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RZTUE)

1 Wstep

Relacje miedzy systemem znakow towarowych Unii Europejskiej a przepisami
krajowymi charakteryzuje zasada wspoétistnienia. Oznacza to, ze system znakow
towarowych Unii Europejskiej i przepisy krajowe istniejg oraz dziatajg rownolegle. Takie
samo oznaczenie moze by¢ chronione przez tego samego wtasciciela jako ZTUE oraz
jako krajowy znak towarowy w jednym lub wszystkich panstwach czionkowskich.
Ponadto z zasady wspdtistnienia wynika, ze w systemie ZTUE w aktywny sposéb
uznaje sie znaczenie praw krajowych oraz zakres ochrony na ich mocy. W przypadku
konfliktbw miedzy ZTUE a krajowymi znakami towarowymi lub innymi prawami
krajowymi nie ma hierarchii, zgodnie z ktérg jeden system przewazatby nad drugim; w
konfliktach tych zastosowanie ma zasada pierwszehstwa. Jezeli spetnione sg
odpowiednie wymogi, wczesniejsze krajowe znaki towarowe lub inne wczesniejsze
prawa krajowe mogg uniemozliwic rejestracje pézniejszego ZTUE badz skutkowaé jego
uniewaznieniem.

Chociaz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia
16 grudnia 2015 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych oraz dyrektyw, ktére to poprzedzity,
zharmonizowata przepisy dotyczace zarejestrowanych znakéw towarowych, taka
harmonizacja nie miala miejsca na szczeblu ~ UE "~ w odniesieniu do
niezarejestrowanych znakéw towarowych ani w odniesieniu do wiekszosci innych
wczesniejszych praw o podobnym charakterze. Te niezharmonizowane prawa sg
nadal w catosci regulowane przez przepisy krajowe. Ponadto istniejg prawa inne niz te
dotyczgce znakoéw towarowych, ktérych nabycie lub zakres ochrony regulowane sa
prawem Unii.

Artykut 8 ust. 4 RZTUE stanowi podstawe sprzeciwu przeciwko zgtoszeniu ZTUE
opartg na wczesniejszym niezarejestrowanym znaku towarowym lub innym oznaczeniu
uzywanym w obrocie gospodarczym, chronionym na podstawie prawodawstwa UE lub
przepiséw panstw cztonkowskich na warunkach okreslonych w tym przepisie.

2 Struktura art. 8 ust. 4 RZTUE

Artykut 8 ust. 4 RZTUE ma nastepujgce brzmienie:

W przypadku sprzeciwu wilasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub
innego oznaczenia uzywanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym
niz lokalne, zgtoszonego znaku towarowego nie rejestruje sie w przypadku i w
zakresie, w jakim, na podstawie ustawodawstwa Unii lub prawa panstwa
cztonkowskiego regulujgcego taki znak:

1. prawa do tego znaku zostaty nabyte przed datg wniosku o rejestracje unijnego
znaku towarowego lub datg zastrzezenia prawa pierwszenstwa wniosku o
rejestracje unijnego znaku towarowego;
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2. oznaczenie to daje wiascicielowi prawo zakazu uzywania kolejnego znaku
towarowego.

Artykut 8 ust. 4 RZTUE stanowi, ze oprocz wczesniejszych znakdéw towarowych
wskazanych w art. 8 ust. 2 RZTUE w sprzeciwie mozna powota¢ sie na
niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia chronione na poziomie unijnym i
panstwa cztonkowskiego uzywane w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz
lokalne pod warunkiem, ze takie prawa dajg ich wiascicielom prawo zakazu uzywania
kolejnego znaku towarowego.

W art. 8 ust. 4 RZTUE nie wyliczono w wyrazny ani wyczerpujgcy sposéb konkretnych
praw, na ktére mozna sie powota¢ na mocy tego przepisu, wskazano natomiast
szerokie spektrum praw, ktére mogg postuzy¢ jako podstawa sprzeciwu wobec
zgtoszenia ZTUE. Dlatego tez art. 8 ust. 4 RZTUE mozna uznaé za ogolny,
uniwersalny przepis dotyczacy sprzeciwdw zwigzanych z niezarejestrowanymi znakami
towarowymi i innymi oznaczeniami uzywanymi w obrocie gospodarczym.

Niemniej jednak szeroki zakres wczes$niejszych praw, na ktére mozna sie powotac w
postepowaniu sprzeciwowym na podstawie art. 8 ust. 4 ' RZTUE, podlega pewnym
ograniczeniom: prawa te muszg dawaé witascicielowi uprawnienia do. korzystania z
nich, muszg mie¢ znaczenie wieksze niz lokalne, muszg by¢ chronione przez prawo
wiasciwe regulujgce je przed uzywaniem kolejnego znaku towarowego oraz prawa te
musiaty zosta¢ nabyte przed zgtoszeniem ZTUE zgodnie z prawem wiasciwym
regulujgcym to oznaczenie.

Wymog ,znaczenia wiekszego niz lokalne” ma na celu ograniczenie liczby
podnoszonych w sprzeciwach potencjalnych niezarejestrowanych praw, chronigc w ten
sposob system ZTUE przed zatamaniem sie badz paralizem w wyniku zalewu
sprzeciwow opartych na prawach o stosunkowo niewielkim znaczeniu.

Wymaog ,,ochrony krajowej” jest uwazany za niezbedny, gdyz niezarejestrowane prawa
krajowe nie sg tatwe do zidentyfikowania, a ich ochrona nie jest zharmonizowana na
poziomie UE. W zwigzku z tym zakres ich ochrony mogg okreslac¢ jedynie przepisy
krajowe regulujgce wczesniejsze oznaczenia.

Chociaz wymogi ,uzywania w obrocie gospodarczym” oraz ,uzywania w znaczeniu
wiekszym niz- lokalne” nalezy interpretowa¢ w kontekscie prawa Unii (standardéw
europejskich), przepisy krajowe znajdujg zastosowanie przy ustaleniu, czy dane prawo
jest uznawane i chronione na mocy przepiséw krajowych, czy jego posiadacz moze
zakaza¢ uzywania kolejnego znaku towarowego oraz jakie warunki muszg zostac
spetnione na mocy przepiséw krajowych, aby prawo to mozna byto skutecznie
wykonywac.

W zwigzku z tym dualizmem Urzad musi stosowa¢ zaréwno odpowiednie przepisy
RZTUE, jak i przepisy krajowe regulujace wczesniejsze prawo podniesione w
sprzeciwie. W konteks$cie dwuczesciowego badania przeprowadzanego na mocy art. 8
ust. 4 RZTUE przepis ten, ktéry stanowi zwigzek miedzy prawem Unii i przepisami
krajowymi, ma w pewnym sensie ,hybrydowy” charakter.
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3 Warunki wskazane w art. 8 ust. 4 RZTUE

Warunki skutecznego powotania sie na art. 8 ust. 4 RZTUE sg nastepujgce:

1. osoba wnoszgca sprzeciw musi by¢é wiascicielem niezarejestrowanego znaku
towarowego lub innego oznaczenia uzywanego w obrocie gospodarczym lub osobg
upowazniong na mocy prawa wilasciwego do wykonywania takiego prawa (zob.
pkt 3.1 i 3.2 ponizej);

2. uzywanie w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne (zob. pkt 3.3
ponizej);

3. nabycie przed zgtoszeniem ZTUE na mocy prawa wtasciwego regulujgcego dane
oznaczenie (zob. pkt 3.4 ponizej);

4. prawo do zakazania uzywania kolejnego znaku handlowego na mocy prawa
wiasciwego regulujgcego dane oznaczenie (zob. pkt 3.5 ponizej).

3.1 Uprawnienie: bezposrednie prawo przystugujace osobie
wnoszacej sprzeciw

Systemy prawne panstw czionkowskich UE zapewniajg rézne srodki zapobiegania
uzywaniu pozniejszych znakéw na podstawie wczesniejszych oznaczen uzywanych w
obrocie gospodarczym. Aby jednak miescito sie ono w zakresie art. 8 ust. 4 RZTUE,
wczesniejsze prawo musi przystugiwaé danemu witascicielowi lub uzytkownikowi
nalezagcemu do konkretnej grupy, ktéry dysponuje prawami podobnymi do
wlascicielskich w tym sensie; ze moze wytgczy¢é bezprawne uzywanie tego
oznaczenia przez innych lub je uniemozliwi¢. Dzieje sie tak, poniewaz art. 8 ust. 4
RZTUE stanowi ,wzgledng” podstawe sprzeciwu, a art. 46 ust. 1 lit. C) RZTUE stanowi,
ze sprzeciw mogg wnosic jedynie wiasciciele wczesniejszych znakow lub oznaczen, o
ktérych mowa w art. 8 ust. 4 RZTUE oraz osoby upowaznione na mocy odpowiedniego
prawa krajowego do wykonywania tych praw. Innymi stowy, prawo do wniesienia
sprzeciwu w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE przystuguje wytgcznie osobom majgcym
bezposredni interes prawny we wszczeciu postepowania.

Na przyktad w niektorych panstwach cztonkowskich uzywanie oznaczenia moze zostac
zabronione, jezeli skutkuje ono nieuczciwymi lub wprowadzajgcymi w btgd praktykami
handlowymi.. W takich przypadkach, jezeli wczesniejsze prawo nie ma ,charakteru
wiascicielskiego”, nie wchodzi ono w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE. Nie ma przy tym
znaczenia, czy oznaczenia te sg chronione przed nieuczciwym lub wprowadzajgcym w
btad uzyciem na mocy przepisow dotyczgcych znakéw towarowych, przepisow
dotyczgcych nieuczciwej konkurencji lub dowolnych innych przepisow. Przyktadem jest
tu niemieckie rozporzgdzenie regulujgce uzywanie oznaczenia geograficznego
,o0lingen” w odniesieniu do okreslonych towaréw (sztuccéw, nozyczek, nozy itp.).
Przepisy te nie bylyby wtasciwg podstawg sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE,
gdyz przedmiotowe oznaczenie nie ma charakteru wtascicielskiego, ma natomiast
charakter bardziej publiczny.
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Wczesniejsze prawo Nr sprawy
23/10/2008,

A.O. KUBA R 51/2007-4,
CUBAO/KUBA

W przypadku gdy przepisy krajowe nie przyznajg osobie prawnej (publicznej lub prywatnej) prawa
podmiotowego pozwalajacego jej na zakazanie uzywania kolejnego znaku towarowego, ,warunek
wiascicielski” nie jest spetniony. Izba stwierdzita, ze hiszpanski przepis wprowadzajgcy w zycie
dwustronng umowe miedzy Hiszpanig a Kubg o ochronie nazwy pochodzenia ,Kuba” nie wystarczat do

przyznania takiego prawa podmiotowego (pkt 23-27).

Oceniajgc prawo wiasnosci do oznaczenia uzywanego w obrocie gospodarczym,
Urzad musi szczegodtowo przeanalizowac, czy osoba wnoszgca sprzeciw nabyta prawa
do oznaczenia ,w Swietle prawa krajowego” (18/01/2012, T-304/09, BASmMALI,
EU:T:2012:13).

3.2 Rodzaje praw wchodzacych w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE

3.2.1 Wstep

Do oceny jaki rodzaj praw wiasnosci intelektualnej moze zosta¢ powotany na mocy
art. 8 ust. 4 RZTUE, a jaki zas nie moze, zastosowanie majg standardy europejskie.
Rozréznienie to wynika z systematyki RZTUE, a w szczegdlnosci z rozrdznienia
dokonanego miedzy rodzajami wczesniejszych oznaczen, na ktérych moze opieraé sie
sprzeciw na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, a rodzajami dalszych praw, ktére moga
stanowi¢ podstawe uniewaznienia na mocy art. 60 ust. 2 RZTUE. Podczas gdy art. 8
ust. 4 RZTUE odnosi sie do oznaczen (,niezarejestrowanego znaku towarowego lub
[...] innego oznaczenia”), art. 60 ust. 2 RZTUE odnosi si¢ do szerszego spektrum praw:
a) prawa do nazwy (nazwiska); b) prawa do osobistego wizerunku; c) prawa
autorskiego; oraz d) prawa wtasnosci przemystowej.

W zwigzku z tym, mimo ze oznaczenia objete art. 8 ust. 4 RZTUE mieszczg sie w
szerokiej kategorii ,praw wtasnosci przemystowej’, nie wszystkie prawa wlasnosci
przemystowej sg ,oznaczeniami” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. Poniewaz w
RZTUE zawarto to rozroznienie, klasyfikacja prawa na mocy odpowiednich przepiséw
krajowych nie jest decydujgca i nie ma przy tym znaczenia, czy do obydwu rodzajow
praw odnosi sie jeden i ten sam przepis krajowy regulujgcy odpowiednie oznaczenie
lub prawo wiasnosci przemystowe;.

Rodzajami praw objetych zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE sa:

® _ niezarejestrowane znaki towarowe”; oraz
»INNE 0znaczenia uzywane w obrocie gospodarczym”, ktére obejmuja:
o nazwy handlowe
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O nazwy przedsigbiorstw
o tytuty publikacji lub podobnych dziet;
o nhazwy domen.

W rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE kategoria ,inne oznaczenia uzywane w obrocie
gospodarczym” obejmuje gtébwnie niezarejestrowane oznaczenia. Rejestracja
oznaczenia, rowniez zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow krajowych, nie
wyklucza jednak powotania sie na przedmiotowe oznaczenie zgodnie z art. 8 ust. 4
RZTUE.

3.2.2 Niezarejestrowane znaki towarowe

W kilku panstwach cztonkowskich istniejg niezarejestrowane znaki towarowe oparte na
uzywaniu (%°) i sg to oznaczenia, ktére wskazujg na pochodzenie handlowe towaru lub
ustugi. Sg one zatem oznaczeniami, ktore funkcjonujg w ramach znaku towarowego.
Zasady i warunki dotyczgce uzyskania praw na mocy odpowiednich przepiséw
krajowych sg rézne: czasem wystarcza proste uzywanie, czasem zas wymagane jest
uzywanie po uzyskaniu renomy. Zakres ochrony réwniez nie jest jednolity, chociaz
generalnie jest dosy¢ podobny do zakresu ochrony na podstawie przepiséw RZTUE
dotyczacych zarejestrowanych znakéw towarowych.

W art. 8 ust. 4 RZTUE odzwierciedlono istnienie powyzszych praw w panstwach
cztonkowskich i przyznano witascicielom niezarejestrowanych znakow mozliwosé
zapobiezenia rejestracji zgtoszenia ZTUE w przypadkach, gdy mogliby skutecznie
zapobiec uzywaniu tego zgtoszenia ZTUE na mocy odpowiedniego prawa krajowego
przez wykazanie, ze spetnione zostaty wskazane w przepisach krajowych warunki
zakazu uzywania pozniejszego ZTUE, a takze zostaly spetnione pozostate warunki
okreslone w art. 8 ust. 4 RZTUE. Poniewaz niezarejestrowane znaki towarowe nie sg
chronione na poziomie Unii Europejskiej, ,niezarejestrowany znak towarowy Unii
Europejskiej” nie spetnia warunkéw podstawy do wniesienia sprzeciwu.

Przyktad: 17/03/2011, R.1529/2010-1, GLADIATOR / GLADIATOR, w sprawie, w ktore;j
w Czechach powotano sie :na niezarejestrowany znak towarowy, i 05/11/2007,
R 1446/2006-4, RM2000T / RM2000T, w sprawie, w ktérej w Belgii powotano sie na
niezarejestrowany znak towarowy i sprzeciw zostat oddalony jako bezzasadny,
poniewaz niezarejestrowane znaki towarowe nie sg w Belgii chronione.

3.2.3 Inne oznaczenia uzywane w obrocie gospodarczym

.INNe oznaczenia uzywane w obrocie gospodarczym” sg szerokg kategorig, ktorej
elementéw nie wyliczono w art. 8 ust. 4 RZTUE. Powyzsze oznaczenia muszag
posiadac funkcje identyfikacji pochodzenia handlowego, tzn. muszg spetniac¢ kryterium
identyfikacji dziatalnosci gospodarczej, ktérg prowadzi ich wiasciciel, aby wejs¢ w
zakres art. 8 ust. 4 RZTUE (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 149).
Artykut 8 ust. 4 RZTUE nie obejmuje innych rodzajow praw wiasnosci intelektualne;,

59 Ppanstwa Beneluksu, Chorwacja, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Stowenia i Wegry nie
chronig niezarejestrowanych znakéw towarowych (chyba ze w przypadku niektérych jurysdykcji sg one uznawane
za powszechnie znane w rozumieniu art. 6bis konwencji paryskiej).
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ktére nie sg ,0znaczeniami handlowymi”, takich jak patenty, prawa autorskie lub prawa
do wzorow, ktore nie majg przede wszystkim funkcji identyfikujgcej, lecz ktore chronig
osiggniecia techniczne lub artystyczne badz ,postac¢” przedmiotu.

Ponizej przedstawiono niektére przyktady spraw dotyczgcych tego, czy prawo jest
»=0Znaczeniem” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE.

Wczesniejsze prawo Nr sprawy
JOSE PADILLA 22/06/2010,
(prawo autorskie) T-255/08, EU:T:2010:249

Sad orzekt, ze prawo autorskie nie moze stanowi¢ ,0znaczenia uzywanego w obrocie gospodarczym” w
rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. Z tresci art. 52 rozporzgdzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 RZTUE) jasno

wynika, ze prawo autorskie nie jest takim oznaczeniem. W art. 52 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94

(obecnie art. 60 ust. 1 lit. ¢) RZTUE) przewidziano, ze niewaznos$¢ znaku towarowego Unii Europejskiej

stwierdza sie w przypadku, gdy istnieje wczesniejsze prawo okreslone w art. 8 ust. 4 RZTUE i jezeli

spetnione sg warunki okreslone w tym ustepie. W art. 52 ust. 2 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94 (obecnie

art. 60 ust. 2 lit. ¢) RZTUE) przewidziano, ze niewaznos$¢ znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza

sie réwniez w przypadku, gdy uzywanie tego znaku towarowego moze zosta¢ zabronione z uwagi na
dowolne ,inne” wczesniejsze prawo, w tym w szczegdlnosci prawo autorskie. Wynika z tego, ze prawo

autorskie nie jest jednym z wczesniejszych praw okreslonych w art. 8 ust. 4 RZTUE.

Wczesniejsze prawo Nr sprawy

Dr. No
30/06/2009, T-435/05, EU:T:2009:226
(prawo autorskie)

[...] na ochrone przewidziang przez prawo autorskie nie mozna si¢ powotaé w postepowaniu
sprzeciwowym, lecz jedynie w postepowaniu o uniewaznienie danego znaku towarowego Unii

Europejskiej (pkt 41).

Weczesniejsze prawa Nr sprawy
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07/09/2010, B 1 530 875

GrJLIPSY

(wzory wspdlnotowe)

Wzory sg formg witasnosci intelektualnej zwigzang z ozdobnymi lub estetycznymi aspektami wygladu
wyrobu. Wzory uznaje sie za rezultat pracy twoérczej, ktéry musi by¢ chroniony przed nieuprawnionym
kopiowaniem lub nasladownictwem przez osoby trzecie w celu zapewnienia godziwego zwrotu z
inwestycji. Sg one chronione jako witasnos¢ intelektualna, ale nie sg oznaczeniami przedsigbiorstw
ani oznaczeniami handlowymi. W zwigzku z tym wzory nie kwalifikujg sie jako oznaczenia

uzywane w obrocie gospodarczym do celéw okreslonych w art. 8 ust. 4 RZTUE.

3.2.31 Nazwy handlowe

Nazwy handlowe sg nazwami uzywanymi w celu identyfikacji przedsiebiorstw w
odréznieniu od znakéw towarowych, ktére identyfikujg towary lub ustugi produkowane
badz sprzedawane przez poszczegdlne podmioty.

Nazwa handlowa nie musi by¢ tozsama z nazwg przedsiebiorstwa lub nazwg wpisang
do rejestru handlowego lub podobnego, gdyz pojecie nazwy handlowej moze
obejmowac inne niezarejestrowane nazwy, takie jak oznaczenie, ktére identyfikuje i
wyroznia konkretny zaktad. Nazwy handlowe podlegajg ochronie jako wytgczne prawa
we wszystkich panstwach cztonkowskich.

Zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej nazwy handlowe korzystajg z ochrony bez
wymogu rejestracji. Jezeli na mocy ustawodawstwa krajowego wymagana jest
rejestracja krajowych nazw handlowych, to na podstawie art. 8 konwencji paryskiej
odpowiedni przepis nie ma zastosowania do nazw handlowych bedacych witasnoscig
obywatela innej umawiajgcej sie strony konwencji paryskiej. Dotyczy to takze obywateli
cztonka porozumienia WTO.

W odniesieniu do zastosowania art. 8 ust. 4 RZTUE do nazw handlowych, w przypadku
gdy na nazwe handlowg powotano sie na podstawie przepiséw prawa jednego z
panstw cztonkowskich, w ktérych rejestracja jest warunkiem egzekwowania praw do
nazwy handlowej, Urzad zastosuje ten wymog w przypadku, gdy panstwo
cztonkowskie i obywatelstwo osoby wnoszacej sprzeciw pokrywajg sie, ale nie bedzie
stosowacé tego wymogu we wszystkich pozostatych przypadkach, gdyz naruszatoby to
przepisy zawarte w art. 8 konwenc;ji paryskie;.
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Przyktady: w sprawie 16/08/2011, R 1714/2010-4 powotano sie na hiszpanska nazwe
handlowg ,JAMON DE HUELVA”.

3.23.2 Nazwy przedsiebiorstw

Nazwa przedsiebiorstwa jest oficjalng nazwg podmiotu, w wiekszosci przypadkow
wpisang do odpowiedniego krajowego rejestru handlowego.

Na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE wymagane jest wykazanie rzeczywistego uzywania,
nawet jezeli na mocy przepisdow prawa krajowego posiadacz takiej nazwy ma prawo
zakazaé uzywania kolejnego znaku towarowego na podstawie samej rejestracji. Jezeli
na mocy przepisow krajowych rejestracja jest jednak warunkiem koniecznym ochrony,
nalezy wykazac takze rejestracje. W przeciwnym razie nie istniatoby krajowe prawo, na
ktére mogtaby sie powotaé osoba wnoszaca sprzeciw.

Przyktady: W sprawie z 14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467 powotano sie na
hiszpanska nazwe handlowa ,OLIVE LINE”, a w sprawie z 08/09/2011, R 21/2011-1
powotano sie na nazwe francuskiej spotki ,MARIONNAUD PARFUMERIES”.

3.2.3.3 Nazwy domen

Nazwa domeny jest kombinacjg znakéw typograficznych odpowiadajgca jednemu lub
wiekszej liczbie numerycznych adresow I[P wykorzystywanych do identyfikacji
konkretnej strony internetowej lub zestawu stron internetowych. W zwigzku z tym
nazwa domeny funkcjonuje jako ,adres” odnoszacy sie do konkretnej lokalizacji w
Internecie (euipo.europa.eu) lub adresu e-mail (@euipo.europa.eu).

Nazwy domen sg rejestrowane przez organizacje lub podmioty handlowe zwane
Lrejestratorami nazw domen”. Mimo ze nazwa 'domeny jest niepowtarzalna i moze by¢
wartosciowym sktadnikiem majatku, rejestracja nazwy domeny sama w sobie nie
stanowi prawa wiasnosci intelektualnej. Takie rejestracje nie skutkujg powstaniem
wylgcznego prawa w zadnej postaci. ,Rejestracja” w tym kontekscie odnosi sie
natomiast do umowy zawartej miedzy rejestrujgcym nazwe domeny a rejestratorem
nazw domen.

Uzywanie nazwy domeny moze natomiast skutkowaé powstaniem praw stanowigcych
podstawe sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE. Taka sytuacja moze wystgpi¢, jezeli
uzywanie nazwy domeny oznacza, ze jest ona chroniona jako niezarejestrowany znak
towarowy lub oznaczenie handlowe identyfikujgce pochodzenie handlowe na mocy
stosownych przepisow prawa krajowego.

Przyktady: W sprawie z 07/12/2011, R 275/2011-1 powotano sie na prawa oparte na
uzywaniu nazwy niemieckiej domeny ,lucky-pet.de”; w sprawie B 1 719 379 powotano
sie na prawa oparte na uzywaniu nazwy francuskiej domeny ,Helloresto.fr’; w sprawie
z 14/05/2013, T-321/11 & T-322/11, Partito della liberta, EU:T:2013:240 powotano sie
na prawa oparte na uzywaniu nazwy witoskiej domeny ,partidodellaliberta.it”, a Sad
orzekt, ze odniesienia do tej strony we wioskiej prasie jako takie nie uzasadniaty jej
uzywania w kontekscie dziatalnosci gospodarczej.
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3.23.4 Tytuty

Tytuly magazynéw i innych publikacji lub tytuty dziet podobnej kategorii, takich jak filmy,
seriale telewizyjne itp. sg objete zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE wtedy i tylko wtedy, gdy
na mocy obowigzujgcych przepiséw prawa krajowego sg one chronione jako
oznaczenia handlowe identyfikujgce pochodzenie handlowe.

Fakt, Ze na mocy odpowiednich przepiséw prawa krajowego mozna powotaé sie na
prawa autorskie do tytulu dzieta w zwigzku z kolejnym znakiem towarowym, nie ma
znaczenia dla celow art. 8 ust. 4 RZTUE. Jak wykazano powyzej, chociaz prawo
autorskie moze byé uzyte do uniewaznienia ZTUE na podstawie art. 60 ust. 2 RZTUE,
tytut taki jest objety zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE tylko wtedy, gdy ma on role
Jidentyfikujgcg” i funkcjonuje jako oznaczenie handlowe identyfikujgce pochodzenie
handlowe. Dlatego tez, aby na takie oznaczenia mozna byto powota¢ sie na mocy
art. 8 ust. 4 RZTUE w kontek$cie postepowania sprzeciwowego, prawo krajowe musi
zapewnia¢ ochrone niezalezng od tej na mocy prawa autorskiego (30/06/2009,
T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43.)

Podobnie jak w przypadku wszystkich praw na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, tytut musiat
byé uprzednio uzywany w obrocie gospodarczym. Zazwyczaj wigze sie to z wymogiem,
aby dzieto, do ktérego odnosi sie tytut, zostato wprowadzone do obrotu. W przypadku
gdy tytut odnosi sie do ustugi (np. programu telewizyjnego), ustuga ta musiata
uprzednio zosta¢ udostepniona. Wystepujg jednak okolicznosci, w ktorych reklamy
poprzedzajgce uzycie mogg by¢ wystarczajgce dla powstania praw, i w ktérych takie
reklamy stanowig ,uzywanie” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. We wszystkich
przypadkach tytut musiat by¢ uprzednio uzywany jako wskazanie pochodzenia
handlowego przedmiotowych towaréw i ustug. W przypadku gdy tytut jest uzywany
wytgcznie w celu wskazania pochodzenia artystycznego utworu, takie uzycie nie
wchodzi w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226,
§ 25-31).

Przyktad: 12/01/2012, R 181/2011-1, gdzie powotano si¢ na tytut magazynu ,ART".

3.3 Wymogi zwigzane z uzywaniem

Aby skutecznie powota¢ sie na art. 8 ust. 4 RZTUE w postepowaniu sprzeciwowym,
trzeba postuzyc sie wczedniejszymi prawami. Istniejg dwa rézne standardy wymogow
zwigzanych z uzywaniem, ktore nalezy uwzglednic:

e standard krajowy;
e standard europejski.

Te dwa standardy wymogow zwigzanych z uzywaniem wyraznie sie jednak pokrywaja.
Nie mozna ich postrzega¢ w oderwaniu, ale trzeba ocenia¢ tgcznie. Odnosi sie to w
szczegolnosci do ,czestotliwosci uzywania” w ramach standardu krajowego oraz
L,uZywania w obrocie gospodarczym o0 znaczeniu wiekszym niz lokalne” w ramach
standardu europejskiego.
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3.3.1 Standard krajowy

Standard krajowy jest istotny, gdyz okresla zakres ochrony wczesniejszych praw, ktére
czesto nie sg tatwe do zidentyfikowania, tym bardziej, ze ich ochrona nie jest
zharmonizowana na poziomie UE (zob. pkt 3.5.2 ponizej na temat zakresu ochrony).
Standard ten okresla istnienie prawa krajowego oraz warunki ochrony. W odniesieniu
do niezarejestrowanych znakéw towarowych i innych oznaczen przedsiebiorstw, ktére
nie wymagajg rejestracji, uzywanie stanowi jedyng przestanke faktyczng, ktora
uzasadnia istnienie prawa i umozliwia stwierdzenie, kiedy ono powstato. Standard
krajowy okre$la takze czestotliwo$¢é uzywania na mocy odpowiednich przepisow
krajowych, ktéra moze by¢ ré6zna — od pierwszego uzycia w obrocie gospodarczym do
uzywania wymagajgcego rozpoznawalnosci lub renomy.

Na przyktad prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego w Danii nabywa sie po
prostu przez rozpoczecie jego uzywania na terytorium kraju.

W Niemczech prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego nabywa sie jednak
przez uzywanie, ktoére doprowadzito do uznania przez wiasciwy krag odbiorcow
za znak towarowy (Verkehrsgeltung). Zgodnie z orzecznictwem oznaczenia
odrézniajgce wymagajg od 20% do 25% rozpoznawalnosci, natomiast oznaczenia
nieodrézniajgce muszg by¢ rozpoznawalne dla 50% wtasciwego kregu odbiorcow.

3.3.2 Standard europejski — uzywanie w obrocie gospodarczym o
znaczeniu wiekszym niz lokalne

Na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE istnienie wczesniejszego niezarejestrowanego znaku
towarowego lub innego oznaczenia stanowi wiasciwg podstawe sprzeciwu, jezeli
oznaczenie to spetnia miedzy innymi nastepujgce warunki: musi by¢ uzywane w
obrocie gospodarczym, a uzywanie to musi mie¢ znaczenie wieksze niz lokalne.

Powyzsze dwa warunki wynikajg z samego brzmienia art. 8 ust. 4 RZTUE (powtérzone
w art. 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE, a zatem muszg by¢ interpretowane w swietle prawa Unii.
Wspolnym celem dwoch warunkéw ustanowionych w art. 8 ust. 4 RZTUE jest
ograniczenie kolizji 'miedzy oznaczeniami, zapobiegajgce temu, by prawo
wczesniejsze, ktore nie jest wystarczajgco kwalifikowane, czyli wazne i znaczgce w
obrocie gospodarczym, mogto przeszkodzi¢ w rejestracji nowego znaku towarowego
Unii Europejskiej. Takie prawo do sprzeciwu musi zostaé zastrzezone dla oznaczen,
ktére faktycznie sg obecne na wiasciwym dla nich rynku (29/03/2011, C-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 157).

3.3.2.1 Uzywanie w obrocie gospodarczym

Pierwszym wymogiem na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE jest to, ze oznaczenie musi by¢
uzywane w obrocie gospodarczym.

Pojecie ,uzywanie w obrocie gospodarczym” zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE nie jest
tozsame z pojeciem ,rzeczywiste uzywanie” zgodnie z art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE
(30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Cele i warunki zwigzane z
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Dziat 4 Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia uzywane w obrocie handlowym (art. 8 ust. 4
RZTUE)

dowodem rzeczywistego uzywania zarejestrowanego znaku towarowego Unii
Europejskiej lub krajowego znaku towarowego réznig sie od tych zwigzanych z
dowodem uzywania w obrocie gospodarczym oznaczen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4
RZTUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011,
C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Dlatego tez uzywanie nalezy interpretowac
zgodnie z konkretnym rodzajem prawa rozpatrywanym w danym przypadku.

Trybunat Sprawiedliwosci orzekt, ze ,uzywanie oznaczenia w obrocie gospodarczym” w
rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE odnosi sie do uzywania oznaczenia ,w toku
dziatalnosci handlowej, majgcej na celu osiggniecie korzysci gospodarczej, a nie
prywatnej” (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05,
Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Trybunat Sprawiedliwosci orzekt jednak takze, ze dostawy realizowane nieodptatnie
mogg zosta¢ uwzglednione w ramach oceny spetnienia wymogu uzywania w obrocie
gospodarczym wczesniejszego prawa, poniewaz mogly one by¢é dokonywane w
ramach dziatalnosci handlowej, majgcej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a
mianowicie zdobycia nowych rynkow zbytu (29/03/2011, 'C-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 152).

Jezeli chodzi o czas uzywania oznaczenia, osoba wnoszgca sprzeciw musi wykazac,
ze uzywanie miato miejsce przed dokonaniem zgtoszenia ZTUE lub w stosownym
przypadku przed datg pierwszenstwa (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189,
§ 166-168).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

BUD 29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189

Trybunat omawiat, czy uzywanie oznaczenia wytagcznie lub w gtéwnej mierze w okresie miedzy
zgtoszeniem do rejestracji a jego opublikowaniem jest wystarczajgce do spetnienia wymogu uzywania.
Jedna ze stron twierdzita, ze przed dokonaniem zgtoszenia ZTUE musiato dojs¢ jedynie do uzyskania
prawa, ale nie do jego uzywania. Trybunat zastosowat to samo kryterium czasowe, jak w przypadku
uzyskania prawa i stwierdzit, Ze uzywanie musiato nastgpi¢ przed dokonaniem zgtoszenia. Trybunat
Sprawiedliwosci uznat, ze z uwagi na istotng dtugos¢ okresu, jaki moze uptyngé migdzy dokonaniem
zgtoszenia do rejestracji a jego opublikowaniem, obowigzek uzycia w obrocie gospodarczym oznaczenia
przed dokonaniem zgtoszenia gwarantuje, ze przywofane uzywanie przedmiotowego oznaczenia jest
rzeczywiste i nie stanowi praktyki nastawionej jedynie na przeszkodzenie w rejestracji nowego znaku

towarowego (pkt 166—168).

Ponadto z dowoddéw musi jasno wynikac¢, ze uzywanie jest kontynuowane w dniu
zgtoszenia sprzeciwu. W tym kontekscie art. 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE wyraznie
stwierdza, ze jezeli sprzeciw opiera sie na wczesniejszym prawie w rozumieniu art. 8
ust. 4 RZTUE, osoba wnoszaca sprzeciw musi przedstawi¢ dowdd nabycia takiego
prawa, jego trwania (wytluszczenie dodano) i zakres ochrony tego prawa.

Ponizej podano przyktad sprawy inter partes dotyczacej postepowania w sprawie
uniewaznienia. Zawarte w nim rozumowanie i ustalenia majg zastosowanie rowniez do
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Dziat 4 Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia uzywane w obrocie handlowym (art. 8 ust. 4
RZTUE)

sprzeciwow, zwazywszy, ze art. 8 ust. 4 RZTUE stanowi podstawe zaréwno w
przypadku sprzeciwu, jak i uniewaznienia.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

BAMBOLINA 30/07/2010,3 728 C

(niezarejestrowany znak w wielu panstwach | (potwierdzono  03/08/2011, R 1822/2010-2;
cztonkowskich) 23/10/2013, T-581/11, EU:T:2013:553)

Zgodnie z przedstawionymi dowodami niezarejestrowany znak towarowy byt uzywany w obrocie
gospodarczym przez okres trzech lat, ktéry nie obejmowat ostatnich dwéch lat przed dniem ztozenia
wniosku o uniewaznienie. Wydziat Uniewaznien uznat, ze wczesniejsze niezarejestrowane oznaczenie,
na ktére powotano sie¢ w postepowaniu w sprawie uniewaznienia, musi by¢é uzywane w momencie
ztozenia wniosku. Poniewaz w przypadku tych oznaczen uzywanie stanowi faktyczng przestanke
istnienia prawa, ta sama przestanka faktyczna musi nadal istnie¢ i zosta¢ wykazana w dniu ztozenia
wniosku o uniewaznienie (30/07/2010, 3 728 C, pkt 25-28). Izba potwierdzita ustalenie Wydziatu
Uniewaznien, dodajac, ze w zasadach 19 ust. 1i 2 lit. d) rozporzadzenia nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 1
i 2 lit. d) RDZTUE] stwierdza sie, ze jezeli sprzeciw opiera sie na art. 8 ust. 4 RZTUE, dowody m.in. na

,dalsze istnienie” prawa trzeba przedstawi¢ w terminie wyznaczonym przez Urzad na przedstawienie lub
uzupetnienie faktow, dowodow lub argumentéw wspierajgcych sprzeciw. Nieprzedstawienie dowoddéw na
istnienie, waznos¢ i zakres ochrony wczesniejszego znaku lub prawa w tym terminie skutkuje
odrzuceniem sprzeciwu jako bezzasadnego. Izba uznata, ze te postanowienia byty odpowiednio
stosowane do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia (03/08/2011,
R 1822/2010-2, pkt 15).

Wymog, ze oznaczenie musi by¢ uzywane w obrocie gospodarczym, trzeba — jak
wspomniano powyzej — interpretowac¢ w sSwietle prawa Unii. Nalezy go odrézni¢ od
wymogow przewidzianych na mocy obowigzujgcych przepisow krajowych, ktére mogag
ustanawia¢ szczegdlne wymagania co do czestotliwosci uzywania.

Europejski wymég uzywania okreslony w art. 8 ust. 4 RZTUE stosuje sie niezaleznie
od tego, czy przepisy krajowe umozliwiajg zakazanie kolejnego znaku towarowego na
podstawie samej rejestracji oznaczenia, tj. bez jakiegokolwiek wymogu dotyczgcego
jego uzywania. Ponizej podano przyktad, w ktérym osoba wnoszgca sprzeciw powotata
sie na rejestracje nazwy handlowej na poziomie krajowym, ale nie zdotata wykazac, ze
oznaczenie byto uzywane w obrocie gospodarczym.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

NACIONAL 07/02/2010,

(portugalska nazwa zaktadu) R 693/2011-2
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Dziat 4 Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia uzywane w obrocie handlowym (art. 8 ust. 4
RZTUE)

Na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE fakt, ze osoba wnoszgca sprzeciw uzyskata zgodnie z przepisami

portugalskimi wytgczne prawa, ktére mogg w jednoznaczny sposéb by¢ egzekwowane wobec kolejnych
znakéw towarowych na podstawie rejestracji ,nazwy zaktadu”, nie zdejmuje z niej ciezaru wykazania, ze
przedmiotowe oznaczenie jest uzywane w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne.

Fakt, ze oznaczenie zarejestrowano zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw portugalskich, nie

jest sam w sobie wystarczajgcy do zastosowania art. 8 ust. 4 RZTUE (pkt 20-26).

W zaleznosci od obowigzujgcych przepiséw krajowych na osobie wnoszgcej sprzeciw
moze spoczywac ciezar wykazania nie tylko, ze oznaczenie, na ktére sie powotuje, jest
uzywane w obrocie gospodarczym (co jest, jak stwierdzono, wymogiem na mocy
przepisdw unijnych), ale takze, iz zostalo ono zarejestrowane we wiasciwych
organach krajowych. Spetnienie europejskiego wymogu ,uzywania w obrocie
gospodarczym” jest niewystarczajgce, jezeli nie zostat spetniony wymog rejestracii.
Zgodnie z niektorymi przepisami krajowymi, prawa do nazwy spotki mogg byc¢ jednak
powotywane, pod warunkiem ze nazwa firmy zostata wykorzystana przed rejestracjg
podmiotu w rejestrze spotek. W ponizszym przyktadzie osoba wnoszgca sprzeciw
powotata sie na wczesniejsze prawa do nazwy spotki uzywanej w obrocie
gospodarczym w Niemczech, ktéra nie byla zarejestrowana w chwili dokonania
zakwestionowanego zgtoszenia ZTUE.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Grain Millers GmbH & Co. KG
09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
(niemiecka nazwa spotki)

Osoba wnoszgca sprzeciw powofata sie na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE na nazwe spotki ,Grain Millers

GmbH & Co. KG” uzywanej w ‘obrocie gospodarczym w Niemczech w odniesieniu do ,maki, w
szczegolnosci maki pszennej i zytniej”. Dlatego tez osoba wnoszgca sprzeciw twierdzita, ze posiada
prawa do nazwy GmbH' (Gesellschaft mit beschrankter Haftung, czyli ,spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscig” w-jezyku polskim). Zgtaszajgcy twierdzit, ze zgodnie z art. 11 ust. 1 niemieckiej
ustawy o spotkach z ograniczong odpowiedzialnoscia (GmbH Gesetz) GmbH nie istnieje do chwili
rejestracji, a zatem osoba wnoszaca sprzeciw nie moze na poparcie swojego sprzeciwu powotywacé sie
na nazwe firmy, gdyz spoétke zarejestrowano dopiero po dokonaniu zakwestionowanego zgtoszenia
ZTUE. Trybunat przyjat odmienne stanowisko i orzekt, ze zgodnie z orzecznictwem sgdéw niemieckich
prawo do nazwy handlowej istnieje na podstawie ust. 5 pkt 2 Markengesetz od pierwszego uzycia w

obrocie gospodarczym, bez obowigzku rejestracji (pkt 36).

Oznaczenie jest uzywane w obrocie gospodarczym, w przypadku gdy takie uzywanie
ma miejsce w kontekscie dziatalnosci handlowej w celu osiggnigecia korzysci
gospodarczej, a nie jako sprawa prywatna.

Dlatego tez pod nieobecnos¢ rzeczywistego uzywania przywotanego oznaczenia Urzad
odrzuci sprzeciw. Ponizej podano przyktady, w ktérych osoba wnoszaca sprzeciw nie
spefnita tego podstawowego wymogu.
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Octopussy

(tytut filmu, o ktérym podawano, ze byt uzywany w 20/04/2010,

obrocie  gospodarczym, miedzy innymi w|R 526/2008-4
Niemczech)

Osoba wnoszaca sprzeciw przedstawita jedynie ogdlne informacje na temat tresci filmu, postaci, kwot
brutto, ofert dotyczacych filmu w Internecie oraz reklam bez Zadnych szczegdtéw dotyczacych
wiasciwego rynku. Informacje dotyczgce obrotéw sg réwniez niewystarczajgce, poniewaz sg one zbyt
ogolnym odniesieniem do dziatalnosci prowadzonej przez osobe wnoszgcg sprzeciw i nie wskazujg
rodzaju dziatalnosci ani stosownych terytoriow. Z tego samego powodu dane z czasopisma dotyczace
wptywow ze sprzedazy biletéw na dany film nie majg zwigzku z uzywaniem oznaczenia w Niemczech.
Pozostate artykuty prasowe dostarczone przez osobe wnoszgca sprzeciw dotyczg osob, ktére nie mogg
potwierdzi¢ uzywania oznaczenia we wskazanych panstwach czionkowskich. Umowy licencyjne
dotyczace merchandisingu nie stanowig zadnego dowodu w odniesieniu do uzywania oznaczenia jako
tytutu filmu. Wreszcie sam fakt, ze film odnidst sukces na catym $wiecie, nie zdejmuje z osoby wnoszgcej
sprzeciw obowigzku przedtozenia konkretnych dowodéw w odniesieniu do panstw cztonkowskich, w

ktérych ubiega sie ona o ochrone na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE (pkt 26).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Jlucky-pet.de”
07/12/2011, R 275/2011-1
(niemiecka nazwa domeny)

Osoba wnoszaca sprzeciw powofata sie na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE na nazwe domeny ,lucky-pet.de”

uzywang w obrocie gospodarczym w Niemczech w odniesieniu do ,legowisk dla zwierzat domowych;
ustug detalicznych w odniesieniu do artykutdéw dla zwierzgt domowych”. Nie wykazano, ze domena byta
uzywana w sposob skutkujgcy znaczeniem wiekszym niz lokalne towaréw i ustug objetych zgtoszeniem.
Przedstawione faktury i katalog zawierajg tylko adres internetowy www.lucky-pet.de. Nie dowodza
jednak, ze strona www.lucky-pet.de byta odwiedzana, a jezeli tak, w jakim stopniu. W Zzadnym
dokumencie nie stwierdzono ani nie wykazano, jak wiele oséb odwiedzito strone internetowg i zamdwito

produkty za posrednictwem poczty elektronicznej (pkt 31).

3.3.2.2 Uzywanie o znaczeniu wiekszym niz lokalne

Na prawa wchodzgce w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE mozna powotywaé sie tylko wtedy,
gdy ich uzywanie ma znaczenie wieksze niz lokalne. Wymég ten dotyczy wszystkich
praw objetych zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE, czyli zarédwno niezarejestrowanych
znakow towarowych, jak i innych oznaczeh handlowych okreslajgcych pochodzenie
handlowe. Wiasciciele praw, uzywanie ktérych ma znaczenie wytgcznie lokalne,
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zachowujg swoje wytgczne prawa na mocy obowigzujgcych przepisow krajowych
zgodnie z art. 138 RZTUE.

Na pytanie, czy uzycie niezarejestrowanego oznaczenia ma wiecej niz lokalne
znaczenie, odpowiemy, stosujgc jednolitg norme europejskg (18/04/2013, T-506/11 &
T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Sad orzekt, ze znaczenie oznaczenia uzywanego do identyfikowania okreslonej
dziatalnosci handlowej powinno by¢ ustalane na podstawie funkcji identyfikacyjnej
petnionej przez to oznaczenie. Kwestia ta wymaga wziecia pod uwage, po pierwsze,
geograficznego wymiaru znaczenia oznaczenia, czyli terytorium, na ktérym
oznaczenie to jest uzywane do identyfikowania dziatalnosci gospodarczej jego
wiasciciela, tak jak to wynika z dostownej wyktadni art. 8 ust. 4 RZTUE. Po drugie,
nalezy wzig¢ pod uwage gospodarczy wymiar znaczenia oznaczenia. Wymiar ten jest
oceniany na podstawie dlugosci okresu, podczas kitdérego oznaczenie to spetniato
swojg funkcje w obrocie gospodarczym i intensywnosci jego uzywania, w odniesieniu
do kregu odbiorcow, wsrod ktorych rozpatrywane oznaczenie stato sie znane jako
element odrézniajgcy, mianowicie konsumentow, konkurentow, a nawet dostawcow, lub
tez w odniesieniu do rozpowszechnienia oznaczenia np. za pomocg reklamy lub w
Internecie (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37;
30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Trybunat Sprawiedliwosci wyjasnit, Zze znaczenie oznaczenia nie moze zaleze¢ od
samego geograficznego zakresu jego ochrony, poniewaz w takim wypadku
oznaczenie, ktérego zasieg ochrony nie jest wytgcznie lokalny, mogtoby juz z tego tylko
powodu przeszkodzi¢ w rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej i to nawet jezeli
bytoby uzywane w obrocie gospodarczym jedynie w sposdb marginalny. Oznaczenie
musi by¢ uzywane w sposéb wystarczajgco znaczacy w obrocie gospodarczym i mie¢
zasieg geograficzny wiekszy niz lokalny, co’oznacza, w przypadku gdy terytorium
ochrony tego oznaczenia moze zosta¢ uznane za wieksze niz lokalne, ze owo
uzywanie musi mie¢ miejsce na istotnej czesci tego terytorium (29/03/2011,
C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Nie jest jednak mozliwe ustalenie z gory, w abstrakcyjny sposab, jaka czesc¢ terytorium
musi postuzy¢ wykazaniu, ze uzywanie oznaczenia ma znaczenie wieksze niz lokalne.
Dlatego tez oceny znaczenia oznaczenia trzeba dokona¢ w konkretnym przypadku, w
zaleznosci od okolicznosci danej sprawy.

W zwigzku z tym kryterium ,znaczenia wiekszego niz lokalne” opiera si¢ na czyms$
wiecej niz tylko rozpatrywaniu geograficznym. Trzeba takze oceni¢c wplyw
gospodarczy uzywania oznaczenia. Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce elementy i
dowody muszg odnosic¢ sie do nich:

1. czestotliwos¢ uzywania (sprzedaz pod oznaczeniem);

2. dtugosc¢ uzywania;

3. zasieg towarow (lokalizacja klientéw);

4. reklama pod oznaczeniem i media wykorzystywane w tej reklamie, w tym
dystrybucja reklam.
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W ponizszych przyktadach stwierdzono, ze zaroéwno wymiar geograficzny, jak i
gospodarczy uzywania oznaczenia spetniajg standardy.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

GLADIATOR

(niezarejestrowany znak towarowy w Republice 17/03/2011, R 1529/2010-1
Czeskiej)

Okoto 230 faktur jest wystarczajgce, aby stwierdzi¢, ze oznaczenie ,GLADIATOR” byto uzywane w
obrocie gospodarczym ,pojazdéw terenowych”. Faktury wystawiono klientom osoby wnoszacej sprzeciw
w czeskich miastach, takich jak Praga, Kraslice, Dolni Lanov, Pelhrimov, Opawa, Bozkov i Pilzno, a takze
w wielu innych czeskich miastach potozonych w réznych regionach Republiki Czeskiej. Ponadto katalogi
oraz czasopisma ,4x4 Style” z 2007 r. wydano w jezyku czeskim i jest bardzo prawdopodobne, Zze sg one
dystrybuowane w réznych miejscach na terenie Republiki Czeskiej. Dokumenty, takie jak wykaz
dystrybutoréw, katalogi i czasopisma, potwierdzajg ustalenia, ze oznaczenie byto uzywane w obrocie
gospodarczym (pkt 22—-33).

Jezeli chodzi o uzywanie oznaczenia, z reguly ani sam obszar miejski, jakkolwiek
rozlegty, ani okreg regionalny czy prowincja nie ma wiekszego znaczenia, jak tylko
lokalne. Zalezy to od okolicznosci sprawy (zob. przyktady ponizej). Podstawowym
wyrokiem w tym zakresie jest ten wydany przez Sad w sprawie General Optica, gdzie
uzywanie oznaczenia ograniczato sie do ‘okreslonej miejscowosci, a zatem byto
niewystarczajgce, aby spetni¢ ustalone wymogi.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Generalodptica
24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, EU:T:2009:77

(portugalska nazwa zaktadu)

Z dowoddéw przedstawionych przez osobe wnoszaca sprzeciw nie wynika, aby oznaczenie, na ktére
powotano sie w niniejszej sprawie, miato znaczenie wieksze niz lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4
RZTUE. Tak jak stwierdzita to Izba Odwotawcza w pkt 33 zaskarzonych decyzji, z dokumentéw
okazanych przez osobe wnoszgcg sprzeciw wynika, ze w chwili zgtoszenia do rejestracji dwoch
pierwszych znakéw towarowych Unii Europejskiej rozpatrywane oznaczenie byto uzywane juz od prawie
dziesieciu lat wylgcznie jako nazwa zaktadu otwartego dla ogétu odbiorcow w liczagcym 120 tys.
mieszkancéw portugalskim miescie Vila Nova de Famalicdo. Pomimo wyjasnieh ztozonych podczas
rozprawy, osoba wnoszgca sprzeciw nie przedstawita zadnego dowodu pozwalajgcego poswiadczyé¢, ze
oznaczenie jest znane wsrdd konsumentow, ani ze faczg jg stosunki handlowe z podmiotami spoza
wyzej wymienionej miejscowosci. Podobnie osoba wnoszgca sprzeciw nie wykazata, ze rozwineta
jakgkolwiek dziatalnos¢ reklamowg stuzgcg promocji swojego zaktadu poza wspomnianym miastem.
Nalezy zatem uznaé, ze nazwa zaktadu Generaloptica ma znaczenie $cisle lokalne w rozumieniu art. 8
ust. 4 RZTUE (pkt 44).
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Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

FORTRESS
FORTRESS INVESTMENTS
01/04/2011, R 354/2009-2

FORTRESS INVESTMENT GROUP
08/03/2011, R 355/2009-2

(niezarejestrowane znaki towarowe w

Zjednoczonym Krolestwie)

Fakt, ze wnioskujgcy o uniewaznienie uczestniczyt w nabywaniu i leasingu zwrotnym ogélnokrajowych
portfeli nieruchomosci duzych instytucji i spétek w Zjednoczonym Krdlestwie oraz zarzadzaniu nimi,
dowodzi, iz uzywanie miato znaczenie wieksze niz lokalne. Fakt, ze uzywanie byto ograniczone do
Londynu, ma znaczenie w tym sensie, ze Londyn jest siedzibg niemal wszystkich instytucji i organéw
rzgdowych, jak réwniez siedzibag londynskiego City, czyli jednego z czotowych centréow finansowych
Swiata. Znaczenie oznaczenia miato istotny wymiar gospodarczy, gdyz w potowie 2000 r. wnioskujgcy o
uniewaznienie zarzadzat juz kapitatem wiasnym wynoszgcym ponad: 1 mld USD. Ponadto grupa
odbiorcéw, wsrdd ktérych oznaczenie byto znane, jest znaczgca, gdyz obejmowata ona najwazniejsze
podmioty z branzy finansowej i instytucje publiczne Zjednoczonego Krdélestwa. Rozpowszechnienie
oznaczenia byto rowniez znaczace, czego dowodzi jego obecnos¢ w prasie krajowej i specjalistyczne;.

Dlatego tez doszto do uzywania w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne (pkt 49-51).

Fakt, ze uzywanie przywotywanego oznaczenia w obrocie gospodarczym musi zostac
wykazane na terytorium panstwa cztonkowskiego lub panstw cztonkowskich, w ktérych
dany podmiot ubiega sie o ochrone, nie wyklucza uzywania oznaczenia w zwigzku z
transgranicznymi transakcjami handlowymi.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

GRAIN MILLERS
09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
(niemiecka nazwa przedsiebiorstwa)

Uzywanie nazwy przedsiebiorstwa w kontekscie przywozu towaréw z innego panstwa (w tym przypadku
dokumenty dotyczgce transakcji zawartej przez osobe wnoszacg sprzeciw w zwigzku z przywozem
pszenicy z Rumunii do Niemiec) stanowi istotnie uzywanie w kontekscie dziatalnosci handlowej majgcej
na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, gdyz przywéz i wywoéz stanowig normalng, codzienng

dziatalnos¢ podmiotu, ktéra z natury wymaga udziatu co najmniej dwéch panstw (pkt 41).

Ponizej podano przyktady, w ktérych osoba wnoszgca sprzeciw nie zdotata wykazac,
ze wymiar gospodarczy uzywania danych oznaczeh byt wystarczajgcy, aby spemnic
ustalone wymogi prawne.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy
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2010-06-30,
BRIGHTON R 408/2009-4
(znaki  niezarejestrowane w Wielkiej Brytanii, | (potwierdzono 27/09/2011, T-403/10,
Irlandii, Niemczech i we Wioszech) EU:T:2011:538, § 38-40; odwotano 27/09/2012,
C-624/11 P, EU:C:2012:598, § 40-50)

Przedstawiony przez osobe wnoszacg sprzeciw wykres obrazujgcy sprzedaz dowodzi, ze sprzedaz w
panstwach cztonkowskich, ktérych dotyczy sprawa, nie byta stata w czasie do tego stopnia, ze w
niektérych latach w ogdle nie odnotowano sprzedazy, a w pozostatych przychody ze sprzedazy byty
rzeczywiscie bardzo niskie. W zwigzku z tym wyniki sprzedazy wskazuja, ze osoba wnoszaca sprzeciw
nie byta w stanie utrzymac czestotliwosci uzywania oznaczen w ciggu trzech kolejnych lat. W takich
przypadkach jest mato prawdopodobne, aby odbiorcy byli w stanie zapamietaé znak jako oznaczenie
pochodzenia. Osoba wnoszaca sprzeciw nie przedstawita zadnych dowodéw odnoszgcych sie do
inwestycji w reklame i promocje znakéw w przedmiotowych panstwach cztonkowskich, ani tez innych
materiatdw wskazujgcych, ze oznaczenia te zyskaty na rynku pozycje uzasadniajgcg nabycie wytgcznych

praw do niezarejestrowanych znakéw towarowych (pkt 12-21).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

JESKIMO ="
b

R 242/2010-1

(grecki niezarejestrowany znak)

Chociaz dokumenty potwierdzajg, ze zasiegiem geograficznym znaku towarowego jest Grecja, dowody
dotyczace okresu jego rzekomego uzywania s zdecydowanie niewystarczajgce. Ostatni datowany
dokument pochodzi z 1997 r., ‘czyli sprzed siedmiu lat przed dokonaniem zakwestionowanego
zgtoszenia. Ponadto najnowszymi dokumentami, w ktérych pojawia sie znak towarowy ,ESKIMO”, sg
faktury datowane na lata 1991-1994. Dotyczg one sprzedazy jedynie niecatych 100 sztuk produktu w
ciggu tych czterech lat, czego nie mozna uznac za wystarczajgce do wykazania uzywania znaku jako

oznaczenia przedsigbiorstwa przez osobe wnoszaca sprzeciw (pkt 27—-28).

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

Up Way Systems — Representagoes Unipessoal
LDA

25/01/2013,

R 274/2012-5
(portugalska nazwa spotki)

Trzy faktury wystawione spétkom w portugalskim regionie Porto na tgczng kwote 16 314 EUR nie sg
wystarczajgce, aby wykazaé, ze oznaczenie byto uzywane w obrocie gospodarczym, biorgc pod uwage
poziom cen materiatéw budowlanych i ogélnie ustug budowlanych (pkt 20—23).
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3.3.2.3 Charakter uzywania

Uzywanie oznaczenia powotywanego na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE musi odbywa¢ sie
zgodnie z podstawowg funkcjg takiego oznaczenia. Oznacza to, ze jezeli osoba
wnhoszgca sprzeciw powotuje sie na niezarejestrowany znak towarowy, dowodd
uzywania oznaczenia jako nazwy spotki nie jest wystarczajgcy dla potwierdzenia
wczesdniejszego prawa.

Ponizej podano przykfad, w ktérym dowody wskazujg na uzywanie oznaczenia, ktérego
funkcja nie odpowiada funkcji przywolywanego oznaczenia.

Wczesniejsze oznaczenie Nr sprawy

JAMON DE HUELVA
16/08/2011, R 1714/2010-4
(hiszpanska nazwa handlowa)

Dowody przedstawione w celu potwierdzenia uzywania ,Jamoén de Huelva” odnoszg sie niemal
wytacznie do nazwy pochodzenia ,Jamén de Huelva”. Nazwy pochodzenia sg pojeciami prawnymi
bardzo réznigcymi sie od nazw handlowych, gdyz zamiast identyfikowaé okreslone pochodzenie
handlowe, sg one oznaczeniami geograficznymi odnoszgcymi sie do produktéw rolnych lub srodkéw
spozywczych, ktorych jakos¢ lub cechy charakterystyczne wynikajg w zasadniczy lub wytgczny sposéb
ze s$rodowiska geograficznego, w ktéorym sg one produkowane, przetwarzane lub przygotowywane.
Sprzeciw opierajgcy sie na uzywaniu w Hiszpanii nazwy handlowej ,Jamoén de Huelva” nalezy oddali¢ z
uwagi na fakt, ze przedstawione dowody nie odnoszg sie do tego pojecia prawnego i nie identyfikujg
konkretnej dziatalno$ci gospodarczej, lecz dziatalno$é odnoszgcg sie do nazwy pochodzenia i jej Rady
Nadzorczej (pkt 34-37).

Wymébg, ze oznaczenie musi byé uzywane w obrocie gospodarczym we wiasnej,
konkretnej funkcji gospodarczej, nie wyklucza uzywania tego samego oznaczenia do
wiekszej liczby celow.

Powszechng praktykg rynkowa jest takze uzywanie nazw spotek lub nazw handlowych
jako znakéw towarowych '— samodzielnie lub tgcznie z innymi oznaczeniami
produktow. Jest to przypadek, w ktérym uzywana jest ,marka wtasna”, czyli oznaczenie
zazwyczaj pokrywajgce sie z nazwg spotki lub nazwg handlowg producenta, ktore nie
tylko identyfikuje produkt lub ustuge jako taka, ale takze stanowi bezposredni zwigzek
miedzy jedng lub wigekszg liczba linii produktow/ustug a konkretnym podmiotem.

W zwigzku z tym, w zaleznosci od konkretnych okoliczno$ci sprawy, w przypadku gdy
osoba wnoszgca sprzeciw powotuje sie na niezarejestrowany znak towarowy,
uzywanie tego samego oznaczenia jako nazwy spétki lub nazwy handlowej moze
rowniez petni¢ funkcje wskazywania pochodzenia danych towardw/ustug (a wiec
funkcje znaku towarowego), jezeli oznaczenie takie jest uzywane w sposoéb
ustanawiajgcy zwigzek miedzy oznaczeniem stanowigcym nazwe spétki lub nazwe
handlowg a sprzedawanymi towarami lub $wiadczonymi ustugami (11/09/2007,
C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).
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Poniewaz art. 8 ust. 4 RZTUE nadal ma zastosowanie do sprzeciwow opartych na
oznaczeniach geograficznych zgtoszonych przed 23.03.2016, tj. przed wejSciem w
zycie rozporzgdzenia (UE) 2015/2424 zmieniajgcego rozporzgdzenie Rady (WE)
nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, od osoby wnoszacej
sprzeciw nadal wymagane jest udowodnienie, Zze oznaczenie geograficzne
uzywane jest w obrocie handlowym o znaczeniu wiekszym niz lokalne. Uzywanie
musi przebiega¢ zgodnie z podstawowg funkcjg takiego oznaczenia, tj. musi
gwarantowaé konsumentom w obrocie gospodarczym pochodzenie geograficzne
towaréw i cechy szczegdlne im wilasciwe (29/03/2011, C-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 147, 149). Dlatego tez dokumenty, w ktérych jest mowa o
oznaczeniu geograficznym wytgcznie w kontek$cie innym niz gospodarczy, nie sg
wystarczajgce dla celdéw art. 8 ust. 4 RZTUE.

3.4 Wczesniejsze prawo

Prawo przywotywane na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE musi byC wczesniejsze od
zgtoszenia ZTUE. W celu okreslenia, ktére z kolidujgcych praw jest wczesniejsze,
niezbedne jest poréwnanie odpowiednich dat, w ktérych uzyskano prawa.

®* W przypadku zgtoszenia ZTUE jest to data zgtoszenia lub dowolna data stusznie
zastrzezonego pierwszenstwa (data ZTUE).. Nie sg . istotne zastrzezenia
starszenstwa, nawet jezeli odnoszg sie one do panstwa cztonkowskiego, w ktérym
ma istnie€ inne wczesniejsze prawo.

e Jezeli chodzi o prawo objete zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE, decydujgca jest
wiasciwa data nabycia wytgcznych praw na mocy prawa krajowego (07/05/2013,
T-579/10, makro, EU:T:2013:232, w ktérym Sad potwierdzit odrzucenie przez Izbe
dowoddéw przedstawionych przez wnioskujagcego o uniewaznienie, dotyczgcych
kolejnych okreséw zgtaszania ZTUE przez wtasciciela (pkt 70)).

W przypadku gdy wystarczajgce jest samo uzycie na mocy prawa krajowego, musi ono
nastgpi¢ przed datg’ ZTUE. W przypadku gdy wymagana jest renoma Ilub
rozpoznawalnos¢ w obrocie gospodarczym, muszg one zosta¢ uzyskane przed datg
ZTUE. Jezeli te warunki spetniono dopiero po dacie ZTUE, sprzeciw odrzuca sie.

3.5 Prawo do zakazania uzywania kolejnego znaku towarowego
na mocy prawa witasciwego

Weczesniejsze prawa objete zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE sg chronione wtedy, gdy na
mocy prawa witasciwego przyznajg wiascicielowi prawo zakazu uzywania pdzniejszego
znaku towarowego.

Po pierwsze, wymaga to ustalenia, ze na mocy prawa wtasciwego, prawa danego
rodzaju, w ujeciu abstrakcyjnym, stanowig wylaczne prawa, kiére mozna
wyegzekwowac za pomocg nakazu sgdowego w odniesieniu do pdzniejszych znakow,
a po drugie, ustalenia, ze w konkretnym rozpatrywanym przypadku zostaty spetnione
przestanki uzyskania takiego nakazu, jezeli znak bedgcy przedmiotem zgtoszenia
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ZTUE, wobec ktérego zostat podniesiony sprzeciw, bylby uzywany na danym
terytorium (zakres ochrony) (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Na
obydwa pytania trzeba udzieli¢ odpowiedzi zgodnie z prawem wtasciwym.

3.5.1 Prawo dotyczace zakazania uzywania znaku towarowego

Artykut 8 ust. 4 RZTUE wymaga prawa, ktore przyznaje wiascicielowi prawo do
zakazania uzywania kolejnego znaku towarowego. Dlatego osoba wnoszgca sprzeciw
powinna powotywaé sie na te przepisy prawa i przedstawi¢ przepisy prawa, na ktore
moze sie powotywaC w postepowaniu o naruszenie, aby zapobiec nieuprawnionemu
uzywaniu.

Jednakze przepisy prawa zakazujgce rejestracji lub uniewazniajgce rejestracje
pozniejszego oznaczenia mogg by¢ rowniez akceptowane. Prawo do sprzeciwu wobec
rejestracji pdézniejszego oznaczenia obejmuje, w sposéb dorozumiany, prawo do
sprzeciwu wobec uzywania tego oznaczenia. Sprzeciwiajgc sie rejestracji pdzniejszego
znaku, wiasciciel wczesniejszego prawa domaga sie skutecznej ochrony przed
jakimkolwiek przysztym uzywaniem tego znaku. Pojecie ,prawa do zakazania uzywania
pozniejszego znaku towarowego” obejmuje przypadek, w ktorym wiasciciel oznaczenia
jest uprawniony na podstawie wtasciwego prawa do zakazania uzywania tego znaku
poprzez wytoczenie powddztwa o uniewaznienie pdézniejszego - znaku towarowego
(21/10/2014, T-453/11, Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, T-435/12, 42
BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102;
19/04/2018, C-75/17P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.),
EU:C:2018:269, § 60).

3.5.2 Zakres ochrony

W przypadku wielu, jezeli nie wiekszosci praw objetych zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE,
warunki okreslone w przepisach krajowych sg podobne do majgcych zastosowanie w
kolizjach miedzy znakami towarowymi, ktore sg znane ekspertom Urzedu, a
mianowicie do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd badz szkody dla renomy lub
charakteru odrézniajgcego.

Na przyktad niezarejestrowane znaki sg zazwyczaj chronione przed poézniejszymi
znakami towarowymi w przypadku prawdopodobienstwa wprowadzenia w bitad, a
zatem zgodnie z tymi samymi kryteriami, ktére majg zastosowanie do konfliktéw
pomiedzy zarejestrowanymi znakami, czyli identycznodcig Ilub podobieAstwem
oznaczen, identycznoscig lub podobieAstwem towaréw Iub ustug itd. W takich
przypadkach kryteria opracowane przez sady i Urzad w celu stosowania art. 8 ust. 1
RZTUE moga byc¢ z fatwoscig przeniesione do art. 8 ust. 4 RZTUE, chyba Ze strona
twierdzi, ze istotne orzecznictwo sgddéw krajowych stosuje inne podejscie.

W przypadku gdy obowigzujgce przepisy krajowe przewidujg zasady ochrony
niezarejestrowanych znakow towarowych réznigce sie od okreslonych w art. 8 ust. 1
RZTUE, zakres ochrony przywotanego wczesniejszego prawa wynika z przepisow
krajowych. Jezeli na przyktad obowigzujgce przepisy krajowe przyznajg pod pewnymi
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warunkami ochrone niezarejestrowanym znakom rowniez w przypadku niepodobnych
towarow i ustug, taka sama ochrona udzielana jest na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE.

4 Dowéd prawa wiasciwego regulujgcego oznaczenie

4.1 Ciezar dowodu

Zgodnie z art. 95 ust. 1 RZTUE we wszystkich sprawach inter partes na stronie
wysuwajgcej okreslone roszczenia lub zarzuty spoczywa ciezar dostarczenia Urzedowi
niezbednego stanu faktycznego i argumentéw w celu uzasadnienia roszczenia. W
odréznieniu od innych podstaw zawartych w art. 8 RZTUE, art. 8 ust. 4 RZTUE nie
okresla warunkéw regulujgcych nabycie i zakres ochrony przywotanego
wczesniejszego prawa. Jest to przepis ramowy, w ramach ktérego szczegdty
dotyczgce wtasciwego prawa musi dostarczy¢ osoba wnoszgca sprzeciw.

Artykut 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE stanowi, ze jezeli sprzeciw opiera sie na wczesniejszym
prawie w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢
miedzy innymi dowdd nabycia takiego prawa, jego zakres ochrony i czas trwania, a w
miejscach, gdzie wczeéniejsze prawo przywotuje sie na mocy prawa panstwa
cztonkowskiego, jasng tre$¢ przepisow prawa witasciwego, na ktérych sie opiera,
przytaczajac publikacje stosownych przepiséw w orzecznictwie.

Wynika to z prawa i zgodne jest z wyktadnig Sgdu méwigca o tym, ze osoba wnoszaca
sprzeciw zobowigzana jest przedstawi¢ tres¢ stosownego prawa krajowego i wykazac,
ze na jego mocy zdotataby zapobiec uzyciu kolejnego znaku towarowego.

W tym zakresie nalezy zauwazy€, ze art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 8 ust. 4 lit. b) RZTUE] ustanawia przestanke, zgodnie z ktérg na mocy
prawa panstwa czionkowskiego, ktére znajduje zastosowanie do oznaczenia
przywotanego w kontekscie art. 8 ust. 4, z owym oznaczeniem musi wigza¢ sie prawo
jego wiasciciela do zakazania uzywania pézniejszego znaku towarowego.

Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 95 ust. 1
RZTUE] ciezar dowodu w zakresie spetnienia tej przestanki spoczywa na wnoszacym
sprzeciw do Urzedu.

W tym kontekscie i w odniesieniu do praw wczesniejszych, na ktére powotano sie w
niniejszej sprawie [...] nalezy mie¢ w szczegolnosci na uwadze uregulowania krajowe
przywotane na poparcie sprzeciwu i orzeczenia sgdowe wydane w danym panstwie
cztonkowskim oraz ze na tej podstawie wnoszgcy sprzeciw powinien wykazac, ze dane
oznaczenie objete jest zakresem stosowania przywotanych przepiséw danego panstwa
cztonkowskiego i ze przyznajg mu one prawo do zakazania uzywania pozniejszego
znaku towarowego.

(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-190.)

Trybunat stwierdzit, Ze w przypadku wnioskdw o uniewaznienie, wniesionych zgodnie z
art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 RZTUE], to na strone,
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ktéra powotuje sie na wczesniejsze prawo chronione na podstawie przepisow
krajowych, spada obowigzek

przedstawienia Urzedowi nie tylko szczegdtowych danych wykazujgcych, ze spetnia on
przestanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o ktdérego zastosowanie
wnosi, aby otrzymac mozliwos¢ zakazania uzywania znaku towarowego UE z uwagi na
wczesniejsze prawo, lecz réwniez szczegotowych danych okreslajgcych tre$é tego
ustawodawstwa..

(05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, C-530/12 P,
Mano, EU:C:2014:186, § 34.)

Chociaz wyroki te dotyczyty postepowan o uniewaznienie w ramach art. 52 ust. 2
rozporzgdzenia nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 RZTUE], poniewaz art. 8 ust. 4 RZTUE
réwniez dotyczy zastosowania praw wczesniejszych, chronionych w ramach przepisow
prawa Unii Europejskiej lub przepiséw prawa panstwa cztonkowskiego, wtasciwych dla
przedmiotowego oznaczenia, przytoczone orzecznictwo ma tez zastosowanie do
sprzeciwow wniesionych na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE.

Informacje dotyczgce wiasciwego prawa muszg umozliwié Urzedowi zrozumienie i
zastosowanie tresci tego prawa, warunkow uzyskania ochrony oraz jej zakresu, a takze
pozwoli¢ wnioskodawcy na skorzystanie z prawa do obrony. Szczegdlnie uzyteczne
moze tez by¢ przedstawienie dowoddéw na istnienie stosownego orzecznictwa
interpretujgcego przywotane przepisy prawa.

Urzad musi efektywnie oceni¢ mozliwos¢ zastosowania przywotanych podstaw do
odrzucenia wniosku. Aby zapewni¢ poprawne stosowanie przywotanych przepisow
prawa, Urzad jest uprawniony do weryfikowania, korzystajgc z dowolnych srodkéw,
treSci i warunkow wiasciwych dla zastosowania i zakresu stosownych przepiséw
prawa, na ktére powotuje sie osoba wnoszgca sprzeciw (27/03/2014, C-530/12 P,
Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), szanujgc przy tym prawo stron do bycia
wystuchanym. Jezeli po weryfikacji . przedstawionych dowoddéw Urzad uzna, ze
interpretacja lub stosowanie przez strony przywotanych przepiséw prawa sg
nieprawidtowe, moze wprowadzi¢ nowe lub dodatkowe elementy badz zazgda¢ od
osoby wnoszgcej sprzeciw wyjadnienn lub dodatkowych dowoddéw w tej sprawie
(25/11/2020, T-57/20, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP
Company TOURISM' & TRAVEL (fig.) et al., ECLLEU:T:2020:559, § 34). Aby
uszanowaé prawo stron do bycia wystuchanym, Urzad wezwie strony, tam gdzie jest to
wiasciwe, do przedstawienia uwag dotyczgcych tych elementow.

Uprawnienie = do weryfikacji jest ograniczone do zapewnienia doktadnego
zastosowania przepiséw prawa, na ktére powotuje sie osoba wnoszaca sprzeciw.
Nie zwalnia to zatem osoby wnoszgcej sprzeciw z obowigzku przedstawienia ciezaru
dowodu i nie moze zastgpi¢ przytoczenia przez nig odpowiednich przepiséw prawa do
celow sprawy (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) /
DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021,
T-284/20, HB Harley Benton (fig.) / HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).
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4.2 Srodek dowodowy i standard dowodu

Zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE prawem wtasciwym mogg by¢ przepisy prawa panstwa
cztonkowskiego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

4.2.1 Prawo krajowe

Jesli chodzi o przepisy prawa krajowego, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawic:

1. przepisy prawa wiasciwego:

o dotyczgce warunkéw nabycia praw (czy istnieje wymog uzywania, a jesli tak,
jaki jest wymagany standard uzywania; czy istnieje wymaog rejestracji itd.); oraz

o dotyczgce zakresu ochrony prawa (czy przyznaje prawo zakazu uzywania;
szkody objete ochrong, np. prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, btednej
interpretacji, nieuczciwej przewagi, przejecia).

2. informacje dowodzace spetnienia warunkéw:

o nabycia (uprawnienie, wczes$niejsze nabycie; czy weszto w zycie; dowdd
uzywania, jesli uzywanie stanowi podstawe nabycia; dowdd rejestracji, jesli
rejestracja stanowi podstawe nabycia itd.); oraz

o zakresu ochrony (fakty, dowody Ilub argumenty na poparcie spetnienia
wymogoéw okreslonych w przepisach prawa wtasciwego dla zakazu uzywania, np.
charakter towaréw, ustug Iub dziatalnosci gospodarczej chronionej
wczesniejszym prawem oraz ich zwigzek ze spornymi towarami lub ustugami;
przekonujgca argumentacja wykazujgca, ze istnieje ryzyko szkody).

Po pierwsze, jesli chodzi o przepisy prawa wtasciwego (zob. pkt 4.2.1 lit. a)), osoba
wnoszgca sprzeciw musi jasno wskazac tres¢ przepiséw prawa wiasciwego, na ktoérych
sie opiera, przytaczajgc publikacje stosownych przepiséw w orzecznictwie (art. 7 ust. 2
lit. d) RDZTUE). Osoba wnoszgca - sprzeciw musi przedstawi¢ odniesienie do
stosownego przepisu prawa (numer artykutu oraz numer i nazwe prawa) oraz tres¢
(tekst) przepisu prawa, przytaczajgc publikacje stosownych przepiséw w orzecznictwie
(np. fragmenty z dziennika urzedowego, komentarza prawnego, encyklopedii prawa lub
decyzji sadu). Jesli odpowiedni przepis odnosi sie do dalszego przepisu prawa, musi
on rowniez zosta¢ przedstawiony, aby umozliwi¢ zgtaszajgcemu i Urzedowi
zrozumienie petnego znaczenia przywotanego przepisu oraz ustalenie ewentualnego
znaczenia dalszego przepisu. Jezeli dowody dotyczgce tresci wtasciwych przepiséw
prawa krajowego sg dostepne online za posrednictwem Zrodta uznanego przez Urzad,
wowczas osoba wnoszgca sprzeciw moze przedstawi¢ takie dowody, odnoszac sie do
takiego zrodta (art. 7 ust. 3 RDZTUE) (zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1:
Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.2.4.3).

Samo odniesienie do orzecznictwa, na ktére zgtaszajgcy zamierza powota¢ sie na
poparcie swojego argumentu w celu wykazania tredci przepiséw i obowigzujgcego
orzecznictwa, jest niewystarczajgce do wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z art. 7
ust. 2 lit. d) RDZTUE (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) /
DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).
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Poniewaz to na osobie wnoszgcej sprzeciw spoczywa ciezar dowodu tresci
wiasciwego prawa, musi ona przedstawi¢ jego przepisy w jezyku oryginatu. Jesli
jezyk ten nie jest jezykiem, w ktorym prowadzone jest postepowanie, osoba wnoszgca
sprzeciw musi takze przedstawi¢ petne ttumaczenie przywotanych przepiséw prawa,
zgodnie ze standardowymi zasadami uzasadniania (art. 7 ust. 4 RDZTUE, zdanie
pierwsze). Samo ttumaczenie prawa wiasciwego nie stanowi jednak samo w sobie
dowodu i nie moze zastgpi¢ oryginatu; samego ttumaczenia zatem nie uznaje sie za
wystarczajgcy dowdd tresci przywotanego prawa. Artykut 7 ust. 4 RDZTUE wymaga,
by wszelkie przepisy prawa krajowego wiasciwe dla nabycia praw oraz zakresu ich
ochrony, w tym dowody dostepne online, byly przedtozone w jezyku postepowania lub
by towarzyszyto im ttumaczenie na ten jezyk, ktére musi zosta¢ przedtozone w terminie
okreslonym na przedtozenie oryginalnego dokumentu. Te same zasady dotycza
przypadku, w ktorym osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi tres¢ wiasciwych przepiséw
prawa krajowego, odnoszac sie do odpowiedniego zrdodta online, ktére jest uznane
przez Urzad.

W przypadkach, w ktérych osoba wnoszgca sprzeciw opiera sie na orzecznictwie
krajowym lub orzecznictwie interpretujgcym przywotane przepisy prawa, musi
przedstawi¢ stosowne informacje, ktére sg wystarczajgco szczegotowe (np. kopie
przywotanej decyzji lub fragmenty literatury prawniczej). Zasady dotyczgce ttumaczenia
stosujg sie w rownym stopniu do tych dowodéw, tgcznie z przypadkami, w ktérych
osoba wnoszgca sprzeciw przedstawia takie dowody, odnoszac sie do odpowiedniego
zrodtfa online, ktére jest uznane przez Urzad.

Po drugie, jesli chodzi o informacje dowodzace spetlnienia przestanek
wiasciwego prawa (zob. pkt 4.2.1 lit. b)), oprécz przedstawienia odpowiednich
dowodow nabycia przywotanego prawa, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawié
dowody, ze przestanki dotyczgce ochrony w odniesieniu do spornego znaku zostaty
rzeczywiscie spetnione, a zwlaszcza przedstawi¢ przekonujgcg argumentacje na temat
tego, w jaki sposdb zapobiegtoby to uzywaniu spornego znaku na podstawie
wiasciwego prawa. Samego przedstawienia wiasciwego prawa nie uznaje sie za
wystarczajgce, poniewaz w kompetencji Urzedu nie lezy przedstawianie odpowiedniej
argumentacji w imieniu osoby wnoszacej sprzeciw.

Ponadto w sprzeciwie zgtoszonym na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE istotne jest, czy
odpowiednie przepisy prawa, przyznajgce osobie wnoszacej sprzeciw prawo zakazu
uzywania kolejnego znaku towarowego miatyby teoretyczne zastosowanie do znaku
spornego, a nhie czy mogtoby faktycznie zapobiec uzywaniu spornego znaku. W
zwigzku z tym argument przedstawiony przez zgtaszajgcego, jakoby osoba wnoszgca
sprzeciw nie powotywata sie dotychczas na sporny znak towarowy lub nie mogta
dotychczas uniemozliwi¢ jego rzeczywistego uzywania na danym terytorium, nie moze
zosta¢ uwzgledniony (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

W zwigzku z powyzszym Urzad odrzuci sprzeciw, jezeli:

® osoba wnoszgca sprzeciw powota sie na prawo, ale nie uwzgledni odniesienia do
zadnego konkretnego prawa krajowego lub przepisu prawa, zapewniajgcego
ochrone (np. osoba wnoszaca sprzeciw wskaze tylko, ze sprzeciw opiera sie na
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oznaczeniu handlowym w Niemczech lub Ze sprzeciw opiera si¢ na oznaczeniu
handlowym w Niemczech, ktére podlega ochronie w ramach DE-TMA); lub

® osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi nawigzanie do wiasciwego prawa krajowego
oraz przepisow prawa, ale jest ono niekompletne: przepis prawa wskazuje tylko na
przestanki odnoszgce sie do nabycia prawa, ale nie do zakresu jego ochrony (lub
vice versa) (np. osoba wnoszgca sprzeciw wskaze, ze opiera sie na oznaczeniu
handlowym w Niemczech chronionym na podstawie art. 5 DE-TMA, ktéry okreSla
warunki dla nabycia prawa, ale brakuje odniesienia do przestanek odnoszgcych sie
do zakresu ochrony, art. 15 DE-TMA); lub

® osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi nawigzanie do wtasciwego przepisu prawa,
ale nie przedstawi jego tresci (tekstu) (np. wniosek osoby wnoszacej sprzeciw
odnosi sie do DE-TMA, ale nie zawiera tresci przepiséw prawa); lub

® osoba wnoszgca sprzeciw przedstawia treS¢ przepisu prawnego wytgcznie w
jezyku, w ktéorym prowadzone jest postepowanie, ale nie w oryginalnym jezyku
(np. jezykiem postepowania jest jezyk angielski, ale tekst DE-TMA jest
przekazywany tylko w jezyku angielskim, a nie w jezyku niemieckim); lub

® osoba wnoszgca sprzeciw nie przedstawia zadnych dowoddw nabycia powotanego
prawa ani wystarczajgcych dowoddéw takiego nabycia, ani nie przedstawia
argumentéw, dlaczego spetnia warunki regulujgce zakres ochrony (np. osoba
wnhoszgca sprzeciw powotuje sie na odpowiednie przepisy prawa i przekazuje ich
tres¢ zaréwno w jezyku oryginalnym, jak i w _formie przettumaczonej na jezyk
postepowania, ale nie dostarcza Zadnych dowodow nabycia ochrony ani
wystarczajgcych dowoddw nabycia takiej ochrony oraz nie okresla, czy spetnia
warunki zakresu ochrony).

4.2.2 Prawo Unii Europejskiej

PowyZzsze wymogi majg réwniez zastosowanie do prawa Unii, z tym wyjgtkiem, Ze
osoba wnoszaca sprzeciw nie jest zobowigzana do podania tresci (tekstu) prawa, na
ktére sie powotuje. Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ jednak szczegoétowe
dowody spetnienia warunkéw okreslonych w odpowiednich przepisach prawa Unii
Europejskiej (pkt 4.2.1 lit. b) powyzej).
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