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KOMUNIKAT PRASOWY NR 65/05
7 lipca 2005 r.
Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie C-353/03
Société des produits Nestle SA / Mars UK Ltd

ZNAK TOWAROWY MOZE UZYSKAC CHARAKTER ODROZNIAJACY
NIEZBEDNY DO JEGO ZAREJESTROWANIA W NASTEPSTWIE UZYWANIA
TEGO ZNAKU JAKO CZESCI INNEGO ZAREJESTROWANEGO
ZNAKU TOWAROWEGO

Zeby znak towarowy mégt uzyskaé charakter odrézniajqcy w nastepstwie uzywania, musi on
by¢ postrzegany przez zainteresowany krqg odbiorcow jako oznaczajqcy towar lub ustuge
pochodzqcq od okreslonego przedsiebiorstwa.

W marcu 1995 r. Nestlé, uprawniona ze znakow towarowych ,,KIT KAT” i ,,Have a Break...
Have a Kit Kat” dokonala zgtoszenia w Zjednoczonym Krélestwie znaku towarowego ,,Have
a Break”. Mars, konkurent Nestlé, wnidst sprzeciw od tego zgloszenia.

Rejestracja znakéw uregulowana jest dyrektywa wspélnotowa'. Zgodnie z nia nie rejestruje
si¢ znakow pozbawionych charakteru odrozniajacego. Jednakze znak towarowy, ktory nie ma
charakteru odrozniajacego sam z siebie, moze uzyskaé charakter odrézniajacy w nastgpstwie
uzywania.

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (sad apelacyjny w Anglii) rozpatrujacy
sprawe¢ uznaje, ze zdanie ,Have a Break” samo z siebie pozbawione jest charakteru
odrézniajacego i ze w zwiazku z tym moze zostac zarejestrowane wylacznie pod warunkiem,
ze uzyskato taki charakter w nastgpstwie uzywania. Poniewaz zdanie ,,Have a Break”
uzywane bylo przede wszystkim jako czg$¢ znaku towarowego ,,Have a Break... Have a Kit
Kat”, nie za$ jako niezalezny znak towarowy, Court of Appeal zwrocil si¢ do Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Wspolnot Europejskich z pytaniem, czy charakter odrozniajacy niezbedny

! Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. L 40, str. 1)



do zarejestrowania znaku towarowego moze opierac si¢ na jego uzywaniu jako czesci innego
znaku lub w potaczeniu z innym znakiem.

Trybunatl stwierdzil, Ze znak towarowy moze uzyska¢ charakter odrézniajacy niezbedny
do jego zarejestrowania w nastepstwie uzywania go jako czesSci innego zarejestrowanego
znaku towarowego lub w potaczeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym.

Trybunat przypomnial, ze znak towarowy ma charakter odrdzniajacy, jezeli umozliwia
odroznianie towardéw lub uslug jednego przedsigbiorstwa od towardéw lub ustug innych
przedsigbiorstw. Charakter odrdzniajacy nalezy ocenia¢ w odniesieniu do towaréw objgtych
zgloszeniem oraz w odniesieniu do spodziewanego sposobu postrzegania znaku towarowego
przez wlasciwy krag odbiorcéw, sktadajacy si¢ z przecigtnych konsumentéw tych towarow
lub ustug, wlasciwie poinformowanych i dostatecznie uwaznych.

Znak towarowy uzyskuje charakter odrozniajacy w nastgpstwie uzywania, jezeli jest uzywany
jako znak towarowy. Jednakze warunek ten nie oznacza, ze znak musi by¢ uzywany
samodzielnie. Niezbgdne jest tylko, by w wyniku jego uzywania zainteresowany krag
odbiorcoOw rzeczywiscie postrzegat towary lub ushugi oznaczone zgloszonym znakiem
towarowym jako pochodzace od okre§lonego przedsigbiorstwa. Postrzeganie to, a wigc takze
uzyskanie charakteru odrézniajacego, moze wynikaé¢ zarowno z uzywania okreslonego
elementu jako czeSci zarejestrowanego znaku towarowego, jak i z uzywania go jako
odre¢bnego znaku w polaczeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym.

Do sadu krajowego nalezy ocena, czy znak towarowy ,,Have a Break rozpatrywany osobno
pozwala na identyfikacje oznaczonych nim towaréw. Trybunal przypomina przy tym, ze
ocenia¢ nalezy cato$¢ elementow sprawy. Mozna zatem uwzgledni¢ kryteria takie, jak: udziat
w rynku, jaki posiada dany znak towarowy, intensywnos$¢, zasigg geograficzny i okres
uzywania tego znaku, wysoko$¢ naktadéw przedsigbiorstwa zwiazanych z jego
promowaniem, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcow skutecznie rozpoznajacych towar
lub ustuge jako pochodzace od okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez opinie izb
handlowych i przemystowych oraz innych stowarzyszen zawodowych.

Dokument nieoficjalny, sporzqdzony na uzytek mediow, ktory nie wiqze w Zaden sposob
Trybunatu Sprawiedliwosci.

Dostepne wersje jezykowe: CS, DE, EN, FR, PL, SK

Pelny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej Trybunatu
http.//curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl
Tekst jest z reguly dostepny od godz. 12.00 w dniu ogloszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktowac sie z
Ireneuszem Kolowcq
Tel. (00352) 4303 2878 Faks (00352) 4303 2053
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