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1 Wstep

1.1 Cel art. 8 ust. 5 RZTUE

Podczas gdy niezbednymi warunkami wstepnymi ochrony zarejestrowanego znaku
towarowego na mocy art. 8 ust. 1 lit. a) RZTUE sg podwdjna identyczno$¢ oznaczen i
towaréow/ustug, a na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad, w art. 8 ust. 5 RZTUE nie wymaga sie identycznosci/
podobienstwa towaréw/ustug ani prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd. W art. 8
ust. 5 RZTUE udziela sie ochrony zarejestrowanym znakom towarowym nie tylko w
odniesieniu do identycznych/podobnych towaréw/ustug, ale takze w odniesieniu do
niepodobnych towardéw/ustug bez wymogu jakiegokolwiek prawdopodobiehstwa
wprowadzenia w btad, jezeli oznaczenia sg identyczne lub podobne, a wczesniejszy
znak cieszy sie renomg i uzywanie zgtoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej
przyczyny przyniostoby nienalezng korzy$¢ z racji charakteru odrdzniajgcego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru
lub renomy.

Uzasadnieniem rozszerzonej ochrony na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE jest to, ze
funkcja i warto$¢ znaku towarowego nie ograniczajg sie do wskazywania pochodzenia.
Znak towarowy moze rowniez nie$¢ przekaz inny niz wskazanie pochodzenia towarow i
ustug, np. stanowi¢ obietnice lub zapewnienie jakosci bgdz pewnego wizerunku, np.
luksusu, stylu zycia, ekskluzywnosci itp. (,funkcja reklamowa”) (18/06/2009, C-487/07,
L'Oréal, EU:C:2009:378). Witasciciele znakoéw towarowych czesto inwestujg pokazne
kwoty i wktadajg znaczny wysitek, aby stworzy¢ pewien wizerunek marki zwigzany z
ich znakiem towarowym. Ten wizerunek zwigzany ze znakiem towarowym przydaje mu
— czesto znacznej — wartosci ekonomicznej, niezaleznej od towaréw i ustug, dla ktérych
jest on zarejestrowany.

Celem art. 8 ust. 5§ RZTUE jest ochrona tej funkcji reklamowej oraz inwestycji
poczynionych w budowe pewnego wizerunku marki przez przyznanie ochrony znakom
towarowym cieszgcym sie renomg niezaleznie od podobienstwa towaréw lub ustug
badz prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd, o ile mozliwe jest wykazanie, ze
uzywanie spornego zgtoszenia bez uzasadnionej przyczyny przyniostoby nienalezng
korzys¢ z racji charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. W zwigzku z tym
gtbwnym celem art. 8 ust. 5 RZTUE nie jest ochrona ogétu odbiorcéw przed
wprowadzeniem w btgd co do pochodzenia, lecz raczej ochrona wiasciciela znaku
towarowego przed uzywaniem przynoszgcym nienalezng korzy$¢ z racji charakteru
odrézniajgcego lub renomy znaku, w zwigzku z ktorym poczynit on znaczace
inwestycje, lub szkodliwym dla tego charakteru lub renomy.
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1.2 Ramy prawne

Zgodnie z art. 8 ust. 5 RZTUE w wyniku sprzeciwu wilasciciela zarejestrowanego
wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 nie rejestruje sie zgtoszonego
znaku towarowego:

.Jjezeli jest on identyczny z wczesniejszym znakiem towarowym lub do niego
podobny, niezaleznie od tego, czy towary lub ustugi, dla ktérych jest
zgtaszany, sg identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktorych
zostat zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy, jezeli w przypadku
wczesniejszego unijnego znaku towarowego cieszy sie on renomg w Unii lub
w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego cieszy sie on
renomg w danym panstwie cztonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny znaku towarowego bedgcego przedmiotem zgltoszenia
przyniostoby nienalezng korzy$¢ z racji odrézniajgcego charakteru lub renomy
wczesdniejszego znaku towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru
lub renomy”.

To samo brzmienie jest wykorzystane w rownolegtych przepisach dyrektywy (UE)
2015/2436 majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (,dyrektywa w sprawie znakéw
towarowych”), a konkretnie w art. 5 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy.

Brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE jest takze bardzo podobne do brzmienia art. 9 ust. 2
lit. ¢) RZTUE i art. 10 ust. 2 lit. ¢) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, czyli
przepisdw okreslajgcych wytgczne prawa wiasciciela znaku towarowego, z tg tylko
niewielkg roznica, ze odnoszg sie one do warunku wyrzgdzenia szkody. W
przeciwienstwie do warunkowej formy w art. 8 ust. 5 RZTUE, ktéry ma zastosowanie w
przypadku gdy uzywanie zgtoszonego znaku towarowego ,przyniostoby nienalezng
korzy§¢ z racji odrozniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy”, w art. 9 ust. 2 lit. c)
RZTUE i art. 10 ust. 2 lit. c) dyrektywy w sprawie znakdéw towarowych znajduje sie
sformutowanie ,przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego
charakteru lub renomy znaku towarowego”. Przyczyng tej réznicy jest fakt, ze w
pierwszym przypadku — art. 8 ust. 5 RZTUE — chodzi o mozliwos¢ rejestracji, gdzie
decyzje trzeba w pewnych przypadkach podjaé bez jakiegokolwiek uprzedniego
uzywania pozniejszego znaku, w drugim przypadku natomiast chodzi o zakaz
uzywania. Wplyw tej réznicy na rodzaj dowodow wymaganych w celu wykazania
szkody w kazdym przypadku oméwiono w pkt 3.4.

2 Zakres zastosowania

Wczesniejsze brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE, ktére miato zastosowanie do 23.03.2016,
skutkowato pewnymi kontrowersjami co do mozliwosci jego zastosowania wytgcznie
do: a) wczesniejszych zarejestrowanych znakoéw; oraz b) niepodobnych towardw i
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ustug. Jako ze te zagadnienia miaty bezposredni wptyw na zakres jego stosowania,
nalezato wyjasni¢, czy mozliwe jest tez zastosowanie art. 8 ust. 5 RZTUE do: a)
znakéw niezarejestrowanych/powszechnie znanych; oraz b) podobnych lub
identycznych towardw i ustug.

21 Zastosowanie do zarejestrowanych znakéw
211 Wymdég rejestracji

Zgodnie z jasnym brzmieniem obecnego art. 8 ust. 5 RZTUE, wprowadzonego
rozporzgdzeniem zmieniajgcym (UE) 2015/2424, przepis ten chroni ,wczesnigj
zarejestrowany znak towarowy”. Nawet jesli wymodg rejestracji nie byt wyraznie
wspomniany w poprzedniej wersji tego przepisu, Urzgd w taki sposob go
zinterpretowat, poniewaz zgodnie z jego brzmieniem zastosowanie tego przepisu byto
ograniczone, w posredni lecz wyrazny sposob, do wczesniejszych zarejestrowanych
znakow towarowych poprzez zakaz rejestracji, jezeli zgtoszenie byto identyczne lub
podobne do wczesniejszego znaku towarowego i miato by¢ zarejestrowane dla
towaréw lub ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla ktérych weczesniejszy znak
towarowy byt zarejestrowany. Wynika z tego, ze istnienie wczesniejszej rejestracji
zawsze bylo warunkiem koniecznym zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE, a w
konsekwencji odniesienie do art. 8 ust. 2 RZTUE powinno byé ograniczone do
wczesniejszych rejestracji oraz do wczesniejszych zgtoszen pod warunkiem ich
rejestracji (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu; EU:T:2007:214, § 55).

21.2 Zwigzek miedzy znakami cieszgcymi sie renomg (art. 8 ust. 5
RZTUE) a znakami powszechnie znanymi (art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE)

Wymaog rejestracji wyznacza granice miedzy art. 8 ust. 5 RZTUE a art. 8 ust. 2 lit. ¢)
RZTUE. Jednak ani w art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE ani w art. 6 bis konwenciji paryskiej nie
wskazuje sie wyraznie, Zze ~ powszechnie znany znak musi by¢ znakiem
niezarejestrowanym. Zasada, ze powyzszymi przepisami sg objete tylko znaki
niezarejestrowane, wynika posrednio zaréwno z ducha, jak i z ratio legis tych
przepisow.

W przypadku konwenciji paryskiej celem przepisu art. 6 bis, ktory wprowadzono po raz
pierwszy do konwencji w 1925 r., byto uniemozliwienie rejestracji i uzywania znaku
towarowego, ktoéry mogtby wprowadza¢ w btad poprzez skojarzenie z innym znakiem
juz powszechnie znanym w kraju, gdzie dokonano takiej rejestracji, nawet gdy ten
ostatni powszechnie znany znak nie jest (lub jeszcze nie jest) chroniony w tym kraju na
mocy rejestracji.

W przypadku RZTUE celem byto zlikwidowanie luki prawnej, gdyz art. 8 ust. 5 RZTUE
chroni tylko zarejestrowane ZTUE. Bez art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE niezarejestrowane
znaki towarowe cieszgce sie renomg pozostatyby bez ochrony (oprécz ochrony
wynikajgcej z art. 8 ust. 4 RZTUE). Aby zlikwidowa¢ te luke prawng, w RZTUE
przewidziano ochrone powszechnie znanych znakéw w rozumieniu art. 6 bis konwencji
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paryskiej, gdyz artykut ten wprowadzono gtéwnie w celu zapewnienia ochrony
powszechnie znanym niezarejestrowanym znakom towarowym.

W zwigzku z tym z jednej strony powszechnie znane znaki, ktore nie sag
zarejestrowane na danym terytorium, nie mogg by¢ chronione na podstawie art. 8
ust. 5 RZTUE przeciw towarom niepodobnym. Mogg one jedynie by¢ chronione
przeciw towarom identycznym lub podobnym, jezeli zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btgd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, do ktérego odnosi sie
art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE w zwigzku z okresleniem zakresu ochrony. Pozostaje to
jednak bez uszczerbku dla faktu, ze powszechnie znane znaki, jezeli nie sag
zarejestrowane, mogg takze by¢ chronione na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE. Dlatego
tez jezeli odpowiednie przepisy krajowe przyznajg im ochrone przed niepodobnymi
towarami i ustugami, na takg poszerzong ochrone mozna réwniez sie powota¢ na
podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE.

Z drugiej strony w przypadku gdy powszechnie znane znaki zostaly zarejestrowane
jako ZTUE lub znaki krajowe w jednym z panstw cztonkowskich, mozna sie na nie
powotaé na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE, ale tylko wtedy, gdy spelniajg takze
wymogi zwigzane z renoma.

Chociaz terminy ,powszechnie znany” (tradycyjny termin uzyty w art. 6 bis konwengciji
paryskiej) oraz ,renoma” oznaczajg odrebne pojecia prawne, w znacznej mierze
pokrywaja sie. Swiadczy o tym poréwnanie sposobu, w jaki zdefiniowano znaki
powszechnie znane we wspolnym zaleceniu WIPO dotyczacym przepisow w zakresie
ochrony znakéw powszechnie znanych, ze sposobem, w jaki okreslit renome Trybunat
w wyroku z 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (uznajac, ze odmienna
terminologia jest zaledwie ,[...] niuansem, ktory nie skutkuje Zadng rzeczywistg
sprzecznoscig [...]").

W praktyce prog ustalenia, czy dany znak towarowy jest powszechnie znany, czy tez
cieszy sie renoma, jest zazwyczaj taki sam. W zwigzku z tym nie jest niczym
niezwyktym, Zze znak, ktory stat sie powszechnie znany, osigga takze prog okreslony
przez Trybunat w sprawie Chevy (General Motors) w odniesieniu do znakow
cieszgcych sie renomg, gdyz w obydwu przypadkach ocena opiera sie gtdwnie na
rozwazaniach ilosciowych dotyczgcych stopnia znajomosci znaku wsrod odbiorcow, a
progi wymagane w kazdym przypadku sg wyrazone w bardzo podobny sposob
(,znany” lub ,powszechnie znany w co najmniej jednym witasciwym kregu odbiorcow
(69" w przypadku znakéw powszechnie znanych oraz ,znany znaczgcej CzesSci
wiasciwego kregu odbiorcéw” w przypadku znakow cieszgcych sie renomg).

Zostato to rowniez potwierdzone przez orzecznictwo. W wyroku z 22/11/2007,
C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, Trybunat zakwalifikowat ,renome” i
»,powszechng znajomosc¢” jako pojecia pokrewne, podkreslajgc w ten sposéb fakt, ze sg
one powigzane i w znacznym stopniu sie pokrywajg (pkt 17). Zob. takze wyrok z
11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

60 Artykut 2 ust. 2 lit. b) i art. 2 ust. 2 lit. ¢) wspdlnego zalecenia WIPO dotyczacego przepiséw w zakresie ochrony
znakdéw powszechnie znanych.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Pokrywanie sie poje¢ znakdéw cieszacych sie renomg oraz zarejestrowanych
powszechnie znanych znakéw ma konsekwencje z punktu widzenia podstaw sprzeciwu
w tym sensie, ze dla zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE nie powinno mie¢ znaczenia,
czy osoba wnoszgca sprzeciw przywotuje swojg wczesniejszg rejestracje powszechnie
znanego znaku, czy tez znaku cieszgcego sie renomg. Z tej przyczyny stosowane
terminy nalezy starannie przeanalizowac¢, zwtaszcza gdy podstaw sprzeciwu wyraznie
nie wyjasniono, a w stosownych przypadkach nalezy przyjgé elastyczne podejscie.

W kontekscie art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE wymogi dotyczace stosowania art. 6 bis
konwencji paryskiej i art. 8 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE s3 takie same, cho¢ stosowana
terminologia jest odmienna. W obydwu przepisach wymagane jest podobienstwo lub
identycznos¢ miedzy towarami lub ustugami oraz podobne lub identyczne oznaczenia
(w art. 6 bis uzywa sie okreslenia ,odtworzenie”, ktére jest rbwnowazne identycznosci,
oraz ,nasladownictwo”, ktére odnosi sie do podobienstwa). W obydwu artykutach
zawarto tez wymdg prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad (w art. 6 bis uzyto
wyrazenia ,moggce spowodowacé¢ pomylenie”). Jednak podczas gdy zgodnie z art. 8
ust. 2 lit. ¢) RZTUE sprzeciw mozna oprzeé¢ na powszechnie znanym znaku jako
wczesniejszym prawie, podstawami sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE sg
(wytgcznie) art. 8 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE.

Na przyktad jezeli osoba wnoszgca sprzeciw opiera swoj sprzeciw na: (i) wczesniejszej
rejestracji, powotujgc sie na art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE i art. 8 ust. 5 RZTUE; oraz (ii)
identycznym wczesniejszym powszechnie znanym znaku na tym samym terytorium na
podstawie art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE, wczesniejsze prawo nalezy zbadac:

1. na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jako wczesniejszg rejestracje o
wzmocnionym charakterze odrézniajgcym (z racji jej powszechnej znajomosci);

2. na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE jako wczesniejszg rejestracje cieszgca sie
renoma;

3. na podstawie art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE w zwigzku z art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jako
wczedniejszy niezarejestrowany powszechnie znany znak (co bedzie przydatne
tylko wowczas, gdy nie zostanie wykazana rejestracja, gdyz w przeciwnym wypadku
rezultat jest taki sam, jak wppkt 1 powyzej).

Nawet jezeli osoba wnoszgca sprzeciw nie opiera swojego sprzeciwu wyraznie na
art. 8 ust. 5 RZTUE, tres¢ sprzeciwu oraz sformutowanie wyjasnienia podstaw musza
zosta¢ poddane starannej analizie w celu obiektywnego ustalenia, czy osoba
wnoszgca sprzeciw pragnie takze powofac sie na art. 8 ust. 5 RZTUE.

2.2 Zastosowanie do podobnych i identycznych towaréw oraz
ustug

Zgodnie z jasnym brzmieniem obecnego art. 8 ust. 5 RZTUE ochrona wynikajgca z
tego przepisu jest zapewniania ,niezaleznie od tego, czy towary lub ustugi, dla ktérych
[pOzZniejszy znak] jest zgtaszany, sg identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktorych zostat zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy”. Jest to
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

ujednolicenie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczgcego wyktadni
poprzedniej wersji tego przepisu (09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Warunki zastosowania

Nastepujgce warunki muszg by¢ spetnione, aby mozna byto zastosowac art. 8 ust. 5
RZTUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529,
potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. wczesniejszy zarejestrowany znak cieszacy sie renomg na wtasciwym terytorium;

2. identycznos¢ lub podobienstwo miedzy zakwestionowanym zgtoszeniem ZTUE a
wczedniejszym znakiem;

3. uzywanie zgtoszonego oznaczenia musi skutkowa¢ mozliwoscig czerpania
nienaleznej korzysci lub spowodowania szkody dla charakteru odrézniajgcego bgdz
renomy wczesniejszego znaku;

4. takie uzywanie musi nie mie¢ uzasadnionej przyczyny.

Warunki te majg charakter taczny, a niespetnienie ktdregokolwiek z nich jest
wystarczajgce do tego, by przepis ten nie miat zastosowania (25/05/2005, T-67/04,
Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/08, Vips, EU:T:2007:93, § 34;
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Kolejno$¢ rozpatrywania tych wymogow moze sie zmienia¢ w zaleznosci od
okolicznosci danego przypadku. Badanie moze na przyktad rozpoczaC sie od oceny
podobienstw miedzy oznaczeniami, w szczegolnosci w przypadkach, w ktérych jest
niewiele lub nie ma niczego do powiedzenia na ten temat, gdyz znaki sg identyczne lub
tez w oczywisty sposéb podobne bgdz niepodobne.

3.1 Wczesniejszy znak cieszacy sie renoma
3.1.1 Charakter renomy

Charakteru i zakresu renomy nie zdefiniowano w RZTUE ani w dyrektywie w sprawie
znakow towarowych. Ponadto terminy uzywane w poszczegdlnych wersjach
jezykowych' tych dokumentéw nie sg w petni rbwnowazne, co doprowadzito do
0gollnego zamieszania co do rzeczywistego znaczenia terminu ,renoma”, jak przyznat
rzecznik generalny Jacobs w swojej opinii z 26/11/1998, C-375/97, Chevy,
EU:C:1998:575, § 34-36.

Ze wzgledu na brak definicji ustawowej Trybunat zdefiniowat renome, odnoszac sie do
celu odpowiednich przepiséw. Dokonujgc wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie
znakow towarowych Trybunat orzekt, ze tekst dyrektywy ,implikuje pewien stopien
znajomosci wczesniejszego znaku towarowego wsrod kregu odbiorcéw”, oraz
wyjasnit, ze ,tylko wowczas, gdy wystepuje wystarczajgcy stopieh znajomosci tego
znaku, odbiorcy, zetkngwszy sie z pdzniejszym znakiem towarowym, mogg skojarzy¢
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

te dwa znaki towarowe [...] co moze skutkowa¢ szkodg dla wczesniejszego znaku”
(14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

W swietle tych rozwazan Trybunat stwierdzit, Ze renoma jest wymogiem dotyczacym
progu znajomosci, co oznacza, iz nalezy jg ocenia¢ przede wszystkim na podstawie
kryteriow ilosciowych. W celu spetnienia wymogu renomy wczesniejszy znak
towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow, do ktérych skierowane sg towary
lub ustugi oznaczone tym znakiem (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408,
§ 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Ponadto jezeli renoma ma by¢ oceniana na podstawie kryteriow ilosciowych,
argumenty lub dowody dotyczace estymy, jakg znak ma cieszy¢ sie w kregu odbiorcow,
nie za$ jego rozpoznawalnosci, nie majg bezposredniego znaczenia dla ustalenia, ze
wczesniejszy znak uzyskat wystarczajgcg renome dla celow art. 8 ust. 5 RZTUE.
Poniewaz jednak ochrona z tytulu tego przepisu rozcigga sie takze na wartos¢
ekonomiczng renomy, wszelkie jej aspekty jakosciowe sg istotne dla oceny mozliwej
szkody lub nienaleznej korzysci (zob. takze pkt 3.4 ponizej). W art. 8 ust. 5 RZTUE
ochrone przyznano nie znakom ,stynnym” jako takim, lecz sukcesowi i reputacji
(goodwill), jakg uzyskaty one na rynku. Oznaczenie nie posiada na przyktad zadnej
samoistnej renomy tylko dlatego, Ze odnosi sie ono do stynnej osoby lub wydarzenia,
lecz wytgcznie w zwigzku z towarami i ustugami, ktérych dotyczy, oraz w zwigzku ze
sposobem jego uzywania.

Nr sprawy Komentarz

Wszystkie -dowody przedstawione przez osobe
wnoszacg sprzeciw odnosity sie do stawy Fernando

Alonso jako czotowego kierowcy wyscigowego oraz

22/07/2010, R 11/2008-4, wykorzystania jego wizerunku przez rézne
CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) /|Podmioty w celu promowania ich towaréw i ustug.
FERNANDO ALONSO Nie przedstawiono dowoddéw renomy w odniesieniu

do uzywania wczesniejszego znaku, ktéry zostat
zarejestrowany w odniesieniu do odpowiednich

towardw i ustug (pkt 44 i 48).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy Komentarz

Jedyne przedstawione w terminie dowody
dotyczgce renomy wczesniejszego znaku, a
mianowicie strona z wykazem stron internetowych

zawierajgcych stowo ,BALMAIN”, fragment hasta z

Wikipedii poswieconego francuskiemu
03/03/2011, R _201/2010-2, BALMAIN ASSET | projektantowi Pierre’'owi Balmainowi oraz piec
MANAGEMENT / BALMAIN (fig.) fragmentow artykutéw z witryny www.style.com na

temat kolekcji odziezy ,BALMAIN”, nie okazaty sie
wystarczajgce, aby stwierdzié, ze wcze$niejszy
znak towarowy cieszy sie renomg w UE. Dlatego
tez sprzeciw zostat odrzucony jako bezzasadny
(pkt 36 i 37).

3.1.2 Zakres renomy

3.1.21 Stopieh rozpoznawalnosci

Jako ze renome zdefiniowano jako wymog zwigzany z progiem znajomosci, nalezy
zada¢ nastepujgce pytanie: jaki poziom swiadomosci wczesniejszego znaku musi
wystepowac¢ w kregu odbiorcéw, aby prég ten zostat osiggniety? Wymagany stopien
znajomosci nalezy uznaé za osiggniety, jezeli wczesniejszy znak towarowy jest znany
znaczacej czesci odbiorcow, czego jednak nie mozna okresli¢ z gory na podstawie
danej wartosci procentowej (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26;
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Powstrzymujgc sie od bardziej szczegdtowego zdefiniowania terminu ,znaczny” oraz
stwierdzajgc, ze znak towarowy nie musi by¢ znany konkretnemu odsetkowi kregu
odbiorcéw, Trybunat co do zasady odradzit stosowanie ustalonych uniwersainych
kryteribw, gdyz w oderwaniu od pozostatych faktéw z gory okredlony stopien
rozpoznawalnosci moze nie by¢ wtasciwym sposobem realistycznej oceny renomy.

Tak wiec w celu ustalenia, czy wczesniejszy znak towarowy jest znany znacznej czesci
kregu odbiorcow, nalezy uwzgledni¢ nie tylko stopien Swiadomosci znaku, ale tez
wszelkie inne czynniki istotne w konkretnym przypadku. Dodatkowe informacje na
temat istotnych czynnikéw i ich powigzan znajdujg sie w pkt 3.1.3.

Jednak w przypadku gdy towary lub ustugi sg skierowane do stosunkowo niewielkich
grup konsumentoéw, niezbyt duzy catkowity rozmiar rynku oznacza, ze jego znaczna
czesé jest takze ograniczona w ujeciu bezwzglednym. Dlatego tez niewielki rozmiar
wiasciwego rynku nie powinien sam w sobie byé traktowany jako czynnik mogacy
zapobiec nabyciu przez znak renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE, gdyz renoma
jest kwestig proporciji, nie zas liczb bezwzglednych.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Wymaog, aby wczesniejszy znak byt znany znacznej czesci odbiorcéw, stuzy takze
zaznaczeniu roznicy miedzy pojeciami renomy jako warunku niezbednego dla
zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE oraz wzmocnionego charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania jako elementu oceny prawdopodobieAstwa wprowadzenia w
btad dla celéw art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE.

Mimo ze obydwa terminy dotyczg rozpoznawalnosci znaku wsrod wiasciwego kregu
odbiorcéw, w przypadku renomy wystepuje prég, ponizej ktérego nie mozna przyznaé
rozszerzonej ochrony, w przypadku wzmochionego charakteru odrézniajagcego
natomiast prég nie wystepuje. W zwigzku z tym w drugim przypadku nalezy wzigé
pod uwage kazdg przestanke wzmocnionej rozpoznawalnosci znaku oraz ocenic jg w
zaleznosci od jej znaczenia niezaleznie od tego, czy osiggniety jest limit wymagany w
art. 8 ust. 5 RZTUE. Dlatego tez ustalenie ,wzmocnionego charakteru odrézniajgcego”
na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE nie musi by¢ rozstrzygajgce dla celow art. 8
ust. 5 RZTUE.

Nr sprawy Komentarz

Dokumenty przedtozone przez osobe wnoszgca
sprzeciw wykazaty dziatania promocyjne
prowadzone 'w taki sposdéb, ze charakter
odrozniajgcy  zwigkszat sie w  nastepstwie
uzywania. Uzywanie to nie byto jednak
21/04/2010, R_1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / | wystarczajgce, aby osiggnaé prog renomy. Zaden z
MANDARINA DUCK (fig.) dokumentow nie odnosit sie¢ do rozpoznawalnosci
wczesdnigjszego  znaku  towarowego  wsrdd
wiasciwych  konsumentéw  kohAcowych, nie
przedstawiono tez zadnych dowoddéw na temat
udziatu towaréw osoby wnoszgcej sprzeciw w
rynku (pkt 61).

3.1.2.2 Wiasciwy krgg odbiorcéw

Okreslajgc rodzaj odbiorcow, ktérych nalezy uwzgledniac przy ocenie renomy, Trybunat
orzekt, ze ,odbiorcy, wsrod ktorych wczesniejszy znak towarowy musiat zyskac
renome, to [odbiorcy], ktérych dotyczy ten znak towarowy, czyli w zaleznosci od
oferowanego produktu lub ustugi ogdt spoteczenstwa bgdz bardziej wyspecjalizowany
krag odbiorcow, na przyklad handlowcy z danego sektora” (14/09/1999, C-375/97,
Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34,
41).

Dlatego tez jezeli towary i ustugi oznaczone znakiem sg produktami przeznaczonymi
do masowej konsumpcji, wéwczas wiasciwym kregiem odbiorcow bedzie ogot
spoteczenstwa, jezeli natomiast oznaczone nim towary majg bardzo konkretne
zastosowanie lub sg skierowane wytgcznie do uzytkownikéw profesjonalnych badz
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

branzowych, wiasciwy kragg odbiorcéw bedzie ograniczony do okreslonych
nabywcéw tych produktow.

Nr sprawy Komentarz

Biorac pod uwage charakter towardw, ktérym
04/08/2011, R _1265/2010-2, MATTONI (fig.) /|osoba wnoszaca sprzeciw przypisuje renome,
MATTONI mianowicie wody mineralnej, wiasciwym kregiem

odbiorcéw jest ogot spoteczenstwa (pkt 44).

Towarami, w odniesieniu do ktérych oznaczenie
cieszy sie renoma, sa preparaty lecznicze do
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et |leczenia zaburzeri  seksualnych. Wiasciwym
al. kregiem odbiorcéw jest ogét spoteczenstwa oraz
profesjonalisci wykazujacy wysoki poziom uwagi
(pkt 64).

Towarami, w odniesieniu do ktorych wczesniejszy
znak cieszy sie  renomg, sa preparaty

farmaceutyczne do  wygtadzania zmarszczek.

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Dowody promocji wczesniejszego znaku ,BOTOX”
Botolist / Botocyl; w jezyku angielskim w prasie naukowej i ogolne;
potwierdzono  10/05/2012,  C-100/11 P, | byly wystarczajace, aby ustalic renome znaku
Botolist / Botocyl wséréd  zardbwno ogotu  spoteczenstwa, jak i

pracownikow stuzby zdrowia (C-100/11 P, § 65-67).
Dlatego tez pod uwage nalezy bra¢ obydwie

kategorie odbiorcéw.

Oprocz rzeczywistych nabywcéw  stosownych towaréw pojecie wiasciwego kregu
odbiorcéw obejmuje ich _potencjalnych nabywcoéw, jak tez osoby, ktére wchodzg w
kontakt ze znakiem tylko posrednio w zakresie, w jakim dane produkty sg takze
skierowane do tych grup konsumentow, na przyktad kibice w odniesieniu do artykutéw
sportowych lub-osoby czesto podrézujgce transportem lotniczym w odniesieniu do
przewoznikow lotniczych itp.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy Komentarz

Wiasciwymi ustugami sg ustugi dotyczace notowan
gietdowych z klas 35 i 36, ktdére sg zazwyczaj
skierowane do specjalistdw. Osoba wnoszgca
sprzeciw przedstawita dowody wskazujgce, ze znak
,NASDAQ” pojawia sie niemal codziennie w wielu
gazetach oraz w wielu kanatach telewizyjnych,
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131 . .
ktére mozna czyta¢ bgdz ogladaé w catej Europie.
W zwigzku z tym Izba Odwotawcza stusznie
uznata, ze znak towarowy ,NASDAQ” cieszy sie w
kregu konsumentéw europejskich renoma nie tylko
wsérdd specjalistow, ale takze wsrdd istotnej czesci
0gotu spoteczenstwa (pkt 47 i 51).

Dowody przedstawione w odniesieniu do renomy
potwierdzajg i podkreslajg fakt, ze wiasciwym
kregiem odbiorcow w przypadku spektakli
teatralnych jest ogoét spoteczenstwa, a nie
ograniczony i ekskluzywny krag. Dziatania
interwenienta byly reklamowane, przedstawiane i
komentowane w licznych gazetach skierowanych
do ogoétu spoteczenstwa. Interwenient odwiedzat
rézne regiony Zjednoczonego Krélestwa i dawat
spektakle  dla  szerokiej publicznosci  w
06/07/2012,  T-60/10, Royal  Shakespeare, | Zjednoczonym Kroélestwie. Dziatalno$¢ na duzg
EU:T:2012:348 skale, a tym samym ustugi oferowane ogotowi
spoteczenstwa, znajdujg odzwierciedlenie zaréwno
w wysokich obrotach, jak i w wysokich wptywach ze
sprzedazy biletéw. Ponadto z dokumentéw
przedstawionych przez interwenienta wyraznie
wynika, ze interwenient uzyskiwat co roku znaczne
dochody od sponsoréw z réznych sektorow, ktorzy
takze docierajg do ogdtu spoteczenstwa, takich jak
banki, przedsiebiorstwa z sektora napojow
alkoholowych i producenci samochodow (pkt 35 i
36).

Dany produkt jest czesto kierowany do réznych grup nabywcéw o réznych profilach,
jak w przypadku towaréw wielofunkcyjnych lub takich, ktére przechodzg przez kilku
posrednikéw, zanim dotrg do docelowego miejsca przeznaczenia (dystrybutoréw,
sprzedawcow detalicznych, uzytkownikéw koncowych). W takich przypadkach pojawia
sie pytanie, czy renome nalezy ocenia¢ w kazdej grupie z osobna, czy tez powinna ona
dotyczy¢ wszystkich rodzajéw nabywcow. Przyktad podany przez Trybunat w wyroku z
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (handlowcy z danego sektora)
wskazuje, ze renoma w jednej grupie moze by¢ wystarczajgca.

Podobnie jezeli wcze$niejszy znak towarowy zarejestrowano dla bardzo
réznorodnych towaréw i ustug, poszczegdlne rodzaje towardéw/ustug mogg byé
skierowane do réznych segmentow odbiorcow, a zatem ogolna renoma znaku musi by¢
oceniana z osobna dla kazdej kategorii towardw.

Powyzsze dotyczy jedynie tych rodzajow odbiorcow, kitdrych nalezy uwzgledniaé przy
ocenie, czy wczesniejszy znak osiggngt prog renomy ustanowiony przez Trybunat w
sprawie Chevy (General Motors). Przy ocenie szkody lub nienaleznej korzysci powstaje
jednak istotne pytanie, a mianowicie czy wczesniejszy znak musi takze by¢ znany tym
odbiorcom, do ktérych kierowane sg towary i ustugi oznaczone pézniejszym znakiem,
gdyz w przeciwnym razie trudno jest uznaé, ze odbiorcy bedg w stanie skojarzy¢
obydwa znaki. Zagadnienie to omoéwiono ponizej w pkt 3.4.

3.1.2.3 Towary i ustugi objete zgtoszeniem
Towary i ustugi muszg przede wszystkim by¢ tymi towarami i ustugami, w odniesieniu

do ktérych zarejestrowany jest wczesniejszy znak towarowy i w odniesieniu do ktérych
podnoszona jest jego renoma.

Nr sprawy Komentarz

Sprzeciw zostat oddalony, gdyz wczesniejsze znaki
nie zostaty zarejestrowane dla ustug, w odniesieniu
do ktérych miaty cieszy¢ sie renomg wedtug osoby
wnoszgcej sprzeciw. Na art. 8 ust. 5 RZTUE mozna
28/04/2011, R 1473/2010-1, SUEDTIROL /|powota¢ sie jedynie wtedy, gdy znak towarowy
SUDTIROL (fig.) et al. wskazywany jako powszechnie znany/cieszgcy sie

renomg jest zarejestrowanym znakiem towarowym,
a towary/ustugi, w odniesieniu do ktérych
podnoszona jest jego renoma/reputacja,

wymieniono na swiadectwie (pkt 49).

Towary i ustugi, do ktérych odnoszg sie dowody, muszg by¢ identyczne (nie zas tylko
podobne) z towarami i ustugami, dla ktérych zarejestrowany jest wczesniejszy znak
towarowy.

Nr sprawy Komentarz
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Towary, ktére uznano za cieszace sig renomg w
Niemczech na mocy przywotanej decyzji i
postanowienia, obejmujg jedynie artykuly do
pielegnacji skoéry i ciata oraz krem dla dzieci.
Wyroby te nie sg identyczne 2z towarami
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe oznaczonymi wcze$niejszym znakiem towarowym
w klasie 3: produktami do makijazu; produktami do
pielegnacji  paznokci; mianowicie lakierem i
zmywaczem do paznokci. W zwigzku z tym osoba
wnoszgca sprzeciw nie wykazata renomy
wczesniejszego znaku niemieckiego na wiasciwych

terytoriach (pkt 31).

W przypadku gdy wczesniejszy znak zostat zarejestrowany dla szerokiej gamy
towardw i ustug skierowanych do réznych rodzajow odbiorcéw, niezbedna jest ocena
renomy oddzielnie dla kazdej kategorii towaréow. W takich przypadkach wczesniejszy
znak towarowy moze nie cieszy¢ sie renomg w odniesieniu do nich wszystkich, gdyz
mogt w ogdle nie by¢ uzywany w odniesieniu do niektérych towaréw, podczas gdy w
przypadku innych mogt nie osiggng¢ poziomu znajomosci niezbednej dla zastosowania
artykutu art. 8 ust. 5 RZTUE.

Dlatego tez jezeli dowody wskazujg, ze wczesniejszy znak cieszy sie czesciowa
renoma, czyli jego renoma obejmuje tylko niektére sposrod towaréw lub ustug, dla
ktérych zostat zarejestrowany, znak ten moze by¢ chroniony na podstawie art. 8 ust. 5
RZTUE jedynie w tym zakresie. W zwigzku z tym pod uwage przy badaniu nalezy
wzigcC jedynie te towary.

Nr sprawy Komentarz

Izba Odwotawcza stwierdzita, ze wzmocniony
charakter odrdzniajacy oraz renoma
wczesdniejszych znakow nie dotyczyly towardw i
ustug osoby wnoszgcej sprzeciw, ktére uznano za
14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE 'dentyczne b podobne do zakwestionowanych
towardw i ustug. W odniesieniu do tych towarow i
ustug nie dowiedziono wzmocnionego charakteru
odrézniajgcego  ani  renomy z  wyjgtkiem
oprogramowania komputerowego w klasie 9
(pkt 43).
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Nr sprawy Komentarz

Przedstawione dowody w dostatecznym stopniu
wykazaty, ze marka ,ARENA” jest znana znacznej
czesci wiasciwego kregu odbiorcéw. Dowody te nie
10/12/2009, R _1466/2008-2 & R _1565/2008-2, | obejmowaty jednak zadnych istotnych informacji,
COMMERZBANK ARENA / ARENA et al. ktére mogtyby pozwoli¢ na ustalenie poziomu

S$wiadomosci marki ,ARENA” w sektorach innych

niz stréj kapielowy i wyroby do ptywania (pkt 58 i
60).

3.1.2.4 Wiasciwe terytorium

Zgodnie z art. 8 ust. 5 RZTUE wiasciwym terytorium ‘dla dowiedzenia renomy
wczesniejszego znaku jest terytorium ochrony: wczesniejszy znak musi cieszy¢ sie
renoma na terytorium, na ktérym jest on zarejestrowany. Dlatego tez w przypadku
znakoéw krajowych wtasciwym terytorium jest dane panstwo cztonkowskie, natomiast w
odniesieniu do ZTUE wtasciwym terytorium jest Unia Europejska.

W sprawie Chevy (General Motors) Trybunat stwierdzit, ze w przypadku krajowego
znaku towarowego nie moze by¢é wymagana renoma na catym terytorium danego
panstwa cztonkowskiego. Wystarcza, jezeli renoma dotyczy istotnej czesci tego
terytorium. W szczegolnosci w odniesieniu do terytorium Beneluksu Trybunat orzekt, ze
jego istotna czes¢ moze stanowi¢ czes¢ jednego z panstw Beneluksu (14/09/1999,
C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

Trybunat wyjasnit, ze w przypadku wczesniejszego znaku towarowego Unii
Europejskiej wystarczyé moze renoma na catym terytorium jednego panstwa
cztonkowskiego.

Nr sprawy Komentarz

Sprawa dotyczyla znaku towarowego  Unii
Europejskiej cieszacego sie renomg na catym
terytorium Austrii. Trybunat wskazal, ze znak
towarowy Unii Europejskiej musi by¢ znany na
istotnej czesci obszaru UE znaczgcej czesci kregu
06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611 ) . )
odbiorcéw  zainteresowanych  towarami  lub
ustugami, ktérych on dotyczy. W Swietle
okolicznosci tej konkretnej sprawy terytorium
panstwa cztionkowskiego (Austrii) uznano za istotng

czesc terytorium UE (pkt 29 i 30).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Ogdlnie jednak przy ocenie, czy dana czesc¢ terytorium jest istotna, nalezy wzig¢ pod
uwage zaréwno wielkos¢ danego obszaru geograficznego, jak i jego udziat w ogdinej
populacji, gdyz obydwa kryteria mogg wplywa¢ na ogdlne znaczenie konkretnego

terytorium.

Nr sprawy

Komentarz

21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO
(fig.) / EL RANCHO

Mimo ze przedtozone dowody wskazywaty, ze znak
byt w 2002 r. uzywany w 17 restauracjach we
Francji, liczba ta zostata uznana za dos$¢ niskg w
kraju majgcym 65 min mieszkancow. Dlatego tez

renomy nie dowiedziono (pkt 22).

Osoby wnoszgce sprzeciw czesto wskazujg w nim, ze wczesniejszy znak cieszy sie
renomg na obszarze, ktéry rozcigga sie poza terytorium ochrony (np. twierdzg, ze znak
krajowy cieszy sie ogolnoeuropejskg renomg). W takim przypadku twierdzenia osoby
wnoszgcej sprzeciw nalezy zbada¢ wytgcznie w odniesieniu do terytorium ochrony.

Podobnie przedstawione dowody musza dotyczyé konkretnie witasciwego
terytorium. Jezeli dowdd dotyczy na przyktad Japonii'lub nieokreslonych obszarow,
nie bedzie mozna na jego podstawie wykazaé¢ renomy w UE lub w panstwie
cztonkowskim. Dlatego tez dane dotyczace sprzedazy w catej UE lub na catym Swiecie
nie sg wlasciwe do celow wykazania renomy w okreslonym panstwie czionkowskim,
jezeli odpowiednie dane nie sg przedstawione w podziale na terytoria. Innymi stowy,
.SZerszg” renome trzeba tez wykazaé konkretnie dla wiasciwego terytorium, jezeli ma

ona zostac¢ uwzgledniona.

Nr sprawy

Komentarz

22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.)

etal.

Wiekszos¢ przedtozonych dokumentéw dotyczyta
krajow spoza Unii Europejskiej, gtéwnie Chin —
kraju macierzystego osoby wnoszgcej sprzeciw —
oraz innych krajow azjatyckich. W zwigzku z tym
osoba wnoszgca sprzeciw nie jest w stanie
skutecznie wykazac, ze posiada znak powszechnie
znany w UE (pkt 53).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

We wniosku o0 uniewaznienie strona pozwana
powotata sie na renome na terytorium
Zjednoczonego Krélestwa. w rejestraciji
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, migdzynarodowej  wskazano  jednak tylko
Hiszpanie, Francje i Portugalie, a wiec nie
(odwotanie oddalono wyrokiem z 03/10/2012,

T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)

dotyczyta ona terytorium Zjednoczonego
Krolestwa. Ponadto  strona  pozwana nie
przedtozyta zadnych dowodéw na renome w
panstwach cztonkowskich wskazanych w rejestraciji

miedzynarodowej (pkt 45).

W przypadku gdy podnosi sie, ze renoma wykracza poza terytorium ochrony, i istniejg
na to dowody, trzeba to jednak uwzgledni¢, gdyz moze to wzmacnia¢ ustalenia
dotyczgce renomy na terytorium ochrony.

3.1.2.5 Wiasciwy moment w czasie

Osoba wnoszaca sprzeciw musi wykazac, ze wczesniejszy znak uzyskat renome do
daty zgtoszenia spornego ZTUE, biorgc pod uwage w stosownych przypadkach
prawidtowo zastrzezone pierwszenstwa.

Ponadto renoma wczes$niejszego znaku musi sie utrzymywac do chwili podjecia decyzji
w sprawie sprzeciwu. Co do zasady wystarczy jednak, aby osoba wnoszgca sprzeciw
wykazata, ze jej znak cieszyt sie renomg juz przy dacie zgtoszenia ZTUE / dacie
pierwszenstwa zgtoszenia ZTUE, natomiast ciezar podniesienia i wykazania
ewentualnej pézniejszej utraty renomy spoczywa na wnioskujgcym. W praktyce takie
zdarzenie bytoby dosy¢ wyjatkowe, gdyz zaktada ono drastyczng zmiane warunkéw
rynkowych w stosunkowo krotkim czasie.

W przypadku gdy sprzeciw opiera sie na wczesniejszym zgtoszeniu, nie ma
formalnych przeszkdéd dla zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE, ktory obejmuje
wczesniejsze zgtoszenia przez odniesienie do art. 8 ust. 2 RZTUE. Chociaz w
wiekszosci przypadkéw wezesniejsze zgtoszenie nie zyskuje wystarczajgcej renomy w
tak krotkim czasie, nie mozna a priori wykluczy¢ osiggniecia wystarczajgcej renomy w
wyjatkowo krétkim okresie. Ponadto zgtoszenie moze dotyczy¢ znaku, ktory byt
uzywany na diugo przed dokonaniem zgtoszenia, a zatem uptyneto wystarczajgco duzo
czasu, aby zyskat on renome. W kazdym razie, jako ze rejestracja ma skutek wsteczny,
zastosowanie art. 8 ust. 5 RZTUE do wczesniejszych zgtoszen nie moze byc
traktowane jako odstepstwo od zasady, ze art. 8 ust. 5 RZTUE ma zastosowanie
jedynie do wczeséniejszych rejestracji, jak stwierdzono w pkt 2.1.

Na ogot im blizsze wlasciwej dacie sg dowody, tym tlatwiej jest zatozyé¢, ze
wczesniejszy znak uzyskat renome do tego czasu. Wartos§¢ dowodowa konkretnego
dokumentu moze sie rézni¢ w zaleznosci od odlegtosci objetego nim okresu od daty
zgtoszenia. Dowod renomy w odniesieniu do okresu pozniejszego niz wtasciwa data
moze jednak umozliwi¢ wyciagniecie wnioskow co do renomy wczesniejszego znaku w
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

danej chwili (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31;
17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet a
Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Z tego powodu materiaty przedtozone w celu wykazania renomy muszg by¢ opatrzone
datg lub przynajmniej wyraznie wskazywaé, kiedy miaty miejsce potwierdzone w nich
fakty. W zwigzku z tym dokumenty nieopatrzone datg lub opatrzone datg dodang
pozniej (np. odreczne daty na drukowanych dokumentach) nie sg wihasciwym
sposobem dostarczenia wiarygodnych informaciji na temat stosownego okresu.

Nr sprawy Komentarz

Dowody wykazaty, ze znak ,BRAVIA/BRAVIA” jest
uzywany w odniesieniu do telewizoréow LCD w
Austrii, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech,
Wegrzech, Wioszech, Niderlandach, Polsce,
Portugalii, Stowacji i Turcji. Zaden z dokumentow
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA nie byt jednak opatrzony datg. Osoba wnoszgca
sprzeciw nie przedstawita zadnych informacji na
temat okresu, ktdrego one dotyczg. W zwigzku z
tym dowody, traktowane jako catos¢, byty
niewystarczajgce do wykazania renomy w Unii
Europejskiej (pkt 27 i 28).

W opinii lzby Odwotawczej wyrok z 1972 r. nie
wystarczat do wykazania wzmocnionego
charakteru odrozniajgcego w chwili zgtoszenia
znaku, czyli 20.10.2006. Ponadto ,z decyzji [Sadu]
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe [21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140]
wynika, ze renoma wczesniejszego znaku zostata
oceniona z datg 13 czerwca 1996 r., czyli ponad
dziesie¢ lat przed datg, ktéra ma by¢ brana pod

uwage przy ocenie renomy” (pkt 31).

Jezeli okres, jaki uptynat od ostatnich dowodow na uzywanie do dokonania zgtoszenia
ZTUE jest do$¢ znaczacy, nalezy starannie oceni¢ istotho$¢ dowoddéw w odniesieniu
do danego rodzaju towardw i ustug. Wynika to z tego, ze zmiany w nawykach i
percepcji konsumentéw mogg wymaga¢ pewnego czasu, ktéry zwykle zalezy od
konkretnego rynku.

Na przyktad rynek odziezy jest silnie zalezny od p6r roku i kolekcji ukazujgcych sie w
cyklu kwartalnym. Nalezy to bra¢ pod uwage przy ocenie mozliwej utraty renomy w tej
konkretnej dziedzinie. Podobnie rynek dostawcéw ustug internetowych i firm z branzy
handlu elektronicznego jest bardzo konkurencyjny i cechuje sie szybkim wzrostem, jak
réwniez szybkimi upadkami, co oznacza, ze renoma w tym obszarze moze ulec
ostabieniu szybciej niz w innych sektorach rynku.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy Komentarz

Wnoszgcy odwotanie nie wykazat, Ze jego
wczesdniejszy znak byt juz powszechnie znany w
dniu zgtoszenia zakwestionowanego znaku.
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG | Swiadectwa dotyczace renomy ,oznaczenia
CALZADOS (fig.) Mustang” nie odnoszg sie ani do przywotanego
przez wnioskodawce znaku graficznego ,Calzados
Mustang”, ani do czasu, w ktérym nalezato ustali¢
renome (pkt 28).

Podobne pytanie pojawia sie w przypadku dowodoéw, ktore sa pdézniejsze od daty
zgloszenia ZTUE. Chociaz takie dowody nie sg zazwyczaj wystarczajgce same w
sobie, aby wykazaé, ze znak cieszyt sie renomg juz w chwili dokonania zgtoszenia
ZTUE, nie nalezy ich tez odrzuca¢ jako nieistotnych. Ze wzgledu na to, ze renome
buduje sie zazwyczaj przez lata i nie mozna jej zyskac ani straci€¢ z dnia na dzien, a
niektére rodzaje dowoddéw (np. badania opinii publicznej, oswiadczenia pod przysiega)
nie zawsze sg dostepne przed wiasciwg datg, gdyz sg one zwykle przygotowywane
dopiero po powstaniu sporu, dowody takie trzeba ocenia¢ na podstawie ich tresci oraz
w potaczeniu z resztg dowodéw. Na przyktad = badanie opinii publicznej
przeprowadzone po witasciwej dacie, ale wskazujgce na odpowiednio wysoki stopien
rozpoznawalnosci, moze by¢ wystarczajgce, aby wykazaé, ze znak zyskat renome
przed dang datg, jezeli zostanie takze wykazane, iz warunki rynkowe nie ulegty
zmianie (np. te same poziomy sprzedazy i wydatkow reklamowych utrzymywano przed
przeprowadzeniem badania opinii publicznej).

Nr sprawy Komentarz

O ile nalezy dowies¢, ze renoma wczesniejszego
znaku towarowego istniata w dniu zgtoszenia
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /|spornego znaku towarowego, o tyle dokumenty
Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P, |opatrzone pdzniejsza datg nie mogg zostaé

EU:C:2012:285 catkowicie pozbawione wartosci dowodowej, jezeli
pozwalaja na wyciggniecie wnioskow na temat

sytuacji istniejgcej w tym dniu (pkt 52).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nawet jezeli niektore dokumenty przedstawione w
celu wykazania renomy wczesniejszego znaku sg
opatrzone data, ktéra jest np. o pie¢ lat
wczesniejsza niz data zgtoszenia spornego ZTUE,

) ) fakt ten nie pozbawia tych dokumentéw ich
05/10/2020, T-51/19, apiheal (fig.) / APIRETAL,

wartosci dowodowej. Nie mozna automatycznie
EU:T:2020:468

wykluczy¢é mozliwosci, ze dokument sporzgdzony
pewien czas przed tg datg lub po niej moze
zawiera¢ przydatne informacje, poniewaz znak
towarowy na ogo6t nabywa renome stopniowo
(pkt 112).

Nie mozna automatycznie wykluczy¢ mozliwosci, ze dokument sporzgdzony pewien
czas przed tg datg lub po niej moze zawierac przydatne informacje w zwigzku z tym, ze
znak towarowy na ogot nabywa renome stopniowo. Wartos¢ dowodowa takiego
dokumentu moze sie rozni¢ w zaleznosci od odlegtosci objetego nim okresu od daty
zgtoszenia (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31;
17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet a
Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Nr sprawy Komentarz

Przedtozone artykuty prasowe dowodzity, Ze w dniu
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08,

Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012,
C-100/11 P, EU:C:2012:285

zgtoszenia zakwestionowanych znakéw media
poswiecaty wiele uwagi produktom sprzedawanym

pod znakiem towarowym BOTOX (pkt 53).

3.1.2.6 Renoma uzyskana w ramach innego znaku

Renoma dowiedziona dla ztozonego oznaczenia odnosi sie do tego oznaczenia jako
takiego, a nie tylko do konkretnego elementu. Na przyktad renoma uzyskana przez
znak graficzny moze — ale nie bedzie automatycznie — przynosi¢ korzy$¢ znakowi
stownemu, z ktorym jest on pdzniej uzywany.

Aby ustalic renome znaku towarowego na podstawie dowodow odnoszgcych sie do
uzywania i powszechnej znajomosci innego znaku towarowego, ten pierwszy znak
musi by¢ wigczony do drugiego i odgrywaé w nim ,role dominujgcg lub nawet
znaczgcy” (21/05/2015, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309, § 47). Jezeli
wczesniejszy znak towarowy jest uzywany jako czes¢ innego znaku, na osobie
wnoszgcej sprzeciw spoczywa obowigzek udowodnienia, ze wczesniejszy znak
uzyskat renome w sposéb niezalezny (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121).
Wskazdéwki stanowig ponizsze przyktady.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy

Komentarz

17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152

(Wtasciwe klasy: 3, 24, 25, 43 i 44)

Znak stowny ,Spa” zostat uzyty w ramach innej
rejestracji tgczacej element stowny z logo postaci z
pantomimy, jak

przedstawiono tutaj

. Element stowny zajmuje centralne miejsce w
ztozonym oznaczeniu, a zatem odgrywa ,odrebng i

dominujaca” role.

24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314
(whasciwe klasy: 16, 38 i41)
oraz

21/05/2005, T-55/13,
EU:T:2015:309

FIH20 / F1 ‘et al,

(whasciwe klasy: 9, 25, 38 i 41)

Nr sprawy Komentarz
Z drugiej strony w sprawie T-10/09 stwierdzono, ze
dowody renomy dotyczg wczesniejszego znaku
graficznego »F1 Formula 1”
Farmolia X

17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45;

— nie zas wczesniejszych znakéw stownych ,F1”.
Bez konkretnego logotypu tekst ,Formula 1” i jego
skrot ,F1” sg postrzegane jako elementy opisowe
dotyczace kategorii samochodéw wyscigowych lub
wyscigow z udziatem tych samochodéw. Nie
dowiedziono renomy w odniesieniu do znakéw
stownych (zob. pkt 53, 54 i 67).

W sprawie T-55/13 Sad orzekt, ze renoma, z ktérg
SF17,

przynosi korzysci wytacznie elementowi stownemu,

kojarzone jest zlozone oznaczenie nie
ktory nie odgrywa ,dominujgcej ani nawet istotnej”
roli we wczesniejszym znaku graficznym (zob.

pkt 47).

Nr sprawy

Komentarz
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

12/02/2015, T-76/13,
EU:T:2015:94

QUARTODIMIGLIO QM,

Ten sam wniosek dotyczy elementu graficznego

,Skrzydlatej klepsydry” uzywanego w znaku

ztozonym w potgczeniu ze stowem ,Longines”
T

Charakter elementu graficznego pozostaje

wyraznie drugorzedny i pozostaje w tle
catosciowego wrazenia wywieranego przez znak
ztozony (pkt 104-106). Sad stwierdzit, ze osoba
wnoszgca sprzeciw nie przedstawita badan opinii
publicznej, ktére wykazatyby, ze logo ,skrzydlatej
klepsydry” jest rozpoznawalne niezaleznie od
elementu stownego, a samo uzycie tego elementu
graficznego w ograniczonej liczbie dokumentéw
uznano za niewystarczajgce  zarébwno @z
iloSciowego, jak i jakosciowego punktu widzenia

(pkt 91-93 i pkt 112).

Nr sprawy

Komentarz

27/06/2019, T-334/18, ANA' DE ALTUN (fig.) /
ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451

Dowody wskazywaty na renome wczesniejszego
znaku stownego ,ANNA DE CODORNIOU”, ale nie

wykazaty, ze wczesniejszy znak graficzny

ey
S !

ANNA

cieszyt sie renomg samodzielnie (pkt 38-39).
Chociaz znak moze réwniez zyska¢ renome w
wyniku jego uzywania w innej postaci, zwtaszcza w
postaci znaku

innego zarejestrowanego

towarowego, jest to uzaleznione od warunku ze

krag
rozpatrywane towary jako pochodzgce od tego

dany odbiorcow  nadal  rozpoznaje

samego przedsiebiorstwa (pkt 45).

3.1.3

Ocena renomy — istotne czynniki

Oprocz wskazania, ze ,ani z litery ani z ducha art. 5 ust. 2 [dyrektywy w sprawie
znakow towarowych] nie mozna wywie$¢, ze znak towarowy musi by¢ znany
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

konkretnemu odsetkowi kregu odbiorcow”, Trybunat orzekt takze, iz przy ocenie
renomy wczesniejszego znaku nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie istotne fakty, ,w
szczegolnosci udzial znaku towarowego w rynku, czestotliwos¢, zasieg
geograficzny i okres jego uzywania, jak tez wielko$¢ inwestycji dokonanych przez
podmiot w celu jego promociji” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25,
27).

Z tych dwdch stwierdzen wynika tgcznie, ze poziomu znajomosci wymaganej dla celéw
art. 8 ust. 5 RZTUE nie mozna okresli¢ w sposéb abstrakcyjny, ale musi on byé
oceniany w kazdym przypadku indywidualnie, biorgc pod uwage nie tylko stopien
swiadomosci znaku, ale takze wszystkie inne fakty istotne dla konkretnego
przypadku, czyli wszelkie czynniki niosgce informacje na temat wynikdw osigganych
przez znak na rynku.

Lista czynnikéw, ktore nalezy bra¢ pod uwage w celu ustalenia renomy wczesniejszego
znaku (np. udziat znaku towarowego w rynku, czestotliwosé, zasieg geograficzny i
okres jego uzywania oraz kwota wydana przez podmiot w celu jego wypromowania),
stuzy jedynie za przyktad. Wniosek, Zze znak towarowy cieszy sie renoma,
niekoniecznie musi opiera¢ sie na wskazaniach dotyczgcych  wszystkich tych
czynnikow.

Nr sprawy Komentarz

Osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita
szczegotowe = dane dotyczgce czestotliwosci,
zasiegu geograficznego i okresu uzywania swojego
znaku towarowego Nasdaq oraz kwoty wydanej na
jego promocje, wykazujac, ze jest on znany
znacznej czesci wiasciwego kregu odbiorcéw. Sad
uznat, ze fakt, iz strona nie przedstawita liczb
dotyczgcych jej udziatu w rynku, nie podaje tego

ustalenia w watpliwos¢ (pkt 51).
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131
Sad stwierdzit, ze po pierwsze lista czynnikéw,

ktore nalezy wzig¢ pod uwage w celu ustalenia
renomy wczesniejszego znaku, ma jedynie
charakter przyktadowy, gdyz trzeba uwzgledni¢
wszelkie istotne dowody w sprawie, a po drugie
pozostate szczegotowe i sprawdzalne dowody
przedstawione przez interwenienta sg same w
sobie wystarczajgce, aby ostatecznie dowiesé

renomy jego znaku towarowego Nasdaq (pkt 52).

Ponadto istotne czynniki nalezy ocenia¢ nie tylko w celu ustalenia stopnia
rozpoznawalnosci znaku wsrod wtasciwego kregu odbiorcow, ale takze w celu
ustalenia, czy zostaty spetnione pozostate wymogi zwigzane z renomg, na przyktad
czy domniemana renoma dotyczy znacznej czeéci witasciwego terytorium badz czy
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

renoma rzeczywiscie zostata uzyskana do dnia zgtoszenia/pierwszenstwa spornego
zgtoszenia ZTUE.

Ten sam rodzaj testu jest wykorzystywany w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskat
wzmochiony charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania dla celéw art. 8 ust. 1
lit. b) RZTUE lub czy znak jest powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis konwencji
paryskiej, gdyz we wszystkich tych przypadkach nalezy udowodni¢ zasadniczo to
samo, a mianowicie stopien, w jakim znak jest znany wiasciwemu kregowi odbiorcow,
bez uszczerbku dla progu wymaganego w kazdym przypadku.

3.1.31 Swiadomo$¢ znaku towarowego

Stwierdzenie Trybunatu, ze nie jest konieczne, aby znak byt ,znany konkretnemu
odsetkowi kregu odbiorcow”, nie moze by¢é samo w sobie interpretowane jako
sugerujgce, ze dane liczbowe dotyczgce swiadomos$ci znaku towarowego nie majg
znaczenia bgdz ze nalezy im przypisywaé mniejszg warto$¢ dowodowqg podczas oceny
renomy. Oznacza ono tylko, ze wskaznik procentowy swiadomosci okreslony w
oderwaniu od sytuacji moze nie by¢ odpowiedni we wszystkich przypadkach, a w
zwigzku z tym nie jest mozliwe ustalenie a priori powszechnie obowigzujacego
progu rozpoznawalnosci, powyzej ktérego nalezy przyjaé, ze znak cieszy sie renoma
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa,
EU:T:2011:679, § 52).

Dlatego tez, chociaz Trybunat nie wymienit go wyraznie wsréd czynnikéw, ktore nalezy
wzig¢ pod uwage przy ocenie renomy, stopien rozpoznawalnosci znaku ws$rod
wiasciwego kregu odbiorcéw ma bezposrednie znaczenie i moze by¢ szczegdlnie
pomocny w ocenie, czy znak jest w wystarczajgcym stopniu znany dla celéw art. 8
ust. 5 RZTUE, oczywiscie pod warunkiem, ze metoda jego obliczania jest wiarygodna.

Z reguty im wyzszy wskaznik procentowy swiadomosci znaku towarowego, tym
latwiej jest przyjaé, ze znak cieszy sie renoma. Jednak ze wzgledu na brak
wyraznego progu wskaznik procentowy rozpoznawalnosci ma charakter decydujacy
tylko wtedy, gdy dowody: wskazujg na wysoki stopien $wiadomosci znaku
towarowego. Sam wskaznik procentowy nie jest rozstrzygajgcy. Jak wyjasniono
wczesniej, renome trzeba ocenia¢, dokonujgc ogolnej oceny wszystkich czynnikéw
istotnych dla sprawy. Im wyzszy stopien swiadomosci, tym mniej dodatkowych
dowodow moze by¢ wymaganych, aby wykazac¢ renome i odwrotnie.

Nr sprawy Komentarz
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Przedstawione dowody wykazaty, ze wczesniejszy
znak cieszy sie w Szwecji bardzo duzg renomg w
odniesieniu do galaretek, dzemoéw, kompotéw
owocowych, napojow owocowych oraz
koncentratébw do produkcji napojow i sokow.
Wediug badania przeprowadzonego przez TNS
Gallup $wiadomos¢ spontaniczna (telefoniczne
odpowiedzi na pytanie ,O jakich markach — [tu

wymieniano odpowiedni ru roduktow] -
24/02/2010, R_765/2009-1, Bob the Builder Y P a grupe b ]

(fig.)/ BOB et al styszates lub wiesz?”) znaku towarowego ,BOB”
ig. etal.

wahata sie od 25% do 71% w zaleznosci od
towaru: sosow jabtkowych, dzemoéw, marmolad,
napojow bezalkoholowych, napojéw owocowych i
sokéw owocowych. Swiadomo$é wspomagana
(odpowiedz na kwestionariusz przedstawiajgcy
produkty opatrzone znakiem) wahata sie¢ od 49%
do 90% w zaleznosci od towaru. Ponadto udziat w
rynku w latach 2001-2006 w powyzszych grupach
produktow wynosit srednio 30—35% (pkt 34).

W przypadku gdy dowody wskazujg, ze znak cechuje sie mniejszym stopniem
rozpoznawalnosci, nie nalezy automatycznie zaktadac¢, ze cieszy sie on renomg, co
oznacza, ze w wiekszoéci przypadkéw wskazniki procentowe nie beda
rozstrzygajace same w sobie. W takich przypadkach ocena z dostateczng
pewnoscig, czy znak jest znany znacznej czesci wtasciwego kregu odbiorcéw, jest
mozliwa tylko wtedy, gdy obok dowoddéw na swiadomosé dostepne sg wystarczajgce
informacje na temat ogdlnych wynikéw rynkowych znaku.

3.1.3.2 Udziat w rynku

Udziat w rynku towarow oferowanych lub sprzedawanych pod znakiem oraz pozycja,
jaka zajmuje on na rynku, sg cennymi wskazaniami wspomagajgcymi ocene renomy,
gdyz obydwa te parametry wskazujg odsetek wiasciwego kregu odbiorcow, ktory
faktycznie kupuje dane towary, oraz pozwalajg zmierzy¢ sukces znaku w poréwnaniu
do konkurencyjnych towardw.

Udziat w rynku definiuje sie jako odsetek catkowitej sprzedazy osiggniety przez
marke w konkretnym sektorze rynku. Definiujgc wtasciwy sektor rynku, nalezy wzigé
pod uwage towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych jest uzywany znak. Jezeli zakres
tych towardw i ustug jest wezszy od towardw i ustug, dla ktérych zarejestrowany jest
znak towarowy, mamy do czynienia z cze$ciowg renomg, podobnie jak w przypadku,
gdy znak jest zarejestrowany dla réznych towardw, ale cieszy sie renomg tylko w
przypadku niektorych sposrdod nich. Oznacza to, ze w takim przypadku przy badaniu
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

pod uwage beda brane tylko te towary i ustugi, dla ktérych znak byt rzeczywiscie
uzywany i zyskal renome.

Dlatego bardzo znaczny udziat w rynku lub pozycja lidera rynkowego zazwyczaj
wyraznie wskazuje na renome, zwilaszcza w potgczeniu ze stosunkowo wysokim
stopniem Swiadomosci znaku towarowego. Z kolei niewielki udziat w rynku jest w
wiekszosci przypadkow wskazaniem braku renomy, chyba ze istniejg inne czynniki,
ktére same w sobie wystarczajg na poparcie takiego twierdzenia.

Nr sprawy Komentarz

»L---] wielko$¢ udziatléw w rynku znaku BOTOX w
Zjednoczonym Kroélestwie — 74,3% w 2003 r.,

podobnie jak wynoszacy 75% stopieh swiadomosci
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08,

Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012,
C-100/11 P, EU:C:2012:285

znaku w$rdéd  odbiorcéw  wyspecjalizowanych
przyzwyczajonych do kuracji farmaceutycznych
stuzgcych do wygtadzania zmarszczek wystarczg
do potwierdzenia istnienia znacznego poziomu

rozpoznawalnosci na rynku” (pkt 76).

Sad uznal, Zze osoba wnoszgca sprzeciw nie
zdotata wykaza¢ wzmocnionego charakteru
odrézniajgcego ani renomy swoich wczesniejszych
znakow towarowych, gdyz przedstawione dowody
(reklamy, siedem listbw od dyrektoréw ds.
reklamowych i kaseta wideo) nie obejmowaly
13/12/2004, T-08/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358 | nalezycie uzasadnionych lub mozliwych do
zweryfikowania obiektywnych dowodow
pozwalajgcych oceni¢ udzial w rynku znakow
Emilio Pucci w Hiszpanii, jak tez czestotliwosci,
zasiegu geograficznego i dlugosci okresu uzywania
znakéw badZz wielkosci inwestycji dokonanych

przez podmiot w celu ich promogiji (pkt 73).

Kolejnym powodem, dla ktérego umiarkowany udzial w rynku nie zawsze jest
argumentem rozstrzygajacym o braku renomy, jest to, ze odsetek odbiorcow, ktérzy
w rzeczywistosci znajg znak, moze by¢ znacznie wyzszy od liczby rzeczywistych
nabywcéw danych towardéw. Jest tak na przyktad w przypadku towardéw, ktére sg
zwykle uzywane przez wiecej niz jednego uzytkownika (np. rodzinnych czasopism lub
gazet) (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007,
T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) lub w przypadku towaréw luksusowych,
ktore zna wiele osdb, ale niewiele stac¢ na ich kupno (np. wysoki odsetek konsumentéw
europejskich zna znak towarowy ,Ferrari” w odniesieniu do samochodéw, ale tylko
nieliczni sg posiadaczami takiego samochodu). Z tego powodu udziat w rynku
wykazany dowodami nalezy ocenia¢ z uwzglednieniem specyfiki danego rynku.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy Komentarz

W oczach europejskich odbiorcéw KENZO oznacza
czotowego dostawce uznanych towardéw z branzy
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO mody oraz produktéw luksusowych - perfum,
kosmetykdw i odziezy. Za wiasciwy krgg odbiorcow

uznano jednak ogot spoteczenstwa (pkt 29).

W pewnych przypadkach okreslenie udzialu w rynku wczesniejszego znaku
towarowego nie jest tatwe, na przyktad gdy nie da sie doktadnie zmierzy¢ rozmiaru
wiasciwego rynku ze wzgledu na szczegodlne wiasciwosci stosownych towardw lub
ustug.

Nr sprawy Komentarz

Ograniczona obecnos¢ produktu na rynku w zaden
sposob nie przeczy jego powszechnej znajomosci
wsrod  wiasciwego kregu odbiorcéw. Dowody
wyraznie wykazaly, ze znak towarowy pojawiat sie
w ciggly sposob w specjalistycznych czasopismach
dotyczgcych stosownego rynku od grudnia 2003 r.
do marca 2007 r. (daty zgtoszenia ZTUE).

Oznaczato to, ze krag odbiorcow, do ktérych
12/01/2011, R 446/2010-1,

TURBOMANIA / TURBOMANIA

skierowane byly te czasopisma, miat staly,
nieustanny kontakt ze znakiem towarowym osoby
wnoszgcej sprzeciw w dtugim, ponad trzyletnim
okresie poprzedzajgcym wiasciwg date. Tak czesta
obecnos¢ w prasie skierowanej konkretnie do
wiasciwego kregu odbiorcow byta wiecej niz
wystarczajgcym dowodem, Zze wiadciwy krag
odbiorcéw byt sSwiadomy znaku towarowego
(pkt 31).

W takich przypadkach istotne moga by¢ inne podobne wskazniki, np. oglgdalnos¢
programow telewizyjnych, jak w przypadku wyscigdw samochodowych i innych imprez
sportowych lub kulturalnych.

Nr sprawy Komentarz
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita dowody
wskazujgce, ze znak Nasdaq pojawiat sie niemal
codziennie, zwlaszcza w odniesieniu do indeksow
Nasdaq, w wielu gazetach oraz w licznych
kanatach telewizyjnych, ktére mozna czyta¢ badz
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131 oglagda¢ w catej Europie. Przedstawita takze
dowody znacznych inwestycji w reklame. Sad
stwierdzit, ze renoma zostata wykazana, chociaz
osoba wnoszgca sprzeciw nie przedstawita
zadnych danych liczbowych dotyczacych udziatu w
rynku (pkt 47-52).

3.1.3.3 Czestotliwos¢ uzywania

Czestotliwosé uzywania znaku moze zostaé wykazana wielkoscig sprzedazy (fj.
liczbg sprzedanych sztuk) oraz obrotami (fj. catkowitg wartoscig sprzedazy)
osiggnietymi przez osobe wnoszacg sprzeciw w przypadku towaréw opatrzonych
znakiem. Odpowiednie dane liczbowe odpowiadajg zwykle sprzedazy w ciggu jednego
roku, ale stosowny okres moze w niektérych sprawach by¢ inny.

Nr sprawy Komentarz

Przedstawione dokumenty (artykuty prasowe, dane
0 sprzedazy, badania) wykazaly, ze wczesniejsze
oznaczenie CIALIS byto czesto uzywane przed
datg zgtoszenia ZTUE, produkty pod znakiem
CIALIS zostaly wprowadzone do obrotu w kilku
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et | panstwach cztonkowskich, gdzie zdobyly
al. ugruntowang pozycje wsrdd czotowych marek, a
stopien rozpoznawalnosci w poréwnaniu do lidera
rynkowego, czyli Viagry, byt wysoki. Duzy i stale
rosngcy udziat w rynku oraz sprzedaz takze
wskazywaty na ,ogromng ekspansje »CIALIS«”
(pkt 55).

Oceniajgc znaczenie konkretnej wartosci obrotéw lub wielkosci sprzedazy, nalezy
wzig¢ pod uwage, jak duzy jest wiasciwy rynek pod wzgledem liczby ludnosci,
gdyz ma to wptyw na liczbe potencjalnych nabywcéw danych produktow. Na przyktad
wzgledna wartos¢ tej samej sprzedazy bedzie znacznie wieksza w Luksemburgu niz w
Niemczech.

Ponadto to, czy wielkos¢ sprzedazy lub obroty sg istotne, zalezy od rodzaju danego
produktu. Znacznie tatwiej jest na przyktad osiggnaé duzg wielko$¢ sprzedazy w
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

przypadku masowych towaréw codziennego uzytku niz w przypadku produktow
luksusowych lub trwatych, ktére kupuje sie rzadko, co nie oznacza, ze w pierwszym
przypadku ze znakiem zetkneto sie wiecej konsumentow, gdyz prawdopodobne jest, ze
ta sama osoba kupita ten sam produkt wiecej niz raz. Wynika z tego, ze przy ustalaniu
znaczenia konkretnej wielkosci sprzedazy lub obrotéw nalezy bra¢ pod uwage rodzaj,
wartos¢ i trwatosé rozpatrywanych towardéw oraz ustug.

Dane liczbowe dotyczace obrotow i sprzedazy bedg bardziej uzyteczne jako
posrednie wskazania, ktore nalezy ocenia¢ w zwigzku z pozostatymi dowodami, a nie
jako bezposredni dowdd renomy. Takie wskazania mogg byé szczegdlnie przydatne
jako uzupetnienie informacji niesionych przez wskazniki procentowe na temat
udziatu w rynku i $wiadomosci, przedstawiajgc bardziej realistyczny obraz rynku.
Mogg one na przyktad ujawni¢ bardzo duzg sprzedaz mimo niezbyt imponujgcego
udziatu w rynku, co moze by¢ przydatne w ocenie renomy w przypadku rynkow
cechujgcych sie znaczng konkurencjg, gdzie pojedynczej marce jest ogdlnie trudno
osiggnac¢ duzy udziat w catkowitej sprzedazy.

Z kolei jezeli udziat w rynku produktow oznaczonych danym znakiem nie zostanie
oddzielnie podany, wowczas nie bedzie mozna ustali¢, czy konkretny obrét odpowiada
znaczgcej obecnosci na rynku, czy tez nie, chyba Zze osoba wnoszgca sprzeciw
przedstawi tez dowody wskazujgce catkowity rozmiar wlasciwego rynku w
kategoriach pienieznych, z ktérych bedzie mozna wywnioskowaé jej udziat w tym
rynku.

Nr sprawy Komentarz

Renomy nie wykazano w wystarczajgcy sposob,
poniewaz zaden z dokumentéw nie odnosit sie do
rozpoznawalnosci wczesniejszego znaku
towarowego wsréod wiasciwych konsumentow
koncowych. Nie przedstawiono tez dowoddéw na
temat udziatu towaréw osoby wnoszgcej sprzeciw
21/04/2010, R 1054/2007-4, = MANDARINO |[w rynku. Informacje na temat udziatu w rynku sg
(fig.) / MANDARINA DUCK (fig.) szczegolnie wazne w sektorze, w ktdrym osoba

wnoszgca sprzeciw prowadzita podstawowg
dziatalno$¢ (torebki, bagaz, akcesoria i odziez),
poniewaz jest to ,sektor dos¢ rozdrobniony i
konkurencyjny”’, a ,produkty, o ktérych mowa,
produkuje wielu réznych konkurentéw i projektuje
wielu projektantéw” (pkt 59-61).

Nie oznacza to, ze znaczenie obrotow lub wielkosci sprzedazy mozna zlekcewazyc,
poniewaz obydwa parametry sg istotnymi przestankami dotyczgcymi liczby
konsumentéw, co do ktérych mozna sie spodziewaé, ze zetkneli sie ze znakiem.
Dlatego tez nie mozna wykluczyé, ze znaczne obroty lub wielko$¢ sprzedazy mogg w
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pewnych przypadkach by¢ rozstrzygajace dla stwierdzenia renomy — samodzielnie lub
w potgczeniu z bardzo niewielkg liczbg innych dowodow.

Nr sprawy Komentarz

Chociaz z powodu sity wyzszej wczesniejszy znak
towarowy nie mogt sta¢ sie powszechnie znany
tradycyjnymi  metodami, czyli przez sprzedaz
produktu, stat sie on powszechnie znany w wyniku
dziatan promocyjnych, przez szerokie, nieustanne i
state nagtasnianie znaku towarowego w prasie
specjalistycznej i na targach branzowych, przez co
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ dotart on do niemal wszystkich odbiorcéw z trzech
whadciwych  kregéw.  Ograniczona  obecnos¢
produktu na rynku w Zaden sposdb nie
uniemozliwita wlasciwemu kregowi odbiorcow
dowiedzenia sig, ze we wiasciwym dniu FLATZ byt
znakiem towarowym, ktérym osoba wnoszgca
sprzeciw oznaczata swoje elektroniczne maszyny
do bingo (pkt 41, 42,50 51).

Brak danych liczbowych dotyczgcych udziatu w
rynku znaku towarowego ARENA w odpowiednich
krajach nie byt sam w sobie wystarczajgca
przyczyng podania renomy w watpliwosé. Po
pierwsze, lista czynnikéw, ktére nalezy wzig¢ pod
uwage w celu ustalenia renomy wczesniejszego

znaku, ma jedynie charakter przyktadowy, gdyz
10/12/2009, R _1466/2008-2 & R 1565/2008-2,

COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.

trzeba uwzgledni¢ wszelkie istotne dowody w
sprawie, a poza tym pozostate szczegdtowe i
sprawdzalne dowody przedstawione przez osobe
wnoszgcg sprzeciw sg same w  sobie
wystarczajgce, aby w rozstrzygajacy sposéb
dowies¢ znacznej rozpoznawalnosci  znaku
towarowego ARENA wsrod wiasciwego kregu
odbiorcow (pkt 59).

Jednak jako ze stanowitoby to odejscie od zasady, ze renoma musi by¢ oceniana w
drodze ogolnej oceny wszystkich czynnikow istotnych dla sprawy, nalezy generalnie
unikaC czynienia ustaleh dotyczgcych renomy w oparciu niemal wytgcznie o takie
liczby, lub przynajmniej powinno sie to ogranicza¢ do wyjagtkowych przypadkéw, w
ktérych ustalenia takie sg naprawde uzasadnione.
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3.1.3.4 Zasieg geograficzny uzywania

Wskazania dotyczgce zasiegu terytorialnego uzywania sg przydatne gtéwnie w celu
ustalenia, czy rzekoma renoma jest wystarczajgco rozlegta, by obja¢ istotng czesé
wiasciwego terytorium w znaczeniu wskazanym powyzej w pkt 3.1. W tej ocenie nalezy
uwzgledni¢ gestos¢ zaludnienia przedmiotowych obszarow, gdyz krytycznym kryterium
jest udziat konsumentéw znajgcych dany znak, nie zas wielko$¢ obszaru
geograficznego jako takiego. Podobnie wazna jest sSwiadomos¢ znaku wsrod
odbiorcow, nie za$ dostepnos¢ towardw lub ustug. Znak moze wiec mie¢ renome na
rozlegtym terytorium dzieki reklamie, promociji, doniesieniom medialnym itp.

Ogolnie rzecz biorgc, im bardziej powszechne jego uzywanie, tym tatwiej jest
stwierdzi¢, ze znak osiggnat wymagany prég, natomiast przestanki swiadczgce o jego
uzywaniu poza istotng czescig wtasciwego terytorium stanowig pozytywne wskazanie
dotyczgce jego renomy. Z kolei bardzo ograniczone uzywanie na wiasciwym terytorium
jest mocng przestankg za brakiem renomy, na przyktad w przypadku, w ktorym
zdecydowana wiekszo$¢ towarow jest wywozona do panhstwa trzeciego w szczelnie
zamknietych pojemnikach bezposrednio z miejsca produkc;ji.

Nr sprawy Komentarz

Jezeli wczesniejszy znak byt tak powszechnie
znany w 27 panstwach czionkowskich UE w
odniesieniu do nadawcow telewizyjnych i
magazynéw, osoba wnoszgca sprzeciw powinna z
tatwoscig dostarczy¢ informacje na temat ,zasiegu
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.) znaku” bezposrednio przed 2008 r., kiedy
dokonano zgtoszenia ZTUE. Dane dotyczace
sprzedazy czasopism nie dotyczyly odpowiedniego
okresu. Przedtozone dokumenty nie niosty tez
zadnej informacji na temat stopnia, w jakim

odbiorcy byli Swiadomi znaku (pkt 16 i 18).

Dowoddw rzeczywistego uzywania na wiasciwym terytorium nie nalezy jednak
traktowa¢ jako warunku koniecznego zyskania renomy, gdyz najwazniejsza jest
znajomos¢ znaku, a nie to, w jaki sposob zostata ona osiggnieta.

Taka znajomos¢ moze by¢ wynikiem na przyktad intensywnej reklamy przed
wprowadzeniem na rynek nowego produktu, lub w przypadku znacznych zakupéw
transgranicznych moze by¢ skutkiem znacznej roznicy cen na poszczegolnych rynkach
— zjawisko to czesto okresla sie jako ,,rozprzestrzenianie sie” renomy z jednego
terytorium na drugie. Gdy jednak wysuwane jest twierdzenie, Zze takie okolicznosci
miaty miejsce, nalezy je poprze¢ odpowiednimi dowodami. Nie mozna na przyktad
zaktadac jedynie ze wzgledu na zasade wolnego handlu w Unii Europejskiej, ze towary
wprowadzone do obrotu w panstwie czionkowskim X trafity takze w znacznych
ilosciach na rynek w panstwie cztonkowskim Y.
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3.1.3.5 Czas uzywania

Wskazania dotyczgce czasu uzywania sg szczegOlnie przydatne dla okreslenia
trwatosci znaku. Im dtuzej znak byt uzywany na rynku, tym wieksza liczba
konsumentéw mogta sie z nim zetkng¢, i tym bardziej prawdopodobne jest to, ze tacy
konsumenci napotkali ten znak wiecej niz raz. Na przyktad obecnos$¢ na rynku od 45,
50 lub ponad 100 lat jest uwazana za mocng przestanke sSwiadczgcg o renomie.

Nr sprawy Komentarz

Przedstawione dowody wskazywaly na szczegdlnie
imponujacy czas uzywania (ponad 30 lat) marki
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, | ARENA oraz zasieg geograficzny jej uzywania (w
COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL. ponad siedemdziesieciu pieciu krajach na catym
Swiecie, w tym we wiasciwych panstwach
cztonkowskich) (pkt 55).

29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177
(odwotanie oddalone wyrokiem z 14/05/2013,
C-294/12 P, EU:C:2013:300)

Grupa The Beatles byla uznawana za zespodt z
wyjgtkowg renomg trwajgcg ponad 40 lat (pkt 36).

O okresie uzywania znaku nie nalezy wnioskowa¢ wyigcznie przez odniesienie do
okresu jego rejestracji. Rejestracja i uzywanie nie muszg sie pokrywacé, gdyz znak mégt
byé w rzeczywistosci uzywany przed zgtoszeniem lub po nim.

Ostatecznie rozstrzygajgcym elementem jest to, czy wczesniejszy znak zyskat renome
do chwili dokonania spornego zgtoszenia. To, czy ta renoma istniata takze wczesniej,
jest z prawnego punktu widzenia nieistotne. Dlatego tez dowody ciggtego uzywania
az do daty zgtoszenia sg pozytywng przestanka $wiadczgcg o renomie.

Jezeli natomiast uzywanie znaku towarowego zostato zawieszone na dtuzszy okres
lub jezeli okres, ktory uptynat miedzy ostatnimi dowodami jego uzywania a dokonaniem
zgtoszenia ZTUE, jest dos$¢ diugi, trudniej bedzie stwierdzi¢, ze renoma znaku
przetrwata przerwe w jego uzywaniu lub Zze istniata do daty zgtoszenia (zob.

pkt 3.1.2.5).

3.1.3.6 Dziatania promocyjne

Charakter i skala dzialan promocyjnych podejmowanych przez osobe wnoszgca
sprzeciw sg uzytecznymi przestankami przy ocenie renomy znaku w zakresie, w jakim
dziatania te podejmowano w celu budowy wizerunku marki i zwiekszenia swiadomosci
znaku towarowego wsrod odbiorcéw. W zwigzku z tym diluga, intensywna i szeroko
zakrojona kampania promocyjna moze by¢é mocng przestanka swiadczacg o tym, ze
znak zyskat renome ws$rdd potencjalnych lub rzeczywistych nabywcédw danych
towarow i mogt sta¢ sie znany takze poza kregiem faktycznych nabywcéw tych
towarow.
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Nr sprawy Komentarz

Dowody promocji znaku BOTOX w jezyku
angielskim w prasie naukowej i ogodlnej byty
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl wystarczajgce, aby ustali¢ renome znaku wsréd
zarowno ogotu odbiorcow, jak i pracownikow stuzby
zdrowia (pkt 65 i 66).

Chociaz z powodu sity wyzszej wczesniejszy znak
towarowy nie mogt sta¢ sie powszechnie znany
tradycyjnymi metodami, czyli przez sprzedaz
produktu, stat sie on powszechnie znany w wyniku
dziatah promocyjnych, przez szerokie, nieustanne i
state nagtasnianie znaku towarowego w prasie
specjalistycznej i na targach branzowych, przez co
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ dotart on do niemal wszystkich odbiorcéw z trzech
wiasciwych  kregow. . Ograniczona  obecnos¢
produktu na rynku w Zaden sposdéb nie
uniemozliwita wlasciwemu kregowi odbiorcow
dowiedzenia sie, ze we wiasciwym dniu FLATZ byt
znakiem towarowym, ktorym osoba wnoszgca
sprzeciw oznaczata swoje elektroniczne maszyny
do bingo (pkt 41, 42, 50 i 51).

Towary osoby wnoszacej sprzeciw, tj. kosmetyki,
perfumy'i odziez, bylty reklamowane, a artykuty ich
dotyczgce ukazywaty sie w wielu czotowych
29/05/2012, R _1659/2011-2, KENZO [/ KENZO | Swiatowych czasopismach traktujgcych o modzie i
(potwierdzono, 22/01/2015, T-393/12, | stylu zycia, jak tez w niektérych czotowych
EU:T:2015:45, § 57) europejskich ~ czasopismach giéwnego nurtu.
Zgodnie z orzecznictwem renoma KENZO w
odniesieniu  do  takich  towardw  zostata

potwierdzona (pkt 29).

Chociaz nie mozna wykluczy¢, ze znak nabywa renome, jeszcze zanim jest
rzeczywiscie uzywany, same dziatania promocyjne zazwyczaj nie wystarczajg do
stwierdzenia, ze wczesniejszy znak rzeczywiscie zyskat renome (zob. pkt 3.1.3.4
powyzej). Na przyktad trudno bedzie wykazaé znajomos¢ wsrdd znacznej czesci
odbiorcéw, odwotujgc sie wytgcznie do promocji lub reklamy przygotowujgcej do
wprowadzenia nowego produktu na rynek, jako ze rzeczywisty wptyw reklamy na
postrzeganie produktu przez odbiorcéw trudno jest zmierzy¢ bez odniesienia do
sprzedazy. W takich sytuacjach jedynymi srodkami dowodowymi dostepnymi dla osoby
wnoszgcej sprzeciw sg sondaze opinii publicznej i podobne narzedzia, ktérych wartos¢
dowodowa moze sie rézni¢ w zaleznosci od wiarygodnosci zastosowanej metody,
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wielkosci proby statystycznej itp. (informacje o wartosci dowodowej badan opinii
publicznej — zob. pkt 3.1.4 ponizej).

Skutek dziatan promocyjnych osoby wnoszacej sprzeciw mozna wykazaé
bezposrednio, odnoszgc sie do kwoty wydatkéw promocyjnych, lub posrednio,
wnioskujgc z charakteru strategii promocyjnej przyjetej przez osobe wnoszacg
sprzeciw i rodzaju medium uzywanego do reklamy znaku.

Na przyktad reklama w ogodlnokrajowym kanale telewizyjnym lub w prestizowym
czasopiSmie powinna mie¢ wiekszg wage niz kampanie o zasiegu regionalnym lub
lokalnym, zwlaszcza jezeli mamy do czynienia z wysokg ogladalnoscig lub naktadem.
Podobnie sponsoring prestizowych imprez sportowych lub kulturalnych moze stanowic
kolejng oznake intensywnej promocji, gdyz takie dziatania czesto wigzg sie ze
znacznymi naktadami.

Nr sprawy Komentarz

Z roznych kampanii reklamowych Ferrero we
wioskiej telewizji (w tym  Rai) wynika, ze

i wczesniejszy znak byt szeroko prezentowany
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.)

widzom w latach 2005 i 2006. Wydaje sie, ze wiele
ETAL.

z tych reklam nadawano  w czasie najwiekszej
ogladalnosci (np. podczas relacji z Grand Prix
Formuty 1) (pkt 41).

Ponadto tres¢ strategii reklamowej wybranej przez osobe wnoszgcg sprzeciw moze
by¢ przydatna w celu okreslenia rodzaju wizerunku, jaki osoba wnoszaca sprzeciw
stara sie stworzy¢ dla swojej marki. Moze to by¢ szczegdlnie wazne przy ocenie
mozliwosci wyrzgdzenia szkdéd wizerunkowi rzekomo niesionemu przez znak lub
czerpania z niego nienaleznej korzysci, gdyz istnienie i tre$¢ takiego wizerunku musi
jednoznacznie wynika¢ z dowoddéw przedstawionych przez osobe wnoszgca sprzeciw
(zob. pkt 3.4 ponizej).

Nr sprawy Komentarz

Znak towarowy osoby wnoszacej sprzeciw jest nie

11/01/2011 R 306/2010-4 tylko znany sam w sobie, ale ze wzgledu na
CARRERA / CARRERA wysokg cene samochoddéw sportowych oraz duze

naktady osoby wnoszgcej sprzeciw na reklame, jak
(bedaca przedmiotem odwotania, 27/11/2014,

T-173/11, Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)

tez w kontekscie jej sukceséw w wysScigach,
odbiorcy kojarzg go z luksusem, zaawansowang

technikg oraz wysokimi osiggami (pkt 31).
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3.1.3.7 Inne czynniki

Czynniki wymienione powyzej majg jedynie charakter orientacyjny. Przy ocenie renomy
wczesniejszego znaku nalezy uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci istotne dla danej
sprawy (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Inne czynniki mozna
znalez¢ w orzecznictwie badz tez we wspdlnym zaleceniu WIPO. Dlatego tez w
zaleznosci od istotnoéci tych czynnikéw dla danej sprawy do powyzszej listy mozna
doda¢ nastepujgce pozycje: skutecznos¢ egzekwowania praw w przeszitosci, liczbe
rejestraciji, certyfikaty i nagrody oraz wartos¢ zwigzang ze znakiem.

Skutecznos$é egzekwowania praw w przesztosci

Skutecznos¢ egzekwowania praw do znaku w przesztosci w odniesieniu do towarow
lub ustug niepodobnych jest wazna, poniewaz moze dowodzi¢, ze — przynajmniej w
przypadku innych handlowcéw — istnieje akceptacja dla jego ochrony przed towarami
lub ustugami niepodobnymi.

Takie dane mogg obejmowaé skuteczno$¢ zgdan kierowanych pozasgdownie, np.
stosowanie sie do zgdan zaprzestania uzywania znakéw, umowy delimitacyjne w
sprawach dotyczgcych znakéw towarowych itp.

Ponadto dowody wskazujgce, Zze renoma znaku osoby wnoszgcej sprzeciw byta
wielokrotnie uznawana i chroniona przed naruszeniami decyzjami organéw
sadowych lub administracyjnych, sg wazng przestanka, ze znak cieszy sie renomg
na witasciwym terytorium, w szczegélnosci, gdy takie decyzje zapadly niedawno. Efekt
ten moze zosta¢ wzmocniony, gdy decyzje tego rodzaju sg liczne (w kwestii wartosci
dowodowej decyzji zob. pkt 3.1.4.4). O czynniku tym wspomniano w art. 2 ust. 1 lit. b)
ppkt 5) wspolnego zalecenia WIPO.

Liczba rejestracji

Liczba i okres trwania rejestracji oraz zgtoszeh dotyczgcych znaku w Europie lub na
Swiecie jest réwniez istotna, ale sama w sobie jest ona stabg przestankg stopnia
rozpoznawalnosci oznaczenia wsrdod wiasciwego kregu odbiorcéw. Fakt, ze osoba
wnoszaca sprzeciw. dysponuje licznymi rejestracjami znakéw towarowych w wielu
klasach, moze posrednio swiadczy¢ o obecnosci marki w miedzynarodowym obiegu,
ale sam w sobie nie moze rozstrzyga¢ o renomie. O czynniku tym wspomniano w art. 2
ust. 1 lit. b) ppkt 4) wspdlnego zalecenia WIPO, gdzie jasno wskazano potrzebe
rzeczywistego uzywania: czas trwania i obszar geograficzny rejestracji lub zgtoszenia
znaku do rejestracji sg istotne ,w zakresie, w jakim odzwierciedlajg one uzywanie lub
rozpoznawalnos$¢ znaku”.

Certyfikaty i nagrody

Certyfikaty, nagrody i podobne sposoby wyrazenia publicznego uznania zwykle
dostarczajg informacji na temat historii znaku lub ujawniajg niektére aspekty dotyczace
jakosci produktéw osoby wnoszgcej sprzeciw, ale z reguty nie sg same w sobie
wystarczajgce, aby ustali¢ renome; sg one bardziej uzyteczne jako przestanki
posrednie. Na przyktad fakt, ze osoba wnoszgca sprzeciw jest od wielu lat dostawcag
towaréw na dwor krélewski, moze oznaczac, iz przywotywany znak jest tradycyjng

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1285
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/375%2F97

Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

markg, ale nie niesie informacji z pierwszej reki na temat Swiadomos$ci znaku
towarowego. Jezeli jednak certyfikat dotyczy faktow zwigzanych z wynikami znaku,
jego znaczenie jest znacznie wieksze. Czynnik ten wskazat Trybunat w sprawach Lloyd
Schuhfabrik (Lloyd Schufabrik Meyer) i Chiemsee (Windsurfing Chiemsee) w
odniesieniu do oceny wzmocnhionego charakteru odrézniajgcego uzyskanego w
nastepstwie uzywania.

Nr sprawy Komentarz

Nowe dowody przedstawione przez strone
odwotujagca sie i przyjete przez Izbe Odwotawcza
pokazujg, ze wczesniejszy znak konsekwentnie
uzyskiwat wysokg ocene jako marka, jak tez
zdobywat nagrody w badaniach przeprowadzonych
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since |w Polsce przez wyspecjalizowane firmy w latach
1975/ Apart et al. 2005 i 2009 (pkt 30). W zwigzku z tym uznano, ze
strona odwotujgca sie skutecznie wykazata renome
w Polsce w odniesieniu do bizuterii, ale nie
wykazata renomy w. odniesieniu do pozostatych
towarow i ustug opatrzonych jego wczes$niejszymi

oznaczeniami.

Wartos¢ zwigzana ze znakiem

Fakt, ze inne przedsiebiorstwa ubiegajg sie o prawo do odtworzenia znaku na ich
produktach — jako znaku towarowego lub tylko jako dekoracji — wyraznie wskazuje, ze
znak jest bardzo atrakcyjny i ma istotng wartos¢ gospodarczg. W zwigzku z tym
zakres, w jakim znak jest wykorzystywany na mocy licencji, merchandisingu i
sponsoringu, a takze znaczenie odpowiednich uméw, stanowig uzyteczne przestanki
przy ocenie renomy. O czynniku tym wspomniano w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt 6)
wspolnego zalecenia WIPO.

3.1.4 Dowéd renomy

3.1.41 Standard dowodu

Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawic dowody umozliwiajgce Urzedowi
dokonanie pozytywnego ustalenia, ze wczesniejszy znak uzyskat renome na
wiasciwym terytorium. Sformutowanie uzyte w art. 8 ust. 5 RZTUE oraz w art. 7 ust. 2
lit. f) RDZTUE jest pod tym wzgledem jasne: wczesniejszy znak zastuguje na
poszerzong ochrone tylko wtedy, gdy ,cieszy sie renomg”.

Z tego wynika, ze dowody muszg by¢ jasne i przekonujace w tym sensie, iz osoba
wnoszgca sprzeciw musi jednoznacznie wykazaé wszystkie fakty niezbedne, aby
mozna byto z pewnoscig stwierdzi¢, ze znak jest znany znacznej czesci odbiorcéw.
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Renoma wczesniejszego znaku musi zostaé wykazana w sposéb zadowalajgcy dla
Urzedu, a nie tylko zatozona.

3.1.4.2 Ciezar dowodu

Zgodnie z art. 95 ust. 1 zdanie drugie RZTUE w postepowaniach inter partes Urzad
ogranicza sie w swoim badaniu do stanu faktycznego, dowoddéw i argumentow
przedstawionych przez strony. W zwigzku z tym przy ocenie, czy wczesniejszy znak
cieszy sie renomg, Urzad nie moze bra¢ pod uwage faktéw poznanych przez niego w
wyniku jego wiasnej, prywatnej znajomosci rynku ani tez prowadzi¢ dochodzenia z
urzedu. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. f) RDZTUE ciezar przedtozenia i
udowodnienia istotnych faktéw spoczywa na osobie wnoszacej sprzeciw, gdyz
wyraznie wymaga sie od niej przedstawienia dowodu potwierdzajgcego, ze
wczesniejszy znak cieszy sie renoma w odniesieniu do wskazanych towarow lub ustug.

To, czy znak osiggngt wymagany prég renomy, nie jest samo w sobie kwestig czysto
faktyczng, poniewaz wymaga oceny prawnej kilku przestanek faktycznych. Nie mozna
zatem uznac¢, ze renoma znaku towarowego jest faktem powszechnie znanym. W
szczegolnosci jako$ciowe aspekty renomy, takie jak okreslony wizerunek zwigzany ze
znakiem cieszacym sie renomg, mogg by¢ oceniane wytgcznie na podstawie
konkretnych istotnych dowodéw.

3.14.3 Ocena dowodow

Zastosowanie majg takze podstawowe zasady oceny dowodow: dowody nalezy
oceniac jako catosé¢, czyli kazda przestanka powinna by¢ wazona wzgledem innych, a
informacje potwierdzone przez wiecej niz jedno zrédto sg na og6t bardziej wiarygodne
niz fakty wywnioskowane z pojedynczych odniesien. Im bardziej niezalezne,
wiarygodne i dobrze poinformowane zrddto informacji, tym wieksza wartos¢ dowodowa
danych.

W zwigzku z tym mato prawdopodobne jest, aby wystarczajgce byly same informacje
uzyskane bezposrednio od osoby wnoszacej sprzeciw, zwtaszcza jezeli sktadajg
sie one wylagcznie z opinii'i szacunkéw, nie za$ faktéw, lub jezeli majg charakter
nieoficjalny i brakuje im obiektywnego potwierdzenia, na przykiad gdy osoba
wnoszaca sprzeciw przedktada wewnetrzne memoranda bgdz tabele z danymi liczbami
nieznanego pochodzenia.
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Nr sprawy Komentarz

Tres¢ przediozonej dokumentacji nie dowodzi
jednoznacznie, ze wczesniejsze znaki cieszg sie
renomg. Dokumentacja pochodzi przede wszystkim
bezposrednio od strony pozwanej i zawiera

informacje pochodzace z jej katalogéw handlowych
29/04/2010, R__295/2009-4, PG PROINGEC

] i oraz jej wtasne reklamy i dokumenty pobrane z jej
CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.

strony internetowej.  Dokumentacja/informacje
pozyskane od oso6b trzecich sg niewystarczajace,
aby jednoznacznie i obiektywnie okresli¢ doktadnag
pozycje rynkowg strony pozwanej. Renomy nie
wykazano (pkt 26).

W odniesieniu do zawartych w aktach sprawy
dokumentéw, ktére pochodzga od samego
przedsiebiorstwa, < Sad . orzekl, ze aby dokonac
oceny wartosci dowodowej takich dokumentéw,
trzeba przede wszystkim wzig¢ pod uwage
wiarygodnos¢ ‘zawartych w nich informacji. Sad
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679
dodat przy tym, Zze niezbedne jest uwzglednienie w
szczegolnosci osoby, od ktdrej pochodzi dokument,
okolicznosci, w ktérych powstat, osoby, do ktérej
byt zaadresowany oraz tego, czy na pierwszy rzut
oka dokumenty wydajg sie poprawne i wiarygodne
(pkt 49).

Jezeli jednak takie informacje sg publicznie dostepne lub zostaty opracowane do celéw
urzedowych oraz zawierajg informacje i dane, ktére zostaly obiektywnie
zweryfikowane, badz tez stanowig odtworzenie oswiadczen ztozonych publicznie, ich
wartos¢ dowodowa jest z reguty wyzsza.

Jezeli chodzi o tres¢, im wiecej wskazan dotyczgcych poszczegdlnych czynnikéw, z
ktérych mozna wnioskowac o renomie, tym bardziej istotny i rozstrzygajgcy jest dowdd.
W szczegodlnosci dowody, ktore jako cato$¢ zawierajg niewiele lub w ogdle nie
zawierajg ilosciowych danych i informacji, nie bedg odpowiednim Zzrodiem
przestanek co do istotnych czynnikéw, takich jak swiadomos¢ znaku towarowego,
udziat w rynku i czestotliwo$¢ uzywania, a w zwigzku z tym nie bedg wystarczajgce,
aby wykazaé renome.

3.1.4.4 Srodki dowodowe

Osoba wnoszgca sprzeciw moze skorzysta¢ ze wszystkich Srodkow dowodowych
wymienionych w art. 97 ust. 1 RZTUE. W kazdym razie osoba wnoszgca sprzeciw ma
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swobode wyboru formy dowoddw, ktérych zgtoszenie uzna za uzyteczne (26/06/2019,
T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444, § 35).

Nastepujgce srodki dowodowe mogg by¢ istotne dla wykazania renomy (wykaz ten nie
odzwierciedla ich wzglednego znaczenia ani wartosci dowodowe)):

oswiadczenia dokonywane pod przysiegq lub potwierdzone;
decyzje sgdow lub organdw administracyjnych;

decyzje Urzedu;

badania opinii publicznej i badania rynkowe;

audyty i kontrole;

certyfikaty i nagrody;

artykuty w prasie lub w specjalistycznych publikacjach;
sprawozdania roczne na temat wynikow gospodarczych i profile firm;
9. faktury i inne dokumenty handlowe;

10reklamy i materiaty promocyjne;

11.dowdd obecnosci i aktywnosci w Internecie.

©NOoOORON =~

Oswiadczenia dokonywane pod przysiega lub potwierdzone

O wadze i wartosci dowodowej oswiadczen ztozonych pod przysiega decydujg ogodlne
zasady stosowane przez Urzad przy ocenie takich dowodéw. W szczegdlnosci nalezy
uwzgledni¢ zaréwno funkcje osoby skfadajgcej zeznania, jak i ich znaczenie dla
konkretnej sprawy. Dodatkowe informacje na temat wagi i wartosci dowodowej
oswiadczen z mocg przysiegi znajdujg sie w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 7:
Dowdd uzywania.

Nr sprawy Komentarz

w oswiadczeniu przedtozonym przez
specjalistyczng firme doradczg w dziedzinie
strategii mediow cyfrowych w Zjednoczonym
12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY et al. Krdlestwie osobg wnoszac sprzeciw okreslono
mianem ,czotowego dostawcy telewizji cyfrowej w
Zjednoczonym Krolestwie”, stwierdzajgc takze, ze
.Sky” cieszy sie ogromng i imponujgcg renomg
(pkt 37).

Decyzje sadoéw lub organdéw administracyjnych

Osoby wnoszgce sprzeciw czesto powotujg sie na decyzje organéw krajowych lub
sgdéw, ktore zaakceptowaty renome wczesniejszego znaku. Chociaz decyzje krajowe
sg dopuszczalnymi dowodami i mogg mieC¢ wartos¢ dowodowag, zwtaszcza jezeli
pochodzg z panstwa czionkowskiego, ktérego terytorium jest wiasciwe z punktu
widzenia danego sprzeciwu, nie sg one wigzgce dla Urzedu w tym sensie, ze nie ma
on obowigzku zgodzi¢ sie z ich konkluzjami.
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Nr sprawy Komentarz

Jezeli chodzi o wyroki sgdow hiszpanskich, system
znakéw  towarowych  Unii  Europejskiej jest
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553 | autonomicznym systemem ztozonym z zestawu
konkretnych zasad i celow, ktére sg stosowane

niezaleznie od systemow krajowych (pkt 79).

Poniewaz takie decyzje mogag stuzy¢ do wykazania renomy oraz stanowi¢ dowdd
skutecznego egzekwowania praw dotyczgcych znaku, nalezy zbadac ich znaczenie.
Nalezy przy tym wzigé pod uwage rodzaj postepowania, to, czy sporng kwestig byta w
istocie renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE, instancje sgdowg oraz liczbe
stosownych decyzji.

Nr sprawy Komentarz

Decyzje krajowego urzedu w. Zjednoczonym

) Krélestwie zwigzane z renomg znaku BOTOX sg
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl,

faktami, ktére moga, jezeli sag istotne, zostaé
EU:C:2012:285

uwzglednione przez Sad, mimo ze wilasciciele
ZTUE nie sa stronami tych decyzji (pkt 78).

Miedzy wymogami merytorycznymi i proceduralnymi majgcymi zastosowanie w
postepowaniu krajowym oraz stosowanymi w postepowaniach sprzeciwowych przed
Urzedem mogg wystepowac réznice. Po pierwsze, mogg zaistnie¢ réznice dotyczace
definicji bgdz wyktadni wymogu renomy. Po drugie, waga, jakg Urzad przywigzuje do
dowodow, nie musi by¢ taka sama, jak waga przywigzywana do nich w postepowaniu
krajowym. Ponadto instancje krajowe mogg by¢ w stanie uwzgledni¢ z urzedu znany im
bezposrednio stan faktyczny, podczas gdy zgodnie z art. 95 RZTUE Urzad nie ma
takiej mozliwosci.

Z powyzszych powodow wartos¢ dowodowa decyzji krajowych jest znacznie wieksza,
jezeli okolicznosci prawne i faktyczne, na podstawie ktorych zostaty one podjete, sg w
pemi jasne. Wynika to z faktu, ze w przypadku braku tych elementéw zgtaszajgcemu
bedzie trudno skorzysta¢ z prawa do obrony, a Urzedowi oceni¢ z wystarczajgca
pewnoscig istotnos¢ decyzji. Podobnie jezeli decyzja nie jest jeszcze ostateczna lub
jezeli jest juz nieaktualna ze wzgledu na czas, jaki uptynat miedzy obiema sprawami,
stosownie zmniejsza to jej wartos¢ dowodowa.

W zwigzku z tym wartos¢ dowodowg decyzji krajowych nalezy oceniaé na podstawie
ich tresci i moze sie ona rézni¢ w zaleznosci od przypadku.

Decyzje Urzedu

Osoba wnoszgca sprzeciw moze takze odnies¢ sie do wczesniejszych decyzji Urzedu,
pod warunkiem ze takie odniesienie jest jasne i jednoznaczne, a jezyk postepowania
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jest ten sam. W przeciwnym razie osoba wnoszgca sprzeciw musi takze przedtozyé
ttumaczenie decyzji w terminie czterech miesiecy przeznaczonym na przedktadanie
dodatkowych faktéw, dowodoéw i argumentéw, aby umozliwi¢ zgtaszajgcemu
skorzystanie z prawa do obrony.

W odniesieniu do znaczenia i wartosci dowodowej wczeéniejszych decyzji Urzedu
obowigzujg takie same zasady, jak w przypadku decyzji krajowych. Nawet jezeli
odniesienie jest dopuszczalne, a decyzja jest istotna w danej sprawie, Urzad nie ma
obowigzku dojs¢ do tych samych wnioskéw i musi zbada¢ kazdg sprawe indywidualnie.
Uznania renomy wczesniejszego znaku nie moze uzalezniaC od wczesniejszego
uznania w ramach odrebnego postepowania dotyczacego stron oraz réznych
elementéw stanu prawnego i faktycznego. Dlatego do kazdej ze stron, ktéra powotuje
sie na renome swojego wczesniejszego znaku, nalezy ustalenie, w ograniczonym
kontekscie kazdego postepowania, w ktérym jest strong, i na podstawie faktéw, ktére
uwaza za najwlasciwsze, ze znak ten zyskat renome; nie moze ona jedynie
utrzymywac, ze dowody te zostaty uznane, nawet w odniesieniu do tego samego
znaku, w ramach oddzielnej procedury administracyjnej (23/10/2015, T-597/13,
dadida (fig.) / CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45).

Stad wynika, Zze wczesniejsze decyzje Urzedu majg jedynie wzgledng wartosé
dowodowg i powinny by¢ oceniane w zwigzku z pozostatymi dowodami, zwlaszcza w
przypadku gdy osoba wnoszgca sprzeciw przywotuje wczesniejszg decyzje Urzedu bez
odniesienia sie do konkretnych materiatdbw przedtozonych w przedmiotowym
postepowaniu, tj. gdy zgtaszajgcy nie ma mozliwosci. zgtosi¢ uwag na temat takich
materiatow lub gdy czas, ktéry uptyngt miedzy obiema sprawami, jest dosy¢ dhugi.
Sytuacja moze byc¢ inna, jezeli dowody, ktére przywotuje osoba wnoszgca sprzeciw,
zostaty przedstawione w innym postepowaniu. miedzy tymi samymi stronami, a
zgtaszajgcy byt swiadom istnienia dowodow dotyczgcych renomy wczesniejszego
znaku (22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

Badania opinii publicznej i badania rynkowe

Badania opinii publicznej i badania rynkowe sg najwtasciwszymi $rodkami
dowodowymi, jezeli chodzi o dostarczenie informacji na temat stopnia znajomosci
znaku, jego udziatu w rynku badz pozycji zajmowanej przezen na rynku w stosunku do
towardw konkurenciji.

Warto$¢ dowodowa badanh opinii publicznej i badan rynkowych zalezy od statusu oraz
stopnia niezaleznosci podmiotu przeprowadzajgcego badanie, istotnosci i doktadnosci
dostarczonych przezen informaciji oraz wiarygodnosci zastosowanej metody.

W szczegolnosci przy ocenie wiarygodnosci badania opinii publicznej lub badania
rynkowego Urzad potrzebuje nastepujgcych informaciji:

1. Czy badanie zostato przeprowadzone przez niezalezny i uznany instytut badawczy
badz przedsiebiorstwo w celu okreslenia wiarygodnosci zrédta dowodow
(27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D), § 49).

2. Liczba i profil (pte¢, wiek, zawdd oraz wyksztatcenie) ankietowanych w celu oceny,
czy wyniki badania sg reprezentatywne dla poszczegdlnych rodzajow potencjalnych
konsumentéw rozpatrywanych towarow.
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3. Sposbb i okolicznosci przeprowadzenia badania oraz petna lista pytan zawartych w
kwestionariuszu. Wazna jest tez wiedza, w jaki sposoéb i w jakiej kolejnosci

zadawano pytania, w celu ustalenia,
sugerujacych odpowiedz.

czy respondentom nie zadawano pytan

4. Czy podany wskaznik procentowy odnosi sie do catkowitej liczby pytanych oséb, czy
tez tylko do tych, ktore rzeczywiscie odpowiedziaty.

Jezeli powyzsze informacje nie sg obecne, wyniki badania rynkowego lub badania
opinii publicznej nie posiadajg wiekszej warto$ci dowodowej, i same w sobie nie sg co
do zasady wystarczajgce jako dowdd na renome.

Nr sprawy

Komentarz

08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3
STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.

Whnioskujgcy o0 uniewaznienie nie przedstawit
wystarczajgcych dowodéw na renome swoich
znakéw towarowych. Zgodnie z wyciggami z
wynikéw badania przeprowadzonego w 2001 r. we
Wioszech, chociaz poziom ,ZNAjoMOosCi
wspomaganej”’ wyniést 86%, poziom ,znajomosci
spontanicznej” wynosit tylko 56%. Ponadto nie
podano, jakie pytanie zostato zadane
ankietowanym, co uniemozliwia stwierdzenie, czy
pytania miaty rzeczywiscie charakter otwarty i nie
sugerowaty odpowiedzi. W badaniu nie wskazano
tez, w odniesieniu do ktérych towaréw badano

znajomos$¢ znaku towarowego (pkt 27).

27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)

Wydaje sig, ze badan nie przeprowadza dobrze
znana firma GfK, jak twierdzi zgtaszajgcy, a pan
Philip Malivore, ktéry wedlug jego wilasnego
oswiadczenia jest jedynie ,bylym dyrektorem GfK”.
W zwigzku z tym Izba jest zdumiona, w jaki sposéb
byly pracownik GfK moze by¢ uprawniony do
uzywania logo przedsiebiorstwa na kazdej stronie
ankiety, podczas gdy jest on obecnie ,niezaleznym
konsultantem ds. badan rynku”. Fakty te budza
powazne watpliwosci co do zrodta, wiarygodnosci i

niezaleznego charakteru badan (pkt 49).

Jezeli powyzsze informacje zostaty podane, ale wiarygodnos¢ zrodta i metody jest
watpliwa lub proba statystyczna jest zbyt mata bgdz pytania sugerujg odpowiedz,
odpowiednio zmniejsza to wiarygodnos$¢ dowoddw.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy

Komentarz

15/03/2011, R_1191/2010-4, MAS KOLOMBIANA
...Y QUE MAS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA

Badania przedstawione przez osobe wnoszaca
sprzeciw nie zawierajg jednoznacznych informac;ji
wskazujgcych, ze wczesniejsze oznaczenie jest
powszechnie znane wsrdd hiszpanskich odbiorcow
gdyz
podstawie

wod gazowanych, badanych starannie

dobrano na ich pochodzenia, tj.
respondentami byli Kolumbijczycy zamieszkali w
Hiszpanii. Stanowig oni bardzo niewielkg czes¢
mieszkancéw Hiszpanii. llos¢ danych dotyczgcych
sprzedazy, inwestycji w reklame oraz obecnosci
znaku w publikacjach skierowanych do imigrantow,
ktéore zawarto w oswiadczeniu ztozonym przed
notariuszem, takze

jest niewystarczajgca do

stwierdzenia, ze wczesnigjsze oznaczenie jest
powszechnie znane. Ponadto o$wiadczen nie
potwierdzajg rozstrzygajgce dane na temat zasiegu

towardw lub obrotu nimi (pkt 23).

01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) /
DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.

Swoje roszczenie na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE

osoba ‘wnoszgca sprzeciw opiera wylgcznie na
badaniu opinii publicznej, ktére przeprowadzono w
2007 r. Badanie to zostato przeprowadzone przez
niezalezng firme. Co do zasady préba obejmujgca
1000-2000

wystarczajaca,

respondentéw jest uwazana za

pod warunkiem Zze jest ona
reprezentatywna dla danego rodzaju konsumentow.
Badanie osoby wnoszgce;j sprzeciw
wykorzystywato prébe 500 respondentéw, co nie
jest wystarczajgce w odniesieniu do ustug, ktorych
dotyczy twierdzenie o renomie znaku. Zgodnie z
wynikami badania logo wczes$niejszego znaku jest
kojarzone w szczegolnosci z ustugami finansowymi
i ubezpieczeniowymi. Poniewaz sprzeciw dotyczy

42 do
znaku Unii

Europejskiej, nie obejmuje on ustug finansowych i

wylgcznie  klasy w  odniesieniu

wczesniejszego towarowego
ubezpieczeniowych. W zwigzku z tym przediozone
badanie nie jest wlasciwym dowodem renomy
Unii

wnoszgcej sprzeciw (pkt 58).

znaku towarowego Europejskiej osoby

Badania opinii publicznej i badania rynkowe, ktore spetniajg powyzsze wymogi
(niezaleznos$ci i wiarygodnosci zrodta, wystarczajgco duzej i reprezentatywnej proby

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

Sprzeciw

Strona 1293

FINAL

VERSION 1.0

31/03/2022



https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1191%2F2010-4
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1345%2F2010-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e739-1-1

Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

oraz rzetelnej metody), sg natomiast mocnymi przestankami $wiadczgcymi o renomie,
zwlaszcza jezeli wykazujg one wysoki stopien swiadomosci znaku towarowego.

Audyty i kontrole

Audyty i inspekcje podmiotu osoby wnoszgcej sprzeciw mogg dostarczy¢ przydatnych
informacji na temat intensywnosci uzywania znaku, poniewaz zazwyczaj zawierajg
dane dotyczgce wynikdw finansowych, wielkosci sprzedazy, obrotow, zyskoéw itd.
Dowody te bedg jednak istotne tylko wéwczas, gdy bedg odnosi¢ sie konkretnie do
towardéw sprzedawanych pod przedmiotowg markg, nie za$ og6tu dziatalnosci osoby
wnhoszgcej sprzeciw.

Audyty i kontrole mogg zostac przeprowadzone z inicjatywy osoby wnoszgcej sprzeciw
badz mogg by¢ wymagane na mocy prawa spotek lub regulacji finansowych. W
pierwszym przypadku obowigzujg te same zasady, co w odniesieniu do badan opinii
publicznej i badah rynkowych, czyli status podmiotu przeprowadzajgcego audyt oraz
rzetelnos¢ stosowanej metody ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia jego
wiarygodnosci, wartos¢ dowodowa oficjalnych audytéw i kontroli jest natomiast z reguty
znacznie wyzsza, poniewaz sg one zwykle przeprowadzane przez organy panstwowe
badz przez uprawnionych audytorow na podstawie ogodlnie przyjetych standardéw i
zasad.

Certyfikaty i nagrody

Ten rodzaj dowodow obejmuje certyfikaty i nagrody przyznane przez organy publiczne
lub oficjalne instytucje, takie jak izby handlowe i przemystowe, stowarzyszenia
zawodowe i branzowe, organizacje konsumenckie itp.

Wiarygodnosc certyfikatow przyznawanych przez organy jest generalnie wysoka, gdyz
pochodzg one z niezaleznych, wyspecjalizowanych zrodet, ktore potwierdzajg pewne
fakty w trakcie wykonywania swoich zadan stuzbowych. Na przyktad dane o $rednim
nakfadzie czasopism podawane przez wiasciwe stowarzyszenia zajmujgce sie
dystrybucjg prasy sg rozstrzygajgcym dowodem wynikow osigganych przez znak w tym
sektorze.

Nr sprawy Komentarz

Liczne nagrody branzowe zdobyte przez znak,
wraz z ogromnymi inwestycjami reklamowymi oraz
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 et al. liczbg artykutdbw zamieszczonych w réznych
publikacjach, uznano za wazng czgs¢ dowodow na

jego renome (pkt 9 ppkt (iii) oraz pkt 27).

To samo odnosi sie do certyfikatéw jakosci i nagréd przyznawanych przez takie organy,
gdyz osoba wnoszgca sprzeciw musi zwykle spelni¢ wymagania obiektywnego
standardu, aby uzyskaé nagrode. Z kolei bardzo niewielkg wage nalezy przywigzywaé
do nagrod i wyréznien oferowanych przez nieznane podmioty badz na podstawie
nieokreslonych lub subiektywnych kryteriow.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Znaczenie certyfikatu lub nagrody w konkretnej sprawie zalezy w znacznej mierze od
ich tresci. Na przyktad fakt, ze osoba wnoszgca sprzeciw posiada certyfikat jakosci
ISO 9001 lub jest dostawca dworu krolewskiego, nie oznacza automatycznie, iz
oznaczenie jest znane odbiorcom. Oznacza on tylko, ze towary osoby wnoszgcej
sprzeciw spetniajg okreslone normy jakosci lub techniczne bgdz Zze dostarcza ona
towary na dwor krolewski. Takie dowody w potgczeniu z innymi przestankami
Swiadczgcymi o jakosci i sukcesie rynkowym mogag jednak prowadzi¢ do wniosku, ze
wczesniejszy znak towarowy cieszy sie renoma.

Artykuty w prasie lub w specjalistycznych publikacjach

Warto$¢ dowodowa artykutéw prasowych i innych publikacji dotyczacych znaku osoby
wnoszacej sprzeciw zalezy gtéwnie od tego, czy takie publikacije sg ukrytymi
materiatami promocyjnymi, czy tez wrecz przeciwnie — wynikiem niezaleznych i
obiektywnych badan.

Nr sprawy Komentarz

Sam fakt zamieszczenia artykutéw w publikacji
naukowej lub prasie ogélnej stanowi istotny czynnik
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /|przy ustalaniu renomy produktow sprzedawanych
Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P pod znakiem towarowym BOTOX wsréd ogétu

odbiorcéw  niezaleznie od pozytywnej Ilub

negatywnej wymowy tych artykutow (pkt 54).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy Komentarz

Renomy wczesniejszego znaku towarowego we
Wioszech  dowodzi obszerna  dokumentacja
przedstawiona przez osobe wnoszgcg sprzeciw,
ktéra zawiera migdzy innymi artykut z Economy
wskazujacy, ze w 2005 r. znak towarowy BACI &
ABBRACCI byt jedng z pietnastu najczesciej
podrabianych marek w branzy mody na $wiecie;
artykut opublikowany w /I Tempo 05.08.2005, w
ktorym o znaku towarowym BACI & ABBRACCI
wspomina sie w towarzystwie innych, w tym Dolce
10/03/2011, R 555/2009-2, BACI MILANO (fig.) /| & Gabbana, Armani, Lacoste i Puma, jako o celu
BACI & ABBRACCI fatszerzy; artykut opublikowany w  Fashion
15.06.2006, w ktorym okredla sie ten znak
towarowy mianem ,prawdziwego fenomenu
rynkowego”; kampanie reklamowe z lat 2004-2007,
w ktérych wystepujg gwiazdy $Swiata rozrywki i
sportu; badanie rynku przeprowadzone przez
renomowang ' niezalezng - agencie Doxa we
wrzesniu 2007 r., z ktérego wynika, ze dla 0,6%
odbiorcow we Wiloszech przedmiotowy znak
towarowy jest pierwszym kojarzacym sie ze
Swiatem mody (pkt 35).

Tak wiec jezeli takie artykuty ukazujg sie w prestizowych publikacjach lub sg pisane
przez niezaleznych specjalistéw, majg one do$¢ wysokg wartosé, na przyktad wtedy,
gdy sukces konkretnej marki staje sie tematem analizy przyktadéw w specjalistycznych
czasopismach lub publikacjach naukowych. Obecnos$¢ znaku w stowniku (ktory nie jest
artykutem prasowym, ale jest publikacjg) stanowi dowdd o wysokiej wartosci.

Nr sprawy Komentarz

Zamieszczenie stowa w stowniku $wiadczy o jego
rozpoznawalnosci przez znaczng czes¢ odbiorcow.
Hasta w wydaniach wielu stownikéw publikowanych
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /|w Zjednoczonym Krolestwie z 2002 i 2003 r.
Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P stanowig jeden z dowodow, ktére mogg swiadczyé

o renomie znaku towarowego BOTOX w tym kraju
lub wsréd anglojezycznych odbiorcow w  Unii
Europejskiej (pkt 55 i 56).

Sprawozdania roczne na temat wynikow gospodarczych i profile firm
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Ten rodzaj dowodow obejmuje wszelkie publikacie wewnetrzne zawierajgce
réznorodne informacje na temat historii, dziatalnosci i perspektyw przedsiebiorstwa
osoby wnoszacej sprzeciw lub bardziej szczegdétowe dane na temat obrotow,
sprzedazy, reklamy itp.

W zakresie, w jakim takie dowody pochodzg od osoby wnoszgcej sprzeciw i majg na
celu gtdbwnie promowanie jej wizerunku, ich wartos¢ dowodowa zalezy gtéwnie od
tresci, a stosowne informacje nalezy traktowa¢ z ostroznoscig, zwtaszcza jezeli
obejmujg one przede wszystkim szacunki i subiektywne oceny.

Jednak w przypadku gdy takie publikacje sg rozpowszechniane wsréd klientéw i innych
zainteresowanych $rodowisk oraz zawierajg podlegajgce obiektywnej weryfikacji
informacje i dane, ktore mogty zosta¢ zgromadzone Ilub sprawdzone przez
niezaleznych audytoréw (jak ma to czesto miejsce w przypadku sprawozdan rocznych),
ich wartos¢ dowodowa znacznie sie zwieksza.

Faktury i inne dokumenty handlowe

W tej kategorii mozna grupowac wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe, np. faktury,
formularze zamodwien, umowy dotyczgce dystrybucji i sponsorowania, prébki
korespondencji z klientami, dostawcami lub wspdlnikami itd. Dokumenty tego rodzaju
moga dostarczy¢ wielu rozmaitych informacji na temat intensywnosci uzywania,
zasiegu geograficznego i czasu trwania uzywania znaku.

Chociaz znaczenie i wiarygodnos¢ dokumentow handlowych nie sg kwestig sporng, na
ogét trudno jest wykazaC renome wytlacznie na podstawie takich materiatéw ze
wzgledu na réznorodnos¢ wchodzacych w gre czynnikéw i ilos¢ wymaganych
dokumentéw. Ponadto takie dowody, jak umowy dystrybucyjne lub sponsorskie oraz
korespondencja handlowa, bardziej nadajg sie do okreslenia zasiegu geograficznego
lub dziatalnosci promocyjnej osoby wnoszgcej sprzeciw niz do pomiaru sukcesu znaku
na rynku, a tym samym mogg stuzy¢ jedynie jako posrednie przestanki Swiadczace o
renomie.

Nr sprawy Komentarz

Przedstawione dowody potwierdzajg  wysoki
poziom rozpoznawalnosci znaku na rynku
hiszpanskim. tgczna kwota faktur na hiszpanskim
rynku chlebéow z formy w 2004 r. wyniosta
14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / | 346,7 min EUR, z czego faktury osoby wnoszgce;j
BIMBO et al. sprzeciw opiewaty na 204,9 min EUR. Przediozone
(08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.) / faktury obejmujg reklamy w telewizji, jak rowniez w
BIMBO et al., EU:T:2015:534) gazetach i czasopismach. W zwigzku z tym renoma
BIMBO w Hiszpanii w odniesieniu do chleba
produkowanego przemystowo zostata

potwierdzona (pkt 64).

Sad nie odnidst sie do tej kwestii.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Reklamy i materiaty promocyjne

Ten rodzaj dowoddéw moze przybiera¢ rozne formy, np. wycinki prasowe, spoty
reklamowe, artykuly promocyjne, oferty, broszury, katalogi, ulotki itd. Ogdlnie rzecz
biorgc, dowody takie nie mogg same w sobie swiadczy¢ o renomie, poniewaz nie mogg
dostarczy¢ wielu informaciji o rzeczywistej znajomosci znaku towarowego.

Mozna jednak wyciggng¢ pewne wnioski na temat stopnia kontaktu odbiorcow z
komunikatami reklamowymi dotyczgcymi znaku w zwigzku z rodzajem uzytego medium
(krajowe, regionalne, lokalne) oraz oglgdalnoscig lub naktadem stosownych spotow
badz publikacji, jezeli oczywiscie takie informacje sg dostepne.

Nr sprawy Komentarz

Przedtozone dokumenty dowodzg, ze
przedstawienie graficzne czarnego koguta cieszy
sie renomg i jest kojarzone z winami z regionu
Chianti

dostarczyta kilka egzemplarzy reklam prasowych

Classico. Osoba wnoszgca sprzeciw
dowodzacych jej dziatalnosci promocyjnej, jak
tez niezalezne artykuty przedstawiajgce czarnego

koguta w zwigzku z regionem Chianti Classico. Ze

10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO
VINO CHIANTI CLASSICO (fig.),

(05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)

wzgledu jednak na to, Ze renoma odnosi sie tylko
do przedstawienia graficznego czarnego koguta,

oraz zwazywszy, iz to przedstawienie graficzne

stanowi tylko czes¢ wczesniejszych znakow,
pojawiajg sie powazne watpliwosci, czy renome
mozna przypisa¢ znakom jako catosci. Ponadto z
tego samego powodu pojawiajg sie tez watpliwosci
co do tego, ktérym znakom mozna przypisaé
renome, ze wzgledu na to, ze osoba wnoszaca

sprzeciw posiada kilka znakéw (pkt 26 i 27).

Sad nie ocenit dowodéw dotyczgcych renomy.

Dodatkowo dowody takie mogg stanowi¢ uzyteczne wskazowki co do rodzaju towaréw
opatrzonych znakiem, formy, w jakiej znak jest rzeczywiscie uzywany, oraz rodzaju
wizerunku, jaki osoba wnoszgca sprzeciw stara sie stworzy¢ dla swojej marki. Na
przyktad jezeli dowody wskazuja, ze wczesniejsza rejestracja, ktorej dotyczy
twierdzenie o renomie, obejmuje przedstawienie graficzne, ale w rzeczywistosci to
przedstawienie graficzne jest uzywane w potgczeniu z elementem stownym, nie nalezy
przyjmowaé, ze przedstawienie graficzne samo w sobie cieszy sie renoma. Nalezy
raczej oceni¢, czy renoma rozcigga sie na przedstawienie graficzne. W tym celu nalezy
oceni¢, czy przedstawienie graficzne odgrywa dominujgcg lub nawet tylko znaczaca
role, gdy jest uzywane w potgczeniu z elementem stownym, oraz czy samo zyskato
renome. Nalezy to ocenia¢ indywidualnie w kazdym przypadku. Zob. przyktady
wyrokow w pkt 3.1.2.6.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Dowdd obecnosci i aktywnosci w Internecie

Dazgc do ujednolicenia praktyk w zakresie znakéw towarowych, Sie¢ Wiasnosci
Intelektualnej Unii Europejskiej opublikowata w dniu 31 marca 2021 r. Wspdlny
komunikat ,Dowody w postepowaniu odwotawczym w sprawach dotyczacych znaku
towarowego: Sktadanie, struktura i przedstawianie dowoddéw oraz postepowanie z
dowodami poufnymi” (CP12)(8"). Chociaz CP12 odnosi sie gtdwnie do dowodow
przedstawionych w postepowaniu odwotawczym, niektére czesci, na przyktad
odnoszgce sie do dowoddw pochodzacych z Internetu, zawierajg przydatne i istotne
wytyczne ogdine.

W zwigzku z rosngcym znaczeniem technologii informacyjnych i Internetu dla zycia
osobistego, spotecznego i gospodarczego strony w coraz wiekszym stopniu opierajg
sie na dowodach pochodzacych z Internetu, aby wykazaé uzywanie i renome swoich
znakow.

Przede wszystkim nalezy wyjasni¢, ze zwykle odniesienie do strony internetowej
(nawet jezeli za pomoca bezposredniego hipertacza), na ktérej Urzad moze znalezé
dalsze informacje, jest niewystarczajgce. Dowody internetowe mogg zastepowaé
dowody fizyczne jedynie w przypadku, gdy dotyczg zgtoszenia lub rejestraciji
wczesniejszych praw lub tresci odpowiedniego prawa krajowego w zakresie, w jakim
sg one dostepne online ze zrédta uznanego przez Urzad (art. 7 ust. 3 i art. 16 ust. 1
lit. b) oraz art. 16 ust. 1 lit. ¢) RDZTUE). W przypadku innych dowodéw przepisy nie
przewidujg takiej mozliwosci. Ponadto hipertgcza zewnetrzne nie gwarantujg ciggtej
bezpiecznej dostepnosci i stabilnosci tresci, do ktérych odsytaja.

Dowody wskazujgce na obecno$¢ wczesniejszego znaku towarowego w Internecie
mogg pomdéc w ustaleniu renomy tego znaku towarowego. Jezeli wczedniejszy znak
towarowy jest w znacznym stopniu obecny w Internecie (0 czym $wiadczy liczba
subskrybentéw kont zwigzanych 'z tym znakiem towarowym w sieciach
spotecznosciowych lub liczba odwiedzajacych blogi wzmiankujgce ten znak
towarowy), moze to pomoéc w-ocenie znajomosci znaku towarowego przez wtasciwy
krag odbiorcéw, a tym samym potwierdzi¢, ze znak cieszy sie renomg (26/06/2019,
T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

Charakter materiatow pochodzgcych z Internetu budzi watpliwosci co do wiarygodnosci
tych dowoddéw, poniewaz ustalenie rzeczywistej tresci dostepnej w Internecie oraz daty
lub okresu, w ktorych tres¢ ta zostata faktycznie udostepniona publicznie, moze byé
trudne. Zrzuty ekranu ze strony internetowej lub wyciggi z mediéw spotecznosciowych
niekoniecznie wskazuja, czy znak byt uzywany w danym okresie czy na danym
terytorium. Nie okreslajg one réwniez intensywnosci rzekomego komercyjnego
uzywania, poniewaz nie wskazujg, kto i kiedy widziat znak, ani tez nie przedstawiajg
informacji o powigzanych transakcjach. Istotnymi wskazoéwkami, ktére nie tylko
wskazujg na obecno$¢ znaku towarowego w Internecie, ale tez stuzg dostarczeniu
informaciji o zakresie jego uzywania i poziomie ekspozycji, mogg by¢ na przyktad dane
dotyczgce liczby odwiedzin na stronie, wiadomosci e-mail otrzymane za
posrednictwem strony lub wielko$¢ generowanych transakcji. Inne formy komunikacji

61 Dokument dostepny pod adresem: https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

lub interakcji ze strong internetowg mogg by¢é réwniez pomocne, a dane mozna
potwierdzi¢ dalszymi dowodami, takimi jak raporty analityczne, ruch na stronie
internetowej, raporty pokazujgce lokalizacje geograficzng uzytkownikéw itp.

Wyciggow z internetowej encyklopedii Wikipedii lub podobnych Zrédet nie mozna
uzna¢ za majgce wartoS§¢ dowodowg same w sobie, poniewaz ich tres¢ moze by¢
zmieniana w dowolnym momencie, a w niektorych przypadkach przez kazdego
odwiedzajgcego, nawet anonimowo (16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling
(fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131 i przytoczone tam orzecznictwo). Wiarygodnos¢
takich dowodow nalezy ocenia¢ w kontekscie dowodéw jako catosci, przy czym
informacje potwierdzone przez wiecej niz jedno zrédto zazwyczaj uznaje sie za bardziej
wiarygodne niz fakty wywnioskowane z pojedynczych odniesien.

3.2 Podobienstwo oznaczen

Podobienstwo lub identycznos¢ oznaczen jest warunkiem  koniecznym do
zastosowania zaréwno art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 RZTUE. W zwigzku z tym
stwierdzenie braku podobienstwa wyklucza zaréwno stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b), jak i
art. 8 ust. 5 RZTUE (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Zarowno z brzmienia tych przepiséw, jak i z orzecznictwa nie wynika, ze podobienstwo
spornych znakéw towarowych nalezy ocenia¢ w inny sposéb. W zwigzku z tym
podobienstwo powinno by¢ oceniane wedtug tych samych kryteriow, ktére majg
zastosowanie w kontekscie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, a wiec z uwzglednieniem
elementéw podobienstwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego (24/03/2011,
C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Zob. Wytyczne, czes¢ C:
Sprzeciw, dziat 2: Podwdjna identycznos¢ i prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad, rozdziat 4: Poréwnanie oznaczen.

Przepisy te réznia sie jednak stopniem wymaganego podobienstwa. Podczas gdy
ochrona przewidziana na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jest uzalezniona od
stwierdzenia takiego stopnia.podobienstwa miedzy rozpatrywanymi znakami, ktory
skutkuje prawdopodobienstwem wprowadzenia w btagd wtasciwego kregu odbiorcow,
wystepowanie takiego prawdopodobienstwa nie jest wymagane dla ochrony przyznanej
na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE. W zwigzku z powyzszym rodzaje szkody, o ktorych
mowa w art. 8 ust. 5 RZTUE, mogg wynika¢ z mniejszego stopnia podobienstwa
miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi, pod warunkiem, Zze wystarczy, aby
wiasciwy krgg odbiorcéw dokonat powigzania miedzy tymi znakami towarowymi, czyli
stwierdzit istnienie miedzy nimi zwigzku. Jezeli znaki towarowe wykazujg pewne
podobienstwo, nawet niewielkie, nalezy przeprowadzi¢ catoSciowg ocene w celu
stwierdzenia, czy niezaleznie od niskiego stopnia podobienstwa, inne istotne czynniki,
takie jak powszechna znajomosc¢ lub renoma wczesniejszego znaku towarowego, stuzg
ustaleniu zwigzku miedzy znakami towarowymi (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P,
Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Podczas gdy mniejszy stopieh podobienstwa miedzy znakami moze wystarczyé do
ustalenia zwigzku i ryzyka naruszenia, nie jest to czynnik wptywajgcy na porownanie
znakoéw. Celem poréwnania jest ustalenie, czy znaki sg podobne, a jesli tak, to
ustalenie stopnia ich podobienstwa. Na tym etapie nie nalezy omawiaé, czy
stwierdzony stopien jest wystarczajgcy do zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE. Kwestie
te nalezy zbadac¢ pdzniej, oceniajgc zwigzek miedzy znakami a ryzykiem naruszenia.

Ponizsze przyktady orzecznictwa ilustrujg stopien podobienstwa wymagany do celéw
stosowania art. 8 ust. 5 RZTUE.

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

£3e

Wé%’ 11/12/2014, T-480/12, MASTER,
C—p ﬁam EU:T:2014:1062

Towary i ustugi: klasa 29, 30, 32

Terytorium: UE

Ocena: Wczesniejszy znak cieszy sie renomg w odniesieniu do' napojow bezalkoholowych. Chociaz
miedzy znakami wystepujg wyrazne rdéznice wizualne, wystepujg réwniez elementy podobienstwa
wizualnego. Znaki majg ,ogon” poprowadzony od ich pierwszych liter, ukladem przypominajgcy podpis.
Co wiecej, uzywajg tego samego rodzaju czcionki — pisma spencerskiego (ang. Spencerian script) —
ktory nie jest powszechnie stosowany we wspoétczesnej dziatalnosci gospodarczej. Biorgc pod uwage
jakkolwiek niewielkie podobienstwo miedzy tymi znakami, mozna jednak wyobrazi¢ sobie, ze wtasciwy
krag odbiorcow mogtby je skojarzy¢, i nawet jesli nie ma prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad,

moze dojs¢ do przeniesienia obrazu i wartosci wczesniejszego znaku na towary opatrzone

zakwestionowanym znakiem (pkt 46—48, 57, 74).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

01/02/2018, T-105/16, Raquel
Superior Quality Cigarettes
FILTER CIGARETTES (fig.) /
FILTER CIGARETTES PM
Marlboro 20 CLASS A

CIGARETTES (fig.) et al.,
Marlboro

@
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Towary i ustugi: klasa 34
Terytorium: UE

Ocena: Poniewaz art. 8 ust. 5 RZTUE wymaga jedynie, aby istniejace podobienstwo mogto skioni¢

wiasciwy krag odbiorcow do stwierdzenia zwigzku miedzy spornymi oznaczeniami, tj. do stwierdzenia
zwigzku miedzy nimi, ale nie wymaga, aby podobienstwo to mogto prowadzi¢ do pomylenia tych
oznaczen, ochrona, jakg przepis ten przewiduje na rzecz znakéw cieszgcych sie renoma, moze miec
zastosowanie nawet wéwczas, gdy istnieje nizszy stopien podobienstwa migdzy spornymi oznaczeniami
(pkt 75).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

16/01/2018, T-398/16, COFFEE
ROCKS (fig.) / STARBUCKS
COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Towary i ustugi: klasa 43
Terytorium: UE

Ocena: Wczesniejszy znak jest uznawany za cieszacy si¢ renomg w odniesieniu do kawy i kawiarni.
Znaki majg ten sam ogdiny wyglad w zakresie, w jakim sg to okragte obiekty sktadajgce sie z elementu
graficznego umieszczonego w s$rodku i otaczajgcego go szerokiego pasma z elementami stownymi o
identycznej strukturze oraz z dwoma mniejszymi biatymi elementami graficznymi; uzywajg tych samych
koloréw (czarnego i biatego) i rodzaju czcionki; uzywajg stowa ,coffee” (ang. kawa), ktére mimo swojego
opisowego charakteru jest waznym czynnikiem podobienstwa, zwtaszcza biorgc pod uwage twierdzenie
o renomie. Pod wzgledem fonetycznym oznaczenia sg podobne ze wzgledu na obecnosé¢ stowa ,coffee”,
a takze poniewaz zakonczenie stowa ,rocks” jest fonetycznie podobne do zakohczenia ,bucks”, w
szczegolnosci z uwagi na wiasciwg wymowe liter ,0” i ,u” przez anglojezyczny krag odbiorcéw. Pod
wzgledem koncepcyjnym wiasciwy krag odbiorcéw skojarzy oba znaki z koncepcjg ,kawiarni” w zwigzku

z ogoinym wygladem znakow i obecnoscig stowa ,kawa” w obu znakach (pkt 51-64).

3.3 Zwiazek miedzy oznaczeniami

Rodzaje naruszen, o ktorych mowa w art. 8 ust. 5 RZTUE, jesli wystepuja, stanowig
konsekwencje pewnego stopnia podobienstwa miedzy wczesniejszym znakiem
towarowym a pdézniejszym znakiem towarowym, w wyniku ktérego wiasciwy krag
odbiorcow kojarzy ze sobg te dwa znaki, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy
nimi zwigzek, nie mylgc ich jednak (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 i
przytoczone tam orzecznictwo). Przed zbadaniem ryzyka naruszenia nalezy zatem
oceni¢, czy wilasciwy krgg odbiorcow dostrzeze zwigzek miedzy znakami, a
mianowicie czy zakwestionowany znak w kontekscie zakwestionowanych towarow i
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

ustug przywodzitby na my$l wczesniejszy znak cieszacy sie renoma. Ten zwigzek
miedzy znakami nalezy oceniaé catosciowo, biorgc pod uwage wszystkie istotne
czynniki, a w szczegolnosci nastepujace:

® site renomy wczesniejszego znaku;

® stopien podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami. Im bardziej sg one
podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, ze pdzniejszy znak bedzie, w odczuciu
wiasciwego kregu odbiorcow, przywodzi¢ na mysl wczesniejszy znak cieszgcy sie
renomg (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26, i
analogicznie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44);

e charakter towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wczesniejszy znak cieszy sie
renoma, a pézniejszy ma zostaé zarejestrowany;

® stopien podobienstwa lub brak podobienstwa miedzy tymi towarami i ustugami oraz
jakiekolwiek pokrywanie sie wiasciwego kregu odbiorcéw tych towarow i ustug.
Towary lub ustugi mogg by¢ na tyle od siebie odlegte, ze pdzniejszy znak nie bedzie,
w odczuciu wtadciwego kregu odbiorcow, przywodzi¢ na mys$l wczesniejszego znaku
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49). Nalezy jednak pamieta¢, ze
jedng z kluczowych cech art. 8 ust. 5 RZTUE jest to, ze zapewnia on ochrone
réwniez przed niepodobnymi towarami i ustugami;

® stopien — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — odrozniajgcego
charakteru wczes$niejszego znaku cieszgcego sie renomg. Im silniejszy samoistny
charakter odrézniajgcy ma wczesniejszy znak, tym bardziej prawdopodobne jest, ze
konsumentowi skonfrontowanemu z podobnym (lub identycznym) pdzniejszym
znakiem nasunie sie my$l o wcze$niejszym znaku; z drugiej strony im mniej
samoistny odrézniajgcy charakter ma wczesniejszy znak, tym trudniejsze moze
okazac sie ustalenie zwigzku;

® istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd odbiorcéw.

Lista ta nie jest wyczerpujgca.” Zwigzek miedzy rozpatrywanymi znakami mozna
stwierdzi¢ lub wykluczy¢ na podstawie tylko niektérych z tych kryteriéw.

Na pytanie, czy wtasciwy krgg odbiorcéw uzna, ze miedzy rozpatrywanymi znakami
wystepuje zwigzek, nalezy udzieli¢ odpowiedzi w Swietle faktéw i okoliczno$ci kazdego
indywidualnego przypadku oraz dowodéw i argumentoéw przedstawionych przez strony,
ktére to dowody i argumenty nalezy nastepnie rozwazy¢. Nawet niewielkie
podobienstwo miedzy oznaczeniami (ktére moze nie by¢é wystarczajgce do
stwierdzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd na podstawie art. 8 ust. 1
lit. b) RZTUE) wymaga oceny, czy w umys$le wiasciwego kregu odbiorcow powstanie
zwigzek miedzy tymi oznaczeniami (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062,
§ 74). Ponadto brak spéjnego uzasadnienia ze strony osoby wnoszgcej sprzeciw nie
jest wystarczajgcym powodem odrzucenia zastrzezenia, jezeli czynniki istotne dla
oceny wskazujg, ze powstanie zwigzek (czynniki takie jak: stopien renomy, relacja
miedzy oznaczeniami, bliskos¢ sektoréw rynku, pokrywanie sie wiasciwego kregu
odbiorcéw).

Zwigzek bedzie trudniejszy do ustalenia, w przypadku gdy sektory rynku, ktorych
dotyczg towary i ustugi, sg odlegte w tym sensie, ze powigzanie miedzy odpowiednimi
segmentami odbiorcow nie jest oczywiste. W takich sytuacjach osoba wnoszgca
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

sprzeciw musi uzasadni¢, dlaczego znaki bedg kojarzone, odnoszgc sie do jakiegos
innego powigzania miedzy swojg dziatalnoscig a dziatalnoscig zgtaszajgcego, na
przyktad w przypadku gdy wczesniejszy znak jest wykorzystywany poza jego
naturalnym sektorem rynku, na przyktad przez udzielenie licencji lub merchandising.

Weczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

>

(”'- Ll
5 i

1\9
TWITTER
16/03/2012, R 1074/2011-5,

Twitter (fig.) / TWITTER

Renoma w odniesieniu do ustug z
klas 38, 42 i 45, miedzy innymi Klasy 14, 18 25

serwisu spotecznos$ciowego

Takie zakwestionowane towary, jak: T-shirty, breloczki, zegarki, torebki, bizuteria, czapki itp., sg bardzo
czesto stosowane w celach marketingowych lub jako produkty merchandisingowe i sg opatrzone
znakami towarowymi, ktére odnoszg sie do zupetnie innych towaréw i ustug. Ze wzgledu na silng renome
wczesdniejszego znaku wtasciwy konsument bez watpienia miatby z nim skojarzenie w momencie

napotkania tego znaku na zegarku, szaliku lub T-shircie (pkt 40).

Okolicznos¢, ze towary i ustugi oznaczone spornymi znakami towarowymi nalezg do
odlegtych sektoréw handlu, nie jest 'sama w sobie wystarczajgca, aby wykluczyé
mozliwo$¢ istnienia zwigzku. Okreslona renoma wczes$niejszego znaku (w tym aspekty
jakosciowe, takie jak szczegélny wizerunek, styl zycia lub szczegdlne okolicznosci
wprowadzenia do obrotu, ktére staly sie zwigzane z renomg znaku) oraz stopien
podobienstwa miedzy znakami mogtyby umozliwi¢ przeniesienie renomowanego znaku
na zakwestionowany znak, niezaleznie od odlegtosci miedzy odnosnymi sektorami
rynku.

Jezeli jednak towary i ustugi oznaczone znakami towarowymi skierowane sg do ogotu
odbiorcéw, z jednej strony, i do kregu wyspecjalizowanych odbiorcéw, z drugiej strony,
sam fakt, ze cztonkowie kregu wyspecjalizowanych odbiorcéw z koniecznosci stanowig
czes€C o0gotu, nie rozstrzyga o istnieniu zwigzku. Okolicznos¢, ze odbiorcy
wyspecjalizowani mogg znac¢ wczesniejszy znak obejmujgcy towary i ustugi skierowane
do ogotu odbiorcéw, nie jest wystarczajgca, aby wykazaé, ze wyspecjalizowani
odbiorcy dokonajg powigzania miedzy spornymi znakami (26/09/2018, T-62/16, PUMA
(fig.) ' PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Jesli wezeséniejszy znak jest ZTUE, prawdg jest, ze renoma wykazana na terytorium
jednego panstwa cztonkowskiego moze wystarczy¢ do udowodnienia renomy ZTUE
(06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Nie jest to jednak
réwnoznaczne z nadaniem ZTUE renomy w catej UE (w przeciwienstwie do: w UE), a
tym samym przyznaniem ZTUE petnego zakresu ochrony w catej UE. Zwigzek nalezy
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

oceni¢ z punktu widzenia rzeczywistego kregu odbiorcéw, w odniesieniu do ktérych
wczesniejszy ZTUE uznano za cieszacy sie renomg, poniewaz tylko ten krag
odbiorcow, ktory jest zaznajomiony z ZTUE, moze ewentualnie dostrzega¢ zwigzek
miedzy znakami (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29,
34). W kazdym razie, jezeli nie mozna dostrzec zwigzku w czesci UE, w ktorej
wczedniejszy ZTUE jest znany istotnej z handlowego punktu widzenia czesci
wiasciwego kregu odbiorcow, btedne byloby ustalenie istnienia zwigzku w innej czesci
UE, w ktorej wczesniejszy znak nie jest znany, tylko na przyktad na tej podstawie, ze
znaki bedg postrzegane jako bardziej podobne (np. ze wzgledow jezykowych,
prowadzacych do braku réznic konceptualnych Ilub do wyzszego stopnia
odrdzniajgcego charakteru pokrywajgcego sie elementu).

Istnienie rodziny znakow réwniez jest czynnikiem, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy ocenie
powstania w obrebie wtasciwego kregu odbiorcéw zwigzku miedzy rozpatrywanymi
znakami (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Przykiady, w ktérych stwierdzono zwiazek miedzy oznaczeniami

Ponizej przedstawiono przyktady, w ktdrych stwierdzono; ze: stopien podobieAstwa
miedzy oznaczeniami (wraz z dalszymi czynnikami) jest wystarczajgcy do stwierdzenia,
iz konsumenci uznajg, ze wystepuje miedzy nimi zwigzek.

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

16/12/2010, T-345/08 &
T-357/08, Botolist / Botocyl,
BOTOX BOTOLIST i BOTOCYL EU:T:2010:529, potwierdzono
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist /
Botocyl, EU:C:2012:285

Istnieje niski stopier podobienstwa miedzy preparatami farmaceutycznymi do wygtadzania zmarszczek
osoby wnoszgcej sprzeciw, w odniesieniu do ktérych wczesniejszy znak cieszy sie renomg, a
zakwestionowanymi kosmetykami, miedzy innymi kremami. Pozostate zakwestionowane towary,
mianowicie perfumy, mleczka do opalania, szampony, sole do kapieli itp., sa niepodobne. Niemniej
jednak rozpatrywane towary nalezg do powigzanych sektoréw rynku. Wiasciwy krgg odbiorcow —
praktycy i opinia publiczna — z pewnoscig zauwazytby, ze oba zakwestionowane znaki zaczynajg sie od
przedrostka ,BOTO-" obejmujgcego niemal caly wczesniejszy znak ,BOTOX". ,.BOTO-" nie jest czestym
przedrostkiem w dziedzinie farmacji ani kosmetyki i nie ma on znaczenia opisowego. Wtasciwy krag

odbiorcow dostrzegiby zwigzek miedzy rozpatrywanymi znakami (pkt 65-79).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
11/01/2010, R _70/2009-1, RED
RED BULL E.I l...
“ g DOG (fig.) / RED BULL i in.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Wiasciwy krag odbiorcow dostrzegtby zwigzek migdzy tymi znakami, poniewaz (i) znaki majg pewne
istotne cechy wspdlne; (ii) sporne towary z klas 32—-33 sg identyczne; (iii) wczedniejszy znak towarowy
cieszy sie renoma; (iv) wczesniejszy znak zyskat wysoce odrézniajgcy charakter w nastepstwie

uzywania; oraz (v) moze zaistnie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia w btad (pkt 19 i 24).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

25/01/2012, T-332/10, Viaguara,

Viagra Viaguara
EU:T:2012:26

Wczesniejszy znak cieszy sie renomag w kontekscie produktoéw farmaceutycznych do leczenia zaburzen
erekcji w klasie 5, natomiast zakwestionowany znak dotyczy napojéw bezalkoholowych i alkoholowych w
klasach 32 i 33. Chociaz omawiane towary sg niepodobne, mozliwe jest dostrzezenie zwigzku miedzy
znakami ze wzgledu na ich znaczne podobienstwo i uzyskang przez wcze$niejszy znak ogromng

renome (pkt 52).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

RSC-ROYAL  SHAKESPEARE 06/07/2012,  T-60/10, Royal
Royal Shakespeare

COMPANY Shakespeare, EU:T:2012:348

Wczesniejszy znak cieszy sie renomg w odniesieniu do przedstawien teatralnych, a zakwestionowany
znak dotyczy napojow bezalkoholowych i 'alkoholowych oraz dostarczania zywno$ci i napojow,
restauracji, baréw, pubdéw, hoteli; tymczasowego zakwaterowania. lstnieje pewna bliskos¢ miedzy
zakwestionowanymi towarami i przedstawieniami teatralnymi osoby wnoszgcej sprzeciw. W teatrach
powszechng praktyka jest oferowanie ustug barowych i cateringowych podczas przedstawienia lub w
przerwach. W $wietle ustalonej renomy wczesniejszego znaku i podobienstwa miedzy znakami wiasciwy
krag odbiorcow w Zjednoczonym Krolestwie dostrzegtby zwigzek z wczesniejszym znakiem, widzac

zakwestionowane towary z zakwestionowanym znakiem w supermarkecie lub w barze (pkt 60).

Przyktady, w ktérych nie stwierdzono zwiazku miedzy oznaczeniami

Ponizej przedstawiono przykfady, w ktérych ogdlna ocena wszystkich istotnych
czynnikow wykazata, ze jest mato prawdopodobne, aby miedzy oznaczeniami powstat
zwigzek.

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

- 11/11/2020, T-820/19, Lottoland /

( ‘:0‘“0 P otto] LOTTO (fig.) et al.,

\ x EU:T:2020:538, § 64, 66
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Niezaleznie od silnej renomy wczesniejszego znaku graficznego i ponadprzecietnego stopnia
podobienstwa miedzy znakami brak jakiegokolwiek zwigzku miedzy ustugami (zwigzanymi z hazardem w
klasie 41 w przypadku wczesniejszego znaku oraz ustugami naukowymi i technologicznymi w klasie 42 w
przypadku zakwestionowanego znaku) oraz réznica miedzy wiasciwymi kregami odbiorcéw, z ktérych
jeden jest specjalistycznym kregiem o wysokim poziomie uwagi, sg takie, ze mozna wykluczy¢ istnienie
zwigzku miedzy znakami (pkt 66).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

G-STAR oraz
21/01/2010, T-309/08, G Stor,

o
.G-STAR : qm EU:T:2010:22

Na ptaszczyznie wizualnej oznaczenia wywolujg inne catosciowe wrazenie ze wzgledu na umieszczony

na poczatku zgtoszonego znaku element graficzny przedstawiajgcy gtowe chinskiego smoka. Na
ptaszczyznie brzmieniowej wystepuje bliskie podobienstwo miedzy rozpatrywanymi znakami. Pod
wzgledem koncepcyjnym angielskie stowo ,star” (,gwiazda”) bedgce elementem wczesniejszych znakéow
bedzie w catej UE postrzegane jako odnoszace sie do gwiazdy lub stawnej osoby. Jest mozliwe, ze
czes¢ wrasciwego kregu odbiorcéw przypisze elementowi ,stor” zakwestionowanego znaku znaczenie
dunskiego i szwedzkiego stowa ,stor”, czyli ,wielki”, ,duzy”, badz potraktuje go jako odniesienie do
angielskiego stowa ,store”, ktére oznacza ,sklep, magazyn”. Bardziej prawdopodobne jest jednak, ze
wiekszo$¢ wtasciwego kregu odbiorcow nie przypisze temu elementowi zadnego konkretnego znaczenia.
Dlatego tez wtasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegac rozpatrywane znaki jako rézne pod wzgledem
koncepcyjnym, gdyz wczesniejsze znaki majg jasne znaczenie w catej UE, zgtoszony znak towarowy
natomiast ma inne znaczenie lub tez nie ma zadnego znaczenia dla czesci wtasciwego kregu odbiorcow.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przypadku, w ktérym znaczenie co najmniej jednego z dwdéch
rozpatrywanych oznaczen jest jasne i konkretne w stopniu umozliwiajgcym jego natychmiastowe
zrozumienie przez witasciwy krag odbiorcow, réznice koncepcyjne miedzy tymi oznaczeniami mogg
rébwnowazy¢ podobienstwa wizualne i brzmieniowe miedzy nimi. Z tego wzgledu réznice wizualne i

koncepcyjne miedzy znakami zapobiegajg ewentualnemu dostrzezeniu zwigzku miedzy nimi (pkt 25-36).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

07/10/2010, R _1556/2009-2, only
givenchy (fig.) / ONLY et al.

e | T-586/10, Only Givenchy,
EU:T:2011:722)

”: givenchy
ONLY ?r & ! (potwierdzono 08/12/2011,

B, o 1T |
VAPORISATE = - o

%0 mi o
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Omawiane towary sg identyczne (klasa 3). Nawet jezeli wczesniejszy znak cieszyt sie¢ renomag, roznice
miedzy znakami, w szczegdlno$ci w zwigzku z koncepcyjng catoScig tworzong przez potgczenie
elementu ,only” z cechujgcym sie charakterem odrézniajgcym elementem dominujgcym ,givenchy”, sg

wystarczajgco znaczgce dla odbiorcéw, aby ich nie kojarzy¢ (pkt 65 i 66).

Weczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

| 30/09/2016, T-430/15, Silvania

AU\
Food (fig.) / SYLVANIA et al.,

SYLVANIA ' b
Sifvania IFood)
EU:T:2016:590

Brak jakiegokolwiek podobienstwa miedzy towarami i ustugami w potgczeniu z faktem, ze wczesniejszy
znak nie cieszy sie silng renoma, wyklucza istnienie jakiegokolwiek zwigzku miedzy rozpatrywanymi
znakami. Jest mato prawdopodobne, Zzeby wizerunek jako$ciowy wczesniejszego znaku zwigzanego ze
Swiattami i lampami mogt zosta¢ przeniesiony na $rodki spozywcze lub ustugi przemystu spozywczego,

ktorych dotyczy zakwestionowany znak (pkt 46).

3.4 Ryzyko naruszenia
3.4.1 Przedmiot objety ochrong

Artykut 8 ust. 5 RZTUE nie chroni renomy wczesniejszego znaku jako takiej w tym
sensie, ze jego celem nie jest uniemozliwienie rejestracji wszystkich znakow
identycznych ze znakiem cieszgcym sie renomg lub podobnych do niego. Gdy warunek
istnienia renomy jest spetniony i stwierdzono zwigzek, nalezy oceni¢, czy zaistniataby
szkoda dla wczesniejszego znaku. Udowodniony zwigzek miedzy znakami sam w
sobie nie jest wystarczajgcy do ustalenia, iz moze wystepowaé jedna ze szkdd, o
ktorych mowa w art. 8 ust. 5 RZTUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473,
§ 96 i przytoczone tam orzecznictwo).

Oprocz wskazywania pochodzenia, znak towarowy moze takze spetni¢ inne funkcje
zastugujgce na ochrone. W szczegodlnosci znak towarowy moze stanowi¢ gwarancje,
ze wszystkie towary pochodzgce od jednego podmiotu cechujg sie takg samg jakoscig
(funkcja gwarancyjna), oraz moze stuzy¢ jako narzedzie reklamy, stanowigc odbicie
reputacji firmy (goodwill) i prestizu, jaki zyskat na rynku (funkcja reklamowa)
(17/10/1990, C-10/89, Hag Il, EU:C:1990:359; 11/07/1996, C-427/93, C-429/93 &
C-436/93, Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997,

62 Dia celow niniejszych wytycznych termin ,naruszenie” obejmuje osiggniecie ,nienaleznej korzysci’, chociaz w
takich przypadkach niekoniecznie oznacza to ,naruszenie” w znaczeniu szkody dla charakteru odrézniajgcego lub
renomy znaku lub, bardziej ogdlnie, dla jego posiadacza.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

C-349/95, Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517,
23/02/1999, C-63/97, BMW, EU:C:1999:82).

Wynika z tego, ze znaki towarowe majg nie tylko funkcje wskazywania pochodzenia
produktu, ale takze przekazania konsumentowi pewnego przestania lub wizerunku,
ktory staje sie czescig oznaczenia gtéwnie w wyniku jego uzywania oraz stanowi od tej
chwili cze$¢ jego charakteru odrézniajgcego i renomy. W wiekszosci przypadkow
znakdéw towarowych cieszacych sie renoma te funkcje sg szczegodlnie rozwiniete, gdyz
sukces komercyjny marki zwykle opiera sie na jakosci produktéw, skutecznej promociji
badZz obydwu tych czynnikach i z tego powodu sg one szczegdlnie cenne dla
wiasciciela znaku towarowego. Ta warto$¢ dodana znaku cieszgcego sie renomg jest
wiasnie tym, co art. 8 ust. 5 RZTUE ma chroni¢ przed nieuzasadniong szkodg lub
nienalezng korzyscia.

Stad ochrona na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE rozcigga sie na wszystkie przypadki, w
ktorych uzywanie zakwestionowanego znaku moze mieC niekorzystny skutek dla
wczesniejszego znaku w tym sensie, ze umniejszytoby jego atrakcyjnos¢ (szkoda dla
odrdzniajgcego charakteru) badz zdewaluowatoby wizerunek, jaki znak zdobyt wsrod
odbiorcéw (szkoda dla renomy), lub tez uzywanie zakwestionowanego znaku moze
skutkowaC zawtaszczeniem zdolnosci przyciggania wczesniejszego znaku badz
wykorzystaniem wizerunku i prestizu wczesniejszego znaku (czerpanie nienaleznej
korzysci z racji odrézniajgcego charakteru lub renomy).

Biorgc tez pod uwage, ze bardzo silnej renomie zaroéwno tatwiej jest zaszkodzi¢, jak i
wiekszg pokusg jest jej wykorzystanie ze wzgledu na jej wielkg wartos¢, Trybunat
podkreslit, ze ,im bardziej odrdzniajacy bedzie charakter tego znaku i im wieksza
renoma, ktérg sie on cieszy, tym f{atwiej bedzie przyjg¢ istnienie naruszenia”
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-
Finders, EU:T:2005:179, § 41). To samo nalezy przyjg¢ w odniesieniu do nienaleznej
korzysci, ktérg zgtaszajgcy moze czerpaé kosztem wczesniejszego znaku.

3.4.2 Ocena ryzyka naruszenia

Jak stwierdzono w pkt 3.3, kazdy rodzaj naruszenia, o ktérym mowa w art. 8 ust. 5
RZTUE, jest konsekwencjg skojarzenia miedzy kolidujgcymi znakami w umysle
odbiorcow, ktére stato sie mozliwe dzieki podobienstwu miedzy znakami, ich
charakterowi odrézniajgcemu, renomie i innym czynnikom.

Im szybciej i silniej pdzniejszy znak towarowy przywotuje na mys$l wczedniejszy znak
towarowy, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze aktualne i przyszie uzywanie
pozniejszego znaku towarowego bedzie skutkowaé czerpaniem nienaleznej korzysci z
charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego, bgdz tez
dziata¢ na ich szkode (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69;
18/06/2009, C-487/07, L’'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Dlatego tez ocena szkody lub nienaleznej korzysci musi by¢ oparta na ogdlnej ocenie
wszystkich czynnikow istotnych dla sprawy (w tym w szczegolnosci podobienstwa
oznaczen, renomy wczesniejszego znaku, odpowiednich grup konsumentéw i sektorow

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 1309
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/349%2F95
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/337%2F95
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/63%2F97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e739-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e739-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/252%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/25%2F05%2F2005/25%2F05%2F2005/number/67%2F04
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e739-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e739-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/252%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F06%2F2009/18%2F06%2F2009/number/487%2F07

Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

rynku) w celu ustalenia, czy znaki mogg zosta¢ skojarzone w sposob, ktéry moze
niekorzystnie wptywac na wczesniejszy znak towarowy.

3.4.3 Rodzaje naruszenia

W art. 8 ust. 5 RZTUE mowa jest o formie naruszenia, ktére: ,przyniostoby nienalezng
korzy§¢ z racji odrozniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy”. Dlatego tez art. 8
ust. 5 RZTUE ma zastosowanie, jezeli spetnione jest ktérekolwiek z nastepujgcych
trzech alternatywnych wymagan, a mianowicie jezeli uzywanie zakwestionowanego
znaku:

® przyniostoby nienalezng korzy$¢ z racji charakteru odrézniajgcego lub renomy
wczesniejszego znaku;

® przyniostoby szkode dla charakteru odrézniajgcego;

® przyniostoby szkode dla renomy.

Jezeli chodzi o pierwszg forme naruszenia, brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE sugeruje
istnienie dwoch rodzajow nienaleznej korzysci, ale w utrwalonym orzecznictwie obydwa
rodzaje traktuje sie jako jedno naruszenie na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE
(06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Dla kompletnosci
wywodu obydwa aspekty tego naruszenia zostang omowione w pkt 3.4.3.1.

Jak wykazano w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 2: Podwdjna identycznosc i
prawdopodobienstwo wprowadzenia w_btgd, prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad dotyczy jedynie wprowadzenia w btagd co do pochodzenia handlowego towaréw i
ustug. Artykut 8 ust. 5 RZTUE .chroni natomiast wczesniejsze znaki cieszgce sie
renomg w przypadku skojarzenia lub wprowadzenia w btad, ktére niekoniecznie odnosi
sie do pochodzenia handlowego towaréw/ustug. Artykut 8 ust. 5 RZTUE chroni
zwiekszony wysitek i naktady finansowe zwigzane z tworzeniem i promowaniem
znakow towarowych w celu nadania im renomy, przyznajgc tym znakom ochrone przed
pozniejszymi podobnymi znakami, ktore przynoszg nienalezng korzys¢ z racji
charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego lub sg
szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. W tym obszarze prawa znakoéw towarowych
wykorzystywana jest obszerna terminologia. Najczesciej uzywane terminy
przedstawiono ponize;j.

Terminy uzywane w art. 8 ust. 5 RZTUE Powszechnie uzywane ekwiwalenty
Nienalezna korzys¢ Pasozytnictwo, dziatanie w cieniu
Szkoda dla charakteru odrézniajgcego Ostabienie przez  rozmywanie, ostabienie,

rozmywanie, pomniejszenie

Szkoda dla renomy Ostabienie przez narazenie na szwank, narazenie

na szwank, degradacja
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3.4.31 Czerpanie nienaleznej korzysci z racji charakteru odrézniajgcego lub
renomy

Charakter naruszenia

Pojecie czerpania nienaleznej korzysci z racji charakteru odrézniajgcego lub
renomy obejmuje przypadki, gdy zgtaszajgcy korzysta z atrakcyjnosci wczes$niejszego
prawa, opatrujgc swoje towary/ustugi oznaczeniem, ktére jest podobne (lub identyczne)
do szeroko znanego na rynku, a tym samym przywlaszcza sobie jego atrakcyjny
charakter i wartos¢ reklamowg lub wykorzystuje jego renome, wizerunek i prestiz.
Moze to skutkowac niedopuszczalnym pasozytnictwem handlowym polegajgcym na
tym, Zze zgltaszajgcy bezptatnie wykorzystuje inwestycje osoby wnoszgcej sprzeciw,
promujgc swoj znak i budujgc jego reputacje (goodwill), gdyz moze to stymulowaé
sprzedaz produktéw zgtaszajgcego w stopniu nieproporcjonalnie wysokim w
porownaniu z wielkoscig inwestycji w ich promocje.

Nienalezna korzys¢ wystepuje tam, gdzie dochodzi do przypisania wizerunku znaku lub
cech, ktore znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym
oznaczeniem. Dziatajgc w cieniu znaku cieszgcego sie renoma, zgtaszajgcy korzysta z
jego atrakcyjnosci, renomy i prestizu. Zgtaszajgcy wykorzystuje tez, bez Zzadnej
rekompensaty finansowej, wysitek handlowy wiozony przez wiasciciela znaku w
wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal,
EU:C:2009:378, § 41, 49). Chodzi o niebezpieczenstwo polegajace na tym, ze
wyobrazenie o0 cieszgcym sie renomg znaku lub cechach, ktére on reprezentuje,
przypisane bedzie towarom oznaczanym znakiem zgtoszonym, w wyniku ktérego to
skojarzenia z wczesniejszym cieszgcym sie renomg znakiem towarowym sprzedaz
tych towaréw bedzie tatwiejsza (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215,
§ 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo,
EU:T:2008:22, § 46).

Whiasciwy konsument

Pojecie ,nienaleznej korzysci” skupia sie na korzysciach dla pézniejszego znaku, nie
zas szkodzie dla wczesniejszego znaku towarowego; elementem zakazanym jest tu
wykorzystywanie znaku wczesniejszego przez wiasciciela znaku poézniejszego. W
zwigzku z tym istnienie naruszenia polegajgcego na czerpaniu nienaleznej korzysci z
charakteru odrézniajgcego lub renomy wczedniejszego znaku nalezy oceniaé w
odniesieniu do przecietnych konsumentéw danych towaréw lub ustug, dla
ktérych dokonano zgtoszenia pézniejszego znaku (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48;
07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Ocena nienaleznej korzysci

W celu ustalenia, czy uzywanie oznaczenia skutkuje czerpaniem nienaleznej korzysci z
odrdzniajgcego charakteru lub renomy znaku, niezbedne jest dokonanie ogélnej
oceny, ktéra uwzglednia wszystkie czynniki istotne z punktu widzenia okolicznosci
sprawy (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, potwierdzono 12/03/2009,
C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; zob. réwniez 23/10/2003, C-408/01, Adidas,
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EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58,
66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Przywtaszczenie sobie charakteru odrdzniajgcego i renomy wczesniejszego znaku
towarowego zaktada skojarzenie miedzy odpowiednimi znakami, co umozliwia
przeniesienie atrakcyjnosci i prestizu na zgtaszane oznaczenie. Im szybciej i
wyrazniej kwestionowany znak przywodzi na mys$l wczesniejszy znak cieszgcy sie
renoma, tym wieksze prawdopodobieAstwo, ze obecne Ilub przyszte uzywanie
zakwestionowanego znaku przyniostoby nienalezng korzy$¢ z racji charakteru
odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku. Skojarzenie tego rodzaju bedzie
bardziej prawdopodobne w nastepujacych okolicznosciach:

1. Jezeli wczesniejszy znak posiada silng renome lub bardzo silny (samoistny)
charakter odrézniajacy, poniewaz w takim przypadku istnieje wieksza pokusa dla
zgtaszajgcego, aby stara¢ sie wykorzysta¢ jego wartosé, a takze tatwiej jest go
skojarzy¢ ze zgtaszanym oznaczeniem. Takie znaki bedg rozpoznawane w prawie
kazdym kontekscie wtasnie ze wzgledu na ich wyjgtkowy charakter odrozniajacy
badz ,dobrg” lub ,szczegdlng” renome w tym sensie, ze towarzyszy jej wizerunek
doskonatosci, niezawodnosci lub jakosci badz inne pozytywne przestanie, ktére
mogtoby wptyng¢é na wybor konsumenta w odniesieniu do towaréw innych
producentow (12/07/2011, C-324/09, L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Im
silniejszy jest charakter odrdzniajgcy wczesniejszego znaku, tym bardziej
prawdopodobne jest, ze zetkngwszy sie z pozniejszym identycznym lub podobnym
znakiem, wiasciwy kragg odbiorcéw skojarzy go z tym wczesniejszym znakiem
(06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

2. Im bardziej podobne sa znaki, tym wieksze jest ryzyko czerpania nienaleznej
korzysci.

3. Jezeli istnieje szczegdlne powigzanie miedzy towarami/ustugami, kiére pozwala
przypisa¢ niektére cechy towaréw/ustug osoby wnoszgcej sprzeciw towarom/
ustugom zgtaszajgcego. Ma to miejsce szczegolnie w przypadku sasiednich
rynkéw, gdzie ,rozszerzenie marki” wydaje sie bardziej naturalne, jak np. w
odniesieniu do produktéw farmaceutycznych i kosmetykéw; wiasciwosci lecznicze
tych pierwszych mogg by¢ domniemywane w przypadku tych drugich, gdy sg one
opatrzone tym samym znakiem. Podobnie Sad orzek}, ze niektére napoje (z klas 32
i 33) reklamowane jako zwiekszajgce sprawnosé¢ seksualng sg zwigzane z
wiasciwosciami towaréw w klasie 5 (produkty i substancje farmaceutyczne i
weterynaryjne), dla ktérych zarejestrowany zostat wczesniejszy znak Viagra
(25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Zwigzku takiego nie
stwierdzono natomiast miedzy ustugami dotyczgcymi kart kredytowych a
kosmetykami, gdyz uznano, ze wizerunek tych pierwszych nie podlega
przeniesieniu na drugie, cho¢ krag ich uzytkownikow w znacznej mierze sie
pokrywa.

4. Jezeli ze wzgledu na swojg szczegdblng atrakcyjnosé i prestiz wczesniejszy znak
moze by¢é wykorzystywany nawet poza swoim naturalnym sektorem rynku, na
przyktad przez udzielenie licencji lub merchandising. W tym przypadku, jezeli
zgtaszajgcy uzywa oznaczenia identycznego lub podobnego do wczesniejszego
znaku w odniesieniu do towardw, w przypadku ktorych jest on juz uzywany, odnosi
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on oczywiscie korzysci z jego faktycznej wartosci w tym sektorze (16/03/2012,
R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).

5. Chociaz prawdopodobienstwo wprowadzenia w biagd w przypadku dwdch
znakoéw nie jest wymagane do tego, by wykaza¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku
prowadzi do czerpania nienaleznej korzysci z renomy wczesniejszego znaku, w
sytuacji, gdy takie prawdopodobienstwo ustalono, opierajgc sie na stanie
faktycznym, jest to dowodem, ze czerpana jest nienalezna korzys¢ lub co najmniej
istnieje wysokie ryzyko takiego naruszenia w przysztodci (07/12/2010, T-59/08,
Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).

6. Istnienie rodziny znakéw moze réwniez by¢ istotnym czynnikiem przy ocenie, czy
dochodzi do czerpania nienaleznej korzysci (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE,
EU:T:2016:389, § 103).

Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku
towarowego moze by¢ $wiadomg decyzjg, na przykiad w przypadku gdzie wystepuje
oczywiste wykorzystanie stynnego znaku i dziatanie w jego cieniu lub proba
wykorzystania renomy takiego znaku. Czerpanie nienaleznej korzysci niekoniecznie
wymaga jednak swiadomego zamiaru wykorzystania reputacji (goodwill) zwigzanej z
cudzym znakiem towarowym.

Dlatego tez dziatanie w zilej wierze nie jest samo w sobie warunkiem zastosowania
art. 8 ust. 5 RZTUE, w ktérym wymaga sie jedynie, aby korzys¢ byta ,nienalezna”, {j.
zeby nie byto uzasadnienia dla zysku zgtaszajgcego. Gdy jednak dowody wskazuja,
ze zgtaszajgcy w wyrazny sposob dziata w ztej wierze, stanowi to mocng przestanke
nienaleznej korzysci. Istnienie ztej wiary mozna wywnioskowac z réznych czynnikow,
takich jak oczywista préba jak najdoktadniejszego nasladownictwa przez zgtaszajgcego
wczedniejszego oznaczenia o bardzo wysokim charakterze odrézniajgcym lub brak
widocznego powodu, dla ktérego wybrat on dla swoich towaréw znak zawierajgcy takie
oznaczenie. Ponadto przyktady faktycznego uzywania zgtoszonego znaku (nawet poza
UE) mogg stuzy¢ do uzasadnienia logicznego wniosku co do prawdopodobnego
handlowego wykorzystania zgtoszonego znaku w UE w celu ustalenia, czy istnieje
ryzyko czerpania nienaleznej korzysci (07/12/2017, T-61/16, MASTER (fig.) / COCA-
COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Ponadto pojecie nienaleznej korzysci zawarte w art. 8 ust. 5 RZTUE nie odnosi sie do
szkody wyrzadzonej znakowi cieszgcemu sie renomg. W zwigzku z tym wykorzystanie
przez osobe trzecig charakteru odrozniajgcego lub renomy znaku moze byé
nieuczciwe, nawet jezeli uzywanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie jest
szkodliwe dla charakteru odrozniajgcego bgdz renomy znaku lub, ogdlniej, wiasciciela
tego znaku. Dlatego tez osoba wnoszaca sprzeciw nie musi wykazaé, ze korzysc
zgtaszajgcego szkodzi jej interesom gospodarczym lub wizerunkowi jej znaku (inaczej
niz w przypadku narazenia na szwank, zob. ponizej), gdyz w wiekszosci przypadkow
.pozyczony” charakter odrdzniajgcy/prestiz oznaczenia bedzie wptywac gtdwnie na
konkurentow zgtaszajgcego, czyli handlowcéw dziatajgcych na identycznych/
podobnych/sagsiednich  rynkach, skutkujgc ich  niekorzystnym  potozeniem
konkurencyjnym. Nie mozna jednak catkowicie wykluczy¢é mozliwosci jednoczesnej
szkody dla interesow osoby wnoszacej sprzeciw, zwtaszcza w przypadkach, gdy
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uzywanie zglaszanego oznaczenia mogtoby mie¢ wptyw na merchandising osoby
wnoszgcej sprzeciw lub utrudnitoby realizacje jej plandéw dotyczacych penetracji
nowego sektora rynku.

Sprawy dotyczace nienaleznej korzys$ci

Ustalenie ryzyka czerpania nienaleznej korzysci

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

26/06/2008, C-252/07,
EU:C:2008:370

INTEL INTELMARK

W swojej opinii dotyczgcej orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie Intel rzecznik generalny
Sharpston odniosta sie do nienaleznej korzysci w nastepujacy sposéb: ,Pojecia czerpania nienaleznej
korzysci z odrdzniajgcego charakteru lub renomy znaku towarowego powinny natomiast obejmowaé
»przypadki, w ktérych majg miejsce oczywisty wyzysk i pasozytnicze wykorzystanie stawnego znaku
towarowego lub préba czerpania korzysci z jego reputacjic. W ten sposdb na przykiad Rolls Royce
miatby prawo uniemozliwi¢ producentowi whisky wykorzystywanie renomy znaku Rolls Royce w celu
promocji jego produktu. Nie jest jasne, czy istnieje rzeczywista réznica pomiedzy czerpaniem nienaleznej
korzysci z odrozniajgcego charakteru znaku, a czerpaniem nienaleznej korzysci z renomy znaku
towarowego, jednak ze wzgledu na to, ze taka réznica nie miataby znaczenia w niniejszej sprawie, bede

w dalszym ciggu odnosi¢ sie do obu tych sytuacji jako do pasozytniczego wykorzystywania” (pkt 33).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

16/04/2008, T-181/05,
CITIBANK i in.
EU:T:2008:112
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

s[...] renoma znaku towarowego CITIBANK w sektorze ustug bankowych we Wspdlnocie Europejskiej
jest niekwestionowana. Renoma ta kojarzona jest z cechami wiasciwymi sektorowi bankowemu, czyli
wyptacalnoscia, uczciwosciag i wsparciem finansowym dla klientéw indywidualnych i korporacyjnych w ich

dziatalnosci zawodowej i inwestycjach”.

J...] istnieje oczywisty zwigzek [...] miedzy ustugami posrednictwa celnego a ustugami finansowymi
oferowanymi przez takie banki, jak skarzgce, poniewaz klienci zajmujacy sie handlem miedzynarodowym
oraz przywozem i wywozem towaréw korzystajg takze z ustug finansowych i bankowych, ktérych te
transakcje wymagajg. Wynika z tego, ze istnieje prawdopodobiehstwo, iz klienci ci bedg znali bank

skarzgcych z uwagi na jego znaczgcg renome na skale swiatowg”.

W zwigzku z tym Sad uwaza, ze istnieje duze prawdopodobienstwo, iz uzywanie zgtoszonego znaku
towarowego CITI przez agencje celne, a zatem w odniesieniu do dziatalno$ci posrednictwa finansowego
w zarzadzaniu zasobami finansowymi i nieruchomosciami na rzecz klientébw, moze prowadzi¢ do
pasozytowania, czyli czerpania nienaleznej korzysci z ugruntowanej renomy znaku towarowego
CITIBANK i z istotnych srodkéw finansowych zainwestowanych przez skarzacych w celu osiggniecia tej
renomy. To uzywanie zgtoszonego znaku towarowego CITI mogtoby takze wywota¢ przekonanie, ze
interwenient jest zrzeszony ze skarzacymi lub Zze do nich nalezy, co w rezultacie mogtoby utatwié¢
oferowanie ustug oznaczonych zgtoszonym znakiem. Ryzyko to jest tym wieksze, ze skarzgcym
przystugujg prawa do kilku znakéw towarowych zawierajgcych element »citi«” (pkt 81-83).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

19/06/2008, T-93/06,
Spa Mineral Spa

EU:T:2008:215

MINERAL SPA (w odniesieniu do mydet, wyrobéw perfumeryjnych, olejkéw eterycznych, preparatéw do
ciata i pielegnacji urody, preparatow do wfosoéw, srodkéw do czyszczenia zebow w klasie 3) moze
czerpac nienalezng korzy$¢ z wizerunku wczesniejszego znaku towarowego SPA oraz przekazywanego
za jego posrednictwem przestania, gdyz towary, ktérych dotyczy zakwestionowane zgtoszenie, bedg
postrzegane przez wtasciwy krgg odbiorcéw jako zrédta zdrowia, piekna i czystosci. Nie chodzi o to, czy
pasta do zebow i perfumy zawierajg wode mineralng, ale czy odbiorcy mogg sadzi¢, ze towary te sg

produkowane z wody mineralnej lub z jej wykorzystaniem (pkt 43 i 44).

Wczesniejszy znak Nr sprawy

L'Oréal i in. 12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Wedtug L'Oréal i innych strony pozwane produkowaty i importowaty perfumy, ktdére cechowaty sie
,podobnym zapachem” do produktéw L'Oréal, ale byly sprzedawane po znacznie nizszej cenie, w
opakowaniach, ktérych identyfikacja wizualna przypominata produkty oznaczone znakami L'Oréal. Strony
pozwane wykorzystaty zestawienia poréwnawcze do przedstawienia perfum, ktére wprowadzaty na rynek
jako imitacje lub repliki towaréw opatrzonych znakiem towarowym cieszacym sie renomg. Reklama
poréwnawcza, ktora przedstawia towary reklamujgcego jako imitacje towaru noszgcego znak towarowy,
jest kwalifikowana przez dyrektywe Rady 84/450/EWG jako sprzeczna z zasadami uczciwej konkurenc;ji i
co za tym idzie — jest niedozwolona. Dlatego tez odnoszenie przez reklamujgcego korzysci dzieki takiej
reklamie stanowi owoc nieuczciwej konkurencji i winno w konsekwencji zosta¢é uznane za czerpanie

nienaleznej korzy$ci z renomy tego znaku towarowego.

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
//__g_ 10/05/2007, T-47/06,
Nasda
d LB Dl EU:T:2007:131

,Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze ustugi w zakresie notowan na rynku finansowym i gietdowym Swiadczone
przez interwenienta pod jego znakiem towarowym NASDAQ, a zatem i sam znak towarowy NASDAQ
niezaprzeczalnie wigzg sie z pewnym wizerunkiem nowoczesnosci, a [zwigzek miedzy oznaczeniami]
umozliwia przeniesienie tego wizerunku na sprzet sportowy, a w szczegdlnosci na nowoczesne materiaty
kompozytowe, ktore bytyby wprowadzane do obrotu. przez zgtaszajgcego pod zgtoszonym znakiem
towarowym, co zgtaszajgcy wydaje sie w sposob dorozumiany potwierdzaé, stwierdzajgc, ze stowo
»nasdaq« opisuje jego podstawowg dziatalnosc.

Dlatego tez, w Swietle tych dowodow, i biorgc pod uwage podobienstwo rozpatrywanych znakéw,
znaczenie renomy i wysoce odrézniajacy charakter znaku towarowego NASDAQ, nalezy stwierdzi¢, ze
interwenient wykazat istnienie przysztego ryzyka, ktore nie jest hipotetyczne, czerpania przez
zgtaszajgcedo nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego NASDAQ przez uzywanie zgtoszonego
znaku towarowego. W zwigzku z tym nie ma obecnie potrzeby uchylenia zaskarzonej decyzji w tym
punkcie” (pkt 60 i 61).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

m 06/07/2012, T-60/10,

Royal Shakespeare
Wilhargane Y P EU:T:2012:348
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Istnieje pewna bliskos¢ i zwigzek miedzy usfugami rozrywkowymi i piwem, a nawet pewne podobienstwo
ze wzgledu na ich komplementarnosé. Ogét spoteczenstwa w Zjednoczonym Krélestwie bedzie w stanie
dostrzec zwigzek z Royal Shakespeare Company (RSC), widzac piwo z zakwestionowanym znakiem
towarowym Royal Shakespeare w supermarkecie lub w barze. Zakwestionowany znak korzystatby dzigki
atrakcyjnosci, renomie i prestizowi wczesniejszego znaku w odniesieniu do swoich wtasnych towaréw i
ustug, ktore przyciggatyby uwage konsumentéw dzieki skojarzeniu z RSC, a tym samym zyskiwatyby
przewage handlowg nad towarami konkurentéw. Korzys¢ ekonomiczna polegataby na wykorzystaniu
wysitkow dotozonych przez RSC, aby zapewni¢ jej wczesniejszemu znakowi renome i wizerunek, bez

jakiejkolwiek rekompensaty w zamian. Oznacza to nienalezng korzys¢ (pkt 61).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

25/01/2012, T-332/10,
Viagra Viaguara

EU:T:2012:26

Uznajgc, ze podstawowg funkcjg znaku towarowego jest wskazanie pochodzenia, Sad orzekt, ze znak
moze réwniez stuzy¢ przekazywaniu innych informacji dotyczacych szczegélnych cech lub wtasciwosci
wskazanych towaréw lub ustug albo obrazéw i wrazen wywotywanych przez sam znak, takich jak: luksus,
styl zycia, wylgcznosé, przygoda czy mtodosé. W tym sensie znak towarowy posiadat nieodigczng
warto$¢ gospodarczg, ktéra byta niezalezna i odrebna od wartosci towaréw: lub ustug, dla ktérych zostat
zarejestrowany (pkt 57).

Ryzyko czerpania nienaleznej korzy$ci obejmuje przypadki oczywistego wykorzystywania znaku
cieszgcego sie renomg lub pasozytowania na tym znaku, a mianowicie ryzyko przeniesienia wizerunku
znaku cieszacego sie renomg lub ukazywanych przez niego cech na towary oznaczone zgtoszonym
znakiem, tak ze ich wprowadzenie na rynek zostanie utatwione przez to skojarzenie z wczesniejszym

znakiem cieszacym sie renomg (pkt 59).

Sad stwierdzit, ze nawet gdyby napoje objete zgtoszonym znakiem w rzeczywisto$ci nie przynosity takiej
samej korzysci jak ,bardzo dobrze znany” produkt farmaceutyczny stosowany w leczeniu zaburzen
erekgji, wazne jest to, ze konsument ze wzgledu na przeniesienie pozytywnych skojarzen wywotywanych
przez wizerunek wczesniejszego znaku bytby skionny kupowaé takie napoje, oczekujgc uzyskania
podobnych efektéw, takich jak wzrost libido (pkt 52 i 67).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

27/09/2012, T-373/09, Emidio
EMILIO PUCCI Tucci, EU:T:2012:500

—? == = weelalio Fiicc< | (1/06/2009, R 770/20082 &

R_826/2008-2, EMIDIO TUCCI
(fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Chociaz produkty kosmetyczne zgtaszajgcego nie sg podobne do odziezy osoby wnoszacej sprzeciw,
obydwie grupy nalezg w oczywisty sposdb do produktéw, ktére sg czesto sprzedawane jako artykuty
luksusowe pod stynnymi znakami znanych projektantéw i producentéow. Uwzgledniajgc fakt, ze
wczesniejszy znak jest bardzo dobrze znany, a konteksty handlowe, w ktérych promowane s3 te towary,
sg stosunkowo bliskie, Izba Odwotawcza uznata, ze konsumenci luksusowej odziezy skojarzg znak
zgtaszajgcego odnoszacy sie do mydet, srodkéw perfumeryjnych, olejkéw eterycznych, kosmetykéw i
pltynéw do pielegnacji wioséw w klasie 3 ze stynnym znakiem ,EMILIO PUCCI”, ktére to skojarzenie

poskutkuje korzyscig handlowg zgodnie z ustaleniami Izby (Izba Odwotawcza, pkt 129).

Izba Odwotawcza stwierdzita, ze istnieje duze prawdopodobienstwo, iz zgtaszajgcy mogtby
wykorzystywa¢ renome znaku osoby wnoszacej sprzeciw dla wilasnej korzysci. Uzywanie znaku
towarowego w zwigzku z towarami i ustugami, o ktérych mowa powyzej, niemal na pewno zwrdci uwage
wiasciwego kregu konsumentéw na bardzo podobny i bardzo dobrze znany znak osoby wnoszacej
sprzeciw. Zgtaszajgcy bedzie kojarzony z aurg luksusu, ktéra otacza marke ,EMILIO PUCCI”. Wielu
konsumentéw moze sadzi¢, ze istnieje bezposredni zwigzek miedzy towarami zgtaszajgcego z jednej
strony a stynnym wioskim domem mody z drugiej strony, by¢ moze w postaci umowy licencyjne;.
Zgtaszajgcy mogiby czerpaé nienalezng korzy$¢ z faktu, ze odbiorcy dobrze znajg znak towarowy
LEMILIO PUCCI”, wprowadzajgc wiasny, bardzo podobny znak towarowy bez ponoszenia wigkszego
ryzyka i kosztow zwigzanych z wprowadzeniem zupetnie nieznanego znaku towarowego na rynek (Izba
Odwotawcza, pkt 130).

Sad potwierdzit ustalenia 1zby Odwotawczej.

Weczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
10/10/2019, T-428/18, mc
mc dreams hotels Traumen zum
, reams , e
McDONALD'’S et al. hotels kleinen Preis! (fig.) /
McDONALD’S et al.,
' EU:T:2019:738
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Przedrostek ,mc” z rodziny znakdw osoby wnoszgcej sprzeciw zyskat wysoki stopien charakteru
odrézniajgcego w wyniku uzywania na rynku fast food. Biorgc pod uwage wyjgtkowy charakter renomy
wczesniejszego znaku, sredni poziom uwagi wtasciwego kregu odbiorcéw, istnienie stopnia
podobienstwa miedzy znakami oraz znaczny stopien podobienstwa miedzy ustugami, jak réwniez
istnienie rodziny znakow, ktorych strukture przynajmniej czgsciowo odtwarza zgtoszony znak, wiasciwy
krag odbiorcéw dostrzegtby zwigzek miedzy znakami, nawet jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie
oferowata zadnej formy zakwaterowania ani ustug hotelowych. Wiasciwy krgg odbiorcéw skojarzytby
zgtoszony znak z wizerunkiem niezawodnosci, efektywnosci, tanich ustug i z tego powodu wybratby go
zamiast ustug swiadczonych przez konkurentéw. Zgtoszony znak dziatatby zatem w cieniu
wczesniejszego znaku, aby czerpac¢ korzy$ci z atrakcyjnosci, renomy i prestizu tego znaku. Korzysé
ekonomiczna zgtaszajgcego polegataby na wykorzystaniu wysitkow dotozonych przez osobe wnoszacg
sprzeciw, aby zapewni¢ jej wczesniejszemu znakowi renome i wizerunek, bez jakiejkolwiek

rekompensaty w zamian (pkt 71, 85, 90 i 98).

Ustalenie braku ryzyka czerpania nienaleznej korzysci

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

20/02/2018, T-118/16, BEPOST /
BEPOST
ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Ze wzgledu na znaczne réznice miedzy znakami i niewielki charakter odrézniajgcy wspolnego elementu

Lpost” wiasciwy krag odbiorcow nie dostrzeze zadnego zwigzku miedzy zgtoszonym znakiem a
wczesniejszym krajowym znakiem stownym ,POST”, poniewaz termin ,post” w kontekscie zgtoszonego

znaku bedzie prawdopodobnie postrzegany jedynie jako odniesienie do ustug pocztowych (pkt 115).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

22/03/2007, T-215/03,
Vips Vips

EU:T:2007:93

Weczesniejszy znak Vips cieszy sie renomg w odniesieniu do restauracji, w szczegélnosci sieci fast food.
Nie dowiedziono jednak, aby cieszyt si¢ takze szczegdlnym prestizem. Sam termin Vips ma charakter
zachwalajacy i jest powszechnie stosowany w ten sposoéb. Nie wyjasniono w zaden sposaob, jak sprzedaz
oprogramowania pod znakiem Vips mogtaby odnosi¢ korzysci ze skojarzenia z siecig fast food, nawet
gdyby pojawito sie takie skojarzenie. Sad wykluczyt zatem ryzyko, ze uzywanie zgtoszonego znaku
przynositoby nienalezng korzy$¢ w zwigzku z charakterem odrozniajgcym lub renomg wczesniejszego

znaku.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
] 25/05/2005, T-67/04,
Spa Spa-Finders
EU:T:2005:179

SPA cieszy sie renomg w odniesieniu do wody mineralnej w krajach Beneluksu. Zakwestionowany znak
Spa-Finders obejmuje publikacje, katalogi, czasopisma, biuletyny, ustugi biur podrézy. Sad stwierdzit, ze
miedzy oznaczeniami nie wystepuje szkodliwy zwigzek. Oznaczenie Spa jest réwniez uzywane na
okreslenie miasta Spa oraz toru wyscigowego o tej samej nazwie. Brak dowoddéw na czerpanie
nienaleznej korzysci lub jakiekolwiek wykorzystanie stawy wczesniejszego znaku. Stowo Spa w

zgtoszonym znaku towarowym okresla tylko rodzaj publikac;ji.

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

19/12/2014, R 2090/2013-2,
TK TDK-EPC

TDK / TDK-EPC (fig.) et al.

Woczesniejszy znak ,TDK” cieszy sie w Unii Europejskiej renomg w odniesieniu do ,towarow audio i
wideo”. Osoba wnoszaca sprzeciw argumentowata, ze ,[s]ektor budowlano-montazowy to specyficzna
dziedzina handlu, w ktérej uzywanie znaku TDK mogtoby ostabi¢ reputacje przedsiebiorstwa o takim
typie i charakterze jak przedsiebiorstwo osoby wnoszacej sprzeciw”. Izba uznata, ze argument ten, ktory
wydaje sie by¢ potaczeniem domnieman dotyczgcych istnienia szkody dla renomy i charakteru
odrézniajgcego wczesniejszego znaku, jest jedynie oswiadczeniem niepotwierdzonym Zzadnymi
dowodami, ktore wskazywatyby na pierwszy rzut oka na powazne ryzyko zmiany zachowania rynkowego

lub zmniejszenia sity przyciggania znaku towarowego.

3432 Szkoda dla charakteru odrézniajgcego

Charakter naruszenia

Szkoda dla charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku cieszgcego sie renoma
(okreslana takze jako ,ostabienie”, ,pomniejszenie” lub ,rozmywanie”) ma miejsce, gdy
zdolnos¢ tego znaku do identyfikowania towarow/ustug, dla ktérych zostat on
zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzgcych od witasciciela tego znaku, ulega
ostabieniu z uwagi na wywotane uzywaniem poézniejszego podobnego znaku
towarowego rozmycie tozsamosci wczesniejszego znaku cieszgcego sie renoma,
polegajace na zmniejszeniu jego charakteru odrézniajgcego lub wyjgtkowosci
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

W art. 8 ust. 5 RZTUE stwierdza sie, ze wtasciciel znaku cieszgcego sie renomg moze
wnies¢ sprzeciw wobec zgtoszenia ZTUE, ktére bez uzasadnionej przyczyny bytoby
szkodliwe dla charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego. W
zwigzku z powyzszym oczywiste jest, ze przedmiotem ochrony jest charakter
odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego cieszgcego sie renoma. Jak
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

wykazano w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 2: Podwdjna identyczno$¢ i
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btgd, rozdziat 5: Charakter odrézniajgcy
wczesniejszego znaku, ,charakter odrdzniajgcy” odnosi sie do wiekszej lub mniejszej
zdolnosci znaku do identyfikowania towaréw/ustug, dla ktoérych zostat on
zarejestrowany, jako pochodzgcych od okreslonego podmiotu. W zwigzku z tym art. 8
ust. 5 RZTUE chroni znaki cieszgce sie renomg przed zmniejszeniem ich odrdzniajgcej
zdolnos$ci przez pdzniejszy podobny znak, nawet jezeli ten pdzniejszy znak dotyczy
niepodobnych towaréw/ustug.

Chociaz wczesniejsze brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE odnosito sie tylko do kolizji
miedzy niepodobnymi towarami/ustugami, w wyrokach z 09/01/2003, C-292/00,
Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, Trybunat
orzekt, ze artykut ten obejmuje takze podobne lub identyczne towary/ustugi.

Tak wiec ochrona przewidziana w art. 8 ust. 5 RZTUE oznacza uznanie, ze
nieograniczone uzywanie znaku cieszgcego sie renomg przez osoby trzecie, nawet w
odniesieniu do towarow niepodobnych, moze ostatecznie zmniejszy¢ odrozniajacg
zdolnosé lub wyjatkowosc¢ tego znaku cieszacego sie renomg. Gdyby na przyktad znak
Rolls Royce byt uzywany w odniesieniu do restauracji, spodni, cukierkow, plastikowych
dtugopiséw, miotet itp., jego charakter odrézniajgcy w kohcu ulegtby rozmyciu, a jego
szczegoblne znaczenie dla odbiorcéw zmniejszytoby sie, nawet w przypadku
samochodéw, w odniesieniu do ktérych cieszy sie on renoma. W zwigzku z tym
zdolnosé znaku Rolls Royce do identyfikowania towardéw/ustug, dla ktérych zostat on
zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzgcych od wiasciciela tego znaku, zostataby
ostabiona w tym sensie, ze konsumenci towaréw, w odniesieniu do ktérych znak jest
chroniony i cieszy sie renoma, byliby mniej sktonni kojarzy¢ go niezwlocznie z
wiascicielem, ktéry zbudowat renome znaku towarowego. Statoby sie tak dlatego, ze
dla tych konsumentéw znak niéstby teraz kilka lub wiele ,innych” skojarzen, podczas
gdy uprzednio niést tylko jedno.

Wiasciwy krag konsumentow

Szkode dla charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku cieszgcego sie renoma
trzeba ocenia¢ w odniesieniu do sposobu rozumowania przecietnego, wiasciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego konsumenta towaréw lub
ustug, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 35).

Ocena szkody dla charakteru odrézniajgcego

Szkoda dla charakteru odrdzniajgcego wczesniejszego znaku cieszgcego sie renomag
ma miejsce, jezeli uzywanie pozniejszego podobnego znaku zmniejsza odrdzniajgca
zdolnos¢ wczesniejszego znaku cieszgcego sie renomg. Nie mozna jednak uznac, ze
tak sie dzieje wytgcznie dlatego, iz wczesniejszy znak cieszy sie renomg i jest
identyczny Ilub podobny do zgtoszonego znaku-— takie podejscie oznaczatoby
automatyczne i masowe stwierdzanie prawdopodobienstwa ostabienia w odniesieniu
do wszystkich znakéw, ktére sg podobne do znakéw towarowych cieszgcych sie
renoma, znoszgc wymog wykazania szkody.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

W sprawie Intel Trybunat orzekt, ze art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG (odpowiednik art. 8 ust. 5 RZTUE) nalezy interpretowaé w taki sposéb, ze
udowodnienie, iz uzywanie pozZniejszego znaku dziatatoby na szkode charakteru
odrdzniajgcego wczesniejszego znaku, wymaga wykazania ,zmiany rynkowego
zachowania” przecietnego konsumenta towarow/ustug, dla ktérych wczesniejszy znak
jest zarejestrowany, lub duzego prawdopodobienstwa, Zze taka zmiana nastgpi w
przysztosci.

Trybunat dalej rozwingt pojecie ,zmiany rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta” w wyroku z 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d’une téte de loup,
EU:C:2013:741. Wskazat on, ze jest to niezalezna przestanka natury obiektywnej,
ktorej nie mozna wywie$¢ jedynie z elementédw subiektywnych takich jak to, w jaki
sposob konsumenci postrzegajg rozmycie wizerunku i tozsamosci znaku cieszgcego
sie renomg. Sam fakt, ze konsumenci zauwazajg obecnos¢ nowego podobnego
oznaczenia, ktére moze ostabia¢ zdolno$¢ wczesniejszego znaku do identyfikowania
towaréw, dla ktérych zostat on zarejestrowany, jako pochodzacych od witasciciela
znaku, nie wystarcza sam w sobie do wykazania istnienia szkody Iub ryzyka
wystgpienia szkody dla charakteru odrdzniajgcego znaku cieszacego sie renomg
(pkt 35—40).

Trybunat nalega na stosowanie ,wyzszego standardu” w zakresie ustalania ostabienia.
Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowody potwierdzajgce spetnienie
nastepujgcych dwdch niezaleznych warunkéw, ktére Urzgd musi uzasadnic:

® rozmycie wizerunku i tozsamosci znaku cieszgcego sie renomg w oczach
wiasciwego kregu odbiorcow (warunek subiektywny);
® zmiana zachowania rynkowego tego kregu odbiorcéw (warunek obiektywny).

Osoba wnoszgca sprzeciw nie musi przedktada¢ dowodu rzeczywistej szkody, lecz
musi  przekona¢ Urzad, przytaczajgc dowody na  wysokie przyszie
prawdopodobienstwo — niemajgce charakteru wytgcznie hipotetycznego — wystgpienia
szkody. Osoba wnoszgca sprzeciw moze to uczyni¢ przez przedstawienie dowodow,
ktére wykazujg prawdopodobienstwo szkody na podstawie wynikéw logicznego
wnioskowania opartego’ na analizie prawdopodobienstwa (nie za$ jedynie
przypuszczeniach), przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, a
takze wszystkich pozostatych okolicznosci danej sprawy (16/04/2008, T-181/05, Citi,
EU:T:2008:112, § 78, jak przytoczono w 22/05/2012, T-570/10, Répresentation d’'une
téte de loup, EU:T:2012:250, § 52; potwierdzono 14/11/2013, C-383/12 P,
Répresentation d’une téte de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Pierwsze uzycie

Szkoda dla charakteru odrézniajgcego cechuje sie ,efektem lawinowym?”, co oznacza,
ze pierwsze uzycie podobnego znaku na odrebnym rynku moze samo w sobie nie
skutkowac ostabieniem tozsamosci lub ,wyjgtkowos$ci" znaku cieszgcego sie renoma,
ale z czasem rezultat moze by¢ wiasnie taki, gdyz to pierwsze uzycie moze
powodowaé dalsze uzywanie przez inne podmioty, prowadzgc w ten sposdb do jego
ostabienia lub szkody dla jego charakteru odrézniajgcego.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Trybunat orzekt, ze pierwsze uzycie identycznego lub podobnego znaku moze
wystarczy¢é w pewnych okolicznosciach, aby spowodowac faktyczng i trwajacag
szkode dla charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku lub zrodzi¢ duze
prawdopodobienstwo wyrzgdzenia takiej szkody w przysziosci (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 75). W postepowaniu sprzeciwowym przed Urzedem kwestia
uzywania zakwestionowanego oznaczenia moze w ogole nie gra¢ roli. Pod tym
wzgledem Urzad bierze pod uwage, ze przyszte uzywanie zakwestionowanego
oznaczenia, nawet jezeli bytoby to pierwsze uzycie, moze skutkowa¢ dalszym uzyciem
przez rézne podmioty, prowadzgc w ten sposdb do ostabienia przez rozmywanie, w
szczegoblnych okolicznosciach okreslanych przez osobe wnoszgcg sprzeciw. Jak
wskazano powyzej, umozliwia to brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE, w ktérym stwierdza
sie, ze uzywanie zgtoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny ,bytoby [...]
szkodliwe dla [...] charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego”.

Niemniej, jak stwierdzono wyzej, na osobie wnoszgcej sprzeciw spoczywa ciezar
wykazania, ze rzeczywiste lub przyszte uzywanie powoduje bgdz moze spowodowac
szkode dla charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku cieszgcego sie renoma.

Samoistny charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku

Trybunat stwierdzit, ze ,im bardziej niepowtarzalny jest wczesniejszy znak towarowy,
tym bardziej uzywanie identycznego lub podobnego pézniejszego znaku towarowego
bedzie mogto dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego wczedniejszego znaku”
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax,
EU:T:2010:458). W istocie wczes$niejszy znak musi posiada¢ charakter wytgczny w tym
sensie, ze powinien on by¢ kojarzony przez konsumentow tylko z jednym Zzrodiem
pochodzenia, gdyz tylko w tym przypadku mozna méwi¢ o prawdopodobienstwie
szkody dla charakteru odrézniajgcego. Jezeli to samo oznaczenie, lub jego wariant,
jest juz uzywane w zwigzku z wieloma roznymi towarami, nie mozna mowi¢ o
bezposrednim zwigzku z ktérymkolwiek z towardw, ktére ono wyrdznia, a zatem istnieje
niewielka lub zadna mozliwos¢ dalszego ostabienia.

W zwigzku z tym ,[...] niebezpieczenstwo ostabienia znaku wydaje sie by¢ co do
zasady mniejsze, jesli znak wczesniejszy sktada sie z wyrazu, ktory z racji wtasciwego
mu znaczenia jest bardzo rozpowszechniony i czesto uzywany, niezaleznie od
wczesniejszego znaku z tego wyrazu ztozonego. W takim przypadku jest mniegj
prawdopodobne, ze umieszczenie tego wyrazu w znaku zgtoszonym doprowadzi do
ostabienia znaku wczesniejszego” (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Jezeli zatem znak sugeruje ceche charakterystyczng dla szerokiej gamy towardw,
konsument z wiekszym prawdopodobienstwem skojarzy go z okreslong cechg
produktu, do ktérego on sie odnosi, niz z innym znakiem.

W wyroku z 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179 Sad potwierdzit
ustalenie, ze uzywanie znaku Spa-Finders w odniesieniu do publikacji i ustug biur
podréozy nie rozmywa charakteru odrozniajgcego ani nie naraza na szwank renomy
znaku Spa w odniesieniu do wody mineralnej. termin ,spa” w Spa-Finders moze by¢
wykorzystywany w sposob inny niz w kontekscie znaku towarowego, poniewaz wobec
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

faktu, ze stowo to ,jest czesto uzywane dla okre$lenia na przyktad belgijskiego miasta
Spa i belgijskiego toru wyscigowego Spa-Francorchamps lub w sposéb ogdlny miejsc,
w ktérych odbywa sie hydroterapia, takich jak taznie lub sauny, prawdopodobienstwo
wyrzadzenia szkody w zakresie charakteru odrdzniajgcego znaku towarowego SPA
wydaje sie by¢ niewielkie” (pkt 44).

Tak wiec jezeli zgtaszajgcy wykazuje, ze wczesniejsze oznaczenie lub element, ktory
skutkuje podobienstwem, jest powszechny i jest juz uzywany przez rozne
przedsiebiorstwa z réznych sektoréw rynku, moze tym samym skutecznie obali¢ teze o
prawdopodobienstwie ostabienia, gdyz trudno jest przyjaé, ze atrakcyjnosé
wczesniejszego znaku moze ulec ostabieniu, jezeli nie jest on szczegdlnie
niepowtarzalny.

Sprawy dotyczace ostabienia przez rozmywanie

Ustalenie ostabienia

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

N,

r_‘(a'f;?
3 | CﬂMGI. R 69/2013-4

BRAND

cAMEy

Renoma w odniesieniu  do | Srodki spozywcze w klasach 29,

wyrobow tytoniowych 30i32
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Po pierwsze, biorgc pod uwage bardzo duze podobienstwo miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami i duzg
renome wczesniejszego znaku, istnieje ryzyko, ze odbiorcy bedg sktonni sgdzic, ze produkty spozywcze
CAMEL pochodzg od osoby wnoszacej sprzeciw lub ze ten znak jest uzywany za zgodg osoby
wnoszgcej sprzeciw. Ponadto uzywanie spornego znaku zmniejszy zdolno$¢ cieszgcego sie renoma
znaku CAMEL do wywolywania natychmiastowego skojarzenia z dziatalnoscig osoby wnoszacej
sprzeciw. Uzywanie bardzo podobnego znaku w odniesieniu do produktéw spozywczych bytoby
szkodliwe dla charakteru odrézniajgcego cieszacego sie renomg znaku towarowego CAMEL
dotyczacego wyrobow tytoniowych, czynigc ten znak zwyklym, co zasadniczo zmniejsza site
przyciggania znaku. Doprowadzi to do rozproszenia tozsamosci i wptynie na postrzeganie
wczesniejszego znaku przez odbiorcow. Wczesdniejszy znak, uzywany do wywofania natychmiastowego
skojarzenia z towarami, dla ktérych jest zarejestrowany, nie bedzie juz w stanie tego robi¢. Wynika z
tego, ze istnieje oczywiste prawdopodobienstwo szkody dla funkcji reklamowej wczesniejszego znaku
jako nosnika budowania i utrzymywania lojalno$ci wobec marki oraz ze w perspektywie $rednio- lub
dtugoterminowej warto$¢ rynkowa wczesniejszego znaku cieszgcego sie renomg zostanie obnizona w
wyniku uzywania spornego znaku w tym znaczeniu, ze konsumenci towaréw, w odniesieniu do ktdrych
ten cieszacy sie renoma znak jest chroniony i znany, bedg mniej sktonni do kojarzenia go natychmiast z
przedsiebiorstwem, ktére zbudowato renome tego znaku towarowego; nalezy to traktowac jak zmiane ich

zachowania rynkowego (pkt 41).

Ustalenie braku ostabienia

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

Vips Vips

Programowanie komputerowe w
Renoma w odniesieniu do sieci g A . T-215/03
. ) odniesieniu do ustug hotelowych
restauracji fast food w klasie 42 ]
w klasie 42
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgtoszonego znaku towarowego
bez uzasadnionego powodu =zaszkodzi charakterowi odrézniajgcemu znaku wczesniejszego,
szkodliwos¢ ta istnieje, jezeli wczesniejszy znak towarowy nie wzbudza juz natychmiastowego
skojarzenia z towarami, dla ktérych jest on zarejestrowany i uzywany (wymieniony w pkt 34 powyzej
wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43). Niebezpieczenstwo to dotyczy »ostabienia« lub »stopniowego
zanikania« wczesniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jednosci i wplywu na
odbiorcow (opinia rzecznika generalnego Jacobsa w wymienionej w pkt 36 powyzej sprawie Adidas-
Salomon i Adidas Benelux, pkt 37)” (pkt 37).

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgtoszonego znaku towarowego
zaszkodzi charakterowi odrdézniajagcemu wczesniejszego znaku towarowego, czyli innymi stowy
niebezpieczenstwo »ostabienia« lub »stopniowego zanikania« tego znaku towarowego, o kiérym mowa
w pkt 37 i 38 powyzej, nalezy zauwazyc¢, ze wyraz »VIPS« stanowi w jezyku angielskim liczbe mnogag
skrotu VIP (z angielskiego »Very Important Person«, czyli »bardzo wazna osoba«), powszechnie i czesto
uzywanego zarowno na ptaszczyznie miedzynarodowej, jak i krajowej, dla okreslenia znanych osob. A
zatem niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego zaszkodzi charakterowi

odrézniajacemu wczesniejszego znaku towarowego, jest ograniczone” (pkt 62).

~Wystgpienie niebezpieczenstwa w niniejszej sprawie jest tym mniej prawdopodobne, ze zgtoszony znak
towarowy stuzy do oznaczania ustug »programowania komputeréw przeznaczonego dla podmiotow
$wiadczacych ustugi hotelarskie, ustugi restauracyjne (positki) i prowadzacych kawiarnie-restauracje,
skierowanych do szczegdlnego kregu odbiorcow, kidry jest w oczywisty sposdb kregiem bardziej
ograniczonym, ztozonym z wiascicieli tego rodzaju obiektow. Z tego wzgledu jesli zgtoszony znak
towarowy zostanie zarejestrowany, bedzie on prawdopodobnie znany, w wyniku jego uzywania, jedynie
do$¢ ograniczonemu kregowi odbiorcéw, co z pewnoscig zmniejsza niebezpieczenstwo »ostabienia« lub
»stopniowego zanikania« wczesniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jednosci i

wpltywu na odbiorcéw” (pkt 63).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

Spa Spa-Finders

Publikacje drukowane, w tym
Renoma w odniesieniu do waod | katalogi, czasopisma, biuletyny w 1-67/04
mineralnych w klasie 32 klasie 16, biura podrézy w klasie
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie przedstawita zadnego dowodu, ktory
umozliwiatby stwierdzenie prawdopodobienstwa wyrzgdzenia szkody w zakresie charakteru
odrézniajacego znaku towarowego SPA w wyniku uzywania znaku towarowego SPA-FINDERS. W
istocie skarzaca ktadzie nacisk na ustanawiany jej zdaniem przez odbiorcéw natychmiastowy zwigzek
miedzy znakiem towarowym SPA a znakiem towarowym SPA-FINDERS. Na podstawie tego zwigzku
skarzgca wywodzi powstanie szkody w zakresie charakteru odrézniajgcego. Jednakze, jak skarzgca
przyznata na rozprawie, zaistnienie takiego zwigzku nie wystarcza dla wykazania prawdopodobienstwa
wyrzgdzenia szkody w zakresie charakteru odrézniajgcego. Sad stwierdza ponadto, iz wobec faktu, ze
stowo »spa« jest czesto uzywane dla okreslenia na przyktad belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru
wyscigowego Spa-Francorchamps lub w sposéb ogodlny miejsc, w ktérych odbywa sie hydroterapia,
takich jak faznie lub sauny, prawdopodobienstwo wyrzadzenia szkody w zakresie charakteru
odrézniajgcego znaku towarowego SPA wydaje sie by¢ niewielkie” (pkt 44).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

Outils@WOLF

WOLF ufdﬂrdin

C-383/12 P

Maszyny do profesjonalnego i
przemystowego  przetwarzania
Renoma w odniesieniu do|drewna i odpadéw zielonych;
narzedzi maszynowych w klasie 7 | profesjonalne i  przemystowe
rozdrabniacze | rozdrabniacze

drewna w klasie 7

W przedmiotowej sprawie Trybunat stwierdzit niewaznos¢ wyroku Sadu, stwierdzajgc, ze szkody lub
ryzyka szkody ' dla charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku nie mozna stwierdzi¢ bez
przedstawienia dowodu ,zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta” (pkt 36). O ile
rozmycie wizerunku i tozsamosci cieszgcego sie renomg znaku w oczach wiasciwego kregu odbiorcow
jest. warunkiem subiektywnym, o tyle zmiana zachowania rynkowego tego kregu odbiorcow jest
obiektywna. Nie mozna wywnioskowaé na podstawie samego faktu, ze konsumenci zauwazajg obecnosc
nowego podobnego oznaczenia, ktére moze ostabia¢ zdolno$¢ wczesniejszego znaku do
identyfikowania towardw, dla ktérych zostat on zarejestrowany, jako pochodzgcych od wiasciciela znaku
(pkt 37 i 39). Sad powinien byt zbadaé, czy nastgpita faktyczna zmiana zachowania rynkowego — lub czy
istnieje prawdopodobienstwo nastgpienia takiej zmiany — na podstawie ,analizy prawdopodobienstwa
oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, a takze wszystkich pozostatych

okolicznosci danej sprawy” (pkt 43). Poniewaz Sad tego nie zrobit, naruszyt art. 8 ust. 5 RZTUE.
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3.4.3.3 Szkoda dla renomy

Charakter naruszenia

Ostatni rodzaj szkody na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE dotyczy dziatania na szkode
wczesniejszego znaku przez szkode dla jego renomy. Te szkode mozna postrzegac
jako wiekszg od rozmywania charakteru odrdzniajgcego, gdyz znak jest nie tylko
ostabiany, lecz w istocie ulega degradacji wskutek kojarzenia go przez odbiorcéw ze
znakiem podzniejszym. Szkoda dla renomy, czesto okreslana rowniez jako ,ostabienie
przez narazenie na szwank” badz po prostu jako ,narazenie na szwank”, odnosi sie do
sytuacji, w ktorych uzywanie zakwestionowanego znaku bez uzasadnionej przyczyny
moze skutkowa¢ dewaluacjg wizerunku lub prestizu, ktéry cieszgcy sie renomg znak
zyskat wérod odbiorcéw.

Renoma wczesniejszego znaku towarowego moze zosta¢ naruszona lub umniejszona,
gdy jest on odtwarzany w kontekscie obscenicznym, ponizajgcym lub niewtasciwym,
badz w kontekscie, ktéry sam w sobie nie jest nieprzyjemny, okazuje sie natomiast
niezgodny z okreslonym wizerunkiem, ktory wczesniejszy znak towarowy zyskat w
oczach odbiorcow w wyniku dziatan promocyjnych wiasciciela tego znaku.
Prawdopodobienstwo takiej szkody moze w szczegdlnosci wynikaé¢ z faktu, ze dane
towary lub ustugi oferowane przez osobe trzecig posiadajg ceche lub wiasciwos¢
mogacg wywiera¢ negatywny wpltyw na wizerunek znaku (18/06/2009, C-487/07,
L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Na przyktad jezeli znak cieszacy sie renomag w
odniesieniu do ginu bytby wykorzystywany przez osobe trzecig w przypadku ptynnego
detergentu, miatoby to negatywne reperkusje dla znaku cieszgcego sie renoma,
czynigc go mniej atrakcyjnym.

W skrocie, do narazenia na szwank dochodzi, gdy wystepuje skojarzenie z
wczesniejszym znakiem cieszgcym sie renomg, na poziomie oznaczen bgdz towarow,
ktore jest szkodliwe dla renomy wczesniejszego znaku towarowego.

Wiasciwy krag konsumentow

Podobnie jak w przypadku: ostabienia przez rozmywanie, szkode dla renomy
wczesniejszego znaku trzeba ocenia¢ w odniesieniu do sposobu rozumowania
przecietnego, - wiasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego
konsumenta towarow lub ustug, dla ktorych znak ten zostat zarejestrowany
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La
Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Ocena narazenia na szwank

Aby ustali¢ szkode dla renomy wczesniejszego znaku, nie jest wystarczajgce ani
przesgdzajgce samo istnienie skojarzenia miedzy znakami w umys$le konsumentow.
Takie skojarzenie z pewnoscig musi istnie¢, ale dodatkowo oznaczenia lub towary/
ustugi oznaczone pézniejszym znakiem muszg skutkowacé negatywnym lub szkodliwym
wptywem, gdy sg one kojarzone ze znakiem cieszgcym sie renoma.

Na przyktad jezeli znak, ktéry kojarzy sie odbiorcom z wizerunkiem zdrowia,
dynamizmu i mitodosci, zostanie uzyty w odniesieniu do wyrobéw tytoniowych,
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

negatywna konotacja zwigzana z nimi bedzie wyraznie kontrastowa¢ z pierwotnym
wizerunkiem (zob. dalsze przyktady ponizej). Aby zatem doszio do narazenia na
szwank, musi wystepowac¢ cecha lub wiasciwos¢ towaréw/ustug, w odniesieniu do
ktérych uzywany zakwestionowany znak ma cechy lub wiasciwosci, ktore sa
potencjalnie szkodliwe dla renomy wczeéniejszego znaku (22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 67).

Osoby wnoszgce sprzeciw czesto twierdzg, ze towary/ustugi zgtaszajgcego sg gorszej
jakoéci lub osoba wnoszaca sprzeciw nie jest w stanie kontrolowac jakosci takich
towaréow/ustug. Urzad nie przyjmuje takiej argumentacji samej w sobie jako
dowodzgcej szkody. Postepowanie przed Urzedem nie obejmuje oceny jakosci
towardw i ustug, ktdéra — oprécz tego, ze jest wysoce subiektywna — nie bytaby mozliwa
w przypadkach, gdy towary i ustugi nie sg identyczne badz w sytuacji, gdy
zakwestionowane oznaczenie nie zostato jeszcze uzyte.

Dlatego tez przy ocenie, czy uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego moze
wyrzadzi¢ szkode renomie wczesniejszego znaku towarowego, Urzgd moze bra¢ pod
uwage jedynie te towary i ustugi, ktére wskazano w opisie kazdego znaku towarowego.
W zwigzku z tym do celdw analizy przez Urzad szkodliwe skutki uzywania
zakwestionowanego oznaczenia w zwigzku z towarami i ustugami objetymi
zgtoszeniem muszg wynika¢ z ogolnego charakteru i typowych cech rozpatrywanych
towardéw, nie za$ z ich jakosci w poszczegélnych przypadkach. Podejscie to nie
pozbawia ochrony osoby wnoszgcej sprzeciw, poniewaz gdy poézniejszy znak jest
uzywany w odniesieniu do towardow/ustug niskiej jakosci w sposob, ktory przywodzi na
mys| wczesniejszy cieszgcy sie renomg znak, w kazdym razie stanowi to zazwyczaj
czerpanie nienaleznej korzysci z . charakteru odrozniajgcego lub  renomy
wczedniejszego znaku towarowego badz jest szkodliwe dla jego charakteru
odrozniajgcego.

Sprawy dotyczgce ostabienia przez narazenie na szwank

Ustalenie narazenia na szwank

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
KAPPA
KAPPA
Kappa 12/03/2012, R 297/2011-5,
KAPPA / KAPPA et al.
Renoma w @ odniesieniu do
R o | miedzy innymi wyrobow
odziezy sportowej i obuwia ) ) i
tytoniowych, papieroséw, cygar
sportowego
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Zakwestionowane zgtoszenie przedfozono w odniesieniu do tytoniu i towaréw pokrewnych w klasie 34.
Palenie tytoniu jest powszechnie uwazane za natdg skrajnie niezdrowy. Z tego powodu uzywanie
oznaczenia KAPPA w odniesieniu do tytoniu i towaréw pokrewnych moze budzi¢ negatywne skojarzenia
z wczesniejszymi znakami strony pozwanej lub skojarzenia kolidujgce z ich wizerunkiem zdrowego stylu

zycia oraz szkodliwe dla niego (pkt 38).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

SPA SPA® NK

Preparaty i  substancje do
szorowania i polerowania; pot|SPACE NK (fig.) / SPA, LES
Renoma w odniesieniu do wod | pourri;  kadzidto;  kadzidetka, | THERMES DE SPA et al.

mineralnych Srodki zapachowe do

22/07/2010, R 417/2008-1,

pomieszczen | artykuty do

perfumowania pomieszczen

Przyjemne skojarzenia, jakie zwykle niesie woda mineralna, nie dajg sie fatwo pogodzi¢ z detergentami i
preparatami do szorowania. Uzywanie znakow, ktére zawierajg stowo SPA, w odniesieniu do towaréw
niosgcych tak odmienne konotacje, moze zaszkodzi¢ charakterowi odrézniajgcemu wczesniejszego

znaku lub narazi¢ go na szwank (pkt 101).

+Wiekszosci konsumentéw woda mineralna nie kojarzy sie przyjemnie z kadzidtem lub pot pourri.
Uzywanie, w celu wyréznienia zapachéw i kadzidta, znaku zawierajgcego stowo (SPA), ktére konsumenci
belgijscy silnie kojarzg z butelkowang wodg pitng, moze wiec szkodzi¢ sile przyciggania i sugestywnosci,

jaka obecnie, zgodnie z przedstawionymi dowodami, cieszy sie ta marka” (pkt 103).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
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06/10/2011, R 2124/2010-1,

Miedzy innymi urzadzenia i LN (fig.) / LV (fig.) et al.
przyrzady naukowe, Zeglarskie,

Renoma w odniesieniu do | geodezyjne, stuzgce do wazenia,
towaréw w klasach 18 i 25 pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne (stuzgce do nadzoru),

ratownicze i dydaktyczne

Osoba wnoszaca sprzeciw wykazata, ze prestizowy wizerunek jej znakéw towarowych jest zwigzany z
tradycyjnym sposobem wytwarzania jej eleganckich wyrobéw skérzanych, ktére sg recznie wykonywane
przez rzemiesinikow wykorzystujgcych wytgcznie surowce najwyzszej jakosci. Osoba wnoszgca sprzeciw
zawsze starata sie prezentowacC odbiorcom taki wizerunek luksusu, splendoru i ekskluzywnosci w
potgczeniu z wyjgtkowg jakoscig produktow, czego dowodzg przedtozone dowody. Wizerunek ten bytby
zupetnie niezgodny z towarami o charakterze zdecydowanie przemystowym i technicznym, takimi jak
mierniki elektryczne, mikroskopy naukowe, akumulatory, kasy sklepowe, urzadzenia gasnicze lub inne

przyrzady, w odniesieniu do ktérych zgtaszajgcy zamierza uzywac znaku towarowego (pkt 28).

Dla wizerunku znakoéw towarowych, ktéry osoba wnoszgca sprzeciw starannie pielegnowata przez
dziesieciolecia, szkodliwe bytoby uzywanie znaku towarowego, ktéry przypomina jej znak i jest
stosowany w odniesieniu do towaréw cechujgcych sie, wedtug opinii odbiorcéw, znacznym
wykorzystaniem techniki (podczas gdy eleganckie wyroby skérzane sg rzadko kojarzone z technikg)
badz bedgcych pochodzenia przemystowego (podczas gdy eleganckie wyroby skérzane sg tradycyjnie

kojarzone z rzemiostem) (pkt 29).

Uzywanie znaku towarowego praktycznie identycznego ze znakiem towarowym, ktéry odbiorcy uznali za
synonim doskonatej jakosci eleganckich wyrobéw skérzanych, w odniesieniu do urzgdzen technicznych
lub narzedzi elektrycznych wszelkiego rodzaju zmniejszy jego atrakcyjno$¢, a wiec renome, wsrod

odbiorcéw, ktérzy znajg i cenig wczesniejsze znaki towarowe (pkt 30).

Weczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy
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EMILIO PUCCI

£ Ell Al At A

Klasa 3: Srodki wybielajgce i inne

substancje stosowane w praniu;
Srodki do czyszczenia, 27/09/2012, T-373/09, Emidio

polerowania, szorowania j| Tucci, EU:T:2012:500

Scierania; mydfa; Srodki | (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)
perfumeryjne, olejki eteryczne,

Renoma w odniesieniu do

odziezy i obuwia dla kobiet kosmetyki, plyny do pielegnacji

wtoséw; $rodki do czyszczenia

zebow.

Klasa 21: Sprzet do czyszczenia;

wefna stalowa

W decyzjach z 18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2 Izba stwierdzita, ze ryzyko szkody dla renomy
moze wystgpi¢, gdy towary i ustugi oznaczone zgtoszonym znakiem-majg ceche lub wtasciwos$c, ktora

wskutek tego, ze zgtoszony znak jest identyczny z wczeéniejszym znakiem cieszacym sie renomg lub
podobny do niego, moze wywiera¢ negatywny wptyw na wizerunek wczesniejszego znaku cieszgcego
sie renomg. Sad potwierdzit ustalenia Izby Odwotawczej, dodajgc, ze wskutek bardzo duzego
podobienstwa rozpatrywanych oznaczen, silnego charakteru odrézniajgcego wtoskiego znaku i jego
renomy na rynku wioskim mozna stwierdzi¢, Ze istnieje zwigzek miedzy kolidujgcymi oznaczeniami, ktory
moze skutkowac szkodag dla wizerunku. ekskluzywnosci, luksusowego charakteru i wysokiej jakosci, a
zatem szkodg dla renomy wioskiego znaku (pkt 68).

Ustalenie braku narazenia na szwank

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

R

SEVE TROPHY

17/12/2010, T-192/09, Seve
Trophy, EU:T:2010:553

Renoma w odniesieniu do
B . i Klasa 9
organizacji zawodow sportowych

Sad zauwazyl, ze osoba wnoszaca sprzeciw nie wykazata zadnego ryzyka naruszenia renomy
wczesniejszych znakow, gdyz nie wskazata, w jaki sposob atrakcyjnosé wcezesniejszych znakéw ulegtaby
zmniejszeniu wskutek uzywania zakwestionowanego znaku w odniesieniu do zakwestionowanych
towaréw. W szczegolnosci nie zarzucita, ze zakwestionowane towary posiadajg jakakolwiek ceche lub
wiasciwosé, ktdra mogtaby mie¢ negatywny wptyw na wizerunek wczesniejszych znakow (pkt 68).
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Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

Spa Spa-Finders

Publikacje drukowane, w tym|o5/05/2005 T-67/04 Spa-
Renoma w odniesieniu do wod | katalogi, czasopisma, biuletyny W | Finders. EU:T:2005:179
mineralnych w klasie 32 klasie 16, biura podrézy w klasie
39

~Jednakze w niniejszej sprawie znaki towarowe SPA i SPA-FINDERS odnoszg sie do catkiem
odmiennych towaréw, a mianowicie do wody mineralnej oraz do publikacji i ustug biur podrézy. Sgd
stwierdza wobec tego, ze jest mato prawdopodobne, aby towary i ustugi objete znakiem towarowym
SPA-FINDERS zmniejszyly site przyciggania znaku towarowego SPA, nawet gdyby odznaczaly sie niska
jakoscig” (pkt 49).

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

Vips Vips

Programowanie komputerowe w
Renoma w odniesieniu do sieci L 1-215/03
. ) odniesieniu do ustug hotelowych
restauracji fast food w klasie 42 ]
w klasie 42

Sad zwrécit uwage, ze ,cho¢ niektére znaki towarowe sieci restauracji typu fast food cieszg sie
niepodwazalng renomg, nie sg one — co do zasady i w braku dowodéw przeciwnych — kojarzone ze
szczegolnym prestizem czy wysokg jakoscig, poniewaz sektor restauracji typu fast food kojarzy sie
raczej z innymi cechami, takimi jak szybko$¢ obstugi‘i dostepnos¢, a takze — w pewnym stopniu —

mtodo$¢, jako ze do tego typu miejsc przychodzi wielu mtodych ludzi” (pkt 57).

Sad ponadto stwierdzit, ze ,ustugi, do oznaczania ktorych stuzy zgtoszony znak towarowy, nie wykazujg
zadnej cechy Ilub wiasciwosci, ktéra uzasadniataby wniosek o istnieniu tego rodzaju
prawdopodobiehstwa zaszkodzenia renomie wczesniejszego znaku towarowego. Skarzgca ani nie
wskazata na istnienie tego rodzaju cechy lub wiasciwosci, ani tym bardziej ich nie wykazata. Samo
istnienie zwigzku miedzy .ustugami oznaczanymi kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi nie jest
wystarczajgce ani tez nie ma charakteru determinujgcego. Oczywiscie istnienie takiego zwigzku
zwieksza prawdopodobienstwo, ze odbiorcy, stykajgc sie ze zgtoszonym znakiem towarowym, pomyslg
takze o wczesniejszym znaku towarowym, jednak okoliczno$¢ ta sama w sobie nie wystarcza, by
zmniejszy¢ site przyciggania wczesniejszego znaku towarowego. Taki skutek wystapi tylko wowczas, gdy
zostanie wykazane, Ze ustugi, do oznaczania ktérych stuzy zgtoszony znak towarowy, wykazujg cechy
lub wiasciwosci mogace ewentualnie zaszkodzi¢ renomie wczesniejszego znaku towarowego. W
niniejszej sprawie dowdd taki nie zostat jednak przedstawiony” (pkt 67).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Wczesniejszy znak Zakwestionowany znak Nr sprawy

WATERFORD
23/11/2010, R 240/2004-2,

WATERFORD STELLENBOSCH
(fig.) | WATERFORD

Renoma w odniesieniu do | Napoje alkoholowe, a mianowicie
krysztatéw, w tym wyrobéw|wina produkowane w okregu
Szklanych w klasie 21 Stellenbosch, RPA w klasie 33

+W przedmiotowej sprawie z jednej strony niemozliwe jest przypisanie od poczatku znakowi towarowemu
cieszgcemu sie renomg zadnego konkretnego wizerunku ani tez dowodu prima facie narazenia go na
szwank. Z drugiej strony osoba wnoszgca sprzeciw ograniczyta sie do stwierdzenia, ze ,uzywanie i
rejestracja [spornego] znaku towarowego umozliwi czerpanie nienaleznej korzysci ze znaku osoby
wnoszgcej sprzeciw”, bez podania zadnych dowoddéw lub dowoddéw prima facie — choéby w drodze
logicznego wnioskowania — takiego narazenia na szwank. Przeciwnie, lzba nie znajduje Zzadnej
sprzeczno$ci miedzy charakterem lub sposobem uzywania wyrobéw szklanych i wina, ktére
wskazywatyby na to, Zze uzywanie spornego znaku mogtoby naraza¢ na szwank wizerunek

wczesniejszego znaku” (pkt 91).

3.4.4 Dowiedzenie ryzyka naruszenia

Jak stwierdzono w pkt 3.4.1, ryzyka naruszenia wczesniejszego znaku cieszgcego sie
renomg nalezy dowies¢ oddzielnie. W postepowaniach sprzeciwowych szkoda lub
nienalezna korzy$¢ mogg ~mie¢ charakter jedynie potencjalny, co potwierdza
warunkowe sformutowanie art. 8 ust. 5 RZTUE, w ktérym w odniesieniu do uzywania
zgtoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny stwierdza sie, ze to ,przyniostoby
nienalezng korzys¢ z racji odrdzniajgcego charakteru lub renomy wczes$niejszego
znaku towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy”.

Jednak fakt, 'ze szkoda lub nienalezna korzys¢ moze mie¢ charakter wytgcznie
potencjalny, nie oznacza, iz sama mozliwos¢ jej zaistnienia jest wystarczajgca dla
celow art. 8 ust. 5 RZTUE. Prawdopodobienstwo szkody lub nienaleznej korzysci musi
by¢ wysokie w- tym sensie, ze jest ono mozliwe do przewidzenia (tj. nie tylko
hipotetyczne) w zwyktym toku zdarzen. W zwigzku z tym nie wystarczy jedynie
wykazac, ze ogolnie nie mozna wykluczy¢ szkody lub nienaleznej korzysci, bgdz ze
istnieje  chocby niewielka mozliwos¢ takiej szkody Ilub korzysci. Wiasciciel
wczesniejszego znaku musi przedstawi¢ dowéd prima facie przysztego ryzyka,
ktére nie jest hipotetyczne, nienaleznej korzysci lub szkody (06/07/2012, T-60/10,
Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Takiego ustalenia mozna dokona¢ w
szczegoblnosci na podstawie wynikéw logicznego wnioskowania opartego na analizie
prawdopodobienstwa oraz przez uwzglednienie zwyczajdw w danym sektorze
gospodarczym, a takze wszystkich pozostatych okolicznosci sprawy (10/05/2007,
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, potwierdzono w odwotaniu 12/03/2009,
C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78;
14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d’'une téte de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Co do zasady, ogolne zarzuty (takie jak wylgcznie powotanie sie na stosowne
sformutowanie zawarte w RZTUE) dotyczgce szkody lub nienaleznej korzysci nie bedag
same w sobie wystarczajgce dla udowodnienia potencjalnej szkody lub nienaleznej
korzySci: osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowody Ilub spdjng
argumentacje, aby wykazaé, w jaki konkretnie sposoéb, biorgc pod uwage obydwa
znaki, rozpatrywane towary i ustugi oraz wszelkie istotne okolicznosci, moze dojs¢ do
zarzucanego naruszenia. W zwigzku z tym osoba wnoszgca sprzeciw nie moze jedynie
stwierdzi¢, ze szkoda lub nienalezna korzy$¢ bytaby nieunikniong, automatyczng
konsekwencjg uzywania zgtoszonego oznaczenia ze wzgledu na silng renome
wczesniejszego znaku, poniewaz w przeciwnym razie cieszgce sie renomg znaki
bytyby objete catosciowg ochrong przed identycznymi lub podobnymi oznaczeniami w
odniesieniu do praktycznie kazdego rodzaju produktu. Bytoby to w oczywisty sposob
sprzeczne z literg i duchem art. 8 ust. 5 RZTUE, poniewaz w takim przypadku renoma
stataby sie jedynym wymogiem, a nie tylko jednym z kilku warunkéw.

W kazdym razie doktadny prég udowodnienia ryzyka naruszenia okresla sie w kazdym
przypadku z osobna. Na przyktad jezeli podnoszony jest zarzut czerpania nienaleznej
korzysci, nie mozna wykluczyé, ze jezeli znak cieszy sie duzg renomg i istnieje
udowodniony zwigzek, ryzyko szkody moze by¢ fatwiejsze do ustalenia.

3.5 Uzywanie bez uzasadnionej przyczyny

Ostatnim warunkiem zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE jest to, aby uzywanie
zgtoszonego oznaczenia miato miejsce bez uzasadnionej przyczyny.

Jezeli jednak okaze sig, ze zaden z trzech rodzajow ryzyka naruszenia nie wystepuje,
nie mozna zakazac rejestracji i uzywania zgtoszonego znaku, gdyz w takim przypadku
istnienie uzasadnionych powoddéw uzywania zgtoszonego znaku bgdz tez ich brak sag
bez znaczenia (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09,
Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Istnienie  powodu uzasadniajgcego uzywanie zgtoszonego znaku towarowego jest
obrong, ktérg moze podnie$¢ zgtaszajgcy. Dlatego to na zgtaszajgcym spoczywa
ciezar wykazania, ze ma uzasadniong przyczyne uzywania zgtoszonego znaku.
Jest to przykiad zastosowania ogodlnej zasady, zgodnie z ktorg ,dowdd spoczywa na
tym, kto wysuwa twierdzenie”, ktéra jest z kolei wyrazem starozytnej zasady ei qui
affirmat  incumbit probatio (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS
(fig.) / OLYMPIC, § 23). W orzecznictwie wyraznie stwierdza sie, ze gdy wiasciciel
wczesniejszego znaku wykazat, ze dochodzi do faktycznego i trwajgcego naruszenia
jego znaku lub zachodzi duze prawdopodobienstwo, ze do takiego naruszenia dojdzie
w przysziosci, na witadcicielu pozniejszego znaku spoczywa ciezar wykazania
uzasadnionej przyczyny, aby uzywaé¢ tego znaku (06/07/2012, T-60/10, Royal
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 39).

Pod nieobecnos¢ w przedstawionych dowodach przestanek mogacych stanowié
uzasadnienie dla uzywania zakwestionowanego znaku przez zgtaszajgcego, nalezy
ogolnie domniemywac brak uzasadnionej przyczyny(29/03/2012, T-369/10, Beatle,
EU:T:2012:177, § 76 i przytoczone tam orzecznictwo; 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle,
EU:C:2013:300, odrzucajgcy odwotanie). Zgtaszajgcy moze jednak skorzystaé z
mozliwosci obalenia takiego domniemania, wykazujac, ze dysponuje rzeczywistym
uzasadnieniem uzywania takiego znaku.

Takg sytuacje mozna sobie na przyktad wyobrazi¢, jezeli zgtaszajgcy uzywat
oznaczenia w odniesieniu do niepodobnych towaréw na wiasciwym terytorium przed
zgtoszeniem znaku osoby wnoszgcej sprzeciw badz zyskaniem renomy przez jej znak,
zwtaszcza w przypadkach, gdzie takie wspdtistnienie nie miato zadnych skutkéw dla
charakteru odrézniajgcego i renomy wczesniejszego znaku.

Dokonujgc wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG (ktdrego tresé legislacyjna jest
zasadniczo identyczna z trescig art. 8 ust. 5 RZTUE), Trybunat orzekt, ze wtasciciel
cieszgcego sie renomg znaku towarowego moze zostaé zobowigzany, zgodnie z
koncepcjg ,uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu tego przepisu, do tolerowania
uzywania przez osobe trzecig oznaczenia podobnego do tego znaku w odniesieniu do
towaru identycznego z tym, dla ktérego ten znak zostat zarejestrowany, jezeli
wykazano, ze oznaczenie to byto uzywane przed dokonaniem zgtoszenia danego
znaku i ze uzywanie oznaczenia dla identycznego towaru nastepuje w dobrej wierze
(06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Trybunat
okreslit dalsze szczegotowe czynniki, ktdre nalezy wzig¢é pod uwage przy ocenie
uzasadnionej przyczyny z uwagi na wczesniejsze uzycie.

Przedstawione ponizej orzecznictwo wskazuje, ze istnienie uzasadnionej przyczyny
moze zostac¢ ustalone, gdy zgtaszajgcy wykaze, Zze nie mozna w racjonalny sposob
wymagac, aby powstrzymat sie od uzywania znaku (na przyktad dlatego, ze uzywa
oznaczenia w sposob ogélny, wskazujgcy rodzaj towaréw i ustug — przez uzycie
0golnych stéw lub ogdlnych znakéw graficznych), bgdz w przypadku, gdy posiada on
szczegolne prawo do uzywania tego znaku w odniesieniu do danych towaréw i ustug
(na przyktad wykaze, ze uzywanie przez niego oznaczenia jest dozwolone na mocy
odpowiedniej umowy o wspdétistnieniu).

Do spetfnienia warunku uzasadnionej przyczyny nie wystarcza sam fakt, ze: a)
oznaczenie jest szczegodlnie odpowiednie do identyfikacji produktéw, dla ktorych jest
uzywane; b) zgtaszajgcy uzywat juz tego oznaczenia w odniesieniu do tych badz
podobnych produktow w obrebie wiasciwego terytorium Unii Europejskiej lub poza nim;
badz c) zgtaszajgcy powotuje sie na prawo wynikajgce ze zgtoszenia, przed ktérym
pierwszenstwo ma zgtoszenie znaku towarowego osoby wnoszgcej sprzeciw (inter alia
23/11/2010, R _240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD;
15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Samo
uzywanie oznaczenia nie jest wystarczajgce — nalezy wykazaé uzasadniony powdd
tego uzywania.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

3.5.1

3.5.11

Przyktady uzasadnionej przyczyny

Stwierdzono uzasadniong przyczyne

Nr sprawy

Komentarz

02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.)
etal., §72

Zgtaszajgcy wykazat uzasadniong przyczyne w
rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE, aby witgczy¢ stowo
.FLEX” do zgtoszonego znaku, uznajac, ze termin
ten nie moze zosta¢ zmonopolizowany, gdyz nikt
nie posiada do niego wytgcznych praw i jest on w
UE

wskazujgcym, ze tézka i materace sg elastyczne.

wielu  jezykach przydatnym  skrotem

30/07/2007, R_1244/2006-1, MARTINI FRATELLI
(fig.) / MARTINI

Zgtaszajgcy miat dwa uzasadnione powody, aby
uzywac¢ nazwy ,MARTINI" w zgtoszonym znaku:
(i) fakt, ze ,MARTINI” jest nazwiskiem zatozyciela
przedsiebiorstwa zgtaszajgcego; oraz (ii) istnienie

umowy o wspatistnieniu z 1990 r.

20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS

Zgtaszajgcy miat uzasadniong przyczyne,
~SPAS”,

z | ogolnych

aby
uzywaé stowa gdyz odpowiada ono

jednemu znaczen stowa ,spa’

wskazanych-w wyroku z 19/06/2008, T-93/06,
Mineral Spa, EU:T:2008:215.

25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Ceska posta
s.p.

Zgtaszajgcy miat uzasadniong przyczyne uzycia
elementu graficznego przedstawiajgcego trgbke
pocztowg, gdyz jest to element powszechnie

wykorzystywany jako dtugoletni, historyczny symbol

ustug pocztowych (przedstawiono rejestracje
znakéw towarowych i dowody =z Internetu
wskazujgce, ze 29 krajow  europejskich

wykorzystuje trgbke pocztowg jako symbol ustug
pocztowych).
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

3.5.1.2 Nie stwierdzono uzasadnionej przyczyny

Nr sprawy Komentarz

W celu ustalenia uzasadnionej przyczyny
wymagane jest nie samo uzywanie
zakwestionowanego znaku towarowego, ale
przyczyna uzasadniajgca uzywanie tego znaku
towarowego. W tym przypadku zgtaszajacy

twierdzit jedynie, ze ,wykazat, w jaki sposéb i w
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare

odniesieniu do jakich produktow byt w przesziosci
uzywany zakwestionowany znak towarowy”, ale
nawet przy zatozeniu, ze ten aspekt bytby istotny,
nie przedstawit on dodatkowych przestanek ani
wyjasnien. W zwigzku z tym zgtaszajgcy nie

wykazat uzasadnionej przyczyny takiego uzycia.

Nie wystepuje uzasadniona przyczyna, gdyz nie
wykazano, by stowo ,spa” stato sie w takim stopniu
niezbedne W, marketingu produktow
kosmetycznych, ze od zgtaszajgcego nie mozna w
racjonalny sposéb wymagaé, aby powstrzymat sie
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80 od uzywania zgtoszonego znaku. Argument, ze
stowo ,spa” ma charakter opisowy i ogdlny w
odniesieniu  do  produktéw  kosmetycznych,
odrzucono, gdyz taki charakter stowa nie dotyczy
produktow kosmetycznych, ale ,tylko jednego z ich
zastosowan bgdz miejsc docelowych podrozy”.

Uzywanie znaku towarowego Citi w tylko jednym
panstwie cztonkowskim UE (Hiszpanii) nie stanowi
uzasadnionej przyczyny, jako ze po pierwsze
zakres ochrony geograficznej znaku krajowego nie
16/04/2008, T-181/05, Citi odpowiada ochronie wnioskowanej dla
zgtoszonego znaku towarowego, a po drugie
zgodnos$¢ z prawem rejestracji znaku krajowego
zostata zakwestionowana przed sgdami krajowymi.
Podobnie za bedace bez znaczenia uznano to,

komu przystuguja prawa do nazwy domeny ,citi.es”.
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Nr sprawy

Komentarz

10/05/2007,

T-47/06, Nasdagq;
12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq

potwierdzono

Jedyny argument przedstawiony przed Izbag
Odwolawczg w odniesieniu do uzasadnionej
przyczyny (a mianowicie, ze stowo ,nasdaq’
wybrano, gdyz jest ono akronimem ,Nuovi Articoli
Sportivi Di Alta Qualitd”) nie jest przekonujacy,
zauwazajgc, iz przyimki nie sg zazwyczaj

uwzgledniane w akronimach.

23/11/2010,

R

240/2004-2,

WATERFORD

STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

Wbrew argumentom zgtaszajgcego, ze istnieje
uzasadniona przyczyna, gdyz stowo
SWATERFORD” wystepuje rzekomo bardzo czesto
w nazwach i znakach towarowych, Izba
Odwotawcza uznata, ze zgtaszajacy nie przedstawit
zadnych dowoddéw - na wspdfistnienie na rynku
znakow WATERFORD, ani tez nie przedtozyt
zadnego elementu, z ktérego mozna byloby
wywnioskowac, ze wiasciwy krag odbiorcow (w
Zjednoczonym Krolestwie) uznaje Waterford za
nazwe geograficzng bedgcg w powszechnym

uzyciu.

W zakresie, w jakim takie argumenty odgrywajg
role w ocenie wyjgtkowosci oznaczenia w celu
ustalenia istnienia niezbednego skojarzenia miedzy
rozpatrywanymi oznaczeniami ws$réd wiasciwego
kregu odbiorcéow, Izba Odwotawcza uznata
niemniej, ze po stwierdzeniu takiej wyjgtkowosci
argumenty te nie moga stanowi¢ podstawy dla

stwierdzenia uzasadnionej przyczyny.

Do spetnienia warunku uzasadnionej przyczyny nie
wystarcza sam fakt, Zze: a) oznaczenie jest
szczegolnie odpowiednie do identyfikaciji
produktow, dla ktérych jest uzywane; b) zgtaszajgcy
uzywat juz tego oznaczenia w odniesieniu do tych
lub podobnych produktéw w obrebie wiasciwego
terytorium Unii Europejskiej lub poza nim; badz c)
zgtaszajgcy powoluje sie na prawo wynikajgce ze
zgtoszenia, przed ktérym pierwszenstwo ma

zgtoszenie znaku towarowego osoby wnoszacej

sprzeciw.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy

Komentarz

22/01/2015, T-322/13, KENZO

Okolicznosé, ze osoba wnoszgca sprzeciw ma na
imie Kenzo, nie jest wystarczajgca dla celéw art. 8
ust. 5 RZTUE, by stanowi¢ uzasadniong przyczyne

uzywania zgtoszonego znaku.

06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

Twierdzenie zgtaszajgcego (niepoparte zadnymi
,TISSOT”

pochodzito od nazwy przedsigbiorstwa handlowego

dowodami), jakoby oznaczenie
powigzanego z przedsigebiorstwem zgtaszajgcego
od wczesnych lat 70. XX w., nawet gdyby zostato
udowodnione, nie stanowitoby samo w sobie
,=uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5
RZTUE. Osoby dziedziczace nazwisko, ktére
przypadkowo pokrywa sie ze stynnym znakiem
towarowym, nie powinny zaktada¢, ze majg prawo
uzywac¢ go w dziatalnosci gospodarczej w sposob
stanowigcy czerpanie nienaleznej korzysci z
renomy zbudowanej w rezultacie staran wtasciciela

marki.

18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY / GRAMMY

,GRAMMY”
wymowienia i przyjemnie brzmigcym skrotem od

Argument, ze jest tatwym do
nazwiska zgtaszajgcego (Grammatikopoulos), byt
niewystarczajagcy do ustalenia

przyczyny.

uzasadnionej
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy

Komentarz

15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) /
MARIE CLAIRE et al.

Uzasadniona przyczyna na podstawie art. 8 ust. 5
RZTUE oznacza, ze niezaleznie od szkody dla
lub

wczesniejszego znaku towarowego bgdz czerpanej

charakteru odrdzniajgcego renomy
z nich nienaleznej korzysci rejestracja i uzywanie
przez zgtaszajgcego znaku w odniesieniu do
zgtoszonych towarédw mogg by¢ uzasadnione,
jezeli od zgtaszajgcego nie mozna w racjonalny
sposéb wymagad,

aby powstrzymat sie od

uzywania zakwestionowanego znaku, lub jezeli
zgtaszajgcy ma szczegolne prawo do uzywania
tego znaku w odniesieniu do takich towardw, a
prawo to ma pierwszenstwo przed wczesniejszym
znakiem towarowym, na ktéry powotano sie w
postepowaniu sprzeciwowym. W szczegdlnosci do
spetnienia warunku uzasadnionej przyczyny nie
wystarcza sam fakt, ze: a) oznaczenie jest

do

produktow, dla ktorych jest uzywane; b) zgtaszajgcy

szczegolnie odpowiednie identyfikaciji
uzywat juz tego oznaczenia w odniesieniu do tych
lub podobnych produktéw w obrebie wiasciwego
terytorium UE lub poza nim; badz c) zgtaszajgcy
powotuje sie na znak towarowy, ktérego data
zgtoszenia jest wczesdniejsza od daty znaku
towarowego osoby wnoszgcej sprzeciw (decyzja z

25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).

W

wczesniejszego

do

znaku

odniesieniu tolerancji  wtasciciela

towarowego Izba
Odwotawcza uznata, ze taka tolerancja dotyczy
jedynie magazynéw, a nie towaroéw blizszych jego
sektorowi rynkowemu (np. tekstyliow). Wskazata
tez, ze z orzecznictwa krajowego wynika, iz chociaz
kazda ze stron dysponuje ochrong w ramach
swojej dziedziny dziatalnos$ci, to nalezy odmoéwic jej
rozszerzenia, gdy dochodzi do zblizenia do zakresu
dziatalnosci drugiej

strony i moze dojs¢ do

naruszenia jej praw.

W Swietle tych czynnikéw Izba Odwotawcza uznata,

ze wspotistnienie nie stanowi uzasadnionej

przyczyny umozliwiajgcej rejestracje ZTUE.

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

Sprzeciw

Strona 1341

FINAL

VERSION 1.0

31/03/2022
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy

Komentarz

26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125, 126

W odniesieniu do argumentu zgtaszajgcego, ze ma
uzasadniong przyczyne, aby uzywac zgtoszonego
znaku (Citigate), poniewaz uzywat roznych znakéw
sktadajagcych sie ze stowa Citigate Iub
zawierajgcych je w odniesieniu do towardéw i ustug,
dla ktorych wnioskuje o rejestracje, Sad stwierdzit,
ze nalezy zauwazy¢, iz dokumenty przedstawione
przez zgtaszajagcego dowodzg jedynie, ze istniejg
rézne przedsiebiorstwa, ktérych nazwa handlowa
zawiera stowo Citigate, oraz wiele nazw domen,
ktore rowniez zawierajg to stowo. Te dowody nie sg
wystarczajgce do stwierdzenia uzasadnionej
przyczyny, gdyz nie wykazujg rzeczywistego

uzywania znaku Citigate.

W odniesieniu do argumentu zgtaszajgcego, ze ma
uzasadniong przyczyne, aby uzywac zgtoszonego
znaku, gdyz interwenienci tolerowali uzywanie
Citigate w odniesieniu do towardw i ustug objetych
zgtoszeniem do rejestracji, Sad stwierdzil, ze nie
mozna wykluczyé mozliwosci, iz w niektorych
przypadkach wspdélistnienie wczesniejszych
znakéw na rynku moze zmniejszy¢ [...]
prawdopodobienstwo  skojarzenia  obydwu
znakow zgodnie z art. 8 ust. 5 RZTUE.

W tym przypadku wspotistnienia nie wykazano.
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Dziat 5 Znaki towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)

Nr sprawy

Komentarz

01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO
PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE
PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108,

§ 192, 207-212

Zgtaszajgcy argumentowat, ze przedmiotowe znaki
wspotistniaty przez kilkadziesiat lat za zgodg osoby
Aby

uzywanie zgtoszonego

wnoszacej  sprzeciw. jednak  stanowic
uzasadniong przyczyne,

znaku musi spetnia¢ szereg warunkow.

Argumentu zgtaszajgcego nie mozna uwzglednic,
w przypadku gdy zakwestionowany znak nie byt
uzywany: (i) na catym wiasciwym terytorium; (ii) w

sposob pokojowy oraz (iii) w dobrej wierze.

W przedmiotowej sprawie uzycie sloganu two

stripes are enough” (dwa paski wystarczg)
pokazuje, ze uzywanie zakwestionowanego znaku
doprowadzito juz co najmniej do jednej proby
czerpania nienaleznej ' korzysci z renomy
wczesniejszego znaku. W konsekwencji uzywanie
zgtoszonego znaku ‘towarowego nie moze by¢

postrzegane jako zawsze oparte na dobrej wierze.
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