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1. Wstep

1.1. Cel niniejszego dokumentu

W niniejszym dokumencie dotyczacym wspdlnej praktyki okresla sie wspding
interpretacje ogdlnego pojecia ztej wiary i innych poje¢ — w tym terminologii -
zwigzanych z jej ocenga, a takze czynnikéw i scenariuszy, ktére moga oka-
zac sie istotne w ocenie. Stuzy on jako punkt odniesienia dla Urzedu Unii Euro-
pejskiej ds. Whasnosci Intelektualnej (EUIPO), Urzedu Witasnosci Intelektualnej
Panstw Beneluksu oraz urzeddéw ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, stowarzyszen uzytkownikéw, a takze zgtaszajacych, skarza-
cychiich przedstawicieli.

Zostanie on szeroko udostepniony i bedzie fatwo dostepny, dostarczajac jed-
noznacznych i wyczerpujacych wyjasnien na temat zasad, na ktérych opie-
ra sie wspdlna praktyka. Zasady te zostaty opracowane z mysla o ogdélnym
zastosowaniu i majg obejmowac swoim zakresem zdecydowana wiekszos¢
spraw. Chociaz ocena zlej wiary bedzie zawsze przeprowadzana indywi-
dualnie dla kazdego przypadku, zasady te stuza jako wytyczne majace za-
pewni¢, ze ré6zne wiasciwe organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej
w panstwach cztonkowskich, uzyskaja podobny i przewidywalny wynik.

Scenariusze i tabele zawarte w niniejszym dokumencie majg ponadto na celu
pokazanie, w jaki sposéb wspotdziataty rézne czynniki, ktére pojawity sie
w rzeczywistych sprawach w UE, a takze zilustrowanie zasad wspdlnej prak-
tyki. Tabele te nalezy rozpatrywac¢ w powigzaniu z odpowiednim orzecznic-
twem UE oraz z przedstawionymi w nim argumentami, faktami i dowodami.




1.2. Informacje ogélne

Urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich i stowarzy-
szenia uzytkownikéw aktywnie wspotpracuja na rzecz ujednolicenia praktyk
w zakresie znakéw towarowych i wzoréw przemystowych od czasu utworze-
nia Sieci Wtasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej’ (EUIPN) w 2011 r. W ramach
programu konwergencji (2011-2015) zharmonizowano siedem obszaréw
praktyki w zakresie znakéw towarowych i wzoréw przemystowych. Wspélne
praktyki opracowane w wyniku programu (CP1-CP7) wdrozono na szeroka
skale w catej UE i obowiazuja juz od kilku lat.

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjety pakiet reform w za-
kresie znakéw towarowych UE. Pakiet ten zawierat dwa akty prawne, mia-
nowicie: rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(RZTUE) oraz dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (DZTUE).

Oproécz nowych przepiséw dotyczacych kwestii merytorycznych i procedural-
nych, w ramach tych aktéw ustanowiono mocniejsza podstawe prawna w za-
kresie wspotpracy. Zgodnie z art. 151 RZTUE do gtéwnych zadan EUIPO nalezy
promocja konwergencji praktyk i narzedzi w dziedzinie znakéw towarowych
i wzoréw przemystowych we wspotpracy z urzedami ds. whasnosci intelektual-
nej w panstwach cztonkowskich; w art. 152 RZTUE wskazuje sie jednoznacznie,
ze wspdtpraca ta powinna obejmowac opracowanie wspodlnych standardéw
badania spraw oraz ustanowienie wspodlnych praktyk. W art. 51-52 DZTUE
opisano ponadto zdolno$¢ urzeddw ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich do wspétpracy w zakresie konwergencji praktyk i narzedzi.

Na podstawie tych ram prawnych w czerwcu 2016 r. Zarzad EUIPO zgodzit sie
na przyjecie europejskich projektéw opartych na wspodtpracy. Projekty te
opieraty sie na osiagnietych juz sukcesach, a jednocze$nie miaty na celu po-
prawe proceséw i rozszerzenie zasiegu wspofpracy.

Jesli chodzi o konwergencje praktyk, jeden projekt byt specjalnie poswiecony
identyfikacji i analizie potencjalnych nowych inicjatyw harmonizacyjnych - pro-

' Woczesniej znanej jako Sie¢ Znakéw Towarowych i Wzoréw (TMDN).
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https://www.tmdn.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX:32015L2436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX:32015L2436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX:32015L2436

jekt analizy konwergencji. Projekt ten objat analize praktyk w zakresie znakéw
towarowych i wzoréw przemystowych stosowanych przez urzedy ds. wasnosci
intelektualnej w panstwach cztonkowskich w celu rozpoznania obszaréw z roz-
bieznosciami oraz - poprzez ocene prawdopodobnego wptywu, wykonalnosci
mozliwego zakresu, istniejacych ograniczen prawnych, poziomu zaintereso-
wania wsréd uzytkownikéw oraz uzytecznosci dla tych urzedéw — okreslenia
obszaréow, w ktérych wspoélna praktyka bedzie najbardziej korzystna dla zainte-
resowanych stron EUIPN. W wyniku tego projektu opracowano i wdrozono pie¢
wspolnych praktyk (CP8-CP12).

Artykuty 151-152 RZTUE i art. 51-52 DZTUE, ktére zawierajg szczegdtowe prze-
pisy kodyfikujace wspotprace i konwergencje praktyk w prawie UE, stanowia
wyrazne uprawnienie do dalszych dziatan na rzecz postepéw. W zwigzku z tym
w lipcu 2020 r. wznowiono projekt analizy konwergencji, aby okresli¢ i zdefinio-
wac nowe projekty konwergenciji, ktére najlepiej odpowiadatyby potrzebom
i interesom europejskiej spotecznosci zajmujacej sie wtasnoscia intelektualna.

,CP13 - Zgtoszenia znakéw towarowych dokonywane w ztej wierze” zareko-
mendowano jako pierwszy projekt konwergencji rozpoczety w wyniku pro-
jektu ,Analiza konwergencji 2.0” i trzynasty projekt konwergencji w ujeciu
0goinym.

CP13: Zgtoszenia znakéw towarowych dokonywane w ztej wierze

Pojecie ztej wiary pojawia sie w motywie 29 i w kilku przepisach DZTUE? mia-
nowicie: w art. 4 ust. 2 jako obowigzkowa bezwzgledna podstawa uniewaz-
nienia i jako nieobowigzkowa bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji;
w art. 5 ust. 4 lit. ¢ jako nieobowigzkowa wzgledna podstawa odmowy reje-
stracji lub podstawa uniewaznienia; oraz w art. 9 ust. 1 w odniesieniu do braku
mozliwosci powotania sie na przyzwolenie, gdy kwestionowany znak towaro-
wy zostat zgtoszony w ztej wierze.

W art. 45 DZTUE natozono ponadto na wszystkie panstwa cztonkowskie obo-
wiagzek zapewnienia szybkiej procedury uniewaznienia (i stwierdzenia wygas-
niecia) znaku towarowego w trybie administracyjnym przed swoimi urzedami.

2 Wiecej informacji na temat postepowan, w ktérych urzedy ds. wtasnosci intelektual-

nej w panstwach cztonkowskich oceniaja zta wiare, mozna znalez¢ w przegladzie w ta-
beli wdrozenia CP13, dostepnym pod adresem: https://www.tmdn.org/network/docu-
ments/10181/2275452/0Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practi
ce.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71.
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https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practi%20ce.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71
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taczny skutek art. 4 ust. 2 oraz art. 45 i 54 DZTUE oznaczat, ze do 14 stycznia
2023 r. wszystkie urzedy ds. whasnosci intelektualnej w panstwach cztonkow-
skich zostaty zobowigzane do oceny ztej wiary jako bezwzglednej podstawy
uniewaznienia.

Co wiecej, analiza tego zagadnienia ujawnita brak jednolitego podejscia wsréd
tych urzedéw w panstwach cztonkowskich, ktére juz oceniaty ztg wiare. DZTUE
nie zawiera definicji tego, co nalezy rozumiec jako ztg wiare, ani nie okresla zad-
nych czynnikéw, ktére mozna wzig¢ pod uwage w celu stwierdzenia, ze zgta-
szajacy dziatat w ztej wierze przy dokonywaniu zgtoszenia znaku towarowego.
Pomimo orzecznictwa UE zawierajagcego pewne wskazéwki w tym zakresie
rozbiezne interpretacje stanowity powazne wyzwanie dla uprawnionych, kté-
rzy chca chroni¢ swoje znaki towarowe w wielu jurysdykcjach.

W zwigzku z powyzszym projekt CP13 zostat zatwierdzony do realizacji
w maju 2021 r. i rozpoczat sie we wrze$niu 2021 r. Jego celem jest harmoniza-
cja praktyk tych urzedéw ds. whasnosci intelektualnej w panstwach cztonkow-
skich, ktére juz oceniaty ztg wiare, oraz opracowanie ujednoliconej praktyki
dla tych urzedéw, ktére zaczng oceniac ztg wiare po raz pierwszy po trans-
pozycji art. 45 DZTUE. Grupa robocza ds. projektu, w ktérej sktad wchodzili
przedstawiciele urzedéw ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkow-
skich, EUIPO i stowarzyszen uzytkownikéw, przez dwa lata Scisle wspétdzia-
fata w celu opracowania zestawu wspdlnych zasad opartych na utrwalonym
orzecznictwie i istniejacych praktykach, z uwzglednieniem informacji zwrot-
nych otrzymanych od zainteresowanych stron EUIPN. Wynikiem wspétpracy
EUIPN jest wspdlna praktyka opisana w niniejszym dokumencie.

1.3. Zakres praktyki

Niniejsza wspdlna praktyka zawiera zbiér zasad dotyczacych oceny ztej wiary
w zgtoszeniach znakéw towarowych, niezaleznie od rodzaju postepowania,
w jakim ocena jest dokonywana.

Zakresem wspdlnej praktyki CP13 objete sg nastepujace kwestie:

e uzgodnienie wspdlnej interpretacji ogélnego pojecia ztej wiary w zgtosze-
niach znakéw towarowych;




e uzgodnienie wspdlnej interpretacji innych poje¢, w tym terminologii,
zwigzanych z ocena ztej wiary i niektorych scenariuszy; oraz

e uzgodnienie wspdlnych czynnikdw oceny ztej wiary w zgtoszeniach zna-
koéw towarowych.

Poza zakresem wspodlnej praktyki CP13 pozostajg nastepujace kwestie:

o Konkretny rodzaj postepowania (badanie, sprzeciw lub uniewaznienie3),
w ktérym nalezy oceniac ztg wiare. Mozliwo$¢ oceny ztej wiary w réznych
rodzajach postepowan jest uregulowana w DZTUE, dlatego nie moze pod-
lega¢ harmonizacji w catej UE. W zwigzku z tym wspdlna praktyka powinna
miec zastosowanie do wszystkich rodzajéw postepowan, w ktérych ocena
ztej wiary jest przewidziana w prawie krajowym, co powinno obejmowac
miedzy innymi postepowania w sprawie uniewaznienia znaku towarowe-
go w oparciu o bezwzgledne podstawy.

e W postepowaniu dotyczacym ztej wiary ocena jako taka: 1) identycznosci/
podobienstwa miedzy kwestionowanym znakiem towarowym a wczes-
niejszym prawem / wczesniejszymi prawami; 2) identycznosci/podobien-
stwa towaréw lub ustug; 3) prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad;
4) odrézniajacego charakteru prawa, odrézniajacego charakteru nabytego
w nastepstwie uzywania, renomy i powszechnie znanego charakteru pra-
wa; oraz 5) rzeczywistego uzywania prawa. Kwestie te wchodza w zakres
wspdlnej praktyki, o ile s3 zwigzane z ocena ztej wiary lub stanowia czynni-
ki tej oceny, lecz ich ocena jako taka pozostaje poza tym zakresem.

e Ocenajako taka art. 5 ust. 3 lit. b DZTUE, poniewaz przepis ten stanowi od-

rebng podstawe odmowy rejestracji lub uniewaznienia i podlega wtasnym
wymogom formalnym i merytorycznym.

o Ocenajako taka art. 5 ust. 2 lit. d i art. 9 ust. 1 DZTUE.

e Opis ograniczen prawnych uniemozliwiajacych wdrozenie przez konkret-
ny urzad ds. wtasnosci intelektualnej w panstwie cztonkowskim.

e Opracowanie wykazu rodzajéw dowoddéw - w ujeciu wyczerpujacym lub
jako zalecenie - ktére nalezy przedstawié w postepowaniu w sprawie ztej
wiary.

3 Termin ,uniewaznienie” jest uzywany w niniejszym dokumencie jako szerszy termin, ktéry
obejmuje postepowanie w sprawie uniewaznienia i w sprawie stwierdzenia wygasniecia.
Ma to na celu unikniecie nieporozumien przy stosowaniu zasad niniejszej wspdlnej praktyki,
poniewaz w ustawodawstwie, na ktérym opierajg sie niektére urzedy ds. whasnosci intelek-
tualnej w panstwach cztonkowskich, pojecia niewaznosci i stwierdzenia wygasniecia pota-
czono w pojecie ,wygasniecia” (np. w ustawodawstwie szwedzkim).
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2. Wspélna praktyka

2.1. Kluczowe pojecia pojawiajqce sie w sprawach dotyczgcych
ztej wiary

Orzecznictwo Unii dotyczace ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych
jest bardzo zréznicowane i ztozone. Z tego powodu niniejsza wspdlna prakty-
ka zawiera wspdlng interpretacje niektérych kluczowych pojec istotnych przy
ocenie, czy zgtaszajacy dziatat w zlej wierze przy dokonywaniu zgtoszenia
znaku towarowego. Pojecia te opracowano, aby zagwarantowa¢ zharmoni-
zowane i spdjne stosowanie zasad wspdlnej praktyki oraz zapewni¢ wspdlne
wytyczne dotyczace sposobu, w jaki pojecia te powinny by¢ rozumiane przez
rézne zainteresowane strony.

O ile nie okreslono inaczej, podczas zapoznawania sie ze wspolng praktyka
nalezy ponadto wzig¢ pod uwage nastepujace uwagi ogdlne.

e Termin ,zgfaszajacy” bedzie rozumiany jako ,zgtaszajacy do rejestracji
kwestionowany znak towarowy™.

e Termin ,skarzacy” odnosi sie do ,0soby wnoszacej o uniewaznienie lub
wnoszacej sprzeciw wobec kwestionowanego znaku towarowego, a takze
kazdej osoby, ktéra przedstawia uwagi”.

o Termin ,wcze$niejsze prawo” bedzie rozumiany jako ,kazde prawo lub
inny uzasadniony interes, ktére mozna podnie$¢ w sprawach dotyczacych
ztej wiary, niezaleznie od charakteru, jaki moze miec to prawo, ani od pod-
stawy prawnej, na ktérej ten uzasadniony interes moze by¢ chroniony. Na
przykfad: zarejestrowany znak towarowy, zgtoszony znak towarowy, nie-

4 Wiecej informacji na temat interpretacji terminu ,zgtaszajacy” w kontekscie ztej wiary znaj-

duje sie w podsekg;ji 2.3.3.
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2. Wspélna praktyka

zarejestrowany znak / oznaczenie®, imie i nazwisko znanej osoby®, nazwa
przedsiebiorstwa’ itd. Chociaz termin ,wczesniejsze prawo” obejmuje
zarejestrowane znaki towarowe, termin ,wczesniej zarejestrowane znaki
towarowe” moze by¢ réwniez uzywany® w odniesieniu do tego rodzaju
wczeshiejszego prawa.

e Termin ,kwestionowany znak towarowy” bedzie uzywany w odniesieniu
do terminu ,znak towarowy, co do ktérego twierdzi sie, ze jego zgtoszenia
dokonano w ztej wierze”.

2.2. Ogélne pojecie ztej wiary w zgtoszeniach znakéw
towarowych

Pojecie ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych nie jest zdefiniowane,
ograniczone ani nawet opisane w zaden sposéb w przepisach unijnych do-
tyczacych znakéw towarowych. W zwigzku z tym wytyczne dotyczace jego
znaczenia i zakresu nalezy czerpac z orzecznictwa UE.

Jak stwierdzit Trybunat Sprawiedliwosci, zta wiara jest autonomicznym poje-
ciem prawa Unii, ktére to pojecie powinno by¢ interpretowane w sposéb jed-
nolity w UE®. Zaktada sig, ze ogdlne pojecie ztej wiary w zgtoszeniach znakéw
towarowych — na podstawie utrwalonego orzecznictwa UE™ i zwyczajowego
znaczenia ztej wiary w jezyku potocznym - oznacza obecnos¢ subiektywnej

> Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257; wyrok
zdnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

°  Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; wyrok z dnia
28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219.

7 Wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538.

8 W szczegdlnosci w podsekgji 2.5.2.2 dotyczacej ,powtdrnego zgtoszenia”.

®  Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, pkt 29.

W celu wypracowania wspdlnej interpretacji ,0gdélnego pojecia ztej wiary w zgtoszeniach
znakéw towarowych” wzieto pod uwage ponizsze orzecznictwo UE: opinie rzeczniczki
generalnej Eleanor Sharpston z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:148, pkt 60; wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON
(graficzny), EU:C:2019:724, pkt 45; wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY,
EU:C:2020:45, pkt 74; wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396,
pkt 28; wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 23; wy-
rok z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in.,
EUT:2022:644, pkt 29.
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motywacji po stronie zgtaszajacego znak towarowy, czyli nieuczciwego zamia-
rulubinnego ,ztowrogiego” lub nieuczciwego motywu, ktére zwykle ustala sie
poprzez odniesienie do odpowiednich, spdjnych i obiektywnych kryteriéw.
W zwiazku z tym pojecie to obejmuje zachowanie, ktére odbiega od przyje-
tych zasad etycznego postepowania lub uczciwych praktyk handlowych i bi-
znesowych i ktére mozna zidentyfikowac poprzez ocene obiektywnych faktéw
kazdego przypadku w odniesieniu do takich standardéw. Nie mozna go jed-
nak zawezi¢ do ograniczonej kategorii szczegélnych okolicznosci.

Nalezy ponadto zauwazy¢, ze ogdlne pojecie ztej wiary nalezy interpretowac
zuwzglednieniem szczeg6lnego kontekstu prawa znakéw towarowych, jakim
jest obrot handlowy". W tym wzgledzie nalezy rowniez podkresli¢, ze prawo
znakéw towarowych ma w szczegdlnosci na celu przyczynienie sie do usta-
nowienia systemu niezaktéconej konkurencji w UE, w ramach ktérego kazde
z przedsiebiorstw, aby moc pozyskac i przywigzac do siebie klientéw dzieki
wysokiej jakosci swych towaréw lub ustug, powinno mie¢ mozliwos¢ rejestro-
wania w charakterze znakéw towarowych oznaczern umozliwiajacych konsu-
mentowi — bez ryzyka wprowadzenia w btad — odréznienie tych towaréw lub
ustug od towardéw lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw™.

Nalezy ponadto wzig¢ pod uwage réwniez podwdjny cel prawa znakéw to-
warowych, a mianowicie: 1) ochrone konsumentéw przez petnienie funkgji
facznika informacyjnego oraz zapewnienie im mozliwosci zastanowienia sie
nad réznymi towarami lub ustugami i dokonania wyboru sposréd nich; oraz
2) zachecanie marek do inwestowania w jakos¢, funkcje i inne aspekty ich to-
wardw lub ustug oraz nagradzanie za takie inwestycje.

W $wietle powyzszego mozna stwierdzi¢, ze nie ma ztej wiary bez nieuczciwego
zamiaru i ze te subiektywna motywacje zgtaszajacego nalezy ustali¢ w sposéb
obiektywny®. Dlatego do celéw stwierdzenia ztej wiary musi istnieé: a) pew-

" Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 74.

2 Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 74; wyrok
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219,
pkt 22; wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),
EU:C:2019:724, pkt 45; wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny),
EU:T:2022:430, pkt 24.

3 Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
pkt 42; wyrok z dnia 12 wrzes$nia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),
EU:C:2019:724, pkt 47; wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VEN-
TURES, EU:T:2020:510, pkt 33.
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ne dziatanie zgtaszajacego, ktére wyraznie odzwierciedla, ze dziatat on z nie-
uczciwym zamiarem przy dokonywaniu zgtoszenia znaku towarowego; oraz b)
obiektywny standard, w odniesieniu do ktérego takie dziatanie mozna ocenic,
a nastepnie zakwalifikowac jako stanowiagce ztg wiare. Kazde twierdzenie doty-
czace ztej wiary trzeba bedzie przeanalizowa¢ catosciowo, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych danego przypadku™.

Nalezy zauwazy¢, ze nieuczciwy zamiar po stronie zgtaszajagcego znak towa-
rowy istnieje miedzy innymi w sytuacjach, w ktérych z istotnych, spoéjnych
i obiektywnych okolicznosci danego przypadku jasno wynika, Zze zgtoszenia
znaku towarowego dokonano:

a) zzamiarem naruszenia, w sposéb niezgodny z uczciwymi obyczajami, in-
teresow konkretnej osoby trzeciej, a nie z zamiarem prowadzenia dziatal-
nosci handlowej w sposéb uczciwy; lub

b) z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia sie do konkretnej osoby
trzeciej, wytacznego prawa w celach innych niz cele zwigzane z funkcjami
znaku towarowego, w szczegdlnosci z podstawowa funkcja wskazywania
pochodzenia®.

W zwiazku z powyzszym oraz biorac pod uwage fakt, ze nieuczciwy zamiar
zgtaszajgcego stanowi podstawe istnienia ztej wiary, uznaje sie go za podsta-
wowy i obowigzkowy czynnik ztej wiary, ktéry zawsze nalezy zbada¢ podczas
oceny ztej wiary. Jest on zatem uwzgledniony w wykazie wspdlnych czynni-
kow w sekgji 2.4 - podsekcja 2.4.1.1.

2.2.1. Rézne aspekty ztej wiary

Majac na uwadze sytuacje, w ktérych wedtug orzecznictwa UE moze ist-
nie¢ nieuczciwy zamiar po stronie zgtaszajacego (zob. poprzednia sekcja),
oczywiste jest, ze zgtaszajagcy moze dziata¢ w ztej wierze w przypadkach,
w ktérych dziatanie byto skierowane przeciwko interesom konkretnej osoby
trzeciej (np. konkurenta lub partnera biznesowego'®), ale takze w przypad-

' Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257, pkt 48.

> Wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),
EU:C:2019:724, pkt 46; wyrok z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie C-528/18 P, Outsource2In-
dia (graficzny), EU:C:2019:961, pkt 61; wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY,
EU:C:2020:45, pkt 75.

'® Wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538.
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kach, w ktérych zgtoszenia dokonano w celu naduzycia systemu znakéw to-
warowych. Dlatego tez na potrzeby niniejszego dokumentu mozna rozrézni¢
nastepujace dwa aspekty ztej wiary:

a) przywitaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej: w przypadku gdy zgtasza-
jacy odnosi sie do interesow konkretnej osoby trzeciej;

b) naduzycie systemu znakéw towarowych: w przypadku gdy — nawet bez
odniesienia sie do konkretnej osoby trzeciej - zgtaszajacy dokonat zgto-
szenia kwestionowanego znaku towarowego w celach innych niz te, ktére
wchodzg w zakres podstawowych funkgji znaku towarowego.

Chociaz niniejszy dokument dotyczy jedynie dwdch wyzej wspomnianych
aspektéw, nie mozna jednak wykluczy¢, ze zostang zidentyfikowane inne
aspekty, w szczegolnosci w przysztym orzecznictwie UE. W zwigzku z tym
kwestia ta wymaga rozwazenia w $wietle zmieniajgcego sie orzecznictwa.

2.2.1.1. Przywiaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej

Przywtaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej z koniecznosci wiagze sie z od-
niesieniem sie do osoby trzeciej. Odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtas-
nosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, moga napotkac taka sytua-
cje, gdy zgtaszajacy kwestionowany znak towarowy dokonat zgtoszenia tego
znaku nie w celu prowadzenia dziatalnosci handlowej w sposéb uczciwy, lecz
z zamiarem naruszenia, w sposéb niezgodny z uczciwymi obyczajami, intere-
séw osoby trzeciej".

Dlatego sprawy zwigzane z tym aspektem charakteryzuja sie potgczeniem obiek-
tywnych okolicznosci, w ktérych — oprécz innych czynnikéw istotnych dla danej
sprawy — zgfaszajacy, majacy wiedze lub domniemanga wiedze na temat istnieja-
cych praw osoby trzeciej, dokonat zgtoszenia kwestionowanego znaku towaro-
wego bez zgody osoby trzeciej i zzamiarem niestusznego przywiaszczenia sobie
wiasnosci wezedniejszych praw tej osoby trzeciej (element subiektywny).

Przyktady spraw, w ktérych doszto do przywtaszczenia prawa lub praw oséb
trzecich, to miedzy innymi Simca'®, Gruppo Salini’®>, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR

7 Wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),
EU:C:2019:724, pkt 46.

'® Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

' Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

14




2. Wspélna praktyka

i in.?® oraz NEYMAR?'. Przyktady spraw, w ktérych natomiast nie stwierdzono
ztej wiary w Swietle konkretnych okolicznosci faktycznych sprawy, to miedzy
innymi nehera?, CIPRIANI/CIPRIANI® i Bigab*'.

Informacje na temat najbardziej typowych lub godnych uwagi przyktadéw sce-
nariuszy dotyczacych tego aspektu mozna ponadto znalez¢ w podsekgji 2.5.1.

2.2.1.2. Naduzycie systemu znakéw towarowych

Przepisy dotyczace ztej wiary stuzg réwniez celowi interesu ogélnego pole-
gajacemu na zapobieganiu rejestracjom znakéw towarowych, ktére stanowia
naduzycie. Takie rejestracje sg sprzeczne z zasada, ze stosowanie prawa zna-
kéw towarowych nie moze chronic stanowigcych naduzycie praktyk zgtasza-
jacego niepozwalajacych na osiggniecie celu, ktérego realizacji stuzy dane
uregulowanie®. W zwigzku z tym w przypadkach naduzycia systemu znakéw
towarowych nie jest konieczne, aby zgtaszajacy w momencie dokonywania
zgtoszenia znaku towarowego odnosit sie do konkretnej osoby trzeciej.

W Swietle powyzszego, aby stwierdzi¢ zta wiare w kontekscie tego aspektu,
nalezy zidentyfikowac nastepujace elementy. Po pierwsze, potaczenie obiek-
tywnych okolicznosci, w ktérych pomimo formalnego poszanowania przesta-
nek przewidzianych w uregulowaniach dotyczacych znakéw towarowych cel
realizowany przez te uregulowania nie zostat osiggniety (element obiektyw-
ny). Po drugie, wola uzyskania korzysci wynikajacej ze wspomnianych uregu-
lowan poprzez sztuczne stworzenie przestanek wymaganych dla jej uzyska-
nia lub utrzymania® (element subiektywny).

20 Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357.

2 Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

22 Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430.

3 Wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458.

2 Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

% Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357, pkt 33 (i przytoczone tam orzecznictwo).

% Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510,
pkt 28.

2 Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 52; wyrok z dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 72; wyrok z dnia
21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, pkt 39; wyrok
zdnia 7 wrzesnia 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 37.

15




Jezeli chodzi o element subiektywny, z szeregu obiektywnych czynnikéw
musi wynika¢, ze zasadniczym celem strategii/dziatari/zachowania zgtaszaja-
cego byto uzyskanie nienaleznej korzysci wynikajacej z uregulowan dotycza-
cych znakéw towarowych?.

Przyktady spraw, w ktérych stwierdzono naduzycie systemu znakéw towa-
rowych, to miedzy innymi LUCEO?, MONOPOLY* i TARGET VENTURES?"
Przyktady spraw, w ktérych natomiast nie stwierdzono ztej wiary w Swietle
konkretnych okolicznosci faktycznych sprawy, to miedzy innymi Pelikan®
i VOODOO?™. Ponizsze ostateczne decyzje izb odwotawczych EUIPO moga
stanowic ilustracyjne niewigzace przyktady: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY
(graficzny)**, intel inside (graficzny)** i baoli BEACH (graficzny)®*.

Informacje na temat najbardziej typowych lub godnych uwagi przyktadéw sce-
nariuszy dotyczacych tego aspektu mozna ponadto znalez¢ w podsekgji 2.5.2.

2.3. Ogélne zasady oceny ztej wiary w zgtoszeniach znakéw
towarowych

2.3.1. Cigzar dowodu w sprawach dotyczqgcych ztej wiary

Po pierwsze nalezy zauwazy¢, ze jak jasno wynika z orzecznictwa UE¥, do-
brej wiary zgtaszajgcego domniemywa sie do momentu przedstawienia

% Opinia rzeczniczki generalnej Juliane Kokott z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P,
STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:287, pkt 31.

2 Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

30 Wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

31 Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

32 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

3 Wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

3 Decyzja Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 25 pazdziernika 2022 r. w sprawie R 1246/2021-5,
DEVICE OF A BANKSY’S MONKEY (graficzny).

¥ Decyzja Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie R 2911/2019-5, intel
inside (graficzny).

% Decyzja Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie R 223/2021-2, baoli
BEACH (graficzny).

3 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 57; wyrok z dnia
23 maja2019r.w sprawach T-3/18iT-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 34.
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dowodu przeciwnego. Na przyktad w postepowaniu w sprawie uniewaznie-
nia to do skarzacego nalezy udowodnienie okolicznosci, ktére uzasadniaja
stwierdzenie, ze zgtaszajacy znak towarowy dziatat w ztej wierze w chwili do-
konywania zgtoszenia tego znaku®%. W zwigzku z tym to na skarzacym spoczy-
wa obowigzek udowodnienia obiektywnych okolicznosci umozliwiajacych
stwierdzenie, Zze kwestionowany znak towarowy zostat zgtoszony w ztej wie-
rze®. Poczatkowy ciezar dowodu spoczywa zatem na skarzacym.

Jezeli odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w pan-
stwach cztonkowskich, uznaja jednak, ze obiektywne okolicznosci danej spra-
wy prowadzg do obalenia domniemania dobrej wiary, to do zgtaszajacego
nalezy przedstawienie wiarygodnych wyjasniert dotyczacych celéw i logiki
handlowej, ktérym stuzy zgtoszenie danego znaku. Doprowadzi to do prze-
niesienia ciezaru przedstawienia dowodéw i argumentéw*’. Powodem tego
przeniesienia jest fakt, ze to zgtaszajacy jest w stanie najlepiej wyjasni¢ odpo-
wiednim organom, w tym urzedom ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, zamiary, ktorymi kierowat sie przy zgtoszeniu kwestionowane-
go znaku towarowego, i przedstawi¢ dowody mogace je przekona¢, ze mimo
istnienia obiektywnych okolicznosci intencje te byty prawowite*'.

Ponadto fakt, ze zgtaszajacy milczy, nie powinien by¢ traktowany jako oznaka ja-
kiegokolwiek nieuczciwego zamiaru. Jezeli dowody przedstawione przez skar-
73cego sg wystarczajgco przekonujace, aby obali¢ domniemanie, Zze zgtoszenia
dokonano w dobrej wierze, a zgtaszajacy nie przedstawi zadnych wyjasnien ani
dowodoéw, wéwczas uznaje sie jednak, ze zgtaszajacy dziatat w ztej wierze®.

3 Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 17; wyrok z dnia
8 marca 2017 r. w sprawie T-23/16, Formata (graficzny), EUT:2017:149, pkt 45; wyrok z dnia
6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EUT:2022:430, pkt 34; wyrok z dnia
18 stycznia 2023 r. w sprawie T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, pkt 56.

3 Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 42.

4 Oznacza to, ze - po przedstawieniu przez skarzacego dowodoéw potwierdzajacych obiek-
tywne okolicznosci, ktére pozwalaja stwierdzi¢, ze kwestionowany znak towarowy zostat
zgtoszony w ztej wierze - przedstawienie dowodéw przeciwstawnych przed wyciggnieciem
whniosku o istnieniu ztej wiary nalezy do zgtaszajacego.

“ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EUT:2019:357, pkt 36-37; wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONO-
POLY, EU:T:2021:211, pkt 43-44; wyrok z dnia 7 wrzes$nia 2022 r. w sprawie T-627/21, Monso-
on, EUT:2022:530, pkt 32-33; wyrok z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie T-528/21, MORFAT,
EU:T:2023:4, pkt 66.

42 Ponizsza ostateczna decyzja Izby Odwotawczej EUIPO moze stanowic ilustracyjny niewiazacy
przyktad: decyzja Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie R 2108/2018-2,
Wong lo kat, pkt 50, 67.
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Mozliwe jest réwniez, ze sam zgtaszajacy przedstawi dowody potwierdzaja-
ce jego nieuczciwy zamiar. W takich przypadkach zgtaszajagcy moze nieswia-
domie przyczynic¢ sie do obalenia domniemania dobrej wiary. Przykltadowo
w sprawach MONOPOLY i TARGET VENTURES Sad stwierdzit ztg wiare w duzej
mierze ze wzgledu na przyznanie przez zgtaszajacego, ze chciat uniknac¢ ko-
niecznosci przedstawienia dowodu uzywania znaku towarowego i przedtu-
zy¢ piecioletni okres karencji* lub ze chciat wzmocni¢ ochrone innego znaku
towarowego bez zamiaru uzywania kwestionowanego znaku towarowego
w celach zwigzanych z funkcjami znaku towarowego*“.

Kolejnym trudnym zagadnieniem jest ponadto kwestia dowodoéw, ktére nale-
zy przedstawi¢ w sprawach dotyczacych ztej wiary. Majac jednak na uwadze
szeroki zakres tego zagadnienia, a takze jego silne powiazanie z okolicznoscia-
mi faktycznymi kazdej sprawy, nie ma mozliwosci ustalenia ani wyczerpujace-
go wykazu dowodoéw, ktére nalezy przedtozy¢ w celu udowodnienia istnienia
ztej wiary, ani wykazu zalecanych dowodoéw, ktére nalezy przedtozy¢ w kaz-
dej sprawie dotyczacej ztej wiary. Nalezy podkresli¢, ze strony moga swobod-
nie wybiera¢ dowody, ktére chca przedstawi¢ wiasciwym organom, w tym
urzedom ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, a kwestia
ich oceny zawsze pozostaje w ich gestii. Co do zasady nie ma ograniczen wska-
zujacych, ze okreslone fakty mozna ustali¢ i potwierdzi¢ jedynie z wykorzysta-
niem okreslonych srodkéw dowodowych. Wszelkie dowody majace znaczenie
dla konkretnej sprawy dotyczacej ztej wiary moze przedtozy¢ zgtaszajacy lub
skarzacy, a odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej
w panstwach cztonkowskich, musza wzig¢ pod uwage wszystkie te dowody.
Wspdlna praktyka / wspdlne zalecenia CP12 - Dowody w postepowaniu od-
wotawczym w sprawach dotyczacych znaku towarowego: sktadanie, struktura
i przedstawianie dowodoéw oraz postepowanie zdowodami poufnymi* moga
jednak - jako niewiazace wytyczne — stanowi¢ punkt odniesienia dla wszyst-
kich zainteresowanych stron - w szczegdlnosci sekcja 3.1.1, ,Przygotowanie
dokumentéw i materiatu dowodowego”, ktéra zawiera niewyczerpujacy wy-
kaz srodkéw dowodowych, ktére mozna przedtozy¢ w postepowaniu w spra-
wie znaku towarowego, w tym w sprawach dotyczacych zlej wiary. Zaintereso-
wane strony moga wykorzystywac i przyjmowac zalecenia CP12, ktére uznaja
za przydatne i majace zastosowanie w konkretnym przypadku ztej wiary.

4 Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

4 Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

4 W tej tabeli mozna sprawdzi¢, ktére urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach czton-
kowskich wdrozyty CP12 w swojej praktyce.
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_pl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_pl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_pl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf

2. Wspélna praktyka

2.3.2. Wtaiciwy moment na ustalenie, czy doszto do dziatania
w ztej wierze

Jak stwierdzono w sekgji 2.2, zaktada sig, ze zta wiara oznacza obecnosc¢ subiek-
tywnej motywadji po stronie zgtaszajgcego znak towarowy*¢. Znaczy to, ze oce-
na ztej wiary wymaga analizy zachowania zgtaszajgcego do rejestracji znak to-
warowy* w celu ustalenia obecnosci lub braku nieuczciwego zamiaru.

W tym celu nalezy pamieta¢, ze wtasciwym momentem na ustalenie, czy zgta-
szajacy dziatat w ztej wierze, jest moment ztozenia wniosku o rejestracje®.
W przypadku rejestracji miedzynarodowych oznacza to date wyznaczenia
Unii Europejskiej lub odpowiedniego panstwa cztonkowskiego*. W zwigzku
z tym znak towarowy, ktéry zgtoszono w ztej wierze, bytby w kazdej chwili
i niezaleznie od tego, czy zostat przeniesiony na jakakolwiek inna osobe fizycz-
na/prawna, nadal uwazany za zgtoszony w ztej wierze w dniu jego zgtoszenia.
W ten sposéb w przypadku pdzniejszego przeniesienia znaku towarowego
ocena ztej wiary musiataby co do zasady obejmowac zamiar zgtaszajacego®,
a nie zamiar obecnego witasciciela®', ktéry nabyt znak towarowy po dacie zgto-
szenia. Przy ocenie ztej wiary, jak stwierdzono w podsekgji 2.3.3, nalezy jednak
réwniez przeanalizowa¢ zwigzek/powiazanie miedzy zgtaszajacym a obec-
nym wiascicielem?2. Wtasciwe organy, w tym urzedy ds. whasnosci intelektual-
nej w panstwach cztonkowskich, moga jednak réwniez wzig¢ pod uwage fak-
ty i dowody datowane przed dokonaniem zgtoszenia lub po jego dokonaniu,
poniewaz moga one zawiera¢ wskazéwki uzyteczne do interpretacji zamiaru
zgtaszajacego w momencie dokonywania zgtoszenia®3. Moga one obejmowac

4 Opinia rzecznik generalnej Eleanor Sharpston z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-529/07,
Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, pkt 60.

4 Wyrok zdnia 16 czerwca 2021 r.w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EUT:2021:364, pkt 38.

48 Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 35;
wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, pkt 66; wyrok
zdnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, pkt 33-34.

4 Wyrok zdnia 16 czerwca 2021 r.w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EUT:2021:364, pkt 38.

%0 Wiecej informacji na temat interpretacji terminu ,zgtaszajacy” w kontekscie ztej wiary znaj-
duje sie w podsekgji 2.3.3.

' Wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458; wyrok
z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EU:T:2021:364, pkt 38.

%2 Wiecej informacji na temat interpretacji terminu ,zgtaszajacy” w kontekscie ztej wiary znaj-
duje sie w podsekgji 2.3.3.

% Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, pkt 57; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR /
ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 126; wyrok z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie T-107/16, AIR
HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (graficzny), EU:T:2017:335, pkt 41.
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na przykfad informacje o okolicznosciach wynikajacych z daty pierwszenstwa
kwestionowanego znaku towarowego®4, o tym, czy istnieje wczesniejsze pra-
wo w panstwie cztonkowskim, w EUIPO lub w innej jurysdykgji, o okolicznos-
ciach, w jakich dany znak towarowy zostat utworzony, oraz o jego uzywaniu
od czasu utworzenia lub o tym, czy zgtaszajacy uzywat znaku towarowego
od czasu rejestracji.

2.3.3. ,Zgtaszajqcy” w sprawach dotyczqcych ztej wiary

Przy ocenie ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych przed przystapie-
niem do analizy zachowania zgtaszajacego wazne jest ustalenie osoby fizycz-
nej/prawnej, ktéra dokonata zgtoszenia o rejestracje kwestionowanego znaku
towarowego®.

W tym wzgledzie oczywiste jest, ze kazda osoba fizyczna/prawna, kté-
ra w formularzu zgtoszenia jest podana jako zgtaszajacy, zostanie uznana
za zgfaszajacego. Aby ocenic¢ istnienie nieuczciwego zamiaru po stronie
zgtaszajacego przy dokonywaniu zgtoszenia znaku towarowego, nalezy
jednak réwniez wzig¢ pod uwage obecnos$¢ mozliwego zwigzku/powigza-
nia miedzy zgtaszajacym®® a jakakolwiek inna osoba fizyczna/prawna, kté-
ra moze miec rzeczywisty interes w zgtoszeniu tego znaku towarowego.
W analizie tej nalezy w stosownych przypadkach uwzgledni¢ informacje da-
towane przed dokonaniem zgtoszenia lub po jego dokonaniu, jak okreslono
w podsekcji 2.3.2. W przeciwnym razie przepisy dotyczace ztej wiary bytoby
bardzo tatwo obejs¢.

Odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, moga napotkac na przyktad sytuacje, w ktérej zgtaszajacy jest
zwigzany/powiazany z nastepujaca osoba:

e 0soba prawna nalezaca do tej samej grupy przedsiebiorstw co zgtaszajacy*’;

> Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 48, 51-52; wyrok
zdnia 7 wrzesnia 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 35-37.

% Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EU:T:2021:364, pkt 38.

% Wskazanym jako taki w formularzu zgtoszenia.

7 Wyrok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie T-287/21, Salatina/Salatina (graficzny) i in.,
EU:T:2022:441, pkt 56, 70, 77-78; wyrok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie T-284/21, RENCKI
HRAM / RENSKI HRAM (graficzny) i in., EU:T:2022:439, pkt 56, 70, 77-78; wyrok z dnia 13 lipca
2022 r. w sprawie T-283/21, Talis/Talis i in., EU:T:2022:438, pkt 56, 70, 77-78.
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® 0so0ba fizyczna/prawng, ktéra zawarta umowe ze zgtaszajacym (np. w celu
dokonania zgtoszenia znaku towarowego we wtasnym imieniu);

e o0soba prawng, w ktérej zgtaszajacy zajmowat/zajmuje stanowisko (np. dy-
rektor zarzadzajacy lub gtéwny udziatowiec)®?,; itp.

Biorac pod uwage réznorodnos¢ form, jakie ten zwigzek / to powigzanie moze
przybiera¢ w praktyce, nalezy przeprowadzi¢ indywidualna ocene kazdego
przypadku.

2.4. Typowe czynniki oceny ztej wiary w zgtoszeniach
znakéw towarowych

Aby ustali¢, czy w chwili dokonywania zgtoszenia zgtaszajacy dziatat w ztej
wierze, nalezy przeprowadzi¢ catosciowag ocene z uwzglednieniem wszyst-
kich istotnych czynnikéw w danej sprawie®. Oznacza to, ze ocene ztej wiary
nalezy przeprowadzac indywidualnie dla kazdego przypadku.

Istnienie ztej wiary bedzie wprawdzie zalezato od indywidualnych okoliczno-
$ci danej sprawy, niniejsza wspdlna praktyka zawiera jednak niewyczerpuja-
cy wykaz czynnikéw, ktére majag stanowi¢ pomocne wskazéwki przy ocenie
ewentualnego istnienia ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych.

Przedstawiony ponizej wykaz czynnikdw obejmuje najczestsze przyktady
zaczerpniete z orzecznictwa UE. Tylko jeden z czynnikéw uznaje sie za obo-
wigzkowy — nieuczciwy zamiar zgtaszajacego® - w zwigzku z czym bedzie
on musiat by¢ obecny we wszystkich przypadkach ztej wiary.

%8 Wyrok z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, pkt 48-49.

% Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435,
pkt 36, 37; wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (gra-
ficzny), EU:C:2019:724, pkt 47; wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 37; wyrok z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie T-684/21,
MOSTOSTAL, EU:T:2023:68, pkt 23; wyrok z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinba-
se, EUT:2023:156, pkt 34.

% Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,nieuczciwy zamiar zgtaszajacego”, mozna
znalez¢ w podsekgji 2.4.1.1.
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Nalezy ponadto zauwazy¢, ze ponizszy wykaz nie odzwierciedla wzglednego
znaczenia kazdego czynnika.

Nalezy ponadto podkredli¢, ze chociaz niektére z czynnikdw wymienionych
ponizej — w zaleznosci od okolicznosci sprawy — moga stanowic istotne
czynniki dla oceny ztej wiary, to jednak skarzacy, ktéry powotuje sie na pod-
stawe, jaka jest zta wiara, nie moze by¢ zobowigzany do wykazania na przy-
ktad istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w rozumieniu
art. 5 ust. 1 lit. b DZTUE®' lub renomy wczesniejszego prawa®® w taki sam
sposob, jak w postepowaniu opartym na art. 5 ust. 3 lit. a DZTUE.

2.4.1. Czynnik obowigzkowy

2.4.1.1. Nieuczciwy zamiar zgtaszajgcego

Nieuczciwy zamiar zgtaszajacego jest niezbednym warunkiem stwierdzenia
ztej wiary. Jak wyjasniono w sekgji 2.2, zaktada sie, ze ogdlne pojecie ztej wiary
w zgtoszeniach znakéw towarowych oznacza obecnos¢ subiektywnej moty-
wagji po stronie zgtaszajgcego znak towarowy, czyli nieuczciwego zamiaru
lub innego ,ztowrogiego” lub nieuczciwego motywu, ktére zwykle ustala sie
poprzez odniesienie do odpowiednich, spdjnych i obiektywnych kryteriéw.
Z tego powodu oraz biorgc pod uwage fakt, ze nieuczciwy zamiar zgtasza-
jacego stanowi podstawe istnienia ztej wiary, uznaje sie go za podstawowy
i obowiazkowy czynnik ztej wiary, ktéry zawsze nalezy zbadad i ustali¢ pod-
czas oceny ztej wiary.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze nieuczciwy zamiar, ktéry moze sktoni¢ zgtasza-
jacego do dokonania zgtoszenia znaku towarowego, niekoniecznie zawsze
bedzie taki sam, poniewaz zgtaszajacy moze dazy¢ do réznych celéw przy do-
konywaniu zgtoszenia znaku towarowego, a zatem nieuczciwy zamiar moze
by¢ réznego rodzaju. Co wiecej, jak stwierdzono w podsekcjach 2.2.1, 2.2.1.1
i 2.2.1.2, istnieja co najmniej dwa rézne aspekty ztej wiary.

" Wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),
EU:C:2019:724, pkt 53-54; wyrokzdnia 23 maja 2019r.w sprawach T-3/18iT-4/18, ANN TAYLOR/
ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 55-56.

2 Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357, pkt 60.
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Ponizsze ilustracyjne przyktady nieuczciwego zamiaru pochodza z orzecznic-
twa UE.

a) Przyktady aspektu nieuczciwego zamiaru dotyczacego przywitaszczenia
prawa lub praw osoby trzeciej:

o wykorzystywanie w sposdb pasozytniczy renomy wczesniejszego prawa
lub wczesniejszych praw osoby trzeciej i czerpanie korzysci z tej renomy®;

o przywiaszczenie sobie praw do znaku towarowego osoby trzeciej;

e stworzenie fatszywego wrazenia ciggtosci lub stosunku dziedziczenia
miedzy kwestionowanym znakiem towarowym a dawniej powszechnie
znanym historycznym znakiem towarowym lub wczesniej znang osobg /
znanym przedsiebiorstwem lub wczesniejszym prawem, ktére sg nadal
znane wihasciwemu kregowi odbiorcow®.

b) Przyktady aspektu nieuczciwego zamiaru dotyczacego naduzycia systemu
znakoéw towarowych:

e uniemozliwienie rejestracji innego znaku towarowego zgtoszonego przez
osobe trzecig lub uzyskanie korzysci ekonomicznych w wyniku tej mozli-
wosci blokowania zgtoszen®s;

® wzmocnienie ochrony innego prawa, ktére réwniez nalezy do zgtaszajace-
go, i rozszerzenia portfela znakdéw towarowych zgtaszajacego, bez jakiej-
kolwiek uczciwej logiki handlowej’;

o unikniecie koniecznosdci przedstawienia dowodu uzywania wczesniej-
szych zarejestrowanych znakéw towarowych (zgtaszajacego) i przedtuze-
nie piecioletniego okresu karencji¢?;

% Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 51; wyrok
z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in.,
EUT:2022:644, pkt 83.

% Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 32.

% Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 68-69
(w tej sprawie omowiono ten rodzaj nieuczciwego zamiaru, jednak nie stwierdzono ztej wiary).

%  Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 145; wyrok z dnia
7 wrzes$nia 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 36.

5 Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510,
pkt 38-40.

% Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 71-74
(w tej sprawie zgtaszajacy uzyskat korzys¢ administracyjng wynikajaca z braku koniecznosci
udowodnienia rzeczywistego uzywania znaku towarowego, ktérego zgtoszenie zostato po-
wtorzone).
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e unikniecie konsekwencji uniewaznienia (np. stwierdzenia czesciowego/
catkowitego wygasniecia z powodu nieuzywania) wczesniejszych zareje-
strowanych znakéw towarowych (zgtaszajacego)®.

2.4.2. Czynniki nieobowigzkowe

Ponizszego wykazu czynnikéw nieobowiazkowych i kazdego zzawartych w nim
czynnikéw nie mozna traktowac jako warunku ztej wiary. Ten sam czynnik moze
ponadto miec ré6zny wptyw w zaleznosci od okolicznosci danej sprawy.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze ocena ztej wiary musi obejmowac wszystkie
czynniki istotne dla danej sprawy. Niektore ustalenia moga by¢ mozliwe
na podstawie jednego czynnika nieobowigzkowego lub kilku takich czynni-
kéw, podczas gdy inne moga wymagac szerszej analizy.

Co wiecej, fakt, ze co najmniej jeden z czynnikdw wystepuje w konkretnej
sytuacji, nie prowadzi od razu do stwierdzenia istnienia ztej wiary po stronie
zgtaszajacego, a ocena tych czynnikdéw zawsze bedzie zaleze¢ od okolicznosci
danej sprawy. W tym samym duchu fakt, ze w konkretnym przypadku nie wy-
stepuja niektére z ponizszych czynnikéw lub wiekszo$¢ z nich, niekoniecznie
wyklucza — w zaleznosci od szczegdlnych okolicznosci sprawy — stwierdzenie,
ze zgtaszajacy dziatat w ztej wierze™.

2.4.2.1. Wiedza lub domniemana wiedza zgtaszajgcego na temat tego,
ze osoba trzecia korzysta z wczeéniejszego identycznego/podobnego prawa

lub ma takie prawo

Zgodnie z orzecznictwem UE”" wiedza lub domniemana wiedza zgtaszajace-
go na temat tego, ze osoba trzecia korzysta z wczedniejszego identycznego/

% Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 27, 50 (w tej
sprawie omdéwiono ten rodzaj nieuczciwego zamiaru, jednak nie stwierdzono ztej wiary).

7° Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EUT:2019:357, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 36.

I Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53;
wyrok z dnia 5 maja 2017 r.w sprawie T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, pkt 36-37; wyrok z dnia
1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, pkt 49;
wyrok z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 28-29;
wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510,
pkt 47; wyrok z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, pkt 34.
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podobnego prawa lub ma takie prawo w panstwie UE / panstwie niebedacym
cztonkiem UE, moze wskazywac na ztg wiare zgtaszajacego przy dokonywa-
niu zgtoszenia znaku towarowego.

Ponizszy niewyczerpujacy wykaz przykladéw zamieszczono w celu zilustro-
wania niektérych sytuacji, w ktérych mozna wywnioskowac wiedze lub do-
mniemang wiedze na temat tego, ze osoba trzecia korzysta z wczesniejszego
identycznego/podobnego prawa lub ma takie prawo.

o W przypadku gdy w danym sektorze gospodarczym (w tym w sektorach
i na rynkach znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie) istnieje powszech-
na wiedza o korzystaniu przez osobe trzecia z identycznego/podobnego
wczesniejszego prawa w odniesieniu do identycznych/podobnych towa-
réw lub ustug, w szczegdlnosci gdy korzystanie to ma charakter dtugo-
trwaty”.

e W przypadku gdy strony pozostawaty ze sobg w stosunkach handlowych,
w zwigzku z czym zgtaszajacy nie mégt nie wiedzie¢, ze skarzacy uzywat
kwestionowanego znaku towarowego’.

o W przypadku gdy fakt, ze kwestionowany znak towarowy i wczesniejsze
prawo/prawa s identyczne lub prawie identyczne, w sposéb oczywisty
nie moze by¢ dzietem przypadku’.

o W przypadku gdy zgtaszajacy i skarzacy dziatajg w tych samych lub po-
krewnych obszarach dziatalnosci gospodarczej, w ktérych wczesniejsze
prawo byto réwniez wykorzystywane’, lub prowadzili dziatalno$¢ w tej sa-
mej niszy rynkowej, lub towary sprzedawane przez obie strony miaty ten
sam kraj pochodzenia’.

72 Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 39;
wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357, pkt 110.

3 Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 25. Wiecej
informacji na temat czynnika, jakim sg ,wcze$niejsze stosunki miedzy stronami”, mozna zna-
lez¢ w podsekcji 2.4.2.6.

7 Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39,
pkt 76-81.

> Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,pochodzenie kwestionowanego znaku to-
warowego i uzywanie tego znaku od czasu jego utworzenia”, mozna znalez¢ w podsekgji
24.2.7.

76 Wyrok z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 42-43,
45-46.
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o W przypadku gdy wkrétce po zarejestrowaniu kwestionowanego znaku
towarowego zgtaszajacy zainicjowat dziatania przeciwko skarzacemu lub
jego dystrybutorowi, co swiadczyto o tym, ze byt dobrze przygotowany
do dziatan przeciwko nim””.

o W przypadku gdy wczesniejsze prawo cieszy sie renoma i w zwigzku z tym
zgtaszajacy wiedziat - lub nie mogt nie wiedziec¢ - ze skarzacy uzywa kwe-
stionowanego znaku towarowego’®. W orzecznictwie UE mozna znalez¢
szereg przyktadow takiej sytuaciji:

» w przypadku gdy istnienie wczesniejszego prawa (w tym ,znakéw hi-
storycznych”) jest faktem notoryjnym, przynajmniej dla czesci zainte-
resowanego kregu odbiorcéw (do ktérego nalezy zgtaszajacy), ktorzy
znali towary/ustugi sprzedawane z wykorzystaniem kwestionowanego
prawa’?;

e w przypadku gdy zgtaszajacy posiadat wiedze na temat konkretne-
go sektora lub dziatalnosci handlowej skarzacego i jego znaczenia
(np. branzy pitkarskiej / przemystu rozrywkowego lub sektora moto-
ryzacyjnego®);

» w przypadku gdy zgtaszajacy uzyt w kwestionowanym znaku towaro-
wym terminu pochodzacego z okreslonego jezyka, co sugeruje, ze ten
znak towarowy jest skierowany w szczegdlnosci do konkretnych kon-
sumentéw (np. konsumentow arabskojezycznych), ktérzy moga rozpo-
znac renome wczesniejszego prawa®’;

» w przypadku gdy kwestionowany znak towarowy zostat zgtoszony/za-
rejestrowany w odniesieniu do towaréw/ustug zwigzanych z dziedzina,
w ktérej uzyskano renome wczesniejszego prawa®.

Nalezy ponadto wzig¢ pod uwage, ze badanie, czy zgtaszajacy kwestiono-
wany znak towarowy miat wczeéniejsza wiedze lub domniemana wiedze

77 Wyrok z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 61-63.

78 Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,stopien ochrony prawnej przystugujacej
wczesniejszemu prawu osoby trzeciej”, mozna znalez¢ w podsekgji 2.4.2.2.

7 Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 45-46, 49-50.

8  Wyrok z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 43, 50; wyrok z dnia
8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 45-50; wyrok z dnia 19 pazdziernika
2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EUT:2022:644, pkt 48.

8 Wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny),
EU:T:2021:219, pkt 31.

8 Wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny),
EU:T:2021:219, pkt 32.
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na temat tego, ze osoba trzecia korzysta z wczesniejszego identycznego/
podobnego prawa lub ma takie prawo, nie moze by¢ ograniczone do ryn-
ku Unii Europejskiej®, a zatem badanie to moze mie¢ zastosowanie nawet
wtedy, gdy z danego prawa korzystano w panstwie niebedgcym cztonkiem
UE lub gdy byto ono w nim zarejestrowane. Przyktadami sa miedzy innymi:
»ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in."#*i ,DoggiS (graficzny)"®, w ktérych to przy-
padkach wczesdniej zarejestrowane znaki towarowe byty zarejestrowane lub
uzywane w panstwie niebedacym cztonkiem UE.

Nalezy ponadto zauwazy¢, ze w przypadku przywtaszczenia prawa lub praw
osoby trzeciej wiedza lub domniemana wiedza zgtaszajacego na temat istnie-
jacego prawa / istniejacych praw osoby trzeciej ma kluczowe znaczenie i be-
dzie odgrywac wazna role przy ocenie ztej wiary®s.

2.4.2.2. Stopien ochrony prawnej przystugujgcej wczesniejszemu prawu osoby trzeciej

Zgodnie z orzecznictwem UE®¥ stopierh ochrony prawnej, ktérg sa obje-
te wczesniejsze prawa osoby trzeciej, réwniez moze by¢ czynnikiem, ktéry
mozna uwzgledni¢ na potrzeby oceny, czy w chwili dokonywania zgtoszenia
znaku towarowego zgtaszajacy dziata w ztej wierze.

Aby przeanalizowac znaczenie tego czynnika, nalezy uwzgledni¢, czy wczes-
niejsze prawo osoby trzeciej jest objete pewnym stopniem ochrony prawnej/
uznania w zwigzku miedzy innymi z: a) rejestracja; b) samoistnym lub na-
bytym charakterem odrézniajacym; c) powszechnie znanym charakterem?®;
d) renoma®’, w tym na przyktad pozostata/szczatkowag powszechna znajo-

8  Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510,
pkt 47.

8 Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357, pkt 110.

8 Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 50-74.

8  Wiecej informacji na temat aspektu dotyczacego ,przywtaszczenia prawa lub praw osoby
trzeciej” mozna znalez¢ w podsekgcji 2.2.1.1.

8 Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53;
wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357, pkt 51; wyrok zdnia 22 marca 2023 r.w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156,
pkt 34.

8 Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, pkt 54.

8  Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 51.
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moscig wczesniejszego prawa®, renomga nazwiska skarzacego®' lub renoma
wizerunku lub pseudonimu skarzacego®?. ,Wykorzystanie” wczedniejszego
prawa moze by¢ réwniez czynnikiem decydujacym.

Czynnik ten bedzie miat szczegdlne znaczenie w scenariuszu zachowania pa-
sozytniczego, na przyktad w przypadku stwierdzenia, ze zamiarem zgtasza-
jacego byto czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wczesniejszego prawa,
w tym jego pozostatej/szczatkowej powszechnej znajomosci®®, lub korzysta-
nie z jego wysokiego stopnia odrézniajacego charakteru.

Ponadto bioragc pod uwage, ze w sprawach dotyczacych ztej wiary skarzacy
moze opierac¢ swoje argumenty na réznych rodzajach wczesniejszych praw,
a takze na korzystaniu z takich wczedniejszych praw®t, czynnik ten trzeba
bedzie zbadac¢ niezaleznie od charakteru takich wczesniejszych praw® lub
podstawy prawnej, na ktérej taki uzasadniony interes jest chroniony, i nie-
zaleznie od tego, czy prawa te zostaty zarejestrowane. Wybér dotyczacy
rejestracji znaku towarowego (na okreslonym terytorium) jest czyms, co sta-
nowi czes¢ strategii biznesowej skarzacego, i na przyktad brak rejestracji
niekoniecznie prowadzi do wniosku, ze wczesniejsze prawo nie cieszy sie
renoma na rynku®s.

Nalezy jednak podkresli¢, ze analiza okolicznosci sprawy moze prowadzi¢ —
w niektérych przypadkach - do wniosku, ze zakres lub stopier ochrony
prawnej kwestionowanego znaku towarowego jest réwniez czyms, co nale-
zy wzigc¢ pod uwage przy ocenie ztej wiary, poniewaz moze to uzasadniac

% Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 46, 49, 52-53.

o1 Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 50-51; wyrok
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219,
pkt 27-28, 32-33.

22 Wyrok z dnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597,
pkt 30-35, 41.

% Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 40, 46, 49, 56.

%, Podobnie okolicznos¢, ze osoba trzecia od dawna uzywata oznaczenia dla towaru iden-
tycznego lub do ztudzenia podobnego do zgtoszonego znaku towarowego i ze oznaczenie
to korzysta w pewnym stopniu z ochrony prawnej, jest jednym z czynnikéw istotnych dla
oceny istnienia ztej wiary zgtaszajgcego” (wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07,
Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 46); wyrok z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie C-528/18 P,
Outsource 2 India (graficzny), EU:C:2019:961, pkt 71-72; wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w spra-
wie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30-33.

% Na przyktad: zarejestrowany znak towarowy, niezarejestrowany znak / oznaczenie, imie i na-
zwisko znanej osoby, firma / nazwa prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

% Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 86.
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interes, jaki zgtaszajagcy ma w zapewnieniu szerszej ochrony prawnej swoje-
go oznaczenia?. W zwiagzku z tym dokonanie zgtoszenia znaku towarowego
moze uzasadniac zasadny cel zgtaszajacego.

2.4.2.3. Identycznosé/podobienstwo miedzy kwestionowanym znakiem towarowym

a wczeéniejszym prawem / wczesniejszymi prawami

Zgodnie z orzecznictwem UE® fakt, ze kwestionowany znak towarowy
i wczedniejsze prawo/prawa sg identyczne lub podobne, moze stanowi¢ istot-
ny czynnik przy ustalaniu, czy zgtaszajacy dziatat w ztej wierze przy dokony-
waniu zgtoszenia znaku towarowego. Ocena tego czynnika moze sie jednak
rézni¢ w zaleznosci od aspektu ztej wiary lub wcze$niejszego prawa podnie-
sionego w konkretnym przypadku ztej wiary.

Przy ocenie identycznosci/podobienstwa miedzy kwestionowanym znakiem
towarowym a wczesniejszym prawem / wcze$niejszymi prawami w kontek-
$cie ztej wiary nalezy pamietac¢, ze w niektérych przypadkach moze to wyma-
gac innej oceny niz ta, ktéra przeprowadza sie podczas oceny prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w btad. Wynika to z faktu, ze przepisy dotyczace ztej
wiary maja na celu zapobieganie w szczegdlnosci przywitaszczeniu prawa lub
praw osoby trzeciej lub naduzyciu systemu znakéw towarowych, a na przy-
ktad fakt, ze przedmiotowe prawa sa identyczne/podobne, jest tylko jednym
z czynnikéw, ktére moga odgrywac wazna role w ogodlnej ocenie ztej wiary.
W zwiazku z tym przy ocenie identycznosci/podobienstwa w ramach tego
czynnika moze nie by¢ konieczne przeprowadzenie szczegétowego badania
podobienstwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego miedzy kwestio-
nowanym znakiem towarowym a wczes$niejszym prawem / wczesniejszymi
prawami®. Chociaz taka szczegétowa analiza nie jest konieczna, nalezy jed-
nak podkresli¢, ze tylko wtedy, gdy istnieje pewien stopier podobienstwa —
nawet niewielki — miedzy kwestionowanym znakiem towarowym a wczes$niej-
szym prawem / wczesniejszymi prawami, mozna stwierdzi¢, ze czynnik ten
ma zastosowanie. Majac to na uwadze, celem poréwnania bytoby ustalenie,
czy kwestionowany znak towarowy i wczesniejsze prawo/prawa sg podobne.

¥ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 51-52.

% Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53;
wyrok z dnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597,
pkt 36-39; wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny),
EUT:2016:39, pkt 59-63, 76-79.

%  Wyrok z dnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597,
pkt 36-38.
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W tym celu wystarczajace moze by¢ znalezienie powigzania lub zwigzku mie-
dzy spornymi prawami.

Nalezy ponadto podkresli¢, ze czynnik ten moze mie¢ pewne szczegdlne ce-
chy w zaleznosci od scenariusza ztej wiary. Podsekcja 2.5.2.2 zawiera pewne
szczego6towe informacje majace zastosowanie do scenariusza powtérnego
zgtoszenia.

2.4.2.4. Przedmiotowe towary lub ustugi

Z orzecznictwa UE'™ mozna wywnioskowa¢, ze przedmiotowe towary lub
ustugi réwniez sg czynnikami, ktére moga miec znaczenie przy ocenie ztej
wiary. Ocene tych czynnikdéw nalezy przeprowadzi¢ z nalezytym uwzgled-
nieniem celu, ktéremu stuza przepisy dotyczace ztej wiary, tj. zapobiegania
w szczegdlnosci przywiaszczeniu prawa lub praw osoby trzeciej lub naduzy-
ciu systemu znakéw towarowych.

W przypadkach, w ktérych w gre wchodzi szereg znakéw towarowych'”,
mozna przeprowadzi¢ poréwnanie przedmiotowych towaréw lub ustug.
W zaleznosci od okolicznosci danej sprawy wystarczajace moze by¢ na przy-
ktad przeanalizowanie, czy dane towary lub ustugi naleza do zblizonego/
powigzanego segmentu rynku'®, lub rozszerzenie oceny o poréwnanie sek-
tora rynkowego lub obszaru dziatalno$ci handlowej, w ktérym dziata skarza-
cy'®. Istnienie identycznosci lub podobienstwa przedmiotowych towaréw
lub ustug niekoniecznie jednak trzeba wykazywa¢, by zastosowac przepi-
sy dotyczace ztej wiary, i na przyktad istnienie ztej wiary mozna réwniez
stwierdzi¢ w tych przypadkach, w ktérych przedmiotowe towary lub ustugi
nie sg podobne'4,

Wazne jest, aby pamieta¢, ze ocena w ramach tego czynnika moze dotyczy¢
réznych rodzajéw wczesniejszych praw, a nie tylko znakéw towarowych

19 Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39,

pkt 88-90.

Zgtoszone, zarejestrowane lub niezarejestrowane.

%2 Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie T-3/18 i 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,

EU:T:2019:357, pkt 64-65.

Wyrok z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny)

iin., EUT:2022:644, pkt 49-50.

14 Wyrok z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny)
iin., EUT:2022:644, pkt 39-41.
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(np. moze dotyczy¢ kwestionowanego znaku towarowego i wczesniejszej
nazwy osobowej'®).

Jak wynika z przyktadéw z orzecznictwa UE, odpowiednie organy, w tym
urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, moga:

e poréwnac towary lub ustugi objete kwestionowanym znakiem towaro-
wym z dziedzing, w ktérej skarzacy zyskat renome / jest znany's;

e poréwnac towary lub ustugi objete kwestionowanym znakiem towaro-
wym w kontekscie zwyktych praktyk handlowych w danym sektorze ryn-
ku lub sformutowac opinie na ten temat'”’;

e poréwnac towary lub ustugi objete kwestionowanym znakiem towaro-
wym z towarami/ustugami, co do ktérych mozna oczekiwac¢, ze skarzacy
bedzie zainteresowany wprowadzeniem ich do obrotu, lub moga sformu-
towac opinie na ten temat'®.

Nalezy ponadto podkredli¢, ze czynnik ten moze mieé pewne szczegdlne cechy
w zaleznosci od scenariusza ztej wiary. Podsekcja 2.5.2.2 zawiera pewne szczego6-
fowe informacje majace zastosowanie do scenariusza powtérnego zgtoszenia.

2.4.2.5. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btqd

W kontekscie ogdlnej oceny ztej wiary i okolicznosci wtasciwych dla danej
sprawy — w niektoérych przypadkach - istotne moze by¢ ustalenie, czy wczes-
niejsze prawo/prawa moga by¢ mylone z kwestionowanym znakiem towa-
rowym. W zwigzku z tym, w zaleznosci od okolicznosci danej sprawy, istot-
ne moze by¢ rozwazenie, czy istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btad w odniesieniu do kwestionowanego znaku towarowego i wczesniej-
szego prawa / wczesniejszych praw'®.

Nalezy jednak ponownie podkresli¢, ze przy ocenie ztej wiary w zgtoszeniach
znakéw towarowych prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nie jest

15 Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 46.

1% Wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny),
EUT:2021:219, pkt 32.

97 Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 46; wyrok
z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in.,
EUT:2022:644, pkt 50.

1% Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 46.

19 Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53.
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warunkiem ani wymogiem ztej wiary. W zwigzku z tym istnienie prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w btad opinii publicznej niekoniecznie nalezy
ustali¢, aby zastosowac przepisy dotyczace ztej wiary'?, poniewaz jest to tylko
jeden z czynnikdw, ktére nalezy uwzglednic.

2.4.2.6. Wczesniejsze stosunki migdzy stronami

Zgodnie z orzecznictwem UE istnienie bezposrednich lub posrednich relacji
miedzy skarzacym a zgtaszajacym przed zgtoszeniem kwestionowanego zna-
ku towarowego réwniez moze wskazywac na ztg wiare zgtaszajacego™'.

Z uwagi na cel przepiséw dotyczacych ztej wiary czynnik ten nalezy interpre-
towac szeroko, tak aby obejmowat on wszystkie rodzaje stosunkéw miedzy
stronami. W zwigzku z tym, aby dokona¢ oceny tego czynnika, nalezy wzigc
pod uwage miedzy innymi: istnienie stosunkédw umownych, stosunkéw przed
zawarciem umowy i po jej zawarciu lub istnienie wzajemnych obowigzkéw
lub zobowigzan, w tym obowiagzku lojalnosci i uczciwosci wyniktego z zajmo-
wania okreslonych stanowisk w przedsiebiorstwie skarzacego obecnie lub
w przesztosci',

Przy ocenie ztej wiary mozna na przykfad wzig¢ pod uwage nastepujace
wczesdniejsze stosunki (okreslone powigzanie) miedzy skarzacym a zgtaszaja-
cym zaczerpniete z orzecznictwa UE:

e nieformalne stosunki miedzy stronami, takie jak negocjacje (umowne)"?;

bezposrednie stosunki miedzy stronami, takie jak kontakt w celu zbadania
mozliwosci rozwigzania sporu w sprawie handlowej4;

"0 Wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),
EU:C:2019:724, pkt 54; wyrok zdnia 19 pazdziernika 2022 r.w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) /
El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 31, 40.

" Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, pkt 85-87; wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini,
EUT:2013:372, pkt 25-29; wyrok z dnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R.
ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 53-55.

"2 Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 28; wyrok
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-136/18, K (graficzny), EU:T:2019:265, pkt 68-69; wyrok
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538, pkt 53-54.

3 Wyrok z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie T-340/16, Outsource 2 India (graficzny), EU:T:2018:314,
pkt 43, 47.

"4 Wyrok z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, pkt 60-61.
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e stosunki handlowe, oparte na porozumieniach ustnych, polegajace
na przywozie i sprzedazy okreslonych towaréw oraz na uzywaniu w tym
celu kwestionowanego znaku towarowego jako znaku towarowego';

e istnienie umowy dystrybugji''s;
e istnienie umowy licencyjnej, w tym nieskutecznego licencjobiorcy'”;

o fakt, ze zgtaszajacy dziatat w charakterze dyrektora zarzadzajacego strony
umowy dystrybucji"é;

o fakt, ze zgtaszajacy byt udziatowcem majgcym znaczny udziat w kapita-
le zaktadowym skarzacego, a jego administratorzy zasiadali w zarzadzie
skarzacego'®, byt pracownikiem skarzacego lub pracowat dla skarzacego
(lub innych przedsiebiorstw nalezacych do jego grupy) jako niezalezny
przedsiebiorca';

o fakt, ze zgtaszajacemu udzielono petnomocnictwa do wystepowania
w charakterze przedstawiciela prawnego przedsiebiorstwa utworzonego
przez skarzacych i zgtaszajacego™’;

e istnienie umowy, na mocy ktérej zgtaszajacy byt upowazniony do uzywa-
nia wizerunku, pseudonimu oraz stownych i graficznych znakéw towaro-
wych nalezacych do skarzacego w celu promowania sprzedazy okreslo-
nych towarow'2,

Z uwagi na réznorodnos¢ form, jakie w praktyce moga przyja¢ wczesniej-
sze stosunki, nalezy zastosowac¢ indywidualne podejscie z uwzglednieniem
tego, czy stosunki miedzy stronami daty zgtaszajagcemu mozliwos¢ zapozna-
nia sie z wczesniejszym prawem / wczesniejszymi prawami osoby trzeciej
oraz na przyktad docenienia wartosci wczedniejszego prawa / wczesniejszych
praw osoby trzeciej.

n

&

Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257, pkt 55.

"6 Wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-136/18, K (graficzny), EU:T:2019:265, pkt 53-57

(réwniez umowa o wytaczng dostawe); wyrok z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie T-107/16, AIR

HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (graficzny), EU:T:2017:335, pkt 32-34, 39-40.

Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,

EUT:2019:357, pkt 116, 124-125.

Wyrok z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, pkt 47-49.

Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 25.

120 Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 14, 78.

21 Wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538,
pkt 51,53-54,

22 Wyrok z dnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597,

pkt 30-33.
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Ponadto nie jest konieczne uwzglednianie dokfadnego charakteru lub formy
uméw miedzy stronami w celu stwierdzenia ztej wiary zgtaszajacego przy
dokonywaniu zgtoszenia znaku towarowego. Nie ma znaczenia, czy miedzy
stronami istnieje umowa licencyjna lub inny rodzaj umowy ani tez czy umowa
miedzy nimi zostata zawarta w formie pisemnej lub ustnej, poniewaz w kaz-
dym przypadku istnienie tych umoéw wystarczy, aby udowodni¢, ze przed
data dokonania zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego strony byty
zwigzane bezposrednimi stosunkami'?,

W zwiazku z powyzszym dokonanie zgtoszenia lub rejestracja kwestionowa-
nego znaku towarowego przez zgtaszajacego we wtasnym imieniu w UE w ta-
kich przypadkach moga — w zaleznosci od okolicznosci danej sprawy — zostac
uznane za naruszenie uczciwych praktyk handlowych i biznesowych.

W zwiazku z tym zta wiara moze mie¢ miejsce, gdy zgtaszajacy w drodze reje-
stracji usituje pozyskac wczesniejsze prawo osoby trzeciej, z ktéra pozostawat
w stosunku umownym lub przedumownym, lub jakimkolwiek innym stosun-
ku, do ktérego ma zastosowanie dobra wiara i ktéry naktada na zgtaszajacego
obowiazek zachowania fair play w odniesieniu do uzasadnionych intereséw
i oczekiwan drugiej strony dotyczacych przedmiotowego prawa.

2.4.2.7. Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i uzywanie tego znaku
od czasu jego utworzenia

W kontekscie ogdlnej oceny ztej wiary istotnym czynnikiem moze takze by¢
pochodzenie wyrazu lub logo / przedstawienia graficznego tworzacego
kwestionowany znak towarowy lub okolicznosci ich powstania, jak réwniez
wczedniejsze wykorzystanie (w tym ,historyczne” uzywanie) tego znaku
w dziatalnosci gospodarczej'®, w szczegdlnosci przez konkurencyjne przed-
siebiorstwa. Moze to dostarczy¢ przydatnych informacji na temat intengji
zgtaszajacego przy dokonywaniu zgtoszenia znaku towarowego. Analiza tego
czynnika moze dostarczy¢ informacji na przyktad na temat tego:

o kto opracowat/stworzyt wyraz/logo prowadzace do powstania kwestio-
nowanego znaku towarowego oraz jakie byty powody jego utworzenia'®;

123 Wyrok z dnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597,
pkt 53-55.

2 Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 60.

125 Wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-136/18, K (graficzny), EU:T:2019:265, pkt 59-69,
83; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
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e czy kwestionowany znak towarowy pochodzi od innego prawa zgtasza-
jacego kwestionowany znak towarowy, na przyktad nazwy handlowej
przedsiebiorstwa, oraz w jaki sposéb to prawo byto wykorzystywane'?.

Nalezy takze zauwazy¢, ze terytorialne aspekty wczedniejszego uzywania
kwestionowanego znaku towarowego, w tym jego historycznego uzywania,
nie powinny ograniczac sie do rynku UE'”. W zwigzku z tym wczedniejsze uzy-
wanie kwestionowanego znaku towarowego w panstwie niebedacym czton-
kiem UE rowniez moze by¢ brane pod uwage.

2.4.2.8. Chronologia wydarzen prowadzqgcych do zgtoszenia kwestionowanego znaku

towarowego

Zgodnie z orzecznictwem UE™® chronologia wydarzen prowadzacych do zgto-
szenia kwestionowanego znaku towarowego takze moze stanowic istotny
czynnik przy ocenie ztej wiary. W tym wzgledzie, majac na uwadze, ze zta wia-
re nalezy ustali¢ z uwzglednieniem wszystkich okolicznosci istotnych dla da-
nej sprawy, wazne jest chronologiczne przeanalizowanie sekwencji zdarzen,
ktére doprowadzity do zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego
(tj. zdarzen, ktére poprzedzity to zgtoszenie). Analiza ta moze poméc odpo-
wiednim organom, w tym urzedom ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, w zrozumieniu powodéw zgtoszenia kwestionowanego zna-
ku towarowego przez zgtaszajacego.

W ramach tego czynnika mozna rozpatrywac nastepujace zdarzenia/okolicz-
nosci zaczerpniete z orzecznictwa UE:

e czyistniatjakikolwiek spér miedzy zgtaszajacym a skarzagcym przed zgtosze-
niem kwestionowanego znaku towarowego lub w chwili jego zgtoszenia'?’;
e stan stosunkéw handlowych miedzy stronami w chwili zgtoszenia kwe-

stionowanego znaku towarowego: czy zostaty one zakonczone, czy tez
ulegty pogorszeniu / byty przez pewien czas napiete'™®;

EU:T:2019:357, pkt 89-90; wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-257/11, COLOURBLIND,
EUT:2015:115, pkt 73-76.

126 Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 22.

27 Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510,
pkt 47.

22 Wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, pkt 68;
wyrok zdnia 5 pazdziernika 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597,
pkt 28; wyrok zdnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30.

22 Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30.

30 Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257,
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o w przypadkach, w ktérych stosunki miedzy stronami zakorczyty sie, okres
miedzy zakonczeniem tych stosunkéw handlowych a zgtoszeniem kwe-
stionowanego znaku towarowego'';

e czy pozycja skarzacego na rynku ulegta zmianie, w tym na przyktad pod
wzgledem finansowym i poziomu renomy, w okresie poprzedzajagcym
zgtoszenie kwestionowanego znaku towarowego'?;

e chwila zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego™3. Analiza ta be-
dzie wazna zwtaszcza w scenariuszu powtérnego zgtoszenia, w ktérym
nalezy sprawdzi¢, czy fakt, ze zgtaszajacy powtérnie zgtosit kwestionowany
znak towarowy w okreslonym momencie/czasie, jest istotnym wskaznikiem.

Co wiecej, badanie chronologii zdarzerr prowadzacych do zgtoszenia (lub
ktére miaty miejsce tuz po zgtoszeniu) kwestionowanego znaku towarowego
moze réwniez dostarczyc¢ informacji na temat innych czynnikéw, na przykfad
tego, czy zgtaszajacy wiedziat lub powinien byt wiedzie¢, Zze skarzacy korzy-
stat z wczesniejszego identycznego/podobnego prawa™’.

2.4.2.9. Uczciwa logika handlowa stojgca za zgtoszeniem kwestionowanego
znaku towarowego

Brak uczciwej logiki handlowej, w tym strategii biznesowej, stojacej za zgto-
szeniem kwestionowanego znaku towarowego takze moze stanowic istotny
czynnik pozwalajacy stwierdzi¢, czy znak zostat zgtoszony w ztej wierze.

Jedna z sytuacji, ktére odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wiasnosci in-
telektualnej w panstwach cztonkowskich, moga napotka¢ przy ocenie tego
czynnika, jest przypadek, w ktérym zgtaszajacy wystapit o rejestracje znaku to-
warowego nie tylko dla kategorii towaréw lub ustug, ktére wprowadzat do ob-
rotu w chwili dokonywania zgtoszenia, lecz takze dla innych kategorii towaréw
lub ustug, ktére zamierzat wprowadzi¢ do obrotu lub rozwazat takie dziatanie

pkt 69-71; wyrok z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie T-340/16, Outsource 2 India (graficzny),

EUT:2018:314, pkt 42.

Wyrok z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, pkt 67-70;

wyrok z dnia 12 wrzednia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny),

EU:C:2019:724, pkt 64.

32 Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30.

33 Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 pkt 87-89.

34 Wyrok z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 61-63; wy-
rok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 46.
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w przysztosci. W tej sytuadji, jak stwierdzono w orzecznictwie UE'™®, nalezy za-
uwazy¢, ze praktyka ta jest co do zasady uzasadniona. W zwigzku z tym dtu-
ga lista towaréw lub ustug jako taka nie bedzie automatycznie oznaczac ztej
wiary. W kontekscie ztej wiary praktyka wigczania pewnych towaréw lub ustug
do specyfikacji moze by¢ jednak uznana za oznake ztej wiary, jesli jest sztuczna
i nie stoi za nig uczciwa logika handlowa, w tym strategia biznesowa's.

Ponizej przedstawiono szereg przyktadéw zaczerpnietych z orzecznictwa UE,
w ktoérych okolicznosci sprawy pozwolity ujawnic brak logiki handlowej stoja-
cej za zgtoszeniem.

Okolicznosci tej sprawy pozwolity wykaza¢, ze jednym z gtéwnych powo-
déw, na ktére powotat sie whasciciel w celu uzasadnienia powtérnego zgto-
szenia tego samego znaku towarowego, byto zmniejszenie obcigzenia ad-
ministracyjnego w postepowaniach w sprawie sprzeciwu (przez unikniecie
koniecznosci przedstawiania na zadanie dowodu uzywania w kazdym takim
postepowaniu w sprawie sprzeciwu). W $wietle rozwazan poczynionych
w sprawie nie ulegato watpliwosci, ze zgtaszajacy przyznat, iz jedna z korzy-
$ci uzasadniajacych dokonanie zgtoszenia kwestionowanego znaku towa-

Wyrok z dnia rowego byt brak koniecznosci ciggtego przedstawiania dowodu rzeczywi-
21 kwietnia 2021 r. | stego uzywania tego znaku towarowego w szeregu postepowan w sprawie
w sprawie sprzeciwu. Wyjasnienia zgtaszajacego, zgodnie z ktérymi w istocie miat
T-663/19, on na celu ochrone znaku towarowego ,MONOPOLY" dla innych towaréw
MONOPOLY, i ustug z myslg o sledzeniu rozwoju technologii i poszerzeniu swojej dziatal-
EUT:2021:211, nosci, zostaty jednak uznane za wiarygodne. Z tego powodu kwestionowany
pkt 60-77"7 znak towarowy nie zostat uniewazniony w odniesieniu do towaréw i ustug

nieobjetych weczesniejszymi znakami towarowymi. Wyjasnienia te nie uza-
sadniaty jednak zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego w odnie-
sieniu do towardéw i ustug identycznych z towarami i ustugami oznaczanymi
wczesniejszymi znakami towarowymi. Ponadto podnoszone zmniejszenie
obcigzenia administracyjnego wynikajace ze zgtoszenia kwestionowanego
znaku towarowego byto trudne do pogodzenia z dodatkowymi kosztami
i obcigzeniami administracyjnymi zwigzanymi z ciggtym powtérnym zgta-
szaniem i utrzymaniem wczesniejszych znakéw towarowych.

35 Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 25; wyrok z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 54-55 (w tych dwéch spra-
wach Sad nie stwierdzit ztej wiary); wyrok z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie T-507/08, 16PF,
EU:T:2011:253, pkt 88-89; wyrok zdnia 5 lipca 2016 r. w sprawie T- 167/15, NEUSCHWANSTEIN,
EUT:2016:391, pkt 55.

36 Wyrok zdnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 26 (w tej sprawie Sad
nie stwierdzit ztej wiary).

37 Wiecej informacji na temat tego wyroku mozna znalez¢ w tabeli zawartej w sekgji 2.5.2.2.
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Dowody przedstawione w tej sprawie nie dostarczyty wyjasnienia, dlacze-
go z punktu widzenia strategii handlowej zgtaszajacy zgtosit graficzny znak
towarowy, ktéry byt prawie identyczny z niektérymi wczesniejszymi gra-
. ficznymi znakami towarowymi nalezacymi do skarzacych i obejmowat te
Wyrok z dnia same ustugi co ich znaki towarowe, a takze towary nieodzowne do $wiad-
28 styczr.ua 2016 . czenia tych ustug. Co wiecej, zgtaszajacy nawet nie powotat sie na jakakol-
?I—;.’F:Sr?me wiek logike handlowg, aby uzasadni¢ to dziatanie. Zgtaszajacy poprzestat
Doggis (’graﬁczny), na podnoszeniu — przywotujac liczne argumenty bez poparcia - iz w mo-
EUT:2016:39, mencie dokonywania zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego
pkt 88, 90 nie wiedziat o istnieniu wczesniejszych znakéw towarowych skarzacych.
Ponadto argument zgtaszajacego, ze ma on wieloletnie doswiadczenie
w sektorze franchisingu, nie dowodzit jego uzasadnionego interesu, po-
niewaz wspomniane doswiadczenie dotyczyto sektora finansowego, czyli
branzy catkowicie odmiennej od branzy gastronomii fast food.
. Okolicznosci tej sprawy wykazaty, ze zgtaszajacy nie przedstawit zadnych
Wyrok Z,df"a dowoddéw pozwalajgcych na ustalenie uzywania kwestionowanego znaku
29 wrzesnia 2021 . towarowego lub sprzedazy opon przez zgtaszajacego pod innym znakiem
_lv.\issgzrj\zlvo'e towarowym. Nie przedstawit rowniez zadnego racjonalnego wyjasnienia
Agate/A’gate, dotyczacego rozszerzenia dziatalnosci handlowej prowadzonej w obszarze
EUT:2021:633, rolnictwa na sektor opon, podczas gdy z przedstawionych dowoddéw wyni-
pkt 68-71 ka, ze ,przedsiebiorstwa produkujace opony do samochodéw ciezarowych
nie produkuja opon do pojazdéw rolniczych”.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze analiza okolicznosci sprawy moze prowadzic¢
do wniosku, iz za zgtoszeniem kwestionowanego znaku towarowego stata
uczciwa logika handlowa. Sytuacja ta jest zilustrowana w nastepujacych przy-

ktadach z orzecznictwa UE.

Wyrok z dnia W tej sprawie uczciwg logike handlowg stwierdzono na podstawie faktu,
14ylute 02012t ze podczas okresu poprzedzajacego dokonanie zgtoszenia znaku towaro-
ws ra\%ie ’ wego wzrosta liczba panstw cztonkowskich, w ktérych zgtaszajacy uzywat
T-3§/11 Bigab tego znaku. Uznano to za wiarygodna zachete dla zgtaszajacego, aby roz-
EU'T'20'12'797 ! szerzy¢ ochrone kwestionowanego znaku towarowego przez zarejestro-
ki '23 o wanie go jako unijnego znaku towarowego (ZTUE), dlatego wykluczono
P istnienie ztej wiary po stronie zgtaszajacego.
Materiat dowodowy i okolicznosci faktyczne sprawy pozwolity wykazac,
Wyrok z dnia ze kwestionowany znak towarowy zgtoszono z okazji 125. rocznicy powsta-
13 grudnia 2012r. nia znaku towarowego ,Pelikan”, dlatego tez zgtaszajacy zdecydowat sie
w sprawie na jego modernizacje i dokonanie nowego zgtoszenia dla tej nowej wersji.
T-136/11, Uwzgledniono réwniez fakt, ze kwestionowany znak towarowy obejmo-
Pelikan, wat zaktualizowana liste ustug. Wszystko to doprowadzito do wniosku,
EU:T:2012:689, Ze za zgtoszeniem stata uczciwa logika handlowa, co jednoczesnie wyklu-
pkt 35-37, 49 czato mozliwos¢ istnienia ztej wiary po stronie zgtaszajacego w chwili doko-
nywania zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego.
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2.4.2.10. Zgdanie odszkodowania pienigznego

Zadanie odszkodowania pienieznego skierowane przez zgtaszajacego do skar-
z3cego moze by¢ réowniez istotnym czynnikiem w ocenie ztej wiary; w szcze-
golnosci jesli istniejg dowody na to, ze zgtaszajacy wiedziat o istnieniu wczes-
niejszego prawa i moégt spodziewac sie otrzymania propozycji odszkodowania
pienieznego od skarzacego'®. Zta wiara moze zatem wystapi¢, gdy jest oczy-
wiste, ze zgtoszenia znaku towarowego dokonano spekulacyjnie lub wytacznie
w celu wymuszenia pieniedzy od osoby trzeciej, a nie z zamiarem, by znak to-
warowy spetniat swojg podstawowa funkgcje jako znak towarowy'.

2.4.2.11. Schemat zachowania/dziatah zgtaszajgcego

Fakt zgodnosci zachowania/dziatan zgtaszajacego z konkretnym schematem
moze by¢ istotnym czynnikiem, ktéry nalezy wzig¢ pod uwage przy ocenie
ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych.

Na przyktad nastepujace schematy zachowania/dziatann zgtaszajacego, za-
czerpniete z orzecznictwa UE, uznano za istotne dla ustalenia obecnosci nie-
uczciwego zamiaru po stronie zgtaszajgcego:

o fakt, ze zgtaszajacy w tym samym dniu, w ktérym zgtoszono do rejestracji
kwestionowany znak towarowy ,NEYMAR”, zgtosit réwniez do rejestracji inny
znak towarowy, ktéry takze zawierat nazwisko innego znanego pitkarza'*;

o fakt, ze zgtaszajacy stosowat stanowigcg naduzycie strategie dokonywa-
nia zgtoszen (np. dokonywanie szeregu kolejnych zgtoszen krajowych
znakow towarowych, bez uiszczania optat za zgtoszenia, w celu uzyska-
nia mozliwosci blokowania zgtoszen przez okres przekraczajacy szescio-
miesieczny okres do namystu, aby zastrzec pierwszenstwo dla zgtoszenia
ZTUE - a nawet piecioletni dodatkowy okres)™';

o fakt, ze zgtaszajacy zgtosit znaki towarowe szeregu oséb trzecich, ktére
ciesza sie okreslona renoma, bez zgody wiascicieli tych znakéw towaro-
wych lub bez zawarcia z nimi umowy licencyjnej'*.

38 Wyrok z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny)
iin., EUT:2022:644, pkt 81-83.

3% Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 72; wyrok z dnia
7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 145.

%0 Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 50.

' Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EUT:2016:396, pkt 48, 51-52; wyrok
z dnia 7 wrzesnia 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 35-37.

42 Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
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Innym przyktadem moze by¢ fakt, ze zgtaszajacy, réwniez za posrednictwem
powiazanych z nim oséb prawnych/fizycznych, niewtasciwie korzystazzasad/
systemu znakéw towarowych z zamiarem przecigzenia drugiej strony lub na-
wet urzedow ds. wtasnosci intelektualnej ucigzliwymi postepowaniami (np.
przez ztozenie duzej liczby wnioskéw o uniewaznienie).

2.5. Scenariusze ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych

Niniejsza czes¢ wspdlnej praktyki zawiera najbardziej typowe lub godne uwa-
gi przyktady scenariuszy ztej wiary w zgtoszeniach znakéw towarowych - dwa
w aspekcie przywtaszczenia prawa lub praw oséb trzecich oraz trzy w aspek-
cie naduzycia systemu znakéw towarowych. Ponadto do kazdego scenariu-
sza dofaczono szereg przyktadéw zaczerpnietych z orzecznictwa UE, aby po-
kaza¢, w jaki sposob zta wiara byta oceniana w rzeczywistych przypadkach.
Przyktady te stuza w szczegolnosci do pokazania wspoétdziatania czynnikéow
(przedstawionych w sekgji 2.4 powyzej), ktére przyczynity sie do stwierdzenia
ztej wiary w kazdym konkretnym scenariuszu.

W tym wzgledzie nalezy pamietac o rozréznieniu miedzy ,czynnikami” a ,sce-
nariuszami”. ,Scenariusze ztej wiary” odnosza sie do konkretnych sytuadji,
w ktérych kilka czynnikéw (istotnych dla oceny ztej wiary) musi sie pojawi¢
i wspoétdziata¢, aby mozna byto dojs¢ do wniosku, Ze istniata zta wiara po stro-
nie zgtaszajacego. ,Czynnik” jest jednak tylko jednym z elementéw, ktére
mozna wzig¢ pod uwage przy ocenie ztej wiary, i zazwyczaj jeden czynnik sam
w sobie nie wystarcza do stwierdzenia ztej wiary.

2.5.1. Scenariusze dotyczqce aspektu przywtaszczenia prawa
lub praw osoby trzeciej

2.5.1.1. Zachowanie pasozytnicze

Zachowanie pasozytnicze obejmuje sytuacje, w ktérych z analizy wszystkich
okolicznosci sprawy wyraznie wynika, ze kwestionowany znak towarowy
zgtoszono z nieuczciwym zamiarem:

EU:T:2019:357, pkt 154-155.
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a) wykorzystywania w sposdb pasozytniczy reputacji wczesniejszego pra-
wa'?, w tym jego pozostatej/szczatkowej powszechnej znajomosci'*; lub

b) korzystaniaz wczesniejszego prawa niezaleznie od stopnia jego rozpozna-
walnosci na rynku.

Nalezy zauwazy¢, ze scenariusz ten obejmuje szeroka game przypadkéw,
w ktérych zgtaszajacy, bedac swiadomym istnienia wczesniejszego prawa,
cieszacego sie pewnym stopniem ochrony prawnej / uznania na rynku, w tym
posiadajacego na nim rzeczywistg obecnosc', dokonat zgtoszenia znaku to-
warowego z zamiarem stworzenia skojarzenia z tym wczesniejszym prawem
lub nasladowania go, na tyle blisko, jak to mozliwe, w celu skorzystania z jego
atrakcyjnosci lub wiedzy o nim na rynku, niezaleznie od tego, jaka ona moze
by¢. Moze to rowniez nastapi¢, gdy zgtaszajacy ma na celu stworzenie fatszy-
wego wrazenia ciggtosci lub stosunku dziedziczenia miedzy kwestionowanym
znakiem towarowym a dawniej powszechnie znanym historycznym znakiem
towarowym lub wczeséniej znanymi osoba/przedsiebiorstwem lub wczesniej-
szym prawem, ktére sg nadal znane wiasciwemu kregowi odbiorcéw'e.

Z powyzszego wynika, ze istnienie ztej wiary w tym scenariuszu mozna wy-
wies¢ z réznych czynnikéw. Aby jednak ten scenariusz miat zastosowanie,
konieczne bedzie ustalenie, ze zgtaszajacy miat nieuczciwy zamiar dotyczacy
skorzystania z atrakcyjnosci wczesniejszego prawa lub wiedzy o nim na rynku.
Moze to wynikac na przyktad z wartosci firmy, renomy, sukcesu, prestizu lub
rzeczywistej obecnosci, ktdre wczesniejsze prawo osoby trzeciej zyskato, lub
odniesienia do renomowanej/znanej osoby lub takiego wydarzenia. Na przy-
ktad zgtaszajacy moze chcie¢ skorzystac z inwestycji skarzagcego w promowa-
nie i budowanie wartosci przedsiebiorstwa w zwigzku ze swoim wczesniej-
szym prawem lub korzystaniem przez skarzacego z wczesniejszego prawa,
co stato sie podstawa jego silnej obecnosci na danym rynku.

Na podstawie powyzszego oczywiste jest, ze scenariusz ten obejmuje mie-
dzy innymi przypadki wykorzystywania w sposéb pasozytniczy renomy,

% Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 51; wyrok z dnia
19 pazdziernika 2022 r.w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644,
pkt 83.

44 Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

% Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,stopiert ochrony prawnej”, mozna znalez¢
w podsekgji 2.4.2.2.

46 Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 68-69
(w tej sprawie Sad nie stwierdzit ztej wiary).
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w tym pozostatej/szczatkowej powszechnej znajomosci wczesniejszego pra-
wa. W tym celu wazne jest, aby wczesniejsze prawo miato pewna renome lub
okreslong stawe w dniu zgtoszenia kwestionowanego znaku towarowego'.
Nalezy jednak dokonac¢ wyraZznego rozréznienia miedzy art. 5 ust. 3 lit. a
DZTUE a przepisami dotyczacymi ztej wiary.

Nalezy podkredli¢, ze skarzacy — w konteksécie dziatania w ztej wierze —
nie moze by¢ zobowigzany do wykazania renomy swojego wczesniejszego
prawa w taki sam sposob, jak w postepowaniach opartych na art. 5 ust. 3 lit. a
DZTUE™®. Wynika to z faktu, ze te dwa przepisy maja rézne cele.

o Artykut 5 ust. 3 lit. a DZTUE przyznaje ochrone wczesniej zarejestrowa-
nym znakom towarowym - cieszacym sie renoma w panstwie czton-
kowskim lub w Unii Europejskiej - jezeli uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny zgtoszonego znaku towarowego (kwestionowanego znaku
towarowego) przyniostoby nienalezng korzysc¢ lub bytoby szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towaro-
wego. Ponadto artykut ten stanowi odrebng podstawe odmowy rejestra-
¢ji lub uniewaznienia i podlega wtasnym wymogom formalnym i mate-
rialnym, wérdd ktérych nie ma ztej wiary zgtaszajacego kwestionowany
znak towarowy.

e Aby jednak zastosowac przepisy dotyczace ztej wiary, jak juz wspomniano
w niniejszym dokumencie, oprécz innych czynnikéw istotnych dla kon-
kretnej sprawy konieczny jest nieuczciwy zamiar po stronie zgtaszajacego.
Czynnik ten jest zwykle ustalany poprzez odniesienie do odpowiednich,
spéjnych i obiektywnych kryteriéw i bedzie oceniany w $wietle dowodow
w sprawie. W zwigzku z tym fakt, ze w scenariuszu pasozytniczego zacho-
wania wczesniejsze prawo (ktdére moze — ale nie musi - by¢ zarejestrowa-
nym znakiem towarowym) ma renome, ma inny stopien rozpoznawalnosci
na rynku lub jest uzywane przez osobe trzecig w obrocie handlowym, jest
jednym z elementéw, ktdre miedzy innymi moga wskazywac na istnienie
nieuczciwego zamiaru po stronie zgtaszajacego.

Ponadto przy rozpatrywaniu tego scenariusza odpowiednie organy, w tym
urzedy ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, powinny

7 Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 57
(w tej sprawie Sad nie stwierdzit ztej wiary).

48 Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,
EU:T:2019:357, pkt 60.
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réwniez wzig¢ pod uwage, ze zachowanie pasozytnicze moze wystapi¢, na-
wet jezeli stopien uznania lub wykorzystania wczedniejszego prawa w obro-
cie handlowym pochodzi z panstwa niebedacego cztonkiem UE.

Na przykfad odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wiasnosci intelektualnej
w panstwach cztonkowskich, moga spotkac sie z sytuacja podobng do sytua-
¢ji przedstawionej w ponizszej sprawie sagdowej:

Simca Europe Ltd PSA PEUGEOT CITROEN,
5 przeciwko OHIM Strony Groupement d'Intérét
I 0 postepowania Economique [skarzacy]
postgpowania przed Izbg przeciwko SIMCA
przed Sadem UL\ EUROPELIMITED
[obecny wtasciciel]

R 645/2011-1,
12 kwietnia 2012 r.

T-327/12, 8 maja 2014 .

Numer i data Numeri data

sprawy przed sprawy przed Izba
Sadem Odwotawcza

Czynniki, ktdre byty istotne dla stwierdzenia
ztej wiary w danej sprawie

Kwestionowany

Wezesniejsze prawa
znak towarowy

SIMCA Nieuczciwy zamiar zgtaszajacego (w tym
ZTUE przypadku: wykorzystywanie w sposéb

nr 6489 371 pasozytniczy pozostatej/szczatkowej po-
(stowny znak wszechnej znajomosci znakéw towarowych
towarowy) miedzynarodowy | skarzacego)

klasa 12 ZTnr 218 957

Wiedza zgtaszajacego o tym, ze osoba
trzecia korzysta z wcze$niejszego
identycznego/podobnego prawa

(Niemcy, Hiszpa-
nia, Austria i kraje
Beneluksu)

klasy 12,16, 25 Stopien ochrony prawnej przystugujacej
wczesniejszemu prawu osoby trzeciej

Inaki towarowe

SIMCA Identycznos¢/podobienstwo miedzy kwe-
Francuski ZT stionowanym znakiem towarowym a wczes-
1606604 niejszym prawem / wcze$niejszymi prawami
(stowny znak Pochodzenie kwestionowanego znaku to-
towarowy) warowego i uzywanie tego znaku od czasu
klasy 12,37 jego utworzenia

Brak uczciwej logiki handlowej stojacej
za zgtoszeniem kwestionowanego znaku
towarowego

Chronologia wydarzen prowadzacych
do zgtoszenia kwestionowanego znaku
towarowego



https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-327%252F12&for=&jge=&dates=&language=pl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3600192
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0645%2F2011
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0645%2F2011

Pierwotny zgtaszajacy (Joachim Wohler) zarejestrowat ZTUE ,SIMCA”. Znak to-
warowy zostat nastepnie przeniesiony do przedsiebiorstwa Simca Europe Ltd.
(obecny wiasciciel). Skarzacy (GIE PSA Peugeot Citroén) wnidst o uniewaznienie
ze wzgledu na zta wiare. Byt on wiascicielem wczedniejszego znaku towarowego
,SIMCA” chronionego w szeregu panstw cztonkowskich, mimo ze znak ten nie
byt uzywany w ostatnich dziesiecioleciach. Chociaz renoma znaku towarowego
»SIMCA” zmniejszyta sie z biegiem lat, nadal cieszyt sie on pewnym stopniem
znajomosci (,pozostata/szczatkowa renoma”) wsréd oséb zainteresowanych
samochodami. Sad zauwazyt, ze istnienie znaku towarowego SIMCA jako ,histo-
rycznego” znaku towarowego byto faktem notoryjnym i ze poprzedni wtasciciel
wiedziat o pozostatej/szczatkowej renomie znaku towarowego. W konsekwencji
Sad uznat, ze rejestracja identycznego spornego znaku towarowego w klasie 12
miata na celu umysine wzbudzenie skojarzenia z wcze$niejszymi prawami oraz
czerpanie korzysci z ich pozostatej/szczatkowej renomy na rynku samochodo-
wym, tym samym wykorzystania w sposéb pasozytniczy tej renomy, wrecz na-
wet konkurowania z tymi wczesniejszymi znakami towarowymi, w sytuacji gdyby
zostaty one ponownie uzyte przez skarzacego w przysztosci.

Streszczenie
e

2.5.1.2. Naruszenie stosunku powierniczego

W tym scenariuszu ztej wiary nalezy ustali¢ istnienie stosunku powiernicze-
go (jeden z przyktadéw czynnika wyjasnionego w podsekcji 2.4.2.6) miedzy
skarzacym a zgtaszajagcym przed zgtoszeniem kwestionowanego znaku towa-
rowego. Do celéw oceny ztej wiary nalezy zatem miedzy innymi sprawdzi¢,
czy miedzy zgfaszajacym a skarzacym istniata jakakolwiek umowa o wspot-
pracy gospodarczej o charakterze wskazujagcym na stosunek powierniczy lub
czy taki stosunek narzucato prawo. Na przyktad ten stosunek powierniczy
powinien naktada¢ na zgtaszajacego — w sposéb wyrazny lub dorozumiany —
0golny obowiazek w zakresie zaufania i lojalnosci wzgledem intereséw wtas-
ciciela wczesniejszego znaku towarowego (skarzacego).

Odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, moga napotkac podobng sytuacje jak ta przedstawiona poni-
zej w sprawie przed Sadem.

SA.PAR. Srl przeciwko OHIM Strony SALINI COSTRUTTORI
S.p.A. [skarzacy] przeciwko
SA.PAR. S.r.l. [zgtaszajacy]

Strony
WS EIENTE]
przed Sadem

postepowania
przed Izba
Odwotawcza

T-321/10, 11 lipca 2013 r. R 219/2009-1,

AUELEEI 1 (vietnia 2010,

sprawy przed Izba
Odwotawcza

Numer i data
sprawy przed
Sadem



https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-321%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=25226283
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0219%2F2009
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0219%2F2009
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Kwestionowany Wezesniejsze Czynniki, ktore byty istotne dla stwierdzenia

znak towarowy prawa ztej wiary w danej sprawie

GRUPPO SALINI Nieuczciwy zamiar zgtaszajacego (w tym przy-

SALINI (niezarejestro- | padku: zamiar przywiaszczenia sobie praw do
wany znak/ znaku towarowego skarzacego)

ZTUE oznaczenie R R R R

nr3831 161 Wiedza zgtaszajacego o tym, ze osoba trzecia

(stowny znak korzysta z wczesniejszego identycznego/

towarowy) podobnego prawa

Stopien ochrony prawnej przystugujacej

Inaki towarowe ';'75‘54)’236' wczesniejszemu prawu osoby trzeciej

Identycznos¢/podobieristwo miedzy kwestio-
nowanym znakiem towarowym a wczesniej-
szym prawem / wczesniejszymi prawami

Wczesdniejsze stosunki miedzy stronami

Chronologia wydarzen prowadzacych do zgto-
szenia kwestionowanego znaku towarowego

Brak uczciwej logiki handlowej stojacej za zgto-
szeniem kwestionowanego znaku towarowego

Zgtaszajacy (SA.PAR. Srl) zarejestrowat ZTUE ,GRUPPO SALINI”". Skarzacy (Salini
Costruttori SpA) wnidst o uniewaznienie ze wzgledu na ztg wiare. Sad stwierdzit,
ze zgtaszajacy nie mogt nie wiedzie¢ o dtugotrwatym uzywaniu przez skarza-
cego we Wtoszech i za granica niezarejestrowanego znaku / oznaczenia ,SALI-
NI” (samoistnego lub w potaczeniu ze stowem ,costruttori”). Miedzy stronami
istniaty wczesniejsze stosunki: Sad wziat pod uwage fakt, ze zgtaszajacy posia-
dat znaczny udziat w kapitale zaktadowym skarzacego, a kadra zarzadzajaca
Streszczenie zgtaszajacego zajmowata wysokie stanowiska w dyrekcji skarzgacego, a zatem

sprawy zgtaszajacy miat ,doktadng” wiedze o ekspansji handlowej i rosngcej renomie
skarzacego. Posiadanie ,doktadnej” wiedzy byto jednak — samo w sobie — niewy-
starczajgce do stwierdzenia ztej wiary, dlatego zbadano réwniez inne czynniki,
m.in. chronologie wydarzen prowadzacych do zgtoszenia (w tym spér poprze-
dzajacy zgtoszenie oraz wzrost obrotdéw i renomy zgtaszajacego wnioskujace-
go o uniewaznienie). W $wietle powyzszego Sad potwierdzit istnienie ztej wiary,
poniewaz zamiarem zgtaszajgcego byto przywtaszczenie sobie praw do znaku
towarowego skarzacego.




2.5.2. Scenariusze dotyczqgce aspektu naduzycia systemu znakéw
towarowych

2.5.2.1. Rejestracje obronne

Nalezy podkresli¢, ze DZTUE nie wymaga od zgtaszajagcego zadeklaro-
wania ani wykazania zamiaru uzywania znaku towarowego w chwili jego
zgtoszenia. Ponadto nie mozna stwierdzi¢ wygasniecia zarejestrowanego
znaku towarowego ze wzgledu na jego nieuzywanie przed uptywem pie-
ciu lat od jego rejestracji. W konsekwencji zgtaszajacy nie jest zobowigzany
do wskazania, ani nawet posiadania doktadnej wiedzy — w dniu dokony-
wania zgtoszenia do rejestracji — w jaki sposéb bedzie uzywat zgtoszonego
znaku towarowego, zwazywszy ze przystuguje mu piecioletni termin na roz-
poczecie faktycznego uzywania znaku towarowego zgodnie z podstawowa
funkcja tego znaku. Jednak pomimo tego faktu, w kontekscie postepowania
w sprawie ztej wiary, rejestracja znaku towarowego przez zgtaszajacego bez
zamiaru uzywania go w ogéle w odniesieniu do towaréw lub ustug obje-
tych ta rejestracja moze stanowic dziatanie w ztej wierze, w przypadku gdy
brak jest uzasadnienia dla zgtoszenia znaku towarowego'® w Swietle celow,
o ktérych mowa w DZTUE.

W tym wzgledzie nalezy takze pamieta¢, iz pomimo braku wymogu dotycza-
cego istnienia zamiaru uzywania znaku towarowego, nie ma réwniez uzasad-
nienia dla ochrony znakéw towarowych, chyba Ze s3 one faktycznie uzywane
na rynku zgodnie z wymogami rzeczywistego uzywania okreslonymiw odpo-
wiednich przepisach (krajowych/unijnych). Wynika to z faktu, ze utrzymanie
rejestracji nieuzywanego znaku towarowego moze ogranicza¢ zakres ozna-
czen, ktére moga by¢ zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towaro-
we, a takze pozbawiac konkurentéw mozliwosci korzystania z takiego lub po-
dobnego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug'™®.

Jezeli zgtaszajacy ztozy wniosek o rejestracje znaku towarowego bez zamiaru
uzywania go — w ogdle lub w odniesieniu do okreslonych towaréw i ustug —
nic nie stoi na przeszkodzie zarejestrowaniu znaku towarowego (przy zatoze-
niu, ze znak towarowy spetnia inne przestanki rejestracji). Jedynym sposobem

4 Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510,
pkt 35.
50 Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 50.

46




2. Wspélna praktyka

uchylenia rejestracji lub ograniczenia jej zakresu, przed uptywem pieciolet-
niego okresu wymaganego dla zakwestionowania znaku na podstawie jego
nieuzywania, jest oparcie sie na podstawie dokonania zgtoszenia w ztej wie-
rze. Stuzy to zapewnieniu, aby system znakéw towarowych nie byt podatny
na naduzycia®'.

Majac na uwadze powyzsze, rejestracje, ktore nie realizujg uzasadnionej funk-
¢ji znaku towarowego - w szczegdlnosci podstawowej funkcji wskazywania
pochodzenia - i maja na celu:

a) jedynie zwiekszenie zakresu ochrony innych wczesniejszych praw zgtasza-
jacego, bez jakiejkolwiek uczciwej logiki handlowej'?; lub

b) uniemozliwienie osobom trzecim rejestracji identycznych/podobnych
praw lub korzystania z nich w odniesieniu do identycznych/podobnych
towarow lub ustug w przysztosci (wzgledem wszystkich lub niektorych
zidentyfikowanych towaréw lub ustug), bez jakiejkolwiek uczciwej logiki
handlowej;

zostang uznane za dokonane w ztej wierze.

Przy ocenie ztej wiary w kontekscie niniejszego scenariusza zgtaszajacy kwe-
stionowany znak towarowy nie powinien by¢ zobowigzany do udowodnienia
uzywania tego znaku. Wynika to z faktu, ze nie chodzi tu o badanie rzeczy-
wistego uzywania, lecz raczej o ocene, czy w chwili zgtoszenia kwestionowa-
nego znaku towarowego zgtaszajacy miat cel lub zamiar (albo mozliwy cel
lub zamiar) uzywac go na rynku'® zgodnie z podstawowymi funkcjami zna-
ku towarowego. Na potrzeby tej oceny nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie
okolicznodci istotne dla danej sprawy — w szczegdlnosci brak uczciwej logiki
handlowej stojacej za zgtoszeniem kwestionowanego znaku towarowego'*
moze wskazywac na nieuczciwy zamiar zgtaszajacego'>.

15

Opinia rzecznika generalnego Evgeniego Tancheva z dnia 16 pazdziernika 2019 r. w sprawie

C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, pkt 96.

52 Wyrok z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

53 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 57-58 (w tej
sprawie Sad nie stwierdzit ztej wiary); wyrok z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie T-592/20,
Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 68 (i przytoczone tam orzecznictwo); wyrok z dnia 5 maja
2017 r. w sprawie T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, pkt 64 (i przytoczone tam orzecznictwo).

>4 Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,uczciwa logika handlowa stojaca za zgtosze-
niem kwestionowanego znaku towarowego”, mozna znalez¢ w podsekcji 2.4.2.9.

%5 Wyrok z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 69.
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Ponadto, jak wyjasniono powyzej, wtasciwe organy, w tym urzedy ds. wtasno-
$ci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, moga zetkna¢ sie z tym scena-
riuszem miedzy innymi w sytuacji, gdy zgtaszajacy celowo dazy do uzyskania
rejestracji znaku towarowego dla szerokiego wachlarza towaréw lub ustug
bez zamiaru jego uzywania w odniesieniu do wszystkich lub czesci wskaza-
nych towaréw i ustug™s, ale potencjalnie w celu na przyktad uniemozliwie-
nia osobom trzecim uzywania zarejestrowanego znaku towarowego w celu
sprzedazy przedmiotowych towaréw lub ustug. Rejestracje obronne moga
réwniez stanowi¢ dziatanie w ztej wierze - jak przedstawiono w ponizszej
sprawie przed Sagdem - gdy zamiarem zgtaszajacego byto jedynie wzmocnie-
nie ochrony innego prawa i rozszerzenie swojego portfela znakéw towaro-
wych, bez Zadnej uczciwej logiki handlowe;j.

Target Ventures Group Ltd Strony Target Ventures Group Ltd
Strony przeciwko EUIPO [skarzacy] przeciwko Target
postepowania Partners GmbH [zgtaszajacy]

przed Sadem

postepowania
przed Izba
Odwotawcza

: T-273/19, .
Numeridata B9 pazdziernika 2020 r. Numer i data
sprawy przed sprawy przed |zba

Sadem Odwotawcza

R 1684/2017-2, 4 lutego 2019 .

Kwestionowany | Wczesniejsze Czynniki, ktore byty istotne dla stwierdzenia
znak towarowy prawa ztej wiary w danej sprawie

TARGET TARGET Nieuczciwy zamiar zgtaszajacego (w tym przy-
VENTURES PARTNE.RS padku: zamiar wzmocnienia ochrony innego
ZTUE (niezareje- | b awa i rozszerzenia swojego portfela znakow
nr 13 685 565 strowany towarowych)
(stowny znak znak /
ThEE S towarowy) oznaczenie) | |dentycznos¢/podobienstwo miedzy kwestio-
klasy 35, 36 nowanym znakiem towarowym a wczesniej-
TARGET szym prawem / wczesniejszymi prawami
VENTURES : :
(nazwy Pochod{enle kwgstlonowanego znaku tgwa—
domen) rowego i uzywanie tego znaku od czasu jego

utworzenia

Brak uczciwej logiki handlowej stojacej za zgto-
szeniem kwestionowanego znaku towarowego

136 Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 81; opinia rzeczni-
ka generalnego Evgeniego Tancheva z dnia 16 pazdziernika 2019 r. w sprawie C-371/18, SKY,
EU:C:2019:864, pkt 94-95.
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https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-273%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&langua
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-273%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=25226283
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1684%2F2017

2. Wspélna praktyka

Zgfaszajacy, fundusz kapitatu podwyzszonego ryzyka (Target Partners GmbH),
zarejestrowat ZTUE ,TARGET VENTURES". Byt on takze wtascicielem nazw domen
Jtargetventures.com” i ,targetventures.de”, ktére przekierowywaty jedynie na
strone oficjalng zgtaszajacego ,www.targetpartners.de”. Skarzacy (Target Ven-
tures Group Ltd), réwniez fundusz kapitatu podwyzszonego ryzyka, dziatat pod
znakiem ,TARGET VENTURES” na rosyjskim i unijnych rynkach kapitatu wysokie-
go ryzyka. Sad uznat, ze zgtoszenie kwestionowanego znaku towarowego w celu
unikniecia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do znaku
,TARGET PARTNERS”, bedacego juz wtasnoscia zgtaszajacego, lub w celu ochrony
elementu wspélnego dla tych znakéw (tj. TARGET) nie zostato przewidziane jako
jedna z funkcji znaku towarowego, w szczegdlnosci podstawowa funkcja wska-
zywania pochodzenia, i przyczynito sie raczej do wzmocnienia i ochrony pierw-
szego znaku towarowego zgtaszajacego (TARGET PARTNERS). Sad stwierdzit
ponadto, ze twierdzeniu zgtaszajacego, iz zgtoszenie kwestionowanego znaku
towarowego miato na celu rozszerzenie jego uzywania, przeczy nie tylko brak
jakiegokolwiek uzywania znaku towarowego ,TARGET VENTURES" w inny sposéb,
niz miato to juz miejsce przed dokonaniem zgtoszenia do rejestracji, lecz takze
fakt, ze zgtaszajacy potwierdzit, iz jego dziatalnos¢ identyfikuje sie w odczuciu
klientéow wytacznie ze znakiem ,TARGET PARTNERS".

Streszczenie

sprawy

2.5.2.2. Powtérne zgtoszenie

W kontekscie scenariusza powtdrnego zgtoszenia nalezy przede wszyst-
kim podkredli¢, ze wtasciciel moze mie¢ uzasadniony interes w powtérnym
zgtoszeniu znaku towarowego. Moze tak by¢ na przyktad w przypadku, gdy
wiasciciel wczesniejszego zarejestrowanego znaku towarowego zgodnie
ze swojg nowa strategia marketingowa, zmieniajagcymi sie potrzebami biz-
nesowymi lub zmianami w popycie konsumentéw postanawia ubiegac sie
o rejestracje unowoczesnionej/zaktualizowanej wersji wczeéniejszego zare-
jestrowanego znaku towarowego (wczes$niejszych zarejestrowanych znakéw
towarowych)™” lub obja¢ nim zaktualizowany wykaz towaréw lub ustug'.
Oczywiste jest rowniez, ze powtdrne zgtoszenie znaku towarowego jest dzia-
faniem, ktére samo w sobie nie jest zakazane w DZTUE™® 6%,

57 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 35-36, 51 (w tej
sprawie Sad nie stwierdzit ztej wiary).

58 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 49 (w tej spra-
wie Sad nie stwierdzit ztej wiary); wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T- 663/19, MO-
NOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 75.

%% Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 pkt 70.

160 Przy powtdrnym zgtoszeniu znaku towarowego wazne jest jednak réwniez uwzglednienie
nastepujacych przepiséw/praktyki na szczeblu krajowym. W Portugalii powtérne zgtoszenie
identycznego znaku towarowego dla identycznych towaréw lub ustug nie jest dozwolone,
poniewaz art. 224 portugalskiego kodeksu wtasnosci przemystowej stanowi, ze moze istnie¢
tylko jedna rejestracja tego samego znaku towarowego dla jednego i tego samego produk-
tu lub jednej i tej samej ustugi, w zwigzku z czym taki znak towarowy zostanie odrzucony
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W Swietle powyzszego nalezy podkresli¢, ze tylko w konkretnych i szczegél-
nych okolicznosciach, gdy zostanie udowodnione, iz przy powtérnym zgto-
szeniu znaku towarowego zamiarem zgtaszajacego byto naduzycie systemu
znakéw towarowych'™', powtdrne zgtoszenie zostanie uznane za dokonane
w ztej wierze.

Istnieje jednak kilka elementéw, ktére odpowiednie organy, w tym urzedy
ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, powinny wzigé pod
uwage przy ocenie, czy majg do czynienia z sytuacja powtdérnego zgtoszenia.
Elementy te ujeto w punktach 1)-4) ponizej, aby zapewni¢ pewne wskazéwki
na potrzeby tej oceny. Zaden z tych elementéw - ani samodzielnie, ani tacznie -
nie wystarczy jednak, aby stwierdzi¢, Ze zgtaszajacy dziatat w ztej wierze przy
powtdrnym zgtoszeniu znaku towarowego, poniewaz nalezy zbadac wszystkie
istotne okolicznosci sprawy, w szczegdélnosci nieuczciwy zamiar zgtaszajacego.

1) Wiasnosé/strony przedmiotowych znakéw towarowych

Wtasnosé/strony przedmiotowych znakéw towarowych to jedne z elemen-
tow, ktére nalezy przeanalizowac przy ocenie, czy ma miejsce sytuacja po-
wtérnego zgtoszenia. W tym wzgledzie oczywiste jest, ze w tej sytuacji za-
réwno zgtaszajacy powtdérnie zgtoszony kwestionowany znak towarowy, jak
i whasciciel wczesniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wczedniej-
szych zarejestrowanych znakéw towarowych) musza by¢ ta sama / identyczna
osoba fizyczna/prawna.

W kontekscie dziatania w ztej wierze nie bytoby jednak whasciwe ograniczenie
oceny tego elementu wyfacznie do sytuacji, w ktérej zgtaszajacy kwestiono-
wany znak towarowy i wiasciciel wczedniejszego zarejestrowanego znaku to-
warowego (wczesniejszych zarejestrowanych znakéw towarowych) sa ta sama
/ identyczna osobg fizyczna/prawnga. Nalezy wzig¢ pod uwage pewne dodat-
kowe cechy szczegdlne. W przeciwnym razie zasade te bytoby bardzo fatwo
obejs¢ przez wykorzystanie innej (powiazanej) osoby fizycznej/prawne;j.

z urzedu. Ponadto na Cyprze, pomimo braku krajowych przepiséw w tym zakresie, zgodnie
z praktyka wewnetrzng Zadna osoba nie moze by¢ w posiadaniu dwéch swiadectw dla do-
ktadnie tego samego znaku towarowego w odniesieniu do tego samego wykazu towaréw
lub ustug, a w konsekwencji zgtoszenie znaku towarowego dokonane przez tego samego
zgtaszajacego dla identycznego przedstawienia i w odniesieniu do identycznych towaréw
lub ustug nie zostanie przyjete.

6 Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,nieuczciwy zamiar zgtaszajacego”, mozna
znalez¢ w podsekgji 2.4.1.1.
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Jak juz wspomniano w niniejszym dokumencie, istotne jest ustalenie, kim jest
zgtaszajacy kwestionowany znak towarowy. W tym wzgledzie, jak stwierdzono
w podsekgji 2.3.3, kazda osoba fizyczna/prawna, ktéra w formularzu zgtoszenia
jest podana jako zgtaszajacy, zostanie uznana za zgfaszajacego. Zasada ta, jak
réwniez szeroka wyktadnia terminu ,zgtaszajacy”, o ktérej mowa w przywota-
nej podsekcji, maja tez zastosowanie do scenariusza powtdérnego zgtoszenia.

W zwiagzku z tym w kontekscie powtérnego zgtoszenia odpowiednie organy,
w tym urzedy ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, beda
musiaty przeanalizowa¢ na przykfad:

a) czy zgtaszajacy powtdrnie zgtoszony kwestionowany znak towarowy
i wiasciciel wczesniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wczes-
niejszych zarejestrowanych znakéw towarowych) sa ta sama / identyczna
osoba fizyczna/prawng'®;

b) czy naleza do tej samej grupy przedsiebiorstw; lub

C) czy istnieje miedzy nimi mozliwe powigzanie/zwigzek/umowa (np. sytu-
acja, w ktorej wiasciciel wczesniejszego zarejestrowanego znaku towaro-
wego (wczesniejszych zarejestrowanych znakéw towarowych) jest osobg
fizyczng, a kwestionowany znak towarowy zostaje powtérnie zgtoszony
przez przedsiebiorstwo, w ktérym ta osoba jest dyrektorem zarzadzaja-
cym lub gtéwnym udziatowcem).

2) Ocena, czy przedstawienia przedmiotowych znakéw towarowych sa iden-
tyczne/podobne

W kontekscie powtdrnego zgtoszenia i zgodnie z orzecznictwem UE'®® od-
powiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, musza réwniez oceni¢, czy przedstawienie (powtdrnie zgto-
szonego) kwestionowanego znaku towarowego i przedstawienie wczedniej-
szego zarejestrowanego znaku towarowego (przedstawienia wcze$niejszych
zarejestrowanych znakéw towarowych) sg identyczne.

Ograniczenie oceny przedstawienia przedmiotowych znakéw towarowych
jedynie do sytuacji, w ktérych znaki towarowe sg (Scisle) identyczne, spowo-

62 Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

63 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 30 (w tej spra-
wie Sad nie stwierdzit ztej wiary); wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T- 663/19, MO-
NOPOLY, EU:T:2021:211.
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dowatoby jednak, ze ten caty scenariusz bytby w duzej mierze nieskuteczny
i fatwy do obejscia przez zgtaszajgcego po prostu przez powtérne zgtoszenie
znaku towarowego z pewnymi zmianami/wariantami przedstawienia wczes-
niejszego zarejestrowanego znaku towarowego (przedstawien wczedniej-
szych zarejestrowanych znakéw towarowych).

Majac na uwadze powyzsze, ocena, czy wihasciwe organy, w tym urzedy
ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, maja do czynie-
nia z sytuacja powtdrnego zgtoszenia, nie powinna ograniczac sie do faktu,
ze przedstawienia przedmiotowych znakéw towarowych sg identyczne, lecz
nalezy ja takze rozszerzy¢ na podobne znaki towarowe. Ocena zawsze zalezy
od oceny merytorycznej wszystkich istotnych okolicznosci kazdej sprawy.

3) Ocena, czy towary lub ustugi oznaczone przedmiotowymi znakami towa-
rowymi sg identyczne/podobne

W kontekscie powtdrnego zgtoszenia odpowiednie organy, w tym urzedy
ds. witasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, powinny réwniez
oceni¢, czy towary lub ustugi oznaczone przedmiotowymi znakami towaro-
wymi sg identyczne'®.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego elementu, nalezy podkreslic,
Zze w tym scenariuszu ograniczenie oceny towaréw lub ustug oznaczonych
przedmiotowymi znakami towarowymi wylacznie do sytuacji, w ktérych
s one identyczne, sprawitoby, ze caty scenariusz powtdérnego zgtoszenia
bytby w duzej mierze nieskuteczny, a w konsekwencji nieuczciwy zgtaszajacy
mogtby bardzo tatwo obejs¢ te zasade, po prostu powtdrnie sktadajac zgto-
szenie znaku towarowego z pewnymi modyfikacjami specyfikacji towaréw
lub ustug oznaczonych wczedniejszym zarejestrowanym znakiem towaro-
wym (wczesniejszymi zarejestrowanymi znakami towarowymi).

Majac na uwadze powyzsze, ocena, czy wihasciwe organy, w tym urzedy
ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, maja do czynienia
z sytuacjg powtdrnego zgtoszenia, nie powinna ograniczac sie do faktu, ze to-
wary lub ustugi oznaczone przedmiotowymi znakami towarowymi sg iden-
tyczne, lecz nalezy ja réwniez rozszerzy¢ na podobne lub scisle powigzane

64 Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 42, 49-51 (w tej
sprawie Sad nie stwierdzit ztej wiary); wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19,
MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 75.
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towary lub ustugi. Ocena zawsze zalezy od oceny merytorycznej istotnych
okolicznosci kazdej sprawy.

4) Aspekty terytorialne / terytorium objete przedmiotowymi znakami towa-
rowymi

Kolejnym elementem, ktéry odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasno-
Sci intelektualnej w panstwach cztonkowskich, musza przeanalizowaé w celu
sprawdzenia, czy majg do czynienia z sytuacjg powtérnego zgtoszenia, jest
ponadto terytorium objete przedmiotowymi znakami towarowymi.

W tym kontekscie nalezy pamieta¢, ze system znakéw towarowych Unii Euro-
pejskiej i systemy krajowe pozostajg w Scistym zwiazku, ktéry charakteryzu-
je sie zasadami wspédtistnienia i komplementarnosci. Oznacza to, ze systemy
te istniejg i dziataja obok siebie, a zatem ten sam znak towarowy moze by¢
chroniony przez tego samego wtasciciela jako ZTUE oraz jako krajowy znak
towarowy w jednym panstwie cztonkowskim (lub we wszystkich panstwach
cztonkowskich). Mozliwo$¢ przedtozenia zgtoszenia ZTUE w celu uzyskania
jednolitej ochrony na poziomie Unii Europejskiej, wykraczajacej poza ochro-
ne, jaka zapewniajg krajowe znaki towarowe zarejestrowane w poszczegol-
nych panstwach czlonkowskich, jest zasadniczym celem systemu znakéw
towarowych Unii Europejskiej, a zatem sama w sobie nie moze by¢ uznana
za dziatanie w ztej wierze'®. W zwiazku z tym dokonanie zgtoszenia ZTUE
identycznego lub bardzo podobnego do juz zarejestrowanych krajowych lub
miedzynarodowych znakéw towarowych jest zazwyczaj zgodne z logika han-
dlowg i samo w sobie nie stanowi dowodu ztej wiary.

5) Analiza istotnych elementéw w celu ustalenia sytuacji powtérnego zgto-
szenia i ocena ztej wiary

W Swietle tego, co omdéwiono w powyzszych podsekcjach dotyczacych po-
wtérnego zgtoszenia, oraz po analizie wszystkich elementéw wymienionych
w niniejszym dokumencie odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci
intelektualnej w panstwach cztonkowskich, beda w stanie stwierdzi¢, czy maja
do czynienia z sytuacja powtdérnego zgtoszenia.

Jak juz wyjasniono, zaden z powyzszych elementéw — ani samodzielnie, ani
facznie - nie wystarczy jednak, aby stwierdzi¢, ze zgtaszajacy dziatat w ztej

165 Wyrok z dnia 15 wrzesnia 2016 r. w sprawie T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, pkt 45.
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wierze przy powtérnym zgtoszeniu znaku towarowego. Podobnie jak w przy-
padku innych scenariuszy ztej wiary konieczne bedzie szczeg6towe zbadanie
innych czynnikéw istotnych dla oceny ztej wiary, w szczegélnosci nieuczciwe-
go zamiaru zgfaszajacego'®, z uwzglednieniem celu, ktéremu stuzg przepisy
dotyczace ztej wiary, a ktérym w kontekscie scenariusza powtérnego zgtosze-
nia jest zapobieganie naduzyciom systemu znakéw towarowych.

Odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wiasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, moga na przyktad spotkac sie z sytuacja podobng do sytuacji
przedstawionej w ponizszej sprawie przed Sadem, w ktérej powtdrnego zgto-
szenia dokonano w ztej wierze.

Hasbro, Inc. przeciwko EUIPO Strony Kreativni Dogadaji d.o.o.

postepowania [skarzacy] przeciwko
przed lzba Hasbro, Inc. [zgtaszajacy]

Odwotawcza

Strony
postepowania
przed Sadem

Numer i data T-663/19, 21 kwietnia 2021 r.1s7 Numer i data R 1849/2017-2,

sprawy przed sprawy przed Izby [ lipca 2019r.
Sadem Odwotawcza

Kwestionowany Wezesniejsze Czynniki, ktore byty istotne dla stwierdzenia
znak towarowy prawa ztej wiary w danej sprawie

MONOPOLY Nieuczciwy zamiar zgtaszajacego (w tym przy-

ZTUE padku: unikniecie koniecznosci przedstawienia
nr238 352 dowodu uzywania znaku towarowego i prze-
(stownyznak | gjyzenie piecioletniego okresu karencji)
towarowy)
klasy 9,25i28 | |dentycznos¢/podobierstwo miedzy kwestio-
nowanym znakiem towarowym a wczesniej-
ZMTCL)JI\I;OPOLY MONOPOLY  szym prawem / wcze$niejszymi prawami

Inaki towarowe ZTUE
nr 9 071961 nr6 895511 Identyczne lub podobne towary/ustugi

(stowny znak

(stowny znak
towarowy) towarowy) Pochodzenie kwestionowanego znaku towa-
klasy9,16,28 |\ 41 rowego i uzywanie tego znaku od czasu jego
i4 utworzenia

ZMT?J':OPOLY Chronologia wydarzen prowadzacych

8950776 do zgtoszenia kwestionowanego znaku

nr towarowego

(stowny znak

towarowy) Brak uczciwej logiki handlowej stojacej za

klasa 16 zgtoszeniem

166 Wiecej informacji na temat czynnika, jakim jest ,nieuczciwy zamiar zgtaszajacego”, mozna
znalez¢ w podsekgji 2.4.1.1.
%7 Wiecej informacji na temat tego wyroku mozna znalez¢ w tabeli zawartej w podsekgji 2.4.2.9.
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Zgtaszajacy (Hasbro, Inc.) zarejestrowat kwestionowany ZTUE ,MONOPOLY"
i byt rowniez wiascicielem szeregu wczesniej zarejestrowanych ZTUE ,MONO-
POLY” chronionych w tych samych klasach. Skarzacy (Kreativni Dogadaji d.o.o0.)
wnioést o uniewaznienie ze wzgledu na ztg wiare. Kwestionowany znak towarowy
obejmowat liczne towary i ustugi, ktére byty juz objete wczesniejszymi znakami
towarowymi ,MONOPOLY”. W trakcie rozprawy przed Izbg Odwotawczg zgta-
szajacy przyznat, ze jedng z korzysci tej strategii byto zmniejszenie obcigzenia
administracyjnego w wielu postepowaniach w sprawie sprzeciwu, w ktérych
zgtaszajacy musiat przygotowac i przedstawi¢ dowody. Sad zauwazyt, ze celem
powtdrnego zgtoszenia dokonanego przez zgtaszajacego byto unikniecie ko-
Sprawy niecznosci przygotowania i przedstawienia dowodu uzywania kwestionowa-
nego znaku towarowego, a tym samym przedtuzenie piecioletniego okresu ka-
rencji w odniesieniu do wczedniejszych znakéw towarowych. Takie zachowanie
nalezy jednak uznac za sprzeczne z celami RZTUE, zasadami regulujacymi prawo
UE w zakresie znakéw towarowych oraz zasada dotyczaca dowodu uzywania.
Nalezy wspomnie¢, ze w przedmiotowej sprawie stwierdzenie ztej wiary doty-
czyto tylko tych towaréw i ustug oznaczonych kwestionowanym znakiem towa-
rowym, ktére uznano za identyczne z towarami i ustugami oznaczonymi wczes-
niejszymi znakami towarowymi.

Streszczenie

2.5.2.3. Cele spekulacyjne / znak towarowy jako instrument nacisku

Jak wyjasniono w podsekgji 2.4.2.10, zta wiara moze istnie¢ miedzy innymi
wowczas, gdy zgtoszenie znaku towarowego do rejestracji odbiega od swo-
jego pierwotnego celu i jest dokonywane spekulacyjnie lub wytacznie w celu
uzyskania odszkodowania pienieznego. Fakt, ze zgtaszajacy domagat sie
odszkodowania pienieznego - nawet znacznego - nie wystarcza jednak
do stwierdzenia, ze dziatat w sposdb oszukanczy i spekulacyjny w momencie
dokonywania zgtoszenia znaku towarowego. Wynika to na przyktad z faktu,
ze biorac pod uwage wszystkie okolicznosci w danej sprawie, istnienie zada-
nia odszkodowania pienieznego za przeniesienie praw do znaku towarowego
moze wpisywac sie w ramy wolnosci gospodarczej'®®. Aby stwierdzi¢ ten sce-
nariusz ztej wiary, nalezy zatem uwzgledni¢ szereg istotnych dla danej sprawy
kryteriow oceny ztej wiary.

Odpowiednie organy, w tym urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w panstwach
cztonkowskich, moga napotkac podobng sytuacje jak ta przedstawiona poni-
zej w sprawie przed Sadem.

'8 Wyrokzdnia 1 lutego 2012 r.w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.




Strony
postepowania
przed Sadem

Copernicus-Trademarks Ltd
przeciwko EUIPO

Numer i data
sprawy przed
Sadem

Inaki towarowe

T-82/14,7 lipca 2016 1.

Wczesniej
zarejestrowany
znak towarowy

LUCEO LUCEO

ZTUE austriacki ZT
nr 8554 974 1533/2009

Kwestionowany
znak towarowy

COPERNICUS-TRADEMARKS
Limited [zgtaszajacy]
przeciwko MAQUET

przedIzby GmbH & Co. KG [skarzacy]
Odwotawcza

Strony
postepowania

R 2292/2012-4,

Numeri data 25 listopada 2013 .

sprawy przed |zba
Odwotawcza

Czynniki, ktdre byty istotne dla stwierdzenia
ztej wiary w danej sprawie

Nieuczciwy zamiar zgtaszajacego (w tym
przypadku: zamiar uzyskania mozliwosci blo-
kowania zgtoszen, aby uniemozliwi¢ osobom
trzecim dokonywanie pozniejszych zgtoszen
do rejestracji identycznych/podobnych zna-
kéw towarowych)

(stowny znak (stowny znak

towarowy) towarowy)

klasy 10, 12, 28 klasy 3,9, 10,
12,14, 18, 25,
28, 36,40

Identycznosé/podobienstwo miedzy kwe-
stionowanym znakiem towarowym

a wcze$niejszym prawem / wczesniejszymi
prawami

Pochodzenie kwestionowanego znaku towa-
rowego i uzywanie tego znaku od czasu jego
utworzenia

Zadanie odszkodowania pienigznego

Schemat zachowania/dziatan zgtaszajacego

Streszczenie
sprawy

Skarzacy (Maquet GmbH) dokonat zgtoszenia ZTUE ,LUCEA LED” w odniesieniu
do towaréw w klasie 10. Zgtaszajacy (Copernicus EOOD) zarejestrowat kwestio-
nowany ZTUE ,LUCEQ”", zastrzegajac pierwszenstwo na podstawie austriackie-
go znaku towarowego. Zgtaszajacy wnidst sprzeciw wobec zgtoszenia ZTUE

4,LUCEA LED", a skarzacy wniost o
na zta wiare. Sad potwierdzit, ze zg

uniewaznienie ZTUE ,LUCEQ", powotujac sie
taszajacy stosowat stanowiacg naduzycie stra-

tegie dokonywania zgtoszen polegajaca na dokonywaniu szeregu zgtoszen kra-

jowych znakéw towarowych. Sad
niemieckich i austriackich znakéw

stwierdzit miedzy innymi, ze szereg zgtoszen
towarowych ,LUCEO” miat na celu uzyskanie

przez zgtaszajagcego mozliwosci blokowania zgtoszen na okres przekraczajacy
szesciomiesieczny okres do namystu (na potrzeby zastrzezenia pierwszenstwa
dla zgtoszenia ZTUE) i piecioletni okres karencji. Zgtaszajacy wykorzystat te moz-
liwos¢ blokowania, aby wnies¢ sprzeciw wobec zgtoszen identycznych/podob-
nych znakéw towarowych, zastrzegajac pierwszenstwo swoich wczesniejszych
znakéw towarowych ,LUCEO”, i zazadat zaptaty odszkodowania pienieznego

dopiero po nawiazaniu kontaktu

przez skarzacego. Te strategie dokonywania

zgtoszen uznano za niezgodng z celami RZTUE i zakwalifikowano jako stanowiaca
naduzycie prawa, poniewaz zgtoszenia znakdéw towarowych odbiegaty od swo-
jego pierwotnego celu i byty dokonywane w sposéb spekulacyjny lub jedynie
w celu uzyskania odszkodowania pienieznego.
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2.6. Zakres odmowy rejestracji/uniewaznienia z powodu
ztej wiary

Zta wiara bedzie zasadniczo istnie¢ w odniesieniu do wszystkich kwestiono-
wanych towaréw lub ustug, dla ktérych kwestionowany znak towarowy zostat
zgtoszony lub zarejestrowany. W nastepstwie wyroku Trybunatu Sprawiedli-
wosci w sprawie ,SKY” mozliwa jest jednak czesciowa odmowa rejestracji /
czesciowe uniewaznienie'®,

12 Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 81.
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