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ODPOWIEDZ NA SPRZECIW

W imieniu spdtki Fan & Drink GmbH, dziatajagc na podstawie udzielonego
petnomocnictwa, na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. z2003 r. nr 119 poz. 1117 tj. z pdin. zm.)
w zw. z art. 152 zindeksem 11 p.w.p., wnosimy o oddalenie sprzeciwu od decyzji Urzedu
Patentowego RP w przedmiocie uznania ochrony miedzynarodowego znaku towarowego
CHAMPI o numerze 0123456 i zasgdzenie na rzecz wnoszgcego odpowiedZ na sprzeciw
zwrotu kosztéw postepowania w sprawie, w tym zwrotu kosztow zastepstwa procesowego

wedtug norm prawem przepisanych.



UZASADNIENIE

Skarzaca wniosta o uchylenie decyzji o uznaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
ochrony miedzynarodowego znaku towarowego CHAMPI| o numerze 0123456 i o wydanie
decyzji odmownej w przedmiocie uznania ochrony w/w. znaku na terytorium
Rzeczypospolitej. Wnoszacy odpowiedZ na sprzeciw wnosi o oddalenie sprzeciwu z nizej

wymienionych wzgleddéw.

(N Analiza podobienstwa oznaczen

Podstawowg funkcja, jakag ma spetnia¢ znak towarowy, jest odrdznianie towaréw lub
ustug danego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug konkurencyjnych podmiotéw na rynku.
Co istotne, analiza spetniania przez znak jego funkcji odrdzniajgcej, a takze ewentualnego
podobieAstwa znaku do innych oznaczen powinna by¢ dokonana w sposdb catosciowy.
Nalezy ocenié wszystkie dostepne informacje mogace mie¢ wptyw na decyzje co do istnienia
badz nieistnienia podobiefstwa miedzy oznaczeniami, a “w trakcie dokonywania takiej oceny
nalezy bra¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki” (wyrok ETS w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV sygn. C-342/97, nr boczny 18).

Do oceny podobienistwa stosuje sie analize w kilku réznych ptaszczyznach:

1. wizualnej

2. fonetycznej

3. koncepcyjnej

Orzecznictwo wskazuje, ze stopied podobieAstwa pomiedzy kolidujgcymi ze sobg
znakami towarowymi zaktada istnienie elementéw podobienstwa wizualnego, fonetycznego
lub koncepcyjnego (wyrok ETS w sprawie C 408/01, Adidas-Salomon, nr boczny 28) i dopiero
po ewaluacji wskazanych ptaszczyzn mozna finalnie ocenié, czy oznaczenia sg podobne,
biorgc pod uwage catosciowy punkt widzenia. Taka catosciowa ocena wizualnego,
dzwiekowego i pojeciowego podobienstwa rozpatrywanych znakdéw musi zosta¢ oparta na
ogdélnym wrazeniu wywotywanym przez znaki, z uwzglednieniem, w szczegdlnosci, ich

odrdzniajgcych i dominujacych elementéow (Wyrok ETS z 11.11.1997 r. w sprawie SABEL BV



v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport sygn. C-251/95, nr boczny 23). Co wiecej, uznaje sie, ze jesli
znak nie jest podobny na ptaszczyznie wizualnej i koncepcyjnej, to nie mozna moéwié
o podobienstwie (wyrok ETS z 13.9.2007 r. w sprawie Ponte Finanziaria v. OHIM oraz F.M.G.
Textiles sygn. C 234/06 P, nr boczny 16).

W nastepnej czesci zostata przedstawiona analiza podobiedstwa w wymienionych
ptaszczyznach. Analiza ta dokonywana jest z perspektywy relewantnego odbiorcy, jakim

moze by¢, ze wzgledu na zakres klas towaréw i ustug, kazdy petnoletni Polak.

1. Ptaszczyzna wizualna

Po pierwsze, zarejestrowany znak towarowy CHAMPI w swoim elemencie stownym jest
tzw. znakiem sredniej dtugosci, majacym 6 liter, w przeciwiedstwie do zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego Champagne, bedacego oznaczeniem dtugim (korzystajgc
z analogii do znakéw towarowych). Nalezy zauwazy¢, iz Sad Pierwszej Instancji w wyroku
212.11.2009 r. w sprawie T 438/07 Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV
przeciwko Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego wskazat, jednoczesnie
powotujac sie na dotychczasowe orzecznictwo, ze wprawdzie konsument przywigzuje zwykle
wiekszg wage do poczatkowej czesci wyrazu, jednakze stwierdzenie to nie ma zastosowania
w kazdym przypadku (wyrok SPI w sprawie T 158/05, Trek Bicykle, nr boczny 70) i nie moze
w kazdym razie podwaza¢ zasady, zgodnie z ktérg badanie podobieristwa znakow
towarowych musi uwzglednia¢ wywierane przez nie catoSciowe wrazenie.

Ponadto, element stowny znaku, nawet oceniany jako skrét, jest skrotem zupetnie innego
stowa - Champion (z ang. mistrz/zwyciezca), co zostanie szerzej przeanalizowane w czesci
dotyczacej ptaszczyzny koncepcyjne;j.

Dodatkowo, znak CHAMPI jako znak stowno-graficzny nalezy ocenia¢ w catosci jako
potgczenie elementdw: stownego i graficznych, ktére nie przywodza na mysl oznaczenia
geograficznego Champagne. Zaréwno zielona wstega, jak i szklanki do piwa, bedace rowniez
elementami dominujgcymi w znaku, wyraznie odrdzniaja go od tego oznaczenia
geograficznego.

Pekate szklanki wypetnione pomaranczowym napojem z wyrazng warstwg biatej pianki
u géry to oczywiste graficzne przedstawienie typowych szklanek wypetnionych piwem.

Szklanki bedace czescig znaku to charakterystyczne szklanki do piwa pszenicznego (wyzsza)
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i piwa typu pilzner (nizsza). Sg to popularne gatunki piwa, powszechnie serwowane na rynku
wtasciwym dla oceny, czyli w Polsce. Mozna z duzg dozg pewnosci przyjaé, ze przecietny
polski konsument dla rynku piwa zetknat sie z naczyniami o takim ksztatcie wtasnie
w zwigzku ze spozywaniem piwa.

Ponadto, s3 one niepodobne ksztattem do kieliszka do szampana, ktérego forma jest
podyktowana witasciwosciami napoju. Wtasciwy kieliszek do szampana jest wysoki i cienki,
ma bardzo stromg czasze i maty wylot. Taka konstrukcja umozliwia jak najdtuzsze
zatrzymanie babelkéw w szampanie. Bardzo waskie dno kieliszka zapewnia staty strumien
bgbelkdw w szampanie, sprawiajgc, ze musuje on az do samego konca. Jest to forma
wyraznie odmienna zaréwno od bulwiastej szklanki do pilznera, jak i od podtuznej szklanki do
piwa pszenicznego, ktdra nie posiada nézki ani waskiego dna jak poprawny kieliszek do
szampana.

Co wiecej, szampan wlany do kieliszka nie utrzymuje piany w przeciwienstwie do piwa,
dla ktorego jest to cecha typowa, a wtasnie w takiej formie znajduje swoje przedstawienie
w przedmiotowym znaku towarowym. Catosciowa wizja graficzna znaku jest ukierunkowana
na tatwy i prosty przekaz co do oferowanego towaru i bez watpienia przynosi na mysl
skojarzenie z piwem.

Z drugiej strony, wstega bedaca drugg graficzng czescig znaku stanowi element
koncepcyjny S$cisle zwigzany z checig nawigzania do watku zwyciestwa czy rywalizacji
sportowej. Nalezy tez zauwazyé, ze zaden z zastosowanych w znaku elementéw graficznych
nie odwotuje sie w zaden sposdb do skojarzen z Francjg jako krajem pochodzenia szampana.
Wstega jest w kolorze zielonym, a nie w kojarzacych sie z ojczyzng szampana barwach
niebiesko-biato-czerwonych. Nie ma réwniez elementéw graficznych wykorzystujgcych
kontur mapy Francji czy mapy z zaznaczeniem regionu Szampania, z ktérego pochodzié
muszg towary chronione zarejestrowanym oznaczeniem geograficznych Champagne.

Z przytoczonych argumentdédw jasno wynika, ze znak CHAMPI ma na celu wywotanie
skojarzenia z piwem poprzez oczywisty element graficzny przedstawiajgcy szklanki tym
napojem, ktéry z pewnoscig nie moze zostaé pomylony z szampanem przez odbiorce
zaréwno jednego jak i drugiego towaru. Takze inne fragmenty podlegajgce analizie
w pfaszczyznie wizualnej nie odwotujg sie do szampana, Szampanii czy Francji i nie

wprowadzajg relewantnych konsumentéw w btad.



2. Ptaszczyzna fonetyczna

Konsument majgcy styczno$¢ z nazwg CHAMPI w wiekszosci przypadkow bedzie
probowat wymawia¢ jg w sposéb odpowiadajgcy jezykowi obcemu Najbardziej
prawdopodobne jest odczytanie takiej nazwy zgodnie z angielskg wymowag, poniewaz to
wtasnie znajomos$¢ angielskiego wsrdd jezykdw obcych jest najbardziej rozpowszechniona
w spoteczenstwie polskim, a takze wiekszo$¢ nazw wtasnych i nowych stéw pojawiajgcych sie
w Polsce, zwtaszcza w sferze produktéw konsumpcyjnych,. pochodzi z jezyka angielskiego.

Polski konsument, ktéry styka sie codziennie z angielskimi nazwami wifasnymi,
prawdopodobnie nazwe CHAMPI wymoéwi jako: “Czempi” (fonetycznie), od stowa Champion
['tfampian] (aktualny mistrz jakies dyscypliny sportu; zwyciezca konkursu pséw.; etym. — ang.
mistrz sportu; bojownik (sprawy)' ). Stowo Champion jest stowem powszechnie znanym
w Polsce, chociazby ze wzgledu na popularnosc¢ pitkarskiej Ligi Mistrzéw — UEFA Champions
League czy istniejgcej przez wiele lat sieci supermarketéw Champion.

Ponadto, w jezyku polskim istnieje tez spolszczona wersja tego stowa - “czempion”, co
dowodzi rozpowszechnieniu jej znajomosci i powszechnosci uzytkowania w Polsce.
W zwigzku z tym, prawdopodobiefistwo odczytania przez polskiego relewantnego
konsumenta nazwy CHAMPI jako “szgpi” jest wyjatkowo nikte.

Zwtaszcza nieprawdopodobne wydaje sie to w kontekscie spéjnosci uzywania znaku
towarowego zgodnie z jego koncepcjg nawigzujgcg do sportu i zwyciestwa, co zostanie
wykazane w dalszej czesci pisma.

Nazwa CHAMPI jest krétka i wyraznie styszalna. Nie istnieje mozliwos¢ przejezyczenia sie
lub niedostyszenia w zestawieniu ze stowem Champagne, ktére jest wyraznie dtuisze
i wymawiane inaczej. Inaczej rozktadajg sie tez akcenty.

Ze wzgledu na przedstawione argumenty, nieprawdopodobne wydaje sie by¢ ryzyko
wprowadzenia konsumenta w btagd w sferze fonetyki porownywanego znaku towarowego

i zarejestrowanego oznaczenia geograficznego.

3. Ptaszczyzna koncepcyjna

Sferg, ktéra najbardziej odrdznia przedmiotowy znak od oznaczenia geograficznego

Champagne jest ptaszczyzna koncepcyjna, inaczej znaczeniowa, znaku CHAMPI. W sprzeciwie
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podnoszony jest zarzut, ze znak towarowy CHAMPI stanowi skrot od zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego Champagne, gdy w rzeczywistosci znak ma na celu wywotanie
skojarzenia ze stowem Champion.

Gtéwna ideg stojacg za uzywaniem znaku towarowego CHAMPI w klasach piwa (32), piwa
bezalkoholowego (32), napojow alkoholowych (33) oraz ustug w zakresie rozrywki, kultury
i rekreacji, ustug zwigzanych z dziatalnoscig sportowg i kulturalng (41) wedtug klasyfikacji
nicejskiej jest powigzanie spozycia piwa ze sportem, czy tez szerzej, rozrywka i rekreacja. Jest
to zresztg bardzo popularna konotacja, powszechnie wykorzystywana w reklamie przez wielu
przedsiebiorcow z branzy piwowarskiej. Jako przyktady mozna wymieni¢ sponsorowanie
przez holenderski koncern HEINEKEN rozgrywek pitkarskiej Ligi Mistrzow — UEFA Champions
League czy duniski koncern CARLSBERG mistrzostw Europy w pitce noznej — UEFA EURO 2012.

Odwotanie sie do zwigzkdéw sportu i spozywania piwa jest czesto wykorzystywane ze
wzgledu na profil konsumencki i typowe zachowania konsumenckie. W trakcie sportowych
imprez masowych w Polsce moze by¢ podawany alkohol do 3,5%, istnieje wiele barow
nastawionych na przycigganie widzéw transmisji sportowych. Stanowi to popularny sposéb
spedzania wolnego czasu, a przedsiebiorcy chetnie eksploatujg taki model zachowan
konsumenckich i spétka Fan & Drink GmbH nie jest tu wyjatkiem. Na taki profil dziatalnosci
wskazuje tez jej nazwa.

Prostym skojarzeniem ze sportem jest witasnie pojecie mistrza/zwyciezcy. Ten zwigzek
wykorzystuje wtasnie znak towarowy CHAMPI — skfadajgcy sie ze stowa przywodzgcego na
mysl wizualnie i fonetycznie hasto ,czempion”, wstegi kojarzacej sie z nagrodg, sukcesem
i zwyciestwem oraz szklanek wypetnionych piwem (mogacych réwniez przypomina¢ puchary
sportowe). Celem uzywania w obrocie takiego wfasnie oznaczenia jest wywotanie
u konsumenta skojarzenia (z ang. ,link”) pomiedzy produktem — piwem,
a sportem/rozrywka/rekreacja. Nie jest to wbrew sugestiom zawartym w sprzeciwie dowdd
ztej wiary i woli utrzymania zarejestrowanego znaku za wszelkg cene w klasach
niezwigzanych z rzeczywistym towarem, a realna i powszechnie wykorzystywana strategia
marketingowa.

Jako dowdd na powszechnos¢ wtasnie takiego rozumienia zwigzkéw pomiedzy znakiem
CHAMPI, a stowem Champion moze stuzyé chociazby powierzchowne przesledzenie bazy
zarejestrowanych znakéw wspdlnotowych OHIM. Dla zapytania o znaki w klasach 32, 33, 41

dla oznaczen zawierajgcych fraze ,Champ” jako rezultaty pojawiajg sie w przewazajacej
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czesci znaki odwotujgce sie do haset ,Championship” (,mistrzostwa”), ,,Champions”
(,mistrzowie”) czy ,,Champ” (skrét od ,,champion”).
dowdd: wypis z internetowej bazy danych zarejestrowanych znakéw wspdlnotowych

OHIM

Wyraznie wskazuje to na konotacje znaku CHAMPI ze znakami odwotujgcymi sie do
sportu, zwyciestwa i sukcesu, a nie szampana. Ponadto, proste i oczywiste w zrozumieniu
przez konsumenta elementy graficzne pokazujgce piwo, w klarowny sposéb wywotujg
skojarzenie z produktem.

Podsumowujgc, rowniez w pfaszczyznie znaczeniowej nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia w btad konsumenta ze wzgledu na catkowitg odrebnos¢ znaku i oznaczenia
geograficznego. Zachodzi brak zwigzku w kazdej z ptaszczyzn analizy (wizualnej, fonetycznej,
koncepcyjnej), a przedmiotowy znak towarowy w zaden sposéb nie przywodzi
przedmiotowego oznaczenia geograficznego na mysl przecietnemu konsumentowi danych

towarow.

1. Zarzut naruszenia przepisu art. 118| w zw. z art. 118m rozporzadzenia

491/2009

Oznaczenie pochodzenia, na jakie powotuje sie strona wnoszgca sprzeciw, chronione
jest na podstawie rozporzadzenia Rady Wspdlnot Europejskich 491/2009 z dnia 25 maja
2009 zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1234/2007. Skarzgca podnosi zarzut naruszenia
nazwy chronionej na podstawie art. 118m tego rozporzadzenia, co w zwigzku z artykutem
118l moze stanowi¢ podstawe uniewaznienia znaku. Strona wnoszgca sprzeciw w swoim
pismie, cho¢ nie podaje tego dokfadnie, przywotuje lit a) -powotanego przepisu art. 118m
ust. 2, zarzucajgc spoéfce Fan & Drink wykorzystanie nazwy chronionej w obrocie handlowym
poprzez rejestracje oznaczenia CHAMPI, nie wskazujgc jednakze jakiego rodzaju
wykorzystanie nazwy ma miejsce. Nie zostato wskazane, czy jest to wykorzystanie przez
produkty poréwnywalne czy tez przez wykorzystanie reputacji chronionej nazwy

pochodzenia.



W doktrynie i orzecznictwie brak jest okreslenia co stanowi posrednie wykorzystanie
nazwy chronionej. Pojecie to jest zwrotem bardzo nieprecyzyjnym, a rozumiane zbyt szeroko
rozszerzatoby ochrone oznaczen geograficznych do granic absurdu - kazde oznaczenie
zawierajgce element chronionej nazwy pochodzenia naruszatoby to prawo. Gdyby traktowac
za uzywanie posrednie uzycie inne niz uzycie petnej nazwy pochodzenia, pozbawiatoby to
sensu istnienie dalszych przepiséw artykutu 118m, stanowigcych o aluzji, niewtasciwym
stosowaniu etc., ustanawiajgcych inne przestanki obok podobieristwa oznaczen. Kierujac sie
dyrektywa rozsgdnego prawodawcy nalezy wykluczy¢ taka mozliwos¢ wielokrotnego
powielania zakresdw ochrony, w ktérych kolejne zawierajg sie w pierwszym. Nalezy wiec
interpretowac artykut 118m ust. 2 jako odnoszgcy sie:

1. w lit a) do sytuacji w ktdrych wykorzystywane jest w celach handlowych

oznaczenie identyczne w elementach dominujgcych do nazwy pochodzenia,

2. w lit. b) odnoszacy sie do sytuacji w ktérej oznaczenia sg podobne,

3. w lit. ¢) i w lit. d) odnoszgcym sie do wszelkich innych wypadkow.

Pojecie wykorzystania w sposéb posredni nalezy wiec rozumieé jako uzycie petnej
nazwy pochodzenia, inne niz w charakterze oznaczenia geograficznego wskazujgcego na
pochodzenie towaréw i bedacego jednoczesnie gwarancjg jakosci, a wiec inne niz
umieszczanie na produktach, ich opakowaniach, dokumentach dotyczgcych produktéw czy
w celach reklamy, co odrdzinia je od wykorzystania bezposredniego. Przyktadem
wykorzystania posredniego jest uzycie w domenie internetowej pod ktérg oferuje sie towary
lub ustugi. Nie wystarcza wiec, jak by tego pragnat wnoszacy sprzeciw, podobierstwo
oznaczen (ktérego jak wykazano nie ma w tym przypadku), aby uzna¢, ze nazwa chroniona
zostata wykorzystana w sposéb bezposredni czy posredni w celach handlowych. Wrecz
przeciwnie, konieczne jest wykorzystanie catej nazwy pochodzenia, a wiec (powtdrzenia)
uzycie identycznego w elementach dominujgcych oznaczenia. W tej sytuacji, nawet bez
koniecznosci wnikliwej analizy, mozna stwierdzi¢, ze znak stowno-graficzny CHAMPI nie jest
identyczny z nazwg pochodzenia Champagne, w zwigzku z czym nie moze by¢ mowy
o wykorzystaniu nazwy chronionej w sposéb bezposredni lub posredni w celach handlowych.
Strona skarzgca nie odniosta sie do innych przestanek zawartych w artykule 118m ust. 2,
ktére uzasadniatyby uznanie rejestracji znaku CHAMPI za naruszenie prawa nazwy
pochodzenia CH.NP Champagne, nalezy wiec uznac je za niewykazane i nie objete zakresem

sprzeciwu.



W braku spetnienia przestanek naruszenia przepiséw rozporzadzenia nadajgcych
ochrone oznaczeniu geograficznemu nalezy stwierdzi¢ iz brak jest podstawy do

uniewaznienia rejestracji znaku towarowego CHAMPI.

1l. Zarzut naruszenia praw majatkowych wnioskodawcy

Skarzgca Organisation Nationale des Appelations d’Origine zarzuca spodice
Fan & Drink naruszenie jej praw majatkowych. Prawo do oznaczenia geograficznego
przystuguje wytacznie producentom wytwarzajgcym okreslone towary, metody okreslong
w specyfikacji, tym samym Skarzgca nie bedgc wytwdrca towardw, a jedynie reprezentantem

intereséw przedsiebiorcéw nie moze podnosi¢ zarzutu naruszenia jej praw majgtkowych.

V. Zarzut zgtoszenia znaku w ztej wierze

Odpowiadajgc na zarzuty strony wnoszgcej sprzeciw dotyczace ztej wiary nalezy na
wstepie okresli¢ charakter bezwzglednej przeszkody rejestracji znaku towarowego jakga jest
przestanka negatywna zgtoszenia w ztej wierze.

Pojecie ztej wiary, jak przyjmuje sie w literaturze (por. E. Nowinska w: Prawo
wtasnosci przemystowej, Krakdw 2007 str. 204), jest bardzo trudne do okreslenia oraz do
ustalenia relacji w jakiej pozostaje do klauzuli dobrych obyczajéw. Podwaza sie réwniez
celowos¢ wyodrebniania ztej wiary jako samodzielnej przeszkody rejestracji (G. Tritton,
Intellectual Property in Europe, London 2008, str. 313). Rozumowanie przeciwnikdw uznania
samodzielnosci przestanki ztej wiary jest nastepujace: jezeli nie istniejg inne przeszkody procz
ztej wiary, to co jest w tym nieuczciwego?

W literaturze przyjmuje sie ze zta wiara polega na swiadomosci nieprzystugiwania
prawa i mimo to podjeciu préby rejestracji (por. E. Nowinska w: Prawo wfasnosci
przemystowej, Krakdw 2007 str. 204 i 205). Aby wystgpita tak rozumiana zta wiara konieczny
jest fakt nieprzystugiwania prawa, a wiec niemoznos¢ rejestracji. Tak wiec niemoznosé
rejestracji musi wynika¢ najpierw z innych przestanek. W ten sposéb zta wiara, jako

uzalezniona od innych przestanek, nie moze stanowi¢ samodzielnej przestanki.



Podkresla sie rowniez, ze normatywne ujecie ztej wiary i poglady doktryny sa
niejednolite. W odniesieniu do znakéw towarowych zta wiara musi by¢ rozumiana wasko,
o czym jednoznacznie przesadzito orzecznictwo (Surene Pty Ld v Multiple Marketing Ltd
C000479899/1 BE NATURAL). Identyczny poglad prezentuje réwniez OHIM. Odmienny
poglad zaprezentowany przez wnoszgcego sprzeciw, ktéry prezentuje poglad przyjmujacy
bardzo rozbudowang klauzule generalng dobrych obyczajow, nalezy uznaé za niewtasciwy,
jako niezgodny z orzecznictwem TSUE i OHIM. Wiasciwie jedynym bezspornym w doktrynie
i orzecznictwie przyktadem ztej wiary jest wykorzystywanie renomy cudzego znaku, co jest
réwniez zarzucane spofce Fan & Drink w tej sprawie.

W odniesieniu do tego zarzutu nalezy zauwazy¢, ze strona wnoszgca sprzeciw nie
wykazata istnienia renomy nazwy pochodzenia tak jak wymaga sie tego od znakdéw
renomowanych, czyli z perspektywy relewantnego odbiorcy towardw oznaczanych przez
znak, ktérego renomy chce sie dowies¢ (wyrok ETS w sprawie Intel Inc. v. CPM United
Kingdom Ltd. C-252/07, nr boczny 18). Strona wnoszgca sprzeciw w zadnym miejscu swojego
sprzeciwu nie wskazata relewantnego odbiorcy, wiec tym samym nie mozna powiedzie¢, ze
udowodniona zostata renoma oznaczenia.

Dalej konieczne bytoby wykazanie, ze znak towarowy CHAMPI przywotuje na mysl
oznaczenie geograficzne w umysle przecietnego odbiorcy towaréw oznaczanych znakiem
towarowym CHAMPI (wyrok ETS w sprawie Intel Inc. v. CPM

Gdyby celem spoétki Fan & Drink byto pasozytowanie na renomie nazwy Champagne,
wybrataby ona znak budzacy jednoznaczne skojarzenie z nazwg Champagne. Jak wykazano
powyzej celem znaku CHAMPI jest wywotanie skojarzenia z Championem co pokazuje brak

zamiaru skorzystania z cudzej renomy.

1. Czyn nieuczciwej konkurencji

W dalszej kolejnosci spdétce Fan & Drink zarzuca sie czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3

Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ze wzgledu na rzekomg sprzecznos¢ rejestracji

znaku towarowego CHAMPI z dobrymi obyczajami. Skarzgca wywodzi istnienie zarzucanego

czynu z klauzuli generalnej dobrych obyczajéw wyrazonej w art. 3 w/w. ustawy.
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Dowodem na to, ze nie jest to czyn nieuczciwej konkurencji jest brak zwigzku

III

i skojarzenia miedzy ,CHAMPI” i ,Champagne”, ktéry zostat omdwiony i dostatecznie
wykazany przy analizie ptaszczyzn podobienistwa.

Wobec powyziszego twierdzenie, iz ,postepowanie przedstawicieli spotki Fan & Drink
GmbH byto sprzeczne z dobrymi obyczajami co oznacza, ze dziatali oni w ztej wierze” jest
catkowicie bezpodstawne, i wrecz btedne z prawnego punktu widzenia, jako ze stawia znak
rownosci miedzy ,,dziataniem sprzecznym z obyczajami” a ,,ztg wiarg”. Jest to podrecznikowy
przyktad wyktadni contra legem. Dziatanie sprzeczne z dobrymi obyczajami stanowi jedynie

jeden z elementéw decydujacych o wystgpieniu ztej wiary (Lindsay J in Gromax Plasticulture

Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd), a wiec nie sg to pojecia tozsame.

2. Zaufanie konsumenta

Skarzaca twierdzi réwniez, ze dochodzi do naduzycia zaufania konsumenta, ktéry przez
nazwe CHAMPI jest wprowadzany w btad. Szampan pochodzacy z rejonu Champagne jest
towarem luksusowym, drozszym. Zgodnie z orzecznictwem konsument, kupujac drogi
produkt, dokonuje zakupu z wiekszg rozwagg i zwraca uwage na bardziej szczegétowe
kwestie. W zwigzku z tym nie ma mozliwosci, ze kupujac produkt oznaczony znakiem
CHAMPI pomylit go z Champagne i na odwrdt - konsument szampana na pewno nie
stwierdzitby powigzania (ani nawet aluzji) miedzy spornymi oznaczeniami, a juz na pewno
znakéw nie pomylitby klient kupujacy szczegdlnie drogi trunek — m.in. wyrdéb alkoholowy

z Szampanii.

3. Oznaczenia geograficzne

W doktrynie rzeczywiscie prezentowany jest poglad, wedtug ktérego kwalifikowane
oznaczenia geograficzne (zarejestrowane na mocy rozporzgdzen unijnych i spetniajgce
przewidziane tam wymogi) mozna w drodze analogii traktowa¢ jak renomowane znaki
towarowe. Analogia ta ma szczegdélne znaczenie w kwestii modelu ochrony danego
oznaczenia.

Renomowane znaki towarowe sg chronione w ten sposéb, ze prawo ochronne na dany

znak towarowy rozcigga sie na wszystkie klasy towardw (nie stosuje sie zasady specyfikacji).
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Zgodnie z poglgdem doktryny tak samo miatoby by¢ z kwalifikowanymi oznaczeniami
geograficznymi. Woéwczas niemozliwa bytaby rejestracja znaku towarowego kolidujgcego
z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym w jakiejkolwiek klasie.

W komentarzu Prof. Skubisza, ktérego poglady zostaty zaprezentowane przez Skarzgca
sprecyzowane zostato, czym jest bezposrednie, a czym posrednie oznaczenie geograficzne,
co ma zasadnicze znaczenie w tej sprawie. Oznaczeniem bezposrednim jest np.
,Champagne” (a takze wspomniane przez strone skarzgcg ,Prosciutto di Parma”,
»,Gorgonzola”, ,Bordeaux”), a posrednim forma odrzeczownikowa lub odprzymiotnikowa
oznaczenia, np. ,Nateczowianka” albo okreslony toponim (tj. w uproszczeniu nazwa
miejscowa) (np. ,ouso”). Natomiast nie mozna moéwi¢ o oznaczeniu geograficznym
w przypadku, gdy w znaku towarowym wystepuje zbieznos¢ kilku liter — co ma miejsce
w przypadku oznaczenia CHAMPI — ktore w Swietle powyiszego nie moze byé uznane za
oznaczenie geograficzne.

Do uwag Skarzgcej mozna dodag, iz znaki towarowe odnoszgce sie do rejonu produkgji
towaru wymienione przez Skarzgcy (,Prosciutto di Parma”, ,Gorgonzola”, ,Bordeaux”)
zawierajg petne nazwy miast i miasteczek, a wiec ich element sktadowy stanowi petne
oznaczenie geograficzne w niezmienionej formie. Natomiast stowo ,champi” nie jest
oznaczeniem geograficznym ani nawet jego czescig i nie zostato jako takie zarejestrowane.

Pomimo, co do zasady, doniostego znaczenia tych uwag, nie znajdujg one praktycznego
zastosowania w odniesieniu do znaku towarowego bedacego przedmiotem toczacej sie
sprawy. Analogia ta nie ma wiekszego znaczenia, gdyz znak CHAMPI nie jest tozsamy z nazwg
Champagne i jak byto wykazywane wczesniej nie ma zadnego powigzania z tg ani z zadng

inng nazwg pochodzenia.

4. Zrédtostéw ,,CHAMPI”

,CHAMPI” ma inny Zrddtostdw niz oznaczenie ,Champagne”, tym samym nie jest to
zdrobnienie od nazwy regionu — Szampanii. Sfowo to ma charakter fantazyjny - nie zawiera
w sobie zadnej nazwy geograficznej.

Obydwa oznaczenia faczy jedynie 5 wspdlnych liter CHAMP, ale réwnie dobrze stowo
CHAMPI moze wywotywac skojarzenia z innymi francuskimi stowami np. champignon (grzyb)

czy champs (pole) — a takze, co ma miejsce w tym przypadku, ze stowem ,,champion”.
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5. ,,CHAMPI” a sport (klasa 41)

Wybdr klas, w ktorych spétka decyduje sie zarejestrowaé swoéj produkt zalezy do jej
uznania i potrzeb. Zarzuty podnoszone przez Skarzgcg co do sposobu rejestracji znaku
CHAMPI s3 bezzasadne. Kwestionowanie strategii marketingowej nie moze stanowic
podstaw zarzutu.

Jednakze nalezy zauwazyé, ze nawet powierzchowna analiza omawianego znaku
towarowego wystarcza do stwierdzenia zwigzkdw oznaczonego trunku ze sportem
i rekreacjg. W zwigzku z powyzszym rejestracja znaku towarowego "CHAMPI" w klasie 41 jest
w petni uzasadniona.

Skarzgca zarzuca spoétce Fan & Drink rejestracje oznaczenia CHAMPI w nieuzasadnionych
wedtug niej klasach, majgc na celu wyltgcznie zapobiezenie catkowitemu uniewaznieniu
znaku. Nawet, jezeli zwigzek znaku towarowego =z klasami, w ktérych zostat on
zarejestrowany nie zostat zauwazony przez Skarzgca, nie oznacza to, ze on nie istnieje.
Przyktadowo Heineken i niektére inne znane marki sg albo sponsorami albo wytgcznymi
dystrybutorami okreslonych napojow alkoholowych podczas imprez sportowych lub
kulturalnych (np. Open’er Festival). Tak samo jest w przypadku spétki Fan & Drink.

Jest to powszechnie przyjety model biznesowy, ktdry, co najwazniejsze, pozostaje
w zgodzie z planami spoétki co do jej zamierzonych dziatain na rynku. Jako argument skarzgca
podaje tez element nazwy spotki ‘Drink’, ktory jej zdaniem ma Swiadczyé o tym, ze gtéwnym
obiektem zainteresowan spotki sg napoje alkoholowe. Jednakze pomija milczeniem, pierwszg
czes$c znaku, tj. ,Fan”. Dopiero petna nazwa daje peten obraz dziatalnosci spétki.

Spotka bedgca uczestnikiem postepowania zostata zarejestrowana pod nazwa
Fan & Drink. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie w $wietle zarzutéw wysuwanych przez
Skarzgcego, a odnoszacych sie do klas, w ktérych oznaczenie zostato zarejestrowane
i rzekomej ztej wiary spofki.

Jak wspomniano, Skarzgca zapomina o stowie ‘fan’, ktére w jezyku angielskim oznacza,
tak jak w jezyku polskim, wielbiciela, mitosnika, fana np. kibica, co sie niewatpliwie moze
kojarzy¢ nie tylko ze sportem, ale i z szeroko rozumiang kulturg (muzyka, film). W zwigzku
z tym nieuzasadnione jest takie wnioskowanie - gdyz pomija sie elementy niewygodne dla

teorii strony przeciwnej.
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W sSwietle powyzszych wyjasnien omawiane pojecie w sposdb naturalny wigze sie
z pojeciem "champion"”, do ktdérego odwotuje sie nazwa spoétki. Potgczenie stéw
oznaczajacych z jednej strony zwyciezce, a z drugiej jego wielbiciela zdaje sie by¢ catkowicie
naturalne. Odniesienie nazwy ,CHAMPI” do angielskiego stowa ,champion” zostato
omodwione uprzednio.

Nadanie tego rodzaju nazwy spétce byto dziataniem przemyslanym i miato na celu blizsze
wskazanie przedmiotu jej dziatalnosci i grupy docelowe;j.

Wchodzgc na rynek kazde przedsiebiorstwo, aby osiggnac¢ sukces, musi skierowac swoje
produkty do okreslonych grup odbiorcéw. Podobnie uczynita spdtka Fan & Drink, co zostato
uwidocznione juz w nazwie.

Celem spétki Fan & Drink jest sprzedaz trunkéw na duzych imprezach sportowych
i kulturalnych. Tam witasnie spétka poszukuje grona swoich odbiorcéw.

Na tego rodzaju wydarzeniach najczesciej spozywanym trunkiem alkoholowym jest piwo
— chociazby ze wzgledu na przystepna dla kibicdw cene, natomiast rzadko spotyka sie na nich
wyroby takie jak wino, czy szampan — a zwtaszcza najdrozsze z tych produktéw. Tego rodzaju
wyroby, przynajmniej te dobrej jakosci, kojarzg sie z elegancjg i luksusem. Trudno bytoby
sobie wyobrazi¢, zeby kibice mieli w zwyczaju picie trunkéw np. z Szampanii prosto z butelki
lub plastikowych kubeczkéw na trybunach. Serwowanie na tego rodzaju imprezach takich
trunkéw bytoby dla Fan & Drink nieoptacalne.

Kolejne odwotania do sportu znajdujg sie w warstwie wizualnej znaku. Napis CHAMPI
widnieje na wstedze, ktdra jest typowym elementem odznaczen zwyciezcéw (po raz kolejny
odniesienie do stowa "champion") m.in. na imprezach sportowych.

Ponadto zwigzek nazwy CHAMPI ze stowem ,champion” wyraZznie wskazuje na sugestie
co do pozycji wyrobdw spdtki na rynku — producent wskazuje jg jako zwyciezce posrdéd tego
rodzaju podmiotow.

Reasumujgc, wniosek o rejestracje w klasie 41 nie stuzy wzmocnieniu znaku, a wyptywa
z rzeczywistych potrzeb spodtki, ktdra zamierza pofgczy¢ swoje produkty zimprezami

sportowymi i kulturalnymi i jako taki jest w petni usprawiedliwiony.

6. Sfera wizualna
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Znak towarowy ,CHAMPI” nie odwotuje sie do zadnych towaréw ani elementéw
kojarzacych sie z szampanem lub Szampania.

Z uwagi na fakt, iz Fan & Drink jest wytwdrcg napojow alkoholowych naturalnym jest, ze
znajduje to odzwierciedlenie w znaku towarowym. Uwidoczniono na nim kieliszki
wypetnione ptynem z pianka. Z uwagi na obecnos¢ pokaznej ilosci pianki, ktéra jest bardziej
charakterystyczna dla piwa niz szampana, z ktérego szybko znika, a takze ze wzgledu na
rodzaj kieliszkdw, nalezy stwierdzi¢, iz znak towarowy nie przedstawia szampana, a wiec nie
sugeruje zwigzku z oznaczeniem ,,Champagne”. Konsument kupujgcy szampany, zwfaszcza

luksusowe, z pewnosciag wie, ze nie podaje sie ich w takich kieliszkach.

7. Podobienstwo fonetyczne

Nie mozna zapominac o braku podobienstwa fonetycznego, ktdry to fakt ostabia jeszcze
bardziej podobienstwo wynikajgce z istnienia wspdlnych pieciu liter. ,Champagne” wymawia

I”

sie zgodnie z regutami wymowy francuskiej przez ‘sz’, a ,,CHAMPI”, jako wyraz o Zzrodtostowie

angielskim, przez ‘cz’ — jak ,,champion”.

8. ,Zdrobnienia” oznaczen geograficznych

Zarzut odnoszacy sie do rzekomego zdrobnienia ,champi” pochodzgcego od szampana
jest bezzasadny. Zaden z producentdw nie oznacza swojego wina musujgcego spetniajacego
warunki z rozporzadzenia zdrobniale jako ,champi” — taka nazwa z pewnoscig nie dodaje
prestizu drogim i luksusowym wyrobom.

Woystarczajgco dobitnie Swiadczy o tym fakt, iz nie jest to nazwa uzywana powszechnie
wsrdd producentdw szampana. Jezeli taka nazwa nie pojawia sie w obrocie na rynku
alkoholowym, to nie ma podstaw do kojarzenia jej z wyrobami z Szampanii ani do
twierdzenia, iz jest to naruszenie praw producentéw wynikajgcych z rejestracji oznaczenia
,Champagne”. Podobnego zdania zdaje sie by¢ ustawodawca unijny, skoro nie wykazuje

inicjatywy w przedmiocie wprowadzenia ochrony ,.zdrobnien” oznaczen geograficznych.

9. Podsumowanie dotyczace odparcia zarzutu zgloszenia w ztej wierze
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Podsumowujgc mozna uznaé, ze Skarzgca zarzuca Fan & Drink istnienie ztej wiary przy
rejestracji znaku towarowego z dwéch powoddéw: z uwagi na istnienie kwalifikowanego
oznaczenia geograficznego ,,Champagne” i z uwagi na rejestracje znaku w klasach, ktére sg
wedtug Skarzacej nieuzasadnione.

Fan & Drink przyznaje, ze jest Swiadoma istnienia kwalifikowanego oznaczenia
geograficznego ,,Champagne”. Jednoczesnie podtrzymuje swoje stanowisko co do braku
powigzania miedzy zarejestrowanym przez siebie znakiem towarowym a oznaczeniem
zarejestrowanym dla Szampanii, co zostato juz dostatecznie wykazane. Fan & Drink nie chce
korzystaé z renomy ,,Champagne” i nie podjefta ku temu zadnych , pasozytniczych” dziatan.

I”

Podobnie wykazano zasadnos¢ rejestracji znaku ,,CHAMPI” we wszystkich klasach z uwagi na
jego zwigzek z dziatalnoscig sportowsq i kulturalng. Sam fakt, iz Skarzgca nie zauwaza tych

powigzan nie sprawia, ze one nie istnieja.

V. Podsumowanie

Powyzsze wywody ukazujg, ze sprzeciw Skarzgcej jest bezzasadny i nie powinien
zosta¢ uwzgledniony. Znak towarowy stowno-graficzny CHAMPI nie jest podobny to nazwy
chronionej pochodzenia Champagne oraz nie wykazano naruszenia tej nazwy na podstawie
rozporzadzenia 419/2009 (WE). Tym samym nie mozna moéwi¢ 0 naruszeniu praw
majgtkowych podmiotéw uprawnionych (bo to nie sg prawa tej organizacji, ona tylko je
chroni). W takim przypadku bezzasadna jest rowniez przestanka ztej wiary, poniewaz do jej
istnienia konieczna jest Swiadomos¢ nieprzystugiwania prawa, ktére to musi z kolei wynikaé

z innych przestanek, ktorych brak w tym przypadku.
W zwigzku z powyzszym wnosimy jak we wstepie.
W imieniu spétki Fan & Drink - pethomocnicy
Anna Eysymont, Anna Kaminska, Kamila Klimowicz,

Michat Pietrzyk, Michat Rybarczyk

Lista zatacznikow
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Odpis odpowiedzi na sprzeciw z zatgcznikami

odpis z rejestru przedsiebiorcéw odpowiadajacego na skarge

Petnomocnictwo procesowe do reprezentowania odpowiadajgcego na skarge
wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowe;j.

Wypis z internetowej bazy danych zarejestrowanych znakdw wspdlnotowych

OHIM z dnia 3 maja 2013
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