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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (pierwsza izba)

z dnia 5 lipca 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny unijny znak towarowy MACCOFFEE — Wcze$niejszy stowny unijny znak towarowy
McDONALD’S — Artykut 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 —

Rodzina znakéw towarowych — Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub

renomy wczes$niejszego znaku towarowego — Uniewaznienie prawa do znaku towarowego
W sprawie T-518/13
Future Enterprises Pte Ltd, z siedzibg w Singapurze (Singapur), reprezentowana poczatkowo przez
B. Hitchensa, J. Olsena, R. Sharme, M. Henshalla, solicitors, oraz R. Trittona, barrister, a nastepnie
przez B. Hitchensa, J. Olsena, R. Tritton oraz E. Hughes-Jones, solicitor,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
L. Rampiniego, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

McDonald’s International Property Co. Ltd, z siedziba w Wilmington, Delaware (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata C. Eckhartta,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 13 czerwca 2013 r.
(sprawa R 1178/2012-1) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku pomiedzy
McDonald’s International Property Co. a Future Enterprises,

SAD (pierwsza izba),
w skladzie: H. Kanninen, prezes, I. Pelikinova (sprawozdawca) i E. Buttigieg, sedziowie,
sekretarz: A. Lamote, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 23 wrzesnia 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skarge zlozonymi przez EUIPO i interwenienta w sekretariacie
Sadu w dniu 22 stycznia 2014 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 1 lipca 2014 r.,
po zapoznaniu si¢ z duplika interwenienta zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 24 listopada 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego 2016 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 13 pazdziernika 2008 r. skarzaca, Future Enterprises Pte Ltd, zlozyla w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenie unijnego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne MACCOFFEE.

Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,mieso, ryby, dréb i dziczyzna; ekstrakty miesne; owoce i warzywa konserwowane,
mrozone, suszone i gotowane; galaretki, dzemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabialowe;
oleje jadalne i tluszcze; nabial; $mietana (produkt mleczarski); bita $mietana; preparaty do
zageszczania napojow (na bazie produktéw mlecznych); puddingi na bazie nabialu; jogurt; artykuly
zywno$ciowe w formie przekasek; przekaski na bazie owocdédw; przekaski ziemniaczane; chipsy
ziemniaczane w postaci przekasek; napoje przyrzadzone z mleka lub zawierajace mleko; koktajle
mleczne”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy; maka i preparaty
zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miéd, melasa; drozdze, proszek do pieczenia; sol,
musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d; ciastka (kruche); ptatki $niadaniowe;
wyroby cukiernicze mrozone; krakersy; mrozony jogurt; lody; precelki; wyroby cukiernicze;
stodycze; stodycze; batoniki; cukierki mietowe; czekolada; wyroby z czekolady; ciasta; slodkie
buleczki typu muffin; prazona kukurydza (popcorn); przekaski na bazie zbdz; gotowe dania
pikantne w formie przekasek; chipsy kukurydziane; tortille; paszteciki; chleb; kanapki; kanapki;
wrapy (kanapki); kanapki tostowe; puddingi; kawa rozpuszczalna; kawa rozpuszczalna mieszana;
kawa [ziarenka]; kawa mielona; mrozona kawa; napoje kawowe z mlekiem; napoje kakaowe
z mlekiem, napoje na bazie czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, kakao i napoje na bazie kakao;
napoje na bazie herbaty; herbata, tzn. herbata z Zen-szenia, czarna herbata, herbata ulung, herbata
z jeczmienia oraz z liSci jeczmienia; herbaty owocowe; napary inne niz do celéw leczniczych;
herbata mrozona”;

— Kklasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojéw; napoje bezalkoholowe na bazie
owocow o smaku herbaty lub kawy (nieujete w innych klasach); napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty lub kawy (nieujete w innych klasach)”.
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Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakow
Towarowych nr 1/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r., a oznaczenie stowne MACCOFFEE zostalo
zarejestrowane jako unijny znak towarowy w dniu 29 stycznia 2010 r. pod numerem 7307382 dla
wszystkich towaréw wymienionych w pkt 3 powyzej.

W dniu 13 sierpnia 2010 r. interwenient, McDonald’s International Property Co. Ltd, zlozyl wniosek
o uniewaznienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego dla wszystkich towaréw, dla ktérych
zostal on zarejestrowany.

Whniosek o uniewaznienie prawa do znaku opieral si¢ na nastepujacych wcze$niejszych znakach
towarowych:

sfownym unijnym znaku towarowym McDONALD’S, zgloszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r.
i zarejestrowanym w dniu 16 lipca 1999 r. pod numerem 62497 dla towaréw i ustug nalezacych do
klas 29, 30, 32 i 42;

sfownym unijnym znaku towarowym MCcFISH, zgloszonym w dniu 18 kwietnia 2006 r.
i zarejestrowanym w dniu 20 lipca 2007 r. pod numerem 5056429 dla towaréw nalezacych do klas
29 i 30;

sfownym unijnym znaku towarowym McTOAST, zgloszonym w dniu 24 pazdziernika 2005 r.
i zarejestrowanym w dniu 20 kwietnia 2007 r. pod numerem 4699054 dla towaréw i ustug
nalezacych do klas 29, 30 i 43;

sfownym unijnym znaku towarowym McMUFFIN, zgloszonym w dniu 27 lipca 2005 r.
i zarejestrowanym w dniu 7 sierpnia 2006 r. pod numerem 4562419 dla towaréw i uslug
nalezacych do klas 29, 30 i 43;

sfownym unijnym znaku towarowym MCcRIB, zgloszonym w dniu 19 listopada 1999 r.
i zarejestrowanym w dniu 11 czerwca 2001 r. pod numerem 1391663 dla towaréw nalezacych do
klas 29 i 30;

sfownym unijnym znaku towarowym MCcFLURRY, zgloszonym w dniu 30 czerwca 1998 r.
i zarejestrowanym w dniu 8 wrze$nia 1999 r. pod numerem 864694 dla towaréw nalezacych do
klasy 29;

sfownym unijnym znaku towarowym CHICKEN McNUGGETS, zgloszonym w dniu 1 kwietnia
1996 r. i zarejestrowanym w dniu 4 sierpnia 1998 r. pod numerem 16196 dla towaréw nalezacych
do klasy 29;

sfownym unijnym znaku towarowym McCHICKEN, zgloszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r.
i zarejestrowanym w dniu 2 lutego 1998 r. pod numerem 16188 dla towaréw nalezacych do klasy
30;

sfownym unijnym znaku towarowym EGG McMUFFIN, zgloszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r.
i zarejestrowanym w dniu 19 grudnia 1997 r. pod numerem 15966 dla towaréw nalezacych do klasy
30;

sfownym unijnym znaku towarowym MCcFEAST, zgloszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r.
i zarejestrowanym w dniu 27 pazdziernika 1999 r. pod numerem 15941 dla towaréw nalezacych do
klasy 30;
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— slownym unijnym znaku towarowym BIG MAC, zgloszonym w dniu 1 kwietnia 2005 r.
i zarejestrowanym w dniu 22 grudnia 1998 r. pod numerem 62638 dla towaréw i ustug nalezacych
do klas 29, 30 i 42;

— stownym unijnym znaku towarowym PITAMAC, zgloszonym w dniu 1 lutego 2005 r.
i zarejestrowanym w dniu 11 kwietnia 2006 r. pod numerem 4264818 dla towaréw i ustug
nalezacych do klas 29, 30 i 42;

— i powszechnie znanym, niemieckim znaku towarowym McDonald’s dla towaréw i ustug nalezacych
do klas 29, 30, 32 i 43.

Interwenient powotal sie na podstawy uniewaznienia okre$lone w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. ¢) oraz art. 8 ust. 5 tegoz
rozporzadzenia.

Na wniosek skarzacej, wlascicielki zakwestionowanego znaku towarowego, interwenient zostal wezwany
do przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towarowych, na ktérych
oparl on swdj wniosek, zgodnie z art. 57 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja z dnia 27 kwietnia 2012 r. na mocy art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku
art. 8 ust. 5 tegoz rozporzadzenia Wydzial Uniewaznien uniewaznil zakwestionowany znak towarowy
w caloéci, i to wylacznie na podstawie wczesniejszego stownego unijnego znaku towarowego
McDONALD’S, zarejestrowanego pod numerem 62497, z uwagi na to, ze przy uwzglednieniu
wieloletniej renomy uzyskanej przez znak towarowy McDONALD’S i wystepowania w odczuciu
wlasciwego kregu odbiorcéw zwigzku pomiedzy tym znakiem a zakwestionowanym znakiem
towarowym istnieje duze prawdopodobienstwo, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny
zakwestionowanego znaku towarowego powoduje czerpanie nienaleznej korzyéci z renomy znaku
towarowego McDONALD'’S.

W dniu 26 czerwca 2012 r. skarzaca — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 —
wniosta odwolanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien do EUIPO.

Decyzja z dnia 13 czerwca 2013 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwolawcza
EUIPO oddalita w calosci odwotanie skarzacej, podzielajagc w istocie argumentacje Wydzialu
Uniewaznieri, zgodnie z ktéra w niniejszym przypadku zostaly spelnione wszystkie przestanki
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. W tym kontek$cie stwierdzila, ze znak towarowy
McDONALD’S cieszy sie znaczng renoma w odniesieniu do uslug w zakresie baréw szybkiej obslugi.
Jako majace znaczenie czynniki pozwalajace na dokonanie oceny, czy wtasciwy krag odbiorcéw, czyli
szeroki krag odbiorcéw w Unii Europejskiej, ktory korzysta takze ze swiadczonych przez interwenienta
ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi, moze dopatrywaé sie zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi, Izba wskazala, po pierwsze, ze kolidujace ze sobg znaki towarowe sa podobne, po
drugie, Ze znaczna renoma uzyskana przez znak towarowy McDONALD'’S rozcigga si¢ takze na
pofaczenie przedrostka ,mc” z nazwa pozycji menu lub produktu zywnosciowego, po trzecie, ze
interwenient jest wlascicielem rodziny znakéw towarowych, ktéra taczy przedrostek ,mc” z nazwa
pozycji menu lub produktu zywnosciowego (zwanej dalej ,rodzina znakéw towarowych »Mc«”), po
czwarte, ze zakwestionowany znak towarowy odtwarza wspélna strukture rodziny znakéw towarowych
»Mc”, a po piate, ze uslugi i towary oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi wykazuja
pewien stopien podobienstwa ze wzgledu na istniejace miedzy nimi $ciste zwigzki. W ramach
calosciowej oceny wszystkich tych czynnikéw Izba doszta do wniosku, ze wlasciwy krag odbiorcow
moze dostrzega¢ mentalnie zwigzek miedzy kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi, a nawet
w znacznej czeéci kojarzy¢ zakwestionowany znak towarowy z rodzina znakéw towarowych ,Mc”. Jej
zdaniem za$ wystepowanie takiego zwigzku w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcéw moze skutkowaé
przeniesieniem wizerunku znaku towarowego McDONALD’S lub cech charakterystycznych
kojarzonych z nim na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym, tak ze jest wysoce
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prawdopodobne, iz skarzaca czerpala nienalezna korzys$¢ z renomy znaku towarowego McDONALD’S.
Wreszcie Izba stwierdzila, Zze uZzywanie zakwestionowanego znaku towarowego nastepuje bez
uzasadnionej przyczyny.

Zadania stron

Skarzaca wnosi w istocie do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;
— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Co do prawa

Uwagi wstepne co do ram prawnych i przedmiotu sporu

Na mocy art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy podlega uniewaznieniu
na podstawie wniosku do EUIPO, w szczegélnosci w przypadku gdy istnieje wczesniejszy znak
towarowy okreslony w art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia, czyli znak towarowy, ktérego data
zgloszenia jest wczesniejsza od daty zgloszenia unijnego znaku towarowego bedacego przedmiotem
wniosku o uniewaznienie, i jezeli spelnione sa warunki okre$lone w art. 8 ust. 5 tegoz rozporzadzenia.
Z tego ostatniego przepisu wynika, ze mozna domaga¢ si¢ uniewaznienia unijnego znaku towarowego,
nawet jesli znak ten zostal zarejestrowany dla towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktérych wezesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany.

Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 zaklada spelnienie kilku przestanek. Po pierwsze, wcze$niejszy unijny znak towarowy
musi zosta¢ zgloszony przed znakiem, o ktérego uniewaznienie wniesiono, i musi by¢ zarejestrowany.
Po drugie, wczesniejszy unijny znak towarowy oraz znak, o ktérego uniewaznienie wniesiono, musza
by¢ identyczne lub podobne. Po trzecie, wczesniejszy unijny znak towarowy musi cieszy¢ sie renoma
w Unii. Po czwarte, uzywanie unijnego znaku towarowego, o ktérego uniewaznienie wniesiono, bez
uzasadnionej przyczyny musi prowadzi¢ do wystapienia prawdopodobienstwa, ze dojdzie do czerpania
nienaleznej korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego unijnego znaku
towarowego lub ze uzywanie to bedzie dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego lub renomy tego
ostatniego znaku. Poniewaz przeslanki te musza wystapic¢ lacznie, niewystapienie cho¢by jednej z nich
skutkuje brakiem zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. wyrok z dnia 6 lipca
2012 r., Jackson International/ OHIM - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10,
niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszym przypadku skarzacy nie podwaza, ze znak towarowy McDONALD’S zostal zgloszony
przed zakwestionowanym znakiem towarowym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany w dniu
16 lipca 1999 r. (zob. pkt 6 powyzej) ani ze znak towarowy McDONALD’S cieszy si¢ w Unii znaczna
renoma w odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi, tak ze przedmiotem sporu nie jest
spelnienie pierwszej i trzeciej z przeslanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
przypomnianych w pkt 15 powyzej.
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Natomiast skarzaca podwaza niektére dokonane przez Izbe Odwotawcza oceny, ktére doprowadzily ja
do stwierdzenia w zaskarzonej decyzji, ze miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi istnieje
pewien poziom podobienistwa. Zdaniem Izby ze wzgledu na to ostatnie podobienstwo, na istnienie
rodziny znakéw towarowych ,Mc”, wlasny charakter odrdzniajacy uzyskany przez przedrostek ,mc”,
na znaczaca renome, ktéra cieszy si¢ znak towarowy McDONALD’S, rozciagajaca sie na przedrostek
»mc”, uzywany w polaczeniu z nazwa pozycji menu lub produktu Zywnosciowego, oraz na pewien
stopienn podobienstwa miedzy towarami i uslugami oznaczonymi kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi z uwagi na $ciste zwiazki istniejace miedzy nimi w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw
moze wystepowac¢ zwiazek miedzy kolidujacymi ze sobga znakami towarowymi. W rezultacie jest wysoce
prawdopodobne, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zakwestionowanego znaku towarowego
powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego McDONALD’S. Przedmiot
sporu ograniczatby si¢ zatem do kwestii, czy Izba Odwolawcza slusznie potwierdzita w zaskarzonej
decyzji dokonang przez Wydzial Uniewaznien ocene, zgodnie z ktéra w niniejszym przypadku zostaly
spelnione druga i czwarta z przeslanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
przypomnianych w pkt 15 powyzej.

W przedmiocie pewnego stopnia podobieristwa miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza popelnila w zaskarzonej decyzji blad w ocenie, stwierdzajac, ze
kolidujace ze soba znaki towarowe sa do pewnego stopnia calo$ciowo podobne. Podnosi ona, ze
zgodnie z orzecznictwem w tym przypadku nalezy daé pierwszenstwo podobienstwu wizualnemu, gdyz
wybér produktéw zywnosciowych i napojéw jest dokonywany przede wszystkim w sposéb wizualny. Jej
zdaniem za$ kolidujace ze soba znaki towarowe réznia sie bardzo pod wzgledem wizualnym, a Izba
Odwolawcza niestusznie uznata, ze elementy ,mac” i ,mc” sa wizualnie podobne. Twierdzi réwniez, ze
pod wzgledem fonetycznym kolidujace ze soba znaki towarowe bardzo si¢ od siebie r6znig. Przedrostki
»mac” i ,mc” nie s3 wymawiane w ten sam sposob. W jezyku angielskim, ze wzgledu na dwukrotne
wystepowanie litery ,c”, zakwestionowany znak towarowy jest wymawiany ,mac coffi”, podczas gdy
znak towarowy McDONALD’S wymawia si¢ ,me don alds”, a jak wynika z orzecznictwa angielskiego
dofaczonego do akt niniejszego postepowania, akcentowana jest druga sylaba ,don”, co oznacza, Ze
pod wzgledem fonetycznym element ,mc” jest drugorzednym elementem wspomnianego znaku
towarowego. Pod wzgledem konceptualnym skarzaca podnosi, ze znak towarowy McDONALD'’S jest
rozumiany jako nazwisko, podczas gdy zakwestionowany znak towarowy, cho¢ zawiera element ,mac”,
ktory takze jest powszechnym przedrostkiem nazwisk patronimicznych pochodzenia goidelskiego
(szkockiego i irlandzkiego), nie jest ogélnie rozumiany jako takie nazwisko, gdyz element ten jest
skojarzony z terminem ,coffee”, rozumianym jako oznaczajacy kawe, czyli goracy napdj aromatyczny.
W tym kontekscie element ,mac” kolidujacego znaku towarowego jest prawdopodobnie rozumiany
jako odnoszacy sie do terminu uzywanego w slangu amerykanskim do zwracania si¢ do nieznajomej
osoby, jak w zwrocie ,Hey Mac, you want a coffee?” (,Hej Mac, chcesz kawy?”). Z braku
jakiegokolwiek podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi skarzaca uwaza, ze
Izba Odwotawcza powinna byta oddali¢ wniosek o uniewaznienie prawa do znaku, i zauwaza, iz nawet
przy zalozeniu, ze znaki te wykazuja stabe podobienistwo, nie pozwoliloby to w $wietle praktyki EUIPO
na stwierdzenie, ze w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw wystepuje zwiazek miedzy tymi znakami.

EUIPO i interwenient odpieraja argumenty skarzacej i wnosza o oddalenie podniesionych przez nia
zarzutéw szczegétowych na tej podstawie, ze Izba Odwotawcza nie popelnita zadnego bledu w ocenie,
stwierdzajac istnienie pewnego stopnia calo$ciowego podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze ochrona przyznana przez art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 nie zalezy od stwierdzenia na tyle duzego stopnia podobienstwa rozpatrywanych znakéw,
by istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia danego kregu odbiorcéw w blad co do tych znakéw.
Wystarczy, by stopien podobieristwa miedzy wspomnianymi znakami byt na tyle duzy, ze wlasciwy
krag odbiorcéw nabiera przekonania o istniejacym miedzy nimi zwiazku [zob. analogicznie wyroki:
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z dnia 16 maja 2007 r., La Perla/OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T-137/05, niepublikowany, EU:T:2007:142, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 16 grudnia
2010 r., Rubinstein/OHIM - Allergan (BOTOLIST), T-345/08 i T-357/08, niepublikowany,
EU:T:2010:529, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo].

Istnienie takiego stopnia podobienistwa, podobnie jak istnienie podobienistwa w rozumieniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy ocenia¢ calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danej sprawie. Z tego wzgledu te calo$ciowa ocene w zakresie, w jakim
dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienistwa rozpatrywanych oznaczen,
nalezy oprze¢ na wywieranym przez te oznaczenia calo$ciowym wrazeniu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych (zob. analogicznie wyrok z dnia
16 maja 2007 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, niepublikowany, EU:T:2007:142,
pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze
soba znakéw towarowych nie jest podwazany. Spér ogranicza sie zatem do kwestii, czy dokonane
przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej decyzji oceny pozwalaja stwierdzi¢, ze zostala spelniona
przestanka dotyczaca istnienia minimalnego stopnia podobienstwa miedzy rozpatrywanymi znakami
towarowymi, okreslona w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Co sie tyczy najpierw wizualnego podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych, nalezy
zauwazy¢, ze wspomniane znaki towarowe to stowne znaki towarowe.

Jak stusznie podnosi skarzaca, kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja duze réznice pod wzgledem
wizualnym z uwagi na to, ze podczas gdy znak towarowy McDONALD’S sklada sie¢ z dziewieciu liter
i znaku typograficznego, a zakwestionowany znak towarowy z dziewieciu liter, znaki te maja tylko
cztery litery wspélne, mianowicie litery ,m”, ,c”, ,0” i ,a”, z ktérych trzy zajmuja te sama pozycje
w kolidujacych ze soba znakach towarowych. Oczywiscie, oba znaki towarowe rozpoczynaja si¢ literg
»m”, a litery ,c” i ,0” znajduja si¢, odpowiednio, na pozycjach drugiej i czwartej w znaku towarowym
McDONALD’S i na pozycjach trzeciej i piatej w zakwestionowanym znaku towarowym. Ponadto litery
»m” i ,c” pojawiaja sie w poczatkowej czesci kolidujacych ze soba znakéw towarowych, mianowicie
w elementach ,mac” i ,mc”. Co wiecej, odmiennosci kolidujacych ze soba znakéw towarowych nie
mozna wywodzi¢ ze stosowania matych lub wielkich liter, poniewaz taka okolicznos¢ jest bez
znaczenia, gdyz ochrona, ktéra wynika z rejestracji sfownego znaku towarowego, odnosi sie do wyrazu
wskazanego w zgloszeniu, a nie do szczegdlnych aspektéw graficznych lub stylistycznych, ktérymi ten
znak towarowy moglby ewentualnie si¢ cechowa¢ [zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2015 r., Chair
Entertainment Group/OHIM - Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, niepublikowany,
EU:T:2015:242, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakze stwierdzenia te nie wystarczaja do
uznania podobienstwa wizualnego, nawet w niewielkim stopniu, kolidujacych ze soba znakéw
towarowych.

Skarzaca stusznie zatem utrzymuje, ze bledny jest wniosek, zgodnie z ktérym kolidujace ze soba znaki
towarowe sa wizualnie podobne w niewielkim stopniu, a do ktérego to wniosku doszla Izba
Odwotawcza w pkt 38 zaskarzonej decyzji.

Co sie tyczy nastepnie fonetycznego podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych, nalezy
potwierdzi¢ dokonana przez Izbe Odwolawcza w pkt 39 zaskarzonej decyzji ocene, zgodnie z ktéra
obie poczatkowe cze$ci wspomnianych znakéw towarowych, mianowicie elementy ,mac” i ,mc”, sa
wymawiane ,mak” lub ,mac”, przy czym litera ,a” to ,szwa”, czyli zredukowana samogloska,
wymawiana jak w angielskim wyrazie ,ago” przez co najmniej cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow.
Niektére dokumenty dofaczone do akt sprawy niniejszego postepowania moga wprawdzie podawac
w watpliwo$¢ zasadno$¢ tak dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny, odnoszac si¢ w oczywisty
sposéb do anglojezycznej czesci wspomnianego kregu odbiorcéw. Jak wynika bowiem z pkt 44
przywolanego przez skarzaca wyroku High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
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[sadu wyzszej instancji (Anglia i Walia), wydzial kanclerski, Zjednoczone Krdlestwo], z dnia
27 listopada 2001 r. w sprawie Frank Yu Kwan Yuen/McDonald’s, ,pierwsza sylaba McCHINA [...]
jest wymawiana troche inaczej niz MAC”. Wydaje si¢ zatem, ze calo$¢ lub cze$¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw anglojezycznych moze wymawia¢ w sposéb troche odmienny poczatkowe czesci
kolidujacych ze soba znakéw towarowych. Jednakze taki blad, nawet przy zalozeniu, ze by go
popelniono, pozostalby bez wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji, gdyz — jak slusznie
podnosi EUIPO - cze$¢ tego kregu odbiorcéw, ktéra postrzega przedrostki ,mc” i ,mac” jako
przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych, wymawia je w identyczny sposéb. Wspomniane
przedrostki sa tradycyjnie wymawiane w ten sam sposéb, mianowicie ,mac” [zob. podobnie wyroki:
z dnia 5 lipca 2012 r., Comercial Losan/OHIM — McDonald’s International Property (Mc. Baby),
T-466/09, niepublikowany, EU:T:2012:346, pkt 37, 41; z dnia 26 marca 2015 r., Emsibeth/OHIM -
Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, niepublikowany, EU:T:2015:193, pkt 48, 50].

Ponadto nawet przyjecie, jak twierdzi skarzaca, ze calo$¢ lub cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow
wymawia w pelni samogloske ,a” znajdujaca sie w poczatkowej czesci zakwestionowanego znaku
towarowego, natomiast redukuje samogloske znajdujaca sie w poczatkowej czesci znaku towarowego
McDONALD’S, nie zmienia okoliczno$ci, iz wymowa poczatkowych czesci kolidujacych ze soba
znakéw towarowych pozostaje bardzo podobna. Wprawdzie koricowe cze$ci wspomnianych znakéw
towarowych, mianowicie elementy ,donald’s” i ,coffee”, réznia sie¢ pod wzgledem fonetycznym, gdyz
sama okoliczno$¢, ze jedna ich litere, mianowicie litere ,0”, wymawia sie w ten sam sposdb, jest w tym
wzgledzie bez znaczenia. Jednakze réznice te nie pozwalaja zanegowac istnienia pewnego cato$ciowego
podobienistwa fonetycznego miedzy tymi znakami towarowymi, wynikajacego z identycznego lub co
najmniej bardzo podobnego wymawiania przez wlasciwy krag odbiorcéw ich poczatkowej czesci,
mianowicie elementéw ,mac” i ,mc”.

Izba Odwolawcza stusznie zatem stwierdzita w pkt 41 zaskarzonej decyzji, ze kolidujace ze soba znaki
towarowe sa do pewnego stopnia fonetycznie podobne.

Co sie tyczy konceptualnego podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych, nalezy
przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem znaki towarowe sa do$¢ zblizone, gdy przywodza na mysl te
sama idee [zob. podobnie wyroki: z dnia 16 maja 2007 r., Merant/OHIM — Focus Magazin verlag
(FOCUS), T-491/04, niepublikowany, EU:T:2007:141, pkt 57; z dnia 11 grudnia 2008 r., Tomorrow
Focus/OHIM - Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, niepublikowany, EU:T:2008:567,
pkt 35].

W niniejszym przypadku nalezy przede wszystkim zauwazy¢, jak to uczynita Izba Odwotawcza w pkt 42
i 66 zaskarzonej decyzji, ze elementy ,mc” i ,mac” znajdujace si¢ w kolidujacych ze soba znakach
towarowych kojarza sie¢ w odczuciu czesci wlasciwego kregu odbiorcéow z ta sama idea, mianowicie
z przedrostkiem goidelskich nazwisk patronimicznych, ktéry anglojezyczna czes¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw nawet identyfikuje jako znaczacy ,syn”, i Ze nie ma ona szczegélnego znaczenia dla
pozostalej czesci wlasciwego kregu odbiorcéw (zob. podobnie wyroki: z dnia 5 lipca 2012 r., Mc. Baby,
T-466/09, niepublikowany, EU:T:2012:346, pkt 41; z dnia 26 marca 2015 r., Nael, T-596/13,
niepublikowany, EU:T:2015:193, pkt 41). Jak slusznie zauwaza EUIPO, czes¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw znajaca przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych powszechnie wie, ze przedrostki
te zapisuje si¢ bez réznicy ,mc” lub ,mac”. Ponadto Izba Odwotawcza slusznie uznala, przynajmniej
w odniesieniu do anglojezycznej czesci wlasciwego kregu odbiorcow, ze koncowa czesé
zakwestionowanego znaku towarowego, mianowicie element ,coffee”, jest rozumiana jako odnoszaca
sie do aromatycznego napoju, tradycyjnie serwowanego na goraco, pochodzacego z ziaren kawowca.
Cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw znajaca przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych
i rozumiejaca znaczenie wyrazu angielskiego ,coffee” jest w stanie spostrzec w zakwestionowanym
znaku towarowym zestawienie tych dwdch elementéw, i to tym bardziej, ze — jak zauwaza stusznie
EUIPO - w takim zestawieniu przedrostka ,mac” lub ,mc” z wyrazem z jezyka potocznego nie ma nic
niezwyklego (wyrok z dnia 5 lipca 2012 r.,, Mc. Baby, T-466/09, niepublikowany, EU:T:2012:346).
Zestawienie w zakwestionowanym znaku towarowym okreslenia odnoszacego sie do goidelskiego
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nazwiska patronimicznego i innego okreslenia odnoszacego sie¢ do nazwy napoju jest bardziej
prawdopodobnie rozumiane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako odniesienie do napoju
produkowanego przez osobe pochodzenia szkockiego lub irlandzkiego niz, jak to twierdzi skarzaca,
jako odnoszace sie do potocznego wyrazenia, w ktérym termin ,mac” jest uzywany do zwracania si¢
w przyjacielski sposéb do obcej osoby.

Z powyzszego wynika, ze kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja pewne podobienstwo
konceptualne w zakresie, w jakim oba sa postrzegane przynajmniej przez cze$¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw jako odnoszace sie do patronimicznego nazwiska pochodzenia goidelskiego. W rezultacie
Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila w pkt 42 zaskarzonej decyzji, ze kolidujace ze soba znaki
towarowe sa do pewnego stopnia konceptualnie podobne.

Co sie tyczy wreszcie calo$ciowego podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi,
wystarczajacego do tego, by wlasciwy krag odbiorcéw dostrzegal zwiazek miedzy nimi, nawet jesli ich
nie myli, nalezy przypomnie¢, ze trzeba je okresli¢ przy uwzglednieniu podobienstw wizualnego,
fonetycznego i konceptualnego wspomnianych znakéw towarowych oraz ewentualnie oceny
wzglednego znaczenia, ktére nalezy przypisa¢ tym poszczegdlnym elementom, biorgc pod uwage
kategorie rozpatrywanych towaréw lub ustug oraz warunki, w ktérych sa one sprzedawane (zob.
podobnie i analogicznie, w odniesieniu do oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad,
wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 27).

W niniejszym przypadku kolidujace ze soba znaki towarowe réznia sie od siebie pod wzgledem
wizualnym, ale pod wzgledami fonetycznym i konceptualnym wykazuja pewien stopiern podobienstwa,
ktéry wynika z ich odpowiedniej poczatkowej czesci, mianowicie elementéw ,mac” i ,mc”. Tego
podobienistwa fonetycznego i konceptualnego miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi nie
mozna calkowicie pomina¢ z uwagi na to, ze — jak podnosi skarzaca — sposéb sprzedazy towaréw
oznaczonych rozpatrywanym znakiem towarowym opiera si¢ na wyborze dokonywanym przede
wszystkim wizualnie. Wprawdzie z orzecznictwa wynika, ze jesli towary oznaczone danym znakiem
towarowym sa towarami codziennego uzytku, standardowo sprzedawanymi w sklepach
samoobstugowych, wlasciwy krag odbiorcéw podczas zakupu postrzega zazwyczaj dany znak towarowy
w sposob wizualny, tak ze aspekt wizualny ma wieksze znaczenie w calo$ciowej ocenie podobienistwa
miedzy tym znakiem towarowym a innym znakiem, z ktérym ten pierwszy koliduje [zob. podobnie
i analogicznie, w odniesieniu do oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, wyroki:
z dnia 23 maja 2007 r., Henkel/OHIM — SERCA (COR), T-342/05, niepublikowany, EU:T:2007:152,
pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 13 grudnia 2007 r., Cabrera Sanchez/OHIM -
Industrias Cérnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, niepublikowany, EU:T:2007:391, pkt 80
i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakze nawet jesli w takim przypadku podobienistwo fonetyczne
ma ograniczone znaczenie (wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r., el charcutero artesano, T-242/06,
niepublikowany, EU:T:2007:391, pkt 81), jako ze znak towarowy nie bedzie musial zazwyczaj by¢
wymawiany przez konsumenta danych towaréw, nie staje si¢ ono przez to pomijalne, a nawet
zachowuje cale swoje znaczenie, gdyz nie jest wykluczone, ze w niektérych przypadkach przed
czynno$cia zakupu dochodzi do komunikacji ustnej dotyczacej danych towaréw lub znaku [zob.
podobnie wyroki: z dnia 23 maja 2007 r., COR, T-342/05, niepublikowany, EU:T:2007:152, pkt 53;
z dnia 23 wrzesnia 2011 r., NEC Display Solutions Europe/OHIM — C More Entertainment (see
more), T-501/08, niepublikowany, EU:T:2011:527, pkt 53] lub Ze wspomniane towary sa reklamowane
ustnie w radiu lub przez innych konsumentéw (wyrok z dnia 23 wrzes$nia 2011 r., see more, T-501/08,
niepublikowany, EU:T:2011:527, pkt 53). Podobnie, o ile w takim przypadku znaczenie podobienstwa
konceptualnego jest ograniczone okolicznoscia, ze w sklepach samoobstugowych konsument traci
niewiele czasu miedzy kolejnymi zakupami i czesto nie czyta wszystkich informacji zamieszczonych na
réznych towarach, lecz daje sie bardziej kierowa¢ calo$ciowym wrazeniem wizualnym wywolywanym
przez ich etykiety lub opakowania [wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r., Ebro Puleva/OHIM - Berenguel
(BRILLO’S), T-275/07, niepublikowany, EU:T:2008:545, pkt 24], o tyle znaczenie to nie staje si¢ jednak
pomijalne, w szczegdlnosci w przypadku, w ktérym kolidujace ze soba znaki towarowe sa stownymi
znakami towarowymi.
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Uwzglednienie za$ aspektéw fonetycznego i konceptualnego pozwala na wniosek, ze nawet jesli
kolidujace ze soba znaki towarowe rdznia sie od siebie pod wzgledem wizualnym i wykazuja takze
roznice pod wzgledem konceptualnym i fonetycznym z uwagi na ich odmienne czesci koncowe, to
jednak cechuja si¢ one pewnym stopniem calo$ciowego podobienstwa z uwagi na to podobienstwo
konceptualne i fonetyczne ich odpowiednich czesci poczatkowych, mianowicie elementéw ,mc”
i ,mac”.

W rezultacie, nawet jesli Izba Odwotawcza mylnie ustalila, ze kolidujace ze soba znaki towarowe
wykazuja niski stopienn podobienistwa pod wzgledem wizualnym (zob. pkt 25 powyzej), stwierdzita ona
stusznie w pkt 48 zaskarzonej decyzji, iz kolidujace ze soba znaki towarowe sa do pewnego stopnia
cato$ciowo podobne. Tym samym wskazany w ramach oceny podobienistwa miedzy kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi blad nie powinien prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznos$ci zaskarzonej
decyzji.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze dokonane przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej decyzji oceny, zgodnie
z ktérymi zostala spelniona druga przeslanka zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
przypomniana w pkt 15 powyzej, sa zasadne, i tym samym nalezy oddali¢ wszystkie zarzuty
szczegblowe skierowane przeciwko tym ocenom.

W przedmiocie wystgpowania w odczuciu wilasciwego kregu odbiorcow zwigzku pomiedzy kolidujgcymi
ze sobg znakami towarowymi

Przede wszystkim nalezy przypomnie¢, ze gdy nastepuja naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, to sa one konsekwencja dokonywanego przez dany krag odbiorcéw
skojarzenia rozpatrywanych znakéw towarowych, to znaczy zwiazku, ktéry krag ten dostrzega miedzy
nimi, nie mylac ich jednak (zob. podobnie wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE,
T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo). Dostrzeganie
takiego zwigzku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, majac na uwadze wszystkie majace znaczenie w danej
sprawie czynniki (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10,
niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo). Do wspomnianych
czynnikéw zaliczaja sie stopienn podobienistwa miedzy rozpatrywanymi znakami, charakter towaréw lub
ustug objetych tymi znakami towarowymi, w tym stopien pokrewnosci i réznic miedzy tymi towarami
lub ustugami oraz dany krag odbiorcéw, intensywnos$¢ renomy wczesniejszego znaku towarowego,
stopien — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru odrézniajacego
wcze$niejszego znaku towarowego, a takze istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow
w blad (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany,
EU:T:2012:348, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku skarzaca podwaza w szczegdlnosci dokonane przez Izbe Odwolawcza
w zaskarzonej decyzji oceny, zgodnie z ktérymi, po pierwsze, istnienie rodziny znakéw towarowych
»Mc” jest czynnikiem istotnym dla oceny wystepowania w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcéw
zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, a po drugie, istnieje pewien stopnien
podobienistwa miedzy rozpatrywanymi ustugami i towarami ze wzgledu na istniejace miedzy nimi $ciste
zwigzki.

W przedmiocie istnienia rodziny znakéw towarowych ,Mc” jako czynnika istotnego dla oceny
wystepowania w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwotawcza popelnita w zaskarzonej decyzji btad w ocenie, stwierdzajac,
ze ze wzgledu na element ,mac” znajdujacy sie w zakwestionowanym znaku towarowym wtasciwy krag
odbiorcéw moze kojarzy¢ ten znak z rodzina znakéw towarowych ,Mc”, wywodzaca sie ze znaku
towarowego McDONALD’S. Uwaza ona w tym wzgledzie, ze orzecznictwo dotyczace rodziny znakéw
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towarowych podlega $cistej wyktadni, gdyz stanowi odstepstwo od ogdlnej zasady, zgodnie z ktéra
kazdy znak towarowy nalezy ocenia¢ calo$ciowo. Jej zdaniem dokumenty dolaczone przez
interwenienta do akt postepowania przed EUIPO, mianowicie menu baréw szybkiej obstugi nalezacych
do interwenienta, niezalezna ankieta przeprowadzona w latach 1991 i 1992 oraz orzeczenia sadéw
panstw cztonkowskich, byly niewystarczajace do tego, by stwierdzi¢, ze przedrostek ,,mc” jest kojarzony
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw z produktami zywno$ciowymi i napojami. Z wyjatkiem
dokumentu wymieniajacego znak towarowy McDONALD’S wszystkie te dokumenty pochodzily
z 2010 r., a zatem powstaly po dniu 13 pazdziernika 2008 r., czyli dniu zlozenia zgloszenia
zakwestionowanego znaku towarowego. Ponadto cze$¢ niezaleznej ankiety przeprowadzona w 1991 r.
wskazuje jedynie, ze ankietowane osoby kojarza przedrostek ,mc” ze znakiem towarowym
McDONALD’S, podczas gdy czes¢ tej ankiety przeprowadzona w 1992 r., ktérej wyniki mogly zosta¢
wypaczone wskutek tendencyjnego zredagowania zadanego pytania, pozwala wylacznie na
stwierdzenie, ze cze$¢ ankietowanych oséb wiedziala, iz przedrostek ,mc” w polaczeniu z innymi
wyrazami jest uzywany w odniesieniu do uslug w zakresie baréw szybkiej obstugi lub
samoobstugowych. Zdaniem skarzacej Izba Odwotlawcza nie miala podstaw do zalozenia, ze rezultaty
niezaleznej ankiety beda nadal mie¢ znaczenie po ponad 16 latach i ze ich znaczenie nawet sie
umocni. Wreszcie, w jej opinii orzeczenia sadéw panstw czlonkowskich zbadane przez Izbe
Odwotawcza nie maja mocy dowodowej, gdyz nie wiaza EUIPO i odzwierciedlaja specyficzne sytuacje.
Skarzaca zauwaza, ze z orzecznictwa i z czesci C, dzial 2, rozdzial 7, pkt 2, s. 4 wytycznych dotyczacych
postepowan przed EUIPO (zwanych dalej ,wytycznymi EUIPO”) wynika, ze pojecie rodziny znakdéw
towarowych nie ma zastosowania w niniejszym przypadku, gdyz element ,mac” znajdujacy sie
w zakwestionowanym znaku towarowym nie jest identyczny z elementem ,mc” wspélnym rodzinie
znakéw towarowych ,Mc”. Element ,coffee”, znajdujacy sie w zakwestionowanym znaku towarowym
i odnoszacy sie do nazwy napoju, odréznia wspomniany znak towarowy od wczes$niejszych znakéw
towarowych interwenienta poprzez pofaczenie przedrostka ,mc” z nazwa pozycji menu lub produktu
zywno$ciowego, zapisang zasadniczo wielkimi literami. Skarzaca powotluje si¢ na to, ze w ramach Unii
interwenient nie sprzedaje napojéw opatrzonych znakiem towarowym obejmujacym przedrostek ,mc”.
Jej zdaniem rdznice istniejace miedzy zakwestionowanym znakiem towarowym i wcze$niejszymi
znakami towarowymi interwenienta sa na tyle istotne, by dostrzegl je wtasciwy krag odbiorcow.

Positkowo skarzaca twierdzi, ze znak towarowy McDONALD’S nie ma tej samej struktury co inne
wcze$niejsze znaki towarowe interwenienta, gdyz taczy przedrostek ,mc” z nazwa pozycji menu lub
produktu zywno$ciowego, tak ze nie nalezy on do rodziny znakéw towarowych ,Mc”. Nie mozna robic¢
zarzutu z uzycia elementu ,mc” i, a fortiori, elementu , mac”, gdyz chodzi tu o przedrostek powszechnie
wystepujacy w goidelskich nazwiskach patronimicznych, ktéry jest wykorzystywany na liczne sposoby
bez budzenia sprzeciwu.

EUIPO i interwenient odpieraja argumenty skarzacej i utrzymuja, ze Izba Odwolawcza slusznie
stwierdzila w zaskarzonej decyzji, ze istnienie rodziny znakéw towarowych ,,Mc” jest czynnikiem, ktéry
nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie wystepowania w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcow zwiazku
miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi.

Jak to zauwazono w pkt 37 powyzej, wystepowanie w odczuciu danego kregu odbiorcéw zwigzku
miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi nalezy ocenia¢ calo§ciowo, majac na uwadze wszystkie
majace znaczenie w danej sprawie czynniki (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r.,, ROYAL
SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).
Do czynnikéw majacych znaczenie w tym wzgledzie zalicza sie istnienie rodziny wczes$niejszych
znakéw towarowych [zob. podobnie wyrok z dnia 26 wrze$nia 2012 r., IG Communications/OHIM —
Citigroup i Citibank (CITIGATE), T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 106]. Przy zalozZeniu,
ze wniosek o uniewaznienie prawa do znaku towarowego opiera sie na istnieniu kilku wcze$niejszych
znakéw towarowych, ktére wykazuja wspdlne cechy charakterystyczne pozwalajace na uznanie ich za
nalezace do tej samej rodziny, wystepowanie w odczuciu danego kregu odbiorcéw zwiazku miedzy
znakiem towarowym, w odniesieniu do ktérego wniesiono o uniewaznienie prawa do znaku,
a wcze$niejszymi znakami towarowymi moze bowiem wynika¢ z okolicznosci, ze pierwszy z nich

ECLIL:EU:T:2016:389 11



43

44

45

46

47

WYROK Z DNIA 5.7.2016 R. — SPRAWA T-518/13
FUTURE ENTERPRISES/EUIPO — MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY (MACCOFFEE)

wykazuje cechy charakterystyczne, ktére umozliwiaja skojarzenie go z rodzina zlozona z tych drugich
znakéw (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 13 wrze$nia 2007 r., 11 Ponte Finanziaria/OHIM,
C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 62, 63).

Kilka znakéw towarowych wykazuje cechy charakterystyczne pozwalajace na uznanie, ze naleza one do
jednej ,rodziny”, jesli w znakach tych wystepuje w calosci ten sam element odrdzniajacy z dodaniem
elementu graficznego lub slownego, ktéry pozwala na ich odréznienie, lub tez jesli znaki te
charakteryzuje powtdrzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka co wystepujacy w znaku
pierwotnym [wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM — Marine Enterprise Projects
(BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 123]. Wlasciciel wcze$niejszych znakéw towarowych nie
musi przedstawi¢ dowodu na okolicznos¢, ze znaki te sa postrzegane przez dany krag odbiorcéw jako
stanowigce jedna rodzine (wyrok z dnia 25 listopada 2014 r., UniCredit/OHIM, T-303/06 RENV
i T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, pkt 65-67).

Jednakze nie mozna oczekiwa¢, by dany krag odbiorcéw, w braku uzywania liczby znakéw towarowych
wystarczajacej do tego, by mogly one stanowi¢ rodzine, odszukiwal wspdlne cechy charakterystyczne
w ramach wspomnianej rodziny i dostrzegal zwiazek miedzy ta rodzina i innym znakiem towarowym
zawierajacym elementy, ktére kojarza sie ze wspomnianymi cechami charakterystycznymi. Zatem aby
dany krag odbiorcéw mégt dostrzega¢ zwigzek miedzy znakiem towarowym, w odniesieniu do ktérego
wniesiono o uniewaznienie prawa do znaku, a ,rodzina” wcze$niejszych znakéw towarowych,
wczesniejsze znaki towarowe nalezace do tej ,rodziny” musza by¢ na rynku obecne (zob. podobnie
i analogicznie wyroki: z dnia 13 wrzesnia 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM, C-234/06 P,
EU:C:2007:514, pkt 64; z dnia 23 lutego 2006 r., BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 126).

Do wlasciciela wcze$niejszych znakéw towarowych, ktéry wnosi o uniewaznienie prawa do
poézniejszego unijnego znaku towarowego, nalezy zatem przedstawienie dowodu faktycznego uzywania
pewnej ich liczby wystarczajacej do tego, by stanowi¢ ,rodzine” znakéw towarowych, a zatem
wykazanie istnienia tej ,rodziny”, aby mozna bylo oceni¢, czy wlasciwy krag odbiorcéw dostrzega
zwiazek miedzy znakiem towarowym, w odniesieniu do ktérego wniesiono o uniewaznienie prawa do
znaku, a wczes$niejszymi znakami towarowymi, ktére tworza wspomniang ,rodzing” (zob. podobnie
i analogicznie wyroki: z dnia 13 wrzesnia 2007 r., II Ponte Finanziaria/OHIM, C-234/06 P,
EU:C:2007:514, pkt 65, 66; z dnia 23 lutego 2006 r., BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 126),
lub nawet tylko miedzy znakiem towarowym, w odniesieniu do ktérego wniesiono o uniewaznienie
prawa do znaku, a wczes$niejszym znakiem towarowym pochodzacym z tejze ,rodziny”.

W $wietle orzecznictwa przytoczonego w pkt 42-45 powyzej nalezy sprawdzi¢, po pierwsze, czy
interwenient przedstawil dowdd faktycznego uzywania liczby swoich wcze$niejszych znakéw
towarowych wystarczajacej do tego, by mogly one stanowié, z uwagi na swoje wspdlne cechy
charakterystyczne, ,rodzing” znakéw towarowych, a po drugie, czy zakwestionowany znak towarowy
zawiera elementy, ktére kojarza sie ze wspolnymi cechami charakterystycznymi tej ,rodziny”.

— W przedmiocie faktycznego uzywania liczby wcze$niejszych znakéw towarowych wystarczajacej do
tego, by stanowi¢ ,rodzine” znakéw towarowych

W pkt 57 i 86 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza potwierdzita stwierdzenia Wydzialu Uniewaznien,
zgodnie z ktérymi dowody przedstawione przez interwenienta byly wystarczajace do wykazania
rzeczywistego uzywania znaku towarowego McDONALD’S dla uslug w zakresie baréw szybkiej
obstugi. W tym wzgledzie Izba odniosla sie w szczegdlnosci do przedstawionych przez interwenienta
danych, ktére s$wiadcza, ze wspomniany znak towarowy zajmuje szdésta pozycje na Swiecie
w zrealizowanej przez firme doradcza globalnej analizie znakéw towarowych i ze ustugi sprzedawane
pod tym znakiem towarowym generuja dochéd w wysokosci okoto 32000 mln EUR; dane te zostaly
ponadto potwierdzone oswiadczeniami z dotaczonymi do nich etykietami produktéw, szyldami z menu
i materialami promocyjnymi.
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Co wiecej, w pkt 58 i 60 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza wskazala, ze przedstawione przez
interwenienta dowody byly wystarczajace do stwierdzenia faktycznego uzywania na rynku znakéw
towarowych laczacych przedrostek ,mc” z innym wyrazem, takich jak znaki towarowe McFISH,
McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG
McMUFFIN i McFEAST, dla uslug w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych
w menu baréw szybkiej obstugi na czesci terytorium Unii. W tym wzgledzie w szczegdlnosci odniosta
sie ona do niezaleznej ankiety przeprowadzonej w latach 1991 i 1992 oraz do przedstawionych przez
interwenienta orzeczen sadéw krajowych.

W niniejszym przypadku skarzaca ogranicza sie do twierdzenia, ze dokumenty przedstawione przez
interwenienta nie dowodzg, iz faktyczne uzywanie przedrostka ,mc” w polaczeniu z innym wyrazem
bylo na terytorium Unii wystarczajace do tego, by w rozpatrywanych okresach przedrostek ten
kojarzyl sie w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw z produktami zywnosciowymi i z napojami. I tak,
skarzaca nie podwaza faktycznego uzywania wczes$niejszych znakéw towarowych, lecz okolicznosé¢, ze
uzywanie to bylo wystarczajace do tego, by przedrostek ,mc” w polaczeniu z innym wyrazem uzyskatl
wlasny charakter odrézniajacy dla produktéw zywnosciowych i napojow.

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, ze w pkt 59 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzita tylko,
iz faktyczne uzywanie przedrostka ,mc” w polaczeniu z innym wyrazem bylo, przynajmniej na czesci
terytorium Unii, wystarczajace do tego, by w rozpatrywanych okresach przedrostek ten kojarzyl sie
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw z ustugami w zakresie baréw szybkiej obstugi i z produktami
widniejacymi w menu baréw szybkiej obstugi.

W niniejszym przypadku nalezy zatem sprawdzi¢, czy interwenient przedstawil dowdd faktycznego
uzywania znakéw towarowych przytoczonych w pkt 47 i 48 powyzej, ktére to uzywanie moglo
skutkowa¢ uzyskaniem przez przedrostek ,mc” w polaczeniu z innym wyrazem wlasnego charakteru
odrézniajacego w stosunku do ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych
w menu baréw szybkiej obstugi, przynajmniej na czesci terytorium Unii.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze aby w konkretnym przypadku zbadaé¢ rzeczywisty charakter
uzywania danego znaku towarowego, nalezy przeprowadzi¢ calo$ciowa ocene przedstawionych danych,
uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki danego przypadku. Taka ocena powinna by¢ oparta na
wszystkich faktach i okolicznosciach pozwalajacych na ustalenie, czy znak towarowy byl faktycznie
wykorzystywany handlowo, w szczegdlnosci za§ powinna ona uwzglednia¢ sposoby korzystania ze
znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania
rynku zbytu dla towaréw lub ustug chronionych tym znakiem towarowym, charakter tych towaréw lub
ustug, cechy danego rynku oraz zasieg i czestotliwo$¢ uzywania znaku [zob. analogicznie wyrok z dnia
29 lutego 2012 r., Certmedica International i Lehning entreprise/OHIM - Lehning entreprise
i Certmedica International (L112), T-77/10 i T-78/10, niepublikowany, EU:T:2012:95, pkt 40
i przytoczone tam orzecznictwo].

Faktyczne uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ dowiedzione za pomocg prawdopodobienstwa
lub domnieman, lecz musi opiera¢ sie na konkretnych i obiektywnych dowodach [zob. analogicznie
wyrok z dnia 23 wrze$nia 2009 r., Cohausz/OHIM - Izquierdo Faces (acopat), T-409/07,
niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo].

Jednakze z zasady 22 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), stosujacej si¢ mutatis mutandis do
postepowann w sprawie uniewaznienia prawa do znaku zgodnie z zasada 40 ust. 6 wspomnianego
rozporzadzenia, wynika, ze dowody uzywania ograniczaja si¢ co do zasady do przedlozenia
dokumentéw i przedmiotéw majacych znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki,
katalogi, faktury, fotografie, ogloszenia prasowe oraz pisemne o$wiadczenia dokonywane pod przysiega
lub potwierdzone, o ktérych mowa w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009.
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Ponadto z art. 57 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 42 ust. 2 tegoz rozporzadzenia
wynika, ze okresy, ktore nalezy wzia¢ pod uwage w celu ustalenia istnienia rzeczywistego uzywania
znaku towarowego McDONALD’S i, a fortiori, faktycznego uzywania pozostalych wczes$niejszych
znakéw towarowych, wywodzacych sie z tego ostatniego znaku towarowego i mogacych stanowi¢
zdaniem interwenienta ,rodzing” znakéw towarowych, to, po pierwsze, okres od 12 stycznia 2004 r. do
11 stycznia 2009 r., a po drugie, okres od 13 sierpnia 2005 r. do 12 sierpnia 2010 r. (zwane dalej
srozpatrywanymi okresami”). Oczywiscie uwzglednienie okolicznoéci poézniejszych lub nawet
wczesniejszych niz okresy tak zdefiniowane przez majace zastosowanie uregulowanie jest mozliwe, lecz
jest w sposéb konieczny podporzadkowane przedstawieniu dokumentéw wykazujacych uzywanie
danych znakéw towarowych we wspomnianych okresach [zob. analogicznie wyrok z dnia 27 wrze$nia
2012 r., El Corte Inglés/OHIM - Pucci International (PUCCI), T-39/10, niepublikowany,
EU:T:2012:502, pkt 26]. Zatem Izba Odwotawcza stusznie przylaczyla sie w pkt 86 zaskarzonej decyzji
do widniejacych w pkt 24 decyzji Wydzialu Uniewaznien ustalen, ktére definiuja w wyzej wymieniony
sposob rozpatrywane okresy.

Dowody uzywania przedstawione w niniejszym przypadku przez interwenienta zostaly wyliczone
w pkt 29 i 30 decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Jak stusznie twierdzi Izba Odwolawcza w pkt 57 i 86 zaskarzonej decyzji, przedstawione dokumenty
odnoszace si¢ do rozpatrywanych okreséw w sposéb wymagany prawem wykazuja rzeczywiste
uzywanie, przynajmniej na czesci terytorium Unii, znaku towarowego McDONALD’S w odniesieniu
do wustug w zakresie baréw szybkiej obstugi. Dokumenty te poswiadczaja bowiem, ze
w rozpatrywanych okresach znak towarowy McDONALD’S pozostal jednym =z dziesieciu
najwazniejszych w skali §wiatowej znakéw towarowych i ze byl intensywnie uzywany na istotnej czesci
terytorium Unii dla oznaczania uslug w zakresie baréw szybkiej obslugi i produktéw widniejacych
w menu baréw szybkiej obstugi.

Poza tym, jak stusznie stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 58 zaskarzonej decyzji i jak wynika to
ponadto z dokumentéw przedstawionych przez interwenienta, interwenient juz uzyskatl rejestracje lub
zglosit do rejestracji w rozpatrywanych okresach znaczna liczbe znakéw towarowych laczacych
przedrostek ,mc” z innym wyrazem, takich jak znaki towarowe McFISH, McTOAST, McMUFFIN,
McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN i McFEAST, dla
ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych w menu baréw szybkiej obstugi.
Ponadto uzywal on znakéw towarowych McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS,
McCHICKEN i EGG McMUFFIN w Niemczech i znakéw towarowych McFLURRY, CHICKEN
McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN w Wielkiej Brytanii do oznaczania produktéw
widniejacych w menu baréw szybkiej obstugi i na materiatach promocyjnych. Jak zauwaza skarzaca,
nawet jesli interwenient nie przekazal informacji dotyczacych obrotu uzyskanego w odniesieniu do
kazdego z rozpatrywanych produktéw, dotaczyt on do akt postepowania przed EUIPO dokumenty,
ktore swiadcza o tym, ze w 2004 r. i w 2009 r., to jest w rozpatrywanych okresach, posiadal,
odpowiednio, 1262, a nastepnie 1361 baréw w Niemczech oraz 1250, a nastepnie 1193 bary
w Zjednoczonym Krolestwie. Ponadto ze sprawozdania rocznego na rok 2009 sporzadzonego przez
interwenienta w odniesieniu do Niemiec, przedstawionego w toku postepowania przed EUIPO
i zawartego w aktach niniejszego postepowania, wynika, Ze nalezace do interwenienta bary
w Niemczech osiagnely znaczne obroty w 2008 i 2009 r. Owe elementy analizowane lacznie, zgodnie
z rozwigzaniem przyjetym w wyroku z dnia 17 lutego 2011 r., ] & F Participagoes/OHIM — Plusfood
Wrexham (Friboi) (T-324/09, niepublikowanym, EU:T:2011:47, pkt 27, 31), pozwalaja stwierdzi¢
w niniejszej sprawie, ze w rozpatrywanych okresach interwenient faktycznie uzywal znakéw
towarowych McMUFFIN, MCcRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG
McMUFFIN w Niemczech oraz w Zjednoczonym Krélestwie, czyli na istotnej czesci terytorium Unii.

Ponadto, jak stusznie wskazata Izba Odwotawcza w pkt 59 zaskarzonej decyzji, sady w Niemczech,

Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Kroélestwie stwierdzily w rozpatrywanych okresach, ze przedrostek
»mc” w polaczeniu z innym wyrazem uzyskal wlasny charakter odrézniajacy w odniesieniu do ustug
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w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych w menu baréw szybkiej obstugi. Chociaz
EUIPO nie jest zwigzane decyzjami wydanymi przez organy krajowe i chociaz — w zakresie, w jakim
stosowanie prawa znakéw towarowych Unii jest niezalezne od wszelkich systeméw krajowych —
zgodno$¢ decyzji EUIPO z prawem nie moze by¢ kwestionowana jedynie na podstawie ocen zawartych
we wczesniejszych decyzjach krajowych, decyzje te moga by¢ jednak brane pod uwage przez EUIPO
jako wskazowki przy ocenie okolicznosci faktycznych sprawy [zob. podobnie wyroki: z dnia
21 kwietnia 2004 r., Concept/OHIM (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, pkt 70, 71; z dnia 9 lipca
2008 r., Reber/OHIM - Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268,
pkt 45; z dnia 25 pazdziernika 2012 r., riha/OHIM - Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10,
niepublikowany, EU:T:2012:576, pkt 66]. Tak wiec wbrew twierdzeniom skarzacej Izba Odwotawcza
mogla uwzgledni¢ w zaskarzonej decyzji — tytulem poszlak, w ramach wlasnej oceny okolicznosci
faktycznych sprawy — poczynione w rozpatrywanych okresach przez sady krajowe ustalenia, z ktérych
wynika, ze na obszarze podlegajacym ich jurysdykcji uzywanie przedrostka ,mc” w potaczeniu z innym
wyrazem bylo takie, ze pozwolifo mu na uzyskanie wlasnego charakteru odrézniajacego w odniesieniu
do uslug w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych w menu baréw szybkiej obstugi.

Jak stusznie wskazata Izba Odwotawcza w pkt 59 zaskarzonej decyzji, ustalenia poczynione przez sady
krajowe byly ponadto poparte niezalezng ankieta przeprowadzona w 1991 r. i w 1992 r.,, z ktdrej
wynika, ze w odczuciu cze$ci wlasciwego kregu odbiorcéw przedrostek ,mc” byt sci$le powigzany
z oznaczeniem McDONALD’S i ze ten sam przedrostek w polaczeniu z innym wyrazem byt §cisle
powiazany z barami szybkiej obslugi nalezacymi do tej samej grupy. Zgodnie z orzecznictwem
przytoczonym w pkt 55 powyzej okolicznosci te, wczesniejsze niz rozpatrywane okresy, mogly zosta¢
wykorzystane przez Izbe Odwotawcza. Jesli chodzi o pytania zadane w ramach niezaleznej ankiety,
nalezy zauwazy¢, ze wbrew twierdzeniom skarzacej sposéb ich sformutowania pozwalal na sprawdzenie
w obiektywny sposéb, w jakim zakresie w odczuciu czesci wlasciwego kregu odbiorcéw, mianowicie
niemieckiego konsumenta uslug w zakresie baréw szybkiej obstugi, przedrostek ,,mc” byt powigzany, po
pierwsze, z oznaczeniem McDONALD’S, a po drugie, z ustugami w zakresie baréw szybkiej obstugi
nalezacych do tej samej grupy. Co sie tyczy okolicznosci, ze owe wyniki pochodza sprzed wielu lat,
rzeczywisdcie nalezy stwierdzi¢, ze nie pozwalaja one na wskazanie powigzan miedzy uzywaniem znaku
towarowego McDONALD’S a wcze$niejszymi znakami towarowymi McMUFFIN, McRIB, McFLURRY,
CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN, ktérych faktyczne uzywanie zostato
stwierdzone w pkt 58 powyzej. Ponadto te wszystkie ostatnie znaki zostaly zarejestrowane po uplywie
okresu objetego niezalezna ankiety. Jednakze wspomniane wyniki potwierdzaja fakt, iz w momencie
gdy uzywano tych znakéw towarowych, przedrostek ,mc” w polaczeniu z innym wyrazem uzyskal juz
wlasny charakter odrézniajacy w odniesieniu do uslug w zakresie baréw szybkiej obstugi. Jak stusznie
zauwazylo bowiem EUIPO, w okolicznosciach niniejszej sprawy nic nie pozwala uzna¢, ze ustalenia
poczynione w ramach niezaleznej ankiety zostaly nastepnie podwazone, poniewaz — jak wskazata Izba
Odwotawcza w pkt 86 zaskarzonej decyzji — informacje przekazane przez interwenienta $wiadcza
o tym, ze w rozpatrywanych okresach rejestrowal on w dalszym ciagu znaki towarowe tlaczace
przedrostek ,mc” z innymi wyrazami i Zze znak towarowy McDONALD’S pozostal jednym
z najwazniejszych w skali swiatowej znakéw towarowych. Dowodzi to tego, ze interwenient inwestowal
w dalszym ciagu, aby zachowac renome tego znaku towarowego w odniesieniu do ustug w zakresie
baréw szybkiej obstugi.

Dowody przedstawione przez interwenienta $§wiadcza wiec o tym, ze uzywanie przez niego znakéw
towarowych McDONALD’S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS,
McCHICKEN oraz EGG McMUFFIN byto wystarczajace, aby w rozpatrywanych okresach przedrostek
»mc” w polaczeniu z nazwa pozycji menu lub produktu zywnosciowego zachowal wlasny charakter
odrodzniajacy, ktéry nabyt on wcze$niej w odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi
i produktéw widniejacych w menu baréw szybkiej obslugi, przynajmniej na czesci terytorium Unii.

W konsekwencji Izba Odwotawcza stusznie uznala w pkt 60 zaskarzonej decyzji, ze interwenient

przekazal wystarczajaco duzo wskazéwek co do faktu, iz wcze$niejsze znaki towarowe wymienione
w pkt 58 powyzej byly faktycznie uzywane w rozpatrywanych okresach.
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Ponadto Izba Odwotawcza stusznie uznala w istocie w pkt 67-69, 73 i 74 zaskarzonej decyzji, ze
informacje przekazane przez interwenienta dowodzily w sposéb wymagany prawem, iz
w rozpatrywanych okresach przedrostek ,mc” w polaczeniu z nazwa pozycji menu lub produktu
zywnosciowego nabyl wlasny charakter odrézniajacy w odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej
obstugi i produktéw widniejacych w menu baréw szybkiej obstugi, przynajmniej na czesci terytorium
Unii, tak ze zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 43 powyzej 6w przedrostek byl w stanie
wskazywaé na istnienie rodziny znakéw towarowych.

Nalezy wreszcie zauwazy¢, ze znaki towarowe McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN
McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN, wywodzace si¢ ze znaku towarowego
McDONALD’S, spelniaja wszystkie przeslanki warunkujace powstanie ,rodziny” znakéw towarowych
w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 43 powyzej, w zakresie, w jakim sa one
w wystarczajacej liczbie i odtwarzaja w calosci ten sam element odrézniajacy, mianowicie element
»mc”, dodajac element stowny, ktéry odréznia je jedne od drugich, i charakteryzuja si¢ one
powtérzeniem tego samego przedrostka ,mc”, wystepujacego w znaku towarowym McDONALD'S.
Fakt, iz w tym ostatnim znaku towarowym drugi element odnosi sie¢ do nazwiska patronimicznego,
podczas gdy w przypadku znakéw towarowych tworzacych rodzine odnosi sie on do nazwy produktu
widniejacego w menu baréw szybkiej obstugi, jest bez znaczenia, wbrew temu, co twierdzi skarzaca.
Jak slusznie bowiem wskazala Izba Odwotawcza w pkt 81 zaskarzonej decyzji, znak towarowy
McDONALD’S, powszechnie znany w kontekscie uslug w zakresie baréw szybkiej obslugi, jest
pierwotnym znakiem towarowym rodziny, z ktérym zwigzane sa wszystkie pochodne znaki towarowe
z uwagi na wspélna ceche charakterystyczng, mianowicie przedrostek ,mc”, i od ktérego to znaku
wszystkie réznia sie ze wzgledu na ten sam rodzaj elementu konicowego, ktéry odsyla do jednego
z produktéw zywnosciowych widniejacych w menu baréw szybkiej obslugi nalezacych do
interwenienta, jak zostalo to stwierdzone w pkt 61 zaskarzonej decyzji.

W konsekwencji Izba Odwolawcza postanowila tez stusznie w pkt 58 i 60 zaskarzonej decyzji, ze
wczesniejsze znaki towarowe tworzyly ,rodzine znakéw towarowych” i byly uzywane ,jako »rodzina
znakéw towarowych«”.

— W przedmiocie istnienia w zakwestionowanym znaku towarowym elementéw pozwalajacych na
skojarzenie go z rodzina znakéw towarowych ,,Mc”

W pkt 63 i 64 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza uznala, Zze zakwestionowany znak towarowy
wykazywal cechy charakterystyczne pozwalajace na skojarzenie go z rodzina znakéw towarowych
»Mc”, poniewaz, po pierwsze, 6w znak towarowy zaczynal sie od przedrostka ,mac”, ktéry bylby
prawdopodobnie postrzegany jako prawie identyczny z przedrostkiem wspélnym dla rodziny znakéw
towarowych ,Mc”, po drugie, struktura danego znaku towarowego byla bardzo podobna do struktury,
ktora byla wspdlna dla rodziny znakéw towarowych ,Mc”, a po trzecie, przedrostki ,mc” i ,mac”
zajmowaly w zakwestionowanym znaku towarowym oraz w rodzinie znakéw towarowych ,Mc” to
samo miejsce i mialy te sama tre$¢ semantyczna.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy Izba Odwotawcza stusznie
uznala, iz zakwestionowany znak towarowy wykazywal cechy charakterystyczne pozwalajace na
skojarzenie go z rodzina znakéw towarowych ,Mc” ze wzgledéw oméwionych w pkt 30 i 64 powyze;j.

Argumenty przedstawione przez skarzaca celem zakwestionowania istnienia cech charakterystycznych
pozwalajacych na skojarzenie zakwestionowanego znaku towarowego z rodzing znakéw towarowych
»Mc” nie s przekonujace.

Jesli chodzi o argument, ze element poczatkowy zakwestionowanego znaku towarowego, mianowicie

element ,mac”, jest po prostu podobny do przedrostka wspdlnego dla rodziny znakéw towarowych
»Mc”, mianowicie przedrostka ,mc”, podczas gdy cze$¢ C, ,Sprzeciw”, dzial 2, rozdziat 7, pkt 2, s. 4
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wytycznych EUIPO stanowi, ze element wspélny dla zakwestionowanego znaku towarowego i dla
rodziny znakéw towarowych powinien by¢ ,identyczny lub bardzo podobny”, wystarczy wskazad, ze
przynajmniej w przypadku czesci wlasciwego kregu odbiorcéw znajacej przedrostki goidelskich
nazwisk patronimicznych element poczatkowy tego znaku towarowego, mianowicie element ,mac”,
jest postrzegany jako identyczny lub réwnowazny z elementem poczatkowym wspdlnym dla rodziny
znakéw towarowych ,Mc”, mianowicie elementem ,,mc”.

Ponadto co si¢ tyczy argumentéw opartych na poréwnaniu wizualnym kolidujacych ze soba znakéw
towarowych, sa one bez znaczenia w zakresie, w jakim identycznos¢ konceptualna oraz, w mniejszym
stopniu, identyczno$¢ fonetyczna wystepujace miedzy elementami poczatkowymi zakwestionowanego
znaku towarowego i rodziny znakéw towarowych ,Mc”, a takze identyczna struktura
zakwestionowanego znaku towarowego oraz znakéw z rzeczonej rodziny pozwalaja na skojarzenie
zakwestionowanego znaku towarowego z rodzina znakéw towarowych ,Mc” (zob. pkt 69 powyzej).
W kazdym razie okoliczno$¢, ze w ramach faktycznego uzywania zakwestionowany znak towarowy
oraz wcze$niejsze znaki towarowe tej rodziny znakéw towarowych moga sie¢ wyréznia¢ ze wzgledu na
stosowanie malych lub wielkich liter, jest bez znaczenia, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym juz
w pkt 24 powyzej.

Poza tym wprawdzie argument oparty na odmiennej strukturze zakwestionowanego znaku towarowego
i wczesniejszych znakéw towarowych z rodziny znakéw towarowych ,Mc” ma pewne znaczenie, nie
pozwala on jednak podwazy¢ zasadno$ci oceny dokonanej przez Izbe Odwotawcza. Izba Odwotawcza
stusznie bowiem uznata w pkt 92 zaskarzonej decyzji, ze towary, dla ktérych zakwestionowany znak
towarowy zostal zarejestrowany i ktére obejmowaly zaréwno produkty zywnosciowe (w tym lody,
stodkie buleczki typu muffin, kanapki i kanapki tostowe), jak i napoje, byly Sscisle powiazane
z ustugami, co do ktérych znak towarowy McDONALD'’S cieszyl si¢ renoma, mianowicie z ustugami
w zakresie baréw szybkiej obstugi, w ramach ktérych produkty zywnosciowe i napoje byly oferowane
klientom (zob. pkt 76 i nast. ponizej). Ponadto w zakresie, w jakim skarzaca wskazuje, ze uzywa
zakwestionowanego znaku towarowego tylko w celu sprzedazy napojéw, nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie
z orzecznictwem pod uwage nalezy bra¢ towary, dla ktérych rozpatrywany znak towarowy zostal
zarejestrowany, a nie towary, dla ktérych 6w znak towarowy jest faktycznie uzywany na rynku [zob.
podobnie wyrok z dnia 13 kwietnia 2005 r., Gillette/OHIM — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD
XTREME sport), T-286/03, niepublikowany, EU:T:2005:126, pkt 33].

Wreszcie, jesli chodzi o argument, ze zakwestionowany znak towarowy nie odtwarza tej samej
struktury co struktura znaku towarowego McDONALD’S, argument ten jest bezskuteczny. Znaczenie
ma bowiem to, ze zakwestionowany znak towarowy odtwarza wspdlne cechy charakterystyczne,
z ktérymi kojarza sie wczesniejsze znaki towarowe z rodziny znakéw towarowych ,Mc” i na podstawie
ktérych odrézniaja sie one od znaku towarowego McDONALD’S, bedacego pierwotnym znakiem
towarowym tej rodziny znakéw towarowych.

Reasumujac, nalezy stwierdzié, ze w $wietle orzecznictwa przytoczonego w pkt 42 powyzej Izba
Odwotawcza miata prawo uzna¢ w pkt 99 i 100 zaskarzonej decyzji, ze istnienie rodziny znakéw
towarowych ,Mc” bylo w niniejszej sprawie czynnikiem, ktéry nalezalo wzia¢ pod uwage przy ocenie
wystepowania w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi.

W przedmiocie istnienia pewnego stopnia podobieristwa miedzy rozpatrywanymi uslugami i towarami

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza dopuscila si¢ w zaskarzonej decyzji bledu w ocenie,
stwierdzajac istnienie pewnego stopnia podobienstwa miedzy rozpatrywanymi ustugami i towarami
z uwagi na $cisle powigzania istniejace miedzy nimi. Jej zdaniem rozpatrywanymi ustugami i towarami
sa w przypadku znaku towarowego McDONALD’S ustugi w zakresie baréw szybkiej obstugi, w ramach
ktérych rzeczony znak towarowy cieszy sie renoma, zas§ w przypadku zakwestionowanego znaku
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towarowego — towary, dla ktérych 6w znak zostal zarejestrowany, mianowicie pewne produkty
zywno$ciowe oraz niektére napoje, a w szczegélnosci kawa, substytuty kawy, kawa rozpuszczalna,
kawa rozpuszczalna mieszana, kawa w ziarnach oraz kawa mielona, objete klasa 30 (zwane dalej
»podstawowymi produktami kawowymi”), ktére sa sprzedawane pod danym znakiem towarowym.
Skarzaca twierdzi, ze z praktyki decyzyjnej EUIPO wynika, iz ustugi gastronomiczne z jednej strony
i produkty zywnos$ciowe oraz napoje z drugiej strony nie sa podobne. Fakt, iz konsumenci
rozpatrywanych ustug i towaréw sa ci sami, nie ma znaczenia przy ocenie istnienia podobienistwa
miedzy tymi ustugami i tymi towarami, poniewaz szeroki krag odbiorcéw w Unii nabywa wszelkie
rodzaje ustug i towaréw, ktére moga by¢ zaréwno bardzo podobne, jak i bardzo rézne. Podstawowe
produkty kawowe nie sa wcale podobne do ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi, poniewaz sa one
sprzedawane w supermarketach i sklepach spozywczych, a nie w barach szybkiej obstugi, a gdyby byly
tam sprzedawane, konsumenci nie sadziliby, ze bary te sa odpowiedzialne za ich wytworzenie. Fakt, iz
lokale gastronomiczne uzywaja nieprzetworzonych produktéw zywnosciowych i oferuja produkty
zywno$ciowe, nie oznacza, ze ustugi gastronomiczne sa podobne do produktéw zywnosciowych, jak
wynika to zaréwno z orzecznictwa, jak i z cze$ci C.2 rozdzialu 2.B dzialu 5.3.3 wytycznych EUIPO
obowigzujacych w okresie zaistnienia okolicznosci faktycznych. Zdaniem skarzacej orzecznictwo
przywolane przez EUIPO nie ma znaczenia, poniewaz odnosi si¢ ono do gotowych potraw. Skarzaca
uwaza, ze informacje dotaczone przez interwenienta do akt postepowania przed EUIPO nie pozwalaja
Izbie Odwotawczej na stwierdzenie w pkt 101 zaskarzonej decyzji, ze produkty zywnosciowe takie jak
keczup byly sprzedawane pod znakiem towarowym McDONALD’S w niemieckich i we wloskich
supermarketach.

EUIPO oraz interwenient odrzucaja argumenty skarzacej i podnoszg, ze Izba Odwolawcza nie popetnita
w zaskarzonej decyzji bledu w ocenie, stwierdzajac istnienie pewnego stopnia podobieristwa miedzy
rozpatrywanymi ustugami i towarami.

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy intepretowac
w ten sposéb, iz mozna powolaé si¢ na niego na poparcie wniosku o uniewaznienie zaréwno wtedy,
gdy towary i uslugi oznaczone wcze$niejszym unijnym znakiem towarowym oraz towary i ustugi, dla
ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, sa identyczne lub podobne, jak tez wéwczas, gdy
nie s3 one ani identyczne, ani podobne [zob. podobnie wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM —
Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 33].

Zgodnie z orzecznictwem stopient pokrewnosci lub réznic miedzy odno$nymi towarami lub ustugami
jest w tym kontekscie tylko odpowiednim czynnikiem przy ocenie wystepowania w odczuciu danego
kregu odbiorcéw zwigzku miedzy przedmiotowymi znakami towarowymi (zob. wyrok z dnia 6 lipca
2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 21 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Aby dokona¢ oceny podobienstwa miedzy odno$nymi towarami i uslugami, nalezy uwzglednic¢
wszystkie czynniki charakteryzujace stosunek miedzy tymi towarami i tymi ustugami. Czynniki te
obejmuja w szczegélnosci ich charakter, przeznaczenie, sposéb uzywania, a takze to, czy te towary
i ustugi konkuruja ze sobg, czy tez sa komplementarne (wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r., Canon,
C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 23).

Jak zostalo stwierdzone w pkt 71 powyzej, ustugami i towarami, ktére nalezy poréwnaé w niniejszej
sprawie, sa, po pierwsze, ustugi, w odniesieniu do ktérych znak towarowy McDONALD’S cieszy sie
renomga, mianowicie uslugi w zakresie baréw szybkiej obstugi, w ramach ktérych klientom oferowane
sa produkty zywno$ciowe i napoje, a po drugie, towary, dla ktérych zakwestionowany znak towarowy
zostal zarejestrowany i ktére obejmuja pewne produkty zywno$ciowe i pewne napoje. Ze wzgledéw
oméwionych w pkt 71 powyzej skarzaca nie moze twierdzi¢, ze w odniesieniu do zakwestionowanego
znaku towarowego wspomniane poréwnanie powinno dotyczy¢ gléwnie napojéw w zakresie, w jakim
w praktyce uzywa ona tego znaku towarowego, aby sprzedawac napoje.
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Rzeczywiscie bezsporne jest, ze produkty zywnosciowe i napoje z jednej strony oraz uslugi
gastronomiczne z drugiej strony nie maja tego samego charakteru i tego samego przeznaczenia ani nie
charakteryzuje ich ten sam sposob korzystania [zob. podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2014 r.,
Comptoir d’Epicure/OHIM — A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, niepublikowany, EU:T:2014:1072,
pkt 96]. Jednakze z orzecznictwa wynika, ze produkty zywnos$ciowe w szerokim znaczeniu obejmujace
napoje z jednej strony oraz uslugi gastronomiczne z drugiej strony prezentuja — pomimo
wystepujacych miedzy nimi réznic — pewien stopien podobienistwa, poniewaz, po pierwsze, odno$ne
produkty zywno$ciowe sa uzywane i oferowane w ramach ustug gastronomicznych, tak ze zachodzi
komplementarno$¢ miedzy tymi towarami i tymi ustugami, po drugie, uslugi gastronomiczne moga
by¢ oferowane w tych samych miejscach co miejsca, w ktérych odnosne produkty zywnosciowe sa
sprzedawane, a po trzecie, odnosne produkty zywnosciowe moga pochodzi¢ od tych samych
przedsiebiorstw lub przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo, ktére sprzedaja produkty zywnosciowe
w opakowaniach, lub od restauracji, ktére sprzedaja gotowe dania na wynos [zob. podobnie wyroki:
z dnia 12 grudnia 2014 r., da rosa, T-405/13, niepublikowany, EU:T:2014:1072, pkt 97, 98
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 4 czerwca 2015 r.,, Yoo Holdings/OHIM - Eckes-Granini
Group (YOO), T-562/14, niepublikowany, EU:T:2015:363, pkt 25-28].

Fakt, iz przytoczone przez skarzaca wytyczne EUIPO nie odzwierciedlaja dokladnie w tym wzgledzie
orzecznictwa przytoczonego w pkt 80 powyzej, jest bez znaczenia, poniewaz wytyczne te nie stanowia
aktéw prawnych, ktére bylyby wiazace przy wykladni przepiséw prawa Unii (wyrok z dnia 19 grudnia
2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 48).

W niniejszej sprawie nalezy przede wszystkim zaznaczy¢, ze produkty zywno$ciowe w szerokim
znaczeniu, oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym, moga by¢ uzywane i oferowane
w ramach $wiadczonych przez interwenienta uslug w zakresie baréw szybkiej obslugi. Niektore
z produktéw zywnos$ciowych oznaczonych zakwestionowanym znakiem towarowym, takie jak lody,
stodkie buleczki typu muffin, kanapki i kanapki tostowe, nie sa zreszta zwyklymi skladnikami
stanowigcymi podstawe dla dan serwowanych w barach szybkiej obslugi, ale odpowiadaja produktom
proponowanym jako takie w menu tych baréw. Otéz jak stusznie wskazala Izba Odwotawcza w pkt 95
zaskarzonej decyzji, rozpatrywane produkty zywnosciowe i ustugi gastronomiczne dotycza tych samych
konsumentéw. Miedzy tymi produktami i tymi ustugami wystepuje zatem komplementarnosc.

Nastepnie, jesli chodzi o produkty zZywnosciowe oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym
i odpowiadajace produktom uzywanym lub proponowanym jako takie w menu baréw szybkiej obslugi,
nalezy podkresli¢, ze moga by¢ one spozywane na miejscu w samych lokalach, w ktérych oferowane sa
ustugi interwenienta w zakresie baréw szybkiej obstugi.

Wreszcie, jak podnosi interwenient, ustugi w zakresie baréw szybkiej obstugi — takie jak ustugi, ktére
on sam $wiadczy — sa tez oferowane w formie sprzedazy na wynos. W takim przypadku konsument
zmierza do wykazania zwiazku pomiedzy znakiem towarowym widniejacym na opakowaniu produktéw
na wynos a pochodzeniem handlowym tych produktéw.

W $wietle uwag zawartych w pkt 82-84 powyzej nalezy stwierdzi¢, ze dokonane przez Izbe
Odwotlawcza w pkt 92, 95, 96 i 101 zaskarzonej decyzji oceny, zgodnie z ktérymi miedzy
rozpatrywanymi uslugami i towarami wystepuje pewien stopien podobienstwa z uwagi na Scisle
powiazania istniejace miedzy nimi, sg zasadne.

Poniewaz wzgledy te sa wystarczajace do uzasadnienia zaskarzonej decyzji, nie zachodzi potrzeba
badania zastrzezen skarzacej skierowanych przeciwko uzupelniajacej podstawie uzasadnienia zawartej
w pkt 102 zdanie drugie zaskarzonej decyzji, dotyczacej tego, ze niektére towary skarzacej (keczup) sa
sprzedawane w supermarketach w Niemczech i we Wloszech. Tak wiec Izba Odwotawcza slusznie
stwierdzita, w szczegélnosci w pkt 102 zaskarzonej decyzji, ze wlasciwy krag odbiorcéw mogt
dostrzega¢ mentalnie zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi.
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W przedmiocie prawdopodobienstwa, ze dojdzie do czerpania nienaleznej korzysci z renomy znaku
towarowego McDONALD’S wskutek uzywania zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej

przyczyny

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze wystepowanie w odczuciu danego kregu odbiorcéw zwiazku miedzy
rozpatrywanymi znakami towarowymi stanowi warunek konieczny, ktéry jednak sam w sobie nie
wystarczy, by stwierdzi¢ zaistnienie jednego z naruszen, przed ktérymi renomowane znaki towarowe
sa chronione na mocy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r.,
Nute Partecipazioni i La Perla/OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

W istocie w celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
wlasciciel wczeéniejszego unijnego znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd na okoliczno$é, ze
uzywanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego bedacego przedmiotem wniosku
o uniewaznienie powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszego unijnego znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode (zob. analogicznie wyrok
z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 31
i przytoczone tam orzecznictwo).

Zaistnienie tylko jednego z tych trzech rodzajéw naruszen wystarczy do tego, aby art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 znalazl zastosowanie (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r.,
NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 32 i przytoczone tam
orzecznictwo), przy czym zaréwno Wrydzial Uniewaznien, jak i Izba Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji poprzestaly na stwierdzeniu istnienia naruszenia polegajacego na czerpaniu nienaleznej korzysci
z renomy znaku towarowego McDONALD’S.

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza dopuscila sie w zaskarzonej decyzji bledu w ocenie,
stwierdzajac, iz skarzaca mogla czerpa¢ nienalezna korzy$¢ z renomy znaku towarowego
McDONALD’S wskutek uzywania zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny.
Zauwaza ona, ze zaskarzona decyzja opiera sie na blednym ustaleniu, iz przedrostek ,mc” znaku
towarowego McDONALD’S w pofaczeniu z nazwa pozycji menu lub produktu zywnosciowego uzyskat
renome. W tych okolicznos$ciach bledne jest twierdzenie, ze zakwestionowany znak towarowy, taczacy
przedrostek ,mac” z terminem ,coffee”, jest postrzegany przez wtlasciwy krag odbiorcéw jako
odtwarzajacy strukture znaku towarowego McDONALD’S. Zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza
dopuscita sie bledu w pkt 99 zaskarzonej decyzji, stwierdzajac, ze w zakresie, w jakim umieszczala ona
zakwestionowany znak towarowy jedynie na kawie i opakowaniach kawy, nie bylo watpliwosci, ze
zamierzala ona odtworzy¢ identyczna strukture wspdlna dla rodziny znakéw towarowych ,Mc”.
Zauwaza ona w tym wzgledzie, Ze w niniejszym postepowaniu EUIPO oraz interwenient nie twierdza
zreszty, iz wybrala ona zakwestionowany znak towarowy w zlej wierze. Ponadto interwenient nie
wnidst przeciwko niej zadnego powddztwa o naruszenie. Skarzaca twierdzi, Ze zeznanie, ktore
dofaczyta do akt postepowania przed EUIPO, $wiadczy o tym, ze zakwestionowany znak towarowy
zostal wybrany w dobrej wierze i ze jego uzywanie przy sprzedazy kawy znajduje wyjasnienie
w okolicznosci, iz element ,coffee” odsyta do tego produktu.

Wreszcie, skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze ta nie uwzglednita realiéw rynkowych, podczas gdy
jezeli odnosne znaki towarowe sa faktycznie uzywane na rynku, wlasciciel wcze$niejszego unijnego
znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd na okolicznosé, ze wlasciciel znaku towarowego bedacego
przedmiotem wniosku o uniewaznienie faktycznie czerpie nienalezna korzy$¢ z renomy jego znaku
towarowego. Izba Odwotawcza pominela fakt, iz w Bulgarii, Estonii, na Cyprze, Lotwie, Wegrzech
i w Polsce przynajmniej od 1994 r. kolidujace ze soba znaki towarowe wspolistnialy z soba w zgodzie,
i to nawet wowczas, gdy — tak jak w Polsce — uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego bylo
intensywne. Zdaniem skarzacej nalezy przypuszczad, ze realia rynkowe sa takie same w calej Unii.
Natomiast fakt, iz wlasciciel wczeéniejszych znakéw towarowych wnidst powddztwa przeciwko
wlascicielowi znaku towarowego bedacego przedmiotem wniosku o uniewaznienie, nie jest elementem
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pozwalajacym na stwierdzenie, w odczuciu danego kregu odbiorcéw, wprowadzenia w blad,
wystepowania zwigzku lub przeniesienia wizerunku miedzy rzeczonymi znakami towarowymi. Skarzaca
podnosi, ze intensywne, dlugotrwale i spokojne uzywanie w dobrej wierze — obok znaku towarowego
McDONALD'’S, cieszacego sie renoma w odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi —
zakwestionowanego znaku towarowego oznaczajacego podstawowe produkty kawowe stanowi
uzasadniona przyczyne uzywania tego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/20009.

EUIPO oraz interwenient odrzucaja argumenty skarzacej i podnosza, ze Izba Odwolawcza nie dopuscita
sie w zaskarzonej decyzji bledu w ocenie, stwierdzajac, iz uzywanie przez skarzaca bez uzasadnionej
przyczyny zakwestionowanego znaku towarowego powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci
z renomy znaku towarowego McDONALD’S.

W tym wzgledzie nalezy przypomnied, Ze istnienie naruszenia polegajacego na czerpaniu nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego — w zakresie,
w jakim zakazane jest czerpanie korzysci z tego znaku przez wlasciciela pdzniejszego znaku
towarowego — winno by¢ oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przecietnego, wtasciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego konsumenta towaréw lub uslug, dla ktérych
zostal zarejestrowany pdzniejszy znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r.,
Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 35, 36).

Stwierdzenie ,czerpania nienaleznej korzysci z |[...] renomy wczes$niejszego [unijnego] znaku
towarowego” w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie zaklada ani istnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, ani prawdopodobienstwa dziatania na szkode renomy
tego znaku towarowego czy tez, bardziej ogélnie, na szkode wlasciciela tego znaku (zob. analogicznie
wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r.,, L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 50). Wynika ono
z uzywania przez osobe trzecia znaku towarowego podobnego do wczesniejszego unijnego znaku
towarowego, jesli poprzez owo uzywanie ta osoba trzecia prébuje dzialaé w cieniu tego wczesniejszego
znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez
zadnej rekompensaty finansowej, wysitek handlowy wlozony przez wlasciciela wczesniejszego unijnego
znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (zob. podobnie wyroki: z dnia
18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 50; z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI
LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

W celu ustalenia, czy uzywanie znaku towarowego bedacego przedmiotem wniosku o uniewaznienie
powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszego unijnego znaku towarowego, nalezy
dokona¢ calosciowej oceny, ktéra winna uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie
w okolicznos$ciach danej sprawy, wérédd ktérych mozemy wyrdézni¢ w szczegélnosci intensywnosc
renomy i stopien charakteru odrdzniajacego wczesniejszego unijnego znaku towarowego, stopien
podobienstwa miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi oraz charakter odno$nych towaréw lub
ustug i istniejacy miedzy nimi stopienn pokrewnosci. Co sie tyczy intensywno$ci renomy i stopnia
charakteru odrézniajacego wcze$niejszego unijnego znaku towarowego, im bardziej odrézniajacy jest
ten znak i im wieksza renoma, ktéra sie on cieszy, tym latwiej jest przyja¢ istnienie naruszenia.
Ponadto im szybciej i silniej znak towarowy bedacy przedmiotem wniosku o uniewaznienie przywoluje
na mysl wczeéniejszy unijny znak towarowy, tym wigksze prawdopodobienstwo, ze aktualne lub
przyszle uzywanie oznaczenia bedzie skutkowaé czerpaniem nienaleznej korzy$ci z renomy
wczesniejszego unijnego znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA
MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

Whasciciel wcze$niejszego unijnego znaku towarowego nie ma obowiazku wykazaé zaistnienia
faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009. W przypadku bowiem, gdy mozna przewidzie¢, ze takie naruszenie
bedzie skutkiem sposobu uzywania znaku towarowego bedacego przedmiotem wniosku
o uniewaznienie, na ktéry to sposob wlasciciel tego znaku moze by¢ sklonny sie zdecydowad,
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wlasciciel wczesniejszego unijnego znaku towarowego nie jest zobowiazany czeka¢ na faktyczne
zaistnienie tego naruszenia, aby moéc zakazaé wspomnianego uzywania. Wtasciciel wcze$niejszego
unijnego znaku towarowego winien jednak dowies¢ okolicznosci pozwalajacych na ustalenie duzego
prawdopodobienistwa wystapienia takiego naruszenia w przyszlosci (zob. wyrok z dnia 7 grudnia
2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 33, 54 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Jezeli wlascicielowi wcze$niejszego unijnego znaku towarowego uda si¢ wykazaé istnienie badz to
faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego, badz to, gdy do tego nie doszlo, duze
prawdopodobienistwo wystapienia takiego naruszenia w przyszlosci, wlasciciel znaku towarowego
bedacego przedmiotem wniosku o uniewaznienie jest zobowigzany dowie$¢, ze ma uzasadnione
powody, aby uzywac tego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA
MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

To w $wietle zasad oméwionych w pkt 93-97 powyzej nalezy zbada¢ argumenty stron skierowane
przeciwko motywom, ktére pozwolily Izbie Odwolawczej potwierdzi¢ w zaskarzonej decyzji oceny
Wydzialu Uniewaznieni, zgodnie z ktérymi to ocenami uzywanie bez uzasadnionej przyczyny
zakwestionowanego znaku towarowego powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z renomy znaku
towarowego McDONALD'S.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala w pkt 90 zaskarzonej decyzji, ze wlasciwym kregiem
odbiorcéw byl krag odbiorcéw wlasciwy w odniesieniu do towaréw objetych zakwestionowanym
znakiem towarowym, mianowicie szeroki krag odbiorcéw w Unii, wykazujacy przecietny poziom
uwagi. Ponadto uznala ona w pkt 108 zaskarzonej decyzji, ze zostalo dostatecznie wykazane, iz
uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowalo czerpanie
nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego McDONALD’S. Jak wynika z pkt 102-108 tej
decyzji, uznata ona bowiem, ze bylo wysoce prawdopodobne, iz zakwestionowany znak towarowy
funkcjonowal w cieniu znaku towarowego McDONALD’S, aby korzysta¢ z jego atrakcyjnosci, reputacji
i prestizu oraz aby wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysitek handlowy wlozony przez
interwenienta w wykreowanie i utrzymanie wizerunku znaku towarowego McDONALD'’S. Jej zdaniem
wszystkie czynniki w niniejszej sprawie pozwalaly bowiem uzna¢, ze wlasciwy krag odbiorcéow — lub
jego istotna cze$¢ — moégl dostrzega¢ mentalnie zwigzek miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi, poniewaz widzac zakwestionowany znak towarowy umieszczony na towarach $cisle
zwigzanych z towarami interwenienta, éw krag mogl by¢ zachecony faktem, iz wspomniany znak
towarowy mial praktycznie ten sam przedrostek i odtwarzal te sama strukture co znak towarowy
McDONALD’S, i mégt on kojarzy¢ rzeczony znak towarowy z rodzing znakéw towarowych ,Mc”,
w ktérej znak towarowy McDONALD'S jest znakiem pierwotnym.

W konsekwencji Izba Odwotawcza uznata, ze uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego mogto
prowadzi¢ do przeniesienia wizerunku znaku towarowego McDONALD’S lub cech, ktére znak ten
reprezentuje, na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym. Czynnikami istotnymi
przy jego ocenie sa, jak wskazano w pkt 99-101 zaskarzonej decyzji, po pierwsze, znaczna renoma
znaku towarowego McDONALD’S, po drugie, wlasny charakter odrézniajacy uzyskany przez
przedrostek ,mc” w polaczeniu z nazwa pozycji menu lub produktu zywnosciowego w odniesieniu do
ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych w menu baréw szybkiej obstugi, po
trzecie, fakt, iz zakwestionowany znak towarowy odtwarzal te sama strukture co rodzina znakéw
towarowych ,Mc”, a po czwarte, fakt, iz rozpatrywane ustugi i towary wykazywaly pewien stopien
podobienistwa ze wzgledu na istniejace miedzy nimi $ciste zwiazki.

Jak stusznie zauwaza EUIPO, skarzaca nie kwestionuje oceny wlasciwego kregu odbiorcéw dokonanej
przez Izbe Odwotawcza. Ponadto taka definicja jest wolna od bledu i nalezy sie z nia zgodzi¢. Towary
objete zakwestionowanym znakiem towarowym sa bowiem przeznaczone dla szerokiego kregu
odbiorcow w Unii, wykazujacego przecietny poziom uwagi. Ponadto znak towarowy McDONALD’S
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zostal zarejestrowany w dniu 16 lipca 1999 r., z prawem pierwszenstwa od dnia 1 kwietnia 1996 r.,
i cieszyl sie w Unii znaczna renoma w odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej obslugi, czego
skarzaca zreszta nie zakwestionowala (zob. pkt 16 powyzej).

Jesli chodzi o zastrzezenie skarzacej, ze Izba Odwolawcza nie mogla stwierdzi¢ w zaskarzonej decyzji
renomy uzyskanej przez przedrostek ,mc” w polaczeniu z nazwa pozycji menu lub produktu
zywnosciowego w odniesieniu do uslug w zakresie baréw szybkiej obstugi i produktéw widniejacych
w menu baréw szybkiej obstugi, nalezy zauwazy¢, ze owo zastrzezenie zostalo oddalone w pkt 63
powyzej. Izba Odwolawcza miala prawo uznaé, iz znaczna renoma, jaka cieszyl sie znak towarowy
McDONALD’S, obejmowata elementy charakterystyczne rodziny znakéw towarowych ,Mc”, bez
koniecznos$ci zbadania, czy kazdy ze znakéw towarowych skladajacych sie na rzeczona rodzine byl
renomowanym znakiem towarowym, czego domaga si¢ skarzaca.

Jesli chodzi o argument skarzacej, ze nie miala ona zamiaru odtwarza¢ w zakwestionowanym znaku
towarowym struktury wspoélnej dla rodziny znakéw towarowych ,Mc”, w pkt 67 powyzej zostalo
wskazane, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala w pkt 61 i 99 zaskarzonej decyzji, iz zakwestionowany
znak towarowy odtwarzal strukture rodziny znakéw towarowych ,Mc”. Wprawdzie z powodéw
wskazanych w pkt 79 powyzej Izba Odwolawcza nie mogla w pkt 99 zaskarzonej decyzji opierac
swych argumentéw na okoliczno$ci, ze skarzaca sprzedawala w praktyce pod zakwestionowanym
znakiem towarowym jedynie kawe, ani nie mogla wyprowadzi¢ stad wniosku, ze zakwestionowany
znak towarowy zmierzal do odtworzenia struktury rodziny znakéw towarowych ,Mc”, jednak
popelniony w ten sposéb blad nie ma wplywu na zgodno$¢ zaskarzonej decyzji z prawem.
Wspomniane motywy maja bowiem charakter uzupelniajacy w ramach rzeczonej decyzji i nie
zmieniaja wniosku wyprowadzonego w jej pkt 61, zgodnie z ktérym zakwestionowany znak towarowy
odtwarza strukture wspélna dla rodziny znakéw towarowych ,Mc”. Tak wiec Izba Odwotawcza
stusznie uznala w pkt 99 zaskarzonej decyzji, ze istnienie rodziny znakéw towarowych ,Mc” bylo
decydujacym czynnikiem podlegajacym uwzglednieniu przy ocenie istnienia nienaleznej korzysci.

Jesli chodzi o zastrzezenie skarzacej dotyczace braku $cistego zwigzku miedzy rozpatrywanymi
ustugami i towarami, nalezy przypomnie¢, ze — jak zostalo to juz wskazane w pkt 83 powyzej — Izba
odwotawcza stusznie stwierdzita w pkt 92, 95, 96 i 101 zaskarzonej decyzji istnienie pewnego stopnia
podobienstwa miedzy rozpatrywanymi ustugami i towarami z uwagi na $cisle powigzania istniejace
miedzy nimi.

Zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 95 powyzej i w Swietle zaprezentowanych w pkt 73
powyzej wnioskéw dotyczacych stosownos$ci czynnika opartego na istnieniu rodziny znakéw
towarowych ,Mc” wszystkie czynniki przyjete przez Izbe Odwolawcza byly istotne przy calosciowej
ocenie dotyczacej czerpania nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego McDONALD’S wskutek
uzywania zakwestionowanego znaku towarowego.

Jak zostato to podkreslone w pkt 99 powyzej, w ramach calo$ciowej oceny wszystkich tych czynnikéw
Izba Odwotawcza stwierdzila, ze bylo wysoce prawdopodobne, iz zakwestionowany znak towarowy byt
wykorzystywany w cieniu znaku towarowego McDONALD’S ze wzgledu na przeniesienie wizerunku
tego drugiego znaku lub cech, ktére znak ten reprezentuje, na towary oznaczone zakwestionowanym
znakiem towarowym, ktdérego to przeniesienia moégt dokona¢ wlasciwy krag odbiorcéw.

Jesli chodzi o zastrzezenie skarzacej, ze Izba Odwolawcza nie uwzglednila realiéw rynkowych,
dokonujac tej oceny, nalezy zauwazy¢, iz zgodnie z orzecznictwem przytoczonym juz w pkt 96
powyzej Izba Odwotawcza powinna wyltacznie zbadaé, czy wlasciciel wcze$niejszego unijnego znaku
towarowego przekazal informacje pozwalajace mu na stwierdzenie prima facie przysztego i realnego
prawdopodobienstwo czerpania nienaleznej korzysci. Taki wniosek mdgl zosta¢ wykazany na
podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobienstwa oraz przy
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uwzglednieniu zwyczajowych praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, jak réwniez innych
okolicznosci danej sprawy (wyrok z dnia 10 maja 2012 r., Rubinstein i L’Oréal/OHIM, C-100/11 P,
EU:C:2012:285, pkt 95).

Tymczasem, jak wynika z pkt 99 powyzej, po przeprowadzeniu calo$ciowej analizy istotnych czynnikéw
wystepujacych ~ w  niniejszej sprawie Izba  Odwotawcza  stwierdzila istnienie  duzego
prawdopodobienistwa, ze wtlasciwy krag odbiorcéw bedzie mogl kojarzy¢ zakwestionowany znak
towarowy z rodzing znakéw towarowych ,Mc” i dostrzec mentalnie zwiazek miedzy kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi, tak ze istnialo duze prawdopodobienistwo, iz uzywanie zakwestionowanego
znaku towarowego bedzie prowadzilo do czerpania nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego
McDONALD'S.

W zakresie, w jakim skarzaca zarzuca w szczegélnosci Izbie Odwolawczej, ze ta nie uwzglednita
okolicznosci, iz kolidujace ze soba znaki towarowe wspdlistnialy z soba w zgodzie w Bulgarii, Estonii,
na Cyprze, Lotwie, Wegrzech i w Polsce przynajmniej od 1994 r., jej argumenty nalezy odrzucié.
Kolidujace ze soba znaki towarowe nie moga bowiem by¢ uznawane za wspélistniejace teraz lub kiedys
z soba w zgodzie, poniewaz interwenient zlozyl wlasnie wniosek o uniewaznienie zakwestionowanego
znaku towarowego, powolujac si¢ na znak towarowy McDONALD’S. Ponadto, zwazywszy, ze 6w
wniosek zostal zlozony mniej niz siedem miesiecy po zarejestrowaniu zakwestionowanego znaku
towarowego, zadna utrata roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 54 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 nie mogla nastapi¢ w niniejszej sprawie. W zakresie, w jakim w ramach niniejszego
zastrzezenia skarzaca powoluje sie w praktyce na zgodne wspdlistnienie znaku towarowego
McDONALD'’S nie z zakwestionowanym znakiem towarowym, ale z niektérymi z jej krajowych znakéw
towarowych, identycznymi z zakwestionowanym znakiem towarowym, zarejestrowanymi w Bulgarii,
Estonii, na Cyprze, Lotwie, Wegrzech i w Polsce przynajmniej od 1994 r., nalezy zaznaczy¢, ze — jak
stusznie zauwaza interwenient — nawet przy zalozeniu, iz wspomniane znaki towarowe wspdlistniaty
ze soba w zgodzie po kolejnych wejsciach odnosnych panstw czltonkowskich do Unii, nie dowodzi to
tego, ze wspomniane wspolistnienie bylo ogdlne i dotyczylo wszystkich krajowych znakéw
towarowych, identycznych z zakwestionowanym znakiem towarowym i zarejestrowanych przez
skarzaca w Unii. W niniejszej sprawie orzeczenia sadéw krajowych zalaczone przez interwenienta do
akt postepowania przed EUIPO $wiadcza o tym, ze wprost przeciwnie, wspdlistnienie znaku
towarowego McDONALD’S i krajowych znakéw towarowych skarzacej, identycznych
z zakwestionowanym znakiem towarowym, nie bylo ,zgodne” w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji
i Zjednoczonym Kroélestwie, poniewaz krajowe znaki towarowe skarzacej byly przedmiotem licznych
sporow przed sadami tych panstw czlonkowskich [zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia
3 wrzesnia 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 83; z dnia
8 grudnia 2005 r., Castellblanch/OHIM - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T-29/04, EU:T:2005:438, pkt 74].

W kazdym razie, jak slusznie zauwaza interwenient, brak duzego prawdopodobienstwa, ze wlasciwy
krag odbiorcéw we wspomnianych panstwach czlonkowskich bedzie mégl skojarzyé niektére inne
krajowe znaki towarowe skarzacej, identyczne z zakwestionowanym znakiem towarowym, z rodzina
znakéw towarowych ,Mc” i dostrzec mentalnie zwiazek miedzy rzeczonymi krajowymi znakami
towarowymi a znakiem towarowym McDONALD’S, nie moze zosta¢ wywiedziony z samej tylko
okolicznosci, ze interwenient nie sprzeciwil si¢ zarejestrowaniu tych krajowych znakéw towarowych
lub nie zlozyt wniosku o ich uniewaznienie [zob. podobnie i analogicznie, jesli chodzi o istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, wyrok z dnia 11 maja 2005 r., Grupo Sada/OHIM - Sadia
(GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 85, 86], i to nawet wéwczas, gdy uzywanie tych znakéw
bylo znaczne, co zdaniem skarzacej mialo miejsce w Polsce.

Ow brak zakwestionowania moze mie¢ bowiem liczne powody, ktére niekoniecznie sa zwiazane ze
sposobem, w jaki wlasciwy krag odbiorcéw w odnosnych panstwach czlonkowskich bedzie
obiektywnie postrzegal dane znaki towarowe. Tymczasem w niniejszej sprawie skarzaca nie
przedstawita zadnego elementu pozwalajacego wykluczy¢ w kazdym razie, ze szeroki krag odbiorcéow
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w Bulgarii, Estonii, na Cyprze, Lotwie, Wegrzech lub w Polsce bedzie mdgl skojarzy¢ krajowe znaki
towarowe skarzacej, identyczne z zakwestionowanym znakiem towarowym, z rodzing znakéw
towarowych ,Mc” i dostrzec mentalnie zwigzek miedzy rzeczonymi krajowymi znakami towarowymi
a znakiem towarowym McDONALD'’S (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 26 wrzesnia 2012 r.,
CITIGATE, T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 128 i przytoczone tam orzecznictwo).

Pozostaje jeszcze zbadanie zastrzezenia, ktore skarzaca kieruje w istocie pod adresem Izby
Odwolawczej, jako ze ta ostatnia nie stwierdzita w pkt 114—116 zaskarzonej decyzji, iz skarzaca
posiadata uzasadniona przyczyne pozwalajaca jej na uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego.

Z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze ze wzgledu na ,uzasadniona przyczyne”
w rozumieniu tego przepisu wlasciciel cieszacego si¢ renoma znaku towarowego moze zostac
zobowigzany do tolerowania uzywania przez osobe trzecia oznaczenia podobnego do tego znaku
towarowego dla towaru identycznego z tym, dla ktérego ten znak towarowy zostal zarejestrowany, gdy
okazuje sie, ze oznaczenie to byto uzywane przed dokonaniem zgloszenia cieszacego si¢ renoma znaku
towarowego do rejestracji i ze uzywanie dla identycznego towaru nastepuje w dobrej wierze (zob.
podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12,
EU:C:2014:49, pkt 60).

W niniejszej sprawie, w zakresie, w jakim oznaczenie, na ktére skarzaca powoluje sie w ramach
niniejszego zastrzezenia, odpowiada zakwestionowanemu znakowi towarowemu, nalezy zaznaczy¢, ze
orzecznictwo przytoczone w pkt 113 powyzej nie ma zastosowania, i to z dwdéch powodéw. Po
pierwsze, jak stusznie zauwaza interwenient, zakwestionowany znak towarowy nie byt uzywany przed
znakiem towarowym McDONALD’S, gdyz ten ostatni zostal zarejestrowany przed zakwestionowanym
znakiem towarowym. Po drugie, jak zostalo juz zaznaczone w pkt 109 powyzej, nie mozna uzna¢, ze
kolidujace ze soba znaki towarowe wspdlistnialy z soba w zgodzie, poniewaz interwenient bronit
wlaénie swych praw do znaku towarowego McDONALD’S, skladajac w wymaganym terminie wniosek
o uniewaznienie zakwestionowanego znaku towarowego.

W zakresie, w jakim oznaczenia, na ktére skarzaca powoluje sie¢ w ramach niniejszego zastrzezenia,
odpowiadaja krajowym znakom towarowym, identycznym z zakwestionowanym znakiem towarowym,
ktére zarejestrowala ona w Bulgarii, Estonii, na Cyprze, Lotwie, Wegrzech i w Polsce przynajmniej od
1994 r., nalezy zaznaczy¢, ze nawet przy zalozeniu, iz wspomniane znaki towarowe wspdlistnialy
w zgodzie ze znakiem towarowym McDONALD’S na odno$nych rynkach krajowych, nie oznacza to,
jak wskazano w pkt 109 powyzej, iz interwenient toleruje lub musi tolerowa¢ uzywanie
zakwestionowanego znaku towarowego na calym rynku Unii.

Tak wiec Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita w pkt 114-116 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca nie
posiadala uzasadnionej przyczyny pozwalajacej jej na uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego.

Poniewaz wszystkie zastrzezenia podniesione przez skarzaca okazaly sie bezskuteczne, nalezy odrzuci¢
niniejsza skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, zgodnie z zadaniem EUIPO i interwenienta nalezy obcigzy¢ ja
kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Future Enterprises Pte Ltd zostaje obciazona kosztami postepowania.
Kanninen Pelikdnova Buttigieg
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 lipca 2016 r.

Podpisy

26 ECLL:EU:T:2016:389



WYROK Z DNIA 5.7.2016 R. — SPRAWA T-518/13
FUTURE ENTERPRISES/EUIPO — MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY (MACCOFFEE)

Spis tresci

OKOlIiCZNOSCI POWSLANIA SPOIU .+« .t vttt ettt ettt et et et e et e et e e et e et e e e et eaas

ZAANIA STOML . . . oot e ettt et ettt e e e e e

€0 dO PrAWA . . . ettt ettt ettt e e e e e e
Uwagi wstepne co do ram prawnych i przedmiotu sporu ............coooiiiiiii i
W przedmiocie pewnego stopnia podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi . ..

W przedmiocie wystepowania w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw zwiazku pomiedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi ......... ...

W przedmiocie istnienia rodziny znakéw towarowych ,Mc” jako czynnika istotnego dla oceny
wystepowania w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba

znakami LOWATOWYINIL . ..o .v vttt e e e

— W przedmiocie faktycznego uzywania liczby wcze$niejszych znakéw towarowych
wystarczajacej do tego, by stanowié ,rodzing” znakéw towarowych................... ... ...,

— W przedmiocie istnienia w zakwestionowanym znaku towarowym elementéw pozwalajacych
na skojarzenie go z rodzing znakéw towarowych ,Mc” ... ... .. .. i

W przedmiocie istnienia pewnego stopnia podobieristwa miedzy rozpatrywanymi ustugami
TEOWATAIMIL « .ttt

W przedmiocie prawdopodobienistwa, ze dojdzie do czerpania nienaleznej korzysci z renomy znaku
towarowego McDONALD’S wskutek uzywania zakwestionowanego znaku towarowego bez
UZaSAdNIONE] PIZYCZYIY ..ottt ettt ittt et ettt et et et et et et

W przedmiocie KOSZEOW . . . . ..ottt e et e e et et e e e et e

ECLIL:EU:T:2016:389

10

10

12

16

17

20

25

27



	Wyrok Sądu (pierwsza izba)
	Wyrok
	Okoliczności powstania sporu
	Żądania stron
	Co do prawa
	Uwagi wstępne co do ram prawnych i przedmiotu sporu
	W przedmiocie pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi
	W przedmiocie występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi
	W przedmiocie istnienia rodziny znaków towarowych „Mc” jako czynnika istotnego dla oceny występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi
	– W przedmiocie faktycznego używania liczby wcześniejszych znaków towarowych wystarczającej do tego, by stanowić „rodzinę” znaków towarowych
	– W przedmiocie istnienia w zakwestionowanym znaku towarowym elementów pozwalających na skojarzenie go z rodziną znaków towarowych „Mc”

	W przedmiocie istnienia pewnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami

	W przedmiocie prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD’S wskutek używania zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny

	W przedmiocie kosztów



