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OCHRONA ZNAKOW TOWAROWYCH - ORZECZENIE ETS

27 listopada 2008r. Europejski Trybunat Sprawiedliw  os$ci (ETS) wydat orzeczenie, w ktérym
w precedensowy sposOb dokonat wyktadni artykutu 4 u st. 4 lit. a) Dyrektywy 89/104/EWG Rady
z dnia 21 grudnia 1988 r. maj acej na celu zbli zenie ustawodawstw pa nstw cztonkowskich odno-
szacych si e do znakéw towarowych — w zakresie mo  zliwo $ci ochrony renomowanych znakéw
towarowych.

Powotywany wyrok zostat wydany w sprawie o sygn. C-252/07, na podstawie wniosku ztozonego
przez Court of Appeal (England & Wales), Civil Division, 0 wydanie orzeczenia w trybie art. 234
TWE (pytanie prejudycjalne).

Court of Appeal rozpatrywat sprawe o uniewaznienie znaku towarowego INTELMARK, (zarejestro-
wanego w Zjednoczonym Krélestwie dla ,ustug marketingowych i telemarketingowych” na rzecz
CPM United Kingdom Ltd), wszczete z wniosku Intel Corporation, ktéry podnosit, ze uzywanie tego
znaku prowadzi do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy jej
wczesniejszego znaku towarowego INTEL (zarejestrowanego w gtéwnej mierze dla towaréw
i ustug, obejmujacych komputery oraz pochodne komputerom produkty i ustugi), badz tez dziata na
szkode Intel Corporation.

Podstawg prawng dla rozpatrywanej sprawy byly zapisy prawa krajowego, oparte na regulacji art.
4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy 89/104/EWG, dotyczace mozliwosci uniewaznienia zarejestrowanego poz-
niej znaku towarowego, ktéry jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego
zarejestrowanego, dla towaréw lub ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla ktérych zostat zareje-
strowany znak wczesniejszy, jezeli mogtoby to przyniesé zgtaszajgcemu nienalezng korzysé lub
byé szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego™.

W powotanym wyroku, ETS dokonat wyktadni wymaganego podobienstwa i stwierdzit, iz wykazanie
ze pOzniejszy znak towarowy przywotuje przecietnemu, wtasciwie poinformowanemu, dostatecznie
uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na mysl wczesniejszy znak towarowy, jest jednoznaczne
z istnieniem miedzy kolidujacymi ze sobg znakami zwigzku. Dotychczas nie byto jasne, jak nalezy
rozumie¢ zwigzek kolidujgcy pomiedzy znakami towarowymi, o ktorym mowa w orzecznictwie
wspolnotowym.

Co wiecej ETS, zgodnie z przedtozonym pytaniem prejudycjalnym, okreslit wymogi jakie sg istotne
dla uznania, ze uzywanie znaku pdzniejszego moze przynies¢ nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodli

L W prawie polskim brak podstawy przyznania prawa ochronnego dla znaku towarowego korzystajacego z renomy znaku
towarowego zarejestrowanego wczesniej zostat, uregulowany w art. 132 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. pra-
wo whasnosci przemystowej
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we dla odrdzniajacego charakteru badz renomy znaku wczes$niejszego. Zgodnie ze stanowiskie
ETS przedstawienie dowodu na okoliczno$é, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego dziata
lub moze dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego, wyma-
ga wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla kto-
rych wczedniejszy znak towarowy jest zarejestrowany. Zmiana zachowania musi by¢ konsekwencjg
uzywania pézniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana na-
stapi w przysziosci. Ponadto ETS uznat miedzy innymi, iz okolicznos$é, ze p6zniejszy znak towaro-
wy przywotuje przecietnemu, wtasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu
konsumentowi na mys$| wczesniejszy znak towarowy, nie jest wystarczajgca aby dowiesé, ze uzy-
wanie pozniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powodowaé czerpanie nienaleznej ko-
rzysci z charakteru odrozniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez dziata
lub moze dziata¢ na ich szkode w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy 89/104.

Omawiany wyrok bedzie mie¢ istotny wptyw na praktyka orzeczniczg panstw czionkowskich w tym
praktyke polska. Podmiot wnioskujgcy o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy be-
dzie musiat wykaza¢ wptyw tego znaku lub powazne prawdopodobienstwo jego wptywu na gospo-
darcze zachowanie konsumenta. Nie bedzie przy tym wystarczajagce wykazanie okolicznosci, ze
pézniejszy znak towarowy, uzywany dla towaréw lub ustug z nim zwigzanych, wywotuje w $wiado-
mosci przecietnego konsumenta oczywiste skojarzenie z wczesniejszym znakiem renomowanym.

Mamy nadzieje, ze powyzsza informacja bedzie dla Parnstwa pomocna. Informacje te nie stanowig opinii
prawnej ani porady. W celu uzyskania petnych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt.

Kontakt w biurze katowickim: / Contact in the Katow ice office:
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