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1 Uwagi ogdine

1.1 Funkcja dowodu uzywania znaku

Przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie znakdéw towarowych naktadajg na wiasciciela
zarejestrowanego znaku towarowego obowigzek jego rzeczywistego uzywania.
Wiasciciel musi rozpocza¢ rzeczywiste uzywanie znaku w ciggu 5 lat od jego rejestracji
(art. 18 ust. 1 RZTUE). Jednak wiasciciel korzysta z ,okresu karencji” wynoszgcego
pie¢ lat od rejestracji, w trakcie ktérego nie mozna wymagac¢ wykazania uzywania
znaku, aby méc sie na niego powotywac, w tym w postepowaniu sprzeciwowym przed
Urzedem. W trakcie okresu karencji zwykfa formalna rejestracja zapewnia znakowi
petng ochrone. Po uplywie tego okresu wtadciciel znaku moze mie¢ obowigzek
udowodnienia rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku.

Wymog, ze wczesniejsze znaki muszg by¢ rzeczywiscie uzywane ma na celu
ograniczenie liczby zarejestrowanych i chronionych znakéw towarowych, a tym samym
wystepujgcych miedzy nimi  konfliktow (12/03/2003, T-174/01, < Silk Cocoon,
EU:T:2003:68, § 38).

Jesli chodzi o wymog udowodnienia uzywania znaku w postepowaniu sprzeciwowym
przed Urzedem, nalezy pamietac, ze celem art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE nie jest ocena
sukcesu handlowego ani strategii gospodarczej danego przedsiebiorstwa, ani tez
ograniczenie ochrony znakow towarowych wytgcznie do sytuacji, w ktérych dochodzi
do wykorzystania tych znakéw do celéw handlowych na duzg skale (08/07/2004,
T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 38).

Urzad nie sprawdza z urzedu, czy wczesniejszy znak byt uzywany. Tego typu badanie
ma miejsce jedynie wtedy, gdy zgtaszajgcy ZTUE jednoznacznie ztozy wniosek o
przedstawienie dowodu uzywania znaku. Taki wniosek, o ile spetnia wymogi prawne,
wywoluje skutki proceduralne i materialnoprawne przewidziane w RZTUE, RDZTUE i
RWZTUE.

1.2 Ramy prawne

Ramy prawne obejmujg przepisy RZTUE, RDZTUE, RWZTUE i dyrektywy (UE)
2015/2436 majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do znakdw towarowych (7°) (zwanej dalej ,dyrektywg”), wdrozone do
prawa krajowego panstw cztonkowskich.

70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 majgca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych.
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1.2.1 RZTUE, RDZTUE i RWZTUE
1.2.1.1 Art. 18 RZTUE — obowigzek uzywania zarejestrowanego znaku

Artykut 18 RZTUE wprowadza podstawowy materialny wymég uzywania
zarejestrowanego znaku. Brzmi on nastepujgco:

Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie byt rzeczywiscie
uzywany przez wiasciciela w Unii w stosunku do towardw lub ustug, dla ktorych jest
zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie byto zawieszone przez nieprzerwany okres
pieciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym
rozporzadzeniu, chyba Ze istniejg usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

Artykut 18 ust. 1 lit. a) RZTUE stanowi, ze uzywanie znaku towarowego w postaci
réznigcej sie w elementach, ktére nie zmieniajg odrézniajgcego charakteru znaku w
postaci, w jakiej ten znak zostat zarejestrowany, uwaza sie za uzywanie. Ma to
zastosowanie bez wzgledu na to, czy znak towarowy w formie, w jakiej zostat uzyty,
jest rowniez zarejestrowany w imieniu wiasciciela. Artykut 18 ust. 1 lit. b) RZTUE
stanowi, Ze umieszczanie unijnego znaku towarowego na towarach Iub na
opakowaniach towaréw w Unii réwniez stanowi uzywanie, nawet jezeli przeznaczeniem
jest wytacznie wywoz.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 RZTUE uzywanie ZTUE za zgodg wtasciciela uwaza sie za
dokonane przez wtasciciela.

1.21.2 Art. 47 RZTUE — skutki nieuzywania znaku

Skutki nieuzywania znaku w postepowaniu sprzeciwowym reguluje art. 47 ust. 2 i 3
RZTUE. Zgodnie z art. 47 ust. 2 RZTUE:

Na wniosek zgtaszajgcego wtasciciel wczesniejszego unijnego znaku towarowego,
ktéry zgtosit sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajgcych
date zgtoszenia lub date pierwszenstwa zgtoszenia unijnego znaku towarowego
wczesniejszy unijny znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany w Unii w odniesieniu do
towaréw lub .ustug, dla ktérych jest zarejestrowany i ktére przywotuje on jako
uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istniejg uzasadnione powody nieuzywania
znaku, pod warunkiem zZe wczesniejszy unijny znak towarowy byt w tej dacie
zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. W braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca
sie. Jezeli wczesniejszy unijny znak towarowy byt uzywany tylko w odniesieniu do
czesci towarow lub ustug, dla ktoérych zostat zarejestrowany, uznaje sie go — na
potrzeby rozpatrywania sprzeciwu — za zarejestrowany tylko dla tej czesci towarow lub
ustug.

Sformutowanie to wynika z rozporzgdzenia zmieniajgcego (UE) 2015/2424 (1), ktore
weszio w zycie w dniu 23 marca 2016 r. Poprzednio okres pieciu lat obliczano wstecz

71 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 zmieniajgce rozporzadzenie
Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 2868/95
wykonujace rozporzgdzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchylajgce
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od daty publikacji zaskarzonego zgtoszenia ZTUE. W przypadku sprzeciwow
wniesionych przed datg wejscia w zycie rozporzadzenia zmieniajgcego (UE)
2015/2424 stosowny okres jest liczony od daty publikacji zaskarzonego zgtoszenia
ZTUE.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 RZTUE:

Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych, o ktérych mowa
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujgc uzywanie w Unii uzywaniem w panstwie cztonkowskim,
w ktorym wczesniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

RZTUE nie stanowi wprost, ze formy uzywania wymienione w art. 18 ust. 1i 2 RZTUE
mogg zosta¢ rowniez uznane za uzywanie wczesniejszych krajowych znakow
towarowych. Koncepcja obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku zostata jednak
zharmonizowana na podstawie przepiséw art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE 2z 22.10.2008 majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakow towarowych (tekst
jednolity). W zwigzku z tym nalezy stosowa¢ ten sam przepis prawa materialnego co
art. 18 ust. 1i 2 RZTUE do uzywania wczes$niejszych krajowych znakéw towarowych, z
tg tylko réznica, ze uzywanie to musi mie¢ miejsce w panstwie cztonkowskim, w ktérym
zarejestrowany jest krajowy znak towarowy.

Ponadto z brzmienia art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE wynika, ze dowodu uzywania znaku
mozna zazgdaé jedynie, jesli wczesniejsze prawo jest ZTUE lub innym znakiem
towarowym wywotujgcym skutki w UE lub w panstwie cztonkowskim UE w rozumieniu
art. 8 ust. 2 lit. a) RZTUE. Jako ze sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4
RZTUE nie moze opiera¢ sie na ZTUE lub innych znakach towarowych, o ktérych
mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) RZTUE, zgtaszajgcy ZTUE nie moze zazgda¢ dowodu
uzywania w odniesieniu do wczesniejszych praw wskazanych w ramach sprzeciwow
wnoszonych na podstawie tego przepisu. Niemniej jednak art. 8 ust. 4 RZTUE
wymaga, aby osoba wnoszaca sprzeciw przedstawita dowod uzywania takich
wczesniejszych praw w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne.

Jesli chodzi o art. 8 ust. 3 RZTUE, Urzad w praktyce nie dopuszcza mozliwosci
skladania wnioskéw o0 przedstawienie dowodu uzywania wczesniejszego prawa.
Wynika to z fakitu, ze wczes$niejsze prawa obejmujg zaréwno znaki towarowe
wywotujgce - skutki w UE/panstwach czionkowskich UE (ZTUE, krajowe znaki
towarowe, ‘rejestracje miedzynarodowe), jak i krajowe znaki towarowe inne niz ZTUE,
co do ktoérych RZTUE nie przewiduje mozliwosci ztozenia wniosku o przedstawienie
dowodu uzywania. Zgdanie dowodu uzywania znakéw towarowych tylko w odniesieniu
do niektorych krajow bytoby przejawem dyskryminacji. W zwigzku z tym, a takze z
uwagi na szczegodlny przedmiot ochrony na podstawie art. 8 ust. 3 RZTUE, osoba
wnoszgca sprzeciw nie moze zosta¢ zobowigzana w trybie art. 47 ust. 3 RZTUE do
dostarczenia dowodu uzywania w odniesieniu do wczesniejszych praw powotanych na
podstawie tego przepisu, mimo ze uzywanie lub nieuzywanie wczesniejszych praw
moze mie¢ wplyw na argumentacje dotyczgcg zasadnosci zgtoszenia ZTUE.

rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory).
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1.21.3 Art. 10 RDZTUE - przepisy proceduralne, dowody i jezyk

Zgodnie z art. 10 ust. 2 RDZTUE w przypadku gdy osoba wnoszgca sprzeciw
zobowigzana jest na podstawie art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE przedstawi¢ dowdd uzywania
lub wykazac istnienie usprawiedliwionych powodéw nieuzywania, Urzad wzywa jg do
przedstawienia wymaganego dowodu w terminie, ktory okresla. Jezeli osoba wnoszgca
sprzeciw nie przedstawi takiego dowodu przed uptywem wyznaczonego terminu, Urzad
odrzuca sprzeciw.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 RDZTUE wskazania oraz dowody majgce na celu
udowodnienie uzywania muszg zawieraé wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz
charakteru uzywania znaku towarowego bedgcego podstawg sprzeciwu dla towarow i
ustug, w odniesieniu do ktorych jest on zarejestrowany oraz co do ktérych wniesiono
sprzeciw, jak rowniez dowody na poparcie tych wskazan zgodnie z ust. 4.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 RDZTUE dowody muszg by¢ przedktadane w postaci
dokumentéw na pisSmie i muszg ogranicza¢ sie co do zasady do przedtozenia
dokumentéw oraz przedmiotéw majgcych znaczenie’' dowodowe, takich jak:
opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogtoszenia prasowe oraz
oswiadczenia pisemne, o ktérych mowa w art. 97 ust. 1 lit. f) RZTUE.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 RDZTUE wniosek o przedstawienie dowodu uzywania moze
by¢ ztozony w tym samym czasie, co uwagi dotyczgce podstaw, na ktérych opiera sie
sprzeciw. Uwagi takie mogg byC takze sktadane tgcznie z uwagami zgtaszanymi w
odpowiedzi na dowdd uzywania.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 RDZTUE, jezeli dowody przedstawione na podstawie ust. 1, 2
i 3 nie sg w jezyku postepowania sprzeciwowego, Urzad moze wezwac osobe
wnoszgcyg sprzeciw do przedtozenia ttumaczenia dowoddw na jezyk postepowania w
terminie wyznaczonym przez Urzad.

Szczegdtowy tryb postepowania dotyczgcy wniosku o przedstawienie dowodu
uzywania opisano w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 5.

1.2.2 Dyrektywa i przepisy krajowe jg wdrazajgce
Artykut 16 dyrektywy zawiera identyczne przepisy co art. 18 RZTUE, tyle tylko ze

sformutowanie ,uzywany w Unii” zostalo zastgpione sformutowaniem ,uzywany w
panstwie cztonkowskim”.
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2 Prawo materialne

21 Rzeczywiste uzywanie — zasady Trybunalu Sprawiedliwosci

RZTUE, RDZTUE i RWZTUE nie zawierajg definicji pojecia ,rzeczywistego uzywania”.
Trybunat Sprawiedliwosci (,Trybunat’) okreslit natomiast kilka waznych zasad
dotyczgcych interpretacji tego terminu.

W sprawie Minimax (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145) Trybunat
ustanowit nastepujgce zasady:

rzeczywiste uzywanie oznacza faktyczne uzywanie znaku (pkt 35);

® rzeczywiste uzywanie nalezy zatem rozumieC jako uzywanie, ktore nie ma jedynie
symbolicznego charakteru, stuzgc wytgcznie utrzymaniu praw przystugujgcych w
zwigzku ze znakiem towarowym (pkt 36);

® rzeczywiste uzywanie musi by¢ zgodne z podstawowa funkcja znaku towarowego,
jakg jest zagwarantowanie konsumentowi lub odbiorcy koncowemu, ze towar lub
ustuga pochodzi z okreslonego przedsiebiorstwa, poprzez umozliwienie mu — bez
ryzyka wprowadzenia w btad — odrdznienia tego towaru lub ustugi od towardw i
ustug majgcych inne pochodzenie handlowe (pkt 36);
(72.73.)

® rzeczywiste uzywanie wymaga uzywania znaku na rynku chronionych nim towarow
lub ustug, a nie jedynie do celow wewnetrznych potrzeb danego przedsiebiorstwa
(pkt 37);

® rzeczywiste uzywanie musi dotyczy¢ towaréw lub ustug bedacych w obrocie, jak
réwniez tych, ktére majg by¢ wprowadzone do obrotu, w stosunku do ktorych trwajg
przygotowania do pozyskania klientow, zwtaszcza w drodze kampanii reklamowych
(pkt 37);

® przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany, nalezy mie¢
na uwadze wszystkie fakty i okolicznosci wtasciwe dla ustalenia prawdziwosci
wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczegodlnosci, czy takie uzywanie jest
uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania
lub wykreowania udzialéw w rynku towardéw lub ustug chronionych przez znak
(pkt 38);

® ocena okolicznosci sprawy moze zatem obejmowaé rozwazenie miedzy innymi
charakteru rozpatrywanych towaréw lub ustug, cech wtasciwego rynku oraz skali i
czestotliwosci uzywania znaku towarowego (pkt 39);

e w zwigzku z tym znak towarowy nie zawsze musi by¢ uzywany na duzg skale, aby

mozna byto stwierdzi¢ rzeczywiste uzywanie, poniewaz zalezy to zwykle od

wiasciwosci danych towardw lub ustug na danym rynku (pkt 39).

72 Kryterium ,tozsamosci pochodzenia” ma zastosowanie wytgcznie do znakéw indywidualnych

73 Jesli chodzi o zasadniczg funkcje znakow wspdlnych i znakow certyfikujgcych oraz konsekwencije dla oceny
rzeczywistego uzycia, zob. pkt 2.3.1.2 ponizej
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W postanowieniu z 27/01/2004, Laboratoire de la mer, C-259/02, EU:C:2004:50,
Trybunat nastepujgco doprecyzowat kryteria ustalone w sprawie Minimax:

e kwestia, czy uzywanie jest wystarczajgce, aby zachowac¢ lub wykreowaé¢ udziat w
rynku dla danych towaréw lub ustug, zalezy od licznych czynnikéw i odrebnej dla
kazdego przypadku oceny. Do czynnikow, ktére mogg zosta¢ wziete pod uwage,
zaliczajg sie wilasciwosci przedmiotowych towaréw i ustug, czestotliwosé lub
regularnos$é uzywania znaku, to, czy znak jest uzywany do sprzedazy wszystkich
identycznych towaréw lub ustug pochodzgcych z przedsiebiorstwa wtasciciela, czy
tez wytgcznie dla niektérych z nich, lub dowody uzywania znaku, jakie jest w stanie
przedstawi¢ wtasciciel (pkt 22);

® uzywanie znaku przez jednego klienta importujacego towary, dla ktérych znak jest
zarejestrowany, moze wystarczy¢é do udowodnienia, ze takie uzywanie jest
rzeczywiste, jeSli mozna uznaé, ze operacja przywozu ma autentyczne
uzasadnienie handlowe dla wiasciciela znaku (pkt 24);

® nie mozna ustanowi¢ zasady de minimis (pkt 25).

2.2 Rzeczywiste uzywanie — standard dowodu stosowany przez
Urzad

Artykut 47 RZTUE wymaga przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku. Rzeczywistego uzywania znaku towarowego nie mozna
udowodni¢ na podstawie prawdopodobienstwa lub podejrzen, lecz nalezy je wykazaé w
oparciu o solidne i obiektywne dowody potwierdzajgce skuteczne i wystarczajgce
uzywanie znaku towarowego na danym rynku (18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 22).

Ponadto Urzad nie moze z wiasnej inicjatywy ustali¢ rzeczywistego uzywania
wczesniejszych znakéw. Nawet wiasciciele rzekomo znanych znakéw zobowigzani sg
przedstawi¢ dowody na rzeczywiste uzywanie wczesniejszych znakow.

Urzad niekoniecznie narzuca wysoki prog dowodowy w zakresie rzeczywistego
uzywania. Trybunat wskazat, ze nie mozna ustali¢ w sposdb abstrakcyjny, jaki prog
iloSciowy nalezy przyjaé, by okresli¢, czy uzywanie miato rzeczywisty charakter,
dlatego tez nie mozna ustanowi¢ obiektywnej zasady de minimis, ktora pozwalataby
ustali¢ a priori skale uzywania konieczng do spetnienia przestanki rzeczywistego
uzywania. Tak wiec cho¢ nalezy wykaza¢ minimalny zakres uzywania, doktadne
okreslenie tego minimalnego zakresu zalezy od okolicznosci danej sprawy. Obowigzuje
ogdlna zasada, ze uzywanie znaku towarowego, nawet na minimalna skale, o ile jest
faktycznie uzasadnione handlowo, moze by¢ wystarczajace do stwierdzenia, ze
doszto do spetnienia przestanki rzeczywistego uzywania w zaleznosci od towarow i
ustug oraz wlasciwego rynku (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 i
przytoczone tam orzecznictwo; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Innymi stowy wystarczy, aby dowody uzywania potwierdzaty, ze witasciciel znaku
towarowego wyraznie starat sie zdoby¢ lub utrzymac pozycje handlowg na rynku
witasciwym. Nie kazde udowodnione wykorzystanie w handlu moze jednak byc
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automatycznie zakwalifikowane jako rzeczywiste uzywanie danego znaku towarowego
(17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). Uzywanie moze
nadal by¢ niewystarczajgce, nawet jesli udowodniono, ze znak byt do pewnego stopnia
wykorzystywany w handlu.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 RDZTUE wskazania oraz dowody wymagane w celu
udowodnienia uzywania muszg dotyczyC miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru
uzywania znaku towarowego osoby wnoszgcej sprzeciw w odniesieniu do wtasciwych
towarow i ustug.

Powyzsze wymogi dotyczace dowodu uzywania majg charakter tgczny (05/10/2010,
T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Oznacza to, ze osoba
wnoszgca sprzeciw zobowigzana jest nie tylko wskazac, ale i udowodni¢ spetnienie
powyzszych wymagan. Dostatecznos¢ wskazan i dowoddéw dotyczgcych miejsca,
czasu, zakresu i charakteru uzywania nalezy jednak rozpatrywa¢ w sSwietle catosci
przedstawionych dowodow. Niewtasciwa jest odrebna ocena poszczegdélnych
czynnikéw, z ktérych kazdy rozwazany jest z osobna (17/02/2011, T-324/09, Friboi,
EU:T:2011:47, § 31).

Urzad dokonuje zatem ogdlnej oceny przedstawionych dowodéw. Nalezy uwzglednic
wszystkie okolicznosci konkretnej sprawy, a przedstawione materiaty oceni¢ tgcznie.
Cho¢ zatem poszczegdlne dowody moga nie wystarcza¢ do wykazania uzywania
wczesniejszego znaku towarowego, mogg one wspodlnie z innymi dokumentami i
informacjami swiadczy¢ o takim uzywaniu.

Dowdd uzywania moze mie¢ posredni/poszlakowy charakter, na przyktad dotyczacy
udziatu we wiasciwym rynku, przywozu wiasciwych towaréw, dostaw potrzebnych
surowcow lub opakowan dla wiasciciela znaku lub daty uptywu terminu przydatnosci
wiasciwych towaréw. Posrednie dowody mogg odgrywac decydujgca role w ogdlnej
ocenie przedstawionego materiatu dowodowego. Nalezy dokona¢ starannej oceny ich
wartosci dowodowej. Na przyktad w wyroku z 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm,
EU:T:2010:298, § 42 et seq., stwierdzono, ze katalogi same w sobie mogg — w
pewnych okolicznosciach — byC rozstrzygajagcym dowodem dostatecznego zakresu
uzywania znaku.

Przy ocenie wartosci dowodowej przedstawionych materiatdbw nalezy uwzglednié
konkretny rodzaj towarow i ustug. Na przyktad prébki towardéw i ustug z danego
sektora rynkowego mogg zazwyczaj nie zawiera¢ wskazania miejsca, czasu, zakresu
lub charakteru uzywania. Pominiecie takiego dowodu uzywania byloby w oczywisty
sposob niewtasciwe, jesli inne przedstawione dowody zawierajg takie wskazania.

Wszystkie przedtozone dokumenty nalezy poddac¢ uwaznej ocenie pod katem tego, czy
rzeczywiscie $wiadczg o uzywaniu w okresie pieciu lat poprzedzajgcych date
zgtoszenia lub date pierwszenstwa zgtoszenia ZTUE (zob. pkt 2.5 ponizej) oraz o
uzywaniu na wtasciwym terytorium (zob. pkt 2.4 ponizej). ("4) W szczegdlnosci nalezy
uwaznie przeanalizowa¢ daty i miejsce uzywania wskazane na zamowieniach,
fakturach i w katalogach.

74 Data publikacji zakwestionowanego zgtoszenia ZTUE w przypadku sprzeciwéw wniesionych przed dniem 23 marca
2016 r. — zob. pkt 2.5.2 ponize;j.
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Przedstawione materiaty, ktére nie zawieraja wskazania daty uzywania, mogg by¢
istotne w kontekscie ogodlnej oceny i zosta¢ uwzglednione tgcznie z innymi dowodami
zawierajgcymi wskazanie daty (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). W
szczegolnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce, gdy probki towardéw i ustug z danego
sektora rynkowego zazwyczaj same nie posiadajg wskazania czasu (05/09/2001,
R 608/2000-4, PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, §16, w ktérym stwierdzono, ze
karty deseréw lodowych sg rzadko opatrzone datg).

Przyktady stosowania powyzszych zasad ogolnych w praktyce znajdujg sie w pkt 3.7.5
ponizej.

2.3 Charakter uzywania

Termin ,charakter uzywania” odnosi sie do:

® uzywania znaku zgodnie z jego podstawowg funkcjg (pkt 2.3.1 ponizej);

® uzywania znaku w zarejestrowanej postaci lub jej odmianie zgodnie z art. 18 ust. 1
lit. a) RZTUE (pkt 2.7 ponizej); oraz

® uzywania znaku w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany
(pkt 2.8 ponizej).

2.3.1 Uzywanie znaku zgodnie z jego funkcjg
2.3.11 Uzywanie znakoéw indywidualnych

Artykut 18 i art. 47 ust. 2 RZTUE wymagajg przedstawienia dowodu, ze znak towarowy
byt rzeczywiscie uzywany w zwigzku z towarami lub ustugami, dla ktérych zostat
zarejestrowany i ktore osoba wnoszgca sprzeciw przytacza jako uzasadnienie swojego
sprzeciwu. Osoba wnoszgca sprzeciw. musi zatem wykazac, ze znak byt uzywany w
charakterze znaku towarowego na danym rynku.

Jako ze znak towarowy ma za zadanie stuzy¢ miedzy innymi jako tgcznik pomiedzy
towarami i ustugami a osobg odpowiedzialng za ich wprowadzenie do obrotu, dowdd
uzywania musi wskazywa¢ na jasny zwigzek pomiedzy uzywaniem znaku a
odnosnymi towarami i ustugami. Jak wyraznie wskazano w art. 10 ust. 4 RDZTUE,
znak nie musi by¢ umieszczony bezposrednio na towarach (12/12/2014, T-105/13
TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Przedstawienie znaku na opakowaniach,
katalogach, materiatach reklamowych lub fakturach dotyczacych odnosnych towarow i
ustug stanowi bezposredni dowdd na jego rzeczywiste uzywanie (zob. tez pkt 2.3.3.2
ponizej).

Rzeczywiste uzywanie wymaga, aby znak towarowy:

® nie byt uzywany w celach czysto ilustracyjnych bgdz w zwigzku z towarami lub
ustugami o czysto promocyjnym charakterze;

® byt uzywany zgodnie z jego podstawowg funkcjg, ktora polega na zagwarantowaniu,
ze towary lub ustugi, dla ktérych zostat zarejestrowany, pochodzg z okreslonego
przedsiebiorstwa (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
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W zwigzku z tym na przyktad ponizsze elementy nie stanowiag odpowiedniego
dowodu rzeczywistego uzywania znaku towarowego.

1. Uzywanie jako znaku certyfikujacego. W niektérych jurysdykcjach mozna uzyskac
znaki certyfikujgce za zgodno$¢ z okreslonymi standardami. Posiadaczem znaku
certyfikujgcego nie jest uprawniony uzytkownik, producent Iub dostawca
certyfikowanych towaréw lub ustug, a podmiot certyfikujgcy, ktéry sprawuje
prawomocng kontrole nad uzywaniem znaku certyfikujgcego. Znaki certyfikujgce
mogg by¢ uzywane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta
certyfikowanych towaréw Iub podmiotu $wiadczacego certyfikowane ustugi.
Podstawowa funkcja znaku certyfikujgcego rézni sie od podstawowej funkcji
indywidualnego znaku towarowego: ten pierwszy stuzy do poswiadczenia, ze towary
lub ustugi spetniajg okredlone standardy i posiadajg konkretne cechy, podczas gdy
ten drugi stuzy przede wszystkim do identyfikacji pochodzenia towarow i ustug.
Dlatego tez uzywanie jako znaku certyfikujgcego nie jest roéwnoznaczne z
uzywaniem jako indywidualnego znaku towarowego, poniewaz nie gwarantuje ono
konsumentom, Ze towary lub ustugi pochodzg od jednego przedsiebiorstwa, pod
kontrolg ktérego sg one wytwarzane lub dostarczane i ktére to przedsiebiorstwo w
konsekwenciji ponosi odpowiedzialnosé za jako$¢ tych towardw i ustug (08/06/2017,
C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. Uzywanie jako oznaczenia geograficznego. Podstawowg funkcjg oznaczenia
geograficznego jest okreslanie, ze towary pochodzg z okreslonego regionu lub
miejscowosci. Stoi to w sprzecznosci z gldwng funkcjg indywidualnego znaku
towarowego, a mianowicie wskazywaniu pochodzenia handlowego. W przypadku,
gdy oznaczenie geograficzne stanowi czes¢ indywidualnego znaku gwarantujgcego
konsumentom, Ze oznaczane przez niego towary pochodzg od jednego
przedsiebiorstwa, pod kontrolg ktorego towary te sg wytwarzane i ktére to ponosi
odpowiedzialnos¢ za ich jakos¢, osoba wnoszaca sprzeciw musi ztozy¢é dowod
uzywania jako znaku indywidualnego (07/06/2018, T-72/17, Steirisches Klrbiskerndl
(fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kurbiskerndl (fig.),
EU:C:2019:878, § 37—43). Dowdd uzywania jako oznaczenia geograficznego (np.
0gollne oswiadczenia rad regulacyjnych) nie moze stuzy¢ do udowodnienia
uzywania jako znaku indywidualnego. Aby uzyskaC wiecej informacji na temat
oznaczen ‘geograficznych, zob. Wytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen,
dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, rozdziat 10: Znaki towarowe
pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE).

W zaleznosci od okolicznosci rzeczywistego uzywania zarejestrowanego znaku
towarowego mogg dowodzi¢ nastepujgce sytuacje. Wynika to z faktu, ze uzywanie
oznaczenia moze stuzy¢ wiecej niz jednemu celowi jednoczesnie. W zwigzku z tym
ponizsze sposoby uzywania rowniez mogg stanowi¢ uzywanie oznaczenia jako znaku
towarowego. Cel uzywania oznaczenia nalezy jednak ocenia¢ indywidualnie.

1. Uzywania oznaczenia na zasadzie nazwy przedsiebiorstwa, firmy lub nazwy
handlowej nie mozna uzna¢ za uzywanie znaku towarowego, chyba Zze wtasciwe
towary lub ustugi sg same w sobie przedstawiane i oferowane na rynku za pomocg
tego oznaczenia (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1331
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 01/03/2021



Dziat 6 Dowdd uzywania

Ogdlnie rzecz biorgc, uzywanie znaku towarowego nie ma miejsca, gdy nazwa
handlowa stuzy wytgcznie jako szyld (chyba Zze chodzi o udowodnienie uzywania w
odniesieniu do ustug handlu detalicznego) lub pojawia sie na tylnej oktadce katalogu
badz jako incydentalne wskazanie na etykiecie (18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 47).

Zasadniczo uzywanie oznaczenia jako nazwy przedsiebiorstwa lub nazwy
handlowej samo w sobie nie stuzy odrdznianiu towarow lub ustug. Nazwa firmy ma
za zadanie okreslac¢ przedsigbiorstwo, natomiast nazwa handlowa lub szyld majg
na celu oznaczenie dziatalnosci handlowej. Wobec tego, w przypadku gdy uzywanie
nazwy firmy, nazwy handlowej Ilub szyldu ogranicza sie do okres$lania
przedsiebiorstwa lub oznaczenia dziatalnoéci handlowej, nie moze by¢ ono uznane
za uzywanie ,w odniesieniu do towarow lub ustug” (11/09/2007, C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156,
§ 31-32).

Uzywanie nazwy firmy lub nazwy handlowej mozna wuzna¢ za uzywanie ,w
odniesieniu do towaréow”, jesli:

o osoba umieszcza oznaczenie stanowigce jej nazwe firmy, nazwe handlowg lub
szyld na towarach; lub

o nawet jesli oznaczenie nie zostato umieszczone na towarach, jest ono uzywane
w sposob, ktéry pozwala ustali¢ zwigzek miedzy nazwg firmy, nazwg handlowg
lub szyldem a towarami Iub ustugami (11/09/2007, C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 21-23).

O ile jeden z tych dwdch warunkéw jest spetniony, fakt uzywania elementu
stownego jako nazwy handlowej spotki nie wyklucza jego uzywania jako znaku w
celu okreslenia towarow lub ustug (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475,
§ 38).

Na przyktad umieszczenie nazwy handlowej w nagtdwku formularzy zaméwienia
lub faktur moze, w zaleznosci od sposobu prezentacji oznaczenia, stanowic
odpowiednie potwierdzenie rzeczywistego uzywania zarejestrowanego znaku
towarowego (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45). Jednoczesne
uzycie nazwy przedsiebiorstwa i znaku towarowego na fakturach moze, jesli oba
elementy da sie wyraznie rozréznic¢, dowodzi¢ uzywania oznaczenia jako wskaznika
pochodzenia handlowego $wiadczonych ustug, niezaleznie od tego, czy na
fakturach widniejg réwniez inne marki podrzedne (03/10/2019, T-666/18, ad pepper
(fig.), EU:T:2019:720, § 82-84).

Nie wystarczy jednak samo uzycie nazwy firmy w nagtéwku faktury bez wyraznego
wskazania konkretnego produktu/ustugi.

2. Uzywanie oznaczenia jako nazwy domeny lub jej czesci przede wszystkim
okresla witryne. Zaleznie jednak od okolicznosci takie uzywanie moze réwniez
kwalifikowac sie jako uzywanie zarejestrowanego znaku (co zaktada potgczenie z
witryna, na ktdérej pojawiajg sie towary i ustugi).
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Fakt, ze osoba wnoszaca sprzeciw zarejestrowata nazwe domeny zawierajgcg
wczesniejszy znak towarowy, sam w sobie nie wystarcza do udowodnienia
rzeczywistego uzywania znaku towarowego. Strona musi udowodni¢, ze pod znakiem
towarowym zawartym w nazwie domeny oferowane sg towary lub ustugi.

231.2 Uzywanie znakow wspolnych i znakow certyfikujgcych

Krajowe i unijne znaki wspolne oraz znaki certyfikujgce rowniez mogg byc¢
,wczesniejszymi znakami towarowymi” w rozumieniu art. 8 ust. 2 RZTUE, na ktérych
mozna oprzec¢ sprzeciw, i jako takie mogg podlega¢ wymogowi uzywania okreslonemu
w art. 47 ust. 21 3 RZTUE.

Stosuje sie wymogi RZTUE zwigzane z warunkami uzywania. Nalezy jednak wzigé¢ pod
uwage rozne funkcje tych znakéw. Osoba wnoszgca sprzeciw musi wykazac, ze osoby
uprawnione (zob. pkt 2.9.3 ponizej) uzywaty znaku wspolnego Ilub znaku
certyfikujgcego zgodnie z jego podstawowg funkcja.

Zasadniczg funkcjg znaku wspoélnego jest odroznianie towaréw lub ustug cztonkéw
organizacji, ktora jest wiascicielem znaku od towaréw Iub ustug innych
przedsiebiorstw (20/09/2017,C-673/15 P i C-674/15 P i C-675/15 P_i C-676/15 P,
DARJEELING (fig.))DARJEELING i in., EU:C:2017:702, § 63). Cechg szczegdlng
znakéw wspolnych jest wskazywanie wspoélnego pochodzenia handlowego towaréw
lub ustug, tzn. wskazywanie, ze dane towary lub ustugi pochodzg od cztonka pewnej
~wspolnoty” bedgcej wiascicielem znaku: wspdlnego, a nie wskazywanie
indywidualnego pochodzenia handlowego, jak w przypadku znakéw indywidualnych.
Znak wspodlny nie petni zatem, w odroznieniu od znaku indywidualnego, funkcji
wskazywania konsumentom ,tozsamosci pochodzenia” towaréw lub ustug, w
odniesieniu do ktérych zostat zarejestrowany. Wytworcy, producenci, dostawcy lub
handlowcy, ktérzy sg powigzani z organizacjg bedaca wiascicielem znaku wspélnego,
nie muszg stanowiC czesci tej samej grupy przedsiebiorstw, ktore wytwarzajg lub
dostarczajg towary i sg objete jednolitg kontrolg. W rzeczywistosci mogg oni byé
konkurentami, z ktérych kazdy uzywa z jednej strony znaku wspdlnego wskazujgcego
ich powigzanie z organizacjg, a z drugiej — znaku indywidualnego wskazujgcego
tozsamosé¢ pochodzenia ich towardéw lub ustug. Jednakze znak wspélny, podobnie jak
znak indywidualny, musi by¢ uzywany przez czionkéw organizacji do stworzenia lub
utrzymania rynku zbytu dla zarejestrowanych towardw i ustug (12/12/2019, C-143/19 P,
EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

Podstawowg funkcjg znaku certyfikujgcego nie jest wskazywanie pochodzenia
handlowego, jak ma to miejsce w przypadku znakdéw indywidualnych i wspolnych, lecz
odréznianie towaréw i ustug, ktére sg certyfikowane przez wiasciciela znaku jako
spetniajgce ustalone standardy i posiadajgce szczegdlne cechy w przeciwienstwie do
tych towaréw i ustug, ktére nie sg certyfikowane. Uzywanie znaku certyfikujgcego
uznaje sie za rzeczywiste, tylko jesli wykorzystuje sie go zgodnie z tg podstawowg
funkcja.
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2.3.2 Publiczne uzywanie w obrocie handlowym

2.3.2.1 Uzywanie publiczne a wewnetrzne

Uzywanie znaku musi mie¢ charakter publiczny, czyli odbywaé sie na zewnatrz i by¢
widoczne dla nabywcéw lub potencjalnych nabywcéw towaréw badz ustug. Uzywanie
w sferze prywatnej lub do celéow czysto wewnetrznych w obrebie przedsiebiorstwa
badz grupy przedsiebiorstw nie stanowi rzeczywistego uzywania (09/12/2008,
C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Znak musi by¢ uzywany publicznie i na zewnatrz w kontekscie dziatalnosci handlowe;j
majgcej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a takie uzywanie ma stuzyé
zapewnieniu rynku zbytu dla towardw i ustug, ktére znak przedstawia (12/03/2003,
T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel,
EU:T:2008:135, § 38). Uzywanie zewnetrzne niekoniecznie oznacza uzywanie
ukierunkowane na konsumentoéw koncowych. Na przyktad istotne dowody moga
pochodzi¢ od posrednika, ktérego dziatalno$¢ polega na identyfikowaniu nabywcow
zawodowych takich jak dystrybutorzy, ktérym posrednik sprzedaje produkty
wytworzone przez pierwotnych producentow (21/11/2013, T-524/12, RECARO,
EU:T:2013:604, § 25-26).

Istotnych dowoddéw moze réwniez dostarczy¢ przedsiebiorstwo dystrybucyjne
nalezgce do grupy. Dystrybucja stanowi metode organizacji przedsiebiorstwa, ktéra jest
czesto spotykana w obrocie gospodarczym i implikuje uzywanie znaku w sposob,
ktérego nie mozna uznac¢ za uzywanie czysto wewnetrzne w obrebie grupy spotek, jako
ze w gre wchodzi réwniez publiczne i zewnetrzne uzywanie znaku (17/02/2011,
T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Znak musi by¢ uzywany w zwigzku z towarami lub ustugami bedagcymi w obrocie, jak
réwniez tymi, ktére majg by¢ wprowadzone do obrotu, w stosunku do ktérych trwajg
przygotowania do pozyskania klientow. Same przygotowania do uzywania znaku, np.
drukowanie etykiet czy produkcja opakowan itp. wyczerpujg znamiona uzywania
wewnetrznego, czyli takie uzywanie nie ma miejsca w obrocie handlowym do celéw
niniejszej sprawy (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

2322 Dziatalnos¢ handlowa a promocyjna

Gdy ochrona znaku przystuguje towarom lub ustugom podmiotéw niekomercyjnych i
znak byt uzywany, brak motywu zarobkowego nie ma znaczenia: ,Okolicznosc¢, ze
stowarzyszenie charytatywne nie dziata w celu zarobkowym, nie wyklucza bowiem, iz
moze ono mie¢ za cel wykreowanie, a nastepnie zachowanie rynku zbytu dla swoich
towarow i ustug” (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Towary i ustugi oferowane nieodptatnie mogg stanowi¢ przypadek rzeczywistego
uzywania, jesli sg oferowane komercyjnie, tj. z zamiarem stworzenia lub zachowania
rynku zbytu dla takich towaréw w UE w przeciwiehAstwie, a zatem w konkurencji, do
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towardéw lub ustug innych przedsiebiorstw (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical
Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Samo uzywanie znaku na materialach promujacych inne towary nie moze
zazwyczaj by¢é uznane za wystarczajgcy (posredni) dowdd uzywania w rozumieniu
prawa o znakach towarowych w odniesieniu do rodzaju artykutow promocyjnych
opatrzonych znakiem. Na przyktad rozdawania odziezy (np. koszulek, czapek) na
wydarzeniach promocyjnych w celu reklamowania innego produktu (np. napoju) nie
mozna uznaé za rzeczywiste uzywanie takiego znaku w odniesieniu do odziezy.

Trybunat potwierdzit zasadno$¢ praktyki Urzedu w zakresie ,rzeczywistego uzywania”
w odniesieniu do artykutéw promocyjnych:

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

15/01/2009, C-495/07, EU:C:2009:10
WELLNESS
(orzeczenie w trybie prejudycjalnym)

Osoba wnoszgca sprzeciw jest wiascicielem znaku ,WELLNESS” dla klas towaréw 25 i 32. Przy okazji
sprzedazy artykutow odziezowych pod markg ,WELLNESS” uzywata ona swego znaku do oznaczenia
napoju bezalkoholowego, ktory rozdawata w postaci matych butelek jako upominek przy zakupie jej

tekstyliow. Napoje nie byly osobno sprzedawane pod markg ,WELLNESS”.

Trybunat uznat, ze jezeli przedmioty promocyjne rozdawane sg na zasadzie nagrody za zakup innych
towarow i zachety do ich zakupu, znak traci podstawe do wystepowania w obrocie w odniesieniu do
promocyjnych towaréw i nie mozna uznaé, ze jest rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do klasy towaréw,

do ktdrej nalezg takie przedmioty (pkt 22).

2.3.3 Uzywanie w odniesieniu do towarow i ustug

2.3.31 Uzywanie w odniesieniu do towarow

Znaki towarowe sg tradycyjnie uzywane na towarach (nadrukowywane na towarach,
etykietach itd.) lub ich opakowaniach. Wykazanie uzywania na towarach lub ich
opakowaniach nie jest wszakze jedynym sposobem udowodnienia uzywania znaku w
odniesieniu do towaréw. Wystarczy, jesli istnieje odpowiedni zwigzek pomiedzy
znakiem a towarem, ze znak jest uzywany ,w odniesieniu do” towardéw lub ustug, np.
na broszurach, ulotkach, nalepkach, oznaczeniach w placéwkach handlowych itd.

Na przyktad gdy osoba wnoszgca sprzeciw sprzedaje swoje towary jedynie za
posrednictwem katalogéw (sprzedaz wysytkowa) lub Internetu, znak nie zawsze musi
pojawia¢ sie na opakowaniu lub nawet na samych towarach. W takich przypadkach za
wystarczajgce uznaje sie na ogoét uzywanie na stronach (internetowych), na ktérych
prezentowane sg towary, o ile spetnione sg przestanki rzeczywistego uzywania w
odniesieniu do czasu, miejsca, zakresu i charakteru (zob. pkt 2.3.4.4 ponizej).
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Wiasciciel znaku nie musi przedstawia¢ dowodu, ze znak faktycznie pojawit sie na
towarach.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

PETER STORM 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298

Dowody stuzgce wykazaniu rzeczywistego uzywania znaku towarowego mogg obejmowaé katalogi.
sIN]Jalezy zauwazy¢, ze oprécz odziezy oznaczonej roznymi znakami towarowymi, zaproponowano w nim
ponad 80 réznych artykutéw oferowanych do sprzedazy pod znakiem towarowym PETER STORM. Byty
to kurtki meskie i damskie, pulowery, spodnie, t-shirty, obuwie, skarpetki, czapki i rekawiczki, ktorych
cechy zostaly pokrotce opisane. Wczesniejszy znak towarowy wystepuje w stylizowanej postaci obok
kazdego produktu. W katalogu tym wskazano ceny towaréw w GBP i numer referencyjny kazdego
towaru” (pkt 38-39).

Sytuacja wyglada jednak inaczej, gdy znak towarowy jest uzywany na przykiad w
katalogu lub reklamie badz na torbach lub fakturach do wskazania sprzedawcy
detalicznego towardw, a nie samych towaréw.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark I,

Schuhpark
EU:T:2009:156

Sad stwierdzit, ze uzywanie oznaczenia Schuhpark dla obuwia na reklamach, torbach i fakturach nie
miato na celu okreslenia pochodzenia obuwia (oznaczonego wiasnym znakiem lub nieposiadajacego
zadnego znaku), lecz wskazanie nazwy firmy lub nazwy handlowej placowki handlujgcej obuwiem.
Uznano, ze nie wystarcza to do ustalenia zwigzku pomiedzy oznaczeniem ,Schuhpark” a obuwiem.
Innymi stowy, Schuhpark moze stuzy¢ jako znak do celéw sprzedazy detalicznej obuwia, ale nie jest

uzywany jako znak towarowy w odniesieniu do towardéw (pkt 31-32).

2.3.3.2 Uzywanie w odniesieniu do ustug

Znaki nie moga by¢ uzywane bezposrednio ,na” ustugach. Jesli chodzi wiec o znaki
zarejestrowane dla ustug, sg one zazwyczaj uzywane na papeterii firmowej, w
reklamach lub w inny sposob bezposrednio bgadz posrednio zwigzany z ustugami.
Uzycie na takich artykutach, ktére wyczerpuje znamiona rzeczywistego uzywania,
uznaje sie za wystarczajgce.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy
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-
M B&P 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935

Wczesniejszy znak towarowy zostat zarejestrowany w klasie 42 w odniesieniu m.in. do ustug rzecznika
patentowego. Jego uzywanie na fakturach, wizytéwkach i w korespondencji biznesowej uznano za

wystarczajgce do wykazania rzeczywistego uzywania w zwigzku z ustugami rzecznika patentowego.

05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies,
EU:T:2010:424

STRATEGIES

W sytuacji gdy wczesniejszy znak zostat zarejestrowany dla ustug zarzgdzania dziatalno$cig i byt
uzywany jako tytut magazynoéw biznesowych, Sad nie wykluczyt mozliwosci uznania takiego uzywania za
rzeczywiste w odniesieniu do przedmiotowych ustug, jezeli zostanie wykazane, ze magazyn wnosi wkfad
w Swiadczenie ustug zarzgdzania dziatalnoScig, czyli gdy ustugi te sg $wiadczone za jego
posrednictwem. Brak ,bezposredniego dwustronnego powigzania” pomiedzy wydawca a odbiorcg ustug
nie podwaza wniosku o rzeczywistym uzywaniu. Wynika to z faktu, ze magazyn nie jest
rozpowszechniany nieodptatnie, co uwiarygadnia twierdzenie, ze zaptata ceny za magazyn stanowi

wynagrodzenie za $wiadczong ustuge (pkt 31-35).

2333 Uzywanie w reklamie

Znaki towarowe petnig funkcje polegajgcg na wskazywaniu pochodzenia handlowego
towardw lub ustug oraz znamionowaniu renomy ich wtasciciela (goodwill) nie tylko, gdy
sg faktycznie uzywane na towarach lub w stosunku do ustug, lecz réwniez gdy sa
uzywane w reklamie. W istocie rzeczy rola reklamowa lub marketingowa znakéw
towarowych jest jedng z ich najwazniejszych funkcji.

Z tego wzgledu uzywanie w reklamie uznaje sie z reguty za rzeczywiste uzywanie:

e jedli rozmiar reklamy  jest wystarczajgcy, aby stanowi¢ rzeczywiste publiczne
uzywanie znaku; oraz

e jesli mozna ustali¢ zwigzek pomiedzy znakiem a towarami lub ustugami, dla ktérych
zostat zarejestrowany.

Trybunat potwierdzit zasadnos¢ takiego podejscia w sprawie Minimax, stwierdzajgc, ze
uzywanie znaku-musi dotyczy¢ towaréw lub ustug bedacych juz w obrocie, jak réwniez
tych, ktére majg by¢ wprowadzone do obrotu, w stosunku do ktérych trwajg
przygotowania do pozyskania klientow, zwlaszcza w drodze kampanii reklamowych
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Rozstrzygniecie w konkretnej sprawie bedzie jednak w duzej mierze zalezne od jej
okolicznosci, jak pokazujg ponizsze przyktady:
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

28/10/2002, R 681/2001-1,

BLUME Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO
BLUME

Ustugi: ustugi spotki wydawniczej w klasie 41.

Izba potwierdzita, ze dowody (ztozone z katalogéw, notatek prasowych i reklam), odczytywane fgcznie,

wystarczajg do stwierdzenia rzeczywistego uzywania znaku towarowego.

,Cho¢ dokumentacja zamowienia i rachunku bankowego nie zawierajg informacji na temat sposobu i
zakresu uzywania znaku w Hiszpanii, pozostate dokumenty, czyli katalogi, notatki prasowe i reklamy, gdy
sg odczytywane tgcznie, wskazujg, ze w odnosnym okresie osoba wnoszgca sprzeciw wydawata w
Hiszpanii ksigzki i magazyny, uzywajgc znaku towarowego »BLUME«. Nawet jesli osoba wnoszaca
sprzeciw nie dostarczy zadnych faktur, zamoéwien lub danych dotyczgcych sprzedazy, istniejg powody, by
zatozy¢, ze swoje ksigzki i magazyny reklamowata, promowata i sprzedawata pod markg »BLUME«.
Cho¢ osoba wnoszaca sprzeciw wskazata i oznaczyta datg dokumentacje reklamowg i notatki prasowe,
znak towarowy »BLUME« jest zawsze wymieniany w notatkach prasowych i pojawia sie na stronie
tytutowej cytowanych ksigzek. Ponadto tekst jest w jezyku hiszpanskim, a cena podana w pesetach. W
potaczeniu z katalogami notatki prasowe wskazujg, ze odnoszg sie do niektérych z ksigzek bezposrednio

cytowanych w katalogach” (pkt 23).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

13/04/2010, R 1149/2009-2, BIODANZA (fig.) /

BIODANZA,;
BIODANZA
potwierdzono wyrokiem z 08/03/2012, T-298/10,

Biodanza, EU:T:2012:113

Towary i ustugi: klasy 16 i 41.

Izba odrzucita orzeczenie Wydziatu Sprzeciwow, ze dowody (tylko reklamy) wskazujg na rzeczywiste

uzywanie.

Z zakwestionowanej decyzji jasno wynika, ze przedstawione przez osobe wnoszacag sprzeciw dowody
uzywania sktadajg sie wytgcznie z reklam, ktore jedynie dowodza, ze osoba ta reklamowata doroczny

festiwal ,BIODANZA” przez caty odnosny okres, a warsztaty regularnie i nieregularnie od 2002 r.

Jednak wbrew zaskarzonej decyzji takie reklamy nie mogg by¢é dowodem na ich rozpowszechnienie
wsrdod potencjalnej klienteli niemieckiej. Nie Swiadczg rowniez o zakresie dystrybucji ani o liczbie
transakcji sprzedazy badz uméw dotyczgcych chronionych znakiem ustug. Samo istnienie reklam moze
co najwyzej uprawdopodobniaé fakt, ze ustugi reklamowane za pomocg wczesniejszego znaku byty
sprzedawane, a przynajmniej oferowane do sprzedazy na odnosnym terytorium, lecz nie jest tego

dowodem, jak bezpodstawnie zatozono w zaskarzonej decyzji.
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Gdy reklama prowadzona jest réwnolegle z wprowadzeniem towardw i ustug do obrotu
i istniejg dowody na obie te czynnosci, reklama jest potwierdzeniem rzeczywistego
uzywania.

Reklama poprzedzajgca faktyczne wprowadzenie do obrotu towardéw i ustug — jesli jest
prowadzona w celu zapewnienia rynku dla towaréw lub ustug — bedzie zazwyczaj
Swiadczyta o rzeczywistym uzywaniu.

Watpliwosci budzi natomiast to, czy reklama niepoparta aktualnymi lub przysztymi
planami faktycznego wprowadzenia do obrotu towaréw lub ustug wyczerpuje znamiona
rzeczywistego uzywania. Podobnie jak w wiekszosci innych przypadkow,
rozstrzygniecie bedzie zalezato od okolicznosci sprawy. Na przykfad jesli towary lub
ustugi sg dostepne za granicg (np. zakwaterowanie wakacyjne lub konkretne produkty),
sama reklama moze wystarczyé, aby uznac, ze ma miejsce rzeczywiste uzywanie.

2334 Uzywanie w Internecie

Normy majgce zastosowanie do oceny dowodéw w postaci wydrukdw z Internetu nie
sg surowsze niz w przypadku oceny innych rodzajow dowoddéw. Obecnosé znaku
towarowego na stronie internetowej moze zatem wskazywac¢ na charakter jego
uzywania lub na fakt, ze opatrzone nim produkty lub ustugi 'sg oferowane publicznie.
Sama obecnos¢ znaku towarowego na stronie internetowej nie wystarcza jednak, aby
dowie$¢ rzeczywistego uzywania, chyba ze strona internetowa wskazuje rowniez
miejsce, czas i zakres uzywania badz takie informacje dostarczone sg w inny sposob.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER /
SHARP (fig.)

SHARP

Osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita ,wyimki ze swoich stron internetowych dla ré6znych krajow”. Izba
uznata, ze ,same wydruki z wiasnej strony internetowej spotki nie moga dowodzi¢ uzywania znaku w
odniesieniu do okreslonych towardw, jesli nie sg wsparte informacjami uzupetniajgcymi na temat
rzeczywistego korzystania ze strony internetowej przez potencjalnych i wtasciwych konsumentéw badz
uzupetniajgcymi . danymi na temat reklam i sprzedazy dla poszczegdlnych towaréw, fotografiami

opatrzonymi odnosnym znakiem itd.” (pkt 33).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum,

EU:T:2013:22;
WALZERTRAUM
potwierdzono wyrokiem z 17/07/2014, Walzer
Traum, C-141/13 P, EU:C:2014:2089
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1339
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Osoba wnoszgca sprzeciw, tj. cukiernia bedgca wiascicielem niemieckiego znaku towarowego
SWALZERTRAUM” dla towaréw nalezgcych do klasy 30, aby dowies¢ zakresu uzywania swojego znaku,
przedstawita dowdd w postaci internetowej broszury reklamowej, ktéra zawiera ogdlne informacje na
temat jej metod pracy, sktadnikow stosowanych w produkcji i asortymentu, w tym czekolady
SWALZERTRAUM”. Towary nie mogty by¢ jednak zamawiane za posrednictwem strony internetowej. Z
tego wzgledu Sad uznal, ze nie mozna ustali¢ zwigzku pomiedzy strong internetowg a liczbg

sprzedawanych artykutow (pkt 47).

Warto$¢ dowodowg wyimkow z Internetu mozna w szczegdlnosci wzmocni¢ poprzez
przedstawienie materiatdw wskazujgcych, ze dana strona zostata odwiedzona przez
okreslong liczbe klientéw we wtasciwym okresie, a w szczegdlnosci ze sktadali oni za
jej posrednictwem zamdwienia na odnosne towary lub ustugi. Przydatna mogtaby byé
w tym wzgledzie typowa statystyka prowadzona dla firmowych stron internetowych, np.
liczba odston w réznym czasie, a w niektérych przypadkach wskazanie krajow, z
ktérych uzyskiwano dostep do strony.

Jesli chodzi zas o witasciwy okres, uznaje sie, ze informacje umieszczone w
Internecie lub w internetowych bazach danych sg datowane na dzien, w ktérym zostaty
tam umieszczone. Strony internetowe czesto zawierajg bardzo istotne informacje.
Niektore informacje moga wrecz by¢ dostepne jedynie na takich stronach
internetowych. Dotyczy to na przykiad katalogéw internetowych, ktére nie sg dostepne
w drukowanej postaci.

Charakter Internetu moze utrudniaC ustalenie rzeczywistej daty publicznego
udostepnienia informacji. Na przyktad nie na wszystkich stronach internetowych
znajduje sie informacja o dacie ich publikacji. Ponadto strony internetowe fatwo
poddajg sie aktualizacji, = ale wiekszo$¢ nie posiada archiwéw poprzednio
udostepnianych materiatéw, ani nie podaje informacji umozliwiajgcych uzytkownikom
doktadne ustalenie, co i kiedy zostato opublikowane.

W tym kontekscie date uzycia w Internecie uznaje sie za wiarygodng w szczegolnosci,

gdy:

e kazdy wpis na stronie internetowej jest datowany, co pozwala przesledzi¢ historie
zmian pliku lub strony internetowej (znacznik czasowy jest na przyktad dostepny dla
Wikipedii lub' automatycznie dotaczany do tresci, np. wiadomosci na forach lub
blogéw); lub

® wyszukiwarka nadaje stronie internetowej date indeksacji (np. z pamieci podrecznej
Google™); lub

® zrzut strony internetowej oznaczony jest datg.

Przedstawione dowody muszg wskazywac na zwigzek pomiedzy transakcjami online a
towarami lub ustugami opatrzonymi znakiem.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1340
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

ANTAX 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51

Osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita miedzy innymi wyimki ze stron internetowych kilku spoétek
doradztwa podatkowego uzywajgcych znaku przywotanego w sprzeciwie. Sad uznat, ze wskazania na
stronie internetowej umozliwiajg czytelnikowi stwierdzenie zwigzku pomiedzy znakiem towarowym a

Swiadczonymi ustugami (pkt 39-40).

Podczas gdy charakter znaku, a takze w pewnym zakresie czas (jak wskazano
powyzej) i miejsce sg elementami, ktére przysparzajg mniejszych probleméw pod
wzgledem dowodowym, zakres uzywania stwarza wiecej trudnosci, jesli
przedstawiono jedynie dowody na uzywanie w Internecie. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze
transakcje w internecie zazwyczaj wigzg sie z pominieciem wiekszosci ,tradycyjnych”
dowodow sprzedazy, takich jak: faktury, ewidencja obrotéw, dokumentacja podatkowa
itd. Zazwyczaj zastepuja je (lub juz zastgpity) nowe dowody ,elektroniczne” w postaci
certyfikowanych form ptatnosci, zaméwien i ich potwierdzenh, rejestracji bezpiecznych
transakg;ji itd.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

31/03/2011, R 1464/2010-2, SKUNK FU! (fig.) /

Skunk funk (fig.) SKUNK FUNK (fig.)

LFragmenty stron internetowych 0sdéb trzecich, cho¢ zostaty wydrukowane 10.06.2008, zawierajg uwagi
konsumentéw na temat odziezy i sklepow »SKUNKFUNK« pochodzgce z wtasciwego okresu. W
szczegolnosci, jesli chodzi o odnosne terytorium, dokumenty zawierajg rozne uwagi zgtoszone przez
konsumentéw z Hiszpanii i pochodzgce z grudnia 2004 r. oraz lutego, marca, kwietnia, maja i lipca
2007 r. Ponadto, jak wskazat Wydziat Sprzeciwéw, komentarz na blogu (z dnia 4 marca 2007 r.) na

stronie internetowej www.cybereuskadi.com =zawiera wzmianke, ze osoba wnoszaca sprzeciw

(,projektant Skunkfunk”) ,prowadzi sprzedaz eksportowg odziezy dla surferéw na catym sSwiecie i ma
obroty w wysoko$ci prawie 7 milionéw euro rocznie” (pkt 21).

24 Miejsce uzywania
241 Uzywanie na rynku ,krajowym”

Znakow towarowych nalezy uzywaé na terytorium, na ktdorym sg chronione (Unia
Europejska dla ZTUE, panstwo cztonkowskie dla znakéw krajowych, Beneluks dla
znakdéw Beneluksu, terytoria wiasciwych panstw dla rejestracji miedzynarodowych).

Jak Trybunat stwierdzit w pkt 30 Leno Merken wyrok z 19/12/2012, C-149/11, Onel /
Omel, EU:C:2012:816, ,wielkos¢ terytorialnego zasiegu uzywania stanowi wytgcznie
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jeden z czynnikéw, ktére nalezy wzig¢ pod uwage w celu ustalenia, czy ma ono
rzeczywisty charakter”. Trybunat wskazat ponadto, ze nie mozna bra¢ pod uwage
uzywania znaku na terytorium krajow spoza UE (pkt 38).

Z uwagi na globalizacje handlu wskazanie siedziby statutowej wiasciciela znaku moze
zosta¢ uznane za niewystarczajgcy dowdd uzywania znaku w danym kraju. Choc¢
art. 18 ust. 1 lit. b) RZTUE stanowi, ze za uzywanie znaku towarowego uwaza sie jego
umieszczanie na towarach lub na ich opakowaniach w Unii Europejskiej wylacznie w
celu wywozu, samo wskazanie miejsca siedziby osoby wnoszacej sprzeciw nie stanowi
dowodu na takg czynnos¢. Z drugiej strony fakt, ze klienci posiadajgcy siedzibe poza
wiasciwym terytorium sg wymienieni w dokumentach majgcych dowodzi¢ uzywania
wczesdniejszego znaku, nie wystarcza sam w sobie do wyeliminowania mozliwosci, ze
ustugi (np. promocyjne) byly faktycznie swiadczone na wiasciwym terytorium na rzecz
spotek majgcych siedzibe na innym terytorium (09/06/2010, R 952/2009-1, GLOBAL
(fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

242 ZTUE — uzywanie w Unii Europejskiej

Jesli wczesniejszy znak jest znakiem Unii Europejskiej, musi byé uzywany ,w Unii”
(art. 18 ust. 1 i art. 47 ust. 2 RZTUE). Zgodnie z wyrokiem w sprawie Leno Merken
oceny istnienia ,rzeczywistego uzywania” ZTUE w Unii Europejskiej w rozumieniu
art. 18 ust. 1 RZTUE nalezy dokona¢ w oderwaniu od granic terytoriow panstw
cztonkowskich (§ 44).

W wymiarze terytorialnym i z uwagi na jednolity charakter ZTUE nalezy kierowac sie
kryterium rynkowym, a nie granic politycznych. Ponadto jednym z celow systemu ZTUE
jest jego dostepnosé dla przedsiebiorstw bez wzgledu na rodzaj i wielkos¢. Z tego
wzgledu wielko$¢ przedsiebiorstwa nie ma znaczenia dla ustalenia rzeczywistego
uzywania.

Jak wskazat Trybunat w sprawie Leno Merken, nie jest mozliwe ustalenie a priori i w
sposob abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny powinien zosta¢ przyjety, by mozna byto
stwierdzi¢, czy uzywanie wspomnianego znaku ma rzeczywisty charakter (§ 55).
Zasieg terytorialny to tylko jeden z wielu czynnikow, jakie nalezy wzigé pod uwage
podczas oceny, czy uzywanie ZTUE ma rzeczywisty charakter. Ponadto nie mozna
ustanowi¢ zasady de minimis w celu ustalenia, czy czynnik ten wystepuje (07/11/2019,
T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

ZTUE nie musi by¢ uzywany na rozlegtym obszarze geograficznym, aby jego uzycie
uznano za rzeczywiste, gdyz rzeczywiste uzywanie zalezy od cech danych towaréw i
ustug na rozpatrywanym rynku, a takze, bardziej ogdlnie, od wszystkich okolicznosci
faktycznych majgcych znaczenie dla ustalenia, czy handlowe wykorzystanie znaku
stuzy do stworzenia lub utrzymania udziatéw w rynku dla towaréw, dla ktérych zostat on
zarejestrowany (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019,
T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne okolicznosci faktyczne, takie jak w szczegdlnosci
cechy rozpatrywanego rynku, charakter towardéw lub ustug chronionych znakiem
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towarowym, zakres terytorialny i ilosciowy uzywania, jak réwniez czestotliwos¢ i
regularnosc¢ tego uzywania (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Aby uzna¢ uzywanie ZTUE za rzeczywiste, nie wymaga sie, by znak byt uzywany w
znacznej czesci Unii Europejskiej. Nie nalezy wyklucza¢ mozliwosci, ze byt on uzywany
na terytorium tylko jednego panstwa cztonkowskiego, jako ze nalezy rozpatrywac te
kwestie w oderwaniu od granic miedzy panhstwami czionkowskimi, ale przy
uwzglednieniu cech danych towardéw i ustug (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS
(fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Sad orzekt wielokrotnie, ze uzywanie ZTUE na terytorium jednego panstwa
cztonkowskiego (np. w Niemczech, w Hiszpanii lub w Zjednoczonym Krélestwie) lub
nawet w jednym miescie w panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej jest wystarczajgce
do spetnienia kryterium zasiegu terytorialnego (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS
(fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 oraz przytoczone orzecznictwo).

Na przyktad uzywanie ZTUE w Zjednoczonym Krolestwie (15/07/2015, T-398/13, TVR
ITALIA (fig.) / TVR et al.,, EU:T:2015:503, § 57) lub nawet w Londynie i jego
bezposrednim sgsiedztwie moze by¢ wystarczajgce pod wzgledem geograficznym
(30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). W decyzji z 07/03/2013, R 234/2012-2,
now (fig.) (potwierdzonej wyrokiem z 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) Izba
Odwotawcza uznata, ze uzywanie ZTUE do s$wiadczenia ustug bezprzewodowej
tgcznosci szerokopasmowej w klasie 42 na obszarze geograficznym obejmujacym
Londyn i Doling Tamizy jest wystarczajgce, aby stanowi€ rzeczywiste uzywanie w
Zjednoczonym Krolestwie, a takze w Unii Europejskiej, biorgc pod uwage zasieg
terytorialny [Londyn jest ,najwiekszym miastem w Zjednoczonym Kroélestwie i
najwiekszg strefg miejskg w Unii Europejskiej’, posiadajgcym ,obszar metropolitalny
(...) o liczbie ludnosci szacowanej na 12-14 min”, bedgcym ,najwigkszym na Swiecie
centrum finansowym obok Nowego Jorku”, ‘,przodujgcym osrodkiem sztuki, nauki,
turystyki, medidw i technologii informacyjnych” oraz posiadajgcym na europejskiej
scenie handlowej profil ,nieproporcjonalnie wysoki w odniesieniu do przedmiotowych
ustug” (R 234/2012-2, § 47), a Dolina Tamizy jest obszarem ,o0 dtugosci 200 mil i
szerokosci 30 mil” obejmujgcym ,ludne miasta i miejscowosci o znacznej aktywnosci
gospodarczej’ (R 234/2012-2, § 45-46)], skale, czestotliwos¢ i regularno$é uzywania
znaku oraz charakterystyke danego rynku (R 234/2012-2, § 52).

Innymi stowy, nie jest istotne, czy ZTUE byt uzywany w jednym panstwie cztonkowskim
czy w kilku. Wazny jest wptyw uzywania znaku na rynek wewnetrzny, a konkretnie to,
czy jest on wystarczajgcy do utworzenia lub utrzymania udziatu w tym rynku dla
towardéw i ustug objetych tym znakiem oraz czy przyczynia sie on do istotnej pod
wzgledem handlowym obecnosci danych towaréw i ustug na danym rynku. To, czy
uzywanie znaku skutkuje rzeczywistym sukcesem handlowym pozostaje bez znaczenia
(07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82).

Urzgd musi ustali¢ indywidualnie w kazdym przypadku, czy mozna potgczy¢
poszczegdlne wskazania i dowody do celdéw oceny rzeczywistego charakteru
uzywania, ktérego wymiar geograficzny jest tylko jednym z aspektéw wymagajgcych
rozwazenia.
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W kazdym przypadku nalezy podkresli¢, ze zastosowanie majg europejskie wymogi lub
normy w zakresie rzeczywistego uzywania (czyli warunki okreslone w art. 18 RZTUE),
nie zas krajowe normy lub praktyki dotyczgce ZTUE.

24.3 Krajowe znaki towarowe — uzywanie we wiasciwym panstwie
cztonkowskim

Jesli wezesniejszy znak jest znakiem krajowym wywotujgcym skutki w jednym z panstw
cztonkowskich UE, istnieje wymaog, aby taki znak byt rzeczywiscie uzywany w kraju, w
ktorym jest chroniony (art. 47 ust. 3 RZTUE). Uzywanie w cze$ci terytorium panstwa
cztonkowskiego, o ile jest rzeczywiste, moze zosta¢ uznane za wystarczajace:

Nr sprawy Wczesniejszy znak towarowy Komentarz

Uzywanie uznano za
wystarczajgce, choc¢
wczesniejszy hiszpanski znak nie
byt uzywany na znacznej czesci

terytorium Hiszpanii, jako ze

11/05/2006, C-416/04 P, dowody wskazywaty na sprzedaz
VITAFRUT

Vitafruit towaréw konsumpcyjnych

codziennego uzytku

(skoncentrowanych sokow

owocowych)  tylko  jednemu
klientowi w Hiszpanii (pkt 60, 66 i
76).

Jesli wczesniejszy znak jest znakiem miedzynarodowym Ilub znakiem Beneluksu,
istnieje wymaog, aby taki znak byt rzeczywiscie uzywany na terytorium odpowiednio
panstw, ktorych dotyczy rejestracja miedzynarodowa, lub Beneluksu.

244 Uzywanie do celow przywozu i wywozu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) RZTUE umieszczanie znaku towarowego Unii
Europejskiej na towarach lub na ich opakowaniach w Unii Europejskiej wytgcznie w
celu wywozu réwniez stanowi uzywanie w rozumieniu art. 18 ust. 1 RZTUE. Znak musi
by¢ uzywany (ij. umieszczony na towarach lub ich opakowaniach) na wfasciwym rynku,
czyli na obszarze geograficznym, w ktérym zostat zarejestrowany.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1344
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 01/03/2021



Dziat 6 Dowdd uzywania

Nr sprawy Wczesniejszy znak towarowy Komentarz

Rzeczywiste uzywanie moze
wynika¢é z wywozu do jednego
podmiotu gospodarczego
majgcego siedzibe poza Europa,
ktéry moze byé posrednikiem, na

otrzeb sprzedaz
04/06/2015, T-254/13, P y P Y

EU:T:2015:156

STAYER konsumentowi kofcowemu w
panstwie niebedgcym cztonkiem
UE. Nie jest wymagany dowdd,
ze produkty zostaty wprowadzone
do obrotu w panstwie przywozu
niebedgcym cztonkiem UE
(pkt 57-61).

Izba wskazata, ze sprzedaz w
Austrii i Wielkiej Brytanii towarow
pochodzacych - z  Niderlandow
14/07/2010, R 602/2009-2 RED BARON
réwniez  stanowi rzeczywiste
uzywanie w Niderlandach

(pkt 42).

Dowody dotyczace jedynie przywozu towaréw na dany obszar mogag, w zaleznosci od
okolicznosci sprawy, wystarczy¢ jako dowdd uzywania znaku na tym obszarze (zob.
przez analogie wyrok z 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et
seq., dotyczgcy dowodu uzywania oznaczenia w obrocie handlowym na podstawie
przywozu z Rumunii do Niemiec).

Trybunat uznat, ze tranzyt, ktéry polega na transporcie towaréw wytworzonych zgodnie
z prawem w jednym z panstw . czionkowskich do panstwa niebedgcego panstwem
cztonkowskim przez terytorium jednego lub wiekszej liczby panstw cztonkowskich, nie
obejmuje wprowadzania tych towaréw do obrotu, a zatem nie moze naruszyé¢
szczegolnego przedmiotu prawa do znaku towarowego (odnosnie do tranzytu towaréw
z Hiszpanii przez Francje do Polski zob. wyrok z 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and
Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709,
§ 19). Sam tranzyt przez terytorium panstwa cztonkowskiego nie moze zatem stanowi¢
rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku na tym terytorium (09/12/2015,
T-354/14, ZUMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).
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25 Czas uzywania
2.5.1 Sprzeciwy wniesione w dniu 23.03.2016 r. lub po tej dacie

Jezeli wczesniejszy znak podlega wymogowi uzywania (zarejestrowany jest od co
najmniej pieciu lat), okres, za ktéry nalezy wykaza¢ uzywanie, mozna po prostu
obliczy¢ wstecz od daty zgtoszenia lub, jesli zaskarzone zgtoszenie ZTUE posiada
date pierwszenstwa, od daty pierwszenstwa zaskarzonego zgtoszenia ZTUE. Na
przyktad gdyby zaskarzone zgtoszenie ZTUE zostato ztozone w dniu 15.06.2016 r., lub
jesli data ta byta datg pierwszenstwa zaskarzonego zgtoszenia ZTUE, osoba wnoszgca
sprzeciw musiataby wykazacC rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego w
okresie od 15.06.2011 r. do 14.06.2016 r.

Jezeli zaskarzony znak towarowy jest rejestracja miedzynarodowg wskazujgcg Unie
Europejska, rzeczywisty okres, za ktory nalezy udowodni¢ uzywanie, mozna po prostu
obliczy¢ wstecz od daty rejestracji (kod INID 151) lub’ daty pierwszenstwa (kod
INID 300), lub, w zaleznosci od przypadku, od daty pézniejszego wskazania Unii
Europejskiej (kod INID 891). Na przyktad gdyby zaskarzona rejestracja
miedzynarodowa zostata zarejestrowana lub gdyby Unia Europejska zostata pdzniej
wskazana w dniu 15.06.2016 r.,, osoba wnoszgca sprzeciw musiataby wykazac
rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego w okresie od 15.06.2011 r. do
14.06.2016 .

Dowody uzywania wykraczajgcego poza te ramy czasowe sg na ogot nieistotne, chyba
ze posrednio w niezbity sposob dowodzg rzeczywistego uzywania znaku réwniez we
wiasciwym okresie. Trybunat orzekt w tym kontekscie, ze okolicznosci nastepujgce po
okreslonym punkcie w czasie mogg umozliwia¢ potwierdzenie lub $cislejszg ocene
zakresu uzywania znaku towarowego we wiasciwym okresie oraz rzeczywistych
intencji wiasciciela w tymze okresie (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 31).

Jesli znak nie byt rzeczywiscie uzywany przez ponad pie¢ lat przed datg zgtoszenia lub
datg pierwszenstwa zaskarzonego zgtoszenia ZTUE, fakt, ze kontrahenci lub klienci
mogag wcigz pamieta¢: o znaku lub jego reputacji (goodwill), nie jest czynnikiem, ktory
mogtby ,ocali¢” znak.

Znaku nie trzeba uzywacC przez caty okres pieciu lat, lecz w tym okresie. Przepisy
dotyczgce wymogu uzywania nie nakladajg obowigzku nieprzerwanego uzywania
(16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

252 Sprzeciwy wniesione przed 23.03.2016 r.

W przypadku sprzeciwdw wniesionych przed dniem 23 marca 2016 r., przed wejsciem
w zycie rozporzgdzenia zmieniajgcego (UE) 2015/2424 odnosny okres pieciu lat
obliczano wstecz od daty publikacji zakwestionowanego zgtoszenia ZTUE. W
przypadku  zakwestionowanych rejestracji miedzynarodowych  zawierajgcych
wskazanie UE réwnowazng datg jest data pierwszej publikacji rejestracji
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miedzynarodowej lub pdzniejszego wskazania w Biuletynie ZTUE (25/04/2018,
T-312/16, CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42).

2.6 Zakres uzywania
2.6.1 Kryteria

Jesdli chodzi o zakres uzywania, nalezy ocenié, czy z przedstawionych materiatow
mozna wywnioskowaé, biorgc pod uwage sytuacje rynkowg w danej branzy lub
dziedzinie dziatalno$ci, ze wilasciciel podjat powazne wysitki, aby zdoby¢ pozycje
handlowa na wlasciwym rynku. Uzywanie znaku towarowego musi dotyczy¢ towarow
lub ustug bedacych juz w obrocie, jak réwniez tych, ktére majg by¢ wprowadzone do
obrotu, w stosunku do ktérych trwajg przygotowania do pozyskania klientéw, zwtaszcza
w drodze kampanii reklamowych (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 37). Nie oznacza to, ze osoba wnoszgca sprzeciw musi ujawni¢ dane na temat
ogolnej wielkosci sprzedazy lub obrotow.

Jesli chodzi o zakres uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, nalezy przede
wszystkim mie¢ na uwadze, z jednej strony, handlowy wymiar ogotu czynnosci
stanowigcych uzywanie oraz, z drugiej strony, dtugos¢ okresu, w ktérym czynnosci te
miaty miejsce, jak réwniez ich czestotliwosé (08/07/2004;, T-334/01, Hipoviton,
EU:T:2004:223, § 35).

Ocena taka zaktada pewng wspoéizaleznosé czynnikéw branych pod uwage. Zatem
niewielka ilos¢ towaréw sprzedanych z danym znakiem moze byé zrekompensowana
duzg intensywnos$cig bgdz regularnoscig uzywania znaku i odwrotnie (08/07/2004,
T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

W niektorych okolicznosciach nawet dowody poszlakowe, np. katalogi, w ktorych
uwidoczniony jest znak towarowy, cho¢ nie zawierajg informacji na temat ilosci
rzeczywiscie sprzedanych = towaréw, mogg same w sobie wystarczy¢ do
udokumentowania zakresu uzywania w ramach ogdélnej oceny (15/07/2015, T-398/13
TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09,
Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

Nie  obowigzuje minimalny okres czasu, aby uzywanie kwalifikowato sie jako
srzeczywiste”. W szczegolnosci uzywanie nie musi mieé¢ charakteru ciaggtego w
odnosnym okresie pieciu lat. Wystarczy, aby uzywanie miato miejsce na poczatku lub
na koncu tego okresu, o ile miato rzeczywisty charakter (16/12/2008, T-86/07, Deitech,
EU:T:2008:577).

Dokfadnego progu decydujacego o rzeczywistym uzywaniu nie da sie okreslic bez
kontekstu. Obroty i wielkos¢ sprzedazy produktu nalezy zawsze ocenia¢ z
uwzglednieniem innych istotnych czynnikéw, takich jak rozmiar prowadzonej
dziatalnosci, mozliwosci produkcyjne lub mozliwosci w zakresie sprzedazy, stopien
dywersyfikacji przedsiebiorcy wykorzystujgcego znak towarowy, jak réwniez cechy
towardw lub ustug na wtadciwym rynku. Znak towarowy nie zawsze musi by¢ uzywany
na duzg skale, aby mozna byto stwierdzi¢ rzeczywiste uzywanie, poniewaz zalezy to
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zwykle od wiasciwosci danych towardéw lub ustug na wiasciwym rynku (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 42).

Niskie obroty i niewielka sprzedaz — w wymiarze bezwzglednym — produktu o $redniej
lub niskiej cenie moze sktaniaé do wniosku, ze uzywanie danego znaku towarowego
nie ma rzeczywistego charakteru. W przypadku drogich towaréw lub rynku towarow
luksusowych niskie obroty mogg by¢ jednak wystarczajgcym dowodem (04/09/2007,
R 35/2007-2, DINKY, § 22). Nalezy zatem zawsze bra¢ pod uwage charakterystyke
danego rynku (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Nie mozna ustanowi¢ zasady de minimis. Uzywanie znaku przez jednego klienta
importujgcego towary, dla ktérych znak jest zarejestrowany, moze wystarczyé do
wykazania rzeczywistego charakteru uzywania, jesli mozna uznac, ze operacja importu
ma autentyczne uzasadnienie handlowe dla wtasciciela znaku (27/01/2004, C-259/02,
Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

Rzeczywiste uzywanie nie jest wykluczone z tego tylko powodu, ze dotyczy tego
samego klienta, o ile uzywanie znaku towarowego ma charakter publiczny i skierowane
jest na zewnatrz, nie zas wytgcznie do wewnatrz przedsiebiorstwa wiasciciela
wczesniejszego znaku towarowego lub w ramach sieci dystrybucji nalezgcej do tego
przedsiebiorstwa lub przezen kontrolowanej (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku, tym bardziej
konieczne jest dostarczenie przez osobe wnoszgcg sprzeciw dodatkowych danych
pozwalajgcych na rozwianie wszelkich watpliwosci co do rzeczywistego uzywania
danego znaku (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

W kwestii stosunku miedzy wysokoscig obrotu z tytutu sprzedazy towaru opatrzonego
wczesdniejszym znakiem a wysokos$cig obrotu rocznego zgtaszajgcego nalezy zwrdcic
uwage na niejednakowy stopien zroznicowania dziatalnosci gospodarczej podmiotow
dziatajgcych na tym samym rynku. Ponadto obowigzek udowodnienia rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego nie zmierza do kontroli strategii
gospodarczej przedsiebiorstwa. Nie mozna bowiem wykluczyé, Zze dla danego
przedsiebiorstwa sprzedaz towaru albo gamy towarow jest obiektywnie i gospodarczo
uzasadniona, nawet jesli udziat takiej sprzedazy w catkowitym rocznym obrocie
przedsiebiorstwa jest nieznaczny (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 49).

Szczegodlne okolicznoéci, np. nizsza sprzedaz w poczgtkowym okresie wprowadzania
produktu na rynek, mogg byc¢ istotne dla oceny rzeczywistego charakteru uzywania
(08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Poczagtkowa faza
wprowadzania produktu do obrotu moze trwaé dtuzej niz kilka miesiecy, ale nie moze
by¢ przedtuzana przez czas nieokreslony (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER,
EU:T:2015:160, § 54-55; potwierdzono wyrokiem z 17/03/2016, C-252/15 P, SMART
WATER, EU:C:2016:178).
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2.6.2

Przyktady niedostatecznego uzywania

Nr sprawy

Komentarz

18/03/2015, T-250/13,

SMART WATER

Testowg sprzedaz 15 000 butelek wody uznaje sie

za symboliczng w Swietle wielkoSci rynku

europejskiego (pkt 34-35).

16/07/2014,
T-196/13,
NAMMU,

EU:T:2014:1065

Zgtaszajgcy przedstawit oswiadczenie z moca

przysiegi
importu i

podpisane przez kierownika dziatu

kierownika ds. jakosci, jak rowniez
fotografie, w tym zdjecie frontu sklepu Nanu-Nana
oraz inne zdjecia, nieopatrzone datg, réznych
towardw, takich jak: ztozone pudetka papierowe,
bloki,

przeznaczone dla artystow, karty i inne produkty

albumy, kalendarze, naklejki, materiaty
papierowe, serwetki, ksigzki kucharskie, meble i
artykuty wystroju wnetrz. Wszystkie przedstawione

towary opatrzone byly etykietami i naklejkami z

wczesniejszym znakiem towarowym na
opakowaniu.

Nie« ' przedstawiono Zzadnych dowoddw na
potwierdzenie danych dotyczgcych  obrotow

podanych w oswiadczeniach, a fotografie nie byly
opatrzone data (pkt 33).

17/01/2013,
EU:T:2013:22;

T-355/09, Walzer Traum,

potwierdzony wyrokiem z 17/07/2014, C-141/13 P,

Walzer Traum

Osoba wnoszgca sprzeciw, tj. niemiecka cukiernia
18

mieszkancéw, udowodnita, ze na przestrzeni 22

jej

dziatajgca w  miescie liczagcym tys.

miesigcy stata  miesigczna  sprzedaz

wyrabianych recznie luksusowych czekoladek
wynosita okoto 3,6 kg. Czekoladki byty wprawdzie
reklamowane na  ogodlnodostgpnej  stronie
internetowej firmy, ale mozna je bylo zaméwic i
naby¢ jedynie na miejscu. Z uwagi na ograniczenia
terytorialne i ilosciowe Sad uznat, ze uzywanie nie

zostato dostatecznie dowiedzione (pkt 32 et seq.).

30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel,

EU:T:2008:135

W ciagu 13 miesiecy sprzedano 54 sztuk damskich
fig i 31 sztuk halek za sume 432 EUR. Sad uznat te
niewielkg ilos¢ (towaréw codziennego uzytku,
sprzedawanych po bardzo umiarkowanej cenie) za
niewystarczajgcg w odniesieniu do analizowanego

rynku.
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Nr sprawy

Komentarz

27/02/2009, R 249/2008-4,

AMAZING ELASTIC PLASTIC II

Nieodptatne rozdanie 500 zestawdw balonéw jako
Lprobek” nie moze stanowi¢ rzeczywistego

uzywania.

20/04/2001, R 378/2000-1,
RENACIMIENTO

RINASCIMENTO/

Izba Odwotawcza potwierdzita decyzje Wydziatu
Sprzeciwéw, ze przedstawienie jednego
konosamentu dotyczgcego dostawy 40 opakowan
sherry nie  wystarcza do  udowodnienia

rzeczywistego uzywania.

09/02/2012, R 239/2011-1,
GOLF WORLD (fig.9 /
GOLF WORLD et al.

(B 1 456 443, Golf World)

Aby dowies¢ uzywania materiatow drukowanych,
osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita dowody
wskazujgce, ze w Szwecji magazyn prenumeruje
14 oséb. Wydziat Sprzeciwdw uznal, ze nie jest to
dostateczny dowdd rzeczywistego uzywania w
Szwecji, zwlaszcza biorgc pod uwage fakt, ze

magazyny nie sg drogimi artykutami.

20/05/2011,
R 2132/2010-2,

SUSURRO (fig.) / SUSURRO

Dziewig¢ faktur sprzedazy wina w latach 2005,
2006, 2007 i 2008, z ktdrych wynika, ze w okresie
36 miesiecy sprzedano towary oferowane pod
wczeshiejszym znakiem na kwote 4286,36 EUR,
jak réwniez  nieopatrzona datg préobka etykiety
produktu, nie zostaty uznane za dostateczny
dowdd rzeczywistego uzywania hiszpanskiego
znaku towarowego zarejestrowanego dla napojow
alkoholowych (z wyjgtkiem piwa) w klasie 33.
Dowody wskazywaly, ze sprzedaz wina odbywata
sie w niewielkiej, prowincjonalnej czesci Hiszpanii.
Uznano, ze w kraju liczgcym 40 min mieszkancow
skala sprzedazy wzglednie taniego wina byta zbyt
mata, by doprowadzi¢ do wykreowania lub
utrzymania rynku zbytu dla towaréw (wina)
spozywanych ~w  duzych ilodciach przez

przecietnego hiszpanskiego konsumenta.
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Nr sprawy

Komentarz

07/07/2011,
R 908/2010-2,

ALFA-REN / ALPHA D3 et al

Uznano, ze wykazy danych dotyczgcych sprzedazy
produktow ,ALFACALCIDOL” na Litwie w latach
2005-2008, obejmujgce produkty sprzedawane
przez Teva Corp. pod znakiem towarowym ,ALPHA
D3” (zrodto: baza danych IMS, Litwa), kopia
opakowania produktu ,ALPHA D3” (bez daty) oraz
kopia reklamy  produktow  ,ALPHA D3’
sprzedawanych na Litwie (bez tlumaczenia) sa
niedostateczne, aby wykazac rzeczywiste uzywanie
znaku na Litwie. Z przedstawionych dowodoéw nie
mozna byto wywnioskowac, czy oznaczone towary
byly faktycznie dystrybuowane, a jesli tak, to w

jakich ilosciach.

16/03/2011,
R 820/2010-1,

BE YOU / BEYU

Sprzedaz towar6w przynoszgaca zysk ponizej
200 EUR w okresie 9 miesiecy uznano za
niedostateczny dowodd rzeczywistego uzywania
przywotanego w sprzeciwie znaku w odniesieniu do

towaroéw w klasie 14.

06/04/2011,
R 999/2010-1,

TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA

Uznano, ze jedenascie faktur dokumentujgcych
sprzedaz 13 artykutow perfumeryjnych w Hiszpanii
w latach 2003-2005 na sume 84,63 EUR nie
stanowi ' dostatecznego dowodu rzeczywistego
uzywania oznaczenia. Uwzgledniono fakt, ze
towary byly przeznaczone do codziennego uzytku i

dostepne po bardzo przystepnej cenie.

27/10/2008,
B 1 118 605,

Vifia la Rosa

Kserokopie trzech niezaleznych przewodnikow
winiarskich, w ktérych pojawia sie wzmianka o
znaku towarowym osoby wnoszgcej sprzeciw (bez
dodatkowych informacji na temat wydania,
wydawcy itd.), uznano za niedostateczny dowdd

uzywania w odniesieniu do wina.

21/06/1999, B 70 716,

Wydziat Sprzeciwéw uznal, ze faktura na 180 par

obuwia nie jest dostatecznym dowodem uzywania.

Oregon
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Nr sprawy

Komentarz

30/01/2001,
B 193 716,

Lynx

Na dowdd uzywania osoba wnoszaca sprzeciw
przedstawita dwie faktury obejmujgce ogdtem 122
artykuty odziezowe oraz cztery nieopatrzone datg
metki bez wskazania towardéw, do ktérych miaty by¢
dotgczone. Wydziat Sprzeciwéw uznat te dowody

za niewystarczajgce.

2.6.3 Przyktady dostatecznego uzywania

Nr sprawy

Komentarz

16/11/2011,
T-308/06,
Buffalo Milke,

EU:T:2011:675

Dziewie¢ faktur zostato wystawionych od kwietnia
2001 r. do marca 2002 r. Faktury te dotyczyty
sprzedazy za kwote okoto 1600 EUR (przy
obrotach wynoszacych zaledwie ponad milion euro
rocznie) i wskazywaty, ze towary byly dostarczane
réznym klientom w matych ilosciach (po 12, 24, 36,
48, 60, 72 lub 144 sztuki), cho¢ byly to towary
powszechnie uzywane, takie jak pasta do butéw,
na najwiekszym rynku europejskim, tzn. w
Niemczech, obejmujgcym 80 min potencjalnych
konsumentow. Faktury te przedstawiaty dowdd
uzywania, ktére obiektywnie jest w stanie
doprowadzi¢ do wykreowania lub utrzymania rynku
zbytu dla kreméw do polerowania i kreméw do
Skéry. Ponadto wielko$¢ sprzedazy rozpatrywana w
kontekscie dtugosci i czestotliwosci uzywania byta
na tyle znaczna, by mozna byto uznac¢, ze nie jest
to uzywanie czysto symboliczne, minimalne Ilub
fikcyjne, ktérego jedynym celem jest utrzymanie

prawa do znaku. Potwierdzone przez Sad (pkt 68)
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Nr sprawy

Komentarz

10/09/2008,
T-325/06,
Capio,

EU:T:2008:338

Dowody (faktury, ewidencja sprzedazy)
wskazujace, ze interwenient sprzedat w Finlandii 4
natleniacze membranowe z  wyjmowanym
sztywnym zbiornikiem w 1998 r., 105w 1999 r. i 12
w 2001 r. za tgczng kwote 19 901,76 EUR uznano
za dostateczny dowdd rzeczywistego uzywania
ZTUE =zarejestrowanego dla oksygenatorow z
wbudowang pompg, sterownikéw dla wbudowanej
pompy, urzgdzen regulujgcych cisnienie powietrza
dla wbudowanej pompy, pomp ssgcych, aparatow

do pomiaru przeptywu krwi w klasie 10 (pkt 48, 60).

27/09/2007,
T-418/03,
La Mer,

EU:T:2007:299

W stosunku do dziesieciu faktur z okresu 33
miesiecy dla réznego rodzaju produktéw, na
ktérych opakowaniu znajduje sie odnos$ny znak
towarowy, o bardzo réznych kwotach (22 214 na
fakturze z 03.01.1995 r., 24 085 na fakturze z
04.05.1995 r., 24 135 na fakturze z 10.05.1995 r. i
31 348 na fakturze z 26.03.1997 r.) i wystawionych
na rézne osoby, uznano, ze zostaly przedstawione
jedynie, aby zobrazowa¢ ogdlng sprzedaz, a nie
wykazaé, ze znak towarowy byt uzywany publicznie
i na zewnatrz, nie zas$ wylgcznie wewnatrz
przedsiebiorstwa bedacego wiascicielem
wczesniejszego znaku towarowego lub w ramach
sieci dystrybuciji nalezgcej do tego
przedsiebiorstwa lub przezen kontrolowanej.
Uznano jednak, ze dokonana sprzedaz, pomimo
niewielkiej skali, jest czynno$cig stanowigca
uzywanie, ktéra w sposob obiektywny jest wtasciwa
dla wykreowania lub utrzymania rynku zbytu dla
omawianych towaréw. Ponadto skala sprzedazy
rozpatrywana w kontekscie dtugosci i czestotliwosci
uzywania nie byta na tyle niewielka, by mozna byto
uznaé, ze jest to uzywanie czysto symboliczne,
minimalne lub fikcyjne, ktérego jedynym celem jest

utrzymanie prawa do znaku (pkt 87—90).
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Nr sprawy Komentarz
Izba Odwotawcza (20/03/2007, R 299/2006-2,
BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al,,
§ 26) wuznata w istocie, ze dokumenty
przedstawione jej w toku podstepowania
administracyjnego, to jest faktury sprzedazy ponad
25/03/2009, 40 000 litréw piwa we Francji w okresie od
T-191/07, pazdziernika 1997 r. do kwietnia 1999 r., 23 faktury
wystawione jednemu odbiorcy w Austrii w latach
Budweiser 1993-2000 oraz 14 faktur wystawionych w
EU:T:2009:83 Niemczech w latach 1993-1997, wystarczajgco
dowodzg zakresu uzywania wczesniejszego
miedzynarodowego stownego znaku
,BUDWEISER” (zgtoszenie = miedzynarodowe
nr 238 203) w tych krajach. Sad potwierdzit wnioski
Izby.
Uznano, ze dowody sprzedazy skoncentrowanego
11/05/2006, soku owocowego pojedynczemu klientowi w
C-416/04 P, Hiszpanii przez okres jedenastu i pét miesigca na
taczng kwote 4800 EUR, co odpowiada sprzedazy
Vitafruit, 293 skrzynek po 12 sztuk kazda, wystarczajgco
EU:C:2006:310 dokumentujg uzywanie wczesniejszego
hiszpanskiego znaku towarowego (pkt 68—77).
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1354
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Nr sprawy

Komentarz

08/07/2010,
T-30/09,
Peerstorm,

EU:T:2010:298

Na dowdd uzywania osoba wnoszaca sprzeciw
przedstawita (jedynie) kilka katalogow dla
konsumentéw koncowych, w ktérych przedstawione
byly artykuly odziezowe opatrzone odnosnym
znakiem towarowym. Sad uznal, ze ,jest prawda,
ze katalogi nie zawierajg informacji na temat ilosci
towaréw faktycznie sprzedanych przez
interwenienta pod znakiem towarowym PETER
STORM. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage w tym
wzgledzie okolicznos¢, ze wiele artykutow
oznaczonych znakiem towarowym PETER STORM
byto proponowanych w katalogach oraz ze artykuty
te byly dostepne w ponad 240 sklepach w
Zjednoczonym Krolestwie przez znaczng czesc
okresu badanego. Elementy te pozwalajg — w
ramach ogodlnej oceny rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku — na  stwierdzenie
znaczacego ‘wymiaru =~ uzywania tego znaku”
(pkt 42—43).

04/09/2007,

R 35/2007-2, DINKY

Sprzedaz okoto 1000 miniaturowych samochodéw
uznano za dostateczny zakres uzywania z uwagi
na fakt, ze produkty sg sprzedawane gtéwnie
kolekcjonerom za wysokg cene na danym rynku.

11/10/2010,

R 571/2009-1,

Sprzedaz 500 kg protein mlecznych za ogding
kwote 11 000 EUR uznano za dostateczny dowdd
rzeczywistego  uzywania  protein  mlecznych
przeznaczonych do spozycia przez ludzi. Z uwagi
na charakter produktéw, ktére nie sg towarami

konsumpcyjnymi, lecz sktadnikami przeznaczonymi

VitAmour / VITALARMOR
do stosowania w przemysle spozywczym,
wykazane ilos¢ i wartos¢ wskazujg na obecnosc
rynkowg powyzej wymaganego progu.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1355
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Nr sprawy

Komentarz

27/07/2011,

R 1123/2010-4,

Duracryl / DURATINT i in.

Jedenascie faktur wystawionych na roznych
przedsiebiorcow w réznych rejonach Hiszpanii, z
ktorych wynika, ze wiasciciel znaku sprzedat w
badanym okresie, i z uzyciem odnosnego znaku,
311 pojemnikéw produktéw w réznych rozmiarach
za kwote netto 2684 EUR, uznano za dostateczny
dowdd rzeczywistego uzywania znaku
zarejestrowanego dla S$rodkéw konserwujgcych

przeciwko gniciu drewna w klasie 2.

01/02/2011,

B 1 563 066

W odniesieniu do preparatébw medycznych
zgtoszono roczne obroty powyzej 10 min EUR na
przestrzeni kilku lat. Faktury (jedna na rok)
dokumentowaly jedynie rzeczywistg sprzedaz w
wysokosci okoto 120 EUR rocznie. W ramach
ogolnej oceny, biorgc pod ~uwage inne
przedstawione materiaty, np. cenniki, oSwiadczenie
dokonane pod przysiega, opakowania i materiaty
reklamowe, Urzad uznatl, Ze jest to dostateczny

dowdd rzeczywistego uzywania.

26/01/2001,

B 150 039

Wydziat Sprzeciwow uznat dowody sprzedazy
okoto 2000 pluszowych zabawek w

wysokocenowym sektorze rynku za dostateczne.

18/06/2001,

B 167 488

Osoba wnoszaca sprzeciw przedstawita fakture
sprzedazy jednej sztuki wykrawarki laserowej o
wartosci 565 000 FRF, katalog z opisem jej
dziatania i zdjecia produktu. Wydziat Sprzeciwéw
uznat te dowody za wystarczajgce ze wzgledu na

charakter produktu, dany rynek i wysokg cene.

2.7 Uzywanie znaku w innej postaci niz zarejestrowana

2.7.1 Wprowadzenie

Artykut 18 RZTUE stanowi, ze uzywanie znaku towarowego w postaci réznigcej sie od
zarejestrowanej takze uwaza sie za ,uzywanie”, o ile roznigce sie elementy nie
zmieniajg odrdzniajgcego charakteru znaku towarowego, niezaleznie od tego, czy znak
towarowy w uzywanej formie jest rowniez zarejestrowany w imieniu wtasciciela.
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Celem tego przepisu jest pozwolenie wtascicielowi znaku na dokonywanie zmian, ktére
nie wpltywajgc na jego odrdzniajgcy charakter, utatwiajg przystosowanie go do
wymogow zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu i promocjg towaréw lub ustug
(23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Sad stwierdzit ponadto, ze nie jest konieczna scista zgodnosS¢ miedzy postacig, w
ktérej oznaczenie jest uzywane, a postacig, w ktorej zostato zarejestrowane. Roznice
muszg jednak dotyczyC nieistotnych elementdéw, a oznaczenia w postaci uzywanej i
zarejestrowanej muszg by¢ zasadniczo réwnowazne (23/02/2006, T-194/03,
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Aby ustali¢, czy oznaczenie w postaci uzywanej i oznaczenie w postaci
zarejestrowanej sg zasadniczo rownowazne, nalezy najpierw ustali¢, ktére elementy sg
nieistotne. Sgd w ramach kilku wyrokéw wskazat kryteria takiej oceny.

Kryteria te sg omowione w pkt 2.7.2. W pkt 2.7.3 opisano praktyki Urzedu w zakresie
,Zmian” znakéw oraz ,dodawania” i ,pomijania” elementow.

2.7.2 Kryteria Sadu

Test opracowany przez Sad obejmuje w pierwszej kolejnosci ustalenie odrézniajgcych i
dominujgcych elementdw zarejestrowanego oznaczenia, a nastepnie sprawdzenie, czy
$g one rowniez obecne w jego uzywanej postaci.

Sad stwierdzit, ze:

ocena charakteru odrozniajgcego i dominujgcego jednego Ilub kilku elementow
tworzgcych ztozony znak towarowy powinna byé przeprowadzana na podstawie
samoistnych cech kazdego z tych elementéw skfadowych oraz wzglednej pozyciji
poszczegodlnych sktadnikbw w konfiguracji, jaka wystepuje w tym znaku (24/11/2005,
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

W odniesieniu do dodatkowych elementow:

® kilka oznaczen moze by¢ w jednoczesnym uzyciu, co nie wptywa na odrdzniajacy
charakter zarejestrowanego oznaczenia (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch,
EU:T:2005:438, pkt 34);

® jezeli dodatkowy element nie ma odrézniajgcego lub dominujgcego charakteru bgdz
jest staby, nie zmienia odrézniajgcego charakteru znaku towarowego w
zarejestrowanej postaci (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et
seq.; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et seq).

W odniesieniu do pominietych elementow:

e jedli pominiety element zajmuje drugorzedng pozycje i nie ma charakteru
odrdzniajgcego, nie zmienia on odrozniajgcego charakteru znaku towarowego
(24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1357
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2.7.3 Praktyka Urzedu

Zasady okre$lone w tej sekcji nalezy odczytywac zgodnie z zasadami przyjetymi przez
Sie¢ Wiasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej w jej Wspodlnej Praktyce WP8 —
Uzywanie znaku towarowego w postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej znak ten
zostal zarejestrowany. Ta wspdlna praktyka zostata opublikowana 15.10.2020 r. i od
tej daty jest stosowana przez Urzad, w tym w toczgcych sie obecnie postepowaniach.

Ogodlnie rzecz biorgc, nalezy oceni¢, czy uzywanie znaku stanowi mozliwg lub
niemozliwg do zaakceptowania ,wariacje” jego zarejestrowanej postaci.

W tym celu nalezy odpowiedzie¢C na dwa pytania. W pierwszej kolejnosci nalezy
wyjasnié, co uznaje sie za charakter odrézniajgcy znaku w postaci, w jakiej znak ten
zostat zarejestrowany. ("°) Po drugie, nalezy oceni¢, czy znak w uzywanej postaci
zmienia odrozniajgcy charakter. Odpowiedz na te pytania zalezy od przypadku.

Istnieje wspotzaleznosé pomiedzy mocag odrdzniajgcego charakteru znaku a skutkami
zmian. Wptyw zmian na znaki o zdecydowanie odrézniajagcym charakterze moze by¢
mniejszy w porownaniu ze znakami, ktére majg ograniczony odrozniajgcy charakter.
Dodawanie lub pomijanie elementéw z wiekszym prawdopodobienstwem wptynie na
zmiane odrézniajgcego charakteru znakdéw, ktére majg ograniczony odrézniajgcy
charakter.

W przypadku znakéw ztozonych z wielu elementéw — sposréd ktérych tylko jeden lub
niektére majg odrdzniajgcy charakter, pozwalajgc na rejestracje znaku jako catosci —
zmiana takich elementow, ich pominigcie lub zastgpienie innymi elementami wywotajg
na ogot zmiane odrozniajgcego charakteru znaku.

Aby ustali¢, czy mozna zaakceptowaC uzywanie wariacji znaku, czy tez nastgpita
zmiana odrézniajgcego charakteru, nalezy wzigé pod uwage praktyki stosowane w
danej branzy i wtasciwy krag odbiorcow.

75 zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 2: Podwdjna identycznos¢ i prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad,
rozdziat 4: Poréwnanie oznaczen.
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Nr sprawy Zarejestrowany znak | Rzeczywiscie uzywana Komentarz

postaé

Wiasciwymi towarami
byty napoje w
klasach 29 i 32.

Drink;
( fit
Etykiety na butelkach

12/12/2014,  T-105/13, . . .
Drinkfit napojow sg waskie, nie

TrinkFix jest wiec niczym

niezwyktym, ze znak
stowny jest pisany w
dwdch wierszach
(pkt 47).

W kolejnych punktach przedstawiono praktyczne wytyczne w zakresie oceny, czy
dodatkowe elementy (pkt 2.7.3.1), pomijane elementy (pkt 2.7.3.2) i inne zmiany
(pkt 2.7.3.3) w uzywanej postaci znaku wptywajg na odrdzniajgcy charakter jego
zarejestrowanej postaci.

2.7.31 Dodatkowe elementy

Jak wskazano wyzej w odniesieniu do dodatkowych elementéw, (i) kilkka oznaczen
moze by¢ w jednoczesnym uzyciu, nie wptywajgc na odrdézniajacy charakter
zarejestrowanego oznaczenia, oraz (ii) jesli dodatkowy element nie ma charakteru
odrézniajgcego lub dominujgcego badz jest staby, nie zmienia on charakteru
odrdzniajgcego zarejestrowanego znaku towarowego.

W ponizszych punktach omdéwiono przyktady tych dwoch wariantow:

® jednoczesne uzywanie kilku oznaczen;
® dodanie innych elementéw stownych;
® dodanie elementéw graficznych.

Jednoczesne uzywanie kilku znakow lub oznaczenh

W niektoérych obszarach rynku dos¢ czesto zdarza sie, ze towary i ustugi sg opatrzone
nie tylko znakiem indywidualnym, ale i znakiem przedsiebiorstwa lub grupy produktow
(,marka taczona”). W takich przypadkach znak zarejestrowany nie jest uzywany w innej
postaci, lecz oba niezalezne znaki sg w prawidtowy sposéb uzywane jednoczesnie.

W systemie znakow towarowych Unii Europejskiej osoba wnoszgca sprzeciw nie ma
obowigzku przedstawienia dowoddéw dotyczacych jedynie wczesniejszego znaku, gdy
wymagane jest rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 47 RZTUE. Dwa znaki
towarowe — lub wieksza ich liczba — mogg by¢ uzywane wspdinie w niezalezny sposob,
W potgczeniu z nazwg przedsiebiorstwa lub bez niej, nie powodujgc zmiany
odrozniajgcego charakteru wczedniejszego zarejestrowanego znaku towarowego
(06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). W handlu powszechng praktykg jest
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przedstawianie niezaleznych znakéw towarowych w roznych rozmiarach i krojach
czcionki, zatem te wyrazne réznice, ktdre uwydatniajg marke taczona, wskazujg, ze
dwa rézne znaki towarowe sg uzywane wspolnie, ale niezaleznie (07/08/2014,
R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).

Trybunat potwierdzit, ze wymédg rzeczywistego uzywania zarejestrowanego znaku
towarowego moze zosta¢ spetniony, w przypadku gdy znak ten jest uzywany jako
element innego ztozonego znaku lub w potgczeniu z innym znakiem, nawet je$li
potgczenie tych dwoch znakdw jest zarejestrowane jako znak towarowy (18/04/2013,
C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36.). Podobnie Trybunat wyjasnit, ze
uzywanie moze byC rzeczywiste, w przypadku gdy znak graficzny jest uzywany w
pofgczeniu z natozonym na niego znakiem stownym, nawet jezeli kombinacja tych
dwdch znakdw jest sama w sobie zarejestrowana, w zakresie, w jakim roznice miedzy
postacig, w jakiej ten znak towarowy jest uzywany, a postacig, w jakiej zostat
zarejestrowany, nie zmieniajg odrézniajgcego charakteru zarejestrowanej postaci tego
znaku towarowego (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy

08/12/2005
CRISTAL T-29/04
Cristal Castellblanch
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzgd Uwagi ogdlne, Cze$¢ C Strona 1360
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 01/03/2021



Dziat 6 Dowdd uzywania

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

+~Wystepujgcy w niniejszej sprawie znak towarowy CRISTAL pojawia si¢ wyraznie cztery razy na szyjce
butelki wprowadzanej do obrotu przez interwenienta oraz dwukrotnie na etykiecie gtéwnej, wraz z
symbolem ®. Na szyjce butelki znak ten wystepuje w oddzieleniu od pozostatych elementéw. Nadto na
skrzynkach, w ktérych wprowadza sie do obrotu butelki opatrzone znakiem towarowym CRISTAL, znak
ten wystepuje samodzielnie. Podobnie na przedstawionych przez interwenienta fakturach okreslenie
»cristal« wystepuje fgcznie z okresleniem »1990 coffret«. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze
znak towarowy CRISTAL stuzy do identyfikacji towaréw wprowadzanych do obrotu przez interwenienta”
(pkt 35).

~Jesli chodzi o wystepujgce na etykiecie gtéwnej okreslenie »Louis Roederer«, wskazuje ono po prostu
na nazwe producenta, co moze wywolywaé bezposrednie skojarzenia miedzy konkretnym
przedsigbiorstwem a gamg oferowanych przez nie produktéw. To samo rozumowanie dotyczy zbitki liter
»Ir«, na ktérg sktadajg sie inicjaty nazwy interwenienta. Jak zauwazyt Urzad, tgczne umieszczenie tych
elementoéw na butelce nie ostabia funkcji identyfikacyjnej spetnianej przez znak towarowy CRISTAL w

odniesieniu do omawianych produktow” (pkt 36).

.Nalezy réwniez zgodzi¢ sie ze stanowiskiem [Urzedu], ktéry twierdzi, ze potgczenie znaku stownego i
oznaczenia geograficznego »Champagne« nie moze by¢ uznane za dodatek mogacy wptynaé¢ na
charakter odrozniajgcy znaku towarowego uzywanego dla oznaczenia szampana. W sektorze winiarskim
konsumentowi czesto zalezy na okreslonym pochodzeniu geograficznym towaru oraz okreslonym
producencie, z uwagi na to, ze renoma towaréw ma czestokro¢ zwigzek z faktem, ze sg one wytwarzane

w okreslonym regionie geograficznym przez okreslonego producenta win” (pkt 37).

-W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze zastosowanie stownego znaku towarowego CRISTAL
tacznie z innymi wskazéwkami nie ma wiekszego znaczenia i ze lzba Odwotawcza nie naruszyta ani
art. 15 ust. 2 lit. a) [obecnie art. 18 ust. 2 lit. a) RZTUE] ani art. 43 ust. 2 i 3 [obecnie art. 47 ust. 21i 3
RZTUE] rozporzadzenia nr 40/94, ani zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego [obecnie art. 10
ust. 2 RDZTUE]” (pkt 38).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

29/02/2012, T-77/10 & T-78/10,

L.114 Lehning L114
L112, EU:T:2012:95

L.114 jest francuskim znakiem towarowym zarejestrowanym dla produktow farmaceutycznych w klasie 5.
Sad stwierdzit, ze:

brakujgca kropka pomiedzy wielkg literg ,L” a liczbg 114 stanowi drobng réznice, ktéra nie pozbawia

wczeshiejszego znaku ,L.114” jego odrdzniajgcego charakteru (pkt 53).

2) ,Lehning” byt marka taczong — fakt, ze wczesniejszy znak ,L.114” byt uzywany wspdlnie z ta marka
taczong nie zmienia jego odrdézniajgcego charakteru w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia
(WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE] (pkt 53).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1361
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 01/03/2021



Dziat 6 Dowdd uzywania

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

24/09/2008, R 1695/2007-1,
YGAY wraz z kilkoma innymi | GAI (fig.) / YGAY et al.;
YGAY elementami stownymi i
) . potwierdzony 21/09/2010,
graficznymi

T-546/08, i Gai

W decyzji Izby (potwierdzonej wyrokiem z 21/09/2010, T-546/08, i Gai, EU:T:2010:404, § 19, 20)
wskazano, ze znak towarowy ,YGAY” pojawia sie na wielu fotografiach zaréwno na etykiecie, jak i na
skrzynce, w ktorej sprzedawana jest butelka. Na etykiecie znak towarowy wystepuje w oddzieleniu od
pozostatych elementéw. Na niektorych etykietach pojawia sie sam u dotu okreslenia ,MARQUES DE
MURRIETA” pisanego wielkg, poétgrubg czcionkg. Na innych hasto ,BODEGAS MARQUES DE
MURRIETA” pisane jest matymi literami i znajduje sie w gornej czesci etykiety, podczas gdy elementy
L,LCASTILLO YGAY” pisane sg wielkimi, stylizowanymi literami wzdtuz etykiety. Znak towarowy ,YGAY”
pojawia sie rowniez sam lub w potgczeniu z okresleniem ,CASTILLO YGAY” na skrzynkach, w ktérych
sprzedawane sg butelki. Na fakturach przedstawionych przez osobe wnoszgcg sprzeciw pojawia sie
réwniez wzmianka o znaku towarowym ,YGAY” wraz z informacjami ogolnymi, takimi jak rok produkciji,
pochodzenie itd. Wynika z tego, ze oznaczenie ,YGAY” funkcjonuje jako znak towarowy okreslajgcy

towar — wino — sprzedawany przez osobe wnoszaca sprzeciw (pkt 15).

Wzmianka ,MARQUES DE MURRIETA” moze w tym kontekscie po prostu wskazywa¢ na nazwe
producenta lub winnicy produkujgcej i sprzedajgcej wino, co moze wywotywac bezposrednie skojarzenia
miedzy konkretnym przedsiebiorstwem a gamg oferowanych przez nie produktéw (08/12/2005, T-29/04,
Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36) (pkt 16).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

LEVI'S

I g il 18/04/2013,

' ' C-12/12,

it | Colloseum Holding

hn e
Znak nr1 ‘»\;_’/,
Znak nr 2
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znaku towarowego.

Levi Strauss jest wtascicielem dwdch ZTUE przedstawionych powyzej. Znak nr 1 jest zawsze uzywany w
potgczeniu ze znakiem stownym LEVI'S, {j. jak w przypadku znaku nr 2. Podobnie Trybunat orzekt, ze
warunek ,rzeczywistego uzywania” moze by¢ spetniony woéwczas, gdy unijny znak graficzny jest
uzywany wytgcznie w potaczeniu z natlozonym na niego unijnym znakiem stownym, a ponadto
kombinacja tych dwoch znakow jest sama w sobie zarejestrowana jako znak towarowy Unii Europejskiej,
w zakresie, w jakim réznice miedzy postacia, w jakiej ten znak towarowy jest uzywany, a postacia,

w jakiej zostal zarejestrowany, nie zmieniajg odrézniajacego charakteru zarejestrowanej postaci

Zarejestrowana postac

Rzeczywiscie uzywana postac

Nr sprawy

Specsavers

18/07/2013, C-252/12,

Specsavers
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

Specsavers wniosto 0 wszczecie postepowania w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego i
bezprawnego uzywania nazwy na podstawie wczesniejszego ZTUE SPECSAVERS (znak stowny), jak

réwniez oznaczen graficznych

oraz

Specsavers

przeciwko ASDA, sieci supermarketow, ktéra wznowita swojg dziatalno$¢ w zakresie optyki i w swojej

kampanii reklamowej odniosta sie do Specsavers. Specsavers uzywato swoich czarno-biatych

zarejestrowanych znakéw w kolorze i zyskato w Zjednoczonym Kroélestwie renome w odniesieniu do

koloru zielonego, uzywajgc swojego oznaczenia w nastepujgce;j postaci:
Spegsavers

. ASDA rowniez uzyskata renome w Zjednoczonym Krolestwie w odniesieniu do innego odcienia zieleni

stosowanego w jej supermarketach i zastosowata go w branzy optycznej:

Trybunat uznat, ze uzywanie

z natozonym oznaczeniem stownym moze by¢ uznane za rzeczywiste uzywanie znaku bezstownego w
zakresie, w jakim zarejestrowany znak bezstowny zawsze odnosi sie w tej postaci do towaréw grupy

Specsavers (co ustala sgd odsytajacy) (pkt 24).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy

12/09/2001, R 206/2000-3,

MINUTO DUBOIS MINUTO

MINU’ / MINUTO
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1364
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

Izba Odwotawcza uznata przedstawienie dwoch stow za uzywanie dwoch osobnych znakéw, dowody
przedtozone przez osobe wnoszgcg sprzeciw wskazywaty bowiem, ze jedno z tych stéw jest jego dawnag
markg o wlasnej tozsamosci, ktéra byta obecna na rynku wraz z kilkoma oznaczeniami towarzyszacymi,

co jest czesta praktykg przy etykietowaniu okreslonych produktow (wina).

,DUBOIS” i ,MINUTO” sg odrebnymi znakami, ktére pojawiajg sie wspdlnie na konkretnym produkcie, co
jest czestg praktykg przy etykietowaniu produktéw winiarskich (nazwa winnicy i nazwa produktu).
Przykladem marek hiszpanskich mogg by¢ ,TORRES” — ,Sangre de Toro”, ,TORRES” — ,Acqua d’Or”.
Pytajac o wino ,MINUTO”, konsument bedzie wiedziat, Zze takie wino nalezy do linii produktéw ,DUBOIS”,
przy czym ,MINUTO” bedzie postrzegane jako odrebny znak towarowy, nawet jesli pojawia sie obok

oznaczenia ,DUBOIS” na fakturach, broszurach lub etykietach produktéw (pkt 18).

Z drugiej strony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy uzywany w
potgczeniu z innym znakiem towarowym jest postrzegany jako zwykty element
dekoracyjny, mozna mie¢ watpliwosci co do jego rzeczywistego uzywania.

Dodawanie innych elementéw stownych

Réznica w zakresie stow lub nawet liter stanowi co do zasady zmiane odrdzniajgcego
charakteru znaku. W ponizszych trzech punktach przedstawiono jednak sytuacje, w
ktorych mozna zaakceptowa¢ dodatkowy element. W czwartym punkcie znajdujg sie
przyktady niemozliwych do zaakceptowania dodatkowych elementéw.

Dodawanie elementow niedominujgcych

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

COLORIS 30/11/2009,
GLOBAL COLORING CONCEPT®
COLORIS i - - T-353/07,
COLORIS (Bl

Global Coloring Concept

Sad potwierdzit, ze uzycie znaku ,Coloris” wraz z dodatkowymi elementami stownymi takimi jak ,global
coloring concept” lub ,gcc” nie zmienito jego odrdzniajgcego charakteru, jako ze dodatkowe elementy
byly uzyte tacznie ze znakiem ,Coloris” i zostaty umiejscowione ponizej niego, a ich rozmiar sprawiat, ze
nie miaty dominujgcego charakteru.

Ten sam wniosek w jeszcze wiekszym stopniu dotyczy dodatkowych stow (,global coloring concept”),

jako ze ,s3 to stowa o ogélnym znaczeniu, zas stowo »coloring« odnosi sie do omawianych towaréw i ma

zatem opisowy charakter” (pkt 31).

Dodatkowe elementy o znaczeniu rodzajowym lub opisowym

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1365
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Uzywanie zarejestrowanego znaku stownego (lub innego) wraz z rodzajowym
wskazaniem produktu lub terminem opisowym uznaje sie za uzywanie
zarejestrowanego znaku. Ogodlnie rzecz biorgc, dodatkowe elementy bedace jedynie
wskazaniem cech towardéw i ustug, takich jak: rodzaj, jakos¢, ilos¢, przeznaczenie,
wartos¢, pochodzenie geograficzne lub czas wytworzenia towaréw badz swiadczenia
ustug, stanowig uzywanie samego znaku, a nie jego wariantu.

Przyktad:
Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy
HALDER I, HALDER II, 13/04/2011,
HALDER HALDER Il HALDER 1V, | T-209/09,
HALDER V Alder Capital

Sad wskazat, ze ,fakt, iz w tym artykule prasowym nazwy funduszy skfadajg sie z okreslenia »halder,
do ktérego dodano cyfry rzymskie, nie podwaza wniosku dotyczgcego uzywania znaku towarowego,
poniewaz z uwagi na zwieztos¢, staby odrézniajgcy charakter i podrzedne potozenie dodatkowych
elementéw nie zmieniajg one odrdzniajgcego charakteru znaku w formie, w jakiej zostat zarejestrowany”
(pkt 58).

Zarejestrowana postac¢ Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

\II.I.;\I.‘ LBERTI

5

g 1 L8
a5 iRy 1 A g

SOAVE 09/07/2013, R 1190/2011-4,

VINA  ALBERDI / VILLA
ALBERTI;

VILLAALBERT
| Kotk potwierdzono wyrokiem z
30/06/2015, T-489/13,

_SOAVE

SUPERIORE

VINA  ALBERDI /  VILLA
ALBERTI, EU:T:2015:446

ITALIA
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

Oznaczenia graficzne przedstawione w dowodach uzywania zawierajg elementy odrézniajgce
wczesniejszego znaku, ktére sg wyraznie widoczne na etykietach. Odwrécenie elementéw graficznych i
stownych oznaczenia oraz dodatkowe wskazanie odpowiedniej nazwy pochodzenia (Soave, Soave
Superiore i Chianti) nie zmienia odrézniajgcego charakteru wczesniejszego znaku, ktéry widnieje na
oznaczeniu ze wszystkimi jego elementami odrozniajgcymi. Konsumenci win sg szczegdlnie
zainteresowani doktadnym pochodzeniem geograficznym tych produktéw, jednak dodanie informacji o
pochodzeniu geograficznym towaréw nie ma wplywu na odrézniajacy charakter znaku towarowego, jezeli
chodzi o jego podstawowg funkcje polegajacg na wskazywaniu konkretnego pochodzenia handlowego
(08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).

Zarejestrowana postac¢ Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

16/04/2015, T-258/13, ARKTIS,
EU:T:2015:207

ARKTIS ARKTIS LINE

Sad stwierdzit, ze okreslenie ,line”, bedgcy synonimem niemieckiego stowa ,Linie”, jest powszechnie
stosowane w reklamie i dziatalno$ci gospodarczej w odniesieniu ‘do linii produktéw. Prawdopodobnie
bedzie ono postrzegane przez przecietnego konsumenta automatycznie jako dodatkowy element,
szczegolnie w Niemczech. Sad zgodzit sie z lzbg Odwotawczg, ze okreslenie ,line” nie zmienia
odrézniajgcego charakteru spornego znaku oraz ze uzywanie tego znaku towarowego w potgczeniu z

tym okresleniem stanowi uzywanie tego znaku towarowego (pkt 26-27).

Zarejestrowana postacé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

AINHOA w potgczeniu z ,BIO”,
-LUXE”, ,MINERAL PASSION”",
+SPA WORLD CHOCOLATE” lub
AINHOA T-426/13,

: EU:T:2015:669

AINHOA

23/09/2015,
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

Element graficzny sktada sie z kwadratu przedstawiajgcego niebo, z chmurami skupionymi w dolnej
czesci kwadratu. Element ten nie ma oczywistego zwigzku z przedmiotowymi towarami i nie jest
oryginalny. W zwigzku z tym, biorgc pod uwage jego rozmiar i drugorzedne umiejscowienie, nie zmienia
on catosciowego wrazenia wywieranego przez odnosny znak. Uzywanie elementu graficznego nalezy
uzna¢ za mozliwg do zaakceptowania odmiane spornego znaku. Ponadto dodane elementy, takie jak
,bio”, ,luxe”, ,mineral passion” lub ,spa world chocolate”, opisujg cechy towaréw. Element ,bio” mozna z
tatwoscig postrzegac¢ jako skrét terminu ,biologiczny”; odnosi sie on do pochodzenia lub sktadu danych
towaréw. Okreslenie ,mineral” opisuje sktadniki danych towardw, poniewaz mineraty sg powszechnie
stosowane w kosmetykach. Ponadto stowo ,spa” ma konkretne znaczenie w odniesieniu do o$rodkéw
zdrowia i odnowy biologicznej. Stowo ,luxe” ma na celu opisanie danego asortymentu odnos$nych
towaréw. W konsekwencji takie dodatkowe elementy nie zmieniajg odrdzniajgcego charakteru znaku
(pkt 30-32).

Inne mozliwe do zaakceptowania dodatkowe elementy

Dodanie nieznaczacych elementéw takich jak znaki interpunkcyjne nie wptywa na
odrézniajgcy charakter:

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

22/03/2013, R 1986/2011-4,

PELASPAN-PAC PELASPAN PAC
PELASPAN / PELASPAN et al.

Uzywanie wcze$niejszego znaku ,PELASPAN-PAC” bez dywizu tgczgcego elementy ,PELASPAN” i
,PAC” nie ma wplywu na odrézniajgcy charakter wczesniejszego znaku w zarejestrowanej postaci i w

zwigzku z tym jest brane pod uwage przy ocenie rzeczywistego uzywania.

Na takiej samej zasadzie uzycie liczby pojedynczej lub mnogiej znaczgcych stéw (na
przyktad poprzez dodanie/pominiecie litery ,s” w jezyku angielskim lub w innych
jezykach) zazwyczaj nie zmienia odrézniajgcego charakteru:

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy

29/07/2008, R  1939/2007-1,
Tentation Tentations TEMPTATION FOR MEN
YANBAL (fig.)/TENTATION
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

W niniejszej sprawie, po zbadaniu przedstawionych dowodéw, ktére skupiajg sie zasadniczo na rynku
hiszpanskim, Izba uwaza, ze uzycie zarejestrowanego znaku towarowego »TENTATION« w postaci
»TENTATIONS« nie zmienia odrézniajgcego charakteru oryginalnego zarejestrowanego znaku
towarowego. Zwtaszcza dodanie litery »S« na kohAcu znaku towarowego nie zmienia znaczgco wygladu
ani wymowy zarejestrowanego znaku towarowego, jak réwniez nie wywoltuje innego skojarzenia
pojeciowego na rynku hiszpanskim. Omawiany znak towarowy bedzie jedynie postrzegany jako bedacy
w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Zmiana ta nie wplywa zatem na odrozniajgcy charakter oznaczenia”
(pkt 17).

Dodanie ,rodzaju przedsiebiorstwa” jest rowniez mozliwe do zaakceptowania:

Zarejestrowana postacé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

Uzyta postaé obejmowata logo 19/01/2009, R 1088/2008-2,
wraz ze stowami ,SOCIEDAD

LIMITADA” (matym literami) pod
stowem ,SISTEMAS” lub symbol

___pc O ,E” ze stowami ,epco SISTEMAS, | Potwierdzono  wyrokiem  z
S.L”. Wyt{uszczona Czcionka' 15/12/201 0, T-1 32/09, EpCOS

EPCOS « (fig.)) / E epco
SISTEMAS (fig.);

SISTEMAS

+--.] wbrew temu, co zdaje sie sugerowac zgtaszajgcy, oznaczenia te nie stanowig znaczacej zmiany w

stosunku do odrézniajgcego charakteru wczesniejszego znaku w zarejestrowanej postaci” (pkt 24).

Niemozliwe do zaakceptowania dodatkowe elementy

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

vila vita hotel & feriendorf|14/07/2014, T-204/12,
VILA VITA PARC

panno[n]ia Via Vita, EU:T:2014:646

.[-..] podczas gdy niemieckie stowo »Feriendorf«, oznaczajgce »miejscowos$¢ wypoczynkowg«, mozna
bytoby uznac za opisowe w odniesieniu do odpowiednich ustug [hotelarskich], nie mozna tego samego
powiedzie¢ o elemencie stownym »panno[nlia«” (pkt 30). W konsekwencji dodanie stowa ,panno[n]ia”

zmienia odrozniajacy charakter znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
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23/04/2001, R 89/2000-1

Captain Captain Birds Eye EL CAPITAN PESCANOVA /
CAPTAIN

,Uzycia »CAPTAIN BIRDS EYE« nie mozna uzna¢ za uzycie znaku »CAPTAIN« w postaci, ktéra nie
zmienia odrézniajgcego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci, jako ze oba oznaczenia wydajg sie

zasadniczo rézne” (pkt 20).

Dodawanie elementdéw graficznych

W przypadku gdy element graficzny odgrywa pomniejszg role, stuzgc jedynie dekoraciji,
odrdzniajgcy charakter zarejestrowanej postaci oznaczenia pozostaje niezmieniony.

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy
12/12/2014,
DRINKFIT T-105/13,
TrinkFix

Dodanie potokragtego elementu graficznego nie zmienia ogdlnego wrazenia wywieranego przez

oznaczenie (pkt 49).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

23/01/2014,

e T-551/12,
[ st Bl Sl S
sembella’ [Fe-

EU:T:2014:30

SEMBELLA

Elementy graficzne sg jedynie dekoracyjne lub nawet nieistotne i nie zmieniajg odrézniajgcego
charakteru znaku (pkt. 43).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
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18/04/2008,
BIONSEN
R 1236/2007-2

s[M]ateriaty wskazujg, ze produkty strony pozwanej zawierajg rowniez inne elementy, w szczegolnosci
znak japonski w matym koétku, ktory umiejscowiony jest powyzej lub ponizej stowa »BIONSEN«” (pkt 19).

~Jednak w przedmiotowe] sprawie pofgczenie stylizowanej formy stowa »BIONSEN« i japonskiego
znaku, bez wzgledu na to, czy znajduje sie powyzej czy ponizej stowa »BIONSEN«, stanowi uzywanie,
ktére rozni sie od zarejestrowanej postaci jedynie nieistotnymi elementami. Stowo »BIONSEN« w
uzywanej postaci jest tylko drobng i zwyczajng stylizacjg stowa »BIONSEN«. Jesli chodzi o dodanie
elementu graficznego w postaci kétka z japonskim znakiem, przecietny konsument z trudem go zauwazy
z powodu wzglednie matego rozmiaru i potozenia ponizej lub po prawej stronie powyzej stowa
»BIONSEN«” (pkt 23).

2.7.3.2 Pomijanie elementéw

Oceniajgc pominiecie elementéw znaku w jego uzywanej postaci, nalezy sprawdzi¢,
czy taka zmiana nie wptynetfa na odrozniajgcy charakter znaku.

Jesli pominiety element zajmuje drugorzedng pozycje i nie ma charakteru
odrdézniajacego, jego pominiecie nie zmienia znaku (24/11/2005, T-135/04, Online
Bus, EU:T:2005:419).

Pomijanie elementéw niedominujgcych

Zarejestrowana postac¢ Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
24/11/2005,
- T-135/04,
W’“‘“’nli Online Bus
ﬁ'ﬁmw
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Sad zauwazyt, ze obie postaci wczesniejszego znaku, tj. posta¢ zarejestrowana i posta¢ faktycznie
uzywana, zawierajg element stowny w postaci wyrazu ,BUS” oraz element graficzny ztozony z ,trzech
powigzanych ze sobg trojkgtow”. Sposéb przedstawienia tych elementéw nie jest szczegdlnie oryginalny
ani nietypowy. Wystepujgce pod tym wzgledem réznice nie wptywajg na odrézniajacy charakter znaku
towarowego. Jesli chodzi o pominiecie ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und Selbstandige e.V.”,
nalezy stwierdzi¢, ze wzmianka ta jest ,dlugim elementem stownym napisanym mata czcionka i
zajmujacym drugorzedng pozycje w dolnej czesci oznaczenia’. Znaczenie zawartych w niej stow
(Stowarzyszenie pomocy przedsigbiorcom i osobom samozatrudniajgcym sie, stowarzyszenie
zarejestrowane) stanowi odniesienie do oferowanych ustug. ,Dlatego tez majgc na wzgledzie opisowg
tre§¢ omawianego elementu, jak rowniez jego drugorzedng pozycje w przedstawieniu oznaczenia,
nalezy stwierdzi¢, ze nie ma ono charakteru odrozniajgcego. [...] Z powyzszego wynika, iz postac, w

jakiej uzywany jest wczesniejszy znak towarowy, nie zawiera roznic mogacych zmieni¢ odrozniajgcy

charakter tego znaku” (pkt 34 et seq.).

Pomijanie elementéw rodzajowych lub opisowych

Gdy zarejestrowany znak zawiera rodzajowe okreslenie produktu lub termin opisowy,
ktéry zostaje pominiety w uzywanej postaci oznaczenia, takie uzywanie uznaje sie za
uzywanie zarejestrowanego znaku.

Ogodlnie rzecz biorgc, pominiete elementy bedgce jedynie wskazaniem cech towardw i
ustug, takich jak rodzaj, jako$¢, ilos¢, przeznaczenie, wartos¢, pochodzenie
geograficzne lub czas wytworzenia towaréw badz swiadczenia ustug, stanowig
uzywanie mozliwego do zaakceptowania wariantu.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

29/09/2011, T-415/09, Fishbone,
EU:T:2011:550;

potwierdzono wyrokiem z
18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484
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Izba uznata, ze cho¢ w niektérych dowodach wczesniejszy znak nie zawiera stowa ,beachwear”, fakt
ten nie zmienia charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku, jako ze przedmiotowe okreslenie jest

wyraznie opisem charakteru towaréw (koszulki, ubiér plazowy).
Sad orzekt, co nastepuije:

W niniejszej sprawie wczesniejszy znak jest znakiem ztozonym przedstawiajgcym koto sterowe, tj.
oznaczenie o okraglym ksztatcie. Posrodku oznaczenia znajduje sie szkielet ryby, powyzej ktérego
widnieje termin »fishbone« [szkielet ryby], a ponizej »beachwear« [ubidr plazowy]. [...] [C]ho¢ niektére
dowody wskazujg na rézne uzywanie wczesniejszego znaku, a jego posta¢ uzywana rézni sie od postaci
zarejestrowanej, fakt, ze oznaczenie nie obejmuje terminu »beachwear«, nie wplywa na jego
odrozniajgcy charakter. Termin ,beachwear”, ktéry w jezyku angielskim znaczy ,,ubiér plazowy”,
opisuje charakter towaréw objetych wczesniejszym znakiem [podkreslenie Urzedu]. Opisowy
charakter jest oczywisty w przypadku ,ubioréw plazowych” objetych wczesniejszym znakiem, ale i w
przypadku ,koszulek”, w odniesieniu do ktérych termin ,beachwear” wywoluje natychmiastowe
skojarzenie, ze chodzi o koszulki noszone w nieformalnych sytuacjach, na przyktad na plazy w lecie.
Konsumenci rozumiejg zatem, ze przedmiotowy termin oznacza rodzaj towaréw, a nie wskazuje na ich
handlowe pochodzenie. Oceny tej nie zmienia fakt, ze termin ,beachwear” jest napisany bardziej
fantazyjng czcionkg niz termin ,fishbone”, ktory jest napisany zwyktymi, wielkimi literami. Ponadto [...]
czcionki, ktérg napisany jest termin ,beachwear”, nie mozna uznaé za nietypowa, jako ze obejmuje
drukowane mate litery. Co do poziomej pozycji terminu ,beachwear” we wczesniejszym znaku, ktory
biegnie prostopadle u dotu kota sterowego, nie jest ona graficznie bardziej wyrazista niz pozycja terminu

Lfishbone”, ktéry rowniez jest umieszczony poziomo i znajduje sie w otoku kota sterowego” (pkt 62-63).

Inne mozliwe do zaakceptowania pominiecia

Pominiecie nieznaczacych przyimkoéw nie wplywa na odrdzniajgcy charakter:

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

CASTILLO DE PERELADA CASTILLO PERELADA B 103 046

Nie uwaza sie, by brak uzycia stowa ,de” wptywat na odrézniajgcy charakter znaku towarowego.

Istniejg przypadki, w ktorych wczesniejsze oznaczenie skiada sie z odrdzniajgcego
elementu stownego (lub kilku takich elementéw) oraz elementu graficznego (lub kilku
takich elementéw), ktéry wiasciwy krag odbiorcéw postrzega jako zwyczajny. Uznaje
sie, ze takie zwyczajne elementy nie sg odrozniajgce i ich pominiecie nie ma wptywu
na odrdézniajgcy charakter oznaczenia. Nalezy zatem ustali¢, ktére elementy majag
wptyw na odrézniajgcy charakter znaku i jak sg one postrzegane przez konsumentow.
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy
27/02/2014,
' . T-225/12, LIDL express,
EU:T:2014:94, § 49-53;
LibL [ \/\usic

odwotanie z 06/09/2016,

@ ' C-237/14 P, LIDL express (fig.) /
LIDL MUSIC (fig.)

et al., EU:C:2016:667

Sad potwierdzit (pkt 53) ustalenia Izby, ze ,odrézniajgcy charakter znaku towarowego jest w duzej mierze
zdominowany przez sformutowanie ,LIDL MUSIC” i tylko w niewielkim stopniu zalezy od elementow
graficznych uzytych do przedstawienia liter i matego monogramu ponizej” (21/03/2012, R 2379/2010-1,
LIDL express (fig.)/LIDL MUSIC (fig.) et al., pkt 19).

Pominiecie transliteracji okreslenia generalnie uznaje sie za mozliwg do
zaakceptowania zmiane.

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac | Nr sprawy

15/09/2011, R 2001/2010-1,
APALIA-ANAAIA APALIA

APANI / APALIA-ATIAAIA

Pominiecie transliteracji okreslenia w jezyku greckim nie zmienia odrdzniajgcego charakteru znaku, jako

ze uzywana postac¢ zawiera okreslenie ,APALIA”, ktére ma charakter odrézniajgcy i dominujacy.

Niemozliwe do zaakceptowania pominiecia

Réznica w zakresie stéw lub nawet liter stanowi co do zasady zmiane odrdzniajgcego
charakteru znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

HAWK

B 1034 208
HAWIK X3,

JBlrak elementu stownego »TONY« w dwdch uzywanych znakach znaczgco zmienia odrézniajacy

TONY HAWK

charakter wczesniejszego zarejestrowanego znaku » TONY HAWK«. Znaki te nalezy zatem postrzegac

jako osobne znaki, a ich uzywania nie nalezy traktowac jako uzywania znaku stownego ,TONY HAWK”.

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
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03/02/2010,
R 1625/2008-4

LT LIGHT-TECHNO /
(FIGURATIVE);

IGHT

|| [Vecanowosy

(odwotanie z 10/11/2011,
(w Hiszpanii) T-143/10, LT  LighT-Thecno,
EU:T:2011:652 nie  dotyczyto
hiszpanskich znakow

towarowych)

+W niniejszej sprawie Izba ustalita, ze Zaden z wniesionych dowodéw nie przedstawia wczesniejszych
znakdéw hiszpanskich w postaci, w jakiej zostaly zarejestrowane, jako ze znak jest albo przedstawiony w
czysto wizualnej formie, to jest bez okreslenia »light technology«, albo elementowi wizualnemu
towarzyszy jedynie okre$lenie »Light« i inne elementy stowne bgdz wyrazenie »LT Light-Technology«,
ktére réwniez ma postaé stowng pozbawiong elementu wizualnego, w tak oczywisty sposob
charakteryzujgcego wczesniejsze znaki hiszpanskie bedace podstawg sprzeciwu. [..] W tych
okolicznos$ciach, a takze z uwagi na fakt, ze zmiany w zakresie przedstawienia wczes$niejszych znakow
wplywajg na ich odrdzniajgcy charakter, uznaje sie, ze przedstawione dowody w zadnym przypadku nie

wskazujg na uzywanie znakow hiszpanskich bedgcych podstawg sprzeciwu” (pkt 15-16).

Zarejestrowana postaé

Rzeczywiscie uzywana postac

Nr sprawy

SP LA SPOSA

LA SPOSA

LA SPOSA COLLECTION

26/03/2010, R 1566/2008-4

ESPOSA / SP LA SPOSA

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C
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~Wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany jest jako »SP LA SPOSA«. Dokumenty przedstawione
jako dowdd uzywania dotyczg jedynie sukni Slubnych. Element »LA SPOSA« jest powszechnie
uzywanym terminem, ktory dla odbiorcéw wioskich i hiszpahskich oznacza »panne miodg«, i ma staby
odrézniajgcy charakter w odniesieniu do przedmiotowych towardw, czyli sukni $lubnych. Sama osoba
wnoszgca sprzeciw przettumaczyta ten termin w swoim cenniku (»tarifa de precios«), ktory jest
sporzgdzony w réznych jezykach urzedowych UE; pod terminem »LA SPOSA« pojawia sie okreslenie
»novia« w wersji portugalskiej, »bride« w wersji angielskiej, »Braut« w wersji niemieckiej itd. Dowodzi to,
ze strona pozwana sama rozumie termin »LA SPOSA« jako odwotanie do docelowego konsumenta, czyli

panny mtodej” (pkt 18).

»,Umieszczony na poczatku wczesniejszego znaku element »SP« ma zatem charakter odrézniajgcy i nie
wolno go nie uwzgledni¢. Elementu tego nie mozna poming¢, przede wszystkim ze wzgledu na jego
usytuowanie na poczatku znaku. Ponadto sam w sobie nie jest znaczacy i odrozniajgcy we wszystkich

jezykach Unii Europejskiej” (pkt 19).

~Pominiecie liter »SP« w okresleniu »LA SPOSA« lub »LA SPOSA COLLECTION« nie stanowi mozliwej
do zaakceptowania odmiany wczesniejszego znaku, lecz jest ‘znaczacg zmiang charakteru
odrézniajgcego znaku. Dokumenty przedstawione przez strone pozwang niedostatecznie dowodzg
rzeczywistego uzywania znaku »SP LA SPOSA«” (pkt 26).

Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

Sabores

z de Navarra-
= ¢ v 21/01/2015,

Sabores :
de Navarra T-46/13,

KIT, EL SABOR DE NAVARRA,

EU:T:2015:39
La Sabiduria del Sabor

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1376
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W sprawie tej Sad zbadat, czy pominiecie w uzytej postaci wyrazenia ,La Sabiduria del Sabor” zmienia
odrozniajacy charakter wczesniejszego znaku w zarejestrowanej postaci. Po pierwsze, stowa ,Sabores
de Navarra” (smaki Navarry) odnoszg sie do doznan lub wrazen przywotujgcych na mys$l region
potocnej Hiszpanii. Dlatego elementy te mogg by¢ postrzegane przez odbiorcéw hiszpanskojezycznych
jako opisowe w odniesieniu do geograficznego pochodzenia danych towaréw. Ponadto stowo ,sabores”
(smaki) moze by¢ postrzegane jako wskazanie jakosci produktu, tj. smaku. Wynika z tego, ze elementy

~Sabores de Navarra” nalezy uznaé¢ za zasadniczo opisowe.

Elementy ,La Sabiduria del Sabor”, biorgc pod uwage znaczenie stéw ,La Sabiduria” (madrosc¢) i ,sabor”
(smak), stanowig gre stow i nie mozna ich uzna¢ za opisowe. W zwigzku z tym odrdzniajgcy charakter
wczesniejszego znaku wynika zasadniczo ze stéw ,La Sabiduria del Sabor”. Sad stwierdzit, ze w tej
sprawie pominiecie stow ,La Sabiduria del Sabor” w uzytej formie zmienia odrézniajgcy charakter znaku
(pkt 31-45).

W przypadkach, w ktérych element graficzny jest dominujgcy lub odrdzniajacy, a nie
jedynie dekoracyjny lub zwyczajny, jego pominiecie moze: zmieni¢ odrdzniajgcy
charakter znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy

28/03/2007,
ESCORPION R 1140/2006-2

SCORPIO / ESCORPION

~Wczesniejsze znaki towarowe zdecydowanie cechujg sie obecnoscig elementu graficznego. Dokumenty
przedstawione w toku postepowania sprzeciwowego i postepowania odwotawczego, nawet jezeli bytyby
brane pod uwage, nie wskazujg na uzywanie elementu graficznego zawartego we wczesniejszych

znakach towarowych” (pkt 19).

,Urzad uznaje zatem, ze zmiana znaku towarowego osoby wnoszacej sprzeciw w aktualnie uzywanej
postaci nie stanowi mozliwej do zaakceptowania zmiany, co oznacza, ze nie wykazano uzywania
zarejestrowanego znaku. Osoba wnoszgca sprzeciw nie spetnita wymagan art. 43 ust. 2 i ust. 3
rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE] i z tego powodu nalezy odrzuci¢
sprzeciw w zakresie, w jakim jest oparty na rejestracjach hiszpanskich znakéw towarowych” (pkt 20).

2.7.3.3 Inne zmiany

Mozliwe do zaakceptowania zmiany

Znaki stowne

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1377
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Uznaje sie, ze znaki stowne uzywane sg w zarejestrowanej postaci bez wzgledu na
kroj czcionki, wielkie/mate litery lub kolor. Tego rodzaju uzywania nie mozna
analizowa¢ z punktu widzenia zmiany odrézniajgcego charakteru. Zastosowanie
szczegolnego kroju czcionki (stylizowanego) moze jednak prowadzi¢ do odmiennych
whnioskéw.

Zmiana rozmiaru czcionki lub wielkosci liter czesto ma miejsce w przypadku znakéw
stownych. Takie uzywanie uznaje sie zatem za uzywanie zarejestrowanego znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy
VAN 12.03.2014,
¥ Patlma
T T-381/12,
PALMA MULATA l | J J
Palma Mulata,
siELL

de CUBA EU:T:2014:119

Sad potwierdzit, ze uzycie [standardowego] kroju czcionki nie zmienia odrézniajgcego charakteru znaku

stownego. Pomaga raczej odrézni¢ znak od elementéw opisowych ,ron” i ,de Cuba” (pkt 34).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

18/09/2009,

MILENARIO Q}i'eng l_’io R 289/2008-4

Sierra Milenario / MILENARIO

Izba potwierdzita opinie Wydziatu Sprzeciwdéw, ze uzywanie znaku stownego ,MILENARIO”, pisanego
wyttuszczong, stylizowang czcionkg, nie wptywa na odrdzniajgcy charakter znaku, jako Zze stowo
,MILENARIO” uznaje sie za dominujgcy element znaku zarejestrowanego dla win musujgcych i likierdw
w klasie 33 (pkt 13).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
25/05/2009,
AMYCOR Am :‘;,-Coré R 1344/2008-2,
" CLAMYCOR / AMYCOR

Uznano, ze przedstawienie znaku stownego zarejestrowanego dla produktéw farmaceutycznych i
Srodkéw sanitarnych, plastrow, materiatbw opatrunkowych, $rodkéw grzybobdjczych, $rodkéw
dezynfekujgcych, objetych wczesniejszym znakiem towarowym w klasie 5, w stylizowanej formie z
elementami graficznymi, nie zmienia zasadniczo odrdzniajgcego charakteru stownego znaku

towarowego ,AMYCOR” w jego zarejestrowanej postaci.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Cze$¢ C Strona 1378
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Zarejestrowana postaé Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

05/08/2011,

R 56/2011-4
THE ECONOMIST The

Economist

elECONOMISTA (fig.) / THE
ECONOMIST et al.

JArgument zgtaszajgcego, ze dowdd uzywania jest niedostateczny, poniewaz odnosi sie do znaku
graficznego, a nie do znaku stownego »THE ECONOMIST, jest chybiony. Po pierwsze, przedstawione
dowody dotyczg obu wczesniejszych znakoéw (tj. znaku stownego i graficznego). Ponadto uzywanie
wczesdniejszego znaku graficznego stanowi uzywanie wczesniejszego znaku stownego. Nalezy w tym
wzgledzie zauwazyé, Zze uznaje sie, iz znaki stowne sg uzywane w zarejestrowanej postaci rowniez w
przypadku zastosowania innego kroju czcionki (chyba ze kréj czcionki jest bardzo charakterystyczny),
zwyczajowej zmiany rozmiaru czcionki lub wielko$ci liter, zastosowania konkretnego koloru lub uzycia w
potgczeniu z dodatkowymi rodzajowymi elementami. Uzycie stébw »THE ECONOMIST« pisanych
standardowym krojem czcionki, ze zwyczajowym uzyciem wielkich liter na poczatku stébw »The« i
»Economist«, w bialym kolorze na kontrastowym tle, uznaje sie za uzywanie nie tylko wczesniejszego

znaku graficznego, ale i wczesniejszego znaku stownego” (pkt 14).

Znaki stowne rejestrowane sg w bieli i czerni. Zwyczajem jest uzywanie znakéw w
kolorze. W takim przypadku nie jest to uzywanie wariantu, lecz zarejestrowanego
znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

BIOTEX VLOEIE. GROEN 7SOML

02/10/2001, R 812/2000-1

BIOTEX
BIO TEK (fig.) / BIOTEX
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1379
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»Z dokumentoéw wynika, ze znak byt przedstawiany w nastepujgcych postaciach:
— stowo »BIOTEX« pisane drukowanymi literami na ciemnym tle w reklamach;
— odwotanie w prasie do stowa »BIOTEX« pisanego zwykilym krojem czcionki;

— stowo »BIOTEX« pisane drukowanymi literami w biatym kolorze, gérna czes$c litery »l« ciemniejszym

kolorem;

— stowo »BIOTEX« pisane zwyklymi drukowanymi literami w biatym kolorze na etykietach i

opakowaniach detergentow;
— stowo »BIOTEX« pisane zwyktym krojem czcionki na fakturach;

— stowo »BIOTEX« pisane wielkimi i matymi drukowanymi literami w biatym kolorze na ciemniejszym tle

wraz ze znakiem graficznym w postaci fali” (pkt 14).

,Dowody uzywania wskazujg, ze pomimo réznych zmian stylistycznych znak »BIOTEX« zachowat swojg
istote. Litery go tworzace majg zazwyczaj posta¢ zwyktej, drukowanej czcionki i nie sg w zaden sposob
wymysine. Niekiedy wielkie litery sg zwykte i dwuwymiarowe, innym razem sg cieniowane, aby stwarzac¢
wrazenie tréjwymiarowosci. Czasami czubek litery »l« ma inny kolor. 1zba uznaje te zmiany za minimalne
i rutynowe oraz znamionujace praktyke, ktora jest szeroko rozpowszechniona nie tylko'w rozwazanej tu
dziedzinie dziatalno$ci, ale rowniez w innych dziedzinach. Izba nie uwaza, aby zmiany te uniewazniaty
uzywanie znaku »BIOTEX«, dlatego tez nalezy w tym momencie uniewazni¢ zakwestionowang decyzje”
(pkt 17).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac Nr sprawy

SILVER B 61 368

.,Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego na opakowaniu piwa, w artykule prasowym i na kalendarzu
nie dotyczy zarejestrowanego znaku sfownego »SILVER«, lecz kolorowego znaku graficznego, czyli
nalepki na piwo, na ktorej stowo »SILVER« pisane jest biatymi drukowanymi literami na czerwonym
sztandarze czesciowo zakrywajgcym zioty okrag, w ktérym znajdujg sie elementy stowne »Biére sans
alcool«, »Biére de haute qualité«, »pur malt« i »Brassée par le Brasseries Kronenbourg«. Nie oznacza to
automatycznie, ze znak nie byt uzywany w zarejestrowanej postaci. Kazdy przypadek nalezy
rozpatrywac¢ osobno. W tym przypadku Urzad uznaje, ze znak »SILVER« jest rzeczywistym znakiem
towarowym. Inne elementy stowne, tj. »Biére sans alcool«, »Biére de haute qualité«, »pur malt« i
»Brassée par le Brasseries Kronenbourg«, oraz element graficzny majg drugorzedne znaczenie w
stosunku do znaku »SILVER«. Z badan marketingowych, artykutu prasowego i faktur réwniez jasno
wynika, ze »SILVER« jest rzeczywistym znakiem towarowym. Urzad uznaje, ze uzycie stowa »SILVER«

jest na tyle dominujgce w znaku graficznym, Zze spetnia kryteria uzywania w zarejestrowanej postaci”.

Znaki graficzne

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1380
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Uzywanie znaku o charakterze czysto graficznym (bez elementéw stownych) w
postaci innej niz zarejestrowana zazwyczaj stanowi zmiane niemozliwg do
zaakceptowania.

W przypadku znakéw ztozonych (czyli znakéw sktadajgcych sie z elementéw
stownych i graficznych) z reguty zmiany niektérych elementéw graficznych nie
wptywajg na odrézniajgcy charakter znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana postac¢ Nr sprawy

12/01/2006, T-147/03, Quantum,

EU:T:2006:10;
el
Q‘Jﬂ;&m (UANTIEME odrzucono 15/03/2007,
C-171/06 P, Quantum,

EU:C:2007:171

s[J]ledynymi elementami, ktére odrézniajg uzywane przez skarzacg oznaczenie od wczesniejszego
krajowego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostat on zarejestrowany, sa, po pierwsze, stylizacja
litery »q«, przypominajgca tarcze zegara, oraz po drugie, uzycie wersalikow w okresleniu elementu
stownego wczeéniejszego krajowego znaku towarowego. Po pierwsze, chociaz prawda jest, ze stylizacja
litery »q« zostata bardziej wyrézniona w uzywanym oznaczeniu niz we wczesniejszym krajowym znaku
towarowym, to jednak charakter odrdzniajgcy wczesniejszego znaku towarowego wcigz wynika z catosci
elementu stownego tego znaku. Zresztg nalezy uscisli¢, ze stylizacja litery »q«, przypominajgca, jak to
zostato wczeéniej wskazane, tarcze zegara, nie posiada charakteru szczegdlnie odrézniajgcego dla
towaréw nalezacych do klasy 14 — jedynych towaréw, dla kiérych skarzgca przedstawita dowody
uzywania wczesniejszego znaku towarowego. Po drugie, jezeli chodzi o uzycie wersalikow, to wystarczy
wskazaé, ze nie sg one przejawem jakiejkolwiek oryginalno$ci i rowniez nie zmieniajg charakteru
odrézniajgcego wczesniejszego krajowego znaku towarowego. Wynika z tego, ze przedstawione przez
skarzgcg $rodki dowodowe odnoszgce sie do oznaczenia przedstawionego powyzej w pkt 10,
uzywanego w odniesieniu do towarow z klasy 14, tj. »zegarkow i paskéw lub bransoletek do zegarkéw,
mogly zosta¢ zgodnie z przepisami uwzglednione przez Izbe Odwotawczg dla celdéw oceny, czy skarzgca

wykazata rzeczywiste uzywanie wczesniejszego krajowego znaku towarowego” (pkt 28-30).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

@ 18/11/2015,
T-361/13,

@ 11 ] Spain VIGOR / VIGAR,

v'gar EU:T:2015:859

Wy
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Stowo ,vigar” jest stowem wymyslonym i dlatego z natury rzeczy ma odrézniajgcy charakter. Biorgc pod
uwage fakt, ze stowo ,vigar” jest jedynym elementem stownym, oraz ze wzgledu na jego nieodfgczny
odrézniajgcy charakter, centralne potozenie i dodatkowe elementy podkreslajgce jego obecno$¢, stowo

to jest najbardziej odrézniajgcym elementem wczesniejszego znaku.

Uzywana posta¢ rézni sie od zarejestrowanej postaci wczesniejszego znaku jedynie wyzszym
potozeniem jego owalnego tta, stosowaniem matych liter zamiast wielkich oraz zastgpieniem elementu
korony ciggiem trzech kropek. Sad zgodzit sie, ze inne potozenie tego samego ftta, uzycie wielkich lub
matych liter, gdy sg to litery standardowe sktadajgce sie na to samo okreslenie, lub zastgpienie
elementem ozdobnym (ciggiem kropek) elementu pochwalnego, gdy oba te elementy stuzg wzmocnieniu
okreslenia ,vigar”, to drobne réznice, ktére nie zmieniajg odrdzniajgcego charakteru wczesniejszego

znaku towarowego w zarejestrowanej postaci.

Ustalenie to nie jest kwestionowane, jezeli wzig¢ pod uwage drugg uzywang postaé, poniewaz nawet
jezeli w tym przypadku nie ma podstawowego tla, a obecne jest stowo ,Hiszpania”, to stowo to bedzie

rozumiane jako dodatek czysto opisowy (pkt 70-74).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

. 10/12/2015,
vieta

Blictdl | yizen 12

EU:T:2015:950

Odrozniajacy charakter znaku zasadniczo wynika nie z jego elementéw graficznych, a ze stowa ,vieta”.
Element ten ma wysoce odrdzniajgcy charakter i zajmuje wazne miejsce w catosciowym wrazeniu
wywieranym przez zarejestrowang posta¢ znaku, podczas gdy elementy graficzne majg jedynie staby
odrézniajacy charakter i zajmujg drugorzedng pozycje w catosciowym wrazeniu. Te elementy graficzne,
w tym uzyty krdj czcionki, majg stosunkowo niewielki wptyw wizualny. Prostokatne obramowanie nie jest
oryginalne pod wzgledem zwyktego uzywania handlowego. Jezeli chodzi o elementy graficzne
sktadajace sie z jednej strony z szarych prostokgtow oddzielajgcych litery w stowie ,vieta”, a z drugiej
strony z biatych prostokgtow widniejgcych posrodku bokéw prostokatnego obramowania, sg one bardzo

mate, nie rzucajg sie w oczy i nie sg niczym oryginalnym (pkt 47 i 48).

Ma to szczegodlne znaczenie w sytuacji, gdy element graficzny ma przewazajaco
opisowy charakter w stosunku do wtasciwych towarow i ustug.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1382
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01/03/2013,

R 2604/2011-1,
GRECO TAVERNA

Taverna MEDITERRANEAN
WHITE CHEESE

,W odniesieniu do produktu »FETA, jezeli chodzi o dwie greckie flagi obok stowa »TAVERNA«, nalezy
zauwazy¢, ze obowigzek uzywania zarejestrowanej postaci znaku towarowego w obrocie handlowym nie
wymaga od jego wiasciciela uzywania tego znaku osobno w obrocie handlowym. Artykut 15 ust. 1 RWZT
[obecnie art. 18 ust. 1 RZTUE] nie wyklucza mozliwosci dodania przez wtasciciela znaku towarowego
kolejnych elementéw (dekoracyjnych lub opisowych), a nawet innych znakéw takich jak jego marka
taczona na opakowaniu produktu, o ile znak towarowy »w zarejestrowanej postaci« pozostaje wyraznie
rozpoznawalny i w indywidualnej formie. Dwie greckie flagi nie majg zadnego odrdzniajgcego charakteru
w odniesieniu do przedmiotowych produktéw, o ktérych powszechnie wiadomo, ze sg specjalnosciami
kuchni greckiej. Potwierdza to cate opakowanie produktu, ktore jest utrzymane w kolorach niebieskim i
bialym zgodnie z kolorystyka flagi greckiej oraz ukazuje obraz scenerii przywodzgcy na mysl| krajobraz

$rodziemnomorski, a takze symbol chronionej nazwy pochodzenia pod tym obrazem” (pkt 39).

Sytuacja taka ma miejsce réwniez wowczas, gdy elementy dominujgce pozostajg
niezmienione (przywofany powyzej wyrok z 24/11/2005, T-135/04, Online Bus,
EU:T:2005:419).

W przypadku .- konkretnie zmian koloru nalezy przede wszystkim odpowiedzie¢ na
pytanie, czy znak w uzywanej postaci zmienia odrdzniajgcy charakter
zarejestrowanego znaku, tj. czy uzywanie kolorowego znaku, podczas gdy
zarejestrowany jest znak czarno-biaty lub w skali szarosci (i odwrotnie), stanowi
zmiane zarejestrowanej postaci. Urzad i szereg urzeddw ds. wiasnosci intelektualne;j
Unii Europejskiej uzgodnity w ramach Europejskiej Sieci Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych powszechng praktyke, zgodnie z ktérg zmiana jedynie koloru
nie zmienia odrézniajgcego charakteru znaku towarowego, o ile:

® elementy stowne/graficzne sg zbiezne i stanowig gtéwne elementy odrézniajgce;

® zachowany jest kontrast odcieni;

® Kolor lub potgczenie koloréw same w sobie nie majg odrézniajgcego charakteru;

® Kkolor nie jest jednym z gtéwnych czynnikow decydujgcych o ogélnym odrézniajgcym
charakterze oznaczenia.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzagd Uwagi ogdlne, Cze$¢ C Strona 1383
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Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

24/05/2012,
T-152/11,

Mad ,

EU:T:2012:263

Sad uznal, ze w przypadku braku zastrzezenia koloru w zgloszeniu uzywanie innych kombinagciji
kolorystycznych ,musi by¢ dozwolone, o ile litery sg skontrastowane z ttem”. Sgd zwrdécit rowniez uwage
na szczegolny sposéb utozenia liter M, A, D w ZTUE. W zwigzku z tym przedstawienia oznaczenia, w

ktérych zachowano utozenie liter lub kontrast kolorystyczny, stanowig rzeczywiste uzywanie (pkt 41 i 45).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

23/06/2011,

BLANCO RO  NEGRO

(LASUR)

R 1479/2010-2,

VOLKS-LASUR (fig.) /

LASUR et al.

Element stowny uznano za dominujgcg ceche znaku graficznego, jako ze znajdowat sie w centralnym

potozeniu i byt pisany wielkimi literami. Uznano, ze odrdzniajgcy charakter nie ulegt zmianie (pkt 15).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
29/04/2010,
- i R 877/2009-1,
I I Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi
B (fig.)
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1384
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,Pomaranczowe tto jest kolorem opakowania produktow. Znak pisany jest czarng czcionkg na biatym tle i
ma srebrng obwodke podobng do wczesniejszego zarejestrowanego znaku. Kréj czcionki zostat nieco
unowoczesniony i usunieto dywiz pomiedzy »Bi« a »Fi«. Mozna jednak uzna¢, ze sg to drobne zmiany,
ktére nie wptywajg na charakter odrézniajgcy znaku w postaci, w jakiej zostat zarejestrowany [...] Krgj
czcionki zostat unowoczesniony, ale litery majg wcigz zaokraglony ksztatt, a brak dywizu moze w ogéle
nie zostaé zauwazony. Charakter odrézniajgcy wczesniejszego znaku wcigz opiera sie na czarnych
literach »Bi Fi«, z ktérych »B« i »F« sg wielkie, a obie litery »i« mate, na biatym tle ze srebrng obwo6dkg”
(pkt 45).

Znaki trojwymiarowe

Uzywanie znaku tréjwymiarowego w réznych rozmiarach zazwyczaj stanowi uzywanie
znaku w zarejestrowanej postaci. Dodanie elementu stownego lub graficznego z reguty
nie wptywa na odrozniajgcy charakter takiego znaku.

Znaki bedgce kolorem

Znaki bedace kolorem to znaki sktadajgce sie z jednego lub kilku koloréw. Jesli znak
jest kombinacjg kolorow, rejestracja musi wskazywaé proporcjonalny udziat kazdego
koloru i okreslaé sposéb ich przedstawienia.

Znaki bedgce kolorem muszg by¢ uzywane z zachowaniem kolorow w zarejestrowane;j
postaci. Nieznaczne zmiany odcienia lub natezenia koloru nie majg wptywu na
odrdzniajgcy charakter.

Jesli kombinacja kolorow zostata zarejestrowana bez wskazania proporcji kolorow,
zastosowanie zmiennych proporcji nie wptywa na odrozniajgcy charakter. Sytuacja
przedstawia sie odmiennie, gdy poszczegdlne proporcje zostaty zastrzezone, a
nastepnie znaczgco zmienione w trakcie uzywania.

W przypadku zarejestrowania koloru lub kombinacji koloréw uzywanie znaku w
pofgczeniu z odrézniajacym lub opisowym stowem nie wplywa na odrdzniajgcy
charakter. Ponizej przedstawiono analogiczny wyrok Sgdu w sprawie dowodu
uzyskania przez znak charakteru odrozniajgcego:

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

28/10/2009,

T-137/08,

- (ze znakiem stownym John | Green/Yellow ,

Deere) EU:T:2000:417
(sprawa dotyczaca
bezwzglednych podstaw)
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1385
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.Kolory objete wnioskiem o rejestracje zostaly oznaczone zgodnie z systemem Munsella: 9.47
GY3.57/7.45 (zielony) i 5.06 Y7.63/10.66 (z6tty). Opis precyzuje, ze »nadwozie pojazdu jest zielone [i ze]

kota sg zote«, jak ilustruje zatgczony do wniosku i przedstawiony ponizej wizerunek

6o

" (pkt 3).

+Z powyzszego wynika, ze o ile prawdg jest, ze sporny znak towarowy byt uzywany i reklamowany
tacznie ze stownym znakiem towarowym John Deere [podkreslenie Urzedu] i ze wydatki interwenienta
zwigzane z reklamg w Unii Europejskiej zostaty przedstawione w catosci a nie indywidualnie dla kazdego
z krajow, o tyle skarzgca btednie utrzymuje, Zze nie zostato prawnie dowiedzione, ze interwenient uzywat
na swoich towarach kombinacji koloréw zielonego i zéltego jako znaku towarowego i ze
rozpowszechnienie tych towaréow byto na dzien 1 kwietnia 1996 r. we wszystkich panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej intensywne i dtugotrwate” (pkt 46).

Niemozliwe do zaakceptowania zmiany

W przypadku znakoéw ztozonych z wielu elementéw — sposrdd ktérych tylko jeden lub
niektére majg odrozniajgcy charakter, pozwalajgc na rejestracje znaku jako catosci —
zmiana takich elementow, ich pominiecie lub zastgpienie innymi elementami wywota na
0go6t zmiane charakteru odrézniajgcego tego znaku.

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy

30/03/2007, R 159/2005-4,
MEXAVIT MEXA-VIT C
Metavit / MEXA-VIT C et al.

W tym przypadku inna pisownia i dodanie litery ,C” zmieniajg odrozniajgcy charakter zarejestrowanego
oznaczenia, jako ze obecnie litery ,VIT” odbierane sg jako element opisowy, czyli ,VIT C” (co odnosi sie

do ,witaminy C”).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
i I & 09/09/2011, R 2066/2010-4,
LLOYDS P
- LLOYD'S HAPAG LLOYD EXPRESS
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1386
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.Katalogi »NOVEDADES« z lat 2004-2009 konsekwentnie przedstawiajg znak

LLOYD'S

i tylko w tej wersji. Nie stanowi to uzywania znaku [w zarejestrowanej postaci] (z kolorem lub bez)
dopuszczalnego na podstawie art. 15 ust. 1 lit. a) RWZT [obecnie art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE]. Sam fakt,
ze oba znaki zawierajg element stowny »LLOYD’S«, nie wystarcza do tego celu. Réwniez elementy
graficzne wczesniejszego znaku muszg znajdowaé sie w uzywanej postaci znaku. Uzywana postac
cechuje sie inng czcionkg oraz brakuje w niej na koncu pojedyncze;j litery »L« wpisanej w okrag, a takze
okregu wokét stowa »LLOYD’S«. Innymi stowy, brakuje w niej wszystkich elementéw graficznych. W
gornej czesci znaku w uzywanej postaci zwraca uwage symbol lecagcego ptaka z diugim dziobem.
Pominiecie wszystkich elementéw graficznych znaku w zarejestrowanej postaci i dodanie innego
elementu graficznego w uzywanej postaci znaku zmienia jego charakter odrdzniajgcy, znacznie

wykraczajgc poza zakres zwyktej zmiany lub modernizacji” (pkt 35).

Zarejestrowana postac Rzeczywiscie uzywana posta¢ | Nr sprawy
15/12/2015,
il T-83/14,
A [" [—I‘" R ARTHUR & ASTON / Arthur
' ' — EU:T:2015:974

Pomiedzy uzywanym oznaczeniem a wcze$niejszym znakiem w jego zarejestrowanej postaci istniejg
znaczne roznice. Réznice te sg na tyle duze, ze zmieniajg, z punktu widzenia przecietnego francuskiego
konsumenta, na ktérego ukierunkowane sg towary nalezace do w klasy 25, odrdzniajgcy charakter
wczesniejszego znaku w jego zarejestrowanej postaci. Element graficzny tego znaku, sktadajacy sie ze
stylizowanego podpisu, catkowicie znika z uzywanego oznaczenia i jest zastgpiony zupetnie innym
elementem graficznym, bardzo klasycznym, symetrycznym i statycznym. W zarejestrowanej postaci
wczesdniejszego znaku zwraca uwage asymetria i dynamizm wynikajgce z ukierunkowania liter z lewej
strony do prawej. R6znice miedzy wyzej wspomnianym znakiem a oznaczeniem nie sg nieznaczne i nie
mozna uznaé, ze znak i oznaczenie sg zasadniczo rbwnowazne w rozumieniu orzecznictwa. Biorgc pod
uwage fakt, ze okreslony wzor graficzny stowa arthur’ przyczynia sie, poprzez to stowo, do
odrézniajgcego charakteru wczesniejszego znaku w jego zarejestrowanej postaci oraz ze w uzywanym
oznaczeniu wzor ten jest radykalnie zmieniony, réznice miedzy znakiem a oznaczeniem sg takie, ze

odrozniajagcy charakter znaku jest zmieniony (pkt 22—24).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1387
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2.8 Uzywanie znaku w odniesieniu do towarow lub ustug, dla
ktérych zostat zarejestrowany

Zgodnie z art. 18 RZTUE znak musi by¢é uzywany w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktérych zostat zarejestrowany, aby mozna byto go egzekwowaé. Zgodnie z art. 47
ust. 2 zdanie pierwsze RZTUE wczesniejszy zarejestrowany znak musi byé
rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do towaréw Ilub ustug, dla ktorych jest
zarejestrowany i kitére osoba wnoszgca sprzeciw przywoluje jako uzasadnienie
swojego sprzeciwu. W art. 47 ust. 2 zdanie trzecie RZTUE stwierdza sie zas, ze jezeli
wczesniejszy znak towarowy byt uzywany tylko w odniesieniu do czesci towarow lub
ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany, uznaje sie go — na potrzeby rozpatrywania
sprzeciwu — za zarejestrowany tylko dla tej czesci towardw lub ustug.

Sad stwierdzit w sprawie Aladin, co nastepuje:

Przepis art. 43 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 47. RZTUE], pozwalajgc na
uznanie, ze wczesniejszy znak towarowy zostat zarejestrowany jedynie dla czesci
towaréw lub ustug, dla ktorej zostat przedstawiony dowdd rzeczywistego uzywania,
stanowi po pierwsze ograniczenie praw wiasciciela z rejestracji wezesniejszego znaku
towarowego [...] oraz po drugie musi pozosta¢ w zgodzie z uzasadnionym interesem
tego wtadciciela w zakresie umozliwienia mu w przysztosci rozszerzenia gamy jego
towaréw lub ustug w granicach okreslen towaréow lub ustug, dla ktérych znak
towarowy zostat zarejestrowany, poprzez skorzystanie z ochrony uzyskanej przez
rejestracje wspomnianego znaku. Tym bardziej ma to miejsce w przypadku gdy, tak jak
W niniejszej sprawie, towary i ustugi, dla ktérych znak towarowy zostat zarejestrowany,
stanowig wystarczajgco ograniczong kategorie

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, podkreslenie Urzedu).

Analiza rzeczywistego uzywania powinna co do zasady objgé wszystkie
zarejestrowane towary lub obstugi, na ktérych oparty jest sprzeciw i co do ktérych
zgtaszajgcy ZTUE ztozyt wniosek o przedstawienie dowodu uzywania. Jednak w
sytuacjach, w ktorych prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd mozna w oczywisty
sposob ustalic - na podstawie niektérych wczesniejszych towaréw Ilub ustug,
prowadzona przez Urzad analiza rzeczywistego uzywania nie musi objg¢ wszystkich
wczesniejszych towarow lub ustug, lecz moze skupiC¢ sie jedynie na tych, ktore
wystarczajg do ustalenia identycznosci lub podobienstwa zakwestionowanych towaréw
lub ustug.

Innymi stowy, skoro mozna ustali¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w
oparciu o stwierdzenie rzeczywistego uzywania niektérych wczesniejszych towaréw lub
ustug, nie ma potrzeby badania dowodoéw przedstawionych przez osobe wnoszgca
sprzeciw w odniesieniu do pozostatych wczesniejszych towarow lub ustug.

W dalszej czesci przedstawiono wytyczne dotyczgce ustalania, czy wczesniejszy znak
towarowy byt rzeczywiscie uzywany w stosunku do zarejestrowanych towaréw i ustug.
Dalsze szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw,
dziat 2. Podwodjna identycznos¢ i prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad,

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1388
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rozdziat 2: Poréwnanie towardow i ustug, a w szczegélnosci praktyka dotyczgca
stosowania wszystkich ogolnych okreslen w nagtowku klasy, oraz w Wytycznych,
czes$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3: Klasyfikacja.

2.8.1
ustug

Poréwnanie uzywanych towarow/ustug ze specyfikacjg towardow/

Nalezy zawsze uwaznie sprawdzac, czy towary i ustugi, w stosunku do ktérych znak
jest uzywany, wchodzg w zakres kategorii zarejestrowanych towardéw i ustug.

Przyktady
Zarejestrowane towary Uzywane towary i
Nr sprawy . . . Komentarz
i ustugi ustugi
18/01/2011,  T-382/08, . Sprzedaz detaliczna | Niewtasciwe (pkt 47,
Obuwie
Vogue obuwia 48).
Obuwie ) Niewtasciwe (pkt 32)
Jello Schuhpark |1 dotyczgce obuwia
Wkiadki  higieniczne i
08/11/2001, Produkty ] e, | Niewtasciwe, cho¢
pieluchomaijtki dla 0s6b ]
R 807/2000-3, | farmaceutyczne, ) _| okreslone produkty
z brakiem kontroli
DEMARA / DEMAR |weterynaryjne i Srodki N mogg by¢ sprzedawane
L ; €Zynnosci
Antibioticos, S.A. dezynfekujgce o ) w aptekach (pkt 14, 16).
fizjologicznych
03/10/2008, Ustugi Zapewnienie  platformy
R 1533/2007-4, Geo |telekomunikacyjne w | dla zakupow w | Niewtasciwe (pkt 16)
Madrid (fig.) / GEO klasie 38 Internecie
Konserwowane,
suszone . i . gotowane
owoce i warzywa;
03/05/2004, skoncentrowane Polewy deserowe o
ekstrakty 'z owocow |smaku truskawkowym, | .
R 68/2003-2 o Niewtasciwe (pkt 20)
"I cytrusowych i innych, | karmelowym lub
SWEETIE / SWEETY . . )
dzemy; cukier, | czekoladowym
herbatniki, ciastka,
wyroby  cukiernicze i
stodycze
24/02/2010, ) Jednorazowe pieluchy z
Tekstylne pieluchy . ) . o
R 1519/2008-1, DADO / papieru i celulozy | Niewtasciwe (pkt 29)

DODOT et al.

dziecigce w klasie 25

(klasa 16)
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Zarejestrowane towary

Uzywane towary i

R 594/2009-2, BANIF /

klasie 35;

Srodkami finansowymi i

majgtkiem osobistym lub

e sprawy i i : Komentarz
i ustugi ustugi
Administrowanie,
reprezentacja i
doradztwo prawne w Administrowanie
18/06/2010, p

Niewtasciwe (pkt 39)

Projekty techniczne, | . h P
BANIF (fig.) . | nieruchomosciami
gospodarcze i (Klasa 36)
administracyjne w
klasie 42
Przetgczniki elektryczne | Urzgdzenia do| )
31/05/2011, B 1 589 871 | . . ) ) Niewtasciwe
i ,czesci lamp” oSwietlania
25/11/2002, B 253 494 Ustugi edukacyjne Ustugi rozrywkowe Niewfasciwe
Niewtasciwe, jako ze
zarejestrowane  ustugi
Swiadczone sg przez
specjalistyczne
przedsiebiorstwa
transportowe, ktorych
Dostawa do domu | dziatalno$¢ nie obejmuje
28/04/2011, Ustugi  transportu | im
. ) towaréw zakupionych w | $wiadczenia innych
B 1259 136 dystrybucji w klasie 39 )
sklepie ustug, podczas gdy
dostawa do domu

towaréw zakupionych w

sklepie jest jedynie
dodatkowg ustugg w
ramach handlu

detalicznego.
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Zarejestrowane towary Uzywane towary i
Nr sprawy Komentarz
i ustugi ustugi

Niewtasciwe. Jesli znak
towarowy jest
zarejestrowany dla
ogolnych okresSlen w
klasie 35, lecz dowody

Reklama, zarzadzanie w . . .
wskazujg jedynie na

dziatalno$ci . . dniesieni
uzywanie w odniesieniu
23/08/2012, gospodarczej, . Yy
o ) Ustugi handlu | do ustug handlu
R 1330/2011-4, administrowanie ] )
) . detalicznego detalicznego dla
AF (i dziatalno$cig . i
(fig.) okreslonych  towaréw,
gospodarczg, prace

nie stanowi to dowodu
biurowe w klasie 35
uzywania w odniesieniu
do konkretnych okreslen
w klasie 35 lub catego
nagtéwka klasy (pkt 25

przez analogie).

28.2 Znaczenie klasyfikaciji

Istotne jest ustalenie, czy konkretne towary lub ustugi, dla ktérych znak jest uzywany,
wchodzg w zakres jakiegokolwiek ogodlnego okreslenia nagtéwka konkretnej klasy
towardw lub ustug, a jesli tak, to ktérego.

Na przyktad nagtowek klasy 25 brzmi odziez, obuwie, nakrycia gtowy, a kazde z tych
trzech okreslen stanowi ,,0g6lne okreslenie”. Podczas gdy klasyfikacja stuzy z reguty
jedynie celom administracyjnym, dla oceny charakteru uzywania istotne jest ustalenie,
czy towary, w odniesieniu do kiorych znak jest uzywany, wchodzg w zakres ogolnego
okreslenia odziezy, obuwia, nakry¢ gtowy.

Taka sytuacja ma miejsce woéwczas, gdy podobne kategorie towaréw zostaty z
pewnych wzgledoéw zaliczone do réznych klas. Na przyktad buty sg zaklasyfikowane do
réznych klas w zaleznosci od zamierzonego przeznaczenia: obuwie ortopedyczne w
klasie 10 i zwykte obuwie w klasie 25. W oparciu o przedstawione dowody nalezy
ustali¢, ktérego rodzaju obuwia dotyczy uzywanie.

2.8.3 Uzywanie i rejestracja w odniesieniu do ogolnych okreslen
»-hagtébwkow klas”

Jesli znak zostat zarejestrowany dla wszystkich lub niektérych ogolnych okreslen
nagtowka konkretnej klasy i jest uzywany dla kilku towaréw lub ustug, ktére sg
prawidtowo zaliczone do tej samej klasy w oparciu o jedno z ogodlnych okreslen,
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uznaje sie, ze znak jest uzywany w odniesieniu do tego konkretnego ogodlnego
okreslenia.

Przyktad: Wczes$niejszy znak zarejestrowany jest dla odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy w
klasie 25. Dowody dotyczg ,spddnic”, ,spodni” i ,koszulek”.

Whiosek: Znak uzywany jest dla odziezy.

Z drugiej strony, jesli znak zostat zarejestrowany jedynie dla niektérych ogélinych
okreslen nagtowka konkretnej klasy, ale jest uzywany wytgcznie w odniesieniu do
towardw lub ustug, ktére wchodzg w zakres innego ogdlnego okreslenia w ramach tej
samej klasy, uznaje sie, ze znak nie jest uzywany w odniesieniu do zarejestrowanych
towardw lub ustug (zob. tez pkt 2.8.4 ponizej).

Przyktad: Wczesniejszy znak zarejestrowany jest dla odziezy w klasie 25. Dowody
dotyczg jedynie ,obuwia”.

Whniosek: Znak nie byt uzywany w stosunku do towarow, dla ktorych zostat
zarejestrowany.

284 Uzywanie w odniesieniu do podkategorii towaréw/ustug i podobnych
towarow/ustug

W tej czeSci omoéwiono zakres ochrony w przypadku uzywania dotyczgcego
podkategorii towardéw lub ,podobnych” towaréw (badz ustug).

Ogdlnie rzecz biorgc, nie mozna przyjgc, ze dowdd uzywania ,,réznych”, cho¢ w pewien
sposob ,powigzanych”, towaréw lub ustug automatycznie obejmuje zarejestrowane
towary i ustugi. W szczegolnosci w tym kontekscie nie mozna kierowaé sie
argumentem podobienstwa towaréw i ustug. Artykut 47 ust. 2 zdanie trzecie RZTUE
nie przewiduje wyjatku w tym wzgledzie.

Przyktad: Wczesniejszy znak zarejestrowany jest dla odziezy w klasie 25. Dowody
dotyczg jedynie ,obuwia”.

Whniosek: Znak nie byt uzywany w stosunku do towardéw, dla ktérych zostat
zarejestrowany.

2.8.4.1 Wczesniejszy znak zarejestrowany dla szerokiej kategorii towaréw/ustug

Sad orzekt w sprawie Aladin, co nastepuje:

w przypadku gdy znak towarowy zostat zarejestrowany dla kategorii towaréw lub ustug
wystarczajgco szerokiej, aby mozna byto wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii
mogacych wystepowac niezaleznie od siebie, dowdd rzeczywistego uzywania znaku
towarowego dla czesci tych towardw lub ustug zapewnia, na potrzeby postepowania w
sprawie sprzeciwu, ochrone jedynie dla tej lub tych podkategorii, do ktérych nalezg
towary Ilub ustugi, w odniesieniu do ktérych znak towarowy byt faktycznie
wykorzystywany.

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; zob. tez 16/07/2020, C-714/18 P,
tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1392
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 01/03/2021



Dziat 6 Dowdd uzywania

Jesli zatem wczesniejszy znak zostat zarejestrowany dla szerokiej kategorii towaréow
lub ustug, lecz osoba wnoszgca sprzeciw dowiodta, ze jest uzywany jedynie w
odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug wchodzacych w zakres tej kategorii,
powstaje wéwczas pytanie, czy przedstawione dowody swiadczg o uzywaniu jedynie w
odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug, ktére jako takie nie sg wymienione w
wykazie towarow lub ustug, czy tez w odniesieniu do szerokiej kategorii okreslonej przy
rejestraciji.

Sad ponadto wskazat, ze z jednej strony ostatnie zdanie art. 47 ust. 2 RZTUE nalezy
interpretowac¢ jako majgce na celu unikniecie szerokiej ochrony znaku towarowego
uzywanego jedynie dla czesci towardéw lub ustug, dla ktoérych zostat zarejestrowany,
wytgcznie z uwagi na to, ze zostat on zarejestrowany dla szerokiej gamy towarow lub
ustug. Nalezy zatem wzigé pod uwage zakres kategorii towardéw lub ustug, dla ktérych
wczesniejszy znak zostat zarejestrowany, w szczegdlnosci zas ogolnosé pojec¢ uzytych
w tym celu do opisu wspomnianych kategorii, a wszystko to w odniesieniu do towaréw
lub ustug, dla ktérych rzeczywiste uzywanie zostato w danym przypadku skutecznie
wykazane (pkt 44).

Z drugiej strony osoba wnoszgca sprzeciw nie musi przedstawi¢ dowodu uzywania dla
wszystkich gospodarczych odmian podobnych towaréw lub ustug, lecz wytgcznie dla
towardéw lub ustug wystarczajgco odmiennych, aby mogty stanowi¢ spéjne kategorie
lub podkategorie (pkt 46). Wiasciciel znaku towarowego nie ma bowiem w praktyce
mozliwo$ci przedstawienia dowodu uzywania tego znaku dla wszystkich mozliwych
wariantow towarow, ktorych dotyczy rejestracja.

Ochrona przystuguje zatem jedynie podkategoriom, do ktérych nalezg uzywane towary
lub ustugi, jesli:

1. znak towarowy zostat zarejestrowany dla kategorii towardéw lub ustug:
a. ktéra jest wystarczajgco szeroka, aby mozna byto w jej ramach wyrdznié, inaczej
niz arbitralnie, kilka podkategorii;
b. ktére mozna postrzegacé jako wystepujgce niezaleznie od siebie;

oraz

2. mozna wykazag¢, ze znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany jedynie w stosunku do
czesci pierwotnego szerokiego wykazu.

Nalezy odpowiednio -rozwazy¢ definicje podkategorii oraz wyjasni¢, w oparciu o
dowody przedstawione przez osobe wnoszgcg sprzeciw, czy uzywanie zostato
wykazane jedynie w stosunku do czesci pierwotnego szerokiego wykazu lub
podkategorii. Zob. przyktady w pkt 2.8.4.3 ponize;j.

Ma to szczegodlne znaczenie w przypadku znakow towarowych zarejestrowanych dla
produktéw farmaceutycznych, ktére sg zazwyczaj uzywane wylgcznie w odniesieniu do
jednego rodzaju leku na okre$long chorobe (zob. przyktady produktéow
farmaceutycznych w pkt 2.8.4.3 ponizej).

Z drugiej strony nalezy przyja¢, ze uzywanie dotyczy catej kategorii, jesli mozna podac
przyktady roznych produktdow nalezgcych do takiej kategorii i nie istnieje inna
podkategoria, ktéra obejmowataby poszczegdine produkty.
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Sporne oznaczenie Nr sprawy

09/09/2009, R 260/2009-4,
CARRERA
(wygasniecie)

Wykazane uzywanie znaku towarowego w odniesieniu do:

ozdobnego liternictwa;
pakietow zwigkszonych osiggow;
pokryw schowkow;

zestawow kot oraz zestawdw opon letnich i zimowych; oraz

naktadek na progi

uznano za dostateczny dowdd uzywania w odniesieniu do cze$ci pojazdéw mechanicznych i lagdowych,
dla ktérych znak zostat zarejestrowany. Gtéwnym argumentem byto to, ze znak towarowy byt uzywany w
stosunku do wielu réznych czesci pojazdéow mechanicznych, a zatem towary, w przypadku ktérych
wykazano uzywanie, obejmowaly szerokie spektrum czesci pojazdéw mechanicznych: elementy

nadwozia, podwozia, silnika, wnetrza, a takze elementy dekoracyjne.

W przypadku znaku zarejestrowanego dla szerokiej kategorii towarow i ustug, ktéry
nie jest wystarczajgco jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢ wiasciwym organom i
podmiotom gospodarczym na tej jedynej podstawie okreslenie zakresu ochrony,
powinna istnie¢, co do zasady, mozliwos¢ okreslenia doktadnego zakresu poprzez
dowdd uzywania (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 68—70; 04/03/2020,
C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P i C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON
ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Zastosowanie majg zasady ogodlne
przedstawione powyzej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat niejasnych i
nieprecyzyjnych okreslen — zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 2: Podwdjna
identycznos¢ i prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, rozdziat 2: Poréwnanie
towarow i ustug, pkt 1.5.2.

2.84.2 Wczesniejszy znak zarejestrowany dla scisle okreslonych towaréw/ustug

Dowdd rzeczywistego uzywania znaku dla niektorych okreslonych towardow lub ustug
musi natomiast objg¢ cata kategorie, jesli:

1. znak towarowy zostat zarejestrowany dla towaréw lub ustug okreslonych w sposéb
na tyle precyzyjny, ze

2. nie jest mozliwe dokonanie wewnagtrz danej kategorii istotnych podziatéw, ktére nie
bylyby sztuczne (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020,
C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 42).

W decyzji nalezy odpowiednio wskazac, w ktorych przypadkach nie mozna dokonac
podziatow, i w razie potrzeby podac ku temu powody.
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2.84.3  Przyktady

Zasadnicze znaczenie przy definiowaniu podkategorii ogdlnych okreslen ma
kryterium celu lub przeznaczenia danego produktu lub ustugi, jako ze tym wtasnie
kryterium kierujg sie konsumenci przy dokonywaniu zakupu (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355,
§ 37). Jezeli dane towary lub ustugi majg wiecej niz jedno przeznaczenie, nie jest
mozliwe stworzenie w sposob niearbitralny odrebnych podkategorii poprzez
rozpatrywanie kazdego z tych przeznaczen z osobna (16/07/2020, C-714/18 P, tigha /
TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

Innym kryterium majgcym zastosowanie przy definiowaniu odpowiedniej
podkategorii moze by¢ charakterystyka produktu lub ustugi, na przyktad charakter
produktu lub ustugi badz ich docelowy odbiorca. Pochodzenie geograficzne towaréw
nie ma znaczenia. Nawet jedli pochodzenie geograficzne win jest waznym czynnikiem
przy ich wyborze, czynnik ten nie jest tak istotny, by wina o réznych nazwach
pochodzenia mogtyby stanowi¢ podkategorie towardw, ktére mozna bytoby postrzegaé
niezaleznie (30/06/2015, T-489/13, VINA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446,
§ 37).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

ALADIN 14/07/2005, T-126/03

Towary i ustugi: $rodki do polerowania metali w klasie 3.

Ocena dowodu uzywania:Wczes$niejszy znak zostat zarejestrowany dla srodkéw do polerowania metali w
klasie 3, ale byt rzeczywiscie uzywany jedynie w odniesieniu do magicznej bawetny (ij. produktu do
polerowania metali bedacego bawetng impregnowang substancjg polerujacg). Sad uznat, ze ,srodki do
polerowania metali”, ktére same w sobie stanowig podkategorie $rodkéw do polerowania, sa
dostatecznie precyzyjnym i waskim okresleniem w odniesieniu do funkcji i przeznaczenia towarow
objetych zgtoszeniem. Nie mozna wyodrebni¢ zadnej dalszej podkategorii, ktéra nie bylaby sztuczna,
dlatego zatozono, ze uzywanie dotyczy catej kategorii Srodkéw do polerowania metali.

Sporne oznaczenie Nr sprawy

15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.)

PELLICO

Wygasniecie
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Sporne oznaczenie Nr sprawy

Towary i ustugi: odziez w klasie 25.

Ocena dowodu uzywania: uzycie zostato udowodnione tylko dla obuwia damskiego, ktére stanowi
wystarczajgco odrebng podkategorie w ramach szerokiej kategorii obuwia. Docelowy konsument nie
chce tylko zaspokoi¢ potrzeb zwigzanych z okryciem i ochrong wtasnych stop, ale poszukuje konkretnie
obuwia damskiego. Realia rynku takze przemawiajg za takim podziatem: wiele sklepéw obuwniczych
oferuje wytacznie obuwie dla kobiet albo fizycznie oddziela dziat obuwia damskiego od pozostatych (pkt
32, 39-42).

Zakwestionowane oznaczenie Nr sprawy

19/06/2007, R 378/2006-2, TURBO
Turbo

Wygasniecie

Towary i ustugi: odziez w klasie 25.

Ocena dowodu uzywania: Izba stwierdzita, ze poza strojami kgpielowymi na fakturach i w katalogach
pojawita sie wzmianka o innych rodzajach odziezy, na przyktad podkoszulkach, szortach typu bermudy,
spodenkach kolarskich i bieliznie damskiej (pkt 21). Na tej podstawie uznata, ze udowodniono uzywanie
zakwestionowanego znaku towarowego w stosunku do. odziezy (pkt 22). Izba uznata ponadto za
praktycznie niemozliwe, a z catg pewnoscia nadmiernie ucigzliwe, natozenie na wiasciciela ZTUE
zarejestrowanego dla odziezy obowigzku udowodnienia uzywania we wszystkich mozliwych
podkategoriach, ktére zgtaszajgcy mogitby mnozy¢ bez konca (pkt 25).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

19/01/2009, R 1088/2008-2,

”“I EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.);

ePco potwierdzono wyrokiem 15/12/2010, T-132/09,
‘WA Epcos, EU:T:2010:518

Towary i ustugi: urzgdzenia i przyrzgdy pomiarowe w klasie 9

Ocena dowodu uzywania: Znak byt uzywany w stosunku do urzgdzen do pomiaru temperatury, cisnienia i
wysokosci oraz czesci do takich urzadzen. W zaskarzonej decyzji stwierdzono, ze pierwotne okreslenie
wczesdniejszego znaku dla urzgdzen i przyrzagdéw pomiarowych bylo ,bardzo szerokie” i uznano, w
oparciu o kryteria ustanowione w sprawie Aladin, ze uzywanie zostato faktycznie wykazane jedynie dla
podkategorii towaréw, a mianowicie urzgdzen do pomiaru temperatury, ci$nienia i wysoko$ci oraz czesSci
do takich urzgdzen. 1zba uznata powyzsze podejscie za zasadne, biorgc pod uwage okolicznosci sprawy,

i potwierdzita w tym zakresie argumentacje i ustalenia zawarte w zaskarzonej decyzji (pkt 29).
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Sporne oznaczenie Nr sprawy

23/07/2009, R 1166/2008-1, ICEBERG
ICEBERG
Wygasniecie

Towary i ustugi: urzgdzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, chtodzenia, suszenia, wentylacji,

zaopatrzenia w wode w klasie 11.

Ocena dowodu uzywania: Izba uznata, ze uzywanie znaku towarowego wykazano wytgcznie w
odniesieniu do lodéwek, zamrazarek i klimatyzatoréw dla jachtéw i fodzi (pkt 26). Towary te nalezg do
podkategorii urzgdzenia do ogrzewania (o ile klimatyzator moze réwniez stuzyé do ogrzewania),
urzgdzenia do chtodzenia (o ile klimatyzator, lodéwka i zamrazarka mogg utrzymywac¢ niskg temperature
powietrza/przedmiotéw) oraz urzgdzenia do wentylacji (o ile klimatyzator, lodéwka i zamrazarka
posiadajg obwody wentylacyjne), dla ktdérych znak zostat zarejestrowany. Z tego wzgledu Izba
stwierdzita, ze znak powinien pozosta¢ zarejestrowany dla powyzszych podkategorii (pkt 27). Izba nie
uznata jednak za stosowne, aby ograniczy¢ zakres ochrony znaku towarowego do jachtéw i todzi.

Spowodowatoby to dalszy podziat ,podkategorii” i stanowitoby nieuzasadnione ograniczenie (pkt 28).

Whiosek: uznano, ze uzywanie zostato wykazane dla urzgdzen do ogrzewania, chtodzenia i wentylacji.

Sporne oznaczenie Nr sprawy

02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS
LOTUS
Wygasniecie

Towary i ustugi: okrycia wierzchnie i bielizna, wyroby poriczosznicze, gorsety, krawaty, szelki, rekawiczki

w klasie 25.

Ocena dowodu uzywania: Nie przedstawiono dowodoéw dotyczgcych gorsetow, krawatow, szelek. W
zadnym z przedstawionych dowoddéw nie ma wzmianki o tych towarach. Uzywanie nalezy wykaza¢ w
odniesieniu do wszystkich towaréw lub ustug, dla ktorych znak towarowy zostat zarejestrowany. Znak
towarowy zarejestrowany jest dla okry¢ wierzchnich i bielizny, ale rowniez dla konkretnych produktow w
tej kategorii, miedzy innymi gorsetéw, krawatéw, szelek. Uzywanie w stosunku do innych towaréw, nawet
jesli rowniez nalezg do kategorii okry¢ wierzchnich i bielizny, nie wystarcza do utrzymania ochrony dla
tych towaréw na mocy prawa znakéw towarowych. Wydziat Uniewaznien uznat jednak uzywanie za
wystarczajgce, jako ze w mysl wyroku w sprawie Aladin (4/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
gorsety, krawaty, szelki wchodzg w zakres okre$lenia rodzajowego okrycia wierzchnie i bielizna. Cho¢
tak istotnie jest, kwestia ta ma drugorzedne znaczenie wobec ustalenia, czy uzywane towary w ogole
wchodzg w zakres zastrzezonego okreslenia. Tak nie jest w przypadku gorsetow, krawatéw, szelek. Jesli
poza ogolnym okresleniem rodzajowym znak towarowy wyraznie odnosi sie¢ do konkretnych towaréw
wchodzgcych w zakres takiego okreslenia, warunkiem utrzymania rejestracji dla takich konkretnych

towardw jest uzywanie znaku towarowego w stosunku do nich (pkt 25).
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

16/12/2010, R 1113/2009-4,
GRAF-SYTECO
GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO

Towary i ustugi: urzgdzenia elektryczne (uwzglednione w klasie 9); urzgdzenia optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; sprzet do przetwarzania danych i komputery, szczegdlnie do
obstugi, monitorowania i kontroli maszyn, instalacji, pojazdéw i budynkdéw; nagrane programy
komputerowe; kasy elektroniczne w klasie 9; naprawy w klasie 37 i programowanie komputerowe w
klasie 42.

Ocena dowodu uzywania:Urzgdzenia, co do ktérych osoba wnoszgca sprzeciw wykazata, ze zostaty
przez nig wprowadzone na rynek, wchodzg w zakres okreslenia sprzet w klasie 9. Jest to jednak szeroka
kategoria, zwlaszcza biorgc pod uwage wysoki poziom rozwoju i specjalizacji w tej dziedzinie, i moze by¢
podzielona na podkategorie w zaleznosci od faktycznie produkowanych wyrobow. W przedmiotowej
sprawie towary nalezy ograniczy¢ do przemystu motoryzacyjnego. Jako ze osoba wnoszgca sprzeciw
zobowigzana jest zapewni¢ klientom gwarancje, mozna uznaé, ze wykazata ona uzywanie w odniesieniu
do ustugi polegajgcej na naprawach przedmiotowych urzadzen (klasa 37). Izba stwierdzita réwniez, ze
nagrane programy komputerowe w klasie 9 sg bardzo obszerng kategorig i muszg by¢ ograniczone do
rzeczywistego obszaru dziatalnosci osoby wnoszgcej sprzeciw (pkt 30-31). Nie przedstawiono zadnych

dowodow w odniesieniu do klasy 42.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

20/09/2010, R 155/2010-2,
HEMICELL
HICELL (fig.) / HEMICELL

Towary i ustugi: pasza dla zwierzat w klasie 31, karmy i pasze dla zwierzat oraz nielecznicze dodatki do
paszy dla zwierzat, wszystkie ujete w klasie 31.

Ocena dowodu uzywania:W zaskarzonej decyzji btednie uznano, ze wczesniejszy znak byt rzeczywiscie
uzywany w odniesieniu do paszy dla zwierzgt w klasie 31 oraz karm i pasz dla zwierzat oraz
nieleczniczych dodatkéw do pasz dla zwierzagt, wszystkich ujetych w klasie 31, jako ze jest to niezgodne
z ustaleniami Sadu w sprawie Aladin. Nie mozna przyjg¢ argumentacji przedstawionej w zaskarzonej
decyzji, jako ze nalezato sprawdzi¢, czy kategoria towaréw objetych wczesniejszym znakiem poddaje sie
podziatowi na niezalezne podkategorie i czy towary, w stosunku do ktérych wykazano uzywanie
wczesniejszego znaku, mogg zosta¢ zaliczone do jednej z tych podkategorii. Z tego wzgledu Izba
uznaje, do celdw rozpatrzenia sprzeciwu, ze wczesniejszy ZTUE zostat zarejestrowany jedynie dla

dodatkow do pasz dla zwierzgt w klasie 31.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1398
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 01/03/2021



Dziat 6 Dowdd uzywania

Sporne oznaczenie Nr sprawy

18/11/2015,
VIGOR T-361/13,

VIGOR / VIGAR

Towary i ustugi: wszelkiego rodzaju szczotki do czyszczenia i higieny w klasie 21.

Wykazane uzywanie znaku towarowego m.in. w odniesieniu do miotet, szczotek i ggbek zostato uznane
za wystarczajgcy dowod uzywania w odniesieniu do ,wszystkich rodzajow szczotek do czyszczenia i
higieny”, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany. Sad stwierdzit, ze te produkty gospodarstwa
domowego i produkty kuchenne nie stanowig kategorii wystarczajgco szerokiej, by konieczne byto ich
identyfikowanie w ramach podkategorii, w ktérych nalezy udowodni¢ rzeczywiste uzywanie. Nalezy

raczej stwierdzic, ze nie jest mozliwe dokonanie znaczacych podziatow w tej kategorii towardw.

Produkty farmaceutyczne

W kilku przypadkach Trybunat musiat okresli¢ odpowiednie podkategorie produktow
farmaceutycznych w klasie 5. Uznat on, ze cel i przeznaczenie produktu leczniczego
okreslone sg w jego wskazaniach leczniczych. Wskazanie lecznicze ma zatem
kluczowe znaczenie dla okreslenia odpowiedniej podkategorii  produktow
farmaceutycznych. Inne kryteria (np. postaé farmaceutyczna, substancje czynne,
dostepnosc¢ na recepte lub bez recepty) nie majg w tym wzgledzie znaczenia.

Trybunat uznat za  odpowiednie 'nastepujgce  podkategorie  produktow
farmaceutycznych:

Nr sprawy Odpowiednie Nieodpowiednie
Inhalatory proszkowe w
Produkty  farmaceutyczne do ) ) )
4 . | pojemniku wielodawkowym
13/02/2007, T-256/04, Respicur | stosowania w chorobach drég o ;
zawierajgce kortykoidy,

oddechowych. .
wydawane wytgcznie na recepte.

Produkty farmaceutyczne
Produkty  farmaceutyczne do

23/09/2009, T-493/07, Famoxin stosowania w chorobach uktadu

krazenia.

zawierajgce digoksyne do
stosowania u ludzi w chorobach

uktadu krazenia.

Sterylny roztwor adenozyny do
16/06/2010, T-487/08, Kremezin, | Produkty = farmaceutyczne  do | stosowania w leczeniu okre$lonej
EU:T:2010:237 stosowania w chorobach serca. choroby serca, podawany

dozylnie w szpitalach.

17/10/2006, T-483/04, Galzin,

Produkty na bazie wapnia. Produkty farmaceutyczne.
EU:T:2006:323
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2.8.5 Uzywanie znaku w odniesieniu do komponentéw i obstugi
posprzedaznej zarejestrowanych towarow

W wyroku w sprawie Minimax Trybunat stwierdzit, Ze w pewnych okolicznosciach
mozna uznac, iz znak jest rzeczywiscie uzywany rowniez w odniesieniu do
.Zarejestrowanych” towaréw, ktére byty niegdys sprzedawane, ale nie sg juz dostepne
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 et seq.).

® Taka sytuacja moze mieC miejsce, gdy wtasciciel znaku towarowego, pod ktérym
takie towary byly wprowadzone do obrotu, sprzedaje czesci bedace integralng
czescig skfadu lub konstrukcji uprzednio sprzedawanych towarow.

® To samo dotyczy sytuacji, gdy wtasciciel znaku towarowego rzeczywiscie go uzywa
w odniesieniu do obstugi posprzedaznej, takiej jak sprzedaz akcesoriow lub czesci
badz swiadczenie ustug w zakresie konserwaciji i napraw.

Oznaczenie Nr sprawy

Minimax 11/03/2003, C-40/01

Towary i ustugi: gasnice i powigzane produkty a komponenty i ustugi posprzedazne.

Ocena dowodu uzywania: Uprawnienie firmy Ansul do sprzedazy gasnic pod markg Minimax wygasto w
latach 80. XX wieku. Od tego czasu Ansul nie prowadzi sprzedazy gasnic pod tg markg. Ansul
sprzedawat jednak komponenty i $rodki do gaszenia. ognia do gasnic oznaczone przedmiotowym
znakiem, zobowigzujgc sie do ich konserwacji. W tym samym okresie $wiadczyt rowniez ustugi
konserwacji, kontroli i naprawy sprzetu oznaczonego znakiem Minimax, uzywat tego znaku na fakturach
zwigzanych z tymi ustugami, a takze umieszczat na sprzecie naklejki ze znakiem oraz paski z hastem
»Gebruiksklaar Minimax” (Gotowy do uzycia Minimax). Naklejki i paski byly rowniez sprzedawane firmom

zajmujgcym sie konserwacjg gasnic.

Ten wniosek Trybunatu nalezy jednak interpretowac w $cisly sposob i stosowac
jedynie w wyjatkowych przypadkach. W sprawie Minimax Trybunat zgodzit sie, ze znak
towarowy byt uzywany w odniesieniu do towardw innych niz zarejestrowane, co jest
wbrew ogélnej zasadzie przyjetej w art. 47 ust. 2 RZTUE.

2.8.6 Uzywanie w przypadku sprzedazy wiasnych towaréw producenta

Ustugi sprzedazy detalicznej w klasie 35 sg zdefiniowane w uwagach wyjasniajgcych
do klasyfikacji nicejskiej jako

(...) dokonanie selekcji, z myslg o osobach trzecich, réznych produktéw (bez
uwzglednienia transportu), tak by umozliwi¢ konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach; ustugi te mogg by¢ swiadczone przez sklepy detaliczne,
hurtownie, za posrednictwem automatéw do sprzedazy, katalogdw sprzedazy
wysytkowej lub za posrednictwem medidéw elektronicznych, m.in. za posrednictwem
stron internetowych lub programéw telewizyjnych (telezakupy).
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Z uwag wyjasniajgcych wynika, ze pojecie ,ustug sprzedazy detalicznej” obejmuje trzy
podstawowe cechy: po pierwsze, ze celem tych ustug jest sprzedaz towarow
konsumentom, po drugie, ze towary te sg oferowane konsumentom w taki sposéb, by
umozliwi¢ im obejrzenie i nabycie ich w dobrych warunkach, i po trzecie, ze sa
dostarczane z myslg o osobach trzecich (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P,
C-157/18 P i C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 126). ,Osoby trzecie” korzystajgce z ,dokonania selekcji [...]
réznych produktéw” to rézni producenci poszukujgcy zbytu dla swoich towardw.

Trybunat orzekt, ze celem handlu detalicznego jest sprzedaz towaréw konsumentom.
Obejmuje ona, oprocz legalnej transakcji sprzedazy, wszelkie dziatania podejmowane
przez przedsiebiorce w celu zachecenia do zawarcia takiej transakcji. Owa dziatalno$é
handlowa polega w szczegdlnosci na wyselekcjonowaniu asortymentu towarow
oferowanych do sprzedazy oraz zaproponowaniu réznych $swiadczen majacych na celu
sktonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedazy raczej z danym sprzedawca, a
nie jego konkurentem (07/07/2005, C 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Na
przyktad pojecie ,ustug sprzedazy detalicznej” obejmuje Swiadczone przez galerie
handlowg i skierowane do konsumenta ustugi w celu umozliwienia mu obejrzenia i
nabycia towaréw w dobrych warunkach i z korzyscig dla przedsiebiorstw Swiadczacych
swe ustugi w danej galerii (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P i
C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130).
Trybunat potwierdzit, ze ustugi mogg by¢ réwniez przedmiotem handlu detalicznego,
poniewaz istniejg sytuacje, w ktérych podmiot gospodarczy dokonuje selekcji i
przedstawia asortyment ustug oferowanych przez osoby trzecie, tak aby konsument
mogt dokona¢ miedzy nimi wyboru za posrednictwem jednego tylko posrednika
(10/07/2014, C-420/13, Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Podobnie jak reklama wiasnych towarow nie stanowi wykorzystania do ustug
reklamowych w klasie 35, tak tez nie dochodzi do uzywania w odniesieniu do ustug
sprzedazy detalicznej w klasie 35, gdy producent jedynie sprzedaje wtasne towary za
posrednictwem swojego sklepu lub strony internetowej. Sprzedaz przez producenta
jego wiasnych towaréw nie jest niezalezng ustuga, lecz dziatalnoscig objetg ochrong
wynikajgcg z rejestracji towarow. Nie byloby wiasciwe zréwnanie ochrony przyznane;j
przez rejestracje dla towarow w ktérejkolwiek z klas od 1 do 34 z ochrong przyznang
przez rejestracje dla ustug detalicznych klasy 35. Chociaz producenci mogg swiadczy¢
ustugi pomocnicze (takie jak prowadzenie punktu sprzedazy ze sprzedawcami,
reklama, doradztwo, ustugi posprzedazne itp.) w trakcie sprzedazy witasnych towardw,
takie dziatania wchodzg w zakres pojecia odpfatnej ,ustugi’ tylko wtedy, gdy nie
stanowig integralnej czesci wprowadzania do obrotu towaréw (10/07/2014, C-421/13,
Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). W konsekwencji, jezeli producent uzywa znaku
towarowego w odniesieniu do dziatan, ktore stanowig integralng czeS¢ wprowadzenia
do obrotu jego wtasnych towardw, nie dochodzi do uzywania w odniesieniu do ustug
sprzedazy detalicznej takich towaréw w klasie 35. Interpretacja ta znajduje réwniez
potwierdzenie w przyktadach uzywania (stanowigcych naruszenie) podanych w art. 9
ust. 3 RZTUE.
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Taka dziatalnos¢ handlowa nie bytaby réwniez zgodna z definicjg ,ustug sprzedazy
detalicznej” zawartg w uwagach wyjasniajgcych do klasyfikacji nicejskiej i
interpretowang przez Trybunatl, poniewaz nie wigze sie ona z zadng korzyscig dla
producentdéw zewnetrznych. Brakuje zatem istotnej zasadniczej witasciwosci ustug
detalicznych.

Ponadto rzeczywiste uzywanie musi by¢ zgodne z podstawowg funkcjg znaku
towarowego. Znak towarowy uzywany w odniesieniu do punktu sprzedazy towaréw
wiasnych producenta stuzy do odréznienia tych towaréw od towaréw innych
producentow, ale nie do odroznienia ustug Swiadczonych za posrednictwem tego
punktu sprzedazy od ustug $wiadczonych za posrednictwem innych punktow
sprzedazy. Producenci sprzedajgcy swoje towary we witasnych sklepach konkurujg na
rynku sprzedawanych przez siebie towaréw, ale nie konkurujg na rynku ustug
sprzedazy detalicznej, kitory jest skierowany do producentéw zewnetrznych.
Prowadzenie sklepu wylacznie w celu sprzedazy wiasnych towaréw producenta
wyklucza oferowanie konkurencyjnych towaréw pochodzgcych od producentéw
zewnetrznych.

Jednakze nie mozna odmowi¢ rzeczywistego uzywania w odniesieniu do ustug
sprzedazy detalicznej, jezeli osoba wnoszgca sprzeciw, dokonujgce selekcji produktow
oferowanych przez strony trzecie, oprécz towaréw oferowanych przez innych
uczestnikéw rynku, uwzglednia réwniez towary, ktére sama wytwarza.

29 Uzywanie znaku przez witasciciela lub w jego imieniu
291 Uzywanie znaku przez wtasciciela

Zgodnie z art. 18 ust. 1i art. 47 ust. 2 RZTUE rzeczywistego uzywania wczesniejszego
zarejestrowanego znaku dokonuje z reguty wiasciciel. Przepisy te obejmujg rowniez
uzywanie znaku przez poprzedniego wilasciciela w okresie, gdy posiadat prawo
wiasnosci znaku (10/12/1999, B 74 494).

29.2 Uzywanie znaku przez uprawnione osoby trzecie

Zgodnie z'art. 18 ust. 2 RZTUE uzywanie znaku za zgodg wtasciciela uwaza sie za
dokonane przez wiasciciela. Oznacza to, ze wtasciciel musiat udzieli¢ zgody przed
uzyciem znaku przez osobe trzecig. PéZniejsza zgoda jest niewystarczajgca.

Typowym przyktadem uzywania przez osobe trzecig jest uzywanie przez
licencjobiorcow. Na podobnej zasadzie za uprawnione nalezy roéwniez uznac
uzywanie przez spotki powigzane gospodarczo z wiascicielem znaku towarowego i
nalezgce do tej samej grupy spotek (podmioty zalezne, stowarzyszone itd.)
(30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). W przypadku gdy towary sa
wytwarzane przez wtasciciela znaku towarowego (lub za jego zgoda), ale
wprowadzane do obrotu na poziomie hurtowym lub detalicznym przez dystrybutoréw,
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nalezy uznac, ze jest to uzywanie znaku (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47,
§ 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Na etapie dowodowym bez zagtebiania sie w sprawe wystarcza, aby osoba wnoszgca
sprzeciw przedstawita jedynie dowody uzywania znaku przez osobe trzecig. Urzad
wnioskuje z takiego uzywania, w pofgczeniu ze zdolnoscig osoby wnoszgcej sprzeciw
do jego udowodnienia, ze osoba ta udzielita uprzedniej zgody.

Stusznos¢ tego stanowiska Urzedu potwierdza wyrok z 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 25 (potwierdzony wyrokiem z 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit,
EU:C:2006:310). Trybunat uznat za mato prawdopodobne, aby witasciciel znaku
towarowego byt w stanie przedstawi¢ dowody na uzywanie tego znaku sprzecznie z
jego wola. Na tym domniemaniu mozna byto oprzeé sie tym bardziej, ze zgtaszajgcy
nie zakwestionowat zgody osoby wnoszgcej sprzeciw.

Jesli jednak Urzad ma watpliwosci lub ogdlinie w przypadku, gdy zgtaszajacy wyraznie
kwestionuje zgode osoby wnoszgcej sprzeciw, ciezar dostarczenia dalszych dowoddw,
ze zgoda zostata udzielona przed uzyciem znaku, spoczywa na- osobie wnoszgcej
sprzeciw. W takich przypadkach Urzad wyznacza osobie wnoszgcej sprzeciw
dodatkowy termin dwéch miesiecy na przedstawienie dowoddw.

2.9.3 Uzywanie znakoéw wspélnych i znakéw certyfikujgcych przez
uprawnionych uzytkownikéw

Znaki wspodlne sg z reguty uzywane nie przez stowarzyszenie bedgce ich
wiascicielem, lecz przez jego cztonkéw. Jesli chodzi o unijne znaki wspdlne, znajduje to
odzwierciedlenie w art. 78 RZTUE, ktory stanowi, ze uzywanie przez kazdag
uprawniong osobe spetnia wymaég uzywania.

Znaki certyfikujace nie sg uzywane przez ich wiascicieli, lecz przez uprawnionych
uzytkownikéw w celu zagwarantowania konsumentom, ze towary lub ustugi posiadajg
okreslone cechy. Jesli chodzi o znaki certyfikujgce UE, znajduje to odzwierciedlenie w
art. 87 RZTUE, ktory stanowi, ze uzywanie przez kazdg uprawniong osobe zgodnie z
regulaminem uzywania danego znaku certyfikujgcego spetnia wymaog uzywania.

210 Uzywanie zgodne z prawem

To, czy znak jest uzywany zgodnie z wymogami art. 18 i 47 RZTUE, wymaga ustalenia
w oparciu o fakty, czy ma miejsce rzeczywiste uzywanie. Uzywanie bedzie w tym
kontekscie ,rzeczywiste”, nawet jesli uzytkownik narusza przepisy prawne.

Uzywanie, ktore wprowadza w blad w rozumieniu art. 7 ust. 1lit. g) lub art. 58 ust. 1
lit. ¢) RZTUE badz przepisow krajowych, pozostanie ,rzeczywiste” do celéw
dochodzenia prawa do wczesniejszych znakéw w postepowaniu sprzeciwowym.
Sankcjami z tytulu wprowadzajgcego w bigd uzywania sg uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia (w zalezno$ci od przypadku) badz zakaz uzywania (zgodnie
z art. 137 ust. 2 RZTUE).
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Ta sama zasada ma zastosowanie, jesli uzywanie odbywa sie na podstawie niezgodne;j
z prawem umowy licencyjnej (np. uzgodnien naruszajgcych przepisy dotyczgce
konkurencji zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przepisy
krajowe). Nie ma znaczenia réwniez fakt, ze uzywanie moze narusza¢ prawa 0sob
trzecich.

2.1 Uzasadnienie nieuzywania

Zgodnie z art. 47 ust. 2 RZTUE osoba wnoszgca sprzeciw moze ewentualnie dowies¢
istnienia uzasadnionych przyczyn nieuzywania wczesniejszego zarejestrowanego
znaku. Do takich przyczyn zaliczajg sie — jak wspomniano w art. 19 ust. 1 zdanie
drugie porozumienia TRIPS — okoliczno$ci stanowigce przeszkody dla uzywania znaku
towarowego, ktére powstaty niezaleznie od woli jego wtasciciela.

Pojecie usprawiedliwionych powoddéw nieuzywania, jako odstepstwo od obowigzku
uzywania, nalezy interpretowa¢ zawezajgco.

.Przeszkody biurokratyczne” jako takie, cho¢ powstajg niezaleznie od woli wtasciciela
znaku towarowego, nie sg wystarczajgcg przyczyng, chyba ze' pozostajg w
bezposrednim zwigzku ze znakiem do tego stopnia, Zze jego uzywanie jest
uzaleznione od pomysinego dopetnienia procedur administracyjnych. Kryterium
bezposredniego zwigzku niekoniecznie musi -oznaczac, ‘ze uzywanie znaku
towarowego jest niemozliwe. Wystarcza, jesli uzywanie pozbawione jest sensu. W
kazdym indywidualnym przypadku nalezy ocenié, czy zmiana strategii przedsiebiorstwa
w celu obejscia danej przeszkody nie czyni uzywania pozbawionym sensu. Na przyktad
nie sposob jest racjonalnie wymaga¢ od wiasciciela znaku, by zmienit strategie
przedsiebiorstwa i wprowadzat swe towary do obrotu w punktach sprzedazy
konkurentéw (14/06/2007, C-246/095, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

2.11.1 Ryzyko prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

Nalezy uzna¢, ze pojecie usprawiedliwionych powodoéw odnosi sie do okolicznosci
powstatych niezaleznie od woli wiasciciela, ktére czynig uzywanie znaku niemozliwym
lub pozbawionym sensu, nie zas do okolicznoéci zwigzanych z doswiadczanymi przez
wiasciciela’ trudnosciami handlowymi (14/05/0008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27;
09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13,
SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Trudnosci finansowych przedsiebiorstwa powstatych wskutek recesji gospodarczej lub
jej wiasnych probleméw finansowych nie mozna zatem uznaé za usprawiedliwione
powody nieuzywania w rozumieniu art. 47 ust. 2 RZTUE, jako Ze tego rodzaju
trudnosci sg naturalnym elementem dziatalnosci gospodarcze;j.
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2.11.2 Interwencja rzgdu lub sgadu

Ograniczenia przywozowe Ilub inne wymogi rzadowe sg dwoma przyktadami
usprawiedliwionych powodow nieuzywania bezposrednio wskazanymi w art. 19 ust. 1
zdanie drugie porozumienia TRIPS.

Ograniczenia przywozowe obejmujg embargo handlowe natozone na towary
chronione znakiem.

Inne wymogi rzadowe mogg obejmowaé monopol panstwowy, ktory uniemozliwia
jakiekolwiek uzywanie, lub panstwowy zakaz sprzedazy towaréw ze wzgledu na
zdrowie publiczne lub obrone narodowg. Typowymi przyktadami sg tu procedury
regulacyjne takie jak:

® badania kliniczne i zezwolenia dotyczace nowych produktow leczniczych
(18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA / LEVELINA); lub

® zezwolenie urzedu ds. bezpieczenstwa zywnosci, ktére wiasciciel zobowigzany jest
uzyskac¢ przed wprowadzeniem towardw i ustug do obrotu.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) /
HEMICELL

HEMICELL

Dowody przedstawione przez osobe wnoszgcg sprzeciw wskazuja, ze uzywanie wczesniejszych znakow
w odniesieniu do dodatku do zywnosci, tj. zootechnicznego przyspieszacza metabolizmu (enzymu
paszowego) uzaleznione byto od uzyskania uprzedniego zezwolenia Europejskiego Urzedu ds.
Bezpieczenstwa Zywnosci na podstawie wniosku ztozonego przed tym urzedem. Taki wymoég nalezy

uzna¢ za wymog rzadowy w rozumieniu art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS.

Jesli chodzi o postepowanie sgdowe lub tymczasowy nakaz sgdowy, nalezy rozréznié
nastepujace kwestie:

Z jednej strony sama grozba sporu sgdowego lub oczekujgcy na rozpatrzenie wniosek
0 uniewaznienie wczesniejszego znaku nie powinny zwalniaé osoby wnoszgcej
sprzeciw z obowigzku uzywania znaku towarowego w obrocie handlowym. Do osoby
wnoszacej sprzeciw.jako strony atakujgcej w postepowaniu sprzeciwowym nalezy
przeprowadzenie odpowiedniej oceny szans wygrania sporu i zdecydowanie na tej
podstawie, czy wskazane jest dalsze uzywanie znaku (18/02/2013, R 1101/2011-2,
SMART WATER, § 40; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy
HUGO BOSS 09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Krajowego [francuskiego] postepowania w sprawie uniewaznienia znaku towarowego, co do ktdrego

whniesiono sprzeciw, nie mozna uznac¢ za usprawiedliwiony powdd nieuzywania (pkt 19).

Usprawiedliwionymi powodami nieuzywania sg jedynie te, na ktére wiasciciel znaku towarowego nie ma
wptywu, na przyktad wymogi krajowe w zakresie zezwoleh lub ograniczenia przywozowe. Sg one
neutralne w stosunku do znaku towarowego. Nie dotyczg samego znaku, lecz towardw i ustug, ktérych
wiasciciel zamierza uzywac¢. Takie wymogi krajowe w zakresie zezwolen lub restrykcje przywozowe
dotycza rodzaju lub cech produktow, na ktérych znak towarowy jest umieszczany, i nie mogg zostac
ominiete poprzez wybér innego znaku towarowego. Odwrotna sytuacja zachodzi w przedmiotowej
sprawie: wiasciciel znaku towarowego mogtby produkowac papierosy we Francji lub importowaé je do

tego kraju, gdyby wybrat inny znak towarowy (pkt 25).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

18/06/2010, R 997/2009-4, MOON-POWER /
MANPOWER

MANPOWER

Zgodnie z art. 9 RZTUE i art. 5 dyrektywy 2008/95/WE zabronione jest naruszanie znakéw towarowych
0s06b trzecich. Zakaz naruszania znakéw towarowych dotyczy kazdej osoby uzywajgcej nazwy w obrocie
handlowym bez wzgledu na to, czy sama wniosta o ochrong, czy tez udzielono jej ochrony z tytutu znaku
towarowego w odniesieniu do takiej nazwy. Postepowanie osoby wstrzymujgcej sie od takiego
naruszenia nie wynika z ,usprawiedliwionych powodéw”, lecz z przepiséw prawa. Z tego wzgledu
wstrzymanie si¢ od uzywania, ktére w przeciwnym razie naruszatoby prawo, nie wyczerpuje znamion
usprawiedliwionych powodoéw (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (pkt 27).

Uzywanie w takich przypadkach nie jest réwniez ,pozbawione sensu”. Osoby, ktérym jako wiascicielom
znaku towarowego grozi postepowanie lub tymczasowy zakaz sadowy, jesli zaczng danego znaku
towarowego uzywaé, muszg oceni¢ szanse powodzenia wytoczonej przeciwko nim sprawy i albo
skapitulowac (tj. nie rozpocza¢ uzywania znaku towarowego), albo broni¢ sie przed oskarzeniem. W
kazdym przypadku muszg one zaakceptowac decyzje niezawistych saddéw, kiéra moze by¢ wydana w
trybie przy$pieszonym. Przed wydaniem decyzji w ostatniej instancji nie mogg réwniez utrzymywac, ze
przystuguje im ochrona z racji tego, ze do czasu uprawomocnienia sie decyzji niepewnos¢ stanowi
usprawiedliwiony powod nieuzywania. W istocie rzeczy decyzje, co ma dzia¢ sie w okresie od wniesienia
powodztwa lub wniosku o zastosowanie srodka tymczasowego do czasu wydania prawomocnej decyzji,
nalezy ponownie pozostawi¢ uznaniu sadow, ktére decydujg o tymczasowej wykonalnosci
nieprawomocnych postanowieh. Pozwany nie moze lekcewazy¢ tych decyzji, stawiajgc sie w pozycji, jak

gdyby nie byto sgdow (pkt 28).

Z drugiej strony tymczasowy zakaz sgdowy lub nakaz sadowy w postepowaniu
upadfosciowym bagdz natozenie na wiasciciela znaku towarowego ogdélnego zakazu
przenoszenia lub zbywania moze stanowi¢ usprawiedliwiony powoéd nieuzywania, jako
ze zobowigzuje osobe wnoszgcg sprzeciw do wstrzymania sie od uzywania znaku w
obrocie handlowym. Uzywanie znaku wbrew nakazowi sgdowemu naraza zas jego
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wiasciciela na roszczenia odszkodowawcze (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS
INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

2.11.3 Rejestracje obronne

Sad wyjasnit, ze istnienie uregulowania krajowego, ktére dopuszcza tzw. rejestracje
,obronne” (tj. oznaczenia nieprzeznaczone do uzywania w obrocie z uwagi na ich
funkcje czysto obronng w odniesieniu do innego oznaczenia wykorzystywanego
gospodarczo), nie moze stanowi¢ usprawiedliwionego powodu nieuzywania
wczedniejszego znaku towarowego przywotanego jako podstawa sprzeciwu
(23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

2114 Sita wyzsza

Do katalogu uzasadnionych przyczyn nieuzywania zaliczajg sie przypadki wystgpienia
sity wyzszeyj, ktéra utrudnia normalne funkcjonowanie przedsigbiorstwa wtasciciela.

2.11.5 Skutki uzasadnionego nieuzywania

Istnienie uzasadnionych przyczyn nie oznacza, ze nieuzywanie w danym okresie jest
traktowane na réwni z rzeczywistym uzywaniem, co skutkowatoby rozpoczeciem biegu
nowego okresu karencji wraz z uptywem okresu uzasadnionego nieuzywania.

Nieuzywanie w takim okresie raczej jedynie zatrzymuje bieg piecioletniego okresu.
Oznacza to, ze okres uzasadnionego nieuzywania nie jest brany pod uwage przy
wyliczaniu piecioletniego okresu karengiji.

Znaczenie moze mie¢ rowniez dtugos¢ czasu wystepowania uzasadnionych przyczyn.
Przyczyny nieuzywania wystepujace jedynie w czesci odnosnego piecioletniego okresu
nie zawsze muszg zosta¢ uznane za uzasadniajgce odstgpienie od wymogu
udowodnienia uzywania. W tym kontekscie szczegdlne znaczenie ma dtugos$é okresu
utrzymywania sie takich przyczyn i czas, ktéry mingt od ich ustania (01/07/1999,
B 2 255).

2,12 Decyzja
2.121 Kompetencje Urzedu

Urzad przeprowadza wtasng ocene przedtozonych dowodéw uzywania. Oznacza to, ze
warto$¢ dowodowa przedstawionych dowoddéw oceniana jest niezaleznie od uwag
zgtaszajgcego. Ocena istotnosci, rozstrzygajgcego charakteru i skutecznosci dowodéw
nalezy do uznania Urzedu, a nie stron, i nie podlega zasadzie kontradyktoryjnosci,
ktéra lezy u podstaw postepowan inter partes (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) /
0O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN).
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Oswiadczenie, w ktérym zgtaszajacy stwierdza, ze uzywanie zostato dowiedzione, nie
ma zatem wptywu na ustalenia Urzedu. Wniosek o przedstawienie dowodu uzywania
jest srodkiem obrony zgtaszajgcego. Gdy jednak zgtaszajgcy zastosuje taki srodek,
przeprowadzenie postepowania i ocena, czy dowody przedstawione przez osobe
wnoszacg sprzeciw majg wystarczajgcg warto$¢ dowodowa, nalezy wytgcznie do
Urzedu. Zgtaszajgcy ma natomiast mozliwos¢ formalnego wycofania wniosku o
przedstawienie dowodu uzywania (zob. pkt 3.4.4 powyzej).

Nie jest to wbrew art. 95 ust. 1 RZTUE, w ktérym stwierdza sie, ze w trakcie
postepowania inter partes Urzad ogranicza sie w swoim badaniu do stanu faktycznego,
dowodow i argumentdow przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zados$céuczynienia. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze Urzad, cho¢ jest zwigzany stanem
faktycznym, dowodami i argumentami stron, nie musi kierowac sie wartoscig prawng
przypisywang im przez strony. Strony moga zatem uzgodni¢, ktére fakty zostaty
udowodnione lub nie, ale nie mogg ustali¢, czy fakty te wystarczajg do ustalenia
rzeczywistego uzywania (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.),
§ 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, R 68/2000-2,
MOBEC / NOVEX PHARMA).

2122 Potrzeba oceny dowodu uzywania

Decyzja w sprawie spetnienia obowigzku rzeczywistego uzywania zarejestrowanego
znaku nie zawsze jest konieczna.

Gdy zglaszajgcy zazgdat dowodu uzywania wczesniejszych praw, Urzad bada
rowniez, czy i w jakim zakresie udowodnione zostato uzywanie wczesniejszych
znakdéw, o ile ma to znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy. Badanie dowodu uzywania
jest zawsze konieczne i obowigzkowe w przypadkach, w ktérych sprzeciw jest
uwzgledniony w catosci lub w czesci na podstawie wczesniejszego znaku towarowego,
ktéry podlegat obowigzkowi przedstawienia dowodu uzywania.

Urzad moze zdecydowaé, ze nie przeprowadzi oceny dowodu uzywania, jesli jest ona
nieistotna dla wyniku postepowania sprzeciwowego, np.:

® na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, w przypadku gdy w odniesieniu do
spornego - znaku . i wczesniejszego znaku podlegajgcego  obowigzkowi
przedstawienia dowodu uzywania nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43);

e w przypadku gdy sprzeciw jest uwzgledniony w catosci na podstawie innego
wczesniejszego znaku, ktéry nie podlega obowigzkowi przedstawienia dowodu
uzywania;

e w przypadku gdy sprzeciw jest uwzgledniony w catosci na podstawie art. 8 ust. 3 lub
art. 8 ust. 4 RZTUE;

® na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE, w przypadku gdy nie jest spetniony jeden z
warunkow koniecznych do zastosowania tej podstawy.

Niemniej jednak w przypadku gdy wczesniejszy znak towarowy, ktory podlegat
obowigzkowi przedstawienia dowodu uzywania, zostat zbadany w decyzji, ale ocena
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dowodu uzywania zostata pominieta, fakt ten jest wyraznie stwierdzony w decyzji wraz
z krétkim uzasadnieniem.

2.12.3 Ogdlna ocena przedstawionych dowodow

Jak szczegétowo oméwiono powyzej (zob. pkt 2.2 powyzej), Urzad analizuje
przedstawione dowody pod katem miejsca, czasu, zakresu i charakteru uzywania w
ramach ogoélnej oceny. Niewtasciwa jest odrebna ocena poszczegdlnych czynnikéw, z
ktérych kazdy rozwazany jest z osobna (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47,
§ 31).

Obowigzuje zasada wspoizaleznosci, czyli stabe dowody dotyczace jednego
istotnego czynnika (np. matej wielkosci sprzedazy) mozna zréwnowazy¢ mocnymi
dowodami dotyczgcymi innego czynnika (np. nieprzerwanego uzywania przez dtugi
okres czasu).

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci sprawy i oceni¢ je tgcznie, aby ustali¢, czy
miato miejsce rzeczywiste uzywanie danego znaku. Szczegdlne okoliczno$ci moga
obejmowacé np. konkretne cechy danych towardéw/ustug (np. niska/wysoka cena,
produkty masowe a specjalistyczne) lub konkretny rynek bgdz obszar dziatalnosci.

Dowody posrednie/poszlakowe mogg niekiedy same w sobie stuzyé do wykazania
rzeczywistego uzywania.

Jako ze Urzad nie ocenia sukcesu komercyjnego, uzywanie nawet na minimalng skale
(o ile nie jest symboliczne i nie stuzy celom wewnetrznym) moze zosta¢ uznane za
srzeczywiste”, jesli wydaje sie zapewniac utrzymanie lub uzyskanie rynku zbytu w
danym sektorze gospodarki.

W decyzji wskazuje sie, jakie dowody zostaty przedstawione. Z reguty wymienia sie
jednak tylko te dowody, ktére sg istotne dla rozstrzygniecia sprawy. Jesli dowody
uznano za przekonujgce, wystarcza, ze Urzad jedynie wskaze dokumenty lezgce u
podstaw rozstrzygniecia wraz z uzasadnieniem. Je$li sprzeciw zostat odrzucony ze
wzgledu na niedostateczny dowod uzywania, kwestia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w bfgd ani powotanie sie na art. 8 ust. 5 RZTUE nie sg rozpatrywane.

2124 Postepowanie z informacjami poufnymi

Zgodnie z art. 113 ust. 1 RZTUE Urzad musi publikowa¢ swoje decyzje. Z drugiej
strony zgodnie z art. 114 ust. 4 RZTUE na uprzedni wniosek strony, ktéra wykazata
szczegolny interes odnosnie do zachowania czesci akt w poufno$ci, odnosne dane
muszg byé zachowane w poufnosci wobec opinii publicznej (76). Konieczno$¢
zachowania w poufnosci niektérych danych nie zwalnia jednak Urzedu z obowigzku
uzasadniania swoich decyz,ji.

76 Nalezy jednak zauwazy¢, ze ze wzgledu na prawo do obrony zadna cze$c¢ akt sprawy nie moze by¢ zachowana w
poufnosci wobec drugiej strony postepowania (zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 4.4.4).
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Biorgc pod uwage publiczny charakter decyzji, uzasadniony interes strony odno$nie do
zachowania niektérych informacji w poufnosci wobec opinii publicznej nalezy pogodzi¢
ze spoczywajgcym na Urzedzie obowigzkiem uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie
decyzji bez ujawniania poufnych danych gospodarczych moze stanowi¢ problem, ale
mozna tego dokona¢ przez odwotywanie sie do tych danych w sposéb ogdlny i bez
ujawniania konkretnych danych. Decyzja moze na przyktad odnosi¢ sie do
przedstawionych faktur, wskazywaé¢ ramy czasowe, czestotliwos¢ i terytorium
sprzedazy, znaczenie wielkosci sprzedazy, ktérg faktury te reprezentujg, oraz okreslag,
czy faktury te sg wystarczajgce do potwierdzenia rzeczywistego uzywania. Wazne jest,
aby decyzja odzwierciedlata fakt, iz odpowiednie dane gospodarcze zostaty
uwzglednione i ocenione w odniesieniu do rodzaju przedmiotowych towardéw i ustug
oraz cech rynku wiasciwego. Samo stwierdzenie, czy istotne kryteria (czas, miejsce,
charakter i zakres uzywania) zostaty spetnione, nie jest wystarczajgce dla poparcia
ostatecznego wniosku w kwestii rzeczywistego uzywania.

Ponadto nalezy wyjasni¢, Zze niezaleznie od poufnosci cato$ci przedtozonego
dokumentu lub zatgcznika w decyzji mozna powotywac sie na zawarte w nim dane,
ktére wyraznie nalezg do domeny publicznej (np. w formie wyimkoéw prasowych).

212.5 Przyktady
Ponizej przedstawiono decyzje Urzedu i Trybunatu w wybranych sprawach (o réznych

rozstrzygnieciach), w ktérych znaczenie miata ogdlna ocena przedstawionych
dowodow.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1410
Sprzeciw
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2.12.51

Zaakceptowane rzeczywiste uzywanie

Nr sprawy

Komentarz

17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47

Osoba wnoszgca sprzeciw (Fribo Foods Ltd.)
przedstawita kilka faktur obejmujgcych duzg ilos¢
towaru i wystawionych na spétke dystrybucyjng
(Plusfood Ltd.) nalezacg do tej grupy
(Plusfood Fakt pézniejszego

wprowadzenia przez spotke dystrybucyjng towaréw

samej

Group).

do obrotu nie jest kwestionowany. Osoba wnoszaca
sprzeciw przedstawita réwniez nieopatrzone data
broszury, wycinek prasowy i trzy cenniki. W
odniesieniu do faktur ,wewnetrznych” Trybunat
uznat, ze tancuch producent-dystrybutor-rynek jest
czesto spotykang metodag organizacji
przedsiebiorstwa i takiego uzywania nie mozna
traktowac jako czysto wewnetrznego. Nieopatrzone
datg broszury nalezato bra¢ pod uwage facznie z
innymi, datowanymi dowodami, takimi jak faktury
czy cenniki, dlatego mozna je byto uwzgledni¢. Sad
zaakceptowat rzeczywiste uzywanie i podkreslit, ze
ogdblna ocena oznacza konieczno$¢ uwzglednienia
wszystkich odnosnych czynnikéw jako catosci, a

nie kazdego z osobna.

02/05/2011, R 872/2010-4, CERASIL / CERATOSIL

Osoba wnoszaca sprzeciw przedstawita miedzy
innymi okoto 50 faktur sporzadzonych w jezyku
innym niz jezyk postepowania. Nazwy odbiorcow i
dane dotyczace ilosci sprzedanych towarow byly
zamazane. lzby uznaly, ze standardowe faktury
zawierajgce typowe informacje (data, nazwa/adres
sprzedawcy i kupujgcego, produkt, cena) nie
wymagajg ttumaczenia. Pomimo zamazania nazw
odbiorcow i danych dotyczgcych sprzedawanych
ilosci faktury stanowity potwierdzenie sprzedazy
,CERATOSIL”,

przedsiebiorstwom na wiasciwym

produktow mierzonej w
kilogramach,
terytorium w analizowanym okresie. Wraz z innymi
dowodami (broszury, oswiadczenie z moca
przysiegi, artykuly, zdjecia) uznano, ze stanowi to

wystarczajgcy dowdd rzeczywistego uzywania.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C
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Nr sprawy

Komentarz

29/11/2010, B 1 477 670

Osoba wnoszaca sprzeciw, dziatajgca w dziedzinie
konserwacji pojazdéw oraz zarzgdzania firmami
kupujacymi i sprzedajacymi pojazdy, przedstawita
kilka sprawozdan rocznych dajgcych ogdiny
poglad na jego dziatalno$¢ handlowg i finansowa.
Wydziat Sprzeciwdéw uznat, ze sprawozdania te
same w sobie nie dostarczajg wystarczajgcych
informacji na temat rzeczywistego uzywania w
odniesieniu do wiekszosci zastrzezonych ustug.
Jednak w pofgczeniu z reklamami, w ktérych
przedmiotowy znak pojawia si¢ w odniesieniu do
poszczegdllnych  ustug, Wydziat Sprzeciwow
stwierdzit, ze dowody jako cato$¢ dostatecznie
wskazujg na zakres, charakter, okres i miejsce

uzywania takich ustug.

29/11/2010, R 919/2009-4, GELITE / GEHOLIT

Dokumenty przedstawione przez wnoszacego
odwotanie wskazywaty na uzywanie znaku
towarowego w. odniesieniu do ,materiatow
pokryciowych 'na bazie zywicy syntetycznej
(powtoki podktadowe, posrednie i gorne) i lakierow
przemystowych”. Zatgczone etykiety wskazywaty
na uzywanie znaku towarowego w odniesieniu do
réznych powtok podkiadowych, gruntowych i
wierzchnich. Informacje te byly zgodne =z
zatgczonymi cennikami. W technicznych kartach
informacyjnych towary te byly opisane jako
powtoki  antykorozyjne na  bazie  zywicy
syntetycznej, oferowane w réznych kolorach.
Zatgczone faktury wskazywaly, ze towary zostaty
dostarczone réznym klientom w Niemczech. Cho¢
obroty podane w pisemnym oswiadczeniu za lata
2002-2007 nie odnosity sie wyraznie do Niemiec,
nalezalo wywnioskowaé, ze przynajmniej w czesci
zostaty zrealizowane w Niemczech. Uznano zatem,
ze wczesniejszy znak byt uzywany w stosunku do
towarow lakiery, emalie, werniksy, farby, dyspersje i
emulsje do pokrywania i naprawy powierzchni, jako
ze nie mozna stworzy¢ dodatkowych podkategorii

dla tych towarow.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1412
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Nr sprawy

Komentarz

20/04/2010, R 878/2009-2, SOLEA / Balea

W oswiadczeniu zlozonym pod przysiega
przedstawiono wysokie obroty (powyzej
100 min EUR) ze sprzedazy oznaczonych
produktow w latach 2004-2006 i zatgczono
pochodzgce =z Internetu zdjecia produktow
sprzedawanych w odnosnym okresie (myadfa,
szampony, dezodoranty (do ciata i stép), toniki i
Srodki myjgce). Wyimki z Internetu wskazuja
wprawdzie, ze znak towarowy zostat
zarejestrowany w2008, ale wiarygodnosc
informacji podanych w o$wiadczeniu potwierdza
wyrok sadu z Mannheim, ktérego kopie osoba
wnoszgca sprzeciw juz uprzednio dofgczyta na
dowdd wzmocnionego charakteru odrézniajgcego
wczesdniejszego znaku i w ktdorym wskazano udziat
rynkowy produktéw oznaczonych znakiem osoby
wnoszgcej sprzeciw, takich jak produkty do
pielegnacji twarzy dla kobiet (6,2%), toniki
pielegnacyjne (6,3%), zele i szampony (6,1%) oraz
produkty do pielegnacji twarzy i golenia dla
mezczyzn (7,9%). W wyroku wskazano ponadto, ze
zgodnie z badaniem GfK jedna pigta Niemcow
kupuje przynajmniej jeden produkt BALEA rocznie.
Odwotano sie rowniez do dwéch innych badan
wskazujgcych na powszechng znajomos¢ marki w
Niemczech. Dostatecznie  wykazano zatem
uzywanie znaku w odniesieniu do produktéw, na

ktorych opiera sie sprzeciw.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1413
Sprzeciw
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Nr sprawy

Komentarz

BURSA uludag (fig.)

25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG /

Przedstawione dowody uzywania wczesniejszego
dunskiego znaku towarowego wydajg sie by¢
dostateczne. Izba uznaje, ze przedstawione faktury
wskazujg na miejsce i czas uzywania, jako ze
Swiadczg o sprzedazy 2200 kartonéw produktéw
dunskiej firmie w odnosnym okresie. Przedstawione
etykiety dowodzg uzywania w odniesieniu do
napojow bezalkoholowych oznaczonych znakiem w
postaci przedstawionej na Swiadectwie rejestrac;ji.
Co do kwestii, czy dowody obejmujgce tylko jedna
fakture sa dostateczne, jesli chodzi o zakres
uzywania, lzba uwaza, ze tres¢ faktury — w Swietle
innych dowodéw — pozwala stwierdzi¢, iz uzywanie
znaku w Danii jest dostateczne i rzeczywiste w
odniesieniu do wody gazowanej, wody gazowanej

0 smaku owocowym i wody sodowe;.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1414
Sprzeciw
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2.12.5.2 Niezaakceptowane rzeczywiste uzywanie

Nr sprawy Komentarz

Osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita
oswiadczenie partnera zarzadzajgcego i 15
producentéw obuwia, Zze obuwie pod znakiem
towarowym VOGUE jest produkowane dla osoby
wnoszgcej sprzeciw od X lat, 35 fotografii modeli
obuwia VOGUE, fotografie sklepéw i 670 faktur
wystawionych przez producentéw obuwia osobie
wnoszgcej sprzeciw. Sad uznat, ze oswiadczenia
nie stanowig dostatecznych  dowodow w
18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9 odniesieniu do zakresu, miejsca i czasu uzywania.
Faktury dotyczyly sprzedazy obuwia osobie
wnoszacej sprzeciw, a nie sprzedazy odbiorcom
koncowym, dlatego = nie - stanowia dowodu
zewnetrznego uzywania. Same zatozenia i
przypuszczenia (,mato prawdopodobne”, ,nie
mozna zasadnie uznaé”, ,co zapewne wyjasnia
brak faktur”, ,istniejg podstawy, by zatozy¢” itd.) nie
mogag zastgpi¢ rzetelnych dowoddéw. Z tego

wzgledu nie uznano rzeczywistego uzywania.

Wiasciciel znaku towarowego jest wiascicielem
amerykanskiej linii lotniczej prowadzgcej
dziatalnos¢ jedynie na terytorium USA. Mozliwosé
rezerwowania biletow z Unii Europejskiej za
posrednictwem Internetu nie zmienia faktu, ze
rzeczywiste ustugi transportowe (klasa 39) byly

Swiadczone wylgcznie poza wiasciwym terytorium.
19/09/2007, 1359 C;

Ponadto  przedstawione listy pasazeréw
potwierdzona 09/09/2008, R 1764/2007-4, majgcych  miejsce  zamieszkania ~w  Unii
PAN AM II Europejskiej nie stanowig dowodu, ze rezerwacja

lotu odbyta sie faktycznie w Europie. Wreszcie
strona internetowa dostepna byta jedynie w
jezyku angielskim, ceny byty podane w dolarach
amerykanskich, a numery telefonu i faksu byly
numerami amerykanskimi. Z tego wzgledu nie
uznano rzeczywistego uzywania na wiasciwym

terytorium.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1415
Sprzeciw
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Nr sprawy

Komentarz

04/05/2010, R 966/2009-2,
COAST /

GREEN COAST (fig.) et al.

Nie zachodzg szczegdlne okolicznosci, ktore
mogtyby uzasadnia¢ wniosek, ze przedstawione
przez osobe wnoszgca sprzeciw katalogi, same w
sobie lub w potgczeniu ze strong internetowq i
wyimkami z magazynéw, dowodzg zakresu
uzywania wczesniejszych oznaczen w odniesieniu
do przedmiotowych towaréw i ustug. Choé
przedstawione dowody wskazujg na uzywanie
wczesniejszego oznaczenia w zwigzku z odziezg
dla mezczyzn i kobiet, osoba wnoszgca sprzeciw
nie przedstawita zadnych dowodéw swiadczgcych
o handlowym wymiarze wykorzystania oznaczenia,

aby wykazac jego rzeczywiste uzywanie.

08/06/2010, R 1076/2009-2,

EURO CERT (fig.)) EUROCERT

W orzecznictwie przyjeto sie, ze oswiadczenie,
nawet jesli zostato dokonane pod przysiegg lub
potwierdzone zgodnie z przepisami prawa, na
podstawie ktérego jest wydane, musi by¢
potwierdzone niezaleznymi dowodami. w
przedmiotowym przypadku oswiadczenie
pracownika osoby wnoszgcej sprzeciw przedstawia
w zarysie charakter wtasciwych ustug, ale jedynie
ogolnikowo odnosi sie do dziatalnosci handlowe;.
Nie zawiera szczegotowych danych dotyczacych
sprzedazy lub reklam badZz innych danych
mogacych wskazywa¢ na zakres uzywania znaku.
Ponadto tylko trzy faktury, w ktorych wazne dane
finansowe zostaly zamazane, oraz wykaz klientow
trudno jest uznaé za potwierdzajgce dowody. Nie
wykazano  zatem rzeczywistego  uzywania

wczesniejszego znaku.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1416
Sprzeciw
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Nr sprawy

Komentarz

OFFICEMATE (fig.)

01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE

/

Arkusze kalkulacyjne zawierajgce dane na temat
obrotéw oraz raporty analityczne dotyczace
sprzedazy sg dokumentami sporzadzonymi lub
zleconymi przez wnoszacego odwotanie i jako takie
majg mniejszg wartos¢ dowodowg. Zaden z
przedstawionych dowoddéw nie wskazuje jasno
miejsca uzywania wczesniejszego znaku. Arkusze
kalkulacyjne i raporty analityczne, ktére zawierajg
dane opracowane na podstawie ogodlnej wartosci
szacunkowej sprzedazy (w SEK) w latach 2003—
2007, nie zawierajg informacji o miejscu
prowadzenia sprzedazy. Nie ma wzmianki o
terytorium  Unii  Europejskiej, na  ktorym
wczesniejszy znak towarowy zostat zarejestrowany.
Faktury nie obejmujg zadnych transakcji sprzedazy
towarow przez wnoszgcego odwotanie.
Przedstawione ~dowody ewidentnie zatem nie
wystarczajg, aby dowieS¢ rzeczywistego uzywania

wczesniejszego znaku.

12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316

Katalog przedstawiajgcy znak na trzech réznych
modelach wzmacniaczy (lecz bez wskazania
miejsca, czasu lub zakresu), katalog
Miedzynarodowych Targow  Frankfurckich
informujgcy, ze spotka pod nazwg HIWATT
Amplification International wystawiata swoje towary
podczas targoéw (lecz bez wskazania uzycia znaku
towarowego) oraz kopia katalogu wzmacniaczy
HIWATT z 1997, w ktérym znak pokazany jest na
réznych modelach wzmacniaczy (lecz bez
wskazania miejsca lub zakresu uzywania), uznane
zostaty za niedostateczny dowdd rzeczywistego
uzywania, gtéwnie ze wzgledu na brak wskazania

zakresu uzywania.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1417
Sprzeciw
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