trybunatu skargi na decyzje izby odwotawczej OHIM jest zobo-
wigzany, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94, do podjecia niezbednych
srodkéw w celu zastosowania si¢ do wyroku Trybunatu. Ponadto Sad, podkreslajac
w pkt 67 zaskarzonego wyroku poprzez wyrazne odestanie do pkt 64 omawianego
wyroku, ze argumentacja ta nie zostala zbadana przez Izbe Odwotawczg, dat tej Izbie
wyrazna wskazéwke co do srodkdéw, jakie powinna ona podjac.

Z powyzszego wynika, ze zarzut czwarty musi zosta¢ oddalony jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pigtego, dotyczgcego obcigzenia kosztami postepowania.

Wnoszgca odwolanie podnosi, ze niestuszne obcigzenie jej przez Sad catoscia kosz-
téw postepowania powinno podlega¢ uchyleniu w konsekwencji uchylenia zaskar-
zonego wyroku. Niemniej jednak w przypadku oddalenia odwotania koszty powinny
zosta¢ podzielone miedzy stronami.
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W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przy-
padku oddalenia wszystkich zarzutéw odwolania zadanie stwierdzenia ewentualnej
niezgodno$ci z prawem rozstrzygniecia Sadu w przedmiocie kosztéw nalezy odrzuci¢
jako niedopuszczalne na podstawie art. 58 akapit drugi statutu Trybunalu Sprawiedli-
wosci, zgodnie z ktérym odwotanie nie moze dotyczy¢ wylacznie ustalenia wysokosci
kosztéw postepowania lub wskazania strony je ponoszacej (zob. w szczeg6lnosci wy-
roki: z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawach potaczonych C-302/99 P i C-308/99 P Komi-
sjaiFrancja przeciwko TF1, Rec. s. I-5603, pkt 31; z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie
C-485/08 P Gualtieri przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-3009, pkt 111).

Wynika z tego, ze skoro wszystkie inne wysuniete przez wnoszaca odwotanie zarzu-
ty odwolania zostaly oddalone, zarzut ostatni, dotyczacy podziatu kosztéw, nalezy
uzna¢ za niedopuszczalny.

Z calo$ci przedstawionych powyzej rozwazan wynika, ze odwolanie strony je wno-
szgcej musi zosta¢ oddalone.

W przedmiocie przedstawionego przez E. Fiorucciego zadania zmiany
zaskarzonego wyroku

Argumentacja stron

W odpowiedzi na odwotanie E. Fiorucii domaga sie od Trubunatu zmiany pkt 33-35
zaskarzonego wyroku. Jego zdaniem Sad nie miat racji, orzekajac w ramach badania
wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, ze znak towarowy ELIO FIO-
RUCCI nie jest w stanie sam w sobie wprowadzi¢ odbiorcéw w btad w odniesieniu do
pochodzenia towaru, ktéry jest nim oznaczony.
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Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze to zadanie zmiany nie spelnia wymogéw art. 116
regulaminu postepowania przed Trybunalem i w konsekwencji powinno zosta¢
uznane za niedopuszczalne.

Ocena Trybunatu

Zgodnie z brzmieniem art. 116 regulaminu postepowania przed Trybunalem Zada-
nia zawarte w odpowiedzi na odwotanie powinny mie¢ na celu oddalenie odwotania
w calosci lub w czesci albo uchylenie w calosci lub w czesci orzeczenia Sadu, lub
uwzglednienie w cato$ci lub w cze$ci zadan przedstawionych w pierwszej instancji.
Artykul 113 regulaminu postepowania przed Trybunalem okresla takie same wymo-
gi, gdy chodzi o zarzuty odwotania.

W niniejszej sprawie zadanie E. Fiorucciego ma na celu nie uchylenie, nawet w cze-
$ci, zaskarzonego wyroku, lecz zmiane ustalenia dokonanego przez Sad w ramach
badania przez niego wysunietego przez E. Fiorucciego zarzutu drugiego, ktory zostat
w dodatku oddalony.

Takie zadanie moze zatem jedynie zosta¢ odrzucone jako niedopuszczalne.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunatu, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na z3-
danie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jednakze zgodnie z art. 69 § 3
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akapit pierwszy regulaminu w razie cze$ciowego tylko uwzglednienia zadan kazdej ze
stron Trybunal moze postanowic, ze kazda ze stron poniesie wtasne koszty.

W niniejszej sprawie zadne z zadan wnoszacej odwotanie nie zostalo uwzglednione,
za wyjatkiem przedstawionego przez E. Fiorucciego zadania zmiany wyroku. OHIM
przegrat sprawe w odniesieniu do wszystkich swoich zadan. Zadania E. Fiorucciego
zostaly uwzglednione, za wyjatkiem jego zadania zmiany wyroku.

W tych okoliczno$ciach nalezy orzec, ze wnoszgca odwolanie i OHIM pokrywaja
odpowiednio swoje wlasne koszty oraz solidarnie trzy czwarte kosztéw poniesionych
przez E. Fiorucciego. Elio Fiorucci pokrywa jedna czwarta wtasnych kosztéw.

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

1) Odwolanie zostaje w czesci oddalone i w czeéci odrzucone.

2) Przedstawione przez E. Fiorucciego zadanie zmiany wyroku Sadu Pierwszej
Instancji Wspdlnot Europejskich z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie T-165/06
Fiorucci przeciwko OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) zostaje odrzucone.

3) Edwin Co. Ltd i Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (zna-
ki towarowe i wzory) (OHIM) pokrywaja odpowiednio swoje wlasne koszty
oraz solidarnie trzy czwarte kosztéw poniesionych przez E. Fiorucciego.

4) Elio Fiorucci pokrywa jedna czwarta wlasnych kosztow.

Podpisy
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