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Artykut 8 ust. 5 - jedna z wzglednych podstaw odmowy rejestracji

Artykut 8 ust. 5

W wyniku sprzeciwu witasciciela wczesniej zarejestrowanego znaku towarowego nie rejestruje
sie zgtoszonego znaku towarowego, jezeli jest on identyczny z wczesniejszym znakiem
towarowym lub do niego podobny, niezaleznie od tego, czy towary lub ustugi, dla ktorych jest
zgtaszany, sg identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych zostat
zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy, jezeli w przypadku wczesniejszego unijnego
znaku towarowego cieszy sie on renomag w Unii lub w przypadku wczesniejszego krajowego
znaku towarowego cieszy sie on renomg w danym panstwie cztonkowskim i jezeli uzywanie
bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego bedgcego przedmiotem zgloszenia
przyniostoby nienalezng korzys¢ =z racji odrézniajgcego charakteru lub renomy
wczesniejszego znaku towarowego lub bytoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.
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Artykut 8 ust. 5 - jedna z wzglednych podstaw odmowy rejestracji

Artykut 8 ust. 5
1) Woczesniejszy znak cieszy sie on renoma

2) Znak, o ktorego rejestracje sie wnosi, musi by¢ identyczny z wczesniejszym znakiem
towarowym lub do niego podobny

3) Towary lub ustugi, dla ktorych znak jest zgtaszany, sg nie muszg byC identyczne lub
podobne do tych dla ktorych zostat zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy

4) Uzywanie zgtaszanego znaku jest bez uzasadnionej przyczyny
5) Przyniostoby nienalezng korzys¢ z racji odrdzniajgcego charakteru lub renomy

wczesniejszego znaku towarowego lub byloby szkodliwe dla tego charakteru lub
renomy
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Artykut 8 ust. 5 - Wymodg : Wczesniejszy znak cieszy si¢ on renomg

Co to jest renoma?

Jest to pewien stopien znajomosci wczesniejszego znaku towarowego
wsréd kregu odbiorcow”. Sad wyjasnit, ze ,tylko wowczas, gdy wystepuje
wystarczajgcy stopien znajomosci tego znaku, odbiorcy, zetknawszy sie z
pdzniejszym znakiem towarowym, mogg skqarzyc te dwa znaki towarowe ...
co moze skutkowaC szkodg dla wczesniejszego znaku” (14/09/1999
C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

W celu spetnienia wymogu renomy wczesniejszy znak towarowy musi byc
znany znacznej czesci odbiorcéw, do ktérych skierowane sq towary lub
ustugi oznaczone tym znakiem (14/09/1999, C-375/97, Chewy,
EU: C): 1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU: T-2005: 179,
§ 34



https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/375%2F97
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Artykut 8 ust. 5 - Wymodg : Wczesniejszy znak cieszy si¢ on renomg

e Trybunat orzekt, iz przy ocenie renomy wczesniejszego znaku nalezy
wzig¢ pod uwage wszystkie istotne fakty, ,w szczegolnosci udziat
znaku towarowego w rynku, czestotliwosc, zasieg geograficzny i
okres jego uzywania, jak tez wielkos¢ inwestycji dokonanych przez
podmiot w celu jego promocji” (14/09/1999, C-375/97, Chevwy,
EU:C:1999:408, § 25, 27).

e lIstnienie renomy musi on byC oceniane w kazdym przypadku
iIndywidualnie, biorgc pod uwage nie tylko stopien swiadomosci
znaku, ale takze wszystkie inne fakty istotne dla konkretnego
przypadku czyli wszelkie czynniki niosgce informacje na temat
wynikdéw osigganych przez znak na rynku.


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/375%2F97
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: srodki dowodowe

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

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

o oswiadczenia dokonywane pod przysiegg lub potwierdzone; decyzje sadow lub
organéw administracyjnych; decyzje Urzedu; badania opinii publiczne] i
badania rynkowe; audyty i kontrole; certyfikaty i nagrody; artykulty w prasie lub
w specjalistycznych publikacjach; sprawozdania roczne na temat wynikow
gospodarczych i profile firm; faktury i inne dokumenty handlowe; reklamy i materiaty
promocyjne; dowdd obecnosci i aktywnosci w Internecie.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: znaki fantazyjne - normalnie odrézniajgce - mato odrézniajgce

Znaki towarowe mogg miec¢ rozng zdolnos¢ odrdzniajgca.
Nalezy to wzig¢ pod uwage przygotowujgc srodki dowodowe dotyczgce renomy.

Przy znakach, ktore majg mala pierwotng zdolnos¢ odrézniajaca, np. KOTLECIK na
wyroby miesne, bedziemy bardziej rygorystycznie podchodzi¢ do dowodow na renome.

Jednoczesnie trzeba pamietac, ze zawsze trzeba przedstawi¢c dowody na renome. Nawet
marki fantazyjne i powszechnie znane np. muszg przedstawi¢ dowody renomy.
Google

Wynika to z faktu, ze orzecznictwo uznato, ze renoma nie jest faktem powszechnie znanym i
nie mozna jest po prostu przyjg¢ (05/10/2022, T-711/20, CMS ltaly (fig.) / PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2022:604, § 83).
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “T”

Na czym moze polegac bardziej rygorystyczne podejscie do dowoddéw na renome?

Wezmy jako przyktad znak stowny w postaci litery “T". Litery (bez zadnej stylizacji) zostaty
uznane za majgce minimalng zdolnos¢ odrézniajgca (09/11/2022, T 610/21, K K WATER (fig.)
/ K (fig.), EU:T:2022:700, § 56; 10/06/2020, T-646/19, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2020:253, § 96;
25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66 69).

W niedawnej sprawie (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain / T et al.), Deutsche Telekom
chciato udowodni¢ renome niestylizowanej litery T na:

(1) Ustugi telekomunikacyjne; i

(2) Technologie informatyczne, w tym oprogramowanie i rozw¢j oprogramowania, zwtaszcza
w dziedzinie logistyki.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “T”

(1) Ustugi telekomunikacyjne

Na ustugi telekomunikacyjne Deutsche Telekom przedstawito kilkakrotnie
powtarzane badania rynku dla Niemiec, ktore dotyczyty niestylizowanej
itery T | wskazywaty rozpoznawalnoS¢ wczesniejszego znaku
towarowego w zakresie od 65 do 80 procent.

Na te] podstawie uznaliSmy wiec znak stowny w postaci niestylizowanej
litery “T” posiada bardzo silng renome na ustugi telekomunikacyjne .
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przykiad “T”

(2) Technologie informatyczne, w tym oprogramowanie i rozwoj
oprogramowania, zwtaszcza w dziedzinie logistyki

Na ustugi zwigzane z logistyka, Deutsche Telekom przedstawito:
 Dokumenty odnoszace sig do I* Systems i [* -

e |nastepujgce dowody:
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “T”
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przykiad “T”

e Czy uzywanie oznaczenia , T” jak powyzej lub jako czesci oznaczen: T Systems T -
zmienia charakter odrozniajgcy wczesniejszego znaku towarowego?

e W odniesieniu do zmiany charakteru odrézniajgcego oznaczehn o stabym charakterze
odrozniajgcym Sad orzekt, ze ,im stabszy jest charakter odrézniajgcy [zarejestrowanego
oznaczenia], tym tatwiej mozna na niego wplyngC poprzez dodanie elementu
odrézniajgcego i tym bardziej dany znak towarowy traci zdolnos¢ do bycia postrzeganym
jako wskazanie pochodzenia towarow” (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES
VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29). ,Takie nieznaczne zmiany w znaku towarowym
mogg stanowiC zmiany, ktore nie sg nieznaczne, tak, ze zmieniony znak nie moze byc¢
uznany za rownowazny zarejestrowanemu znakowi jako catosci. W istocie, im prostszy
jest znak towarowy, tym mniej prawdopodobne jest, ze bedzie on miat charakter
odrézniajacy i tym bardzie] prawdopodobne jest, ze zmiana znaku towarowego
wplynie na jedng z jego zasadniczych cech, a tym samym zmieni postrzeganie
znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw”.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “T”

o \Wyzej wymienione orzecznictwo dotyczyto przede wszystkim ksztattow. Ale pojedyncze
litery rowniez traktowane sg jako niezwykle stabe.

e Zgodnie z orzecznictwem, oznaczenie skiadajace sie z pojedynczej litery musi by¢
,wysoce stylizowane lub muszg mu towarzyszy¢ inne stosunkowo wyszukane elementy
graficzne, aby mogilo zostaC uznane za posiadajgce zwykly stopien charakteru
odrozniajgcego” (09/11/2022, T 610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 56;
10/06/2020, T-646/19, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2020:253, § 96; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)
/ Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66 69).

e Wynika z tego, ze w przypadku pojedynczej litery stylizacja ma bardzo duzy wptyw na
wrodzony charakter odrozniajgcy. Poniewaz sama litera jest staba, stylizacja moze byc
bardziej charakterystyczna niz sama litera.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “T”

e Prawdg jest, ze w przypadku stownych znakéw towarowych zasadg jest, ze ochrona
przyznana przez rejestracje stownego znaku towarowego odnosi sie do stowa
okreslonego w zgtoszeniu, a nie do konkretnych aspektow graficznych lub stylistycznych,
ktore znak moze posiadac.

e Zasada ta zostata jednak ustanowiona przede wszystkim dla stow, ktére majg normalny (a
nie minimalny/staby) stopien charakteru odrézniajgcego (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.)
/ NABER et al.,, EU:T:2005:135, § 33; 13/02/2007, T-353/04, CURON / EURON,
EU:T:2007:47, § 74; 02/12/2009, T-434/07, SOLVO (fig.) / VOLVO, EU:T:2009:480, § 37).

e W przypadku znakow ktore majg jako takie minimalny charakter odrozniajgcy, szata
graficzna, stylizacja mogg odgrywacé wielkg role, tak jak to zostato uznane przez Sad w
przypadku pojedynczych liter.
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kut8 ust. 5 - Renoma: przykiad “T”

W sprawie “T” uznalismy, ze dowody przedstawiajgce litere T w kolorze lub z
dodatkowymi elementami, nie mogg udowodni¢ renomy niestylizowanej litery “T” bo
stylizacja zmienia charakter odrézniajgcy znaku.

“W niniejszej sprawie, w zakresie, w jakim wtasciwe dowody wskazujg na graficzne
przedstawienie litery "T", widocznej z dwoma Ilub wiecej matymi kwadratowymi
ksztattami umieszczonymi po kazdej stronie, przy czym ta kombinacja elementéw jest
wyswietlana w kolorze magenta lub biatym na magenta tle domniemana renoma
takiego elementu graficznego nie moze by¢ ekstrapolowana na wczesniejszy
znak towarowy, ktéry sklada sie z pojedynczej litery "T" zarejestrowanej jako
stowny znak towarowy. W tym zakresie wnoszgcy sprzeciw nie przedstawit dowodow
na to, ze pojedyncza litera "T" jako stowny znak towarowy w sposob niezalezny
zyskata renome dla odpowiednich towaréw i ustug, innych niz telekomunikacja w klasie
38",
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “+PHARMA”

Z podobng praktykg mozna sie spotka¢ w innych sprawach dotyczgcych zarowno
Art. 8 ust. 5 jak i1 oceny charakteru odrdzniajgcego nabytego w nastepstwie
uzywania w Art. 8 ust. 1 lit. b).

W niedawnej sprawie musielismy oceni¢ charakter odrézniajgcy wczesniejszego
znaku stownego

“+PHARMA”

pod katem renomy w Art. 8 ust. 5 i charakteru odrozniajgcego nabytego w
nastepstwie uzywania w Art. 8 ust. 1 lit. b).

Znak ten zostat zarejestrowany w Austrii na produkty farmaceutyczne.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przykiad “+PHARMA”

Przedstawione dowody to pokazywaty znak w formie stylizowane;:
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przykiad “+PHARMA”

W rozpatrywanej sprawie Izba Odwotawcza uwaza, ze ze wzgledu na minimalnie
odrozniajgcy charakter elementu stownego ,+PHARMA”™ w odniesieniu do
farmaceutykéw i innych odpowiednich produktow z klasy 5, stylizacja ,+” i kolor
odgrywajg szczegolnie wazna role. Gdy ,+PHARMA” jest uzywane bez zadnych
innych elementéw stownych, to gtéwnie stylizacja ,,+” i kolor - a nie tres¢ tego
elementu stownego - pozwalajg wtasciwemu kregowi odbiorcow postrzegac
,»*PHARMA” jako znak towarowy.

W zwigzku z tym uzycie koloru i stylizacja ,+” zmieniajg charakter
odrézniajacy weczesniejszego znaku towarowego.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przyktad “+PHARMA”

Zdaniem Izby Odwotawczej dodanie elementu stownego zmienia
charakter odrézniajgcy wczesniejszego znaku towarowego.

Ze wzgledu na potozenie, dlugos¢ i stylizacje dodatkowych elementow
zmieniaja one strukture oraz wizualny i fonetyczny uktad oznaczenia. W
potaczeniu z tyml elementami s’fownyml ,+PHARMA” bedzie rozumiane
jako opisowa | niewyrdézniajagca informacja, ze przedmiotowe
produkty sa srodkami farmaceutycznymi o szczegélnie dobrym
dziataniu.

07/11/2024, R 1217/2024-2, PlusQuam + PHARMA (fig.) / +PHARMA



R

NNNNNNNNNNNNN
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

PODOBIENSTWO ZNAKOW

Pojecie podobienstwa oznaczen i kryteria, ktoére nalezy uwzgledni¢ przy jego
ocenie, sg takie same przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w biad i przy
ocenie ryzyka wyrzgdzenia szkody/czerpania nienaleznej korzysci z renomy, czy
charakteru odrozniajgcego wczesniejszego znaku.

Roéznica jest jednak taka, ze nawet najmniejsze podobienstwo moze wystarczyc,
aby wtasciwy krag odbiorcow stwierdzit powigzanie miedzy znakami towarowymi
na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE; to najmniejsze podobienstwo niekoniecznie
musi prowadzi¢ do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) RZTUE.
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PODOBIENSTWO ZNAKOW

Renoma wczesniejszego znaku towarowego nie ma wptywu na ocene
podobienstwa oznaczen.

24/03/2011, C-552/09 P, TIMI KINDERJOGHURT / KINDER, EU:C:2011:177

z @ |@ G | Gt V. S\ 11/12/2014, T-480/12, MASTER,

15/05/2019, R 2170/2018-5, GUDI
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TOWARY

Zgodnie z brzemieniem art. 8(5) RZTUE ochrona renomowanych znakow przystuguje
niezaleznie od tego, czy towary lub ustugi ktdre sg oznaczane przez przeciwstawione
znaki sg identyczne lub podobne.

ALE: ']““I" el

odziez oraz obuwie sportowe obrabiarki
rekreacyjne i do ¢wiczen

21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850,

.-..fowary oznaczone zgfoszonym znakiem towarowym to obrabiarki nalezgce do szczegdlnego sektora, catkowicie odmiennego od
tego, do ktorego nalezg towary oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym.”

.-.1zba Odwofawcza stusznie uznata, ze w szczegdlnych okoliczno$ciach niniejszej sprawy, zarowno ze wzgledu na specyfike
towarow objetych zgtoszonym znakiem towarowym, jak i dla sektora, do ktorego nalezg, oraz ze wzgledu na specyficzny
charakter krequ odbiorcow, do ktdérego sg skierowane, i niezaleznie od sify renomy wczes$nigjszego znaku towarowego, jego
wysoce odrozniajgcego charakteru oraz stopnia podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg oznaczeniami, pomiedzy
kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi nie istniato powigzanie”.
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ZWIAZEK/ISKOJARZENIE POMIEDZY ZNAKAMI

Podobienstwo towaréw, czy tez zakres ich bliskosci lub odmiennosci, nie jest przestanka
zastosowania artykutu 8 ust. 5 RZTUE, ale jest jedynym z czynnikow, ktory musi byC wziety
pod uwage przy ocenie potencjalnego zwigzku/skojarzenia pomiedzy znakami.

Skojarzenie znakoéw jest natomiast niezbedne, aby mozna bylo mdéwi¢ o nienalezne;
korzysci, czy szkodzie dla renomy lub charakteru odrézniajgcego (warunek wstepny).
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ZWIAZEK/ISKOJARZENIE POMIEDZY ZNAKAMI

Od czeqo jeszcze moze zaleze¢ skojarzenie? 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655

od stopnia podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami;

od stopnia bliskosci, czy tez i stopnia odmiennosci towardw i ustug,

od charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego (pierwotna zdolnos¢ odrézniajgca);
od sity renomy wczesniejszego znaku towarowego;

od wtasciwego kregu odbiorcow;

od istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow w bigd

pokojowego wspdfistnienia znakow towarowych

przynaleznosci wczesniejszego znak towarowego ,rodziny znakéw towarowych”.
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ZWIAZEK/ISKOJARZENIE POMIEDZY ZNAKAMI

Bliskos¢ towardw i ustug

Nie nalezy utozsamiaC pojec ,podobienstwa” i ,bliskosci” towardw i ustug. Pojecie ,bliskosci” do celow stosowania art. 8 ust. 5
RZTUE nalezy rozumiecC jako istnienie prostego zwigzku miedzy towarami i ustugami. ,BliskoSC” mozna rowniez stwierdzi¢
miedzy ,,niepodobnymi” towarami i ustugami.

Tak naprawde nie ma ustalonych, jednolitych kryteriéw stanowigcych podstawe tej oceny.

. Naturalna ewolucja rynku, praktyka ekspansji znanych marek do sgsiadujgcych segmentow rynku, lub do nowych rodzajow
dziatalnosci gospodarczej, wspotpraca marketingowa (taka jak sponsoring, merchandising, licencjonowanie) sg uznawane
za istotne czynniki sprzyjajgce ustalaniu bliskosci towardw i ustug (np. - tymczasowe zakwaterowanie oraz zapewnianie
gosciom positkow - fakt, ze towary sg czesto konsumowane razem).

. Czasem zwigzek miedzy niektorymi towarami i ustugami jest tak staby, ze mozna by sie zastanawiaC, czy rzeczywiscie
istnieje prawnie relewantna bliskos¢:

> wsprawie 26/04/2023, T-681/21, MCCOSMETICS NY stwierdzono powigzanie pomigdzy ,aparatami
chirurgicznym, medycznym| dentystycznyml I weterynaryjnymi; sztuczne konczyny, oczy i zeby” z jednej strony oraz
.kosmetykami” z drugiej. Stwierdzono, ze wszystkie te dobra dotyczyly upiekszania, dobrego samopoczucia i
pielegnadji ciata.

»  w sprawie 09/09/2020, T-144/19, ADLON Sad uznat, ze istnieje zwigzek pomiedzy ,ustugami hotelowymi” z jednej
strony a ,instalacjami sanitarnymi” i ,Jrurami” z drugiej strony. Argumentowano, ze hotele nie moglyby swiadczyC
swoich ustug bez zainstalowania i uzywania towardéw objetych zgloszonym znakiem towarowym.
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stopien podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami;

stopien bliskosci, czy tez stopiern odmiennosci towardw i ustug,

pierwotna zdolnos¢ odrézniajgca wezesniejszego znaku towarowego;
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Stopien podobienstwa pomiedzy znakami vs. stopien bliskosci towardw i ustug

AAAAASIX

31/01/2024, R 457/2023-4, AAAAASIX / asics (fig.) et al.
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,Chociaz bezspome jest, ze wczesnigjszy znak towarowy ,asics” cieszy sie pewng renoma w zakresie butéw do biegania z klasy 25, z dowoddow nie wynika, Zeby reputacja ta
rozciggata sie poza ten produkt. Jest to towar specjalistyczny, nawet w branzy sportowej. Natomiast kwestionowanym towarem sg artykuty toaletowe i kosmetyki codziennego
uzytku. Chociaz odbiorcy obu produktow pokrywajg sie, kontekst, w jakim konsumenci stykaja sie ze kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi, znacznie sie rozni. 1zba
uwaza zatem, Zze co najwyzej niewielkie wizualne pomiedzy oznaczeniami nie bedzie wystarczajgce, aby wywofac jakiekolwiek skojarzenie miedzy znakami towarowymi

spotykanymi przy roznych okazjach. Dzieki temu znaki nie bedg ze sobg powigzane.”

Odnosnie praktyki rynkowej innych renomowanych producentéw odziezy sportowej, oferujgcych pod tymi samymi znakami towarowymi takze kosmetyki i perfumy, nalezy
podkreslic, ze podane przyktady nie dotyczg specjalistycznych marek obuwia do biegania, ale marek cieszgcych sie renoma na szeroko pojetg odziez sportowg i rekreacyjng. Po
drugie, choc te firmy odziezowe rzeczywiscie wkraczajg na rynki niezwigzane z odziezg sportowg, takie jak kosmetyki, postugujg sie przy tym identycznymi znakami
towarowymi, aby zachowac zwigzek z pierwotng marka, dla ktorej zbudowano reputacje. W niniejszej sprawie nie tylko przedstawione dowody wskazujg, ze wczesnigjszy
znak towarowy cieszy sig reputacjg w niszy przeznaczonej wylgcznie do biegania, ale takze kwestionowane oznaczenie nie jest identyczne z wezesnigjszym znakiem towarowym.

W takim przypadku nie mozna wierzyc, ze konsumenci pofgczg ze sobg oznaczenie.”
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Zdolno$¢ odrézniajaca znaku wezesniejszego, pierwotna lub nabyta poprzez uzywanie

01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES

06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)
14/09/2022, T 416/21, ITINERANT
15/11/2023, T-677/22, imaster.golf

Gdy znak towarowy nabyt szczegodlnie
odrdzniajgcego charakteru ze wzgledu
na swojg reputacje, argument oparty na
tym, ze ma on jedynie bardzo staby
pierwotny charakter odrdzniajgcy, jest
bezskuteczny w kontekscie oceny
istnienia zwigzku/skojarzenia pomiedzy
spornymi znakami towarowymi.

26/09/2014, T-490/12, GRAZIA/ GRAZIA
31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO

SOTTO IL SOLE / VINA SOL

Znak renomowany z pewnoscig ma charakter
odrdzniajgcy, co najmniej nabyty w nastepstwie
uzywania... Nie podwaza to jednak ustalen
Izby zgodnie z ktorymi wczesniejszy znak
towarowy ma staby pierwotny charakter
odrézniajgcy.
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Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

Ktéra z powyzszych linii jest bardziej przekonujgca i jaki ma to wptyw na zakres ochrony
znakow z minimalng zdolnoscig odrozniajgcg?

Czy minimalny pierwotny charakter odrézniajgcy ma znaczenie, jesli renoma zostata
udowodniona? Innymi stowy, czy istnienie renomy wypiera fakt, ze znak moégt by¢ pierwotnie
minimalnie odrézniajgcy?

Jesli myslimy o tym abstrakcyjnie, argumenty za i przeciw mozna znalez¢ dla kazdej z
odpowiedzi.

Odniesmy to pytanie do konkretnego przyktadu.
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Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

Zaktadajgc, ze “T” jest szczegolnie znane w Niemczech jako znak uzywany przez Deutsche
Telekom, gdy zobaczymy niestylizowane “T” na termometrach,

to czy ciagle jednoznacznie bedziemy je kojarzy¢ z Deutsche Telekom? Czy moze po prostu
potraktujemy to “T” jako zwykig litere lub moze skrét dla “Termometr™?

A jesli to “T” na termometrach bedzie zielone i napisane jakgs$ inng czcienkd, czy na pewno
pomyslimy o Deutsche Telekom?

Smiem przypuszczaé, ze tylko gdy zobaczymy to rézowe “T” z kwadracikami na jakich$
odlegtych towarach, wtedy nastgpi skojarzenie z Deutsche Telekom. T




R

EUVIPO

Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

Wezmy inny przyktad: GO gle

Zawiera on stowo, ktore ta firma wymyslita i ktore wczesniej nie istniato. Jest to stowo
niepowtarzalne bo nie ma zadnego innego znaczenia.

Gdy zobaczymy stowo GO gle na lodach waniliowych, dachéwkach lub miottach,
skojarzenie bedzie ciggle jednoznaczne, niezaleznie od tego, jak daleko odejdziemy od
sektora, w ktorym Google de facto ma renome.
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Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

Wezmy jeszcze inny przyktad: BIEDRONKA zarejestrowana na sklepy spozywcze.

“Biedronka” jest istniejgcym stowem.

Znak BIEDRONKA lub ) przypuszczalnie ma duzg renome Polsce w sektorze ustug
spozywczych.

Co jesli zobaczymy stowo “biedronka” na proszku do prania?

Skojarzenie ze sklepem Biedronka przypuszczalnie moze nastgpi¢ bo sklepy typu Biedronka oferujg

czasem towary pod wtasnymi markami a proszek do prania jest towarem, ktéry w Biedronce mozna
kupiC.

A co jesli zobaczymy niestylizowane stowo “biedronka” na oprogramowaniu do ustug ksiegowych?

Jest duzo mniej prawdopodobne, ze nastgpi skojarzenie z konkretng siecig sklepdw spozywczych.
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Zdolnosc¢ odrozniajgca znaku wezesniejszego vs. bliskos¢ towardw i ustug

1. Znaki unikalne, niepowtarzalne, fantazyjne mogg wywotywac skojarzenia duzo tatwiej niz inne znaki np.: uzycie
stowa Google, ADIDAS, The Beatles w kazdym kontekscie skojarzy sie wczesniejszym renomowanym znakiem
towarowym.

2. Istniejgce stowa, kiore sg odrozniajgce dla oznaczanych towaréw (PUMA dla butéw, Mustang dla spodni,
Napoleon dla grilli) jesli uzyte w innym kontekscie wywotujgce skojarzenia z ich oryginalnym znaczeniem, majg
generalnie mniejszg zdolnos¢ do wywotywania skojarzen z wczesniejszym znakiem niz znaki fantazyjne. Tu
zdolno$¢ wywotywania skojarzen bedzie zaleze¢ bardziej od innych czynnikéw, takich jak kontekst w jakim
napotyka sie znak.

3. Znaki pierwotnie stabo odrézniajace (np. FREE, PLUS dla ustug telekomunikacyjnych) majg stosunkowo
niewielkg zdolno$¢ do wywotywania skojarzen poza swojg domena.
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Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

e Orzecznictwo europejskie uznaje takie rozroznienie, co podkresla decyzja 12/09/2024, R
1541/2023-2, T-chain / T et al.

e Juz w orzeczeniu Intel Sgd dokonat rozréznienia miedzy roznymi stopniami charakteru
odrézniajgcego (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 55) i orzekt, ze charakter
odrdézniajgcy wczesniejszego znaku towarowego jest ,,tym wiekszy, gdy znak ten jest
niepowtarzalny - to znaczy, w przypadku stownego znaku towarowego takiego jak INTEL, gdy
stowo, z ktorego sie sktada, nie jest uzywane przez nikogo dla zadnych towaréw lub us’rug
innych rlliz wiasciciel tego znaku towarowego dla towardw lub ustug, kidre znak ten wprowadza
narynek”.

e Wynika z tego, ze zakres ochrony jest najszerszy w przypadku oznaczen niepowtarzalnych,
ktore sg bardzo znane. Takie oznaczenia powmno uzyska¢ ochrone przeciwko oznaczeniom
podobym zarejstrowanym nawet na “radykalnie” inne towary i ustugi.
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Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

e W przypadku znakow towarowych, ktdre sg wyjgtkowo dobrze znane, sg normalnie
dystynktywne ale nie sg unikalne np. BIEDRONKA, skojarzenie nie rozcigga sie tak
daleko, jak w przypadku fantazyjnych oznaczen. Nie obejmuje ono sektordw rynku,

ktore sg bardzo (,radykalnie”) odlegte od sektora dziatalnosci gospodarczej, dla
ktérego ustalono renome.

o To zostato bardzo wyraznie powiedziane w 10/03/2021, T-71/20, Puma-system /
PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:121, § 86.

o Sad podkreslit, ze okolicznos¢, ze zgtoszony znak towarowy i wezesniejszy znak
towarowy sg do siebie podobne oraz ze wczesniejszy znak towarowy cieszy

si¢ wyjatkowo wysoka renoma [nie jest] automatycznie wystarczajgca do
ustalenia zwigzku miedzy tymi znakami.
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Artykut 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odrézniajgcego na zakres ochrony

e W przypadku wczesniejszego znaku towarowego cieszgcego sie znakomitg
renomg, lecz o minimalnym pierwotnym charakterze odrézniajacym,
ewentualne skojarzenie, jesli w ogole zaistnieje, to zwykle dotyczy sektora, w
ktérym znak ma renome.

o W snrawie T-789/14 Sad orzekt, ze nie bedzie skojarzenia miedzy Meissen a
PCvEISSEN 2NOMY wezeshiejszy znak towarowy jest postrzegany jako oznaczenie
czyslo opisowe, a mianowicie jako oznaczenie pochodzenia geograficznego
rozpatrywanych towarow (14/06/2016, T-789/14, MEISSEN (fig.) / Meissen et
al., EU:T:2016:349, § 77)

o W sprawie T-604/22 Sad rowniez orzekt, ze nie bedzie skojarzenia pomiedzy
TOUR DE FRANCE, a TOUR DE 3 mimo wspodlnego elementu (,tour de”)
gdyz jest on ,jest bardzo czesto uzywany w kontekscie zawoddw kolarskich, a
zatem ma niewielki, jesli w ogole, charakter odrézniajacy’.
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Artykut 8 ust. 5 - Renoma: przykiad “T” — zakres ochrony

e Czy minimalny pierwotny charakter odrézniajgcy ma znaczenie, jesli renoma zostata
udowodniona? TAK, pierwotny charakter odrézniajgcy ciggle ma znaczenie !!!

e Innymi stowy, czy istnienie renomy wypiera fakt, ze znak mogt by¢ pierwotnie minimalnie
odrdzniajgey? NIE, istnienie renomy nie wypiera faktu, ze znak jest pierwotnie minimalnie
odrozniajgcy. Obydwa kryteria nadal sg wazne i muszg by¢ wziete pod uwage tgcznie.

e W przypadku sprawy “T” (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain / T et al.), uznalismy, nawet
ze biorgc pod uwage bardzo silng renome znaku “T”, nie bedzie skojarzenia w odnosni
do ustug oddalonych od sektora telekomunikacji, np. dotyczacych transportu, logistyki i
izolacij.
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Wiasciwy krag odbiorcow

Jezeli ten sam konsument moze spotkac sie z obydwoma oznaczeniami, nawet jesli w roznych kontekstach (jednym w
kontekscie zawodowym, a drugim w kontekscie prywatnym), krag odbiorcéw bedzie sie pokrywat.

Nalezy dokona¢ rozréznienia pomiedzy czynnikiem ,natozenia sie kregu odbiorcow”, to znaczy mozliwoscig, czy ten
sam konsument moze kiedykolwiek zetkng¢ sie z obydwoma znakami towarowymi (co teoretycznie umozliwia
skojarzenie), a czynnikiem ,bliskosci towardw i ustug’, zwigzany z kontekstem, w jakim wystepujg znaki (co czyni
skojarzenie mniej lub bardziej prawdopodobnym).

Rozréznienie to jest o tyle istotne, ze w przypadku braku nakladania sie¢ w kregu odbiorcéw nie jest w zasadzie
mozliwe powigzanie oznaczen (chyba ze ze wzgledu na wyjgtkowg renome wczesniejszego znaku towarowego jest
on znany kregowi odbiorcow kwestionowanego znaku towarowego).

Jednakze zetkniecie sie ze znakami towarowymi w réznych kontekstach nie zawsze wyklucza istnienie
powiazania. Bedzie to zalezeC od innych czynnikdw, ktdérymi jest nie tylko sita renomy, ale takze stopien pierwotnej
zdolnosci odrézniajgcej wezeshiejszego znaku towarowego lub stopien podobienstwa pomiedzy oznaczeniami.
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19/05/2015, T-71/14, SWATCHBALL

SWATCH | SWATCHBALL

e  Pomimo podobienstwa znakow, duzej renomy i ograniczonej bliskosci towaréw (zasadniczo zegarki z klasy 14 w
porownaniu z szerokg gamg oprogramowania, publikacjg elektroniczng, ustugami doradczymi i detalicznymi w
klasy 9, 35, 41 i 42 odnoszgce sie do towarow stuzgcych do oswietlenia, efektow optycznych lub innych efektow
wizualnych stosowanych w przemys$le kinematograficznym), Sad uznat, ze nie znaki nie beda skojarzone,
poniewaz kwestionowany znak towarowy jest skierowany do wyspecjalizowanego kregu odbiorcow, a nie do
ogotu odbiorcéw, do ktdrego skierowany jest wczesniejszy znak towarowy.

Stwierdzono to pomimo przyznania przez Sad, ze specjalistyczny krag odbiorcow moégt takze znad
wczesniejsze znaki towarowe.
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SZKODA / NIENALEZNA KORZYSC

Artykut 8 ust. 5 RZTUE nie chroni renomy wczesniejszego znaku przed rejestracjg wszystkich
znakow identycznych ze znakiem cieszgcym sie renomg lub do niego podobnych.

Ponadto, nawet po spetieniu przestanki renomy i stwierdzeniu, ze przeciwstawione znaki bedg
z sobg skojarzone nalezy oceni¢, czy nie bedzie to miatlo negatywnego wptywu na
wczesniejszy znak towarowy, lub czy nie przyniesie nienaleznej korzysci.

Samo udowodnienie zwigzku/skojarzenia pomiedzy znakami nie jest samo w sobie
wystarczajace do ustalenia, ze moze wystgpi¢ jedna z form szkody/nienaleznej korzysci, 0
ktorych mowa w art. 8 ust. 5 RZTUE

26/09/2012, T-301/09, Citigate, UE :T:2012:473
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NIENALEZNA KORZYSC

Pojecie czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrdézniajgcego lub renomy obejmuje
przypadki, w ktérych zgtaszajgcy korzysta z atrakcyjnosci wczesniejszego prawa poprzez
umieszczenie na swoich towarach/ustugach oznaczenia podobnego (lub identycznego).
,Pasozytnictwo”, w ktorych zgtaszajgcy korzysta z inwestycji przeciwnika w promowanie |
budowanie wartosci wczesniejszego znaku towarowego.

Nieuczciwa korzys¢ ma miejsce wowczas, gdy nastepuje przeniesienie wizerunku
wczesniejszego znaku, czyli jego pozytywnych cech na towary oznaczone pozniejszym
znakiem.

18/06/2009, C-487/07, L'Oreéal, EU:C:2009:378
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SZKODA DLA CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO - ROZMYWANIE

Zdolnos¢ tego znaku do identyfikacji towarow/ustug, dla ktorych jest zarejestrowany i uzywanych, jako pochodzace jego
wilasciciel zostaje ostabiona. Uzywanie pozniejszego podobnego znaku prowadzi do rozproszenia tozsamosci
wczeshiejszego znaku cieszgcego sie renoma, czynigc go mniej odroézniajgcym lub niepowtarzalnym.

Ochrona przewidziana w art. 8 ust. 5 RZTUE uznaje zatem, Ze nieograniczone uzywanie znaku cieszgcego sie renomg
przez osoby trzecie, nawet w przypadku towaréw niepodobnych, ostatecznie zmniejszy zdolno$¢ odrdézniajgcg lub
wyjatkowos¢ tego znaku cieszgcego sie renoma.

Koniecznos¢ przedstawienia dowodu na okolicznosé, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego dziata lub moze
dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego. Wymaga to wykazania zmiany
rynkowego zachowania przeciethego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy
jest zarejestrowany, bedacej konsekwencjg uzywania pozniejszego znaku towarowego lub duzego
prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastgpi w przysztosci.

27/11/2008, C-252/07, Intel,
14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d’'une téte de loup, EU:C:2013:741,
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SZKODA DLA RENOMY - DEGRADACJA

e Odnosi sie do sytuacji, w ktérych uzywanie zakwestionowanego znaku bez uzasadnione;
przyczyny moze mieC negatywny wptyw na wizerunek lub prestizu znaku renomowanego.

R
REGINA Papierosy vs REGINA - czekoladki

04/12/2023, R 178/2023-2, REGINA (fig.) / REGINAet al.

/ »

| ’

’ ( - vs. BOSS
,Starsze pokolenia, ktore uwazajg ,BOSS” za klasyczng marke uznatby uzywanie spormego oznaczenia dla towarow z klasy 10
za wywierajgce szkodliwy wptyw na wizerunek elegancji i klasycznego stylu, jakie przekazuje wczesniejszy znak towarowy
cieszgcy sie duzg renoma,.

R 1177/2022-5, BOSS SERIES



R EVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

R EUVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

WA 2L po.europa.cu
 J

@EL_IPO

Youll

EUIPC

Thank you



