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Wyroki Sgdu w sprawach T-1103/23 i T-1104/23 | Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA)

Unijne znaki towarowe: Sad stwierdzit niewaznos¢ decyzji, na mocy
ktérych Ferrari utracito swoje prawa do stownego znaku towarowego
TESTAROSSA dla niektérych towaréw, w tym pojazdéw samochodowych,
czesci zamiennych i akcesoriéw, a takze miniaturowych modeli
samochodéw

Ferrari SpA jest od 2007 r. wtascicielem stownego znaku towarowego TESTAROSSA, w szczegblnosci dla pojazdéw
samochodowych, czesci zamiennych i akcesoriéw, a takze miniaturowych modeli samochodéw (zabawek).

Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO), do ktérego wplynety dwa wnioski o uniewaznienie
prawa do znaku towarowego TESTAROSSA, stwierdzit wygasniecie praw Ferrari do wspomnianego znaku
towarowego. Uznat bowiem, ze w nieprzerwanym okresie pieciu lat, w latach 2010-2015, znak ten nie byt
Jrzeczywiscie uzywany” w Unii Europejskiej dla towardw, dla ktérych zostat zarejestrowany.

W swoich wyrokach Sad, do ktérego Ferrari wniosto skarge, stwierdzit niewaznos$¢ decyzji EUIPO.

Co sie tyczy pojazdéw samochodowych modelu Testarossa, Sad wyjasnit, ze ich produkcja miata miejsce w latach
1984-1996, po ktérym to okresie jedynie uzywane samochody byty sprzedawane przez autoryzowanych przez
Ferrari dealeréw lub dystrybutoréw. W tym wzgledzie Sgd wskazat, ze uzywanie znaku towarowego przez wtasciciela
zgodnie z jego podstawowg funkcjg - polegajacg na zagwarantowaniu, ze towary, dla ktérych zostat on
zarejestrowany, pochodzg z okreslonego przedsiebiorstwa - przy odsprzedazy towaréw uzywanych moze stanowi¢
Jrzeczywiste uzywanie”. Dotyczy to réwniez uzywania znaku przez osoby trzecie za zgodg witasciciela, udzielong

w sposdb zaréwno wyrazny, jak i dorozumiany.

Bioragc pod uwage sposdb uzywania i charakterystyke szczegélnego rynku pojazdéw samochodowych, Sad uznat, ze
w przypadku sprzedazy uzywanego samochodu przez dealera lub dystrybutora autoryzowanego przez wiasciciela
tego znaku mozna uzna¢, iz zostata ona dokonana za dorozumiang zgodg tego ostatniego, poniewaz istnieje
autoryzacja, ktéra ustanawia zwigzek miedzy tymi dwiema spétkami. Zwigzek ten zaktada, ze wtasciciel znaku
towarowego zezwolit autoryzowanemu dealerowi lub dystrybutorowi na uzywanie tego znaku. Ponadto Sad
zauwazyl, ze Ferrari byto zaangazowane w sprzedaz niektérych uzywanych samochodéw modelu Testarossa przez
autoryzowanych dealeréw lub dystrybutoréw dzieki ustudze certyfikacji autentycznosci tych pojazdow.

Sad stwierdzit zatem, ze Ferrari wykazato, iz w sposéb dorozumiany wyrazito zgode na uzywanie spornego znaku
towarowego przez osoby trzecie.

Jezeli chodzi o cze$ci zamienne i akcesoria, Sad zauwazyt, ze réwniez w odniesieniu do tych towaréw znak
towarowy byt uzywany w rozpatrywanym okresie przez autoryzowanych dealeréw i dystrybutorow. Ponadto
oferowana przez Ferrari ustuga certyfikacji obejmuje sprawdzenie pochodzenia handlowego gtdéwnych czesci
sktadowych samochodéw modelu Testarossa. W rezultacie Sad stwierdzit, ze przedsiebiorstwo wykazato swojg
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dorozumiang zgode na uzywanie rozpatrywanego znaku towarowego przez osoby trzecie.

W odniesieniu do miniaturowych modeli samochodéw (zabawki) (sprawa T-1104/23) Sad podkreslit, ze
umieszczanie przez osobe trzecig na miniaturowych modelach samochodéw oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym zarejestrowanym dla zabawek moze by¢ zakazane tylko wtedy, gdy wptywa ono lub moze wptywac
negatywnie na funkcje tego znaku, co nalezy ocenia¢ w Swietle cech rynku miniaturowych modeli samochodoéw.

Sad uznat, ze osoba trzecia moze uzywac takiego znaku towarowego bez zgody jego witasciciela, pod warunkiem ze
uzycie tego znaku na miniaturowym modelu samochodu ogranicza sie do wskazania wtasciwemu kregowi
odbiorcow, ze towar ten stanowi wierng replike prawdziwego modelu samochodu. Natomiast jezeli uzywanie znaku
towarowego przez osobe trzecig wykracza poza to zwykte wskazanie i odnosi sie na przyktad do umowy licencyjnej
zawartej z whascicielem tego znaku, bedzie ono postrzegane jako wskazanie, ze towary te pochodza od producenta
samochodéw lub z przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo.

Po przeanalizowaniu dowoddéw uzywania spornego znaku towarowego Sad zauwazyt, ze w rozpatrywanym okresie
byt on uzywany przez osoby trzecie w odniesieniu do miniaturowych modeli samochodéw ze wzmiankg , oficjalny
produkt licencjonowany przez Ferrari”. A zatem uznat, ze ten znak towarowy byt uzywany zgodnie z jego
podstawowsg funkcjg, jaka jest zagwarantowanie pochodzenia handlowego towaréw, dla ktérych zostat on
zarejestrowany. Ponadto Sad wskazat, ze uzywanie tego znaku przez osoby trzecie w odniesieniu do miniaturowych
modeli samochodéw odbywato sie za dorozumiang zgodg Ferrari.

UWAGA: Unijne znaki towarowe i wzory wspélnotowe sg wazne na catym obszarze Unii Europejskiej. Unijne znaki
towarowe wspotistniejg ze znakami krajowymi. Wzory wspoélnotowe wspétistniejg ze wzorami krajowymi. Zgtoszenia
unijnych znakéw towarowych i wzoréw wspélnotowych kierowane sg do EUIPO. Od jego decyzji przystuguje skarga
do Sadu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktéw instytucji Unii,
ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa cztonkowskie, instytucje wspélnotowe oraz jednostki moga, pod
pewnymi warunkami, wnies¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu Sprawiedliwosci lub Sadu. Jezeli
skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos¢ aktu. Instytucja, ktérej to dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej

prézni prawnej spowodowanej niewaznoscia tego aktu.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zosta¢ wniesione do Trybunatu
w terminie dwéch miesiecy i dziesieciu dni od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. Odwotanie bedzie podlegato
procedurze wstepnego przyjecia odwotan do rozpoznania. W tym celu nalezy do niego zataczy¢ wniosek o przyjecie
odwotania do rozpoznania, wyjasniajac, jakiej kwestii istotnej lub jakich kwestii istotnych dla jednosci, spéjnosci lub

rozwoju prawa Unii ono dotyczy.

Dokument nieoficjalny, sporzadzony na uzytek mediéw, ktéry nie wigze Sadu.

Petny tekst i, w stosownym wypadku, streszczenie wyrokdéw (T-1103/23 i T-1104/23) sg publikowane na stronie
internetowej CURIA w dniu ogtoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Jarostaw Zasada © (+352) 4303 2793.

Nagranie wideo z ogtoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” @ (+32) 22964106.
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