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1 Uwagi ogolne

1.1 Podstawy uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia

Zgodnie z art. 63 ust. 1 RZTUE termin ,postepowanie w sprawie uniewaznienia lub
stwierdzenia wygasniecia” obejmuje wnioski o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie.

Podstawy wygasniecia okreslono w art. 58 RZTUE.

Podstawy uniewaznienia okreslono natomiast w art. 59 RZTUE (podstawy
bezwzgledne) oraz art. 60 RZTUE (podstawy wzgledne). Aby zapozna¢ sie z zakresem
czasowym wniosku opartego na podstawach uniewaznienia po wejsciu w zycie
rozporzadzenia (UE) 2015/2424, zob. zatgcznik 1 ponize;j.

Oprocz podstaw ogdélnych wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
moze przywota¢ szczegolne podstawy w celu poparcia wniosku o anulowanie znaku
wspolnego na mocy art. 81 RZTUE (podstawy wygasniecia) i art. 82 RZTUE (podstawy
uniewaznienia) lub znaku certyfikujgcego na mocy art. 91 RZTUE (podstawy
wygasniecia) i art. 92 RZTUE (podstawy uniewaznienia) (zob. pkt 2.5, 2.6, 3.4 oraz 3.5
ponizej).

W przypadku gdy ZTUE zarejestrowano na nazwe (imie i nazwisko) agenta lub
przedstawiciela wtasciciela bez jego zgody, witasciciel moze wnioskowaé do Urzedu o
przyznanie ZTUE na jego rzecz. Jest to alternatywne zadoscuczynienie w procedurze
wnioskowania o uniewaznienie zgodnie z art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE w zwigzku z art. 8
ust. 3 RZTUE. W celu uzyskania dalszych .informacji zob. pkt 1.3.3 ponizej oraz
Wytyczne, czesé D: Uniewaznienie, dziat 1: Postepowanie w sprawie uniewaznienia
lub stwierdzenia wygasniecia.

W art. 12-19 RDZTUE okresla sie stosowne przepisy dotyczgce wnioskéw o
stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie, w tym jezyk takiego postepowania,
dopuszczalnosé, uzasadnianie i rozpatrywanie istoty sprawy itd.

1.2 Postepowanie inter partes

Urzad nigdy nie wszczyna postepowan w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia. Inicjatywe w tym zakresie posiada wnioskujgcy o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia, nawet jesli przywotywane sg bezwzgledne podstawy
uniewaznienia.

Artykut 63 ust. 1 RZTUE okresla warunki, jakie wnioskodawca musi spetni¢, aby
otrzymaé¢ locus standi do ziozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie. W celu uzyskania dalszych informacji zob. Wytyczne, czes¢ D:
Uniewaznienie, dziat 1. Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia, pkt 2.1i4.1.
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1.3 Skutki wygasniecia i uniewaznienia
1.3.1 Skutki prawne wygasniecia

Zgodnie z art. 62 ust. 1 RZTUE, w przypadku stwierdzenia wygasniecia i w zakresie,
w jakim stwierdzono wygasniecie praw wtasciciela, uznaje sie, ze ZTUE przestaje
wywotywac skutki okreSlone w RZTUE od daty ztozenia wniosku o stwierdzenie
wygasniecia.

Na wniosek jednej ze stron Urzad moze wskaza¢ wczesniejszg date, z jakg wystgpita
podstawa stwierdzenia wygasniecia, o ile strona wnioskujgca wykaze uzasadniony
interes prawny w tym wzgledzie. Doktadne wskazanie wczes$niejszej daty musi by¢
mozliwe w oparciu o informacje dostepne we wiasciwych aktach sprawy. Wczeséniejszg
date w kazdym wypadku nalezy wskazaé po piecioletnim ,okresie karencji”, ktory
obowigzuje wiasciciela ZTUE po zarejestrowaniu go zgodnie z art. 18 RZTUE
(28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, potwierdzono 08/10/2012, R 444/2011-1,
ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Jezeli wniosek o stwierdzenie wygasniecia zostat poprzedzony powddztwem
wzajemnym dotyczgacym stwierdzenia wygasniecia zgodnie z art. 128 RZTUE miedzy
tymi samymi stronami i ,odroczony” przez sad zgodnie z art. 128 ust. 7 RZTUE,
terminem stwierdzenia wygasniecia bedzie data wszczecia powddztwa wzajemnego,
bez wzgledu na to, czy data ta zostata wyznaczona na wyrazny wniosek wnioskodawcy
o stwierdzenie wygasniecia ztozony do Urzedu (zob. pkt 2.2.3 ponizej). Pozostaje to
bez uszczerbku dla jakichkolwiek ewentualnych wnioskéw dotyczgcych wyznaczenia
wczesniejszego terminu stwierdzenia wygasniecia w ramach wstepnego powddztwa
wzajemnego (w takim przypadku nalezy udowodnic istnienie uzasadnionego interesu).

W celu uzyskania informacji na temat praktyki Urzedu dotyczgcej zrzeczenia sie, w
czasie gdy toczy sie sprawa o stwierdzenie wygasniecia, zob. Wytyczne, cze$¢ D:
Uniewaznienie, dziat 1: Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia, pkt 4.3.

1.3.2 Skutki prawne uniewaznienia

Zgodnie z art. 62 ust. 2 RZTUE, w przypadku stwierdzenia uniewaznienia uznaje sie,
ze ZTUE od poczatku nie wywotywat skutkéw okreslonych w RZTUE.

W celu uzyskania informacji na temat praktyki Urzedu dotyczacej zrzeczenia sie, w
czasie gdy toczy sie sprawa o uniewaznienie, zob. Wytyczne, cze$¢ D: Uniewaznienie,
dziat 1: Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia, pkt 4.3.

1.3.3 Skutki prawne wniosku o przeniesienie ZTUE

Na podstawie art. 21 ust. 2 lit. a) oraz art. 163 ust. 1 lit. b) RZTUE, jezeli wiasciciel
ZTUE wnioskuje o uniewaznienie zgodnie z art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE w zwigzku z
art. 8 ust. 3 RZTUE, wiasciciel moze wnioskowac¢ w ramach alternatywy w stosunku do
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uniewaznienia znaku o przyznanie znaku na jego rzecz w przypadku, gdy byt on
zarejestrowany na nazwe agenta lub przedstawiciela wtasciciela ZTUE bez jego zgody.
Taki wniosek o przeniesienie nie stanowi odrebnej podstawy do dziatania, jest jedynie
alternatywnym zadosc¢uczynieniem. W przypadku rozpatrzenia wniosku ze skutkiem
pozytywnym wnioskodawca staje sie wiascicielem ZTUE ze skutkiem wstecznym do
daty ztozenia lub w stosownym przypadku pierwszenstwa w odniesieniu do
zakwestionowanego ZTUE. Takie alternatywne zadoscuczynienie nie jest dostepne w
przypadku innych podstaw uniewaznienia.

2 Wygasniecie

21 Wprowadzenie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 RZTUE istniejg trzy podstawy wygasniecia.

® ZTUE nie byt rzeczywiscie uzywany w ciggtym okresie pieciu lat.

e ZTUE stat sie nazwg uzywang zwyczajowo w wyniku dziatania lub braku dziatania
jego wiasciciela.

® ZTUE zaczagt wprowadzaé w btad w wyniku uzywania przez wiasciciela lub za jego
zgoda.

Te podstawy szczegdtowo omoéwiono w punktach ponizej. Zgodnie z art. 58 ust. 2
RZTUE, w przypadku gdy podstawy wygasniecia wystepujg tylko w odniesieniu do
czesci zarejestrowanych towardw i ustug, stwierdza sie wygasniecie prawa wiasciciela
ZTUE wytgcznie w odniesieniu do tych towaréw i ustug.

Ponadto art. 81 RZTUE zawiera wykaz trzech dodatkowych, szczegdlnych podstaw
stwierdzenia wygasniecia praw wiasciciela znaku wspoélnego Unii Europejskiej.
Szczegdlne, dodatkowe podstawy wygasniecia unijnych znakéw certyfikujacych sa
wykazane w art. 91 RZTUE.

2.2 Nieuzywanie ZTUE — art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE, gdy w nieprzerwanym okresie pieciu lat od
rejestracji danego ZTUE, ale przed ztozeniem wniosku o uniewaznienie Ilub
stwierdzenie wygasniecia, dany ZTUE nie byt rzeczywiscie uzywany w rozumieniu art.
18 RZTUE, nalezy stwierdzi¢ wygasniecie tego ZTUE, chyba ze istniejg
usprawiedliwione powody nieuzywania.

Zgodnie z art. 58 ust. 2 RZTUE, w przypadku uzywania danego ZTUE wylgcznie w
odniesieniu do czesci towaréw i ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, stwierdzenie
wygasniecia odnosi sie wylgcznie do nieuzywanych towaréw i ustug.

Informacje dotyczace kwestii proceduralnych zwigzanych z przedktadaniem
dowodow (termindw na przedtozenie dowodow, zgtaszanie dodatkowych uwag i
istotnych dowodow uzupetniajgcych, ttumaczenie materiatu dowodowego itp.) mozna
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znalez¢ w Wytycznych, czes¢ D: Uniewaznienie, dziat 1: Postepowanie w sprawie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia.

W odniesieniu do wnioskédw o stwierdzenie wygasniecia argumentowanych
nieuzywaniem stosuje sie zasady proceduralne materialnej oceny dowodoéw uzywania
wczesniejszych praw w postepowaniu sprzeciwowym (zob. Wytyczne, czes¢ C:
Sprzeciw, dziat 7: Dowdd uzywania). W postepowaniu w sprawie wygasniecia nalezy
jednak uwzgledni¢ szereg szczegolnych aspektow przeanalizowanych ponizej.

2.2.1 Ciezar dowodu

Zgodnie z art. 19 ust. 1 RDZTUE ciezar dowodu spoczywa na wiascicielu ZTUE.

Rolg Urzedu jest ocena przedstawionych dowodow w $wietle twierdzen stron. Urzad
nie jest wtadciwy do ustalania ex officio rzeczywistego uzywania wcze$niejszych
znakéw. Nie uczestniczy on w zbieraniu dowoddéw. Nawet wiasciciele znakéw
uznawanych za powszechnie znane sg zobowigzani przedstawi¢ dowody
rzeczywistego uzywania swoich znakéw.

22.2 Rzeczywiste uzywanie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 RDZTUE w zwigzku z art. 10 ust. 3 RDZTUE, wskazania i
dowody majgce na celu udowodnienie uzywania muszg zawiera¢ wskazanie miejsca,
czasu, zakresu oraz charakteru uzywania zakwestionowanego znaku towarowego dla
towardw i ustug, w odniesieniu do ktorych jest on zarejestrowany.

Jak wspomniano powyzej, dokonywanie oceny rzeczywistego uzywania (w tym jego
miejsca, czasu, zakresu i charakteru) w postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub
stwierdzenia wygasniecia przebiega identycznie jak w postepowaniu sprzeciwowym.
Nalezy postepowac zgodnie ze szczegotowymi ustaleniami zawartymi w Wytycznych,
cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 7: Dowod uzywania.

Brak rzeczywistego uzywania w odniesieniu do niektérych spornych towardow lub ustug
w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia skutkuje stwierdzeniem
wygasniecia zarejestrowanego ZTUE w odniesieniu do tych towarow lub ustug. Dlatego
nalezy postepowacC . szczegdlnie ostroznie, oceniajgc dowody uzywania w
postepowaniu w  sprawie stwierdzenia wygasniecia, ktérego przedmiotem jest
uzywanie znaku w odniesieniu do zarejestrowanych (i spornych) towaréw lub
ustug.

Nr sprawy Komentarz
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ZTUE zarejestrowano w odniesieniu do artykutow
wedkarskich, sprzetu wedkarskiego; akcesoriow
wedkarskich z klasy 28. Izba potwierdzita decyzje
Wydziatu Uniewaznien, utrzymujgc waznosé ZTUE
w odniesieniu do wedek i niebedacych
02/10/2012, przedmiotem sporu zyfek wedkarskich z klasy 28.
Izba zgodzita sie z Wydziatem Uniewaznien, ze
R 1857/2011-4
dowody przedstawione na potwierdzenie uzywania
AQUOS zakwestionowanego ZTUE wskazaly, ze byt
rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do ,wedek” i
ze towary te sg na tyle rézne od szerokiej kategorii
artykutow wedkarskich i sprzetu wedkarskiego, by
tworzyly spéjne podkategorie. Wnoszacy odwotanie

nie podwazyt tego twierdzenia.

223 Rozwazany okres

Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE, gdy w nieprzerwanym okresie pieciu lat dany
ZTUE nie byt rzeczywiscie uzywany nalezy stwierdzi¢ wygasniecie tego ZTUE. Zadna
osoba nie moze jednak wystepowaé z roszczeniem w. celu stwierdzenia wygasniecia
praw wtasciciela do ZTUE, w przypadku gdy w okresie miedzy uptywem piecioletniego
okresu i ztozeniem wniosku rozpoczeto lub wznowiono rzeczywiste uzywanie tego
znaku towarowego. Nastepnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 RZTUE, w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia terminem stwierdzenia
wygasniecia jest data ztozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia.

Z tych przepiséw wynika, ze wiasciciel musi przedstawi¢ dowodd rzeczywistego
uzywania zakwestionowanego ZTUE w ciggu pieciu lat poprzedzajacych date
ztozenia wniosku ' o stwierdzenie wygasniecia (17/12/2020, (C-607/19,
HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Na przyktad jezeli ZTUE zostat zarejestrowany w dniu 1 stycznia 2011 r., wygasniecie
mozna stwierdzi¢ w dniu 2 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o stwierdzenie
wygasniecia zostat ztozony 15.09.2016, wtasciciel ZTUE jest zobowigzany udowodni¢
rzeczywiste uzywanie znaku w okresie od 15.09.2011. do 14.09.2016.

Nawet jezeli ZTUE nie byt rzeczywiScie uzywany w nieprzerwanym okresie pieciu lat
po jego rejestracji, nie mozna stwierdzi¢ jego wygasniecia, jezeli rozpoczeto lub
wznowiono rzeczywiste uzywanie tego znaku towarowego przed ztozeniem wniosku o
stwierdzenie wygasniecia. Jesli okres ten wynosi jednak nie wiecej niz trzy miesigce i
mozna stwierdzi¢, ze witasciciel rozpoczat lub wznowit rzeczywiste uzywanie znaku ze
wzgledu na zagrozenie stwierdzenia wygasniecia, nie nalezy bra¢ pod uwage
dowodow tego uzywania, lecz stwierdzi¢ wygasniecie takiego ZTUE. Ciezar dowodu
spoczywa na wnioskujgcym o stwierdzenie wygasniecia, ktory jest zobowigzany
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udowodni¢, ze powiadomit wiasciciela ZTUE o zamiarze zlozenia wniosku o
stwierdzenie wygasniecia.

W zadnym wypadku nie nalezy braé pod uwage dowodow rzeczywistego uzywania
poprzedzajgcego nieprzerwany okres nieuzywania wynoszgcy pie¢ lat, bez wzgledu
na trwatosc¢ takiego uzywania.

Jezeli wniosek o wyznaczenie wczesniejszego terminu stwierdzenia wygasniecia
zostaje ztozony zgodnie z art. 62 ust. 1 RZTUE, moze on zosta¢ pozytywnie
rozpatrzony — pod warunkiem, ze wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia udowodni istnienie uzasadnionego interesu (zob. pkt 1.3.1 powyzej) —
tylko wtedy, gdy nie przedstawiono dowodu rzeczywistego uzywania
zakwestionowanego znaku zaréwno w ciggu pieciu lat poprzedzajgcych date ztozenia
wniosku o stwierdzenie wygasniecia, jak i w ciggu pieciu lat poprzedzajgcych
wczesniejszy termin stwierdzenia wygasniecia, o wyznaczenie ktérego wnioskowano.
Wynika to z tresci zdania drugiego art. 62 ust. 1 RZTUE, ktére stanowi, ze
wczesniejszy termin stwierdzenia wygasniecia moze zosta¢ wyznaczony, jezeli w tym
terminie ,wystgpita” podstawa stwierdzenia wygasniecia. Jednakze nawet jesli wniosek
o ustalenie wczesniejszej daty stwierdzenia wygasniecia zostat ztozony, w gtéwnym
interesie wtasciciela ZTUE jest przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
zakwestionowanego znaku w okresie pieciu lat bezposrednio poprzedzajgcym date
ztozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia.. Jezeli rzeczywiste uzywanie
zakwestionowanego ZTUE w tym okresie zostanie wykazane, nie ma mozliwosci
stwierdzenia  wygasniecia tego znaku. < Dowodd rzeczywistego uzywania
zakwestionowanego znaku w okresie < pieciu lat poprzedzajgcym ustalenie
wczesniejszego terminu stwierdzenia wygasniecia, o ktérego ustalenie wnioskowano,
moze mie¢ znaczenie tylko, jesli nie istnieje zaden dowdd rzeczywistego uzywania
zakwestionowanego znaku w okresie pieciu lat bezposrednio poprzedzajgcym date
ztozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia.

Jezeli ztozenie wniosku o stwierdzenie wygasniecia bylo poprzedzone sprawg z
powodztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia zgodnie z art. 128 RZTUE miedzy
tymi samymi stronami i ,odroczone” przez sad zgodnie z art. 128 ust. 7 RZTUE, okres,
za ktéry nalezy udowodni¢: rzeczywiste uzywanie, to pie¢ lat poprzedzajgce date
whniesienia sprawy z powoédztwa wzajemnego (17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A
CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

224 Usprawiedliwione powody nieuzywania

Dalsze informacje mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 7: Dowdd
uzywania, a w szczegolnosci pkt 9.
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2.3 ZTUE stajacy sie nazwa powszechnie uzywang (terminem
rodzajowym) — art. 58 ust. 1 lit. b) RZTUE

ZTUE wygasa, jezeli w wyniku dziatania lub braku dziatania wtasciciela stat sie nazwg
powszechnie uzywang w obrocie dla produktéw lub ustug, w odniesieniu do ktdrych
zostat zarejestrowany.

2.3.1 Ciezar dowodu

Na zgtaszajgcym o stwierdzenie wygasniecia spoczywa ciezar wykazania, ze termin
stat sie nazwg powszechnie uzywang w obrocie w wyniku:

® dziatania; lub
® braku dziatania

ze strony wiasciciela.

Urzad analizuje fakty zgodnie z art. 95 ust. 1 RZTUE w: zakresie okolicznosci
faktycznych przedstawionych przez wnioskujgcego o stwierdzenie wygasniecia
(13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Czynigc to, moze wzig¢ pod
uwage oczywiste i dobrze znane fakty. Nie moze jednak wykracza¢ poza argumenty
prawne przedstawione przez wnioskujgcego o stwierdzenie wygasniecia. Jezeli
wniosek o stwierdzenie wygasniecia opiera sie wytgcznie na art. 58 ust. 1 lit. b)
RZTUE, nie mozna stwierdzi¢ wygasniecia znaku towarowego ze wzgledu na np. jego
sprzecznos¢ z porzgdkiem publicznym i moralnoscia.

23.2 Rozwazany okres

Whnioskujgcy o stwierdzenie wygasniecia musi udowodnic, ze znak towarowy stat sie
nazwg powszechnie uzywang w obrocie dla danego produktu lub ustugi po dacie
rejestracji ZTUE, mimo ze mozna uwzgledni¢ fakty lub okolicznosci, jakie miaty miejsce
w okresie miedzy wnioskiem a rejestracja. Fakt, Ze oznaczenie bylo w dacie zgtoszenia
nazwg powszechnie uzywang w obrocie dla towaréw lub ustug, w odniesieniu do
ktérych wnioskowano o rejestracje, ma znaczenie tylko w kontekscie postepowania w
sprawie uniewaznienia.

233 Wiasciwy krgg odbiorcow

ZTUE moze wygasnaé¢ zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. b) RZTUE, jezeli stat sie
powszechnie uzywang nazwg produktu lub ustugi nie tylko wsréd niektérych, ale
rowniez wsréd zdecydowanej wiekszosci wilasciwego kregu odbiorcow, w tym
podmiotéw zaangazowanych w handel danym produktem lub ustugg (29/04/2004,
C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). To, czy znak towarowy stat sie
nazwg powszechnie uzywang w obrocie handlowym dla produktu lub ustugi, w
odniesieniu do ktorych jest zarejestrowany, nalezy ocenia¢ nie tylko w Swietle
postrzegania przez konsumentéw lub uzytkownikéw koncowych, ale réwniez w
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zaleznosci od cech danego rynku, w Swietle postrzegania osob z branzy, takich jak
sprzedawcy (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). W pewnych
szczegoblnych okolicznosciach moze wystarczy¢ jednak, aby sprzedawcy gotowego
produktu nie informowali swoich klientdw o tym, ze oznaczenie zostato zarejestrowane
jako znak towarowy, i nie oferowali klientom pomocy w momencie sprzedazy, co
obejmuje wskazanie pochodzenia towaru na sprzedaz (06/03/2014, C-409/12,
Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

234 Nazwa powszechnie uzywana

Oznaczenie uwaza sie za ,nazwe powszechnie uzywang w obrocie”, jezeli ustalong
praktykg w obrocie jest stosowanie danego terminu w celu okreslenia towarow lub
ustug, dla ktérych zostat on zarejestrowany (zob. Wytyczne, cze$¢ B: Rozpatrywanie
zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, rozdziat 5: Zwyczajowo
uzywane oznaczenia lub wskazéwki (art. 7 ust. 1 lit. d) RZTUE)). Nie jest konieczne
wykazanie, ze termin bezposrednio opisuje ceche bgdz wtasciwos¢ towardw lub ustug,
lecz jedynie, iz jest on rzeczywiscie uzywany w obrocie w odniesieniu do tych towaréw
lub ustug. Prawdopodobienstwo degeneracji odrézniajgcej sity znaku towarowego jest
zawsze wyzsze, gdy oznaczenie jest w pewien sposob sugestywne lub trafne,
zwtaszcza jezeli niesie ono pozytywne konotacje, ktére sktaniajg innych do
wykorzystania jego przydatnosci do okreslenia nie tylko produktu badz ustugi danego
producenta, ale danego rodzaju produktu lub ustugi (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation,
§ 22, 32 et seq.).

Fakt, ze znak towarowy jest uzywany jako nazwa zwyczajowa odnoszgca sie do
okreslonego produktu lub ustugi, Swiadczy o tym, ze utracit on zdolno$¢ odrozniania
danych towaréw lub ustug od towaréow i ustug innych przedsiebiorstw. Jedng z
przestanek, ze znak towarowy stat sie nazwg rodzajowa, jest to, iz jest on powszechnie
uzywany w jezyku mowionym w odniesieniu do okreslonego rodzaju lub wiasciwosci
towaréw bgdz ustug. Jednak nie jest to samo w sobie argumentem decydujgcym:
nalezy ustali¢, czy znak towarowy zachowat zdolnos¢ do odrézniania danych towaréw
lub ustug od towardéw lub ustug innych podmiotéw.

Brak jakiegokolwiek alternatywnego terminu badz istnienie tylko jednego diugiego i
skomplikowanego terminu moze réwniez stanowi¢ przestanke, ze oznaczenie stato sie
nazwg powszechnie uzywang w obrocie w odniesieniu do danego produktu lub ustugi.

235 Zarzuty podnoszone przez wtasciciela

W przypadku gdy witasciciel ZTUE podjgt wszystkie dziatania, ktorych mozna
racjonalnie oczekiwa¢ w danym przypadku (np. zorganizowat kampanie telewizyjng lub
zamiescit reklamy w gazetach i odpowiednich czasopismach), nie mozna stwierdzi¢
wygasniecia ZTUE. Wiasciciel musi nastepnie sprawdzi¢, czy jego znak towarowy
pojawia sie w stownikach jako termin rodzajowy; w takim wypadku wtasciciel powinien
zazadac, aby w przysztych wydaniach znakowi towarowemu towarzyszyto wskazanie,
ze jest to zarejestrowany znak towarowy (art. 12 RZTUE).
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24 ZTUE wprowadzajacy w btad — art. 58 ust. 1 lit. c) RZTUE

W przypadku gdy w wyniku uzywania przez wiasciciela znaku towarowego lub za jego
zgodg znak towarowy moze wprowadzi¢ w btgd opinie publiczng, w szczegdlnosci w
zakresie charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug, dla
ktérych jest on zarejestrowany, mozna stwierdzi¢ wygasniecie ZTUE. W tym kontekscie
jako$¢ odnosi sie do wtasciwosci lub atrybutu, nie za$ poziomu bagdz standardu
doskonatosci.

2.4.1 Ciezar dowodu

Urzad analizuje fakty zgodnie z art. 95 ust. 1 RZTUE w zakresie okolicznosci
faktycznych przedstawionych przez wnioskujgcego o stwierdzenie wygasniecia
(13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Czynigc to, moze wzig¢ pod
uwage oczywiste i dobrze znane fakty. Nie moze jednak wykracza¢ poza argumenty
prawne przedstawione przez wnioskujgcego o stwierdzenie wygasniecia.

Ciezar dowiedzenia, ze znak wprowadza w btad, spoczywa na wnioskujgcym o
stwierdzenie wygasniecia, ktory musi ponadto wykazac, ze wprowadzenie w btad jest
wynikiem uzywania znaku przez wtasciciela. Jezeli jest ono wynikiem uzywania przez
osobe trzecig, na wnioskujgcym o stwierdzenie wygasniecia spoczywa ciezar
dowiedzenia, ze wtasciciel wyrazit zgode na takie uzywanie, chyba ze ta osoba trzecia
jest licencjobiorcg wiasciciela.

242 Rozwazany okres

Whioskujgcy o stwierdzenie wygasniecia musi udowodni¢, ze znak towarowy zaczaf,
po dacie jego rejestracji, stanowi¢ ryzyko wprowadzenia w btad opinii publicznej, w
szczegolnosci w zakresie charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego danych
towarow lub wustug. Jezeli oznaczenie byto juz mylgce lub stanowito ryzyko
wprowadzenia w btad opinii publicznej w dniu zgtoszenia, ma to znaczenie w
konteks$cie postepowania w sprawie uniewaznienia.

24.3 Stosowane standardy

Wytyczne zawierajg szczegotowe kryteria stosowane do oceny, czy zgtoszenie ZTUE
jest zgodne z art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE (zob. Wytyczne, cze$¢ B: Rozpatrywanie
zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestraciji, rozdziat 8: Znaki
towarowe wprowadzajgce w btgd (art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE). Kryteria te sg
porownywalne z tymi stosowanymi w postepowaniu w sprawie stwierdzenia
wygasniecia na podstawie art. 58 ust. 1 lit. ¢) RZTUE.
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244 Przyktady

Znak towarowy ziozony z oznaczenia geograficznego lub zawierajgcy oznaczenie
geograficzne bedzie z reguty postrzegany przez wiasciwy krgg odbiorcéw jako
odniesienie do miejsca, z ktérego pochodzg towary. Jedynym wyjatkiem od tej reguty
jest przypadek, gdy zwigzek miedzy nazwg geograficzng a produktami jest w oczywisty
sposob tak fantazyjny (na przyktad dlatego, ze dane miejsce nie jest znane i jest mato
prawdopodobne, aby stato sie znane odbiorcom jako miejsce pochodzenia
przedmiotowych towaréw), ze w umystach konsumentéw nie powstanie takie
skojarzenie.

W tym kontekscie stwierdzono wygasniecie znaku towarowego MOVENPICK OF
SWITZERLAND, gdyz przedmiotowe towary produkowano (zgodnie ze stanem
faktycznym) wytgcznie w Niemczech, a nie w Szwaijcarii (12/02/2009, R 697/2008-1,
MOVENPICK OF SWITZERLAND).

Réwniez w przypadku gdy w odniesieniu do ,sera koziego” zostaje zarejestrowany
znak towarowy zawierajgcy elementy stowne ,kozi” oraz ,ser’, a takze element
graficzny wyraznie przedstawiajgcy koze, po czym zostaje wykazane jego uzywanie w
odniesieniu do sera z mleka innego niz kozie, stwierdza sie wygasniecie ZTUE.

W przypadku gdy w odniesieniu do ,odziezy” zostaje zarejestrowany znak towarowy
zawierajgcy elementy stowne ,czysta, nowa wetna’, a wykazane zostaje jego uzywanie
w odniesieniu do odziezy wytwarzanej z widkien sztucznych, stwierdza sie wygasniecie
ZTUE.

2.5

W przypadku gdy w odniesieniu do ,obuwia” zostaje zarejestrowany znak towarowy
zawierajacy stowa ,prawdziwa skéra” badz odpowiedni piktogram, a wykazane zostaje
jego uzywanie w odniesieniu_do obuwia niewykonanego ze skory, stwierdza sie
wygashiecie ZTUE.

2.5 Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygasniecia znakoéw
wspolnych Unii Europejskiej (art. 81 RZTUE)

Zgodnie z art. 81 RZTUE, oprdcz podstaw wygasniecia okreslonych w art. 58 RZTUE,
prawa wtasciciela znaku wspolnego Unii Europejskiej wygasajg w nastepstwie wniosku
ztozonego w Urzedzie lub na podstawie powddztwa wzajemnego w ramach
postepowania w sprawie naruszenia, jesli:

1. wtasdciciel nie podejmuje stosownych srodkéw w celu zapobiezenia uzywaniu znaku
W sposob niezgodny z warunkami uzywania, jezeli takie obowigzujg, ustanowionymi
w regulaminie uzywania, ktérego zmiana, w odpowiednim przypadku, odnotowana
jest w rejestrze;
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2. wiasciciel znaku wspolnego Unii Europejskiej uzywa go w sposob, ktéry stanowi
ryzyko wprowadzenia w bitgd opinii publicznej co do charakteru lub znaczenia
znaku, zwlaszcza jesli prawdopodobne jest uznanie go za inny niz znak wspélny
okreslony w art. 76 RZTUE;

3. zmieniony regulamin uzywania znaku nie spetnia wymogow art. 75 RZTUE lub
objety jest jedng z podstaw odmowy okreslong w art. 76 RZTUE, ale zmiana jest
odnotowana w rejestrze niezgodnie z przepisami art. 79 ust. 2 RZTUE, chyba ze
wiasciciel znaku spetnia, w wyniku dalszych zmian regulaminu uzywania, wymogi
tych przepisow.

2.6 Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygasniecia unijnych
znakoéw certyfikujacych (art. 91 RZTUE)

Zgodnie z art. 91 RZTUE, oprécz podstaw stwierdzenia wygasniecia okreslonych w
art. 58 RZTUE, prawa wtasciciela unijnego znaku certyfikujgcego wygasajg w
nastepstwie wniosku ztozonego w Urzedzie lub na podstawie powodztwa wzajemnego
w ramach postepowania w sprawie naruszenia, jesli spelniony zostanie dowolny z
nastepujacych warunkéw:

1. wiasciciel prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg obejmujgcg dostarczanie towaréw lub
ustug tego samego rodzaju, co towary i ustugi certyfikowane, z naruszeniem art. 83
ust. 2 RZTUE;

2. wiasciciel nie podejmuje stosownych Srodkoéw w celu uniemozliwienia uzywania
znaku w sposob niezgodny z warunkami uzywania ustanowionymi w regulaminie
uzywania, ktérego zmiany, w odpowiednim przypadku, odnotowano w rejestrze;

3. sposob, w jaki znak jest uzywany przez wtasciciela, powoduje ryzyko wprowadzenia
opinii publicznej w btgd w sposdb okreslony w art. 85 ust. 2 RZTUE;

4. zmiana regulaminu uzywania znaku odnotowana jest w rejestrze niezgodnie z
przepisami art. 88 ust. 2 RZTUE, chyba ze wtasciciel znaku spetnia, w wyniku
dalszych zmian regulaminu uzywania, wymogi tego artykutu.

3 Bezwzgledne podstawy uniewaznienia

3.1 ZTUE zarejestrowany z naruszeniem art. 7 RZTUE - art. 59
ust. 1 lit. a) RZTUE

ZTUE moze zosta¢ uznany za niewazny, jezeli w chwili jego wniesienia mogty zosta¢
zgtoszone zastrzezenia z powodu jednej z przyczyn wymienionych w art. 7 RZTUE.
3.1.1 Ciezar dowodu

Celem postepowania w sprawie uniewaznienia jest miedzy innymi umozliwienie
Urzedowi dokonania przeglagdu waznosci rejestracji znaku towarowego i przyjecie, w
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razie potrzeby, stanowiska, ktére powinien on przyja¢ z wtasnej inicjatywy w procesie
rejestracji zgodnie z art. 42 ust. 1 RZTUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter
International, EU:T:2013:284, § 20).

Artykut 95 ust. 1 RZTUE, zdanie drugie, wyraznie stwierdza, ze w postepowaniu w
sprawie uniewaznienia na podstawie art. 59 RZTUE Urzad ogranicza si¢ do zbadania
podstaw i argumentéw przedstawionych przez strony. ZTUE korzysta z
domniemania waznosci i to do wnioskujagcego o uniewaznienie nalezy wykazanie
przed Urzedem konkretnych faktéw, ktére podwazaja waznosé znaku
towarowego (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

W zwigzku z tym Urzad bada stan faktyczny zgodnie z art. 95 ust. 1 RZTUE, zdanie
drugie, w zakresie okolicznosci faktycznych przedstawionych przez wnioskujgcego
0 uniewaznienie (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Czynigc to,
moze wzig¢ pod uwage oczywiste i dobrze znane fakty. Nie moze jednak wykraczaé
poza podstawy i argumenty przedtozone przez wnioskujacego o uniewaznienie.

Jeden z argumentéw, ktore wiasciciel ZTUE moze zgtosi¢ przeciwko zastrzezeniu
wnioskujgcego o uniewaznienie, jest dowodem na to, ze ZTUE uzyskat charakter
odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania. Zob. pkt 3.2 ponizej.

3.1.2 Rozwazane okresy

Sad orzekt, ze kwestie, czy znak towarowy powinien zosta¢ zarejestrowany, czy tez
powinien zosta¢ uznany za niewazny, nalezy oceni¢ na podstawie sytuacji w dniu jego
zgtoszenia, a nie rejestracji (03/06/2009, T-189/07, Flugbdrse, EU:T:2009:172;
potwierdzono 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbdrse, EU:C:2010:225).

Ogodlnie rzecz bioragc, wszelkie zmiany lub wydarzenia po dacie wniosku lub dacie
pierwszehstwa nie sg brane pod uwage. Na przyktad fakt, ze po dacie zgtoszenia
oznaczenie stato sie powszechnym okresleniem uzywanym w obrocie dla towaréw lub
ustug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o rejestracje, jest co do zasady bez
znaczenia dla celéw postepowania w sprawie uniewaznienia (ma on znaczenie jedynie
w kontekscie postepowania w sprawie wygasniecia). Takie fakty po dacie ztozenia
wniosku mogg by¢€ jednak brane pod uwage, o ile pozwalajg na wyciggniecie wnioskéw
dotyczgcych sytuacji w dniu dokonania zgtoszenia EUTM. Moze tak by¢ na przyktad w
przypadku fragmentéw ze stownika, ktére zostaty dodane po dacie ztozenia wniosku. O
ile szybki rozwoj uzycia jezykowego lub warunkéw zycia (w znaczeniu trendoéw
spotecznych lub technicznych) nie nastgpit po dacie zgtoszenia, stowa bedg zazwyczaj
umieszczane w stownikach tylko wtedy, gdy ich rzeczywiste uzycie i znaczenie utrwality
sie przez znaczny przedziat czasu (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL,
EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Stosowane standardy
Wytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy

rejestracji, zawierajg szczegotowe kryteria, ktére majg by¢ stosowane przy ocenie, czy
zgtoszenie ZTUE jest zgodne z art. 7 RZTUE. Kryteria te sg identyczne jak te
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stosowane w postepowaniu w sprawie uniewaznienia na podstawie art. 59 ust. 1 lit. a)
RZTUE.

3.2 Obrona przed stwierdzeniem braku charakteru
odrézniajacego

Znak towarowy, ktory jest niezgodny z art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE w zwigzku z art. 7
ust. 1 lit. b), ¢) lub d) RZTUE nie zostanie uniewazniony, jezeli uzyska charakter
odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania (art. 59 ust. 2 RZTUE). Przepis art. 59 ust. 2
RZTUE rzadzi sie tg samg logikg, co art. 7 ust. 3 RZTUE i jego wykfadni nalezy
dokonywac¢ w ten sam sposob i w Swietle tych samych istotnych kryteriéw (28/06/2019,
T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

W kontekSécie postepowania w sprawie uniewaznienia, charakter odrozniajgcy
uzyskany w nastepstwie uzywania jest wyjatkiem od podstawy uniewaznienia z art. 59
ust. 1 lit. a) RZTUE w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i d) RZTUE. Poniewaz stanowi to
wyjatek, ciezar dowodu spoczywa na tej stronie, ktéra chce sie na niego powotywac, a
mianowicie na wtascicielu zakwestionowanego znaku. Wiasciciel zakwestionowanego
znaku jest w stanie najlepiej przedstawi¢ dowody na poparcie twierdzenia, ze jego
znak towarowy uzyskat charakter odrozniajgcy w nastepstwie uzywania (np. w
odniesieniu do intensywnosci, zasiegu geograficznego, czasu uzytkowania, inwestyciji
promocyjnych). Dlatego tez jezeli wtasciciel zakwestionowanego znaku powotuje sie na
charakter odrozniajgcy uzyskany w nastepstwie uzywania, ale nie przedstawia na to
dowoddw, znak musi zosta¢ uniewazniony (19/06/2014, sprawy potgczone C-217/13 &
C-218/13, Oberbank et. al., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Wiadciciel ZTUE moze takze powotaé sie dodatkowo na obrone uzyskanego
charakteru odrozniajgcego i wyraznie zwroci€ sie do Wydziatu Uniewaznien o wydanie
w pierwszej kolejnosci decyzji co do podstawy przywotanego uniewaznienia (art. 59
ust. 1 lit. a) RZTUE w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) RZTUE).

Wydziat Uniewaznieh zazwyczaj przychyli sie do tych wnioskéw (o ile okolicznosci nie
wskazujg inaczej, np. jezeli zakwestionowany znak powinien zosta¢ uniewazniony na
innej podstawie) i wyda decyzje — od ktérej przystuguje odwotanie co do podstawy
przywotanego uniewaznienia (na co zezwala art. 66 ust. 2 RZTUE). Jezeli doprowadzi
to do ustalenia, ze art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) lub d)
RZTUE ma zastosowanie, i gdy decyzja stanie sie ostateczna, sporny etap
postepowania zostanie wznowiony w celu zapewnienia wtascicielowi ZTUE mozliwosci
przediozenia dowodow na poparcie jego twierdzenia o uzyskanym charakterze
odrdzniajgcym.

Wytyczne, cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji, rozdziat 14: Charakter odrézniajgcy uzyskany w nastepstwie uzywania
(art. 7 ust. 3 RZTUE) zawierajg szczegotowe kryteria, ktére majg by¢ stosowane przy
ocenie, czy ZTUE otrzymat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania.
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Wiasciciel musi udowodni¢, ze znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy
najpozniej do dnia ztozenia wniosku o uniewaznienie (05/03/2003, T-237/01, BSS,
EU:T:2003:54, § 53).

Istotne zatem sg wszystkie dowody na uzyskany charakter odrézniajgcy (i) do daty
zgtoszenia ZTUE (lub daty pierwszenstwa, w stosownych przypadkach), (ii) od daty
zgtoszenia ZTUE (lub daty pierwszenstwa, w stosownych przypadkach) do daty
rejestracji oraz (iii) od daty rejestracji do daty ztozenia wniosku o uniewaznienie.

3.3 Zta wiara — art. 59 ust. 1 lit. b) RZTUE

W RZTUE ztg wiare uznaje sie za bezwzgledng podstawe uniewaznienia ZTUE, na
ktérg mozna sie powotac przed Urzedem albo przy wnoszeniu roszczenia wzajemnego
w ramach postepowania w sprawie naruszenia. Dlatego zta wiara nie jest istotna przy
badaniu ani postepowaniu sprzeciwowym (w przypadku postepowania sprzeciwowego
zob. 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Wiasciwy moment

Wiasciwym momentem na ustalenie, czy wtasciciel ZTUE dziatat w ztej wierze, jest
moment zlozenia wniosku o rejestracje. Nalezy jednak odnotowac, co nastepuje:

® Do celow interpretacji zamiaru wiasciciela w czasie dokonywania zgtoszenia ZTUE
mozliwe jest uwzglednienie stanu faktycznego i dowodow sprzed zgtoszenia. Fakty
te mogg obejmowac miedzy innymi istnienie uprzedniej rejestracji znaku w panstwie
cztonkowskim, w Urzedzie lub w innej jurysdykcji, okolicznosci stworzenia znaku i
uzywanie znaku od czasu jego stworzenia (zob. pkt 3.3.2.1, akapit trzeci ponizej).

® W niektérych przypadkach w/ celu interpretacji zamiaru witasciciela w momencie
dokonywania zgtoszenia ZTUE mozliwe jest uwzglednienie stanu faktycznego i
dowoddéw datowanych po zgtoszeniu, w szczegdlnosci pozwalajgcych ustali¢, czy
wiasciciel uzywat znaku od czasu rejestracji (zob. pkt 3.3.2.1, akapit trzeci ponizej).

3.3.2 Pojecie ztej wiary

Pojecie ztej wiary, o ktorym mowa w art. 59 ust. 1 lit. b) RZTUE, jest autonomicznym
pojeciem prawa Unii Europejskiej (UE), ktéremu trzeba nadac jednolitg wyktadnie w UE
(wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy,
EU:C:2013:435). Niemniej nie zostato zdefiniowane, wyznaczone ani w zaden sposéb
opisane w przepisach.

Rzecznik generalna Eleanor Sharpston zaproponowata zdefiniowanie pojecia jako
,dziatanie odbiegajgce od przyjetych zasad etycznego zachowania czy uczciwych
praktyk handlowych i zawodowych” (opinia rzecznik generalnej Eleanor Sharpston z
11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

Artykut 59 ust. 1 lit. b) RZTUE spetnia cel ogdlnego interesu, jakim jest zapobieganie
rejestracji znakéw towarowych, ktére stanowig naduzycie lub sg sprzeczne z
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uczciwymi praktykami handlowymi i biznesowymi. Rejestracje takie sg sprzeczne z
zasadg, zgodnie z ktorg prawo UE nie moze zosta¢ rozszerzone na stanowigce
naduzycie praktyki ze strony przedsiebiorcy, ktére uniemozliwiajg osiggniecie celu
przedmiotowych przepisow (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR /
ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Podstawa dziatania w ztej wierze ma zastosowanie, jezeli z wiasciwych i spojnych
przestanek wynika, ze wiasciciel ZTUE zilozyt wniosek o rejestracje nie w celu
uczciwego konkurowania, lecz z zamiarem zaszkodzenia interesom 0s6b trzecich, w
sposob niezgodny z uczciwymi praktykami lub z zamiarem uzyskania, nawet nie
kierujac go do konkretnej osoby trzeciej, wylgcznego prawa do celdw innych niz
nalezgce do funkcji znaku towarowego, w szczegolnosci istotnej funkcji wskazania
pochodzenia (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

W celu ustalenia, czy wtasciciel dziatat w ztej wierze w momencie sktadania wniosku o
rejestracje, nalezy dokona¢ ogélnej oceny, w ktorej nalezy wzig¢é pod uwage
wszystkie kryteria istotne dla danej sprawy (orzeczenie w trybie prejudycjalnym z
27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), w szczegodlnosci caty
wykaz towardw i ustug, dla ktérego zgtoszono znak towarowy, mimo ze dla niektérych z
nich ostatecznie nie zostat on zarejestrowany. Ponizej - przedstawiono
niewyczerpujacy wykaz tych czynnikow.

3.3.2.1 Czynniki moggce wskazywac na istnienie ztej wiary

Orzecznictwo pokazuje, ze szczegdlnie istotne sg trzy kryteria.

1. Identycznos¢ Ilub podobienstwo oznaczen: fakt, ze ZTUE rzekomo
zarejestrowany w ztej wierze jest identyczny lub podobny do oznaczenia, na ktére
powotuje sie wnioskujacy o uniewaznienie, moze by¢ znaczgcym elementem przy
wykazywaniu ztej wiary. Chociaz w wielu przypadkach, w ktérych stwierdzono ztg
wiare, istnieje identycznos¢ z wczesniejszym oznaczeniem lub podobiehAstwo z nim,
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nie jest warunkiem wstepnym ztej wiary
(12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Wreszcie
identycznos¢ lub podobienstwo oznaczen nie wystarczajg same w sobie do
wykazania ztej wiary (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).

2. Znajomos¢ uzywania identycznego lub podobnego oznaczenia: fakt, ze
wiasciciel ZTUE wiedziat lub powinien byt wiedzie¢ o fakcie uzywania identycznego
lub podobnego oznaczenia przez osobe trzecig w odniesieniu do identycznych lub
podobnych produktow lub ustug, moze by¢ takze znaczgcy.

Wiadomo na przyktad, w jakiej relacji biznesowej pozostawaty strony i, co za tym
idzie, ze nie mogty ,nie wiedzie¢, a wrecz [wiedzialy], ze wnioskujgcy o
uniewaznienie od dawna uzywa oznaczenia” (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 25), kiedy renoma oznaczenia jako ,historycznego” znaku
towarowego jest faktem notoryjnym (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240,
§ 50) lub kiedy identycznosé lub quasi-identycznos¢ pomiedzy wczesniejszymi
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oznaczeniami a zakwestionowanym znakiem towarowym ,w sposéb oczywisty nie
moze by¢ dzietem przypadku” (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Wiedze mozna zakladaé (,nie mogly nie wiedzie¢’) m.in. na podstawie wiedzy
0golnej z danego sektora gospodarki lub okresu uzywania. Im dtuzej uzywane jest
oznaczenie, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze wtadciciel ZTUE o tym wiedziat
(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). W zaleznosci od
okolicznosci sprawy, zatozenie to moze =zostaé zastosowane, nawet jezeli
oznaczenie zostato zarejestrowane w panstwie niebedacym czionkiem UE
(28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Wiedza o identycznym lub podobnym oznaczeniu dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug jest niewystarczajgca sama w sobie, aby potwierdzi¢ dziatanie
w ztej wierze (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49).
Zawsze zalezy to od okolicznosci sprawy (zob. np. 14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, § 27).

Podobnie fakt, ze zgtaszajgcy wie (lub powinien wiedzie¢), ze gdy w momencie
zgtaszania osoba trzecia uzywa za granica znaku, ktéry moze by¢ pomylony ze
znakiem, o ktérego rejestracje wnioskuje, sam w sobie nie jest wystarczajgcy, aby
stwierdzi¢, ze zgtaszajacy dziata w ztej wierze (orzeczenie w trybie prejudycjalnym z
27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Znajomos¢ lub domniemanie znajomos$ci istniejgcego <oznaczenia nie jest

niezbednym warunkiem, gdy wiasciciel ZTUE niewtasciwie uzywa systemu z

zamiarem uniemozliwienia pojawienia sie na rynku jakiegokolwiek podobnego

oznaczenia (zob. np. sztuczne wydtuzanie okresu karencji dotyczgcego nieuzywania
znaku w pkt 3 lit. e) ponizej).

3. Nieuczciwy zamiar ze strony witasciciela ZTUE: jest to subiektywny czynnik, ktory
musi by¢é okreslony w odniesieniu do obiektywnych okolicznosci (11/06/2009,
C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Tu réwniez istotnych moze byé
kilka czynnikéw. Mozliwe sg przyktadowo nastepujgce scenariusze.

a. Zta wiara istnieje wtedy, gdy zgtoszenia znakoéw towarowych nie sg zgodne z ich
pierwotnym celem i skiadane sg spekulatywnie lub wylgcznie z zamiarem
uzyskania - rekompensaty finansowej (07/07/2016, T-82/14, LUCEO,
EU:T:2016:396, § 145).

b. Zta wiara ma  miejsce wowczas, gdy mozna wywnioskowaé, ze celem
zgtaszajgcego ZTUE jest niewlasciwa dziatalno$¢ rynkowa (ang. free riding)
dotyczgca- renomy wnioskujgcego o uniewaznienie (14/05/2019, T-795/17,
NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) lub jego zarejestrowanych znakéw oraz
czerpanie korzysci z owej renomy (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240,
§ 56), nawet w przypadku wygasniecia danych znakow (21/12/2015,
R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

c. Brak zamiaru uzywania znaku towarowego w odniesieniu do niektorych lub
wszystkich zgtoszonych towarow i ustug stanowi ztg wiare w odniesieniu do tego
znaku, jezeli zgtaszajgcy ZTUE dziatat z zamiarem naruszenia intereséw osob
trzecich w sposdb sprzeczny z uczciwymi praktykami lub — nawet bez
ukierunkowania na konkretng osobe trzecig — w celu uzyskania wylgcznego
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prawa do celéw innych niz te, ktére wchodzg w zakres funkcji znaku towarowego.
Jezeli brak zamiaru uzywania znaku towarowego zgodnie z jego podstawowymi
funkcjami dotyczy jedynie niektérych towaréw lub ustug wymienionych we
whniosku o rejestracje, zgtoszenie to stanowi ztg wiare jedynie w zakresie, w jakim
odnosi sie do tych towaréw Ilub wustug (29/01/2020, C-371/18, SKY,
EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 44; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Jezeli jednak
zgtoszenie ZTUE jest w pewnym stopniu logicznie uzasadnione wzgledami
handlowymi i mozna przyja¢, ze wiasciciel ZTUE zamierzat uzywac tego
oznaczenia jako znaku towarowego w odniesieniu do towardw, o ktérych ochrone
sie ubiegat, moze to oznacza¢ brak nieuczciwego zamiaru. Na przyktad mogtoby
to mie¢ miejsce wéwczas, gdyby wiasciciel ZTUE miat motywacje komercyjng do
szerszej ochrony znaku, na przyktad zwiekszenie liczby panstw czionkowskich, w
ktérych wiasciciel generuje obroty z towardéw sprzedawanych pod tym znakiem
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

d. Istnienie bezposredniego lub posredniego zwigzku pomiedzy stronami przed
dokonaniem zgtoszenia ZTUE, przyktadowo zwigzku przedumownego,
umownego i poumownego (szczatkowego), takze moze wskazywac na ztg wiare
ze strony wiasciciela ZTUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the
grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 25-32). Dokonanie rejestracji oznaczenia przez wtasciciela we
wiasnym imieniu moze by¢ w takich przypadkach — w zaleznosci od okoliczno$ci
— uznane za naruszenie uczciwych praktyk handlowych i biznesowych.

e. Zta wiara ma miejsce wtedy, gdy wiasciciel ZTUE usituje sztucznie przedtuzy¢
okres karencji dotyczacy nieuzywania znaku, np. poprzez sktadanie
powtarzajgcych sie zgtoszen dotyczgcych wczesniejszego ZTUE w celu
unikniecia utraty prawa do niego w_wyniku jego nieuzywania (13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Przypadek ten nalezy odréznia¢ od
sytuacji, w ktérej zgodnie ze zwyktg praktykg handlowg wtasciciel ZTUE zabiega
o ochrone odmian swojego oznaczenia, na przyktad w przypadku zmiany logo
(13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).

f. Przypadek ztej wiary ma réwniez miejsce wtedy, gdy wiasciciel ZTUE
sukcesywnie tworzy fancuch wnioskow o rejestracje krajowych znakow
towarowych tak, aby zapewni¢ mu charakter blokujgcy na czas przekraczajgcy
szesciomiesieczny okres refleksji przewidziany w art. 34 ust. 1 RZTUE oraz
nawet piecioletni okres karencji przewidziany w art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE
(07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

g. Zadanie rekompensaty finansowej wystosowane przez wiasciciela ZTUE do
wnioskujgcego o uniewaznienie moze prowadzi¢ do orzeczenia o ztej wierze w
przypadku przedstawienia dowodow, ze wiasciciel ZTUE wiedziat o istnieniu
wczesniejszego identycznego lub podobnego oznaczenia i oczekiwat propozycii
rekompensaty finansowej od wnioskujgcego o uniewaznienie (08/05/2014,
T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).
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Oprocz  wyzej wymienionych kryteribw, inne potencjalnie istotne czynniki
wystepujgce w orzecznictwie lub praktyce Urzedu brane pod uwage przy ocenie
wystgpienia dziatania w ziej wierze, obejmujg te wymienione ponizej.

1. Okolicznosci, w ktérych zakwestionowane oznaczenie powstato, jego uzywanie od
momentu powstania, logika handlowa, na ktorej opiera sie wniosek o rejestracje
tego oznaczenia jako ZTUE oraz chronologia wydarzen prowadzgcych do jego
ztozenia (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014,
T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68).

2. Charakter zgtoszonego znaku. Gdy na zgtoszone do rejestracji oznaczenie sktada
sie caty ksztatt i wyglad produktu, istnienie ztej wiary wtasciciela ZTUE w momencie
dokonywania zgftoszenia mogtoby zostaé znacznie tatwiej stwierdzone w
przypadkach, gdy konkurenci majg ograniczong wolnos¢ wyboru ksztattu i wygladu
produktu ze wzgledu na czynniki natury technicznej lub handlowej, skutkujgc tym, ze
wiasciciel ZTUE jest w stanie uniemozliwi¢ konkurentom nie tylko uzywanie
identycznego lub podobnego oznaczenia, ale takze wprowadzanie podobnych
produktow do obrotu (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).

3. Poziom samoistnego lub nabytego charakteru odrdzniajgcego,  jaki posiada
oznaczenie wnioskujgcego o uniewaznienie oraz oznaczenie wtasciciela ZTUE, jak
rowniez poziom jego renomy, nawet jesli ma tylko charakter szczatkowy
(08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).

4. Fakt uniewaznienia w zwigzku ze ztg wiarg znaku krajowego, na ktorym wiasciciel
ZTUE opiera zastrzezenie pierwszenstwa (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT).

Ponadto orzecznictwo lub Urzad wskazuje na szereg czynnikéw, ktore rozpatrywane
osobno nie dajg wystarczajgcych podstaw do.orzeczenia o ztej wierze, ale jeSli
potaczy¢ je z innymi istotnymi czynnikami  (identyfikowanymi w poszczegélnych
przypadkach), wéwczas mogg wskazaé na istnienie ztej wiary.

® Okolicznoéc¢ stwierdzenia wygasniecia wczesniejszego, bardzo podobnego ZTUE w
odniesieniu do towaréw lub ustug z kilku klas nie jest sama w sobie wystarczajgca,
by wyciggac jakiekolwiek wnioski co do zamiaréw wiasciciela ZTUE w momencie
zgtaszania ZTUE w odniesieniu do tych samych towaréw lub ustug (13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).

e Okolicznos¢, ze zgtoszenie zakwestionowanego ZTUE do rejestracji zostato
dokonane trzy miesigce przed uptywem okresu karencji w odniesieniu do
wczesniejszych ZTUE, jest niewystarczajgca, by przeciwstawi¢ jg czynnikom
wskazujgcym, ze zamiarem wiasciciela ZTUE byto zgtoszenie uaktualnionego znaku
towarowego, odnoszgcego sie do zaktualizowanego wykazu ustug (13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).

® Ztozenie wnioskdw o uniewaznienie znakoéw wnioskujgcego o uniewaznienie jest
zasadnym wykorzystaniem wytacznego prawa wtasciciela ZTUE i nie moze samo w
sobie dowodzi¢ Zadnego nieuczciwego zamiaru z jego strony (13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).

e Okolicznos¢, ze wtasciciel ZTUE, po skutecznym zarejestrowaniu przedmiotowego
ZTUE, wzywa pozostate strony do zaprzestania uzywania podobnego oznaczenia w
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swoich stosunkach handlowych, nie jest sama w sobie przejawem ztej wiary. Takie
wezwanie wchodzi w zakres praw zwigzanych z rejestracja ZTUE; zob. art. 9
RZTUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). W sytuacji, kiedy takie
wezwanie ma jednak zwigzek z innymi czynnikami (na przyktad kiedy znak nie jest
uzywany), moze to wskazywaé na zamiar uniemozliwienia innej stronie wejscia na
rynek.

®* W przypadkach, w ktorych wiasciciel ZTUE jest w posiadaniu wiecej niz jednego
znaku towarowego, sama okolicznos¢, ze réznice miedzy przedmiotowym ZTUE a
poprzednim ZTUE zarejestrowanym przez tego samego wiasciciela sg tak
niewielkie, ze umkng przecietnemu konsumentowi, nie moze sama w sobie stanowi¢
0 uznaniu, ze zakwestionowany ZTUE to tylko ponowne zgtoszenie dokonane w ztej
wierze (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Czynniki z niskim prawdopodobienstwem wykazania ztej wiary

Orzecznictwo  wskazuje na kika czynnikbw z  zasadniczo  niskim
prawdopodobienstwem wykazania ztej wiary.

® Rozszerzenie ochrony znaku krajowego poprzez zarejestrowanie go jako ZTUE
miesci sie w ramach zwyklej strategii handlowej spétki (14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 58).

® Liczba towarow lub ustug wyszczegolnionych w zgtoszeniu do rejestracji nie moze
by¢ podstawg do orzeczenia o zlej wierze (07/06/2011, T-507/08, 16PF,
EU:T:2011:253, § 88). Zasadniczo uznaje sie, ze przedsiebiorstwo ma podstawy, by
zwréci¢ sie o rejestracje znaku nie tylko dla kategorii towaréw i ustug, ktére
wprowadza do obrotu w chwili- dokonywania zgtoszenia, ale takze dla innych
kategorii towaréw i ustug, ktére zamierza wprowadzaé¢ do obrotu w przysztosci
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF,
EU:T:2011:253, § 88). Niemniej, jak wyjasniono w pkt 3 lit. ¢) w pkt 3.3.2.1 (Czynniki
moggce wskazywacé na istnienie ztej wiary), rejestracja znaku towarowego przez
zgtaszajgcego bez zamiaru uzywania go dla towardow i ustug objetych tg rejestracjg
moze stanowi¢ ztg wiare, jezeli wniosek o rejestracje nie jest uzasadniony
(29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77).

® QO zlej wierze nie moze swiadczy¢ okolicznos¢, ze wiasciciel kilku znakéw krajowych
decyduje sie na zgtoszenie ZTUE wylgcznie w odniesieniu do jednego z nich, a nie
wszystkich. Decyzja dotyczgca ochrony danego znaku zaréwno na szczeblu
krajowym, jak i unijnym jest wyborem podyktowanym strategia handlowag
wiasciciela. Interweniowanie w tej sprawie nie nalezy do kompetencji Urzedu lub
Sadu (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29).

e Jezeli dane oznaczenie cieszy sie renomg na szczeblu krajowym, a wiasciciel
ubiega sie o ZTUE, zakres tej renomy moze uzasadnia¢ interes wiasciciela
polegajgcy na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej
(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).

® Ziozenie wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia wczesniejszego
znaku towarowego w czasie trwania postepowania sprzeciwowego wszczetego na
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podstawie wczesniejszego znaku towarowego nie stanowi dowodu ziej wiary
(25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Dowaod ztej wiary
W postepowaniu w sprawie uniewaznienia na podstawie art. 59 RZTUE Urzad

ogranicza sie do zbadania podstaw i argumentéw przedstawionych przez strony
(art. 95 ust. 1 RZTUE, drugie zdanie).

Whioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia musi ustali¢ okolicznosci,
ktore umozliwiajg wywnioskowanie, ze ZTUE =zostat zgtoszony w ztej wierze.
Domniemanie dobrej wiary zgtaszajgcego ZTUE istnieje do przeprowadzenia dowodu
przeciwnego (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 34 i cytowane tam orzecznictwo).

Jezeli Urzad stwierdzi, ze obiektywne okolicznosci sprawy mogg prowadzi¢ do
obalenia domniemania dobrej wiary, wéwczas do obowigzkéw wiasciciela ZTUE nalezy
przedstawienie wiarygodnych wyjasnieh dotyczacych celéw i logiki handlowej, ktérym
stuzy wniosek o rejestracje tego znaku towarowego (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN
TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.34 Zwigzek z innymi przepisami RZTUE

Chociaz art. 8 ust. 3 RZTUE jest manifestacjg zasady mowigcej, ze transakcje
handlowe muszg by¢ prowadzone w dobrej wierze, art. 59 ust. 1 lit. b) RZTUE stanowi
jej ogélne wyrazenie (zob. s. 4 i nast. Wytycznych, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 3:
Dokonywanie zgtoszen przez agentéw bez zgody wtasciciela znaku towarowego (art. 8
ust. 3 RZTUE)).

3.35 Zakres uniewaznienia

Zgodnie z art. 59 ust. 3 RZTUE bezwzgledne podstawy uniewaznienia, o ktérych mowa
w art. 59 ust. 1 RZTUE, moga, w zaleznosci od okolicznosci, istnie¢ tylko w odniesieniu
do niektorych towardéw i ustug, dla ktérych zakwestionowany znak towarowy zostat
zarejestrowany.

Whioskujgcy o uniewaznienie moze okresli¢ zakres powddztwa o uniewaznienie. Jezeli
zakwestionuje tylko niektore towary i ustugi objete zakwestionowanym ZTUE, Urzad
ograniczy swojg ocene do tych towardw i ustug.

Zakres uniewaznienia na podstawie stwierdzenia ztej wiary zostanie okreslony na
podstawie dowodow i argumentdéw przedstawionych przez wnioskujgcego o
uniewaznienie i bedzie zalezat od charakteru konkretnego zachowania stanowigcego
ztg wiare.

Na przyktad:

e w przypadku stwierdzenia ztej wiary, poniewaz zakwestionowany ZTUE zostat
ztozony ze Swiadomym zamiarem stworzenia powigzania z podmiotem
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wnioskujgcym o uniewaznienie (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329,
§ 55), ZTUE zostanie zazwyczaj uznany za niewazny w catosci;

e w przypadku stwierdzenia ztej wiary wynikajacej z braku jakiegokolwiek zamiaru
uzywania znaku towarowego, ZTUE moze zosta¢ uznany za niewazny jedynie
czeéciowo, jezeli wnioskujgcy o uniewaznienie nie jest w stanie odpowiednio
wykazaé, ze taka zta wiara ma zastosowanie do wszystkich towaréw i ustug
(29/01/2020, C-371/18, SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

34 Bezwzgledne podstawy uniewaznienia znakéw wspéinych
Unii Europejskiej

Oprécz podstaw uniewaznienia omowionych powyzej, ktore okresla 59 i 60 RZTUE,
znak wspolny Unii Europejskiej, ktory zarejestrowano z naruszeniem przepiséw art. 76
RZTUE, staje sie niewazny na podstawie wniosku ztozonego w Urzedzie w
nastepujacych przypadkach:

® jezeli nie spetniono wymogow art. 74 i 75 RZTUE lub kiedy regulamin uzywania
narusza porzadek publiczny lub przyjete dobre obyczaje;

® jezeli istnieje ryzyko wprowadzenia w btad opinii publicznej co do charakteru
znaczenia znaku, w szczegolnosci jezeli moze on byC€ uznany za inny niz znak
wspolny.

Artykut 76 ust. 3 RZTUE w zwigzku z art. 82 RZTUE in fine wyjasnia, ze w

przypadkach, w ktorych wtasciciel zmienia regulamin uzywania, tym samym

dostosowujgc go do wymogow ust. 1 i 2 powyzej, taki znak wspdlny Unii Europejskiej

nie jest odrzucany.

3.5 Bezwzgledne podstawy uniewaznienia unijnych znakéw
certyfikujacych

Artykut 92 RZTUE stanowi, ze w przypadkach, w ktérych unijny znak certyfikujgcy
zarejestrowano -z naruszeniem art. 85 RZTUE (np. niespetnienie warunkéw
okreslonych w art. 83 i 84 RZTUE), jest on uniewazniony, chyba ze wtasciciel spetnia —
po dokonaniu zmian regulaminu uzywania — wymogi okreslone w art. 85 RZTUE.

4 Wzgledne podstawy uniewaznienia

4.1 Wprowadzenie

Artykut 60 RZTUE uprawnia wiascicieli wczesniejszych praw do wnioskowania o
uniewaznienie ZTUE w szeregu sytuacji (w oparciu o rozne podstawy), ktére
wyszczegolniono ponize;.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ D Strona 1511
Uniewaznienie

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/795%2F17
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/29%2F01%2F2020/29%2F01%2F2020/number/371%2F18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e2851-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e2885-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3355-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3355-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3308-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3335-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3355-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3456-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3628-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3514-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3474-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3494-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3514-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e2885-1-1

Dziat 2 Przepisy prawa materialnego

® Te same podstawy, co w postepowaniu sprzeciwowym:

o W sprawie wczesniejszego znaku towarowego, w rozumieniu art. 8 ust. 2 RZTUE,
ktéry jest identyczny lub podobny do zakwestionowanego ZTUE i obejmuje
identyczne lub podobne towary i ustugi bgdz cieszy sie renomg (art. 60 ust. 1
lit. a) RZTUE w zwigzku z art. 8 ust. 1 lit. a) lub b) i art. 8 ust. 5 RZTUE);

o w sprawie znaku towarowego zgtoszonego bez zezwolenia przez agenta lub
przedstawiciela wiasciciela znaku (art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE w zwigzku z art. 8
ust. 3 RZTUE);

O W sprawie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia
uzywanego w obrocie handlowym, moggcych uniewaznié¢ rejestracie ZTUE w
przypadku, gdy przepisy krajowe pozwalajg wilascicielowi wczesniejszego
niezarejestrowanego znaku towarowego Ilub innego oznaczenia zakazac
uzywania kolejnego zarejestrowanego ZTUE (art. 60 ust. 1 lit. ¢) RZTUE w
zwigzku z art. 8 ust. 4 RZTUE);

o w sprawie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego mogacych
uniewazni¢ rejestracje ZTUE w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego lub
prawa UE pozwalajg osobie upowaznionej na mocy odpowiedniego prawa na
wykonywanie praw wynikajagcych z nazwy pochodzenia Ilub oznaczenia
geograficznego zakazaé wykorzystywania kolejnego ZTUE (art. 60 ust. 1 lit. d)
RZTUE w zwigzku z art. 8 ust. 6 RZTUE);

® dodatkowa podstawa wynikajgca z innego wczesniejszego prawa, w zakresie w
jakim przepisy prawa krajowego lub prawa UE (w tym prawa wynikajgce z
miedzynarodowych umoéw obowigzujgcychr w danym panstwie cztonkowskim)
uprawniajg witasciciela do zakazu uzywania zakwestionowanego ZTUE (art. 60
ust. 2 RZTUE), w szczegolno$ci:

o prawo do nazwy (nazwiska);

o prawo do wizerunku;

o prawo autorskie;

o prawo witasnosci przemystowe;j.

Podstawy te omowiono szczegotowo ponizej (pkt 4.2 i 4.3).

Podobnie  jak =~ w  przypadku postepowania  sprzeciwowego, wiasciciel
zakwestionowanego ZTUE moze zazgda¢ od wnioskujgcego o uniewaznienie
przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania jego wczesniejszego znaku
towarowego. Szczegdtowe wyjasnienie kwestii dotyczacych witasciwego okresu, ktory
nalezy uwzgledni¢ w ocenie rzeczywistego uzywania w postepowaniu w sprawie
uniewaznienia, przedstawiono ponizej w pkt 4.4.

Ponadto RZTUE zawiera szereg przepiséw, na ktdre moze sie powotywac wiasciciel
ZTUE, odpierajgc wniosek o uniewaznienie, w zaleznosci od rodzaju przywotanych
wczesniejszych praw (np. czy chodzi o wczesniejszy ZTUE, czy tez o krajowy znak
towarowy). Przepisy te omdéwiono w ponizszym pkt 4.5.
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4.2 Podstawy okreslone w art. 60 ust. 1 RZTUE
4.2.1 Stosowane standardy

Materialne warunki uznania wczesniejszego prawa w rozumieniu art. 60 ust. 1 RZTUE
w zwigzku z art. 8 RZTUE za wzgledng podstawe uniewaznienia sg takie same, jak w
przypadku postepowania sprzeciwowego. Nalezy odpowiednio stosowaé zasady
praktyki dotyczgce odpowiedniej podstawy sprzeciwu.

4.2.2 Rozwazane okresy

4.2.2.1 W przypadku oceny wzmocnionego charakteru odrézniajgcego lub renomy

Analogicznie do postepowania sprzeciwowego, w postepowaniu w sprawie
uniewaznienia opierajgcym sie na wzmochionym charakterze ' odrézniajgcym lub
renomie, wnioskujgcy o uniewaznienie musi udowodni¢, ze jego wczesniejsze prawo
nabrato wzmocnionego charakteru odrézniajgcego lub renomy przed dniem
zgloszenia zakwestionowanego ZTUE, uwzgledniajgc, w stosownych przypadkach,
wszelkie zastrzezenia pierwszenstwa. Ponadto renoma lub wzmocniony charakter
odrdzniajgcy wczesniejszego znaku muszg nadal fwystepowaC w momencie
podejmowania decyzji w sprawie uniewaznienia.

W postepowaniu sprzeciwowym, z racji krétkiego okresu czasu miedzy dokonaniem
zgtoszenia ZTUE a decyzjg w sprawie sprzeciwu, uznaje sie zwykle, ze wzmocniona
renoma lub charakter odrdézniajgcy wczesniejszego znaku towarowego nadal
wystepuja w momencie decyzji (zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 5: Znaki
towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE)). W postepowaniu w sprawie
uniewaznienia réznica czasowa moze by¢ jednak znaczna. W zwigzku z tym
wnioskujgcy o uniewaznienie jest zobowigzany wykazac¢, ze w momencie zapadniecia
decyzji w sprawie uniewaznienia wczesniejsze prawo nadal cechuje wzmocniony
charakter odrézniajgcy lub renoma.

4222 Whiosek na podstawie art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE w zwigzku z art. 8 ust. 4
RZTUE

W przypadku wniosku o uniewaznienie na podstawie art. 60 ust. 1 lit. ¢) RZTUE w
zwigzku z art. 8 ust. 4 RZTUE wnioskujgcy o uniewaznienie jest zobowigzany wykazac
uzywanie wczeshiejszego znaku w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym
niz lokalne przed data zgtoszenia zakwestionowanego ZTUE (lub w stosownych
przypadkach — przed datg pierwszenstwa). W postepowaniu w sprawie
uniewaznienia wnioskujgcy jest takze zobowigzany udowodni¢, ze dane oznaczenie
byto uzywane w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne w innym
momencie w czasie, a mianowicie w momencie ztozenia wniosku o uniewaznienie.
Warunek ten wynika z brzmienia art. 60 ust. 1 lit. ¢) RZTUE, zgodnie z ktorym
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niewaznos¢ ZTUE stwierdza sie ,w przypadku, gdy istnieje wczesniejsze prawo
okreslone w art. 8 ust. 4 i jezeli spetnione sg warunki okreslone w tym ustepie”
(05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). W
przypadku udowodnienia spetnienia tego warunku uznaje sie, ze jest on nadal
spetniony w momencie podejmowania decyzji w sprawie uniewaznienia, o ile z
dowodow nie wynika inaczej (np. gdy powotano sie na nazwe przedsiebiorstwa, ktdre
przestato istniec).

W celu uzyskania dalszych informacji na temat uzasadniania i dopuszczalnosci zob.
Wytyczne, czes¢ D: Uniewaznienie, dziat 1: Postepowanie w sprawie uniewaznienia
lub stwierdzenia wygasniecia.

4.3 Podstawy okreslone w art. 60 ust. 2 RZTUE - inne
wczeshiejsze prawa

ZTUE podlega uniewaznieniu na podstawie ponizszych praw, gdy wykorzystanie znaku
towarowego jest zakazane na mocy przepisow UE lub prawa krajowego regulujgcego
ich ochrone. Jest to niewyczerpujacy wykaz takich wczesniejszych praw.

Artykut 60 ust. 2 RZTUE stosuje sie wylgcznie wowczas, gdy przywotane prawa majg
taki charakter, ze nie sg uznawane za typowe prawa przywotywane w postepowaniu w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia w' mysl ‘art. 60 ust. 1 RZTUE
(13/12/2011,4 033 C, § 12).

4.3.1 Prawo do nazwy (nazwiska) /‘prawo do wizerunku

Nie wszystkie panstwa czionkowskie ‘chronig prawo do nazwy (nazwiska) lub
wizerunku osoby. Doktadny zakres ochrony tego prawa wynika z przepiséw prawa
krajowego (np. czy dane prawo podlega ochronie niezaleznie od towardéw i ustug
objetych zakwestionowanym znakiem).

Whioskujgcy o uniewaznienie jest zobowigzany przytoczy¢ wiasciwe obowigzujace
ustawodawstwo  krajowe i przedstawiC przekonujagca argumentacje na
potwierdzenie tego, ze zdofatby zapobiec uzywaniu zakwestionowanego znaku na
mocy konkretnych przepisow prawa krajowego. Samo powotanie sie na przepisy prawa
krajowego nie jest uznawane za wystarczajgce: przedstawianie argumentacji w imieniu
wnioskodawcy nie nalezy do kompetencji Urzedu (05/07/2011, C-263/09 P, Elio
Fiorucci, EU:C:2011:452).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

08/03/2011,
TELESIS TELESIS
R 134/2009-2
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Prawo do nazwy (nazwiska) na podstawie prawa austriackiego

Na podstawie prawa austriackiego (art. 43 AGBG) ,0soba, ktdérej prawo do nazwiska zostato podwazone
lub ktorej nazwisko jest uzywane bez nalezytego [uzasadnienia] ze szkodg dla tej osoby, skutkujgc
naruszeniem jej dobr osobistych, moze zazada¢ od podmiotu dopuszczajgcego sie naruszenia
zaprzestania uzywania oraz naprawienia szkody. Ochrona ta obejmuje rowniez wyrdzniajgce oznaczenia
przedsiebiorcow, nawet jezeli odbiegajg one od nazwiska danego przedsiebiorcy [...]. Mimo ze art. 43
AGBG moze réwniez odnosi¢ sie do nazwy przedsiebiorcy, zakres przewidzianej ochrony nie wykracza
poza zakres dziatalnosci prowadzonej pod uzywanym oznaczeniem. Pozostate sporne ustugi nie sg
podobne do ustug $wiadczonych w ramach wczesniejszego prawa [...] poniewaz dotyczg innego zakresu
dziatalnosci (pkt 61-63)". Tym samym, w $wietle austriackiego prawa, wymogi nie byly spetnione, a

zatem wniosek o uniewaznienie na podstawie art. 53 ust. 2 lit. a) rozporzgdzenia nr 207/2009 (obecnie

art. 60 ust. 2 lit. a) RZTUE) w zwigzku z przepisami prawa austriackiego zostat oddalony.

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

Tytut szlachecki (titulo nobiliario) A 03/12/2009,

MARQUES DE BALLESTAR’ MARQUES DE R 1288/2008-1

BALLESTAR

Prawo do (nazwy) nazwiska na mocy prawa hiszparskiego

W Hiszpanii tytuty szlacheckie sg chronione na tych samych zasadach co nazwiska zgodnie z ustawg
1/1982. Osoba wnoszaca wniosek o uniewaznienie dowiodta, ze przedmiotowy tytut szlachecki istnieje i
ze ona go posiada. Znak towarowy Unii Europejskiej sktada sie z matego herbu i stéw MARQUES DE
BALLESTAR pisanych wielkimi literami. W Zadnej transakcji handlowej nie mozna bytoby prawidtowo
zidentyfikowa¢ przedmiotowego wina, nie odnoszac sie do stéw MARQUES DE BALLESTAR. Prawo
wynikajgce z przedmiotowego ZTUE obejmuje nastepujgce uzywanie: umieszczanie go na
opakowaniach towardw, wprowadzanie towaréw opatrzonych znakiem towarowym do obrotu i uzywanie
ZTUE w reklamie (art. 9 RZTUE). W rezultacie zakres uzywania znaku towarowego obejmuje jego
uzywanie ,do celéw reklamy, handlowych lub podobnych” w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy 1/1982.
Poniewaz w Swietle tej ustawy uzycie w powyzszych celach jest uznawane za ,bezprawne naruszenie”,
ochrona przewidziana w-art. 9 ust. 2 tej samej ustawy bytaby dopuszczalna. Artykut ten dopuszcza
zastosowanie srodkéw ,majgcych na celu powstrzymanie bezprawnych naruszen”. Nalezy stwierdzic¢
niewaznos¢ przedmiotowego ZTUE, poniewaz jego uzywanie moze zosta¢ zakazane w zwigzku z
prawem do nazwiska przystugujgcym na mocy hiszpanskiego prawodawstwa dotyczgcego prawa do

ochrony dobrego imienia, prywatnosci osoby i rodziny oraz wizerunku (pkt 14 et seq.).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
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11/08/2009,
DEF-TEC DEF-TEC
R 871/2007-4

Prawo do (nazwy) nazwiska na mocy prawa niemieckiego

Izba jest zdania, ze ,ochronie na mocy art. 12 BGB mogtaby ostatecznie podlega¢ nazwa wnioskujgcego
0 uniewaznienie, czyli \DEF-TEC Defense Technology GmbH«, a nie oznaczenie »DEF-TEC«, ktére nie
jest nazwg wnioskujgcego [...] rejestracja, a w konsekwencji uzywanie jako znaku towarowego
oznaczenia »DEF-TEC« na opakowaniu gazu pieprzowego nie moze narusza¢ prawa do nazwy
wnioskujacego o uniewaznienie. [...] w art. 12 BGB przewidziano ochrong nazwiska osob fizycznych, a
poniewaz nie obowigzuje bezwzgledny zakaz noszenia nazwiska, ktére jest podobne do nazwiska innej
osoby, ochrona na mocy tego przepisu ogranicza sie do przypadkéw podwazenia lub przywtaszczenia
prawa do nazwiska innej osoby [...] przy czym ochrona w przypadku rozszerzonego stosowania art. 12
BGB w odniesieniu do nazw 0s6b prawnych nie wykracza poza ten zakres [...] Wniosek o uniewaznienie

jest nieskuteczny z powodu wszystkich wczesniej przywotanych praw” (pkt 38 et seq.).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

Dobra osobiste Michaela 17/07/2013,

Jacksona R 944/2012-2

BrLE A JEAN
Dobra osobiste Michaela ) 17/07/2013,
Jacksona R 878/2012-2
THIS IS IT
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Prawo do wizerunku na mocy prawa niemieckiego

Whniosek o uniewaznienie zostat oparty na prawie do wizerunku w Niemczech zgodnie z niemieckim
prawem krajowym, tj. art. 823 i 1004 Niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. BGB) w zwigzku z art. 1 2

niemieckiej konstytucji.

Izba uznaje, ze stynna osoba (Michael Jackson) jest rozpoznawalna w ramach zakwestionowanego
ZTUE ze wzgledu na cechy wynikajgce ze specyficznego wizerunku tej osoby i towarzyszgcego mu
tekstu. Jest to uznawane za wykorzystanie prawa do wizerunku zgodnie z niemieckim orzecznictwem,
ktore jest szczegdlng formg ogélnych dobr osobistych chronionych prawem niemieckim. I1zba uznaje, ze
osoby wnioskujgce o uniewaznienie w sposob wystarczajgcy dowiodty, ze prawo do wiasnego wizerunku
jest szczegdlng formag dobr osobistych chronionych prawem niemieckim, Zze wykorzystanie
zakwestionowanego ZTUE przez jego wiasciciela narusza wizerunek Michaela Jacksona oraz ze
osobom wnioskujgcym o uniewaznienie przystuguje prawo do zakazania takiego wykorzystywania
zgodnie z utrwalonym niemieckim orzecznictwem. W rezultacie wniosek © uniewaznienie
zakwestionowanego ZTUE musi zosta¢ w catosci podtrzymany [...]

4.3.2 Prawa autorskie

Zgodnie z art. 60 ust. 2 lit. ¢) RZTUE niewaznos¢ znaku towarowego Unii Europejskiej
stwierdza sie na podstawie wniosku ztozonego do Urzedu w przypadku, gdy uzywanie
tego znaku towarowego moze zosta¢ zakazane z uwagi na inne wczesniejsze prawa
nabyte na mocy przepiséw UE lub prawa krajowego zapewniajgce takg ochrone. W
szczegolnosci dotyczy to praw autorskich.

Chociaz prawodawca ujednolicit niektére aspekty ochrony praw autorskich (zob.
dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.05.2001 w sprawie
harmonizacji niektérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie
informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.06.2001, s.10-19), nie przeprowadzono jak dotad
kompleksowej harmonizacji . przepisow w zakresie praw autorskich panstw
cztonkowskich ani nie wprowadzono jednolitego unijnego prawa autorskiego.
Wszystkie panstwa czionkowskie sg jednak zobowigzane przestrzega¢ Konwencji
bernenskiej o ochronie dziet literackich i artystycznych oraz Porozumienia w sprawie
handlowych aspektoéw praw wtasnosci intelektualnej(, TRIPS”).

Whioskujgcy o uniewaznienie jest zobowigzany przytoczy¢é wiasciwe obowigzujace
ustawodawstwo krajowe i przedstawi¢ przekonujagca argumentacje na
potwierdzenie tego, ze zdotatby zapobiec uzywaniu zakwestionowanego znaku na
mocy konkretnych przepiséw krajowych. Samo powotanie sie na prawo krajowe nie jest
uznawane za wystarczajgce: przedstawianie argumentacji w imieniu wnioskodawcy nie
nalezy do kompetencji Urzedu (zobacz, przez analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio
Fiorucci, EU:C:2011:452).

Pojecie ochrony praw autorskich stosuje sie niezaleznie od towardw i ustug objetych
zakwestionowanym  znakiem. Wymaga to jedynie, aby w przypadku
zakwestionowanego znaku towarowego zaistniato niedozwolone zwielokrotnianie lub

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ D Strona 1517
Uniewaznienie

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e2885-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=ES
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/05%2F07%2F2011/05%2F07%2F2011/number/263%2F09

Dziat 2 Przepisy prawa materialnego

adaptacja catego utworu lub jego czesci. Wynika stad, ze podobienstwo w celach
oceny prawdopodobieAstwa wprowadzania w bigd nie jest odpowiednim kryterium,
jakie nalezy stosowac.

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
% % 09/09/2010,
R 1235/2009-1

Ochrona praw autorskich na mocy prawa wtoskiego

Izba wskazuje, ze ta podstawa uniewaznienia ma charakter wzgledny, a zatem moga sie na nig
powotywac wytgcznie posiadacze wczesniejszych praw — lub inne strony, o ile dopuszczajg to przepisy
regulujgce te prawa (art. 56 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 63 ust. 1 lit. ¢)

RZTUE]). Przywotywanym prawem jest tu prawo autorskie. Dlatego strong uprawniong do dziatania jest
posiadacz praw autorskich do kwiatowego wzoru lub inna strona uprawniona na mocy przepiséw o
prawie autorskim. Whnioskujgcy o uniewaznienie potwierdza, ze wiascicielem praw autorskich do wzoru
,Sa strony trzecie” (a $cislej jedna strona trzecia: Corel Corporation, przedsiebiorstwo z branzy
projektowania graficznego). Whnioskujacy o uniewaznienie nie jest wiascicielem prawa, na ktére sie
powotuje. Ma jedynie prawo do uzywania grafiki w ksztatcie kwiatu i korzystania z niego do czysto
prywatnych celéw. Podstawe odrzucono (pkt 32 et seq.).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

30/06/2009,

R 1757/2007-2
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Ochrona praw autorskich na mocy prawa francuskiego

L---] sam tylko fakt, Zze stylizacja litery » G« jest »prosta«, nie wyklucza jej ochrony na mocy francuskich
przepiséw o prawie autorskim [...] Wystarczajgcg podstawg ochrony utworu bedgcego wynikiem tworczej
dziatalnosci jest jego »oryginalno$c« [...] Chociaz prawdg jest, ze zakwestionowany ZTUE nie jest
wierng kopig wczesniejszego utworu, nalezy pamietaé, ze czesciowe zwielokrotnianie i adaptacja utworu
bez zgody wiasciciela praw autorskich sg rowniez zakazane. Izba stwierdza, Zze ma to miejsce w tym
przypadku. Zakwestionowany ZTUE przybrat wszystkie podstawowe cechy charakterystyczne
wczesniejszego utworu: pojedyncza litera »G« pisana prosta, gruba, czarng linig o idealnie prostokatnym
sptaszczonym ksztatcie [...] litera »G« zakwestionowanego ZTUE jest pisana gruba, czarng linig o
jednakowej szerokosci, przy czym jej wewnetrzna czes¢ siega gtebiej do wewnagtrz niz w przypadku
wczesniejszego utworu. Roznice pod wzgledem tych drobnych szczegotéow stanowig jednak minimalne
modyfikacje, ktére nie wptywajg na zbieznos¢ z podstawowymi elementami charakterystycznymi
wczesniejszego utworu, a mianowicie pojedynczej litery »G« o idealnie prostokatnej formie,
sptaszczonym ksztalcie i grubej, czarnej linii [...] Poniewaz czesciowe zwielokrotnianie lub adaptacja
wczesniejszego utworu zostaty dokonane bez zgody witasciciela, sg bezprawne. Wobec tego sporna

decyzja musi zosta¢ uchylona, a wniosek o uniewaznienie [...] uznany” (pkt 33 et seq.).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

16/05/2012,
HELLO KITTY | R 1925/2011-4

Ochrona praw autorskich na mocy prawa niemieckiego

»Zgodnie z pkt 1 niemieckiej ustawy o prawie autorskim, ochrona praw autorskich przystuguje »autorom«
»utworow literackich, naukowych lub artystycznych«. W pkt 2 ustawy wyszczegdlniono rézne rodzaje
utworéw uznawanych za przejawy dziatalnosci tworczej. Prawo autorskie chroni autora na mocy pkt 16 i
nast. Zaktadajgc, ze przedmiotowy motyw stanowi »utwoér« w rozumieniu tych przepiséw, wnioskujacy o
uniewaznienie nie wykazat i nie udowodnit, kto byt jego autorem i jak osoba wnioskujgca o uniewaznienie
(osoba prawna z siedzibg w Japonii) nabyta wytagczne prawa od autora” (pkt 12—13). Izba rozpatrzyta
kazdy z powyzszych aspektow. Ponadto wyjasniono réznice miedzy podobienstwem znakow towarowych
a kopiowaniem w celu naruszenia prawa autorskiego. Wnioskujgcy o uniewaznienie pomylit te pojecia
(pkt 22-24).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
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Dziat 2 Przepisy prawa materialnego

MARYMN@ — 05/03/2012,
Y Chicken... |s377c

Prawa autorskie chronione w Zjednoczonym Krélestwie

=

Artykut 1 ust. 1 lit. a) ustawy Zjednoczonego Krélestwa o prawach autorskich, wzorach i patentach z
1988 r. (ang. Copyright Designs Patents Act 1988 (CDPA)) stanowi, ze prawo autorskie wystepuje w
odniesieniu do oryginalnych utwordw artystycznych; art. 4 ust. 1 ustawy o prawach autorskich, wzorach i
patentach definiuje ,utwor artystyczny” jako ,utwor graficzny, zdjecie, rzezbe lub kolaz, bez wzgledu na
jego artystyczng jakos¢”. Artykut 4 ust. 2 ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach definiuje
Lutwér graficzny” jako obejmujgcy kazdy ,obraz, rysunek, diagram, mape, wykres [...] plan [...]
grawerowanie, wytrawianie, litografie, drzeworyt lub podobne utwory”. Wydziat Uniewaznien stwierdzit na
wstepie, ze wnioskodawcy ustalili, iz obydwa logo zostaly stworzone przez ich autoréw przed
zgtoszeniem ZTUE. Mozna tez uznac, ze przedmiotowe projekty spetniajg materialne standardy ochrony
w Zjednoczonym Krolestwie. Podobiehstwa sg ,oryginalne i tak oznaczone, ze uzasadniajg ustalenie, ze
jedno z nich zostato skopiowane od drugiego” lub, innymi stowy, podobienstwa sg ,wystarczajaco liczne
lub rozlegte, by uzasadni¢ przypuszczenie kopiowania”. W zwigzku z tym podobierstwa miedzy prawami
autorskimi a zakwestionowanym ZTUE sg wystarczajgco duze, liczne i rozlegte, by uznac, ze wynikajg
raczej z kopiowania niz ze zbiegu okolicznosci. Z wyzej wymienionych powodow zakwestionowany ZTUE
musi zosta¢ uniewazniony, poniewaz uzywanie go moze by¢ zakazane na mocy art. 16 ust. 3 ustawy
dotyczgcej praw autorskich, wzordw i patentéw, ktéra ma zastosowanie na podstawie art. 53 ust. 2 lit. c)
rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. c) RZTUE] (pkt 36—49).

4.3.3 Inne prawa witasnosci przemystowej

Mozna powotywac sie na inne prawa wiasnosci przemystowej i wczesniejsze utwory
zarbwno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, jak np. zarejestrowane wzory
wspolnotowe (ZWW).

Whioskujgcy o uniewaznienie jest zobowigzany przytoczy¢ wiasciwe obowigzujgce
ustawodawstwo krajowe i przedstawi¢ przekonujgcg argumentacje na potwierdzenie
tego, ze zdotatby zapobiec uzywaniu zakwestionowanego znaku na mocy konkretnych
przepiséw krajowych. Samo powofanie sie na prawo krajowe nie jest uznawane za
wystarczajgce: przedstawianie argumentacji w imieniu wnioskodawcy nie nalezy do
kompetencji Urzedu (zobacz, przez analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci,
EU:C:2011:452).

W przypadku ZWW nie jest niezbedne udowodnienie, jaka ochrona przystuguje z mocy
prawa. Wydziat Uniewaznien stosuje standardy odpowiedniego unijnego prawa
dotyczgcego wzordw.
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Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

14/02/2012,

R 2492/2010-2

(wczesniejszy ZWW) (ksztatt torebki z herbatg)

JArtykut 19 ust. 1 RWW stanowi, ze zarejestrowany wzoér wspdélnotowy przyznaje jego posiadaczowi
wytagczne prawo do jego uzywania i zakazywania jego uzywania osobom trzecim, ktdére nie majg jego
zgody. Wyzej wymienione uzywanie obejmuje w szczegdlnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie
do obrotu, przywéz, wywoéz lub uzywanie produktu, w ktérym wzér jest zawarty bgdz zastosowany lub
sktadowanie takiego produktu w tych celach. Zgodnie z art. 10 ust. 1 RWW zakres ochrony przyznanej
na zasadach wzoru wspdlnotowego obejmuje kazdy wzér, ktéry nie wywotuje u poinformowanego
uzytkownika innego ogélnego wrazenia. Wczesniejszy ZWW oraz zakwestionowany ZTUE wywotujg inne
ogolne wrazenie. [...] Ponadto zauwaza sie, ze wczeéniejszy ZWW wprowadza dodatkowe elementy,
takie jak obecno$¢ wspomnianej podstawy, ktéra nie stanowi czesci zakwestionowanego ZTUE. W
zwigzku z powyzszym lzba potwierdza ustalenie Wydziatu Uniewaznien, ze prawa przyznane ZWW
nr 241 427 w mysl art. 19 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie RWW nie mogg zosta¢ przytoczone

przeciwko zakwestionowanemu ZTUE” (pkt 59-64).

4.4 Nieuzywanie wczesniejszego znaku

Zgodnie z art. 64 ust. 2 i 3 RZTUE, jezeli wczesniejszy znak jest zarejestrowany
przynajmniej od pieciu lat, w przypadku ztoZzenia wniosku o uniewaznienie wiasciciel
ZTUE moze zazadaé, by wtasciciel wczesniejszego znaku przedstawit dowdd, ze ten
wczesniejszy znak byt rzeczywiscie uzywany w Unii Europejskiej w zwigzku z towarami
lub ustugami, dla ktérych zostat zarejestrowany, lub Ze istniejg usprawiedliwione
powody nieuzywania znaku.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 RDZTUE w zwigzku z art. 10 ust. 3 RDZTUE, wskazania oraz
dowody majgce na celu udowodnienie uzywania muszg zawiera¢ wskazanie miejsca,
czasu, zakresu. oraz charakteru uzywania wczesniejszego znaku towarowego
dotyczgcego towarow i ustug, w odniesieniu do ktérych jest on zarejestrowany i na
ktérych opiera sie wniosek o uniewaznienie.

Praktyki stosowane w celu dokonania materialnej oceny dowodow uzywania
wczesniejszych praw w postepowaniu sprzeciwowym majg zastosowanie przy ocenie
dowodu uzywania w postepowaniu w sprawie uniewaznienia (zob. Wytyczne, czes¢ C:
Sprzeciw, dziat 7: Dowod uzywania). W szczegélnosci, gdy wtasciciel ZTUE zazada
dowodu uzywania wczes$niejszych praw, Urzgd bada, czy i w jakim zakresie
dowiedziono uzywania wczesniejszych znakdw, o ile jest to istotne z punktu widzenia
rozstrzygniecia w sprawie.
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Dziat 2 Przepisy prawa materialnego

Ponadto w kontek$cie oceny dowodu uzywania w postepowaniu w sprawie
uniewaznienia nalezy uwzgledni¢ pewien aspekt szczegdélny. Chodzi o wiasciwy okres
uzywania. Zgodnie z art. 64 ust. 2 RZTUE w zwigzku z art. 47 ust. 2 RZTUE, w
przeciwienstwie do postepowan sprzeciwowych istniejg dwa odpowiednie terminy, w
odniesieniu do ktérych nalezy stwierdzi¢ uzywanie.

® Pierwszy odpowiedni termin ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w
ktérych wczesniejszy znak towarowy byt zarejestrowany przez okres dituzszy niz
5 lat przed zlozeniem wniosku o uniewaznienie: termin pieciu lat poprzedzajgcych
date zgloszenia wniosku o uniewaznienie (pierwszy odpowiedni termin).

® Ponadto w przypadkach, w ktérych wczes$niejszy znak towarowy byt zarejestrowany
przez co najmniej 5 lat, w przypadku zakwestionowanego ZTUE, w dacie zgtoszenia
lub, w stosownym przypadku, wedtug pierwszenstwa (76), oraz w przypadku
zakwestionowanej rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej UE, w dniu rejestracji
miedzynarodowej (kod INID 151) lub pdzniejszego wskazania (kod INID 891) lub, w
zaleznosci od przypadku, w dacie pierwszenstwa (kod INID 300) zakwestionowane;j
rejestracji miedzynarodowej (’): termin 5 lat przed tg datg (drugi odpowiedni
termin).

Te dwa odpowiednie terminy nie muszg koniecznie by¢ zbiezne: moga catkowicie lub
czesciowo pokrywac sie lub nastepowaé po sobie (z przerwg lub bez niej). W
przypadku naktadania sie okresow dowdd uzywania wczesniejszego znaku dotyczacy
okresu naktadania sie moze by¢ brany pod uwage dla kazdego z dwdch odnosnych
okresow (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Odpieranie wniosku o uniewaznienie w oparciu o wzgledne
podstawy

4.5.1 Zgoda na rejestracje

Zgodnie z art. 60 ust. 3 RZTUE nie mozna stwierdzi¢ niewaznosci ZTUE w przypadku,
gdy wiasciciel wczesniejszego prawa wyraznie zezwolit na rejestracie ZTUE przed
ztozeniem wniosku o uniewaznienie.

Nie jest niezbedne udzielenie zgody przed datg rejestracji ZTUE. Wystarczy, ze wydaje
sie jg przed ztozeniem wniosku o uniewaznienie. Do tego celu Urzad uwzglednia na
przyktad podpisang przez strony umowe w tej sprawie.

Wyrazng zgode mozna udowodni¢ wylacznie na podstawie oswiadczenia (a nie
czynnosci). Oswiadczenie musi ztozy¢ wnioskujgcy (a nie strona trzecia). Zgoda musi
by¢ ,wyrazna” (a nie niedorozumiana lub domniemana) (23/07/2009, R 1099/2008-1,
BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Ciezar dowodu takiej zgody
spoczywa na wiascicielu ZTUE.

76w przypadku wnioskéw o uniewaznienie ztozonych przed 23.03.2016 wtasciwg datg jest data publikacji.
W przypadku wnioskéw o uniewaznienie ztozonych przed 23.03.2016 r., wiasciwg datg jest data pierwszej
publikacji zakwestionowanej RM lub jej pdzniejszej nazwy w Biuletynie ZTUE.
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Dziat 2 Przepisy prawa materialnego

Pokojowe wspdtistnienie znakdéw na rynku nie moze zastgpi¢ ,wyraznej zgody”
posiadacza praw do celéw art. 60 ust. 3 RZTUE. Ponadto umowy o wspdtistnieniu
praw nie mozna interpretowa¢ w taki sposéb, aby wykraczata poza jej zakres bez
wyraznej zgody stron (03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA,
EU:T:2015:355, § 40, 50).

Samo wycofanie sprzeciwu jednostronnie nie oznacza, ze osoba wnoszgca sprzeciw
zgadza sie na rejestracje zgtoszenia ZTUE (14/10/2008, R 946/2007-2 &
R _1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). W zwigzku z tym Urzad
przeanalizuje okolicznosci, w ktérych wycofano sprzeciw (zob. przyktady ponizej, a
mianowicie 03/06/2015, T-544/12 & T1-546/12, PENSA PHARMA; 14/10/2008,
R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4511 Przyktady odrzucenia wniosku o wyrazenie zgody na rejestracje

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

03/06/2015, T-544/12,
EU:T:2015:355;

@ensa 03/06/2015, T-546/12,

EU:T:2015:355

PENSA PHARMA

PENTASA

W pismach przestanych do Urzedu i do wnioskujgcego interwenienci wyraznie stwierdzili, ze wycofanie
sprzeciwow bedzie kontynuowane wraz z wnioskami o uniewaznienie po ich rejestracji. Sad stwierdzit, ze
w tych okolicznosciach przedmiotowe wycofanie nie moze by¢ interpretowane jako réwnoznaczne z

wyrazng zgodg interwenientéw w rozumieniu art. 53 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60

ust. 3 RZTUE] w sprawie rejestracji zakwestionowanych znakéw. W $wietle prawa, wycofanie to nie ma
wptywu na zgodnos¢ z prawem faktu zgtaszania przysztego wniosku o uniewaznienie. W RZTUE nie ma
przepisu, ktory przewiduje, co najmniej wyraznie, ze wycofanie sprzeciwu pocigga za sobg zrzeczenie

sie prawa do zlozenia wniosku o uniewaznienie (pkt 43-45).

Sad stwierdzit réwniez, ze nie ma zgody na przediuzenie umowy o wspotistnieniu zakwestionowanego
znaku i towaréw (pkt 51). Znak, do ktérego odnosi sie umowa o wspdtistnieniu i zakwestionowany
graficzny znak towarowy sg odmienne, w zwigzku z czym umowa o wspofistnieniu nie moze miec
zastosowania do tego ostatniego znaku, ktérego nie dotyczy, i ktére w zadnym wypadku nie jest

identyczne z oznaczonym znakiem objetym umowg (pkt 53).

4512 Przyktady akceptujgce wniosek o wyrazenie zgody na rejestracje

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
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Dziat 2 Przepisy prawa materialnego

v VISIONIC R 946/2007-2, R 1151/2007-2
IEDI"IEC LTo.

Whioskujacy o uniewaznienie ztozyt wyrazng oferte ,wycofania sprzeciwu” w zamian za ograniczenie

wykazu towaréw zgtoszonych przez wiasciciela. Izba Odwotawcza zauwazyta, ze jednoznaczna oferta,
odpowiadajgca pozniejszemu ograniczeniu wykazu towarow, stata sie prawnie wigzaca, gdy tylko zostata
przyjeta przez wiasciciela. Wnioskujacy o uniewaznienie ostatecznie skorzystat z powyzszej oferty,
wycofujgc wniesiony sprzeciw w sposob wyrazny, bezwarunkowy (po spetnieniu warunku dotyczacego
ograniczenia) i jednoznaczny. Uwzgledniajgc powyzsze, Izba uznata, ze wnioskujgcy o uniewaznienie
wyrazit w sposoéb wyrazny i jednoznaczny zgode na rejestracje zakwestionowanego ZTUE, co nie
powinno zosta¢ uniewaznione przez zaskarzong decyzje [...] (pkt 27, 30 i 31).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
29/09/2011,
SKYROCK s K YLZTTL

R 1736/2010-2

Wiasciciel ZTUE utrzymywat, ze na mocy umowy o wspodtistnieniu, wnioskujgcy o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasnigcia wyrazit zgode na rejestracje zakwestionowanego ZTUE zgodnie z art. 53 ust. 3
rozporzgdzenia nr 207/2009 (obecnie art. 60 ust. 3 RZTUE). Izba Odwotawcza zweryfikowata umowe o

wspotistnieniu i jej interpretacje przez francuskie sady. Uznata, ze francuskie sady interpretowaty umowe
0 wspodtistnieniu jako przyznajgca wiascicielowi ZTUE prawo do rejestrowania znakéw zawierajgcych
przedrostek ,SKY”, oprécz ,SKYROCK” i ,SKYZIN’. ,Umowa ta ma ogodlnoswiatowy zakres
obowigzywania, a zatem dotyczy zgtoszen i rejestracji znakéw towarowych Unii Europejskiej, takich jak

znak w przedmiotowej sprawie” (pkt 32).

45.2 Wczesniejsze wnioski o uniewaznienie lub powddztwa wzajemne

Zgodnie z art. 60 ust. 4 RZTUE, w przypadku gdy witasciciel wczesniejszego prawa
uprzednio wnioskowat o uniewaznienie ZTUE lub wniést powddztwo wzajemne w
ramach postepowania w sprawie naruszenia na podstawie praw okreslonych w art. 60
ust. 1 lub 2 RZTUE przed sgdem w sprawach unijnych znakoéw towarowych, nie moze
sklada¢ nowego wniosku o uniewaznienie na podstawie innych praw okreslonych w
art. 60 ust. 1 lub 2 RZTUE, na ktére mégt sie powota¢ w pierwotnym postepowaniu.

Oznacza to, ze w praktyce Urzad odrzuca w catosci jako niedopuszczalny kazdy nowy
whniosek ztozony przez wiasciciela wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w art. 60
ust. 1 lub 2 RZTUE, lub przez nastepce prawnego, jezeli powyzszy wniosek oparty jest
na innych prawach okreslonych w wyzej wymienionych artykutach, na ktére mozna
byto sie powota¢ w pierwotnym postepowaniu, ale tego nie zrobiono. Powyzsza zasada
ma zastosowanie bez wzgledu na to, czy nowy wniosek dotyczy tych samych towaréw i
ustug, ktére na poczatku byty przedmiotem sporu, czy innych.
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Takie podejscie wynika z ogdlnych zasad pewnosci prawa i uzasadnionych oczekiwan,
ktore wymagajg, aby zastosowanie danego prawa w konkretnej sytuacji byto
przewidywalne, a interesy wiasciciela ZTUE byly chronione przed kolejnymi ,atakami”
ze strony tego samego wnioskodawcy (lub jego nastepcy prawnego), co nie powinno
pozwalaé na obejscie zakazu wprowadzonego w art. 60 ust. 4 RZTUE poprzez
ztozenie nowego wniosku (lub nowych wnioskéw) o uniewaznienie na podstawie praw,
ktére byly dostepne w momencie pierwotnego postepowania.

W przepadku gdy wnioskodawca sktada jednak wniosek o przeniesienie ZTUE zgodnie
z art. 21 ust. 2 lit. a) RZTUE, w postepowaniu okreslonym w art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE
i w pozniejszym wniosku wnosi o uniewaznienie ZTUE na podstawie innych,
wzglednych powodow, art. 60 ust. 4 RZTUE nie moze byc¢ interpretowany w ten
sposob, by zabroni¢ wnioskodawcy dochodzenia roszczen na podstawie innych
powoddw uniewaznienia w przypadku nieskutecznosci gtownego wniosku o
przeniesienie.

Jezeli chodzi o powddztwa wzajemne, pomimo natozenia w art. 128 RZTUE na sady w
sprawach unijnych znakéw towarowych Iub strone zainteresowang obowigzku
powiadomienia Urzedu o wszczeciu powodztw wzajemnych o uniewaznienie i ich
wyniku, w przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku wtasciciel ZTUE, chcacy
skorzysta¢ z obrony zapewnionej w art. 60 ust. 4 RZTUE, musi przedtozy¢ dowody z
sgdu w sprawach unijnych znakéw towarowych na poparcie swojego roszczenia.

45.3 Przyzwolenie

Zgodnie z art. 61 RZTUE, jezeli wiasciciel wczesniejszego ZTUE lub krajowego znaku
towarowego przyzwalat przez pie¢ nastepujgcych po sobie lat na uzywanie
zakwestionowanego ZTUE, bedgac swiadomym tego uzywania, nie mozna stwierdzi¢
niewaznosci tego ZTUE, chyba ze zgtoszenie do rejestracji pozniejszego ZTUE zostato
ztozone w zlej wierze.

Celem art. 61 RZTUE jest penalizacja wiascicieli wczesniejszych znakéw towarowych,
ktorzy przyzwalali przez piec: nastepujgcych po sobie lat na uzywanie pozniejszego
ZTUE, majgc swiadomosc¢  tego uzywania, poprzez uniemozliwienie im ztozenia
wniosku o uniewaznienie znaku towarowego, ktéry mogtby wowczas wspdétistnie¢ z
wczedniejszym znakiem towarowym (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952,
EU:T:2012:327, § 32).

Na witaécicielu zakwestionowanego ZTUE spoczywa ciezar wykazania, ze:

e zakwestionowany ZTUE byt uzywany w UE (lub w panstwie cztonkowskim, w ktorym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony) przez okres przynajmniej pieciu
kolejnych lat;

® wnioskujgcy o uniewaznienie znaku wiedziat w rzeczywistosci o takim uzyciu
(04/10/2018, T-150/17, FLUGEL / ... VERLEIHT FLUGEL i in., EU:T:2018:641,
§ 34-35);

® pomimo zaprzestania uzywania znaku przez wnioskujgcego o uniewaznienie, ten
pozostat aktywny (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Inaczej
jest w przypadku, gdy strony pozostawaty w relacji opartej na licencji lub dystrybucji
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sprawiajgcej, ze wnioskujgcy o uniewaznienie nie mogt zgodnie z prawem
sprzeciwi¢ sie uzywaniu oznaczenia.

Spetnione muszg by¢ wszystkie trzy warunki. Jezeli zostang spetnione, ograniczenie
wynikajgce z przyzwolenia bedzie dotyczyé wytgcznie spornych towaréw lub ustug, w
odniesieniu do ktérych uzywany byt p6zniejszy ZTUE.

Okres ograniczenia powstatego w wyniku przyzwolenia rozpoczyna sie od momentu,
gdy wiasciciel wczesniejszego znaku towarowego staje sie swiadomy uzywania
pozniejszego ZTUE. Data ta koniecznie musi nastgpi¢ po dacie rejestracji
zakwestionowanego ZTUE, tj. gdy nabyto prawa do ZTUE i uzywa sie go na rynku jako
zarejestrowanego znaku towarowego, a osoby trzecie sg $wiadome jego
wykorzystywania. Wtasnie w tym momencie wiasciciel wczesniejszego znaku moze nie
wydac przyzwolenia na jego uzywanie, a zatem wyrazi¢ sprzeciw lub ztozy¢ wniosek o
uniewaznienie poézniejszego znaku towarowego (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio
Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952,
EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLUGEL / ... VERLEIHT FLUGEL i in.,
EU:T:2018:641, § 32-33).

Nie mozna wymagac¢ od wiasciciela zakwestionowanego znaku, aby udowodnit, poza
wiedzg wnioskujgcego o uniewaznienie o uzywaniu zakwestionowanego ZTUE, ze
whnioskujgcy o uniewaznienie miat réwniez wiedze na temat jego rejestraciji jako ZTUE
przez przynajmniej 5 lat. Odniesienie w art. 61 ust. 1 i 2 RZTUE do przyzwolenia na
uzywanie pézniejszego ,ZTUE” dotyczy jedynie wymogu, zgodnie z ktérym pézniejszy
znak musi by¢ zarejestrowany jako ZTUE przez przynajmniej 5 lat. Jest to wymdg
obiektywny, niezalezny od wiedzy wnioskujgcego o0 uniewaznienie (21/10/2008,
R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47).

Wiasciciel zakwestionowanego znaku musi udowodni¢ uzywanie zakwestionowanego
znaku w zakresie, w jakim mozna stwierdzié, ze wtasciciel wczesniejszego znaku miat
wiedze o takim uzywaniu (04/10/2018, T-150/17, FLUGEL / ... VERLEIHT FLUGEL i
in., EU:T:2018:641, § 41-42).

Artykut 61 RZTUE nie ma zastosowania, gdy zakwestionowany ZTUE zostat zgtoszony
w ztej wierze. Odstepstwo to bedzie brane pod uwage wytgcznie wowczas, gdy
whioskujacy o uniewaznienie powofa sie na nie i zdofta go dowiesc.

Artykut 61 RZTUE nie odnosi sie do mozliwych skutkéw przyzwolenia przez osobe
upowazniong do wykonywania praw wynikajagcych z nazwy pochodzenia lub
oznaczenia geograficznego. Wiasciciel ZTUE nie moze zatem polega¢ na
przyzwoleniu, gdy wniosek o uniewaznienie opiera sie, zgodnie z art. 8 ust. 6 RZTUE,
na wczesniejszej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznym.

4.5.3.1 Przyktady odrzucenia zarzutu przyzwolenia
Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
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28/06/2012, T-133/09,
EU:T:2012:327

BASILE ” :B.am'.;lu (06/06/2013, C-381/12 P, B.
nte ;1"mn Antonio Basile 1952,
EU:C:2013:371 odwotanie

oddalono)

Wnoszacy odwotanie nie przedstawit zadnych ,dowoddéw pozwalajgcych na ustalenie momentu, w
ktéorym interwenient dowiedziat sie o uzywaniu zakwestionowanego znaku towarowego po jego
rejestracji. Ograniczyt sie on wylgcznie do stwierdzenia, ze zakwestionowanego znaku towarowego
uzywano we Wioszech przez ponad pie¢ lat oraz ze interwenient musiat wiedzie¢ o tym uzywaniu.
Niemniej jednak [...] pomiedzy dniem rejestracji zakwestionowanego znaku towarowego i dniem ztoZzenia
wniosku o uniewaznienie uptyneto mniej niz piec lat, jako ze uzywanie tego znaku przed jego rejestracjg

jest nieistotne, poniewaz znak ten nie byt jeszcze zarejestrowany” (pkt 34).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

02/07/2012,
DIABLO DIABLO
R 1022/2011-1

»W rozpatrywanym przypadku zakwestionowany znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowano 11.04.
2007, a wniosek o uniewaznienie ztozono 07.07.2009. W zwigzku z tym zakwestionowany znak by}
zarejestrowany jako znak towarowy Unii Europejskiej przez czas krotszy niz pie¢ lat. Biorgc pod uwage

jeden z warunkow okreslonych w art..54 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 61 ust. 2

RZTUE] nie zostat spetniony, Izba przychyla sig do wniosku Wydziatu Uniewaznien, ze wnioskujgcy nie
przyzwolit na uzywanie ZTUE” (pkt 25—26).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
20/07/2012,
R 2230/2010-4
AQUA Flow (potwierdzono 23/10/2013,
T-417/12, Aqua flow,

EU:T:2013:550)
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,Z dowodow przedstawionych z opdznieniem przez wiasciciela ZTUE wynika, ze w 2005 r. produkty
marki »AQUA FLOW« byty dystrybuowane przez rézne przedsiebiorstwa w Hiszpanii, w tym Hydro Sud.
Utrzymuje sie, ze wnioskujgcy o uniewaznienie wiedziat o tym uzywaniu. Wtasciciel ZTUE wystawit trzy
faktury firmom trzecim zlokalizowanym w Hiszpanii: »Hydro Sud«, » Tonocolor SL Hydro Sud« oraz »H20
Problematica del Agua«. Faktury zostaty wystawione z datami 18.06.2004, 31.05.2005 i 31.07.2006 i
zawieraty w nagtdowkach znak »AQUA FLOW«. Daty wszystkich tych faktur sg jednak pézniejsze niz maj
2004 r. (piec¢ lat przed datg wniosku o uniewaznienie (maj 2009 r.)). Zaktadajac, ze wnioskujgcy o
uniewaznienie wiedziat o tych fakturach lub o transakcjach handlowych lezgcych u ich podstaw, nie
wystarczy to, aby mozna byto stwierdzi¢, ze nastgpit nieprzerwany okres pieciu lat, poprzedzajgcy
zlozenie wniosku o uniewaznienie [...]” (pkt 21-22). Dlatego przedstawiony przez wiasciciela ZTUE

zarzut przyzwolenia zostat odrzucony.

Weczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
02/02/2012,
PURELL |
g R 1317/2009-1
JArtykut 54 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 61 ust. 2 RZTUE] wymaga, by

zakwestionowany znak towarowy Unii Europejskiej uzywany byt w Niemczech przez pie¢ kolejnych lat i

by wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia przyzwalali na jego uzywanie w tym
czasie. W przedmiotowej sprawie argumentacja i materiaty przedstawione przez strony nie pozwalajg na
stwierdzenie, ze zakwestionowany znak byt uzywany w Niemczech i ze mozna racjonalnie uznaé, iz
wnioskujacy o uniewaznienie wiedzieli o tym uzywaniu i przyzwalali na nie przez pie¢ kolejnych lat [...]
same tylko przestanki, ktére mogtyby sugerowa¢ pewien zwigzek z Niemcami i na ktérych wiasciciel
ZTUE opiera zasadniczo swoje odwotanie (tj. dane liczbowe dotyczgce wytgcznego lokalnego
dystrybutora oraz dane z Internetu zbadane w sSwietle korespondencji miedzy stronami z 2001 r.) nie
wystarczajg, by uznaé, ze wnioskujgcy 0 uniewaznienie przyzwalali na dtugotrwate i powszechne

uczciwe uzywanie zakwestionowanego znaku w Niemczech” (pkt 47).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy
i 04/03/2015,
BONASYSTEMS |=ona
I R 267/2014-2
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Whniosek o uniewaznienie oparty jest 0 wczesniejszg rejestracje znaku towarowego w Zjednoczonym
Krélestwie. Nie doszto do sporu co do istnienia ustnej umowy o wspdtistnieniu obowigzujgcej od roku
2004, ktora dotyczyta Zjednoczonego Krélestwa (chociaz nie osiggnieto porozumienia co do jej
doktadnej tresci). Izba wskazuje, ze dopdki umowa o wspdtistnieniu byta zawarta miedzy stronami,

wnioskodawca o uniewaznienie nie miat powodu, by zakazywac¢ uzywania ostatniego ZTUE.

W przedmiotowej sprawie moment, w ktérym wiasciciel wczesniejszego znaku towarowego miat
mozliwo$¢ nie daé przyzwolenia na uzywanie zakwestionowanego ZTUE mogt wystgpi¢ 16.02.2010,
kiedy to wg wnioskujgcego o uniewaznienie doszto do naruszenia ustnej umowy zawartej miedzy
stronami, w wyniku czego przestata ona obowigzywaé. Brakuje dowodéw na to, ze wnioskujgcy o
uniewaznienie miat tg mozliwo$s¢ wczesniej. Wniosek o uniewaznienie ztozono 11.07.2012, a zatem
okres pomigdzy zakonczeniem ustnej umowy, czyli innymi stowy od momentu kiedy wnoszacy o
uniewaznienie zyskat mozliwos¢é nie dania przyzwolenia na uzywanie zakwestionowanego ZTUE a

ztozeniem wniosku o uniewaznienie wynosit mniej niz pie¢ kolejnych lat (pkt 31-33).

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

) ) 04/10/2018,
...VERLEIHT FLUGEL FLUGEL
T-150/17, EU:T:2018:641

Faktury te wskazujg na poziom uzywania zakwestionowanego znaku towarowego niewystarczajacy, aby
wykaza¢ faktyczng wiedze interwenienta o tym uzywaniu. ... o ile jest prawda, ze wzglednie
ograniczona wysokos$¢ sprzedazy moze wykazac¢ okreslone uzywanie znaku towarowego, o tyle
wysokos¢ ta moze by¢ niewystarczajgca, aby wykazac faktyczng wiedze wtasciciela wczesniejszego
znaku towarowego o wspomnianym uzywaniu (pkt 41-42). Wiasciciel zakwestionowanego znaku
towarowego ogranicza sie w tym wzgledzie do ogolnych twierdzen dotyczgcych sprzedazy towarow
oznaczonych kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi w tych samych zaktadach, lecz nie przedstawia
zadnego szczegdlnego dowodu majgcego na celu wykazanie faktycznej wiedzy przedstawicieli
wiasciciela wczedniejszego znaku towarowego o uzywaniu zakwestionowanego znaku towarowego
(pkt 42). W braku dalszych szczegotowych informaciji, ze sponsorowania Spiewaka i z jego oswiadczenia,
ze towary objete zakwestionowanym znakiem towarowym sprzedawano w zaktadzie odwiedzanym
réwniez przez przedstawicieli wiasciciela wczesniejszego znaku, nie mozna wnioskowac, ze wiasciciel
wczesnigjszego znaku miat wiedze na temat takiego komercyjnego uzycia (pkt 43). Oswiadczenie
wiasciciela zaktadu twierdzgcego, ze przedstawiciele wiasciciela wczesniejszego znaku towarowego
odwiedzali jego zaktad, réwniez nie moze stanowi¢ wystarczajgcego dowodu w braku dalszych
szczegotowych informacji co do przedmiotowych odwiedzin (pkt 45). Wiedza o (stanowigcym naruszenie)
uzywaniu poza wiasciwym terytorium nie moze stanowi¢ wiedzy o uzywaniu na wtasciwym terytorium
(pkt 47-48). Ewentualna wiedza wtasciciela wczesniejszego znaku o uzywaniu innych znakéw
towarowych podobnych do zakwestionowanego znaku towarowego nie wystarcza, aby wykazaé

faktyczng wiedze o uzywaniu zakwestionowanego znaku (pkt 48).
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453.2 Przyktady (czesciowego) uznania zarzutu przyzwolenia

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

3971 C
CITYBOND CITIBOND

26/03/2012

Uwzgledniajgc catos¢ dowoddw, wynika z nich, ze w odniesieniu do niektérych zakwestionowanych
ustug spetniono wszystkie warunki przyzwolenia. W szczegdlnosci z korespondencji miedzy stronami
wynika, ze wnioskujgcy wiedziat o istnieniu ZTUE ,CITIBOND” w odniesieniu do pewnych ustug. Ponadto
z wypisow i oficjalnego oswiadczenia (2003) przedstawionych w postepowaniu w Zjednoczonym
Krélestwie oraz pozostatych informac;ji finansowych wynika, ze wnioskujgcy wiedziat o uzywaniu ZTUE
L,CITIBOND” w Zjednoczonym Krolestwie, zwazywszy ze rynek finansowy jest bardzo specyficzny i

wysoce wyspecjalizowany.

Wczesniejsze prawo Zakwestionowane oznaczenie | Nr sprawy

Ghibli | —" 21/10/2008,
GHIBLI ~

etal. R 1299/2007-2

Whnioskujgcy o uniewaznienie przyznat, ze wiedziat o uzywaniu przedmiotowego oznaczenia we
Wiloszech. Kwestig prawng byto to, czy [...] wnioskujacy o uniewaznienie miat $wiadomos$¢ stanu
prawnego uzywanego oznaczenia, a mianowicie, ze bytlo ono uzywane jako zarejestrowany ZTUE we
Wioszech. Wedtug Izby art. 53 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 RZTUE] nie

moze by¢ interpretowany jako wymagajgcy od wiasciciela ZTUE udowodnienia — oprécz $wiadomie
tolerowanego przez witasciciela wczesniejszego prawa piecioletniego okresu jednoczesnego uzywania —
ze wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia wiedziat ponadto przez co najmniej pie¢
lat, ze pdézniejszy znak byt chroniony jako ZTUE. Istotna w tym kontekscie jest obiektywna okolicznosc,
ze oznaczenie (ktérego uzywanie bylo Swiadomie tolerowane przez wnioskujgcego o uniewaznienie)
musiato istnie¢ jako ZTUE przez co najmniej pie¢ lat. W swietle dowoddéw zatgczonych do akt sprawy
dowiedziono, ze w momencie ztozenia wniosku o uniewaznienie wnioskujgcy o uniewaznienie wiedziat o
uzywaniu zakwestionowanego ZTUE we Wtoszech i tolerowat je przez ponad piec lat, niezaleznie od
tego, czy byt Swiadomy dokonania rejestracji (pkt 35 et seq.).

5 Powaga rzeczy osgdzonej

Zgodnie z art. 63 ust. 3 RZTUE, oprécz szczegdlnych zarzutdw, jakie wiasciciel ZTUE
moze podnosic¢, by odeprze¢ wniosek o uniewaznienie lub wniosek o stwierdzenie
wygasniecia (zob. powyzsze punkty), wniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia jest niedopuszczalny, jezeli wniosek odnoszgcy sie do tego samego
przedmiotu i podstawy roszczenia oraz dotyczacy tych samych stron zostat
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rozpatrzony co do meritum przez sgd w sprawach unijnych znakéw towarowych lub
Urzad i podjeta zostata ostateczna decyzja. Jest to tzw. wymdg potrdjnej identycznosci.

Obrona oparta na powadze rzeczy osgdzonej ma zastosowanie wytgcznie w przypadku
istnienia wczesniejszej ostatecznej decyzji co do istoty powddztwa wzajemnego lub
wniosku o0 uniewaznienie lub stwierdzenie wyga$niecia. Przyktadowo zakaz
dopuszczalnosci nie ma zastosowania, kiedy wniosek o uniewaznienie zostat wycofany
zanim odpowiednia decyzja stata sie ostateczna (12/05/2014, R 1616/2013-4,
PLAYSEAT, § 13) lub kiedy w poprzedniej ostatecznej decyzji wniosek zostat uznany
za niedopuszczalny (np. poniewaz zakwestionowany ZTUE nie byt jeszcze
zarejestrowany) i nie zostata rozpatrzona jego istota.

1. Ta sama tematyka
Powaga rzeczy osgdzonej nie ma zastosowania do wniosku o stwierdzenie
wygasniecia, jesli poprzednia ostateczna decyzja odnosi sie do innego wniosku o
stwierdzenie wygasniecia, ztozonego innego dnia. Dzieje sie tak dlatego, ze
momenty, w ktorych nalezy ustali¢ okolicznosci, ktére prowadzg do wygasniecia
(brak uzywania, przeksztatcenie ZTUE w nazwe rodzajowg Ilub mozliwosé
wprowadzajgcego w btad stosowania), sg rézne i w zwigzku z tym nie mozna uznac,
ze przedmiot sprawy jest ten sam (31/01/2014, 7 333 C; 15/07/2015, T-398/13, TVR
ITALIA (fig.)/ TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Ta sama podstawa roszczenia
Wczesniejsza decyzja Urzedu w postepowaniu sprzeciwowym miedzy tymi
samymi stronami i w odniesieniu do tego samego znaku nie wyklucza pdzniejszego
wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia w oparciu o te same prawa
wczesniejsze (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36,
odwotanie do Sadu =zostatlo odrzucone; 22/11/2011, T-275/10, MpayZ24,
EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, Mego, EU:T:2014:803, § 12), poniewaz
inna jest podstawa roszczenia. Odmienne rozstrzygniecie w postepowaniu w
sprawie uniewaznienia = lub ' stwierdzenia wygasniecia jest jednak mato
prawdopodobne, chyba Zze zachodzi jedna lub kilka ponizszych przestanek.

o Dowiedziono nowych okolicznosci faktycznych (np. pozyskano dowdd uzywania
lub renomy wczesniejszego znaku, ktérego nie dostarczono w toku postepowania
sprzeciwowego).

o.-Nastgpita zmiana sposobu dokonywania kluczowych ocen prawnych (np. zmiana
standardow oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad), przyktadowo w
wyniku wyrokow posrednich Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

3. Te same strony

Potrojna identyczno$é, wymagana przez powage rzeczy osadzonej, rowniez

oznacza, ze strony obu postepowan (przedmiotowego i tego, ktére doprowadzito do

poprzedniej ostatecznej decyzji) muszg byc¢ takie same.

Pojecie ,tych samych stron” uwzglednia roéwniez nastepcoéw prawnych i
upowaznionych licencjobiorcow. Innymi stowy, powaga rzeczy osgdzonej ma
zastosowanie, jezeli strona w drugim powddztwie jest nastepcg prawnym lub
uprawnionym licencjobiorcg strony z pierwszego powdédztwa.
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Zalacznik 1 Podstawy uniewaznienia — zakres czasowy
zgltoszenia po wejsciu w zycie rozporzadzenia (UE) 2015/2424 w
dniu 23.03.2016 r.

1 Bezwzgledne podstawy uniewaznienia

Ogdlng zasada jest, ze Urzad stosuje bezwzgledne podstawy uniewaznienia, ktore
zostaty okreslone w przepisach dotyczacych (zgtoszenia) znaku towarowego Unii
Europejskiej — tj. w rozporzadzeniu (WE) nr 207/2009 albo w innym bezposrednio
stosowanym tekscie prawnym obowigzujgcym UE, a przez to rowniez Urzad — w dniu
ich zgloszenia.

Dlatego nowe podstawy uniewaznienia, tj. te wprowadzone do RZTUE
rozporzadzeniem (UE) 2015/2424, stosujg sie wylgcznie do (zgtoszenia) znaku
towarowego Unii Europejskiej wniesionego w dniu 23.03.2016 r..lub pdznie;.

Niektére podstawy odmowy i uniewaznienia wprowadzone po raz pierwszy do RZTUE
rozporzgdzeniem (UE) 2015/2424 nie sg jednak, pod wzgledem prawnym, nowe,
poniewaz byty juz stosowane przed 23.03.2016 r. na mocy innych obowigzujgcych
tekstow prawnych UE.

Na tej podstawie mozna dokonac nastepujgcego rozroznienia:

1.1 Podstawy uniewazniania stosowane przed 23.03.2016 na mocy
rozporzgdzen UE innych niz rozporzgdzenie o wspdlnotowym znaku
towarowym

Nastepujgce podstawy uniewaznienia wprowadzone po raz pierwszy do RZTUE
rozporzgdzeniem (UE) 2015/2424 stosujg sie do znakdéw towarowych Unii Europejskiej
zgtoszonych przed 23 marca 2016 r.

o Artykut 7 ust. 1-lit. k) RZTUE: konflikt z wczes$niejszymi tradycyjnymi okresleniami
win UE
Przedmiotowg podstawe uniewaznienia przewidziano juz w art. 113 ust. 2
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgcego wspdlng organizacje rynkow produktéw rolnych oraz
uchylajgcego rozporzgdzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE)
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 w zwigzku z art. 40 i 41 rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 607/2009 z 14 lipca 2009 r. okreslajgcym pewne szczegoétowe zasady
wdrazania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych
nazw pochodzenia i oznaczen geograficznych, okresleh tradycyjnych, oznakowania
i prezentacji niektorych produktéw z sektora win.

o Artykut 7 wust. 1 lit. 1) RZTUE: konflkt z wczes$niejszymi gwarantowanymi
tradycyjnymi specjalnosciami UE
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Przedmiotowa podstawa uniewaznienia przewidziana byta juz w art. 24
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21 listopada
2012 r. w sprawie systemow jakosci produktow rolnych i sSrodkéw spozywczych.

® Artykut 7 ust. 1 lit. m) RZTUE: konflikt z wczes$niejszymi nazwami odmian roslin UE
Przedmiotowa podstawa uniewaznienia przewidziana byta juz w rozporzgdzeniu
Rady (WE) nr 2100/94 z 27 lipca 1994 r. w sprawie wspolnotowego systemu
ochrony odmian roslin. Urzgd stosowat powyzsze rozporzgdzenie w zwigzku z art. 7
ust. 1 lit. f) RZTUE.

1.2 Podstawy uniewaznienia, ktore nie byly przewidziane w prawie Unii
przed wejsciem w zycie rozporzgdzenia (UE) 2015/2424 w dniu
23 marca 2016 r.

Nastepujgce podstawy uniewaznienia nie istniaty w prawie Unii przed wejsciem w zycie
rozporzgdzenia (UE) 2015/2424, dlatego stosujg sie wytacznie do znakéw towarowych
Unii Europejskiej zgtoszonych w dniu 23 marca 2016 r. lub pdzniej.

¢ _Inne wiasciwosci” (niz ksztatt), na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) RZTUE.

Konflikty z wczesniejszym ChOG/ChNP chronionym na poziomie krajowym na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE.

Konflikty z wcze$niejszymi nazwami odmian roslin  chronionymi na poziomie
krajowym na podstawie art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE.

2 Wzgledne podstawy uniewaznienia, tj. art. 60 ust. 1 lit. d)
RZTUE w zwigzku z art. 8 ust. 6 RZTUE i powigzaniu z
art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE w zwiazku z art. 8 ust. 4 RZTUE

Rozporzadzenie (UE) 2015/2424 zmieniajgce rozporzgadzenie (WE) nr 207/2009 w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (rozporzgdzenie zmieniajgce) wprowadzito
art. 53 ust. 1 lit. d) rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4a
rozporzgdzenia nr 207/2009 (obecnie art. 60 ust. 1 lit. d) RZTUE w zwigzku z art. 8
ust. 6 RZTUE) jako konkretng podstawe uniewaznienia nazw pochodzenia i oznaczenh
geograficznych chronionych prawem UE lub krajowym.

Wczesniej oznaczenia geograficzne moglty by¢ uznane za podstawe wniosku o
uniewaznienie zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z
art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia nr 207/2009. Wprowadzenie tej konkretnej podstawy
oznacza jednak, ze od momentu wejscia w zycie art. 53 ust. 1 lit. d) rozporzgdzenia
nr 207/2009 na oznaczenia geograficzne mozna sie powotywaé jedynie w ramach
nowej podstawy. Oznaczenia geograficzne nie mogg juz stanowi¢ podstawy wniosku o
uniewaznienie na podstawie art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009, mimo ze
brzmienie tego przepisu nie ulegto zmianie. Niemniej jednak jezeli wniosek o
uniewaznienie oparty na oznaczeniu geograficznym zostanie ztozony po wejsciu w
zycie rozporzgdzenia zmieniajgcego, btednie wskazujgc art. 53 wust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia nr 207/2009 jako podstawe uniewaznienia, Urzad rozpatrzy wniosek w
stopniu, w jakim wyraznie opiera sie na oznaczeniu geograficznym, tak jakby powotano
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sie na art. 53 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 207/2009. W takim przypadku nie ma
watpliwosci co do zamiaru wnioskujgcego o uniewaznienie, by powotac sie na przepis
chronigcy wczesniejsze oznaczenia geograficzne.

Artykut 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4
rozporzgdzenia nr 207/2009 nadal ma zastosowanie w postepowaniach w sprawie
uniewaznienia opartych na oznaczeniach geograficznych rozpatrywanych w momencie
wejscia w zycie rozporzgdzenia zmieniajgcego.

Jak wskazano powyzej, we wnioskach o uniewaznienie w oparciu 0 oznaczenie
geograficzne mozna sie powota¢ wylgcznie na art. 8 ust. 4a rozporzgdzenia
nr 207/2009 od daty wejscia w zycie rozporzgdzenia zmieniajgcego. Z jednej strony w
przypadku braku jakichkolwiek przepisow przejSciowych i ograniczen czasowych w
odniesieniu do zakwestionowanych znakéw towarowych Unii Europejskiej w
rozporzadzeniu zmieniajgcym, a z drugiej strony z uwagi na to, ze oznaczenia
geograficzne byty rowniez podstawg do odmowy w ramach poprzedniego systemu, a
ich wykorzystanie w obrocie handlowym jest nieroztacznie zwigzane z ich funkcjg, z
chwilg wejscia w zycie art. 53 ust. 1 lit. d) rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z
art. 8 ust. 4a rozporzadzenia nr 207/2009 mozna sie powota¢ przeciw ZTUE bez
wzgledu na ich date zgtoszenia lub pierwszenstwa, a tym samym nawet przeciw ZTUE
zgtoszonym i zarejestrowanym w Urzedzie przed wejsciem w zycie rozporzgdzenia
Zmieniajgcego.

Ochrona przyznana oznaczeniom geograficznym na podstawie art. 53 ust. 1 lit. d)
rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4a rozporzadzenia nr 207/2009
stanowi zatem kontynuacje ochrony przyznanej uprzednio na mocy art. 53 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009 z zwigzku z art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia nr 207/2009.
Oznaczenia geograficzne powotane w ten sposoéb na podstawie art. 53 ust. 1 lit. d)
rozporzgdzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4a rozporzgdzenia nr 207/2009
objeto juz ochrong w chwili zgtoszenia zakwestionowanego ZTUE oraz uprawniono do
zakazania uzywania pozniejszego znaku towarowego. Ponadto niezbedne warunki
ochrony takich wczesniejszych oznaczen geograficznych, jak przewidziano w
odpowiednich przepisach unijnych lub krajowych (np. ochrona przed bezposrednim lub
posrednim wykorzystaniem komercyjnym, niewtasciwe uzycie, imitacja lub przywotanie,
fatszywe lub wprowadzajgce w btad oznaczenie lub inna wprowadzajgca w bigd
praktyka) stosowane sg juz w dacie zgtoszenia lub pierwszenstwa zakwestionowanego
ZTUE, nawet jesli zostaty ziozone przed wejSciem w zycie rozporzgdzenia
zmieniajgcego. Artykut 8 ust. 4a rozporzgdzenia nr 207/2009 lepiej odzwierciedla
wymogi ustawodawstwa UE, ktére nie wymaga, by oznaczenie geograficzne byto
uzywane w obrocie gospodarczym, by bylo uprawnione do zapobiegania
nieuprawnionemu uzyciu.

Niemniej jednak art. 63 ust. 3 RZTUE uniemozliwia wnioskodawcy, ktérego wniosek o
uniewaznienie w oparciu 0 oznaczenie geograficzne na podstawie art. 53 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr_207/2009 zostat rozstrzygniety co do istoty, zlozenie nowego
wniosku o uniewaznienie na podstawie art. 53 ust. 1 lit. d) rozporzgdzenia nr 207/2009
na podstawie tego samego oznaczenia geograficznego w odniesieniu do tego samego
zakwestionowanego znaku.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ D Strona 1534
Uniewaznienie
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