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Zdaniem Sadu UE renoma znakéw towarowych spoétki McDonald’s pozwala
uniemozliwi¢ rejestracje, w odniesieniu do produktéow zywnosciowych lub napojow,
znakow towarowych taczacych przedrostek ,,Mac” lub ,,Mc” z nazwa produktu
zywnosciowego lub napoju

W 2008 r. spétka Future Enterprises z Singapuru zgtosita do rejestracji unijny znak towarowy
MACCOFFEE w odniesieniu do produktéw zywnosciowych i napojow, a zgtoszenie zostato
przyjete w 2010 r. przez EUIPO (Urzad Unii Europejskiej ds. Witasnoéci Intelektualnej, dawniej
OHIM). Amerykanska spoétka McDonald’s wniosta woéwczas o uniewaznienie tego znaku
towarowego, powotujac sie na swoéj wczesniejszy unijny znak towarowy McDONALD’S oraz na 12
innych znakdéw towarowych, ktére posiadata w odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej
obstugi i ktére obejmowaty elementy stowne ,Mc” lub ,Mac” jako przedrostki’. W 2013 r. EUIPO
uwzglednit wniosek spotki McDonald’s z uwagi na reputacje znaku towarowego McDONALD’S w
odniesieniu do ustug w zakresie baréw szybkiej obstugi oraz na zwigzek, jakiego krag odbiorcow
mogt dopatrywaé sie miedzy spornymi znakami towarowymi (Future Enterprises mogta w ten
sposob czerpa¢ nienalezng korzy$¢ z renomy znaku towarowego McDONALD’S). Future
Enterprises wniosta do Sgdu Unii Europejskiej o stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO.

W ogtoszonym dzisiaj wyroku Sad oddalit skarge wniesiong przez Future Enterprises i utrzymat
tym samym w mocy decyzje EUIPO.

Sad wskazat przede wszystkim, ze znak towarowy MACCOFFEE oraz chronione znaki towarowe
spotki McDonald’s wykazujg okreslony stopien podobienstwa pod wzgledami fonetycznym i
konceptualnym, za$ owo podobienstwo wynika z ich odpowiedniej poczatkowej czesci, mianowicie
elementéw ,mac” i ,mc”.

Nastepnie Sad potwierdzit dokonang przez EUIPO ocene, zgodnie z ktéra, z uwagi w
szczegolnosci na potaczenie w znaku towarowym MACCOFFEE elementu ,,mac” z nazwa
napoju, wiasciwy krag odbiorcow moze kojarzy¢ ten ostatni znak z rodzing znakoéow
towarowych ,,Mc” spoétki McDonald’s i dostrzegaé domysinie zwigzek miedzy kolidujacymi
ze soba znakami towarowymi. Element ,mac” w MACCOFFEE jest bowiem postrzegany jako
identyczny lub rownowazny z elementem poczgtkowym ,mc” wystepujgcym w znakach
towarowych spdétki McDonald’s. Ponadto struktura znaku towarowego MACCOFFEE jest bardzo
podobna do struktury znakéw towarowych z rodziny znakéw Mc, ktére tgczg przedrostek ,Mc” z
nazwg produktu zywnosciowego.

Sad stwierdzit ponadto, ze pomimo réznicy miedzy towarami i ustugami objetymi spornymi
znakami towarowymi (mianowicie produkty zywnosciowe i napoje w przypadku MACCOFFEE oraz
ustugi w zakresie baréw szybkiej obstugi w przypadku McDonald’s) istnieje jednak okreslone
podobienstwo z uwagi na $ciste powigzania istniejgce miedzy nimi: otéz produkty zywnosciowe
oznaczone znakiem towarowym MACCOFFEE mogg by¢ uzywane i oferowane w ramach ustug w
zakresie baréw szybkiej obstugi $wiadczonych przez McDonald’s. Niektére z produktow

! Chodzi tu 0 McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG
McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC i McDonald’s.
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zywnosciowych oznaczonych znakiem towarowym MACCOFFEE, takie jak lody, stodkie buteczki
typu muffin, kanapki i kanapki tostowe, nie sg zwyktymi sktadnikami stanowigcymi podstawe dla
dan serwowanych w barach szybkiej obstugi, ale odpowiadajg produktom proponowanym jako
takie w menu tych barébw. Wreszcie omawiane produkty zywnosciowe i ustugi gastronomiczne
dotyczg tych samych konsumentéw.

Sad potwierdzit na koniec dokonang przez EUIPO analize, zgodnie z ktérg uzywanie bez
uzasadnionej przyczyny znaku towarowego MACCOFFEE powoduje czerpanie nienaleznej
korzysci zrenomy znakéw towarowych spétki McDonald’s. Jest bowiem wysoce
prawdopodobne, ze znak towarowy MACCOFFEE funkcjonuje w cieniu spotki McDonald’s, aby
korzystac z jej atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz aby wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty
finansowej, wysitek handlowy wiozony przez spétke McDonald’s w wykreowanie i utrzymanie
wizerunku jej znaku towarowego. Otéz widzac znak towarowy MACCOFFEE umieszczony na
towarach $ciSle zwigzanych z towarami spdtki McDonald’s, wiasciwy krag odbiorcow moze
dostrzega¢ domysinie zwigzek miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi oraz dokonaé
przeniesienia wizerunku znakéw towarowych spotki McDonald’s na towary oznaczone znakiem
towarowym MACCOFFEE.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sgdu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zosta¢ wniesione do
Trybunatu w terminie dwoch miesiecy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktéw
instytucji Unii, ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa cztonkowskie, instytucje UE oraz jednostki moga,
pod pewnymi warunkami, wnies¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu Sprawiedliwosci lub
Sadu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos¢ aktu. Instytucja, kiérej to dotyczy, powinna
zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Sadu.
Peiny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogfoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” @ (+32) 22964106
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