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ĮVADAS

Prekių ženklo naudojimo reikalavimas – netiesiogiai formuluojama prekių ženklo savininko

pareiga naudoti įregistruotą prekių ženklą. Šis reikalavimas kildinamas iš pagrindinės prekių ženklo

funkcijos - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Tik

naudojami prekių ženklai gali komunikuoti informaciją vartotojams, ir būtent dėl tokio prekių

ženklų daromo poveikio jiems yra suteikiama teisinė apsauga1. Atitinkamai, prekių ženklo

savininkas, nenaudojantis įregistruoto prekių ženklo teisės aktų numatyta tvarka, rizikuoja, kad jam

priklausančiam prekių ženklui suteikta teisinė apsauga gali būti apribota arba netgi visiškai

panaikinta. Tokiu būdu prekių ženklo naudojimo reikalavimas užkerta kelią verslininkams kaupti

prekių ženklus bei saugoti juos nuo teisėtų konkurentų2.

Prekių ženklo naudojimo reikalavimą įtvirtina tiek tarptautiniai3 bei Europos Sąjungos4, tiek

ir nacionaliniai5 teisės aktai. Tačiau nors ir yra suformuotos teisinės (įstatyminės) prielaidos prekių

ženklo naudojimo reikalavimo taikymui, Lietuvos teismų praktikos aptariamu klausimu nėra, kas

suponuoja išvadą, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimas Lietuvoje nėra taikomas. Lieka

neaišku, ar tai nulėmė sąlyginai jauna ir besivystanti Lietuvos prekių ženklų teisė, bei tiesiog dar

neatsiradęs prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo poreikis, ar prekių ženklų savininkams

bei suinteresuotiems asmenims nevisiškai žinomos prekių ženklo naudojimo reikalavimo, kaip

teisinio instrumento, taikymo galimybės.

Kadangi Lietuvos teismų praktikos nagrinėjamu klausimu nėra, tiek probleminių klausimų,

tiek atsakymų į juos ieškosime analizuodami prekių ženklo naudojimo reikalavimą įtvirtinusių

tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų nuostatas, užsienio autorių (L. Bentley,

B. Sherman, D. Kitchin ir kt.) mokslinius darbus, bei Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau

– ETT) ir Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (toliau – PIT) jurisprudenciją.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos ir nacionalinio prekių ženklo naudojimo reikalavimai skiriasi

nežymiai, darbe taip pat bus remiamasi Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir

dizainui) (angl. Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs); toliau –

1 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 883.
2 H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008. P. 607.
3 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnis // Valstybės žinios. 1996.
Nr. 75-1796; Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 19 straipsnis (1C priedas prie
1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo) // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
4 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis. 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių
ženklo [1994] OL L11, 15 straipsnio 1 dalis.
5 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
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OHIM) praktika bei OHIM gairėse dėl procedūrų „Naudojimo įrodymas“6 (toliau – OHIM gairės)

pateiktais išaiškinimais dėl prekių ženklo naudojimo įrodymų vertinimo.

Pagrindinis dėmesys šiame darbe bus skiriamas prekių ženklo naudojimui keliamų

reikalavimų analizei. Pažymėtina, kad nacionaliniai teisės aktai7 konkrečiai nepasako, kurios prekių

ženklo naudojimą patvirtinančios aplinkybės privalo būti įrodinėjamos bei vertinamos ginčo dėl

prekių ženklo naudojimo situacijoje. Atsakymą į šį klausimą sufleruoja 1995 m. gruodžio 13 d.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 dėl Bendrijos

prekių ženklo įgyvendinimui8, nurodydamas, jog prekių ženklo naudojimo įrodymai turėtų apimti

prekių ženklo naudojimo vietą, laikotarpį, apimtį bei būdą patvirtinančias aplinkybes. Nagrinėdami

prekių ženklo naudojimui keliamus reikalavimus, šiame darbe vadovausimės minėtame reglamente

nurodytomis įrodinėtinų aplinkybių grupėmis, apžvelgsime jų teisinį reguliavimą bei nagrinėsime

šių reikalavimų taikymo praktikoje kylančius ir galinčius kilti probleminius klausimus. Nors šiame

darbe pagrindinis dėmesys bus koncentruojamas į prekių ženklo naudojimo reikalavimą

reguliuojančių materialinių teisės normų bei jų taikymo analizę, siekiant kuo detaliau ir išsamiau

atskleisti nagrinėjamą temą, darbe nebus vengiama ir proceso teisei aktualių pastebėjimų.

Temos naujumas ir aktualumas grindžiamas tuo, kad Lietuvos teisės doktrinoje nėra

mokslinių darbų, kuriuose būtų analizuojamas prekių ženklo naudojimo reikalavimas. Be to, nėra ir

reikšmingos Lietuvos teismų praktikos, kurioje būtų nagrinėjami prekių ženklo naudojimo

reikalavimo klausimai. Svarbu pažymėti, kad šio magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali ne tik

teoriniu, bet ir praktiniu požiūriu. Konkrečiai, prekių ženklo naudojimo reikalavimo nepaisymas gali

sukelti labai rimtas pasekmes, viena jų – netgi prekių ženklo registracijos panaikinimas9. Todėl

logiška, kad tiek prekių ženklo savininkui, kuris siekia laikytis prekių ženklo naudojimo

reikalavimo, tiek ir suinteresuotam asmeniui, kuris siekia pasinaudoti prekių ženklo naudojimo

reikalavimu kaip tam tikru teisiniu instrumentu, aktualu ir netgi būtina žinoti prekių ženklo

naudojimo reikalavimo taikymui aktualius teorinius bei praktinius aspektus. Dėl aukščiau išvardintų

priežasčių autorė tikisi, kad šiame magistro baigiamajame darbe pateikiama prekių ženklo

naudojimo reikalavimo analizė ne tik suras savo nišą Lietuvos prekių ženklų teisės srityje, bet taip

pat gali paskatinti prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymą praktikoje.

6 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07).
7 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
8 1995 -12-13 Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95 skirto Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 dėl Bendrijos prekių
ženklo įgyvendinimui [1995] OL L 303, 22 taisyklės 3 punktas.
9 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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Šio magistro baigiamojo darbo tyrimo objektą apibūdina jo tema - prekių ženklo naudojimo

reikalavimas: problematika.

Tyrimo dalykas – prekių ženklo naudojimo reikalavimo samprata, tikslai ir taikymo

ypatumai; prekių ženklo naudojimui keliami reikalavimai ir jų esmė; priežastys, pateisinančios

prekių ženklo nenaudojimą.

Hipotezė - pagrindinę prekių ženklo naudojimo reikalavimo problematiką sukelia ne teisinio

reguliavimo netobulumas, bet prekių ženklo naudojimui keliamų reikalavimų aiškinimas bei

taikymas praktikoje.

Tyrimo tikslas yra išnagrinėti probleminius prekių ženklo naudojimo reikalavimo teorinius

bei praktinius aspektus ir pateikti galimus šių problemų sprendimo variantus.

Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

1. apžvelgti prekių ženklo naudojimo reikalavimo sampratą, tikslus bei taikymo ypatumus;

2. identifikuoti prekių ženklo naudojimui keliamus reikalavimus ir atskleisti jų esmę;

3. apžvelgti priežastis, pateisinančias prekių ženklo nenaudojimą.

Darbe daugiausiai buvo naudojami šie teoriniai ir empiriniai metodai: sisteminės analizės

(norint, kiek įmanoma geriau atskleisti prekių ženklo naudojimo reikalavimo problematiką),

lyginamasis (lyginamas tarptautinis, regioninis ir nacionalinis prekių ženklo naudojimo reikalavimo

ir susijusių klausimų reglamentavimas); dokumentų turinio (content) analizės (dokumentai darbe

naudojami kaip pagrindiniai informacijos šaltiniai, iš kurių gaunami pirminiai duomenys),

apibendrinimo (darbe apibendrinama naudota literatūra, pabaigoje daromos išvados) ir kiti tyrimo

metodai.

Magistro baigiamojo darbo struktūrą sudaro įvadas, dėstomoji dalis, kuri susideda iš trijų

pagrindinių dalių, bei baigiamoji magistro darbo dalis. Baigiamojoje magistro darbo dalyje yra

įvertinami tyrimo rezultatai, pateikiamos tyrimo išvados, darbo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis,

taip pat pridedamas naudotos literatūros sąrašas.
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1. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: SAMPRATA,
TIKSLAI IR TAIKYMO YPATUMAI

1.1. Prekių ženklo naudojimo reikalavimo samprata ir tikslai

Prekių ženklo registracija dažnai matoma kaip „Šventasis Gralis“ ilgos kelionės pabaigoje.

Vis dėlto prekių ženklų savininkai turi suprasti, kad darbas dar nėra baigtas, ir kad vertybė, į kurios

įgijimą jie investavo daug laiko ir pinigų, gali tapti beverte, jeigu ja nebus atitinkamai rūpinamasi, ir

ji nebus gerbiama10. Neatsitiktinai teisės moksle skambiai įvardijama pagarba ir rūpestis prekių

ženklu yra siejami su prekių ženklo naudojimo reikalavimu – juk, kaip taikliai pažymėjo generalinis

advokatas Ruiz-Jarabo Colomer Ansul byloje11, prekių ženklai egzistuoja tam, kad būtų naudojami.

Prekių ženklo naudojimo reikalavimas teisinėje literatūroje paprastai yra kildinamas iš

prekių ženklo paskirties - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba

paslaugų. Kitaip tariant, prekių ženklo naudojimas turėtų suteikti galimybes vartotojams, kurie

įsigijo prekių ženklu pažymėtas prekes, kito apsipirkimo metu pakartoti patirtį, jeigu ji buvo

pozityvi, arba tokios patirties išvengti, jeigu ji buvo negatyvi12. Logiška, kad tiek šią, tiek ir kitas

jam priskiriamas funkcijas prekių ženklas gali atlikti tik komunikuodamas su vartotojais, taigi,

būdamas atitinkamai naudojamas rinkoje. Atitinkamai, visiška teisinė apsauga yra garantuojama tik

tokiam prekių ženklui, kuris yra įstatymų numatyta tvarka naudojamas rinkoje, ir tokiu būdu atlieka

prekių ženklui priskirtas funkcijas. Tuo tarpu nenaudojamas prekių ženklas neatlieka jam priskirtų

funkcijų, jo egzistavimas nėra pagrįstas reikšmingomis ekonominėmis priežastimis13, vadinasi,

tokiam prekių ženklui suteikta teisinė apsauga netenka savo prasmės bei paskirties. Taigi, kaip

pažymėta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo

(toliau – Reglamentas) preambulės 9 punkte, nėra jokio prekių ženklų apsaugos pateisinimo,

išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.

Savaime suprantama, prekių ženklo naudojimo reikalavimas turi ir ne mažiau svarbią

praktinę reikšmę, kuri 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių

narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Direktyva) preambulės

9 punkte įvardijama kaip būtinybė sumažinti bendrą Bendrijoje įregistruotų ir saugomų prekių

10 S. Playle, S. Reese. Use it or lose it: Correct use of registered and unregistered trade marks// The Journal of Brand
Management Nr. 6, 2001.
11 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveilinging BV, para 41.
12 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, para 37.
13 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA, para 38.
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ženklų bei tarp tokių ženklų kylančių ginčų skaičių. Be abejo, šioje Direktyvos nuostatoje kalbama

apie siekiamybę sumažinti būtent nenaudojamų prekių ženklų skaičių, taip pat būtinybę sumažinti

tarp tokių (t.y. nenaudojamų) ir naudojamų prekių ženklų kylančių ginčų kiekį. Kaip yra pažymėjęs

generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer Ansul byloje14, prekių ženklų registrai negali būti

paprasčiausiai nenaudojamų ženklų, laukiančių momento, kol jų savininkai teiksis pradėti juos

naudoti, saugyklos. Niekas nėra suinteresuotas, kad ženklų registras būtų užgriozdintas

nenaudojamais prekių ženklais15. Šiuo aspektu galima pažymėti, jog prekių ženklo naudojimo

reikalavimas yra tik vienas iš esamų būdų sumažinti užregistruotų, bet nenaudojamų prekių ženklų

kiekį. Kitas, gerai žinomas būdas – valstybės nustatyti mokesčiai už prekių ženklo registracijos

galiojimo pratęsimą16.

Manytina, jog Direktyvoje išskirtas siekis sumažinti ginčų tarp nenaudojamų ir naudojamų

prekių ženklų kiekį turėtų būti siejamas su prekių ženklo savininko išimtinėmis teisėmis. Kaip

žinoma, ženklo registracija prekių ženklo savininkui inter alia suteikia teisę uždrausti kitiems

asmenims be ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti prekių ženklui tapatų ar į jį

klaidinamai panašų žymenį17. Tokių teisių suteikimas egzistuoja kartu su tam tikromis gana

nuosaikiomis pareigomis, kurias prekių ženklo savininkas turi patenkinti siekdamas išlaikyti

galiojančią prekių ženklo registraciją18. Prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra tik kuklus

nuolatinis mokestis, kurį prekių ženklo savininkas turi mokėti už reikšmingą registracijos jam

suteikiamą naudą19. Tuo atveju, kai prekių ženklas nėra naudojamas, ženklo savininkui suteiktos

išimtinės teisės, kaip ir prekių ženklo atliekamos funkcijos, netenka savo pagrįstumo. Apibendrintai

kalbant, jeigu prekių ženklo savininkas nenaudoja įregistruoto prekių ženklo pats, nėra teisėto

pagrindo suteikti teisę jam uždrausti tai daryti kitiems asmenims. Todėl, kaip taikliai pažymėta

vienoje OHIM nagrinėtoje byloje20, prekių ženklo naudojimo reikalavimo tikslas yra užkirsti kelią

verslininkams iškreipti laisvą ir sąžiningą konkurenciją vien laikant įregistruotą, bet nenaudojamą

prekių ženklą, kurio vienintelė funkcija yra kliudyti kitiems verslininkams naudoti tokį ženklą.

Apibendrinant, prekių ženklo naudojimo reikalavimo ištakos yra prekių ženklo paskirtis -

atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Prekių ženklas, kuris

14 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveilinging BV, para 41.
15 W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet &
Maxwell, 2007. P. 730.
16 R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005. P. 729.
17 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
18 D. Vaver. Summary Expungement of Registered Trademarks on the Groun of Non-Use // Osgoode Hall Law Journal
Nr. 21, 1983. P. 18.
19 Ten pat. P. 23.
20 2007-07-28 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas Nr. R-313/2006-2 byloje Borisov/Boriskov, para 18.
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nėra naudojamas, nesugeba atlikti šios jam priskirtos funkcijos, todėl jam suteikta teisinė apsauga

netenka savo prasmės. Be to, prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra grindžiamas ir praktinėmis

priežastimis – būtinybe sumažinti bendrą užregistruotų prekių ženklų skaičių bei tarp nenaudojamų

ir naudojamų prekių ženklų galinčių kilti konfliktų kiekį.

1.2. Prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo ypatumai

Kaip jau buvo minėta, nei tarptautiniai ar Europos Sąjungos, nei nacionaliniai teisės aktai

tiesiogiai neformuluoja prekių ženklo savininko pareigos tam tikru būdu naudoti įregistruotą prekių

ženklą. Ši prekių ženklo savininko pareiga yra išreikšta atitinkamuose teisės aktuose įtvirtinant

prekių ženklo savininko atžvilgiu galimai taikytinas sankcijas prekių ženklo nenaudojimo atveju.

Dėl šios priežasties aptariamas reikalavimas nemokslinėje literatūroje dažnai įvardijamas kaip tam

tikras įspėjimas „Naudok jį (ženklą - aut. past.), nes kitaip prarasi!“ (angl. Use it, or lose it!).

Pažymėtina, kad Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo21 (toliau –

Paryžiaus konvencija) bei Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su

prekyba22 (toliau - TRIPS sutartis) numato tik vieną aptariamu atveju (t.y. dėl prekių ženklo

nenaudojimo) prekių ženklo savininkui taikytiną sankciją – prekių ženklo registracijos

panaikinimą23. Tuo tarpu tiek Direktyva24, tiek Reglamentas25 numato platesnes prekių ženklo

naudojimo reikalavimo taikymo galimybes.

Prekių ženklų apsaugą Lietuvoje reglamentuojantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų

įstatymas26 (toliau – Prekių ženklų įstatymas) įtvirtina šias prekių ženklo savininko atžvilgiu

galimai taikytinas sankcijas prekių ženklo nenaudojimo atveju:

i) prekių ženklo savininko teisės ginčyti vėlesnio prekių ženklo registracijos galiojimą

apribojimas27; ir

ii) prekių ženklo registracijos panaikinimas28.

21 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnis // Valstybės žinios. 1996.
Nr. 75-1796.
22 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl
Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 19 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
23 Pažymėtina, kad tiek Paryžiaus konvencija, tiek ir TRIPS sutartis nenumato šalims narėms pareigos įtvirtinti prekių
ženklo naudojimo reikalavimą. Tai yra, šalys yra laisvos pasirinkti, ar sieti prekių ženklo registracijos galiojimą su
prekių ženklo naudojimu.
24 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 11 straipsnio 1-3 dalys ir 12 straipsnio 1 dalis.
25 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1994] OL L11, 43 straipsnio 2 dalis,
50 straipsnio 1 dalis, 56 straipsnio 2 dalis.
26 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
27 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 46 straipsnio 3 dalis Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
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Atkreiptinas dėmesys, kad nors Prekių ženklų įstatyme įvirtintas prekių ženklo naudojimo

reikalavimas yra suderintas su atitinkamomis Direktyvos nuostatomis29, Lietuva, pasinaudodama jai

suteikta diskrecijos teise, į minėtą įstatymą perkėlė ne visas Direktyvoje numatytas sankcijas,

galimai taikytinas prekių ženklo savininko atžvilgiu dėl prekių ženklo nenaudojimo30. Lietuvos

prekių ženklų rinkai dar tik besiformuojant ir esant sąlyginai jaunai, autorės manymu, dar anksti

vertinti tokių sankcijų perkėlimo į Lietuvos teisę būtinybę.

Aukščiau išvardintų Prekių ženklų įstatyme įtvirtintų sankcijų taikymo iniciatyvos teisė yra

palikta suinteresuotiems asmenims. Tai reiškia, kad nei Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų

biuras, vykdantis valstybinį prekių ženklų apsaugos įteisinimą Lietuvoje, nei jokia kita įstaiga neturi

teisės ar pareigos savo iniciatyva kontroliuoti, ar (ir kaip) prekių ženklo savininkas naudoja

įregistruotą prekių ženklą. Pažymėtina, kad nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, nei

Prekių ženklų įstatymas nepateikia suinteresuoto asmens apibrėžimo. Autorės manymu, šiuo

klausimu reikėtų pritarti teisės moksle išreikštai pozicijai, jog šalis, inicijuojanti prekių ženklo

naudojimo reikalavimo taikymą, turėtų sugebėti įrodyti, kad tiesioginė ginčijamos prekių ženklo

registracijos galiojimo pasekmė yra žalos padarymas arba galimybė, jog tokia žala bus padaryta.

Nenaudojamo prekių ženklo registracija, kurios galiojimas užkerta kelią kitam asmeniui

užregistruoti tapatų arba panašų prekių ženklą, turėtų būti laikoma pakankamu žalos bei,

atitinkamai, suinteresuotumo įrodymu31.

Įdomus faktas, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat Kanadoje prekių ženklo

savininkas, siekdamas pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą, privalo atitinkamai įstaigai

pateikti prekių ženklo naudojimą patvirtinančius įrodymus. Panašią nuostatą buvo siūlyta įtraukti ir į

Reglamentą, tačiau Europos industrijos atstovų protestai nulėmė ne tokius griežtus Reglamente

įtvirtintus reikalavimus32. Direktyvoje bei, atitinkamai, Prekių ženklų įstatyme aukščiau aptarto

reikalavimo taip pat nėra. Svarstant minėto reikalavimo prasmingumą, tenka pripažinti, kad

aptariamu atveju reikalingos priemonės nebūtų visiškai proporcingos siekiamam tikslui. Užsienio

teisės literatūroje šiuo aspektu taip pat pažymima, kad prekių ženklo naudojimo reikalavimo

28 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
29 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis.
30 Lietuva neperkėlė į savo nacionalinę teisę 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių
įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL,L40, 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų procesinių
sankcijų.
31 R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis // 80 Trademark Reports
197, 1998. P. 219.
32 W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet &
Maxwell, 2007. P. 728-729.
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taikymas pratęsiant prekių ženklo registracijos galiojimą yra drastiškas, kadangi jis atima tai, kas jau

yra įtvirtinta, paverčia sudėtingu planavimą globaliu mastu ir sukelia didesnes išlaidas. Tam, kad

būtų patenkintas minėtas reikalavimas, būtų sugaištamas laikas dokumentų tikrinimui, įrodymų

užtikrinimui bei įrodymų apie pardavimus kaupimui33. Autorė pritaria užsienio autorių nuomonei

šiuo klausimu ir mano, jog dabartinis Prekių ženklų įstatymas suteikia tinkamas ir pakankamas

teisines priemones suinteresuotiems asmenims apsiginti nuo galimo prekių ženklų savininkų

piktnaudžiavimo prekių ženklų jiems suteikiamomis teisėmis.

Prekių ženklų įstatyme tiesiogiai nenurodyta, kam – ginčijamo prekių ženklo savininkui ar

suinteresuotam asmeniui – tenka įrodinėjimo dėl ginčijamo prekių ženklo naudojimo reikalavimo

įgyvendinimo našta. Šioje situacijoje galima remtis PIT sprendimu Loreal byloje34, kuriame

paaiškinta, jog daroma prielaida, kad prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kol pareiškėjas

nepateikė prašymo įrodyti prekių ženklo naudojimą. Pateikus tokį prašymą, prekių ženklo savininkui

atsiranda pareiga įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų (arba tai, kad yra pagrįstų prekių ženklo

nenaudojimo motyvų). ETT vėlesniame sprendime Vitafruit byloje35 vienareikšmiškai nurodo, jog

būtent prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad prekių ženklas buvo naudojamas iš

tikrųjų. Tokios pozicijos savo praktikoje laikosi ir OHIM, nurodydama, jog negalima tikėtis, kad

pareiškėjas įrodys neigiamą faktą, konkrečiai, kad prekių ženklas nebuvo naudojamas penkerius

metus iš eilės, todėl įrodinėjimo našta tenka Bendrijos prekių ženklo savininkui36. Toks įrodinėjimo

naštos paskirstymas yra reikšminga išimtis iš bendros registracijos galiojimo prezumpcijos37. Tenka

pripažinti, jog tokia išimtis nagrinėjamoje situacijoje iš esmės yra pagrįsta - priešingu atveju

suinteresuotiems asmenims būtų užkrauta neproporcinga našta įrodinėti jiems nepriklausančio

prekių ženklo nenaudojimą, kas, autorės manymu, galiausiai nulemtų tik teorines prekių ženklo

naudojimo reikalavimo taikymo galimybes. Visgi tenka pripažinti pagrįstais ir teisės moksle

išreikštus nuogąstavimus, jog toks įrodinėjimo naštos paskirstymas ir, atitinkamai, išlaidų,

reikalingų įrodyti prekių ženklo nenaudojimą, išvengimas gali paskatinti spekuliatyvius bandymus

inicijuoti prekių ženklų registracijų panaikinimą38. Todėl, autorės nuomone, suinteresuotas asmuo,

33 R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis // 80 Trademark Reports
197, 1998. P. 205.
34 2005-03-16 PIT sprendimas byloje T-112/03 L‘Oreal SA v OHIM/ Revlon SA, para 24.
35 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 The Sunrider Corp. v OHIM, para 44.
36 Pavyzdžiui, 2008-04-29 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje Ref. Nr. 2235C Contrel Technology Co Ltd v
Skygo.com, inc, para 14.
37 W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet &
Maxwell, 2007. P. 729.
38 R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005. P. 730.
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pateikdamas atitinkamą prašymą teismui, visgi privalėtų pateikti pagrįstus argumentus, kurie būtų

pakankami bet jau pradinei prielaidai dėl prekių ženklo nenaudojimo padaryti.

Prekių ženklų įstatyme expressis verbis nenurodyta, kaip ir kokia tvarka prekių ženklo

registracijos pripažinimo negaliojančia ar prekių ženklo registracijos panaikinimo procese turėtų

būti taikomas prekių ženklo naudojimo reikalavimas. Aktualios Lietuvos teismų praktikos aptariamu

klausimu taip pat nėra. Atsižvelgiant į tai, kad įrodinėjimo dėl prekių ženklo naudojimo reikalavimo

įgyvendinimo našta pagrįstai turėtų tekti prekių ženklo savininkui, manytina, jog Prekių ženklų

įstatyme įtvirtintais atvejais suinteresuoti asmenys teismo proceso metu turėtų teisę prašyti teismo

įpareigoti prekių ženklo savininką pateikti prekių ženklo naudojimą patvirtinančius įrodymus.

Kalbant konkrečiai, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia kontekste39

ginčijamo prekių ženklo savininkas turėtų teisę teismo prašyti įpareigoti ankstesnio prekių ženklo

savininką (kuris ginčija vėlesnio prekių ženklo registracijos galiojimą) pateikti jam priklausančio

prekių ženklo naudojimą patvirtinančius įrodymus40. Teismui konstatavus, kad ankstesnis prekių

ženklas netenkina prekių ženklo naudojimo reikalavimo, vėlesnio prekių ženklo registracija negalėtų

būti pripažinta negaliojančia dėl tarp šių prekių ženklų kilusio konflikto, t.y. ankstesnio prekių

ženklo savininko prašymas dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia turėtų

būti atmestas. Jeigu ankstesnis prekių ženklas tik tam tikra dalimi tenkintų prekių ženklo naudojimo

reikalavimą (t.y. teismas pripažintų, kad prekių ženklas yra naudojamas tik tam tikrų prekių

atžvilgiu), vėlesnio prekių ženklo registracijos galiojimas turėtų būti nagrinėjamas tik ta apimtimi,

kuria ankstesnis prekių ženklas tenkina prekių ženklo naudojimo reikalavimą41.

Kita Prekių ženklų įstatyme numatyta sankcija dėl prekių ženklo naudojimo reikalavimo

nepaisymo – prekių ženklo registracijos panaikinimas42. Tai reiškia, jog bet kuris suinteresuotas

asmuo turi teisę inicijuoti prekių ženklo registracijos panaikinimo procedūrą ir prašyti, kad teismas

įpareigotų prekių ženklo savininką pateikti jam priklausančio prekių ženklo naudojimą

patvirtinančius įrodymus. Atkreiptinas dėmesys, kad Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje

numatyta, kad prekių ženklo registracija „gali būti“ panaikinta, jeigu prekių ženklas netenkina

prekių ženklo naudojimo reikalavimo. Tenka sutikti su užsienio autorių išreiškiama nuomone, kad

aptariamu atveju teismo diskrecijos teisė neturėtų būti galima - jeigu prekių ženklas netenkina

39 Tuo atveju, jeigu prekių ženklo naudojimo reikalavimas būtų taikomas remiantis Prekių ženklų įstatymo 46 straipsnio
3 dalimi.
40 Panašus teisinis instrumentas yra įtvirtintas Reglamento 50 straipsnio 2 dalyje.
41 Tokia išvada išplaukia iš Direktyvos 11 straipsnio 4 dalies, kurioje įtvirtinta, kad jeigu ankstesnis ženklas buvo
naudojamas žymėti tik dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, taikant straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, bus
laikoma, jog jis yra įregistruotas tik tai prekių ar paslaugų daliai.
42 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
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prekių ženklo naudojimo reikalavimo, prekių ženklo registracija ne gali būti, bet privalo būti

panaikinta43. Manytina, kad priešingu atveju būtų iškreipta tiek prekių ženklo naudojimo

reikalavimo paskirtis, tiek ir sugriaunamas bet koks teisinis užtikrintumas taikant aptariamą

reikalavimą.

Teisės moksle diskutuojama, ar prekių ženklo savininkas galėtų pakartotinai registruoti

prekių ženklą, kuris teismo buvo pripažintas kaip netenkinantis prekių ženklo naudojimo

reikalavimo44. Vertėtų pritarti pozicijai, jog šioje situacijoje pagrindinis kriterijus būtų prekių ženklo

savininko sąžiningumas – konkrečiai, kokiais tikslais yra pagrįsta pakartotinė paraiška prekių

ženklui registruoti. Autorės nuomone, įtariant prekių ženklo savininko nesąžiningumą, prekių ženklo

registraciją aptariamu atveju būtų galima ginčyti remiantis prekių ženklo savininko nesąžiningų

ketinimų pagrindu45. Galima paminėti, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje nagrinėtų bylų

yra nurodęs, jog prekių ženklo nenaudojimo faktas per se nėra pakankamas kriterijus prekių ženklo

registraciją pripažinti negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų, vis tik ši aplinkybė, vertintina kartu su

kitomis byloje reikšmingomis aplinkybėmis, turi didelę reikšmę nustatant, ar paraišką padavęs

asmuo turėjo nesąžiningų ketinimų46. Atitinkamai, suinteresuotas asmuo teismo procese turėtų

įrodyti ir kitas susijusias aplinkybes, patvirtinančias prekių ženklo savininko nesąžiningų ketinimų

egzistavimą.

Apibendrinant – prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra įtvirtintas teisės aktuose

numatant prekių ženklo savininkui dėl prekių ženklo nenaudojimo taikytinas sankcijas. Darytina

išvada, jog prekių ženklo naudojimas įstatymų numatyta tvarka yra sąlyga visiškos prekių ženklo

teisinės apsaugos galiojimui.

43 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 883.
44 Ten pat. P. 885.
45 2000-10-10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-
2844).
46 2006-05-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2006 Technoservice SRL v
UAB “Neono linija”.
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2. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI

2.1. Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų

Tiek Direktyva47, tiek ir Reglamentas48, įtvirtindami prekių ženklo savininkui dėl prekių

ženklo nenaudojimo taikytinas sankcijas, nurodo, jog prekių ženklas privalo būti naudojamas iš

tikrųjų (angl. genuine use). Pažymėtina, jog iki Direktyvos priėmimo pagrindinis pramoninės

nuosavybės apsaugą reguliavęs tarptautinis teisės aktas – Paryžiaus konvencija49 – prekių ženklo

naudojimo iš tikrųjų reikalavimo nenumatė. Aptariamas reikalavimas nėra įtvirtintas ir

TRIPS sutartyje50.

Svarbu pažymėti, jog ETT, pateikdamas prejudicinį sprendimą Ansul byloje51, yra pripažinęs

būtinybę Europos Sąjungoje vienodai interpretuoti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąvoką. Tokį

sprendimą ETT inter alia kildino iš Direktyvos preambulės 10 punkto, kurio nuostatos reikalauja

užtikrinti vienodą Bendrijoje užregistruotų prekių ženklų apsaugą šalių narių teisinėse sistemose.

Atsižvelgiant į tai, kad ženklo naudojimas yra sąlyga visiškos prekių ženklo teisinės apsaugos

galiojimui, logiška ir suprantama, jog ETT minėtame sprendime konstatavo esąs įpareigotas pateikti

vienodą Europos Sąjungos teisės interpretaciją šiuo klausimu.

Įdomu pastebėti, jog Europos Sąjungos narės nevienodai perkėlė į nacionalinius teisės aktus

Direktyvoje įtvirtintą prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimą. Tai yra, kai kurios šalys savo

nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtino kiek kitokias prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąvokos

versijas: Vokietijos, Prancūzijos, Italijos bei Portugalijos nacionaliniai teisės aktai reikalauja rimto

(angl. serious), Ispanijos – tikro (angl. real), o Olandijos nacionaliniai teisės aktai - normalaus (angl.

normal) prekių ženklo naudojimo52.

Tuo tarpu Lietuvos Prekių ženklų įstatymo nuostata, įtvirtinanti prekių ženklo naudojimo

reikalavimą53, nenurodo, jog prekių ženklas turėtų būti naudojamas iš tikrųjų ar kokiu kitu šį

kriterijų atitinkančiu būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus

47 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis.
48 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1994] OL L11, 15 straipsnio 1 dalis.
49 Žr. 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnį // Valstybės žinios. 1996.
Nr. 75-1796.
50 Žr. Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl
Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 19 straipsnį // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
51 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 31.
52 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA, para 36.
53 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
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Prekių ženklų įstatyme nors ir nežymiai, bet vis dėlto yra paminėtas: „Negalima reikalauti, kad <...>

ženklo registracija būtų panaikinta, jeigu <...> iš tikrųjų buvo imta arba iš naujo pradėta ženklą

naudoti“54 [pabraukta autorės]. Šio darbo autorei nėra žinoma, kas nulėmė tokią nenuoseklią Prekių

ženklų įstatymo raidę - įstatymų leidėjo neapsižiūrėjimas ar sąmoningai išreikšta jo valia.

Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus Prekių ženklų įstatyme visgi yra

paminėtas, autorės manymu, labiau tikėtinas pirmasis – įstatymų leidėjo neapsižiūrėjimo – variantas.

Pagrįstai manytina, jog Lietuvos teismai, taikydami prekių ženklo naudojimo reikalavimą,

privalo atsižvelgti į Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintą ir ETT bei PIT teisminėje praktikoje

išaiškintą prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijų. Tokia išvada išplaukia iš Lietuvos

Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 5 dalies, kurioje numatyta, kad teismas,

nagrinėdamas bylas, taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos

teisminių institucijų sprendimais, preliminariais nutarimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo

ir galiojimo klausimais. Laikantis šios pozicijos, būtina plačiau aptarti prekių ženklo naudojimo iš

tikrųjų reikalavimo sampratą.

Europos Sąjungos teisės aktai nepaaiškina, ką konkrečiai reiškia prekių ženklo naudojimo iš

tikrųjų reikalavimas. Kaip minėta, šios sąvokos turinį savo teisminėje praktikoje – ypač

sprendimuose, priimtuose Ansul55, La Mer56 bei Vitafruit57 bylose - atskleidžia ETT bei PIT.

Išanalizavus prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimo sampratą Europos Sąjungos teismų

jurisprudencijoje, darytina išvada, jog prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus turėtų būti

laikomas ne atskira įrodinėtinų aplinkybių grupe, bet bendro pobūdžio reikalavimu ar principu, per

kurio prizmę turėtų būti vertinami prekių ženklo naudojimą patvirtinantys įrodymai, bei kuriuo

remiantis turėtų būti daroma išvada dėl prekių ženklo naudojimo reikalavimo įgyvendinimo. Visgi,

autorės nuomone, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus yra labiausiai susijęs ir dažniausiai

taikomas nagrinėjant prekių ženklo naudojimo apimtį liudijančias aplinkybes. Manytina, jog tokią

tendenciją nulėmė tai, kad būtent prekių ženklo naudojimo apimties vertinimas praktikoje sukelia

daugiausiai sunkumų bei neaiškumų58, todėl prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus

aptariamoje situacijoje pasitelkiamas kaip tam tikros gairės, užtikrinančios, kad būtų išvengta

formalaus prekių ženklo naudojimo įrodymų vertinimo.

54 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 5 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
55 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV.
56 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 La Mer Technology, Inc. v OHIM.
57 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 The Sunrider Corp. v OHIM.
58 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 13.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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Kadangi prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus iš esmės atsiskleidžia vertinant

konkrečius prekių ženklo naudojimui keliamus reikalavimus , kurie bus nagrinėjami tolimesnėse šio

magistro baigiamojo darbo dalyse, žemiau paminėsime tik pagrindinius ETT bei PIT praktikoje

suformuluotus postulatus, atskleidžiančius prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų esmę:

- Prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę

paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra užregistruotas, kilmės tapatybę šių

prekių realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais59;

- Prekių ženklas negali būti traktuojamas kaip naudojamas iš tikrųjų, jeigu ženklo

naudojimas apsiriboja simboliniu ženklo naudojimu, reiškiančiu, kad prekių ženklas

naudojamas tik tam, kad būtų išsaugota prekių ženklo registracija ir suteikiamos teisės60;

- Klausimas, ar prekių ženklo naudojimas yra pakankamas sukurti ar išlaikyti prekių

ženklu pažymėtų prekių rinkos dalį, priklauso nuo keleto faktorių ir individualaus

kiekvienos bylos vertinimo. Prekių ir paslaugų pobūdis, ženklo naudojimo dažnumas ar

reguliarumas, aplinkybė, kad ženklas naudojamas prekiaujant visomis, ar tik kai kuriomis

jo savininko prekėmis ar paslaugomis, arba įrodymai, kuriuos gali pateikti ženklo

savininkas, yra tarp faktorių, į kuriuos gali būti atsižvelgiama61;

- Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad tam tikroje teritorijoje

apsaugotas ženklas būtų naudojamas viešai ir išoriškai62;

- Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų negali būti įrodytas remiantis tikimybėmis ir

prielaidomis, tačiau turi būti pademonstruotas konkrečiais ir objektyviais efektyvaus ir

pakankamo ženklo naudojimo nagrinėjamoje rinkoje įrodymais63;

- Neįmanoma abstrakčiai a priori nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinka

nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų. Todėl de minimis taisyklė negali būti

nustatyta. Taigi, kai ženklo naudojimu siekiama realaus komercinio tikslo, net ir

minimalus ženklo naudojimas gali būti pakankamas, kad būtų nustatytas prekių ženklo

naudojimo iš tikrųjų egzistavimas64.

Iš aukščiau pateiktos prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijaus sampratos, matyti, jog

Europos Sąjungos teismai pasirinko komerciniais standartais pagrįstą prekių ženklo naudojimo iš

59 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 La Mer Technology, Inc. v OHIM, para 54.
60 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 36.
61 Ten pat, para 39.
62 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA, para 39.
63 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, para 47.
64 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 La Mer Technology, Inc. v OHIM, para 58.
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tikrųjų testą65. Tai reiškia, jog prekių ženklo naudojimas turi būti vertinamas objektyviai,

atsižvelgiant į prekių ženklo komercinį naudojimą rinkoje. Tuo tarpu į subjektyvius prekių ženklo

savininko ketinimus naudoti prekių ženklą neturėtų būti atsižvelgta66. Dar daugiau, prekių ženklo

naudojimo reikalavimas neturėtų būti siejamas ir su prekių ženklo savininko sąžiningumu. Tokia

išvada, visų pirma, darytina dėl to, kad Prekių ženklų įstatymas nenumato reikalavimo prekių ženklo

savininkui turėti sąžiningus ketinimus naudoti įregistruotą prekių ženklą67. Be to, Lietuvos

Aukščiausiasis Teismas vienoje nagrinėtų bylų pažymėjo, kad prekių ženklo nenaudojimo faktas

per se nėra pakankamas pagrindas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl nesąžiningų

ketinimų68. Galima paminėti, jog Bendrijos prekių ženklų sistema taip pat nereikalauja, jog prekių

ženklo savininkas turėtų sąžiningus ketinimus naudoti įregistruotą prekių ženklą69. Kaip pažymi

OHIM savo praktikoje70, negali būti prekių ženklo savininko nesąžiningumo, jeigu ženklo

savininkas nors ir įregistravo prekių ženklą, bet jo nenaudoja. Be abejo, kiek kitaip turėtų būti

vertinama situacija, kai subjektinės teisės į prekių ženklą (plačiąja prasme) priklauso kitam

asmeniui, kuris tokį prekių ženklą pareiškė registruoti vėliau71.

Apibendrinant aukščiau išdėstytą, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus – Europos

Sąjungoje vienodai interpretuojamas prekių ženklo naudojimui keliamas bendro pobūdžio

reikalavimas, kuriuo turi būti vadovaujamasi vertinant prekių ženklo naudojimo reikalavimo

įgyvendinimą.

2.2. Prekių ženklo naudojimo subjektai

Iš Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos prekių ženklo naudojimo

reikalavimo formuluotės išplaukia, jog prekių ženklą teisės aktų numatyta tvarka privalo naudoti

65 H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008. P. 607.
66 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 889.
67 Pažymėtina, kad kai kurios Europos Sąjungos šalys yra įtvirtinusios reikalavimą, jog prekių ženklo savininkas turėtų
sąžiningus ketinimus (lot. bona fide) naudoti įregistruotą prekių ženklą. Pavyzdžiui, UK Trade Marks Act 1994
para 32(3) // http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/ukpga_19940026_en_1 (prisijungimo laikas: 2009-09-10).
68 2006-05-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2006 Technoservice SRL v
UAB “Neono linija”.
69 2004-12-22 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 468C) byloje Patrick (Paddy) Kehoe, Brian Kehoe v
Williams-Sonoma, Inc, para 13.
70 Pavyzdžiui, 2006-07-31 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1165C 0000124198/1) byloje Esaress
Holding Ltd. v Acxiom Corporation, para 21; 2000-03-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas
(Ref. Nr. C000053447/1) byloje Harte_hanks Data Technologies, Inc. v Trillium Digital Systems, Inc., para 8.
71 Pavyzdžiui, žr. 2003-04-14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2003 Stada
Arzneimittel AG v Nestra Limited.

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/ukpga_19940026_en_1
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būtent prekių ženklo savininkas. Prekių ženklų įstatymas72 ženklo savininką apibrėžia kaip minėto

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvoje saugomo ženklo savininką. Kaip žinoma, prekių ženklo teisinė

apsauga Lietuvoje su tam tikromis išimtimis yra siejama su prekių ženklo registracija bei jos

galiojimu. Galima pritarti OHIM pozicijai, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimo kontekste nėra

skirtumo, ar ženklo savininkas per prekių ženklo naudojimo reikalavimo aspektu vertinamą

laikotarpį keitėsi - buvusio prekių ženklo savininko ženklo naudojimas jo nuosavybės teisių į ženklą

galiojimo laikotarpiu turi būti laikomas prekių ženklo savininko naudojimu73.

Daugiau neaiškumų prekių ženklo naudojimo reikalavimo kontekste sukelia ne paties prekių

ženklo savininko samprata, bet Prekių ženklų įstatymo nuostata74, kuria remiantis ženklas laikomas

naudojamu jo savininko, jeigu jį naudoja kitas asmuo, turintis prekių ženklo savininko sutikimą. Iš

šios nuostatos formuluotės matyti, kad prekių ženklo savininko sutikimas trečiajam asmeniui privalo

būti duotas iš anksto. Vėlesnis prekių ženklo savininko sutikimas nėra pakankamas75. Atitinkamai,

galima teigti, jog prekių ženklo savininkas vienokiu ar kitokiu būdu turi būti išreiškęs valią dėl

sutikimo su trečiojo asmens vykdomu prekių ženklo naudojimu, kas suponuoja prielaidą, kad

atsitiktinis prekių ženklo naudojimas neturėtų būti laikomas pakankamu nagrinėjamoje situacijoje.

Šiuo aspektu teisės moksle pažymima, jog turėtų egzistuoti tam tikras kontrolės elementas tarp

prekių ženklo savininko bei trečiojo asmens, kuris naudoja prekių ženklą. Nekontroliuojamas prekių

ženklo naudojimas gali būti prilyginamas prekių ženklo perleidimui, taip pat gali nulemti

visuomenės klaidinimą ir tapti pagrindu prekių ženklo registracijos panaikinimui76.

Prekių ženklų įstatyme nerasime atsakymo, kokiu būdu prekių ženklo savininkas turėtų

suteikti trečiajam asmeniui sutikimą naudoti įregistruotą prekių ženklą. Mažiausiai neaiškumų

tikriausiai sukeltų teisės moksle tipiniu trečiojo asmens prekių ženklo naudojimo pavyzdžiu

pateikiamas licenciatų licencinėse sutartyse numatytomis sąlygomis vykdomas prekių ženklo

naudojimas77. Pagrįstai manytina, jog licencinės sutarties registracija nėra būtina. Šiuo klausimu

teisės moksle teigiama, jog toks reikalavimas būtų anomalija verslo pasaulyje78. Tačiau iš karto

verta pažymėti, jog nors licencinė sutartis ir galėtų įrodyti prekių ženklo savininko trečiajam

asmeniui duotą sutikimą naudoti jam priklausantį prekių ženklą, tokios sutarties sudarymas, jos

72 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 9 punktas // Valstybės žinios. 2000.
Nr. 92-2844.
73 1999-12-10 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas byloje Nr. 1426/1999 Quinta de Ventozelo, para III, B, 1.
74 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
75 2006-10-02 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1158C 000581116/1) AM NV v AMB Geneali
Holding AG, para 24.
76 R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005. P. 735-736.
77 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 888.
78 D. Kitchin, J. Mellor. The trade marks act 1994 Text and commentary. – Sweet & Maxwell, 1995. P. 26/46.
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registracija per se neįrodo paties prekių ženklo naudojimo. Dėl šios priežasties prekių ženklų

savininkams, suteikusiems licenciją kitiems asmenims naudoti jiems priklausantį prekių ženklą,

rekomenduotina imtis tam tikrų apsaugos priemonių (pvz. įtraukti atitinkamas nuostatas į licencinę

sutartį), kurios užtikrintų, jog licenciatas ne tik galėtų, bet taip pat privalėtų prekių ženklą naudoti

tokiu būdu, kad būtų tenkinamas prekių ženklo naudojimo reikalavimas. Autorės nuomone, tai būtų

ypač aktualu išimtinės licencinės sutarties sudarymo atveju.

Prekių ženklo naudojimu su prekių ženklo savininko sutikimu taip pat turėtų būti laikomas ir

susijusių su prekių ženklo savininku įmonių prekių ženklo naudojimas. Tokios pozicijos laikosi ir

OHIM savo praktikoje, pažymėdama, jog ekonomiškai su prekių ženklo savininku susijusių įmonių,

tokių kaip tos pačios įmonių grupės narių (dukterinių bendrovių, filialų ir kt.), prekių ženklo

naudojimas turi būti laikomas prekių ženklo naudojimu su ženklo savininko sutikimu79. Analogiškai

turėtų būti vertinamas ir prekių ženklu pažymėtų prekių platintojų vykdomas prekių ženklo

naudojimas didmeninėje arba mažmeninėje prekyboje80.

Atskirai reikėtų aptarti kolektyvinių prekių ženklų81 naudojimą. Direktyvos 10 straipsnio

2 dalyje yra įtvirtinta taisyklė, jog įgalioto asmens naudojamas kolektyvinis ženklas turėtų būti

laikomas naudojamu ženklo savininko. Nacionalinėje teisėje82 ši Direktyvos nuostata sukonkretinta

nurodant, jog kolektyvinis ženklas laikomas naudojamu, jeigu jį naudoja bent vienas kolektyvo

narys. Atitinkamai, reikėtų turėti galvoje, kad ginčo situacijoje kolektyvinį prekių ženklą naudoję

asmenys gali būti paprašyti įrodyti savo narystę asmenų sąjungoje (asociacijoje, susivienijime,

konsorciume ir pan.), kuriai priklauso toks kolektyvinis prekių ženklas.

Verta dėmesio OHIM pozicija vienoje byloje tuo aspektu, jog kolektyvinį prekių ženklą

naudojusių asmenų sąrašas per se buvo laikytas pakankamu prekių ženklo naudojimo įrodymu83.

Autorė nevisiškai sutinka su tokia OHIM išdėstyta pozicija. Konkrečiai, juk vien atitinkamos

sąjungos narių sąrašas nebūtinai suponuoja išvadą, jog tokia sąjunga yra veikianti, o jai

priklausantys nariai aktyviai naudoja įregistruotą kolektyvinį prekių ženklą. Tuo tarpu, laikantis

79 Pavyzdžiui, 2006-10-02 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje Ref. Nr. 1158C 000581116/1 AM NV v AMB
Geneali Holding AG, para 24; 2009-01-07 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B636-920 byloje Societe Anonime
v South West Lubricants, Inc., para II, 2.
80 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 31.
81 Remiantis Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, kolektyvinis prekių ženklas – ženklas, kurio savininkas yra
asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.).
82 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 29 straipsnio 4 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
83 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 32.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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aukščiau aptartos OHIM pozicijos, praktiškai kiekvienas kolektyvinio prekių ženklo savininkas,

vien pateikdamas atitinkamam kolektyvui priklausančių narių sąrašą, būtų automatiškai atleistas nuo

prekių ženklo naudojimo pareigos. Be to, juk Prekių ženklų įstatymas reikalauja įrodyti tik vieno, o

ne viso kolektyvo narių vykdomą prekių ženklo naudojimą, kas paneigia argumentą, jog toks

reikalavimas nėra proporcingas. Todėl, autorės nuomone, OHIM nurodyta išimtis neturėtų būti

taikoma, o kolektyvinio prekių ženklo naudojimas visgi turėtų būti vertinamas, atsižvelgiant į

kolektyvinio prekių ženklo bei jo naudojimo specifiką.

Svarbus aspektas yra tai, kad Bendrijos prekių ženklų sistemoje galioja prezumpcija - prekių

ženklo savininkui pateikus prekių ženklo naudojimą patvirtinančius įrodymus, kuriuose atsispindi,

jog prekių ženklas buvo naudojamas trečiojo asmens, yra laikoma, kad prekių ženklo savininkas

sutiko su tokiu prekių ženklo naudojimu. Ši taisyklė yra įtvirtinta PIT sprendime, priimtame

Vitafruit byloje84, kuriame paaiškinta, jog nėra tikėtina, kad prekių ženklo savininkas pateiktų

įrodymus, patvirtinančius prieš jo valią vykdytą prekių ženklo naudojimą. Tokia prezumpcija,

autorės manymu, darytina dar ir dėl to, jog prekių ženklas gali būti naudojamas didelio skaičiaus

subjektų, todėl prekių ženklo savininko sutikimo su visų šių subjektų vykdomu prekių ženklo

naudojimu įrodymas, tikėtina, jog sukeltų prekių ženklo savininkui neproporcingą naštą. Žinoma,

kilus abejonėms dėl prekių ženklo savininko sutikimo su trečiojo asmens vykdytu prekių ženklo

naudojimu, įrodinėjimo našta tektų prekių ženklo savininkui, t.y. prekių ženklo savininkas turėtų

pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog trečiasis asmuo prekių ženklą naudojo su jo sutikimu. Autorės

nuomone, PIT praktikoje įtvirtinta ir aukščiau aptarta prezumpcija yra pagrįsta ir logiška, todėl

galėtų būti analogiškai taikoma ir nacionalinėje teisėje.

Taigi, prekių ženklo naudojimo subjektai yra prekių ženklų savininkai bei tretieji asmenys,

turintys prekių ženklo savininko sutikimą. Nesant aktualios Lietuvos teismų praktikos dėl trečiųjų

asmenų vykdomo prekių ženklo naudojimo vertinimo, prekių ženklų savininkams rekomenduotina iš

anksto apsvarstyti leidimo tretiesiems asmenims naudoti jiems priklausantį prekių ženklą

įforminimą atitinkamu būdu.

2.3. Prekių ženklo naudojimo būdas

Kaip galima spręsti iš aukščiau aptarto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimo, ne

bet koks prekių ženklo naudojimas yra pakankamas prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų konstatuoti.

Kitaip tariant, prekių ženklas turi būti naudojamas tam tikru būdu. Remiantis OHIM gairėmis,

84 2004-07-11 PIT sprendimas byloje T-203/02 The Sunrider Corp. v OHIM, paras 25-26.
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prekių ženklo naudojimo būdui keliami reikalavimai vienija prekių ženklo naudojimo aplinkybes,

turinčias įrodyti, jog ženklas buvo naudojamas prekybos veikloje kaip prekių ženklas. Prie prekių

ženklo naudojimo būdo priskiriamas ir reikalavimas naudoti prekių ženklą forma, nepakeičiančia

prekių ženklo skiriamųjų požymių, įrašytų į atitinkamą prekių ženklų registrą, bei pareiga naudoti

prekių ženklą toms prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas85. Plačiau panagrinėsime šiuos prekių

ženklo naudojimo būdui keliamus reikalavimus.

2.3.1. Ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimas

Vienas iš prekių ženklo naudojimo būdui keliamų reikalavimų – ženklas turi būti

naudojamas kaip prekių ženklas (angl. use as a trademark). Konkrečiai, prekių ženklas turi veikti

kaip sąsaja tarp prekių bei paslaugų ir asmens, atsakingo už jų prekybą, o prekių ženklo naudojimo

įrodymai turi pademonstruoti aiškų ryšį tarp naudojamo prekių ženklo ir atitinkamų prekių bei

paslaugų86. Kitaip tariant, turėtų būti aišku, jog naudojamas ženklas atlieka prekių ženklo funkciją.

Kaip žinoma, prekių ženklas yra paprastai naudojamas pačioms prekėms žymėti. Visgi

prekių ženklo naudojimas ryšium su tokiomis prekėmis praktikoje taip pat paprastai pripažįstamas

ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimu. Tipiniu tokio prekių ženklo naudojimo pavyzdžiu galėtų būti

prekių ženklo atvaizdavimas ant prekių pakuočių, katalogų, sąskaitų ir pan. Šis prekių ženklo

naudojimo būdas bus plačiau aptartas šio magistro baigiamojo darbo 2.3.2 dalyje, todėl toliau šioje

darbo dalyje nagrinėjamas nebus.

Būtina aptarti prekių ženklo naudojimo būdus, kurie nėra laikomi ženklo, kaip prekių ženklo,

naudojimu. OHIM vienoje byloje87 pažymėjo, jog prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, kad

ženklas buvo naudojamas kaip prekių ženklas, o ne kaip juridinio asmens pavadinimas ar

parduotuvės iškaba. Šiuo aspektu PIT sprendime, priimtame Hiwatt byloje88, taip pat nurodoma, jog

ženklo, kaip juridinio asmens pavadinimo, naudojimas negali būti laikomas prekių ženklo

naudojimu pagal jo paskirtį - atskirti prekes, kurioms jis yra įregistruotas. Galima paminėti, jog dėl

prekių ženklo bei juridinio asmens pavadinimo santykio (tiesa, kitame kontekste) savo

85 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 9.
86 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 10.
87 2007-02-14 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1441/c) byloje BX Trade S.r.l. v United Parcel Service
of America Inc., para 21.
88 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, para 44.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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jurisprudencijoje yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Nagrinėjamos temos kontekste

svarbus teismo išaiškinimas UAB „Baldų centras“v UAB „Neiseris“ civilinėje byloje89, kurioje

aiškiai pasisakyta, jog juridinio asmens pavadinimo bei prekių ženklo paskirtis nėra identiška.

Teismas paaiškino, jog pirmojo funkcija – atskirti juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų, o

antrojo - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų.

Svarbus aspektas yra tai, jog aplinkybė, kad juridinio asmens pavadinimas sutampa arba

beveik sutampa su pačiu prekių ženklu, nėra reikšminga vertinant ženklo, kaip prekių ženklo,

naudojimo aspektą. Šiuo klausimu OHIM vienoje byloje90 yra pažymėjusi, jog faktas, kad prekių

ženklas yra identiškas arba beveik identiškas juridinio asmens pavadinimui negali kokiu nors būdu

pastatyti prekių ženklo savininko į blogesnę padėtį. Šiame sprendime yra remiamasi Castellblanch

byla91, kurioje PIT konstatavo, kad prekės gali būti žymimos keliais ženklais tuo pat metu. Kitame

sprendime La Mer byloje92 taip pat patvirtinta, jog tai, kad prekių ženklas iš dalies sudaro juridinio

asmens pavadinimą ar tuo pat metu yra naudojamas ir kaip juridinio asmens pavadinimas,

nepaneigia ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimo fakto.

Diskutuotina, ar prekių ženklo naudojimas sąskaitų bei užsakymų formų viršuje, galėtų būti

laikomas ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimu. Teisės moksle abejojama, ar toks prekių ženklo

naudojimas galėtų įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų93. Tuo tarpu OHIM praktikoje94

laikomasi kiek lankstesnės pozicijos: tais atvejais, kai prekių ženklo naudojimas sąskaitų viršuje

daro aiškią nuorodą į tam tikras prekes, toks prekių ženklo naudojimas gali būti laikomas tinkamu.

Tačiau prekių ženklo naudojimas sąskaitų viršuje kartu su kitais įmonės duomenimis, pavyzdžiui,

adresais ir telefonų numeriais, paprastai laikoma nuoroda ne į prekių ženklą, o į pačią įmonę, kas ,

atitinkamai, negali būti laikoma ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimu. Darytina išvada, jog šioje

situacijoje ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimo vertinimui būtų ypač svarbios prekių ženklo

naudojimo detalės, pavyzdžiui, prekių ženklo šriftas ar dydis, kuris galėtų išskirti prekių ženklą iš

kitų atitinkamuose dokumentuose pateiktų įmonės duomenų.

Kalbant apie prekių ženklo, kaip domeno vardo, naudojimą, OHIM gairėse nurodoma, kad

nors pirminė domeno vardo paskirtis yra identifikuoti interneto svetainės savininką, prekių ženklo,

89 2009-06-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2009 UAB „Baldų centras“ v
UAB „Neiseris“.
90 2007-07-13 OHIM Anuliavimo tarybos sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje Toms Gruppen A/S v 20 Willow Road
Penylan Industrial, para 23.
91 2005-12-08 PIT sprendimas byloje T-29/04 Castellblanch, SA v OHIM, para 33.
92 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 La Mer Technology, Inc. v OHIM, para 74.
93 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 886.
94 Pavyzdžiui, 2008-10-06 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B 987 851 byloje Mundiauto 2000 S.L. v Mondo
Auto S.R.L., para 6.
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kaip domeno vardo ar jo dalies, naudojimas, priklausomai nuo aplinkybių, taip pat galėtų būti

laikomas ir prekių ženklo naudojimu. Vis dėlto tokiu atveju būtų reikalaujama, kad konkretus

domeno vardas nukreiptų į interneto puslapį, kuriame yra patalpintos prekės, kurioms žymėti yra

įregistruotas toks prekių ženklas95.

Iš aukščiau aptartų atvejų darytina išvada, jog rasti atsakymą į klausimą, ar ženklas yra

naudojamas kaip prekių ženklas, turėtų padėti pagrindinės prekių ženklo paskirties - atskirti vieno

asmens prekes nuo kito asmens prekių - kriterijus. Galima pritarti ir užsienio autorių L. Bentley ir

B. Sherman išreikštai pozicijai, jog šioje situacijoje galėtų būti pasitelkiamas vidutinio vartotojo

kriterijus96. Tai yra, konkretus prekių ženklo naudojimo būdas galėtų būti vertinamas tuo aspektu, ar

vidutinis vartotojas supranta, jog ženklas yra naudojamas kaip prekių ženklas, o ne kaip, pavyzdžiui,

juridinio asmens pavadinimas.

2.3.2. Prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje

Prekių ženklo naudojimas prekyboje (angl. in the course of trade) – kitas prekių ženklo

naudojimo būdui keliamas reikalavimas97. Galima paminėti, jog prekių ženklo naudojimo prekybos

veikloje aplinkybė prekių ženklo naudojimo reikalavimo kontekste yra minima TRIPS sutartyje98.

Šis reikalavimas taip pat gali būti kildinamas iš Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta

prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti tretiesiems asmenims be jo sutikimo naudoti prekių

ženklą prekybos veikloje. Kitaip tariant, jeigu tretieji asmenys neturi teisės naudoti prekių ženklo

prekybos veikloje, ši teisė, taip pat ir pareiga tenka pačiam prekių ženklo savininkui.

Įdomu pastebėti, jog įstatymų leidėjas Prekių ženklų įstatyme99 naudoja kiek kitokią

terminologiją – įstatyme kalbama apie prekių ženklo savininko teisę uždrausti kitiems asmenims

naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje. Diskutuotina, ar komercinės – o ne prekybos veiklos –

terminas buvo pasirinktas tikslingai, norint pabrėžti komercinį, pelno siekimo aspektą, ar tai buvo

tiesiog labiau įprasto ir dažniau naudojamo termino pasirinkimo pasekmė. Kadangi ši magistro

95 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 10.
96 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 886.
97 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 10.
98 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl
Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 20 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
99 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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baigiamojo darbo dalis yra iš esmės pagrįsta Europos Sąjungos teisės aktų, PIT, ETT ir OHIM

praktikos analize, siekiant tikslumo šiame darbe naudosime „prekybos veiklos“ terminą.

Svarbu pažymėti, jog prekių ženklo naudojimo, kaip prekių ženklo savininko teisių

pažeidimo, ir prekių ženklo naudojimo, kaip prekių ženklo savininko pareigos, vertinimas skiriasi100.

Konkrečiai, ne kiekvienas trečiojo asmens vykdomas prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje,

kuris būtų laikomas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, gali būti laikomas prekių ženklo

naudojimu, kuris tenkintų prekių ženklo naudojimo reikalavimą.

Prekių ženklo naudojimo prekybos veikloje reikalavimas nereiškia, jog prekių ženklas

privalo būti naudojamas pelno siekimo tikslais. Tokią taisyklę suformulavo ETT, pateikdamas

prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 12 straipsnio 1 dalies aiškinimo Verein Radetzky-Orden

byloje101. Šioje byloje ETT buvo paprašytas atsakyti į klausimą, ar ne pelno organizacijos vykdomas

ženklo naudojimas gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų? Atsakydamas į šį

klausimą, ETT pažymėjo, jog aplinkybė, kad prekės ir paslaugos siūlomos nesiekiant pelno, nėra

lemiama, kadangi tai nereiškia, jog labdaros organizacija negali turėti tikslo sukurti ir vėliau

išsaugoti savo prekių ir paslaugų rinkos. Teismo nuomone, šiuolaikinėje visuomenėje yra įvairių ne

pelno organizacijų rūšių, kurios iš pirmo žvilgsnio teikia savo paslaugas nemokamai, bet iš tikrųjų

yra finansuojamos subsidijomis ar gauna įvairių formų atlyginimą. Todėl neatmetama galimybė, kad

ne pelno organizacijos įregistruoti prekių ženklai turi prasmę, nes jie gali apsaugoti šią organizaciją

nuo trečiųjų asmenų galimo tapačių ar panašių žymenų naudojimo komercinėje veikloje.

Apibendrindamas aukščiau išdėstytą, minėtoje byloje ETT padarė išvadą, jog tiek, kiek aptariama

organizacija naudoja jai priklausančius prekių ženklus reklamuodama prekes ir paslaugas, kurioms

šie prekių ženklai įregistruoti, ji juos faktiškai naudoja ir tai yra „naudojimas iš tikrųjų“ Direktyvos

12 straipsnio 1 dalies prasme.

Prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje reiškia, jog prekių ženklas negali būti

naudojamas išimtinai įmonės viduje (angl. internal use)102. Šiuo aspektu Silk Cocoon byloje PIT

išaiškino, jog prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų reiškia viešą ir išorinį prekių ženklo naudojimą103.

Šis reikalavimas reiškia, kad prekių ženklas turi būti matomas esamiems arba galimiems prekių bei

100 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 885.
101 2008-12-19 ETT sprendimas byloje C-442/07 Verein Radetzky-Orden v Bundesvereinigung Kameradschaft
“Feldmarchall Radetzky”, para 15-20.
102 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 37.
103 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA, para 39.
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paslaugų vartotojams104. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklas savo pagrindinės funkcijos

įgyvendinimo tikslais turi komunikuoti su vartotojais, PIT suformuluotas viešo ir išorinio prekių

ženklo naudojimo reikalavimas yra logiškas ir visiškai suprantamas. Verta prisiminti, jog trečiojo

asmens vykdomas prekių ženklo naudojimas neprivalo būti viešas ir išorinis tam, kad būtų

pripažintas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu105.

ETT reikalauja, jog prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje būtų susijęs su

platinamomis ar planuojamomis platinti prekėmis ar paslaugomis106. Tai reiškia, kad prekių ženklas

gali būti naudojamas ne tik pačių prekių ar jų pakuočių žymėjimui, svarbiausia šioje situacijoje yra

tai, jog ženklas būtų naudojamas ryšium su prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas. Kaip pažymėjo

OHIM vienoje byloje107, pakankama, kad būtų nustatytas tinkamas ryšys tarp prekių ženklo bei

prekių.

Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas reikalavimas prekių ženklu

žymėti prekes, o to paties įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte minimas prekių bei jų pakuočių

žymėjimas eksporto tikslais.. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ETT poziciją, darytina išvada, jog

minėtos Prekių ženklų įstatymo nuostatos, kad prekių ženklu turėtų būti žymimos prekės ar jų

pakuotės, prekių ženklo naudojimo reikalavimo kontekste turėtų būti aiškinamos plečiamai.

Konkrečiai - prekių ženklo naudojimas ryšium su prekėmis, kurioms jis yra įregistruotas, turėtų būti

laikomas tinkamu prekių ženklo naudojimu. Analogiška nuomonė pateikta ir OHIM gairėse: prekių

ženklo tvirtinimas ant prekių bei pakuočių nėra vienintelis tinkamas prekių ženklo naudojimo

būdas108.

Be to, galima paminėti, jog reikalavimas, kad prekių ženklas būtų naudojamas tik pačioms

prekėms ar jų pakuotėms žymėti, tam tikrais atvejais nėra visiškai logiškas ir netgi negalėtų būti

įgyvendintas. Pavyzdžiui, prekių ženklu negali būti tiesiogiai žymimos pačios paslaugos. Šiuo

aspektu OHIM vienoje byloje109 yra pažymėjusi, jog paslaugos yra nematerialios, todėl jų

104 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 11.
105 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 10.
106 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 37.
107 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1342C) Spanair S.A. v GB Airways Limited,
para 38.
108 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 11.
109 2007-10-19 OHIM Apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-16/2004-4 Edikas/ Sedigas, para 25.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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suteikimas inter alia atsispindi spausdintoje medžiagoje. Atitinkamai, prekių ženklas, naudojamas

su paslaugų suteikimu susijusių verslo dokumentų (pvz. sąskaitų) žymėjimui, aiškiai įgyvendina

prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją110. Kitoje byloje111 OHIM konstatavo, jog lėktuvo

žymėjimas prekių ženklu, reklamuojant oro transporto paslaugas, yra tinkamas prekių ženklo

naudojimas. Svarbus aspektas yra tai, kad kai kurios prekės dėl jų dydžio ar kitų joms būdingų

savybių taip pat negali būti pažymėtos prekių ženklu. Pavyzdžiui, viešojo maitinimo įstaigose

pilstomas alus pats niekaip negalėtų būti pažymėtas atitinkamu prekių ženklu. Todėl stiklinių,

padėkliukų ir pan. žymėjimas prekių ženklu šioje situacijoje turėtų būti laikomas tinkamu prekių

ženklo, kuris yra įregistruotas alui, naudojimu.

Tipiniu prekių ženklo naudojimo ryšium su prekėmis, kurioms toks ženklas buvo

įregistruotas, pavyzdžiu yra prekių ženklo naudojimas ant sąskaitų, kainų sąrašų bei panašių verslo

dokumentų. Prekių ženklu taip pat galėtų būti pažymėtos skrajutės, lipdukai, prekybos vietų viduje

esančios iškabos ir pan.112 Tais atvejais, kai prekės yra parduodamos tik pagal prekių katalogus

(užsakant prekes paštu), ženklo naudojimas tam tikrame katalogo puslapyje taip pat galėtų būti

laikomas tinkamu prekių ženklo naudojimu113. Tačiau, kaip pažymėjo OHIM vienoje byloje114, vien

katalogų, reklaminių lapelių ar kainų sąrašų egzistavimas savaime nereiškia, jog jie buvo dalijami

potencialiems prekių vartotojams, ir tuo labiau nereiškia, kad pagal tokius katalogus buvo parduotos

prekių ženklu pažymėtos prekės. Kitaip tariant, prekių ženklo naudojimas turėtų būti patvirtintas ir

kitais prekių ženklo naudojimo įrodymais.

ETT Ansul byloje115, be kita ko, netiesiogiai patvirtino, jog įmonės vykdomi pasiruošimo

darbai gali būti laikomi prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų. Autorės nuomone, šis ETT išaiškinimas

nėra ypač aktualus Lietuvai: Prekių ženklų įstatyme, priešingai nei Direktyvoje, expressis verbis

įtvirtinta, jog rimtas pasirengimas naudoti ženklą gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu.

Kalbant apie pasirengimą naudoti prekių ženklą, kyla svarbus klausimas, ar parengiamieji

prekių ženklo naudojimo veiksmai turėtų būti vieši bei išoriniai (kaip ir pats prekių ženklo

naudojimas prekybos veikloje)? Atsakymą šiek tiek sufleruoja jau minėtas ETT sprendimas Ansul

110 2005-05-24 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 525C 001240613) Mediavision et Jean Mineur
SA. v Friedrich-Ebert_Alle 140, para 28.
111 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1342C) Spanair S.A. v GB Airways Limited,
para 38.
112 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 11.
113 Ten pat.
114 2008-11-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas byloje B 975 278 M.&B. Marcei & Brevetti S.R.L. v MicroGen
Energy Limited, para II, 1, (b).
115 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 37.
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byloje116, kuriame nurodyta, kad pasirengimas naudoti prekių ženklą turi būti vykdomas vartotojų

užsitikrinimo tikslais, o tinkamo pasirengimo naudoti ženklą pavyzdžiu yra pateikiama prekių

ženklo savininko vykdoma reklamos kampanija. Iš šio ETT pateikto pavyzdžio, autorės nuomone,

galima daryti prielaidą, jog pasirengimo naudoti prekių ženklą veiksmai taip pat turėtų tam tikru

būdu komunikuoti su būsimais prekių vartotojais. Užsienio autorių nuomone, išimtinai įmonės

viduje vykdomi pasirengimo naudoti ženklą darbai ar įmonių vedamos derybos dėl prekių ženklo

licencijavimo taip pat neturėtų būti pripažinti prekių ženklo naudojimu117. Šio darbo autorė

nevisiškai sutinka su aukščiau aptarta pozicija, jog pasirengimas naudoti prekių ženklą privalo būti

viešas bei išorinis. Logiška, jog, priklausomai nuo prekių sektoriaus, kurioms priklauso tokios

prekės, pasirengimas naudoti prekių ženklą bei jo pobūdis gali reikšmingai skirtis. Be to,

pasirengimo tikslas juk ir yra pasirengti naudoti prekių ženklą, o ne pats prekių ženklo naudojimas.

Todėl šioje situacijoje teisinga būtų vadovautis Prekių ženklų įstatyme įtvirtintu rimto pasiregimo

kriterijumi, įvertinant visas susijusias pasirengimo naudoti prekių ženklą aplinkybes bei plečiamai

aiškinant ETT įtvirtintą reikalavimą, jog pasiregimas būtų vykdomas vartotojų užsitikrinimo tikslais,

bet nereikalaujant, jog tokie tikslai jau būtų įgyvendinti.

Prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje neturėtų būti suprantamas siaurąja prasme -

išimtinai kaip prekių, kurioms yra įregistruotas prekių ženklas, pardavimai. Verta pritarti OHIM

pozicijai, jog prekių ženklai gali atlikti kilmės nuorodos funkciją ir tais atvejais, kai prekių ženklas

yra naudojamas reklamoje118. Ši OHIM pozicija buvo patvirtinta ETT sprendime Ansul byloje119,

kuriame pažymėta, kad planuojamas prekių platinimas, ypač reklamos kampanijų forma, gali būti

laikomas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų. Diskutuotina, ar prekių ženklas gali būti naudojamas

išimtinai reklamoje. OHIM savo praktikoje120 laikosi pozicijos, jog prekių ženklas gali būti

naudojamas išimtinai reklamoje, jeigu toks prekių ženklo naudojimas užtikrina prekių, kurioms yra

įregistruotas ženklas, rinkos dalies tam tikrame ekonomikos sektoriuje sukūrimą ar rinkos dalies

išlaikymą. Taigi, abejotina, ar išimtinis prekių ženklo naudojimas reklamoje būtų pripažintas prekių

ženklo naudojimu iš tikrųjų, jeigu prekių ženklo savininkas nepademonstruotų esamų arba būsimų

116 Ten pat.
117 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 885.
118 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 12.
119 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 37.
120 Pavyzdžiui, 2007-10-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1380C) Thomas Furst v HI Limited
Partnership, para 19.
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planų iš tiesų platinti prekes, kurioms buvo įregistruotas ženklas121. Kaip pažymėta teisės moksle,

vien tik prekių reklama, kai jos nėra parduodamos, neturėtų būti priimtinas prekių ženklo

naudojimas, kadangi tokiu būdu prekių ženklas neatlieka savo funkcijos atskirti vienas prekes nuo

kitų. Todėl reklama, kaip pasirengimas naudoti prekių ženklą, galėtų reikšti prekių ženklo

naudojimą tik tuo atveju, jeigu vartotojai turėtų galimybę įsigyti prekių netolimoje ateityje122.

Atitinkamai, galima daryti išvadą, jog ginčo situacijoje būtų labai svarbios su prekių ženklo

naudojimu reklamoje susijusios aplinkybės, kaip antai, reklamos apimtis, pobūdis, aplinkybė, ar

prekių ženklas naudojamas tik reklamoje ar ir kitais būdais, galimybė įsigyti prekių ir pan.

Kalbant apie prekių ženklo naudojimą reklamoje, būtina aptarti ETT sprendimą Silberquelle

byloje123. Šioje byloje ETT buvo paprašytas atsakyti į prejudicinį klausimą, ar Direktyvą124 reikia

aiškinti taip, kad prekių ženklas yra iš tikrųjų naudojamas, jei juo žymimos prekės (šiuo atveju -

gaivieji gėrimai), kurias prekių ženklo savininkas nemokamai dalija kitų jo platinamų prekių (šiuo

atveju - drabužių) pirkėjams sudarius pirkimo-pardavimo sutartį. Kitaip tariant, ETT sprendė

klausimą, ar reklaminių prekių dalijimas kaip atlygis už kitų prekių įsigijimą ir siekiant skatinti

pastarųjų pardavimą, gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų. Pateikdamas prejudicinį

sprendimą nagrinėjamoje byloje ETT pažymėjo, jog šiuo atveju reklaminių prekių žymėjimas prekių

ženklu nepadeda sukurti jų rinkos ar net vartotojo interesais atskirti jas nuo kitų įmonių prekių.

Vadovaudamasis šia logika, ETT padarė išvadą, jog daiktų, kurie yra nemokamai dalijami kitų

prekių pirkėjams, žymėjimas prekių ženklu nereiškia tokio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų.

Vertinant aukščiau išdėstytą sprendimą Silberquelle byloje, galima teigti, jog ETT užėmė

gana griežtą poziciją dėl prekių ženklo naudojimo vertinimo. Paprastai kalbant, juk prekių ženklo

naudojimas žymint kitas, nemokamai dalinamas prekes yra prekių ženklo naudojimas ryšium su

platinamomis prekėmis, analogiškai kaip ir skrajučių, pardavimo vietų ir pan. žymėjimas prekių

ženklu. Todėl, autorės nuomone, abejotina, ar buvo būtinas kategoriškas ir vienareikšmiškas

atsakymas į teismui pateiktą prejudicinį klausimą. Tai yra, juk, priklausomai nuo atvejo, prekių

ženklo naudojimas ant kitų, nemokamai dalijamų prekių tam tikrais atvejais gali sukurti atitinkamų

prekių rinką, o vartotojai gali susieti prekių ženklą su tam tikromis prekėmis bei atskirti jas nuo

121 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 12.
122 R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports
197, 1998. P. 231.
123 2009-01-15 ETT sprendimas byloje C-495/07 Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH.
124 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį.
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kitiems asmenims priklausančių prekių. Todėl teisinga būtų kiekvieną situaciją vertinti atskirai,

atsižvelgiant į visas su prekių ženklo naudojimu susijusias aplinkybes.

Verta dėmesio teisės moksle išreikšta nuomonė dėl aukščiau aptarto sprendimo Silberquelle

byloje praktinės reikšmės125. Konkrečiai, užsienio autoriai teigia, jog prekių ženklų savininkai galėtų

sumažinti prekių ženklo registracijos išlaidas atsisakydami registruoti prekių ženklą toms prekėms,

kurios nėra pardavinėjamos ir yra skirtos tik pagrindinės prekės reklamai. Autorių nuomone, prekių

ženklų savininkai galėtų apsiginti nuo trečiųjų asmenų, kurie naudoja jiems priklausantį prekių

ženklą ant marškinėlių, raktų pakabukų ir panašių reklamai skirtų prekių, pasitelkdami prekių ženklo

silpninimo (angl. dilution) argumentą.

Reikia aptarti ir prekių ženklo naudojimą internete. Šiuo aspektu OHIM vienoje byloje126 yra

pažymėjusi, jog prekių ženklo patalpinimas interneto svetainėje reiškia tik tiek, kad tokia interneto

svetainė yra prieinama. Kitoje byloje127 OHIM nurodė, kad prekių ženklo patalpinimas interneto

svetainėje automatiškai nereiškia, kad buvo parduotos tam tikros prekės. Prekių ženklo naudojimas

interneto svetainėje galėtų būti laikomas daugiau nei tik prekių ženklo reklama tuo atveju, jeigu būtų

pateikti įrodymai, kad tam tikras skaičius vartotojų aplankė interneto svetainę, bei tai, kad

naudojantis tokia interneto svetaine per tam tikrą laikotarpį buvo užsakytos tam tikras skaičius

prekių128.

Apibendrinant aukščiau išdėstytą, galima teigti, jog prekių ženklo naudojimo prekybos

veikloje reikalavimas reiškia, jog prekių ženklas turi būti naudojamas tokiu būdu, kad būtų

sudarytos realios sąlygos prekių ženklui komunikuoti su potencialiais prekių, kurioms buvo

įregistruotas prekių ženklas, vartotojais.

2.3.3. Prekių ženklo naudojimas prekėms, kurioms jis buvo
įregistruotas

Iš Prekių ženklų įstatyme129 įtvirtintos prekių ženklo naudojimo reikalavimo formuluotės

matyti, jog prekių ženklas turi būti naudojamas prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas. Tai reiškia,

jog prekių ženklas turi būti naudojamas ryšium su tomis prekėmis, kurios buvo nurodytos prekių

125 D. Stone, Willem Lepink. Use of a trademark on freemerchandizing is not “genuine use”// Journal of Intellectual
Property law & practise Nr. 6, 2009.
126 Pavyzdžiui, 2009-01-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B 1 077 934 byloje C & A Mode KG v Telefonica
O2 Germany GmbH & Co. OHG, para II, 1.
127 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1797C) Norton American, LLC v Catwalk S.r.l.,
para 21.
128 1999-12-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. 1513-1999 byloje Akzo Nobel Surface Chemistry AB v Oxid.
L. P.; para III, B, 1.
129 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
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ženklo savininko paraiškoje prekių ženklui registruoti. PIT sprendime, priimtame Aladin byloje130,

pažymima, jog šio reikalavimo tikslas yra veikiau užtikrinti, kad prekių ženklas būtų realiai

naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, nei tiksliai apibrėžti prekių

ženklo, naudojamo žymint konkrečiu momentu konkrečias prekes arba paslaugas, naudojimo apimtį.

Prekių ženklo naudojimas kitoms, įskaitant ir panašias į paraiškoje prekių ženklui registruoti

nurodytas prekes, paprastai nelaikomas prekių ženklo naudojimu prekėms, kurioms jis buvo

įregistruotas131. Pažymėtina, kad ETT savo praktikoje įtvirtino nagrinėjamo reikalavimo išimtį.

Konkrečiai, ETT sprendime, priimtame Ansul byloje132, nurodyta, jog prekių ženklo naudojimas

kitoms nei įregistruotoms prekėms yra pateisinamas, jeigu prekės, kurioms ženklas buvo

įregistruotas, yra išparduotos ir jų daugiau nebėra. Tokios situacijos pavyzdys galėtų būti prekių

ženklo naudojimas sudėtinėms įregistruotų prekių dalims ar paslaugoms po prekių pardavimo

(angl. after-sales services), pavyzdžiui, aksesuarų ar susijusių prekių pardavimui, priežiūros bei

remonto paslaugoms. Tenka sutikti su OHIM gairėse133 išreikšta pozicija, jog ši ETT suformuluota

taisyklė iš esmės paneigia bendrą taisyklę, todėl turėtų būti taikoma siaurai ir tik išskirtiniais

atvejais.

Vertinant, ar prekių ženklas yra naudojamas prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas, visų

pirma, svarbu nustatyti, ar prekės, kurioms buvo naudojamas prekių ženklas, patenka į prekių

kategoriją, kuri buvo nurodyta paraiškoje prekių ženklui registruoti134. Tačiau vien faktas, kad

prekės, kurioms buvo naudojamas ženklas, patenka į bendrą prekių kategoriją, kuri buvo nurodyta

paraiškoje ženklui registruoti, per se dar nereiškia, jog bus pripažinta, kad ženklas yra naudojamas

visoms prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas. Kitaip tariant, gali būti nustatyta, kad prekių

ženklas yra naudojamas tik daliai prekių, kurioms jis buvo įregistruotas. Būtina atskirai aptarti

dalinio prekių ženklo naudojimo atvejus.

Prekių ženklas turėtų būti pripažįstamas naudojamu iš dalies tuo atveju, kai ženklas yra

įregistruojamas plačiai kategorijai prekių, nors tos prekės, kurioms iš tikrųjų buvo naudojamas

130 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 Reckitt Benckiser (Espana), SL v OHIM; para 43.
131 Pavyzdžiui, 2007-09-17 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1186C) byloje Boeing Management
Company v Schneider Italia S.p.a., para 21; 2006-07-31 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1035C
000598045/1 ir 1036C 598045/2) byloje Milk Link Limited v Almighty Marketing Limited, para 36.
132 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 40-42.
133 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 30.
134 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 28.
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ženklas, gali būti atitinkamai priskirtos klasifikacijoje atskirai išskirtai tokios kategorijos

pakategorei135.

Sudėtingesnė situacija susiklosto tuo atveju, kai prekių ženklas yra įregistruojamas plačiai

kategorijai prekių, bet yra naudojamas tik daliai prekių, kurios klasifikacijoje nėra išskirtos į atskirą

pakategorę. Šioje situacijoje natūraliai kyla klausimas, ar prekių ženklo naudojimo daliai tokių

prekių įrodymai turėtų būti griežtai vertinami kaip prekių ženklo naudojimo įrodymai tik dėl tam

tikrų prekių, kurios nors ir nėra išskirtos į atskirą pakategorę, turėtų būti laikomi įrodymais dėl

prekių ženklo naudojimo visos prekių kategorijos atžvilgiu?136 Atsakymą į aukščiau pateiktą

klausimą sufleruoja PIT sprendimai, priimti Aladin137 ir Mundipharma138 bylose.

Nagrinėjamu klausimu PIT sprendime Aladin byloje139 pažymima, jog reikia atsižvelgti į

prekių, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, kategorijų apimtį, būtent, į aprašant šias

kategorijas, vartojamų žodžių bendrumą, kartu atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurių atžvilgiu

ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo iš esmės nustatytas. Jeigu prekių ženklas buvo įregistruotas

pakankamai didelei prekių ar paslaugų kategorijai, kad ją būtų galima suskirstyti į kelias

autonomiškas pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint dalį šių prekių ar paslaugų

įrodymas apima tik vieną ar kelias pakategores, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms

žymėti realiai naudojamas prekių ženklas. Atvirkščiai, jeigu prekių ženklas buvo įregistruotas

prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir išsamiai, kad neįmanoma atitinkamos

kategorijos suskirstyti į akivaizdžias pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint

minėtas prekes arba paslaugas įrodymas apima visą šią kategoriją.

Galima paminėti, jog OHIM savo praktikoje140 laikosi pozicijos, jog yra pakankama, kad

prekių ženklas būtų naudojamas tipinei prekių kategorijos, kuriai jis buvo įregistruotas, prekei. Šiuo

klausimu galima paminėti, jog OHIM siūlomas tipinės prekių kategorijos prekės kriterijus praktikoje

buvo taikomas gana kontraversiškai. Štai, pavyzdžiui, vienoje byloje141 OHIM konstatavo, jog

prekių ženklo savininkas įrodė, kad prekių ženklas buvo naudojamas tik daliai prekių kategorijos

„alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų)“ prekių, t.y. vynui. Kadangi vynas yra parduodamas atskirose

135 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 29.
136 Ten pat.
137 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 Reckitt Benckiser (Espana), SL v OHIM.
138 2007-02-13 PIT sprendimas byloje T-256/04 Mundipharma AG v OHIM.
139 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 Reckitt Benckiser (Espana), SL v OHIM; para 44-45.
140 Pavyzdžiui, žr. 2005-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 998C0000364737/1) byloje
Incorporated Beverages (Jersey) Limited ir Intercontinenal Brands (ICB) Limited v Berentzen Gruppe AG; para 26.
141 2008-10-31 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1172717 byloje Bodegas Chandom, S.A. v Rewe Zentral
AG; para II, 1.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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prekybos centrų skyriuose ar specializuotose parduotuvėse ir, priešingai nei kiti gėrimai, kokteiliai ir

stiprieji gėrimai, daugiausiai yra geriamas kartu su maistu, vynas yra atskira kategorijos

„alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų)“ pakategorė. Tuo tarpu kitoje byloje142 OHIM pripažino, kad

alkoholinis gėrimas „vodka“ yra tipinė kategorijos „alkoholiniai gėrimai“ prekė, todėl prekių ženklo

naudojimas alkoholiniui gėrimui „vodka“ yra pakankamas konstatuoti, jog prekių ženklas buvo

naudojamas kategorijai „alkoholiniai gėrimai“.

Iš aukščiau pateiktų pavyzdžių matyti, jog „tipinės prekės“ kriterijus OHIM praktikoje yra

aiškinamas netolygiai, taip pat yra rizikingas ta apimtimi, jog gali būti taikomas per plačiai

nagrinėjamame kontekste. Tai suponuoja būtinybę pasitelkti ir kitus, papildomus prekių kategorijų

vertinimo kriterijus. Tokiu kriterijumi galėtų būti PIT sprendime, priimtame Mundipharma

byloje143, išplėtotas prekės tikslo ir paskirties kriterijus. Minėtame sprendime PIT paaiškina, jog

atsižvelgiant į tai, kad vartotojas pirmiausia ieško jo specifinius poreikius atitinkančios prekės ar

paslaugos, nagrinėjamos prekės ar paslaugos tikslas ar paskirtis yra pagrindinis jo pasirinkimą

lemiantis veiksnys. Kadangi vartotojai šiuo kriterijumi naudojasi prieš pirkdami bet kokią prekę,

tikslo ir paskirties kriterijus yra svarbiausias apibrėžiant prekių ar paslaugų pakategorę.

Pažymėtina, jog prekių ženklo savininkas neturi įrodyti, jog ženklas buvo naudojamas

visoms įsivaizduojamoms paraiškoje prekių ženklui registruoti nurodytų prekių rūšims. Sprendime

Aladin byloje144 PIT paaiškina, jog nors naudojimo iš dalies principo funkcija yra užtikrinti, kad

prekių ženklai, nenaudojami konkrečios kategorijos prekių žymėjimui, nebūtų saugomi, tačiau dėl

to iš ankstesnio prekių ženklo savininko negali būti atimama bet kokia prekių, kurios, nors nėra

tiksliai tapačios prekėms su įrodytu naudojimu iš tikrųjų, iš esmės nėra skirtingos ir priklauso tai

pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsauga. Tokios pozicijos laikosi ir OHIM

savo praktikoje145.

Prekių ženklo naudojimas tik daliai prekių, kurioms jis buvo įregistruotas, sukelia skirtingas

pasekmes prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia bei prekių ženklo registracijos

panaikinimo kontekste. Konkrečiai, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia kontekste

sprendžiant konfliktą tarp ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų, ankstesnis prekių ženklas turėtų būti

laikomas įregistruotu tik tų prekių, kurioms buvo naudojamas prekių ženklas, atžvilgiu. Atitinkamai,

142 2005-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 998C0000364737/1) byloje Incorporated Beverages
(Jersey) Limited ir Intercontinenal Brands (ICB) Limited v Berentzen Gruppe AG; para 26.
143 2007-02-13 PIT sprendimas byloje T-256/04 Mundipharma AG v OHIM; para 29.
144 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 Reckitt Benckiser (Espana), SL v OHIM; para 46.
145 Pavyzdžiui, žr. 2007-07-19 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje Nr. R378/2006-2 Rajan Imports
Limited v Registros Internacionales Aplicados, S.L.; para 25.
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vėlesnio prekių ženklo registracijos galiojimas turėtų būti nagrinėjamas tik ta apimtimi, kuria

ankstesnis prekių ženklas tenkina prekių ženklo naudojimo reikalavimą. Taigi, autorės nuomone,

galima daryti išvadą, jog nagrinėjamoje situacijoje ankstesnio prekių ženklo savininkui svarbiausia

būtų įrodyti, jog ankstesnis prekių ženklas yra naudojamas būtent toms prekėms, kurioms yra

įregistruotas ir vėlesnis prekių ženklas.

Tuo tarpu prekių ženklo registracijos panaikinimo kontekste prekių ženklo savininkui

neįrodžius prekių ženklo naudojimo tam tikroms kategorijoms ar pakategorėms prekių, kurių

atžvilgiu buvo įregistruotas ženklas, prekių ženklo registracija tai daliai prekių turi būti panaikinta.

Kaip žinoma, remiantis Prekių ženklų įstatymu146, priėmus sprendimą dėl prekių ženklo registracijos

panaikinimo tik daliai prekių, sprendimas dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo taikomas tik

toms prekėms bei paslaugoms.

Svarbu pastebėti, jog OHIM nagrinėdama bylas dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo

savo praktikoje147 laikosi pozicijos, jog suinteresuotas asmuo, prašantis panaikinti prekių ženklo

registraciją dėl prekių ženklo nenaudojimo, turėtų iš pat pradžių konkrečiai išvardinti prekių

pakategores, kurių atžvilgiu prekių ženklo savininkas privalo įrodyti prekių ženklo naudojimą.

Pažymėtina, jog tai nereiškia, kad suinteresuotam asmeniui tenka našta įrodyti, kad prekių ženklas

nebuvo naudojamas būtent tokių prekių atžvilgiu148. Tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo nurodo

tik bendro pobūdžio prekių kategoriją, kuriai buvo įregistruotas prekių ženklas, ir nenurodo

konkrečių prekių pakategorių, kurių atžvilgiu turėtų būti įrodytas prekių ženklo naudojimas,

suinteresuotas asmuo teismo procese negalėtų remtis tuo, kad prekių ženklo savininkas neįrodė tam

tikrai pakategorei priklausančių prekių naudojimo, ir todėl prekių ženklo registracija turėtų būti

atitinkamai susiaurinta. OHIM vienoje byloje149 yra pažymėjusi, jog toks reikalavimas (t.y.

išvardinti konkrečias prekių pakategores) yra protingas bei proporcingas.

Galima pasvarstyti, ar aukščiau aptartas OHIM reikalavimas yra pagrįstas ir turėtų būti

taikomas nacionalinėje teisėje. Autorės manymu, kol toks reikalavimas nėra įtvirtintas įstatyminiu

lygmeniu ar teismų praktikoje, jis, visų pirma, galėtų sukelti nemalonių netikėtumų suinteresuotiems

asmenims, kurie pateikdami atitinkamą prašymą teismui, pagrįstai tikisi, jog ginčija prekių ženklo

146 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 48 straipsnis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
147 Pavyzdžiui, žr. 2006-02-27 Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 996C000222661/1) byloje Rajan Imports
Limited v Registros Internacionales Aplicados S.L.; para 25; 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos
sprendimo byloje Nr. R-1289/2006-2 Esaress Holding Ltd v Acxiom Corporation; para 48; 2006-05-10 OHIM
Anuliavimo tarybos sprendimo (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje Brooks Sports Inc v Addiction Limited; para 24.
148 2007-07-19 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R378/2006-2 Rajan Imports Limited v
Registros Internacionales Aplicados, S.L.; para 25.
149 Ten pat.
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registraciją visa apimtimi. Kita vertus, galima prognozuoti, jog atitinkamai įtvirtinus tokį

reikalavimą, suinteresuoti asmenys visais atvejais reikalautų, jog prekių ženklo savininkas įrodytų

visoms kategorijoms bei pakategorėms įregistruoto prekių ženklo naudojimą. Atitinkamai,

manytina, jog, kol nėra aiški įstatymų leidėjo bei teismų pozicija šiuo klausimu, turėtų būti laikoma,

kad prekių ženklo registracija yra ginčijama visa apimtimi, jeigu suinteresuoto asmens prašyme nėra

nurodyta priešingai.

Taigi, bendra taisyklė yra ta, kad prekių ženklas turi būti naudojamas toms prekėms, kurios

yra nurodytos paraiškoje prekių ženklui registruoti. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant prekių

ženklo naudojimą būtina nustatyti, kurioms kategorijoms bei pakategorėms prekių buvo naudojamas

prekių ženklas. Tokio vertinimo metu inter alia reikėtų atsižvelgti į prekių kategorijų apimtį bei

prekių ar paslaugų tikslą ir paskirtį.

2.3.4. Prekių ženklo naudojimas forma, kuria jis buvo
įregistruotas

Bendra taisyklė yra ta, jog prekių ženklas turi būti naudojamas tokia forma, kokia jis buvo

įregistruotas. Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtinta šios taisyklės išimtis:

ženklo naudojimu laikomas ir ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, bet

nepakeičia skiriamųjų ženklo požymių, įrašytų Lietuvos Respublikos prekių registre. Ši nuostata

atkartoja tarptautiniuose150 bei Europos Sąjungos151 teisės aktuose įtvirtintas teisės normas. PIT

sprendime, priimtame Ponte byloje152, pažymėta, jog šia nuostata yra siekiama leisti prekių ženklo

savininkui naudojant ženklą prekyboje pakeisti ženklą, nepakeičiant išskirtinio jo pobūdžio, taip,

kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekių ar paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų.

OHIM vienoje byloje153 šiuo klausimu taip pat pažymi, kad absoliutus įpareigojimas naudoti prekių

ženklą forma, kuria jis buvo įregistruotas, ignoruotų rinkos realybę, konkrečiai – nuolatinę prekių

reklamos evoliuciją ir prekių ženklų savininkų poreikį adaptuoti prekių ženklą naujuose

kontekstuose.

150 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnio (2) dalis // Valstybės žinios.
1996. Nr. 75-1796; Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-
15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 20 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
151 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 2 dalies a) punktas. 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl
Bendrijos prekių ženklo [1994] OL L11, 15 straipsnio 1 dalies a) punktas.
152 2006-02-23 PIT sprendimas byloje Nr. T-194/03 Il Ponte Finanziaria Spa v OHIM, para 50.
153 2008-10-13 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B927 147 byloje San Patrick S.L. v Lutz Marken GmbH,
para II A.
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Pažymėtina, kad prekių ženklo savininko teisė modifikuoti ženklą jį naudojant yra ribojama

teismų praktikoje suformuluotos išimties: prekių ženklas negali būti keičiamas tokiu būdu, kad

prekių ženklo savininko naudojamas žymuo taptų tapatus kitam įregistruotam prekių ženklui154. Šią

taisyklę yra patvirtinęs PIT sprendime Ponte155 byloje, pažymėdamas, kad nagrinėjama nuostata

neleidžia įregistruoto prekių ženklo savininkui išvengti jam priklausančios pareigos naudoti prekių

ženklą, nurodant atskirai įregistruoto panašaus prekių ženklo naudojimą.

Iš Prekių ženklų įstatyme įtvirtintos nuostatos, reguliuojančios prekių ženklo naudojimo

formą, matyti, kad ginčo situacijoje, visų pirma, turi būti nustatyta, ar prekių ženklas yra

naudojamas forma, kuri savo elementais skiriasi nuo formos, kokia jis buvo įregistruotas. Tuo

atveju, jeigu ženklas yra naudojamas tokia forma, kokia jis buvo įregistruotas, tolesnis prekių ženklo

naudojimo formos vertinimas neturėtų būti atliekamas. Tačiau jeigu yra nustatoma, kad prekių

ženklas yra naudojamas forma, kuri skiriasi savo elementais, turi būti toliau vertinama, ar tokia

prekių ženklo naudojimo forma nepakeičia prekių ženklo skiriamųjų požymių.

Būtina aptarti, ką reiškia prekių ženklo naudojimas forma, kuri skiriasi savo elementais nuo

formos, kuria jis buvo įregistruotas. Šiuo klausimu OHIM gairėse pateikiama pozicija, jog ne bet

koks įregistruoto prekių ženklo pakeitimas jį naudojant yra laikomas prekių ženklo naudojimu

forma, kuri skiriasi savo elementais nuo įregistruotosios156. Laikantis tokios pozicijos, tam tikri

nežymūs bei nereikšmingi prekių ženklo pakeitimai turėtų būti laikomi įprastu prekių ženklo

naudojimu, o ne prekių ženklo naudojimu forma, kuri savo elementais skiriasi nuo formos, kuria jis

buvo įregistruotas. Autorė nevisiškai sutinka su tokia OHIM gairėse pateikta pozicija. Visų pirma,

nagrinėjamos nuostatos paskirtis būtent ir yra leisti prekių ženklo savininkui naudoti ženklą su

nežymiais įregistruoto ženklo elementų pakeitimais157, todėl skirstymas, kad yra dar nežymesni už

nežymius ženklo pakeitimus, kurie nėra laikomi prekių ženklo naudojimo formos pakeitimu, autorės

supratimu, nėra visiškai pagrįstas. OHIM gairėse pateiktu ženklo naudojimo formos vertinimu

paprastai nėra remiamasi ir autorės nagrinėtoje ETT bei OHIM praktikoje. Dėl aukščiau išvardintų

priežasčių autorė mano, kad bet koks įregistruotų prekių ženklo elementų pakeitimas naudojant

154 Pavyzdžiui, žr. 2007-08-02 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje Nr. R246/2005-02 High Liner
Foods Incorporated v Unilever PLC, para 109.
155 2006-02-23 PIT sprendimas byloje Nr. T-194/03 Il Ponte Finanziaria Spa v OHIM, para 50.
156 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 20.
157 Žr. 2007-10-20 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje Nr. R-275/2006-2 Sogico S.A. v Hybris
Holding AG, para 22.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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ženklą turėtų būti laikomas prekių ženklo naudojimu forma, kuri skiriasi savo elementais nuo tos,

kuria jis buvo įregistruotas.

Tuo atveju, kai yra nustatoma, kad prekių ženklas buvo naudojamas forma, kuri skiriasi nuo

tos, kuria jis buvo įregistruotas, prekių ženklo naudojimo forma turi būti vertinama tuo atžvilgiu, ar

nepasikeitė prekių ženklo skiriamieji požymiai. Svarbu atskirti, kad nagrinėjamoje situacijoje nėra

vertinamas įregistruoto bei naudojamo prekių ženklų panašumas158. Tai reiškia, kad įregistruoto bei

naudojamo prekių ženklų dominuojančių ar skiriamųjų požymių sutapimas nėra pakankamas, kad

būtų konstatuota, jog įregistruoto prekių ženklo skiriamieji požymiai nebuvo pakeisti.

Būtina apibrėžti, ką reiškia skiriamieji prekių ženklo požymiai. Teisės moksle pažymima,

kad skiriamieji ženklo požymiai yra tai, kas tam tikru laipsniu padaro prekių ženklą nepaprastu ir

įsimenamu. Tuo tarpu skiriamųjų prekių ženklo požymių pakeitimas reiškia prekių ženklo tapatumo

bei individualumo praradimą159. Svarbu tai, kad skiriamieji prekių ženklo požymiai nagrinėjamu

atveju turi būti vertinami iš prekių ženklą registruojančios institucijos, o ne vidutinio vartotojo

perspektyvos. Ši taisyklė paaiškinama tuo, kad vartotojai pažįsta tik naudojamą, o ne įregistruotą

prekių ženklą, todėl jie neturi pagrindo įregistruoto bei naudojamo prekių ženklų palyginimui160.

Vertinant prekių ženklo naudojimo formos įtaką prekių ženklo skiriamiesiems požymiams

ypač svarbus „pirmasis įspūdis“. Todėl daug kas priklauso nuo prekių ženklo tipo (pvz. žodinis ar

figūrinis), ženklo naudojimo ir suvokimo būdo (pvz. vaizdinis ar garsinis) bei nuo to, kaip skiriasi

prekių ženklo elementai161. Labai svarbi ir tarpusavio priklausomybė tarp prekių ženklo skiriamųjų

požymių stiprumo bei prekių ženklo naudojimo formos. Ženklai, turintys stiprius skiriamuosius

požymius, gali būti mažiau nei kiti paveikiami prekių ženklo pakeitimų jį naudojant. Jeigu prekių

ženklą sudaro keli elementai, iš kurių tik vienas ar keli yra skiriamieji, ir dėl kurių prekių ženklas

buvo įregistruotas, tokio elemento pakeitimas arba pašalinimas paprastai reikš ir skiriamojo

požymio pašalinimą162. Šiuo klausimu PIT sprendime, priimtame GFK byloje163, yra pažymėta, jog,

vertinant sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių skiriamąjį požymį ar

dominavimą, būtina atsižvelgti į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes bei į skirtingų

sudedamųjų dalių atitinkamą vietą prekių ženklo konfigūracijoje.

158 Ten pat, para 23.
159 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 887.
160 Ten pat.
161 Ten pat.
162 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 24.
163 2005-11-24 PIT sprendimas byloje Nr. T-135/04 Gfk AG v OHIM, para 36.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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Būtina atskirai aptarti atvejį, kai prekių ženklas yra naudojamas kartu su kitais žymenimis,

pavyzdžiui, kitais prekių ženklais. Šiuo klausimu OHIM vienoje byloje164 pažymėjo, jog nėra

reikalaujama, kad prekių ženklo savininkas įrodytų, kad prekių ženklas buvo naudojamas

nepriklausomai nuo kitų žymenų. Tokią poziciją patvirtino ir PIT sprendime, priimtame

Castellblanch byloje165, pažymėdamas, kad tuo atveju, kai daugelis žymenų yra naudojami vienu

metu, neiškreipiant įregistruoto žymens skiriamojo požymio, neturėtų būti kalbama apie prekių

ženklo naudojimą kitokia forma, nei buvo įregistruotas. Atitinkamai, taip vadinamas prekių ženklų

derinimas (angl. co-branding) paprastai laikytinas prekių ženklo naudojimu forma, kuria jis buvo

įregistruotas166. Šioje situacijoje svarbiausia, jog būtų aišku, kad naudojami žymenys yra atskiri ir

nesudaro vieno sudėtinio prekių ženklo167. Kitaip tariant, naudojamas prekių ženklas turi išlaikyti

savo savarankiškumą bei individualumą. Žinoma, jeigu kartu naudojami ženklai sudaro vieną

visumą (t.y. susilieja) ar kitas, papildomas žymuo dominuoja prieš vertinamą prekių ženklą, kuris

tampa tik dekoratyviniu elementu, tokia prekių ženklo naudojimo forma turėtų būti vertinama tuo

aspektu, ar naudojant prekių ženklą nebuvo pakeisti prekių ženklo skiriamieji požymiai168.

Nors prekių ženklo naudojimo forma turėtų būti vertinama kiekvienu individualiu atveju,

atsižvelgiant į konkretaus prekių ženklo pobūdį, ypatybes bei ženklo naudojimo aplinkybes, aktualu

apžvelgti bei aptarti prekių ženklo naudojimo formos vertinimo tendencijas, susiformavusias

Europos Sąjungos teismų bei OHIM praktikoje taikant prekių ženklo naudojimo reikalavimą.

Minėtos tendencijos bus aptartos atskirai pagrindiniams prekių ženklų tipams.

Žodinio prekių ženklo šrifto, raidžių dydžio pakeitimas, didžiųjų raidžių keitimas

mažosiomis, ir atvirkščiai, paprastai nėra laikomi skiriamųjų prekių ženklo požymių praradimu169.

164 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1539C) byloje Neurim Pharmaceuticals Limited v
Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, para 33.
165 2005-12-18 PIT sprendimas byloje Nr. T-29/04 Castellblanch SA v OHIM, para 34.
166 2007-12-18 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1459C) byloje Curon Medical Inc. v Ontex N.V.,
para 29; 2007-10-09 OHIM Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-485/2006-1 Aston Martin Lagonda
Inc. v British Motor Heritage Limited, para 25.
167 2007-06-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1839C) byloje Taxor Comestic AG v Coswell S.p.A.,
para 22.
168 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 22.
169 Žr. 2008-09-30 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B861676 byloje Head Technology GmbH v Spro B.V.,
para II, 3, (c); 2005-12-22 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 541C000305672/1 ir 761C305672/2) byloje
Vita Nuova Holdings Limited v Firma Inferno Radsport GmbH, para 30; 2005-05-24 OHIM Anuliavimo tarybos
sprendimas (Ref. Nr. 525C001240613) byloje Mediavision et Jean Mineur SA v Deutche Telekom AG, para 29; 2007-05-
03 OHIM Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R692/2006-01 Dentaid S.L. v Italmed S.n.C. di Galli G.
& Pacini G., para 22; 2006-01-12 PIT sprendimas byloje Nr. T-147/03 Devinlec Development Innovation Leclerc SA v
OHIM, para 24.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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Analogiškai, ir nežymių stilizuotų detalių, pavyzdžiui, taškų tarp raidžių naudojimas170, turėtų būti

pripažintas tinkama prekių ženklo naudojimo forma. Vertinimas galėtų skirtis, jeigu įregistruoto

prekių ženklo šriftas būtų specifinis, o rašyba neįprasta – pavyzdžiui, didžiųjų raidžių ar neįprastai

mažo dydžio raidžių žodinio ženklo viduryje naudojimas. Kadangi žodinis prekių ženklas yra

registruojamas kaip juodai baltas ženklas, prekių ženklo spalvos pakeitimas nėra prekių ženklo

skiriamųjų požymių pakeitimas171.

Žodinio prekių ženklo naudojimas kartu su prekę, jos kokybę, kiekį ar pobūdį

apibūdinančiais žodžiais, kurie nėra prekių ženklo dalis, nelaikomi prekių ženklo naudojimu forma,

pakeičiančia prekių ženklo skiriamuosius požymius172. Pavyzdžiui, OHIM vienoje byloje173

pažymėjo, kad papildomo žodžio „super“ naudojimas nepakeičia skiriamųjų ženklo požymių,

kadangi vartotojai šį žodį turėtų suprasti kaip reklaminį, pagiriamąjį žodį, kurio paskirtis yra

pabrėžti teigiamas siūlomos prekės savybes. Žodinio prekių ženklo naudojimą kartu su figūriniu

elementu OHIM kitoje byloje174 taip pat pripažino prekių ženklo naudojimu forma, nepakeičiančia

įregistruoto prekių ženklo skiriamųjų požymių.

Skiriamųjų žodinio prekių ženklo požymių praradimu paprastai laikomas prekių ženklą

sudarančių raidžių pašalinimas ar papildomų raidžių bei kitų elementų pridėjimas. Pavyzdžiui, PIT

sprendime RTB byloje175 nurodė, kad įregistruoto prekių ženklo J. GIORGI naudojimas kaip

GIORGI, MISS GIORGI bei GIORGI LINE pakeitė skiriamuosius įregistruoto prekių ženklo

požymius. Analogiškai, OHIM vienoje byloje176 konstatavo, kad žymenų VIT ir VIT FRE

naudojimas nėra tinkama įregistruoto prekių ženklo VITALIUS naudojimo forma. Skiriamųjų

ženklo požymių praradimu laikomas ir įregistruoto prekių ženklo inkorporavimas į kitą ženklą.

170 2008-11-24 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1055518 byloje Caves Vidigal, S.A. v Sarl Jean Marc
Brocard, para II, 1, (c).
171 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 20.
172 Pavyzdžiui, žr. 2007-07-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje Toms Gruppen A/S v
Bob Bon Buddies Ltd., para 22; 2007-02-05 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1008C000213306) byloje
Sovena-Comercio e Industria de Produtos Alimentares S.A. v Wigo-Werk Kreuznach Chemische Fabrik GmbH, para 18;
2004-12-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 263C) byloje Bodegas Bilbainas S.C. v Sohnlein
Rheingold KG, para 33; 2006-05-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje
Brooks Sports Inc. v Addiction Limited, para 23.
173 2008-12-18 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B867566 byloje Aldi Einkauf GmbH & Co. Ohg v Tostaderos
Sol De Alba, S.A., para II, 1.
174 2008-11-19 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1102526 byloje Kraft Foods Belgiuk S.A. v REWE-Zentral
AG, para II, 1.
175 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 Laboratorios RTB, SL v OHIM, para 44.
176 2008-11-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1128174 byloje Danish Crown AmbA v BERTIN S.A.,
para II, 1.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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Tokią išvadą vienoje byloje177 padarė OHIM, pažymėdama, kad įregistruotą prekių ženklą STILLA

inkorporuojant į ženklus STILLADAY, DiStilla ar STILLERGY buvo pakeistas bendras prekių

ženklo sukuriamas įspūdis. Nereikšmingų žodinį prekių ženklą sudarančių prielinksnių pašalinimas

nėra laikomas skiriamųjų prekių ženklo požymių pakeitimu178.

Įdomu pasvarstyti, kaip teismas vertintų užsienio kalba įregistruoto žodinio prekių ženklo

naudojimą lietuvių kalba (t.y. atitinkamų užsienio kalbos žymenų pakeitimą lietuviškais), arba

priešingą situaciją. Autorės manymu, prekių ženklo naudojimas kita kalba paprastai neturėtų

pakeisti prekių ženklo esmės, taigi, prekių ženklo skiriamųjų požymių. Vis dėlto nesant teismų

praktikos šiuo konkrečiu atveju, prekių ženklo savininkas, ketinantis naudoti prekių ženklą keliomis

kalbomis, apsidrausdamas turėtų įregistruoti planuojamą naudoti prekių ženklą tiek užsienio, tiek ir

lietuvių kalbomis.

Juodai balto figūrinio prekių ženklo naudojimas kita spalva paprastai nereiškia prekių ženklo

skiriamųjų požymių pakeitimo179. Tuo tarpu spalvoto figūrinio prekių ženklo spalvos pakeitimas

galėtų būti laikomas skiriamųjų požymių pakeitimu, jeigu tokia spalva būtų dominuojantis prekių

ženklo elementas180. Figūrinio prekių ženklo, kurį sudaro specifiniu šriftu parašytas žodis,

naudojimas įprastu šriftu, taigi, žodiniu prekių ženklu, vienoje OHIM nagrinėtoje byloje181

pripažintas tinkama prekių ženklo naudojimo forma. Vien tik ženklo išdėstymas kita kryptimi ar

ženklą sudarančių elementų kompozicijos pakeitimas paprastai nereiškia prekių ženklo skiriamųjų

požymių pakeitimo182.

Kaip ir žodinio prekių ženklo atveju, papildomų prekę apibūdinančių žodžių naudojimas

kartu su figūriniu prekių ženklu nelaikomas prekių ženklo skiriamųjų požymių pakeitimu183. Kiek

kitaip vertinamas atvejis, kai figūrinis prekių ženklas yra naudojamas kartu su žodiniu prekių

177 2007-05-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1490C) byloje Aziende Chimiche Rinite Anglini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. v Stila International Inc., para 17.
178 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 25.
179 2007-12-14 OHIM Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R1467/2006-1 Schneider Electronics GmbH
v Schneider Electric SA, para 23.
180 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 27.
181 2007-10-20 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R275/2006-2 Sogico S.A. v Hybris Holdings
AG, para 20.
182 2007-12-14 OHIM Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R1467/2006-1 Schneider Electronics GmbH
v Schneider Electric SA, para 23.
183 2008-11-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B975278 byloje M.&B. Marcei & Brevetti S.R.L. v MicroGen
Energy Limited, para II, 1, (a).
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ženklu. Šiuo klausimu OHIM vienoje byloje184 yra pažymėjusi, kad, figūrinį prekių ženklą

naudojant kartu su žodiniu prekių ženklu, bendrame įspūdyje paprastai dominuoja žodinis

elementas, kadangi būtent jis suteikia informaciją apie prekę. Todėl aptariamoje byloje buvo

nuspręsta, kad kartu su figūriniu prekių ženklu naudotas žodis pakeitė skiriamuosius prekių ženklo

požymius. Žinoma, sprendimas galėtų būti ir kitoks, jei konkrečiu atveju dominuotų ne žodinis

elementas, bet figūrinis prekių ženklas. Figūrinio elemento pašalinimas iš įregistruoto figūrinio

prekių ženklo OHIM praktikoje185 paprastai laikomas skiriamųjų prekių ženklo požymių praradimu.

Erdvinio prekių ženklo dydžio pakeitimas yra laikomas tinkama prekių ženklo naudojimo

forma. Tokio prekių ženklo naudojimas kartu su žodiniais prekių ženklais, apibūdinančiais žodžiais

ar prie erdvinio prekių ženklo pritvirtintomis etiketėmis paprastai nėra laikomi prekių ženklo

naudojimo forma, pakeičiančia prekių ženklo skiriamuosius požymius186.

Spalviniai prekių ženklai įprastai naudojami prekių pakuotėms žymėti, todėl šių ženklų

naudojimas kartu su žodiniais ženklais bei apibūdinančiais žodžiais, kuriais yra pažymėtos prekių

pakuotės, paprastai laikomi tinkama prekių ženklo naudojimo forma tol, kol įregistruota spalva ar

spalvų derinys išlieka aiškiai matomi187. Nežymus spalvinio prekių ženklo spalvos tono bei stiprumo

pakeitimas nelaikomas prekių ženklo skiriamųjų požymių pakeitimu. Jeigu kaip prekių ženklas yra

įregistruotas spalvų derinys, naudojamos spalvų proporcijos nereiškia prekių ženklo skiriamųjų

požymių pakeitimo. Situacijos vertinimas keistųsi, jeigu būtų įregistruotos konkrečios naudojamų

spalvų proporcijos, kurios, naudojant prekių ženklą, būtų iš esmės pakeistos188.

Apibendrinant aukščiau išdėstytą, prekių ženklas turi būti naudojamas forma, kuria jis buvo

įregistruotas. Vis dėlto siekiant sudaryti galimybes prekių ženklo savininkui adaptuoti prekių ženklą

prie rinkos aktualijų, tam tikri prekių ženklo pakeitimai, kurie nepakeičia skiriamųjų prekių ženklo

požymių, yra leidžiami.

184 Ten pat.
185 Pavyzdžiui, žr. 2007-07-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1447C) byloje MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG v Watson Enterprises (Bahamas) Limited, para 22; 2007-04-28 OHIM Antrosios
apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R1140/2006-2 Amberes S.A. v Henkel KGaA, para 19.
186 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 21.
187 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 22.
188 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 27.
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2.4. Prekių ženklo naudojimo vieta

Prekių ženklų įstatyme189 expressis verbis įtvirtinta prekių ženklo naudojimo vieta –

Lietuvos Respublika. Tai reiškia, jog prekių ženklo savininkas prekių ženklą turi naudoti būtent

Lietuvos teritorijoje, t.y. šalyje, kurioje prekių ženklui yra suteikiama teisinė apsauga. Reikalavimas

naudoti prekių ženklą tam tikroje teritorijoje yra kildintinas iš teritorialumo principo. Šis prekių

ženklų teisinės apsaugos principas reiškia, kad prekių ženklas yra saugomas tik toje valstybėje,

kurioje jam yra suteikiama prekių ženklo registracijos arba naudojimo apsauga. Kartu su prekių

ženklui suteikiama apsauga ženklo savininkui kyla tam tikri įpareigojimai, vienas jų - naudoti prekių

ženklą būtent toje teritorijoje, kurioje yra saugomas toks prekių ženklas.

Kalbant apie prekių ženklo naudojimo vietą, visų pirma, svarbu išsiaiškinti, kokioje

atitinkamos teritorijos dalyje turi būti naudojamas prekių ženklas. Verta pažymėti, jog šiuo klausimu

yra susiklosčiusi prieštaringa PIT bei ETT praktika. Štai sprendime, priimtame Hiwatt byloje190, PIT

nurodo, jog prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų reiškia, kad prekių ženklas turėtų būti naudojamas

didžiojoje teritorijos, kurioje prekių ženklui yra suteikiama apsauga, dalyje. Tačiau sprendime,

priimtame Sunrider byloje191, ETT užėmė kiek kitokią poziciją, pažymėdamas, jog teritorija, kurioje

yra naudojamas ženklas, yra tik vienas iš keleto faktorių, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama

vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų. Todėl, teismo manymu, prekių pardavimas tik vienam

klientui, kas reiškia, jog prekių ženklas nėra naudojamas didžiojoje šalies dalyje, a priori nereiškia,

jog prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų. Šiuo klausimu analogiškai pasisakyta ir

vėlesniame PIT sprendime Boston byloje192, kas suponuoja išvadą, jog galiausiai buvo patvirtinta

pozicija, kad prekių ženklo naudojimas net ir mažoje atitinkamos teritorijos dalyje gali būti

pakankamas, jeigu jis tenkina prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimą. Priešingas

sprendimas, autorės nuomone, nebūtų visiškai logiškas vien dėl to, jog vartotojai gali laisvai keliauti

po šalies teritoriją, skirtingose teritorijos dalyse įsigyti prekių ženklu pažymėtų prekių bei jas

transportuoti į kitas tokios teritorijos dalis.

OHIM vienoje byloje193 yra pažymėjusi, kad prekių ženklo savininko registruotos buveinės

vieta atitinkamoje teritorijoje dar nereiškia, jog tai yra rinka, kurioje yra platinamos atitinkamos

prekės. Kitaip tariant, prekių ženklo savininko registruotos buveinės vieta tam tikroje teritorijoje

189 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
190 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, para 37.
191 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 The Sunrider Copr v OHIM, para 76-77.
192 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 Boston Scientific Ltd v OHIM, para 46.
193 2000-04-27 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B98857 byloje Marco Chemie Eugen Martin KG Chemische
Fabrik v Aldemar A.G., para III, B, 1.
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per se neįrodo prekių ženklo naudojimo vietos. Tokia OHIM išvada minėtoje byloje suponuoja

prekių ženklo savininko pareigą pateikti konkrečius prekių ženklo naudojimo vietą liudijančius

įrodymus. Tokiais įrodymais galėtų būti sąskaitos, patvirtinančios prekių ženklu pažymėtų prekių

pardavimą atitinkamoje teritorijoje. Kiek sudėtingiau įrodyti prekių ženklo naudojimo vietą tais

atvejais, kai prekių ženklas yra naudojamas reklamoje arba internete. Šiuo klausimu teisės moksle

išreiškiama nuomonė, jog tokiais atvejais reikia nustatyti, kad tam tikra reklama ar interneto puslapis

buvo nukreipti į konkrečios šalies rinką194. Šią teisės moksle išreikštą nuomonę netiesiogiai

patvirtina ir PIT Hiwatt195 byloje, reikalaudamas įrodymų, jog prekių katalogai buvo prieinami

Vokietijos visuomenei.

Prekių ženklo naudojimą atitinkamoje teritorijoje galėtų patvirtinti ir prekių ženklo

naudojimas šalies, kurioje jis yra įregistruotas, nacionaline kalba bei atitinkamų prekių kainų

nurodymas tokios šalies valiuta196. Kita vertus, tai jokiu būdu nėra imperatyvas, t.y. vartotojams

komunikuojama informacija apie atitinkamą prekių ženklą neprivalo būti pateikiama nacionaline

atitinkamos šalies kalba. Ši taisyklė patvirtinta sprendime, priimtame Boston byloje197, kuriame PIT

konstatavo, jog lankstinukai bei etiketės vien tik anglų kalba yra tinkamas Suomijoje įregistruoto

prekių ženklo naudojimas. Minėtame sprendime PIT atkreipė dėmesį į aplinkybes, ar užsienio kalba,

kuria yra komunikuojama informacija vartotojams, yra plačiai naudojama toje šalyje, o ypač

tikslinėje auditorijoje, į kurią yra nukreiptas prekių ženklo poveikis.

Būtina paminėti reikalavimo naudoti prekių ženklą toje šalyje, kurioje tokiam prekių ženklui

suteikiama apsauga, išimtį. Prekių ženklų įstatyme198 numatyta, jog ženklo naudojimu Lietuvos

Respublikoje taip pat laikomas ženklo naudojimas prekėms ar jų pakuotėms žymėti Lietuvos

Respublikoje išimtinai eksporto tikslais. Generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer Ansul byloje199

pažymėjo, jog šios nuostatos paskirtis yra apsaugoti įmones, kurių pagrindinis verslas yra eksportas,

ir kurios priešingu atveju rizikuotų prarasti prekių ženklus tik todėl, kad nenaudoja prekių ženklų

vidaus rinkoje.

194 W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet &
Maxwell, 2007. P. 730.
195 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, para 41.
196 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R1289/2006-2 Esaress Holdings Ltd v
Acxiom Corporation, para 38.
197 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 Boston Scientific Ltd v OHIM, para 53-55.
198 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 2 punktas // Valstybės žinios. 2000.
Nr. 92-2844.
199 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveilinging BV, para 57.
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Taigi, bendra taisyklė yra ta, jog prekių ženklas turi būti naudojamas toje šalyje ar

teritorijoje, kurioje jam yra suteikiama apsauga. Pakankama, jog prekių ženklas būtų naudojamas ir

mažoje tam tikros teritorijos dalyje, jeigu prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

2.5. Prekių ženklo naudojimo laikotarpis

Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog prekių ženklo registracija gali

būti panaikinta, jeigu:

i) ženklo savininkas per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo

dienos nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žymėti prekes ir (ar)

paslaugas; arba

ii) ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės.

Jungtukas „arba“ suponuoja išvadą, jog tai yra du atskiri ir savarankiški prekių ženklo

registracijos panaikinimo pagrindai. Pagrindinis skirtumas tarp šių pagrindų yra tai, kaip yra

nustatytas penkerių metų laikotarpis200. Svarbu pažymėti, jog tiek Direktyva201, tiek ir

Reglamentas202 numato tik vieną prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindą – dėl prekių

ženklo nenaudojimo penkerius metus iš eilės. Atskiri prekių ženklo registracijos panaikinimo

pagrindai dėl prekių ženklo nenaudojimo nėra išskiriami ir tarptautiniuose teisės aktuose,

reguliuojančiuose pramoninės nuosavybės apsaugą – Paryžiaus konvencijoje203 bei

TRIPS sutartyje204. Kita vertus, tai nereiškia, jog Prekių ženklų įstatyme įtvirtinti du atskiri prekių

ženklo registracijos panaikinimo pagrindai prieštarauja Europos Sąjungos ar tarptautiniams teisės

aktams.

Autorės nuomone, Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje yra sulieti du atskiri

Direktyvos straipsniai: „Prekių ženklų naudojimas“205 ir „Panaikinimo pagrindas“206. Svarbus

aspektas yra tai, jog, autorės manymu, Prekių ženklų įstatyme yra netiksliai išversta ir tokiu būdu

200 H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008. P. 288.
201 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 12 straipsnio 1 dalis.
202 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1994] OL L11, 51 straipsnio 1 dalies a)
punktas.
203 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnis // Valstybės žinios. 1996.
Nr. 75-1796.
204 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl
Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 19 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
205 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis.
206 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 12 straipsnio 1 dalis.
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pertekliniai naudojama Direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos dalis, konkrečiai –

„jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės“ (angl. if such use has been

suspended during an interrupted period of five years). Šią nuostatą Prekių ženklų įstatyme atkartoja

frazė „jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės“, kuri tokiu būdu praranda savo

reikšmę kaip atskiras prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindas. Tai yra, remiantis pagrindu,

jog prekių ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, prekių ženklo registracija galėtų

būti panaikinta tiek dėl to, kad prekių ženklas apskritai nebuvo pradėtas naudoti per penkerius metus

nuo ženklo registracijos procedūros pabaigos, tiek ir dėl to, kad prekių ženklo naudojimas buvo

sustabdytas penkeriems metams iš eilės. Dėl šių priežasčių antrasis Prekių ženklų įstatyme įtvirtintas

prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindas (dėl prekių ženklo nenaudojimo penkerius metus

iš eilės) turi būti interpretuojamas kaip pagrindas panaikinti prekių ženklo registraciją, jeigu prekių

ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės. Taip pat logiškai teisinga būtų

įstatyme (taigi, taip pat kaip Direktyvoje ir Reglamente) palikti tik vieną prekių ženklo registracijos

panaikinimo pagrindą – dėl prekių ženklo nenaudojimo penkerius metus iš eilės.

Aukščiau minėti Prekių ženklų įstatyme įtvirtinti prekių ženklo registracijos panaikinimo

pagrindai sukelia keletą neaiškumų. Visų pirma, neaišku, ar asmuo, prašantis panaikinti prekių

ženklo registraciją, privalo nurodyti, kuriuo konkrečiu prekių ženklo registracijos panaikinimo

pagrindu jis remiasi. Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme yra įtvirtinti atskiri prekių ženklo registracijos

panaikinimo pagrindai, manytina, kad suinteresuotas asmuo vis dėlto turėtų nurodyti konkretų

pagrindą, kuriuo remiantis jis grindžia ieškinį dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo. Teisės

moksle siūloma, jog suinteresuotas asmuo turėtų pasirinkti tą pagrindą (laikotarpį), kuris

maksimizuotų galimybes sėkmingai panaikinti prekių ženklo registraciją207. Visgi, esant dabartinei

Prekių ženklų įstatymo redakcijai, konkretaus prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindo

nurodymas, autorės manymu, netenka savo prasmės – antrasis prekių ženklo registracijos

panaikinimo pagrindas dėl prekių ženklo nenaudojimo penkerius metus iš eilės, aiškinant

lingvistiškai, apima ir pirmąjį prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindą dėl to, kad prekių

ženklas nebuvo pradėtas naudoti per penkerius metus nuo ženklo registracijos liudijimo išdavimo

dienos.

Kitas svarbus klausimas - kokio laikotarpio „rėmuose“ prekių ženklo savininkas turėtų

įrodyti jam priklausančio prekių ženklo naudojimą. Atsakymų į šiuos klausimus ieškosime plačiau

207 D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly‘s law on trade marks
and trade names. Sweet & Maxwell, 2005. P. 295.
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aptardami kiekvieną prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindą dėl prekių ženklo

nenaudojimo.

Direktyvoje208 pirmojo laikotarpio trukmė yra apibrėžiama kaip penkeri metai po

registracijos procedūros užbaigimo datos. ETT, atsakydamas į prejudicinį klausimą Armin Haupl

byloje209, išaiškino, jog registracijos procedūros pabaigos data Direktyvos 10 straipsnio 1 dalies

prasme turi būti nustatoma kiekvienoje valstybėje narėje pagal šioje valstybėje galiojančias

procedūrines normas registracijos srityje. Kaip matyti iš aukščiau cituoto Prekių ženklų įstatymo,

Lietuvoje ši data yra siejama su prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimo diena. Remiantis

Prekių ženklų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, ženklo registracijos liudijimas yra teisinis

dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo

savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prekių ženklo

registracijos liudijimas laikytinas tinkamu prekių ženklo registracijos procedūros užbaigimo datą

liudijančiu dokumentu.

Galima paminėti, jog teisės moksle aptariamo laikotarpio trukmė (t.y. penkeri metai po

registracijos liudijimo išdavimo datos) yra grindžiama tuo, jog penkeri metai yra protingos trukmės

laikotarpis, per kurį prekių ženklo savininkas gali pasirengti naudoti ženklą210. Be to, prekių ženklo

naudojimą gana dažnai sutrukdo daug laiko užimančios komercinės ir teisinės kliūtys. Tokiomis

kliūtimis galėtų būti vartotojų ir pardavimų testai, rinkos tyrimai, importuotojų ir licenciatų paieška

bei teisinių leidimų gavimas211. PIT sprendime, priimtame Armour byloje212, šiuo aspektu pažymėta,

jog nėra būtina įrodyti mažiau nei prieš penkerius metus įregistruoto prekių ženklo naudojimą iš

tikrųjų, nes šio penkerių metų laikotarpio tikslas yra leisti naudoti prekių ženklą komerciniais

tikslais. Kitaip tariant, prekių ženklo savininkas neturi pareigos įrodyti prekių ženklo naudojimo,

jeigu penkeri metai po prekių ženklo registracijos procedūros užbaigimo datos dar nėra pasibaigę.

Kalbant apie prekių ženklo naudojimo terminą, įdomu tai, jog Paryžiaus konvencijoje

konkretaus termino nustatyta nebuvo. Tai yra, Paryžiaus konvencijos 5 C(1) straipsnis nurodo. jog

registracija gali būti panaikinta tik praėjus tam tikram (angl. reasonable) terminui. Galima paminėti,

jog 1958 m. Lisabonos konferencijoje buvo siekta sukonkretinti minėtą terminą nurodant penkerius

metus, tačiau pasiūlymas nebuvo priimtas dėl Japonijos, kuri teigė, jog minėtas terminas yra per

208 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis.
209 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 31.
210 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 884.
211 R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports
197, 1998. P. 208.
212 2006-10-17 PIT sprendimas byloje T-483/04 Armour Pharmaceutical Co. v OHIM, para 34.
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ilgas, pasipriešinimo213. Tiesa, TRIPS sutartyje jau yra įtvirtinta tikslesnė Paryžiaus konvencijos

straipsnio versija214: 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prekių ženklo registracija gali būti

panaikinta praėjus trijų metų nepertraukiamam prekių ženklo nenaudojimo terminui.

Antrasis prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindas – prekių ženklo nenaudojimas

penkerius metus iš eilės. Teisės moksle šio laikotarpio trukmė grindžiama tuo, jog prekių ženklo

reputacija, įgyta jį naudojant, neišnyksta akimirksniu tik nustojus naudoti ženklą215. Dėl jau aukščiau

aptartų priežasčių manytina, jog šis pagrindas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai prekių ženklas

buvo pradėtas naudoti, tačiau jo naudojimas buvo nutrauktas ir prekių ženklas nebuvo naudojamas

penkerius metus iš eilės. Aptariamo pagrindo taikymas yra komplikuotas tuo aspektu, jog tikėtina,

kad suinteresuotas asmuo gali tiksliai nežinoti, kokiu konkrečiu penkerių metų laikotarpiu prekių

ženklo savininkas nenaudojo prekių ženklo. Tokią informaciją suinteresuotas asmuo galėtų gauti tik

prekių ženklo savininkui pateikus ženklo naudojimo įrodymus, taigi, jau prasidėjus atitinkamam

teismo procesui. Manytina, kad tokiu atveju suinteresuotas asmuo galėtų remtis Lietuvos

Respublikos civilinio proceso kodekso 141 straipsniu „Ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo

pakeitimas“.

Svarbus aspektas yra tai, kad, remiantis Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 5 dalimi,

ženklo registracija negali būti panaikinta, jeigu tarp penkerių metų jo nenaudojimo laikotarpio

pabaigos ir prašymo panaikinti ženklo registraciją pateikimo dienos teismui iš tikrųjų buvo imta arba

iš naujo pradėta ženklą naudoti. Atitinkamai, patartina, kad suinteresuotas asmuo inicijuojantis

prekių ženklo registracijos panaikinimo procedūrą kreiptųsi į teismą su tokiu prašymu tik pasibaigus

penkerių metų prekių ženklo nenaudojimo laikotarpiui216. Priešingu atveju suinteresuotas asmuo

rizikuoja, jog jo prašymas gali būti atmestas remiantis tuo, kad prekių ženklo savininkas pradėjo

naudoti prekių ženklą.

Kitas svarbus aspektas yra tai, jog, remiantis ETT sprendimu La Mer byloje217, Direktyva

tiesiogiai neužkerta kelio vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, kur tinkama, atsižvelgti į

aplinkybes, įvykusias po prašymo panaikinti prekių ženklo registraciją panaikinimo. Tokios

aplinkybės gali padėti patvirtinti ar geriau įvertinti prekių ženklo naudojimo apimtį ir tikruosius

prekių ženklo savininko ketinimus tam tikru laikotarpiu. Visgi, autorės manymu, ši ETT

213 R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports
197, 1998. P. 208.
214 D. Gervais. The TRIPS Agreement Drafting history and analysis. – Sweet & Maxwell, 2003. P. 178.
215 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 884.
216 D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly‘s law on trade marks
and trade names. Sweet & Maxwell, 2005. P. 295.
217 2004-01-27 ETT sprendimas byloje C-259/02 La Mer Technology, Inc. v. Laboratoires Goermar, para 33.
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suformuluota taisyklė turėtų būti taikoma siaurinamai ir tik išskirtiniais atvejais. Priešingu atveju

suinteresuotas asmuo vargiai galėtų prognozuoti teismui pateikto prašymo sėkmę ir tokiu būdu iš jo

būtų atimta galimybė atitinkamai planuoti savo veiksmus.

Pažymėtina, jog nėra reikalaujama nuolatinio prekių ženklo naudojimo218. Tai reiškia, jog

yra pakankama, kad prekių ženklas yra naudojamas per penkerių metų laikotarpį, o ne ištisą

penkerių metų laikotarpį. Šiuo aspektu PIT sprendime, priimtame Marienfede byloje219, yra

pažymėta, jog prekių ženklo naudojimas atitinkamo laikotarpio dalį yra pakankamas, kad būtų

išvengtų sankcijų (dėl prekių ženklo nenaudojimo – aut. past.). Analogiškai pasisakyta ir PIT

sprendime, priimtame Vitafruit byloje220. Šiame sprendime PIT nurodė, jog vienuolikos mėnesių

laikotarpis, per kurį buvo naudotas prekių ženklas, nėra per trumpas prekių ženklo naudojimui iš

tikrųjų įrodyti.

Manytina, jog neturėtų būti reikalaujama, kad prekių ženklo savininkas pateiktų atskirus

įrodymus dėl prekių ženklo naudojimo atitinkamu laikotarpiu. Tiksliau būtų sakyti, jog prekių

ženklo naudojimo įrodymai turėtų būti pažymėti tam tikra data, kuri atspindėtų prekių ženklo

naudojimo laikotarpį. Galima paminėti, jog OHIM laikosi praktikos221, jog prekių ženklo naudojimo

įrodymai, kurie nėra tinkamai datuoti, neįrodo prekių ženklo naudojimo, ir todėl neturėtų būti

apskritai vertinami.

Būtina atskirai aptarti Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą nuostatą,

kurioje numatyta, kad priimant sprendimą dėl registracijos panaikinimo, neturi būti atsižvelgiama nė

į vieną iš šių aplinkybių:

i) ženklas buvo pradėtas naudoti ar jo naudojimas buvo atnaujintas per tris mėnesius iki

prašymo panaikinti ženklo registraciją padavimo teismui dienos;

ii) ženklas pradėtas naudoti iš karto pasibaigus nepertraukiamam penkerių metų

nenaudojimo laikotarpiui;

iii) savininkas pradėjo ženklą naudoti ar atnaujino jo naudojimą po to, kai sužinojo, kad

gali būti paduotas ar yra paduotas prašymas teismui dėl registracijos panaikinimo.

Autorės nuomone, aukščiau išdėstytos nuostatos dalis, konkrečiai, kad neturi būti

atsižvelgiama „nė į vieną iš šių aplinkybių“, yra klaidinanti ta apimtimi, kiek suteikia išvardintoms

218 2007-02-09 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-925/2006-02 Brooks Sports Inc. v
Addiction Limited, para 24.
219 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-334/01 MFE Marienfede GmbH v OHIM, para 40.
220 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-203/02 The Sunrider Corp. v OHIM, para 45, 48.
221 Pavyzdžiui, 2007-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1785C) byloje Perrin & Nessin Limited v
SAS Group, Inc., para 25; 2009-01-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1077934 byloje C & A Mode KG v
Telefonica O2 Germany GmbH & Co. OHG, para II, 1.
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aplinkybėms savarankišką reikšmę. Šiuo aspektu autorė pritaria OHIM vienoje byloje222 išdėstytai

pozicijai, jog minėtos aplinkybės yra kumuliacinės. Tai reiškia, jog nagrinėjamos nuostatos taikymui

turėtų būti nustatyta kiekviena iš minėtų aplinkybių, taigi, šių aplinkybių visuma. Tokia išvada

išplaukia ir lingvistikai aiškinant Direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą formuluotę – šioje

normoje aptariamos aplinkybės yra išdėstytos viename sakinyje, tokiu būdu aptariamoms

aplinkybėms akivaizdžiai nesuteikiant savarankiškos reikšmės. Be to, ir paties Prekių ženklų

įstatyme223 yra referuojama į 47 straipsnio 6 dalyje „numatytą atvejį“, kas suponuoja išvadą, jog tai

yra vienas, o ne keli atskiri atvejai.

Matyti, jog įstatymų leidėjas aptariamoje Prekių ženklų įstatymo nuostatoje įtvirtino

konkrečią priemonę kovai su galimu prekių ženklų savininkų nesąžiningumu, konkrečiai – atveju,

kai prekių ženklo savininkas pradeda naudoti prekių ženklą tik tada, kai sužino, kad gali būti

paduotas ar yra paduotas prašymas teismui dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo. Vis dėlto

rekomenduotina, kad ir suinteresuotas asmuo, planuojantis prašyti panaikinti ženklo registraciją dėl

prekių ženklo nenaudojimo, imtųsi aktyvių veiksmų, siekdamas sukliudyti prekių ženklo savininkui

nesąžiningai pasinaudoti Prekių ženklų statymo 47 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta išimtimi. Vertas

dėmesio teisės moksle224 pateiktas pasiūlymas, jog dar prieš pateikdamas prašymą dėl prekių ženklo

registracijos panaikinimo, suinteresuotas asmuo iš anksto kreiptųsi į prekių ženklo savininką su

paklausimu dėl prekių ženklo naudojimo. Tokiu atveju, net jeigu prekių ženklo savininkas iš karto

po to pradėtų naudoti prekių ženklą, tai nebūtų pagrindas atmesti prašymą dėl prekių ženklo

registracijos panaikinimo. Pažymėtina, jog, remiantis OHIM praktika225, įrodinėjimo, jog prekių

ženklo savininkas žinojo apie tai, kad gali būti paduotas ar yra paduotas prašymas teismui dėl prekių

ženklo registracijos panaikinimo, našta tenka asmeniui, prašančiam panaikinti prekių ženklo

registraciją.

Įdomi teisės moksle išreikšta nuomonė, jog aukščiau aptarta išimtis yra perteklinė ir todėl

nereikalinga226. Konkrečiai, užsienio autoriai teigia, jog prekių ženklo naudojimas aukščiau

aptartomis aplinkybėmis galėtų būti paneigtas pasitelkiant prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų

kriterijų. Atsakant į minėtą poziciją, šio darbo autorė mano, jog dabartinis teisinis reguliavimas yra

pagrįstas ir reikalingas. Konkrečiai, minėtų aplinkybių išvardijimas įstatyminiu lygmeniu „įneša“

222 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R-1289/2006-02 Esaress Holding Ltd. v Acxiom
Corporation, para 17.
223 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 5 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.
224 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 884.
225 Pavyzdžiui, žr. 2006-05-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 1073C000686196/1) byloje Arild O.
Gautestad v Nokia Corporation, para 20.
226 D. Kitchin, J. Mellor. The trade marks act 1994 Text and commentary. – Sweet & Maxwell, 1995. P. 26/64.
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tikslumo tiek prekių ženklų savininkams, tiek ir suinteresuotiems asmenims, taip pat sudaro

galimybes abiems šalims atitinkamai planuoti savo veiksmus.

Taigi, bendra taisyklė yra ta, kad prekių ženklo registracija gali būti panaikinta tik po

nepertraukiamo penkerių metų prekių ženklo nenaudojimo laikotarpio. Tai jokiu būdu nereiškia, jog

prekių ženklo savininkas turi įrodyti, jog prekių ženklas buvo naudojamas ištisą penkerių metų

laikotarpį - prekių ženklo naudojimas atitinkamo laikotarpio dalį yra pakankamas, kad būtų išvengta

sankcijų dėl prekių ženklo nenaudojimo.

2.6. Prekių ženklo naudojimo apimtis

Prekių ženklų įstatymas expressis verbis neįtvirtina kiekybinio ar kito jį atitinkančio

reikalavimo prekių ženklo naudojimui. Vis dėlto tai nereiškia, kad prekių ženklo naudojimui nėra

keliamas prekių ženklo naudojimo apimties reikalavimas. Prekių ženklo savininko pareiga naudoti

įregistruotą prekių ženklą tam tikra apimtimi yra neabejotinai įtvirtinta PIT bei ETT praktikoje227.

Kaip jau buvo minėta, OHIM laikosi pozicijos228, kad prekių ženklo naudojimo apimties

nustatymas bei vertinimas turėtų būti priskiriami prie sudėtingiausių prekių ženklo naudojimo

vertinimo aspektų. Autorės nuomone, taip yra todėl, kad prekių ženklo naudojimo apimties

vertinimas, palyginus su kitais prekių ženklo naudojimui keliamais reikalavimais, reikalauja

daugiausiai kompleksinio prekių ženklo naudojimo įrodymų vertinimo. Manytina, jog būtent dėl

šios priežasties vertinant prekių ženklo naudojimo apimtį yra plačiausiai taikomas prekių ženklo

naudojimo iš tikrųjų kriterijus.

Teismų praktika nepateikia aiškaus apibrėžimo, ką reiškia prekių ženklo naudojimo apimtis,

ir kokia ji turėtų būti. Štai sprendime, priimtame Vitafruit II byloje229, ETT pažymi, jog prekių

ženklo naudojimas yra kiekybiškai pakankamas tada, kai yra išlaikoma ar sukuriama rinkos dalis

prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms. Panaši užuomina į aukščiau pateiktų klausimų

atsakymą pateikiama ir OHIM gairėse230: prekių ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi, jog tai

būtų pakankamas prekių ženklo savininko rimtų ketinimų įgyti komercinę poziciją atitinkamoje

227 D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly‘s law on trade marks
and trade names. Sweet & Maxwell, 2005. P. 291.
228 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 13.
229 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 The Sunrider Copr v OHIM, para 70.
230 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 17.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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rinkoje patvirtinimas. Kaip jau aptarėme šio magistro baigiamojo darbo pradžioje, prekių ženklo

savininko ketinimai turėtų būti vertinami objektyviai, remiantis komerciniais standartais. Vertinant

aukščiau išdėstytus ETT bei OHIM prekių ženklo naudojimo apimties apibrėžimus, galima

pastebėti, jog ETT, palyginus su OHIM, kelia aukštesnius reikalavimus prekių ženklo naudojimo

apimčiai. Konkrečiai, ETT reikalauja prekių ženklu pažymėtų prekių rinkos sukūrimo arba

išlaikymo, tuo tarpu OHIM teigia, jog rimtos pastangos pasiekti tokius tikslus yra pakankamos.

Tenka pripažinti, jog praktikoje įžvelgti ribą tarp šių sąvokų būtų pakankamai sudėtinga. Visgi

autorė yra linkusi sutikti su ne tokia griežta OHIM pozicija – ne visi prekių ženklai yra vienodai

sėkmingi ir gali per penkerių metų laikotarpį pademonstruoti aiškios prekių ženklu pažymėtų prekių

rinkos sukūrimą.

Sprendime, priimtame Vitafruit I byloje231, PIT išaiškino, jog kalbant apie prekių ženklo

naudojimo apimtį, pirmiausia reikia atsižvelgti, viena vertus, į bendrą komercinę prekių ženklo

naudojimo apimtį ir, kita vertus, - į laikotarpio, per kurį prekių ženklas buvo naudojamas, trukmę bei

naudojimo dažnumą. Plačiau aptarsime, ką reiškia šios prekių ženklo naudojimo apimties vertinimui

svarbios aplinkybės.

Bendra komercinė prekių ženklo naudojimo apimtis, apibendrintai kalbant, reiškia naudojant

prekių ženklą pasiektą apyvartą ir parduotų prekių kiekį. Kaip pažymi OHIM savo praktikoje232,

prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų reiškia prekių ženklo naudojimą prekyboje, kas sąlygoja prekių

pardavimus ir apyvartą. Vis dėlto svarbu nepamiršti, jog prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimai

nėra vienintelis prekių ženklo naudojimo būdas. Kaip jau aptarėme šio magistro baigiamojo darbo

2.3 skyriuje, prekių ženklo naudojimas reklamoje gali būti pakankamas tam, kad būtų konstatuotas

prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų. Štai, pavyzdžiui, OHIM vienoje byloje233 konstatavo, jog

konkrečiu atveju prekių ženklo naudojimas reklamoje reiškė prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų,

nepaisant to, kad nebuvo pateikta jokių sąskaitų, įrodančių prekių pardavimus. Dėl šių priežasčių,

kalbant apie prekių ženklo naudojimo komercinę apimtį, reikėtų turėti galvoje, kad šis terminas

lygiai taip pat galėtų reikšti išleistas lėšas prekių reklamai, investicijas į prekių katalogus ir pan.

Nagrinėjant tai, ar gali būti nustatytas konkretus kiekybinis reikalavimas prekių ženklo

naudojimui, galima pažymėti, jog PIT bei ETT praktika šiuo klausimu yra prieštaringa. Štai

231 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-203/02 The Sunrider Corp. v OHIM, para 41.
232 Pavyzdžiui, žr. 2008-11-19 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1102526 byloje Kraft Foods Belgium, S.A. v
REWE Zentral AG, para II, 1; arba 2008-09-26 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B981490 byloje Sanofi
Aventis, societe anonyme v Grindeks, akciju saviedriba, para II, 1, (a).
233 2007-07-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje Toms Gruppen A/S v 20 Willow Road
Penylan Industrial, para 21.
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sprendime, priimtame Hiwatt byloje234, PIT reikalauja, kad prekių ženklo naudojimas būtų

nuolatinis (angl. consistent over time), tuo tarpu sprendime, priimtame Ansul byloje235, ETT

nebenurodo jokio kiekybinio kriterijaus, pažymėdamas, kad prekių ženklo naudojimo apimtis

privalo būti vertinama atsižvelgiant į kiekvieną sektorių atskirai. Teismo nuomone, prekių ženklo

naudojimas neprivalo būti kiekybiškai didelis (angl. quantitatively significant) tam, kad būtų

laikomas naudojimu, užtikrinančiu prekių ženklu pažymėtų prekių rinkos dalies tam tikrame

ekonomikos sektoriuje sukūrimą ar rinkos dalies išlaikymą, jeigu toks ženklo naudojimas yra iš

tikrųjų. Minėtame sprendime taip pat pažymima, kad prekių ženklas negali būti laikomas naudojamu

iš tikrųjų, jeigu prekių ženklo naudojimas apsiriboja simboliniu ženklo naudojimu, reiškiančiu, kad

prekių ženklas naudojamas tik tam, kad būtų išsaugota prekių ženklo registracija ir suteikiamos

teisės.

Abejonės dėl prekių ženklo naudojimo apimčiai keliamo kiekybinio reikalavimo ribos

galutinai išsklaidytos ETT sprendime, priimtame La Mer byloje236. Minėtame sprendime teismas

vienareikšmiškai nurodė, jog net minimalus ir kiekybiškai nedidelis naudojimas gali būti prekių

ženklo naudojimas iš tikrųjų, jeigu jis yra pateisinamas atitinkame sektoriuje prekių ženklu

apsaugotų prekių rinkos sukūrimo ar išlaikymo tikslais. Aptariamame sprendime ETT taip pat

pažymėjo, jog neįmanoma abstrakčiai a priori nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinka

nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, todėl de minimis taisyklė negali būti nustatyta.

Dar daugiau, net ir vieno kliento, kuris importuoja prekes, kurioms ženklas yra įregistruotas,

vykdomas prekių ženklo naudojimas gali būti pakankamas prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų

pademonstruoti, jeigu prekių ženklo savininkas turi sąžiningą, komercinį vykdomo importo

pateisinimą.

PIT bei ETT savo praktikoje237 taip pat pažymi, jog naudojant prekių ženklą pasiekta

apyvarta ir parduotų prekių kiekis negali būti vertinami absoliučiai, bet privalo būti vertinami

atsižvelgiant į kitus susijusius veiksnius, tokius kaip prekybos apimtis, gamybos ar platinimo

pajėgumus ar įmonės, naudojančios ženklą, diversifikacijos laipsnį, bei vertinamų prekių bei

paslaugų pobūdį rinkoje. ETT pabrėžia, jog, svarstant santykį tarp ženklu pažymėtų prekių

pardavimų bei prekių ženklo savininko metinės apyvartos, reikia atkreipti dėmesį, kad skiriasi

įmonių vykdomų veiklų toje pačioje rinkoje diversifikacijos lygis. Įmonei gali būti ekonomiškai ir

234 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, para 36.
235 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 31, 39.
236 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 La Mer Technology, Inc. v OHIM, para 22, 24, 25.
237 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 39; 2004-07-08 PIT
sprendimas byloje T-334/01 MFE Marienfede GmbH v OHIM, para 36.
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objektyviai naudinga platinti prekę ar prekes net jeigu šių prekių dalis įmonės apyvartoje yra

minimali.

Kalbant apie reikalavimą atsižvelgti į prekių bei paslaugų pobūdį rinkoje, galima teigti, jog

prekių ženklo naudojimo reikalavimo kontekste vienas svarbiausių aspektas yra ir tai, ar prekės,

kurioms yra įregistruotos prekių ženklas, yra priskiriamos prie esminių, būtinų ir plačiai vartojamų

prekių, ar prie prabangos prekių. Generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer, pateikdamas

nuomonę Ansul byloje238, taip pat atkreipia dėmesį, kad prekių ženklo naudojimo reikalavimas nėra

analogiškas riboto platinimo prabangos prekėms bei masinio vartojimo prekėms. Šiuo klausimu yra

pasisakęs ir PIT sprendime, priimtame Marienfede byloje239, kuriame pažymėjo, kad vidutinės arba

mažos kainos prekių maža apyvarta ir pardavimai, absoliučiai kalbant, gali patvirtinti išvadą, jog

vertinamo prekių ženklo naudojimas nėra iš tikrųjų. Tokia pozicija grindžiama tuo, jog mažos bei

vidutinės kainos prekės yra paprastai parduodamos didelėmis apimtimis.

Verta pažymėti, jog aukščiau aptarta aplinkybe dėl prekių ženklu pažymėtų prekių pobūdžio

buvo gana dažnai remtasi šio darbo autorės analizuotoje PIT, ETT bei OHIM praktikoje. Štai net

keliose OHIM nagrinėtose byloje240 konstatuota, kad kiek daugiau nei tūkstančio vienetų

ultra premium degtinės butelių pardavimas yra pakankamas tam, kad būtų užtikrintas šių prekių

rinkos dalies sukūrimas. Minėtose byloje OHIM savo išvadą inter alia grindė prekių ženklo

savininko paaiškinimais apie ultra premium degtinės rinkos ypatybes ir sąlyginai mažą šių prekių

paklausą rinkoje. Šiuo aspektu įdomus ir PIT sprendimas, priimtas Boston byloje241, kuriame tik

keturių prekių pardavimas, atsižvelgiant į siaurą parduotų prekių rinką bei aukštą jų kainą,

pripažintas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų. Priešingai, Sonia Rykiel byloje242 PIT, inter alia

remdamasis tuo, kad nagrinėjamos prekės yra kasdienio vartojimo bei tuo, kad jų kaina yra sąlyginai

žema, pripažino, kad 85 vienetų apatinių drabužių pardavimas nėra prekių ženklo naudojimas iš

tikrųjų.

Kita aplinkybė, į kurią turi būti atsižvelgta vertinant prekių ženklo naudojimo apimtį -

laikotarpio, per kurį prekių ženklas buvo naudojamas, trukmė bei naudojimo dažnumas. Kaip jau

buvo minėta aptariant prekių ženklo naudojimo laikotarpį, nėra reikalaujama, jog prekių ženklas

238 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveilinging BV, para 57.
239 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-334/01 MFE Marienfede GmbH v OHIM, para 61.
240 2007-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1575C) byloje Bassan El-Khechen v Heavy Water
International A/S, para 27; 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1546C) byloje Nordic Spirits
Limited v Heavy Water International A/S, para 25.
241 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 Boston Scientific Ltd v OHIM, para 48, 51.
242 2008-04-30 PIT sprendimas byloje Nr. T-131/06 Sonia Rykiel création et diffusion de modèles v OHIM, para 52, 54,
58.
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būtų naudojamas nuolat. Kaip skambiai pažymėjo OHIM vienoje byloje243, nėra reikalaujama, jog

prekių ženklas būtų naudojamas kiekvieną savaitės dieną penkerius metus iš eilės. PIT bei ETT savo

praktikoje244 laikosi pozicijos, jog prekių ženklo naudojimas atitinkamo laikotarpio dalį yra

pakankamas, kad būtų išvengtų sankcijų dėl prekių ženklo nenaudojimo. Šiuo aspektu

OHIM gairėse245 pažymima, jog yra pakankama, kad ženklas būtų naudojamas pačioje atitinkamo

laikotarpio pradžioje arba tokio laikotarpio pabaigoje, jeigu tik prekių ženklas yra naudojamas iš

tikrųjų.

PIT bei ETT praktikoje nėra pateikiamas baigtinis sąrašas aplinkybių, į kurias turėtų būti

atsižvelgiama vertinant prekių ženklo naudojimo apimtį. Priešingai, PIT sprendime, priimtame

Marienfede byloje246, pažymima, jog santykis tarp pareiškėjo bendros apyvartos ir prekių ženklu

pažymėtų prekių pardavimų, vertinant atskirai nuo kitų aplinkybių, turi tik labai mažą įrodomąją

reikšmę, ir todėl nėra lemiantis sprendžiant, ar prekių ženklo naudojimas buvo iš tikrųjų. Tai reiškia,

jog vertinant prekių ženklo naudojimo apimtį, kaip ir kitus prekių ženklo naudojimui keliamus

reikalavimus, privalo būti atsižvelgta į visus faktus bei aplinkybes, turinčius reikšmės nustatant, ar

komercinis ženklo naudojimas rinkoje yra tikras, konkrečiai, ar toks naudojimas užtikrina prekių

ženklu pažymėtų prekių rinkos dalies tam tikrame ekonomikos sektoriuje sukūrimą ar rinkos dalies

išlaikymą247.

Kitas svarbus aspektas pažymimas PIT ir ETT praktikoje yra būtinybė atsižvelgti į vertinamų

kriterijų tarpusavio priklausomybę. Marienfede byloje248 PIT paaiškina, kad nedidelė naudojamo

prekių ženklo pasiekta prekybos apimtis gali būti kompensuojama dideliu prekių ženklo naudojimo

intensyvumu ar dažnumu, ir atvirkščiai. Todėl, kaip pažymi ETT sprendime, priimtame Vitafruit II

byloje249, teismai, priimdami sprendimus dviejose skirtingose bylose, gali skirtingai įvertinti jiems

nurodytą prekių ženklo naudojimą, net jeigu dėl tokio ženklo naudojimo buvo pasiekta panaši

apyvarta.

Verta aptarti, kokiais konkrečiais įrodymais galėtų būti įrodyta prekių ženklo naudojimo

apimtis. Galima pasiremti 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2868/95 skirto

243 2006-05-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje Brooks Sports Inc v
Addiction Limited; para 24.
244 Pavyzdžiui, žr. 2004-07-08 PIT sprendimas byloje Nr. T-334/01 MFE Marienfede GmbH v OHIM, para 40.
245 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 18.
246 2004-07-08 PIT sprendimas byloje Nr. T-334/01 MFE Marienfede GmbH v OHIM, para 50.
247 2003-03-11 ETT sprendimas byloje Nr. C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, para 38.
248 2004-07-08 PIT sprendimas byloje Nr. T-334/01 MFE Marienfede GmbH v OHIM, para 36.
249 2006-05-11 ETT sprendimas byloje Nr. C-416/04 The Sunrider Corp. v OHIM, para 77.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do
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Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 dėl Bendrijos prekių ženklo įgyvendinimui250, kuriame

pateikiamas pavyzdinis prekių ženklo naudojimo įrodymų sąrašas: pakuotės, etiketės, kainų sąrašai,

katalogai, sąskaitos, fotografijos ir kt. Šiuo klausimu verta pritarti OHIM vienoje byloje251 išdėstytai

pozicijai, jog sąskaitos yra tinkamiausias prekių ženklo naudojimo apimties įrodymas. OHIM

nuomone, taip yra todėl, kad sąskaitos yra tiesioginiai parduotų prekių/paslaugų įrodymai, ir todėl

įrodo efektyvios prekių ar paslaugų rinkos egzistavimą. Tačiau, kaip pažymi OHIM vienoje

byloje252, nors ir yra tinkama vertinti skirtingus įrodymus atskirai, išvada dėl prekių ženklo

naudojimo įrodymo turi būti priimta vertinant visus įrodymus bendrai (angl. as a whole). Gali būti,

jog atskirai vertinami įrodymai neįrodo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, tačiau tokį prekių ženklo

naudojimą gali įrodyti vertinami visi kartu.

Apibendrinant – prekių ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi, kad būtų išlaikoma ar

sukuriama rinkos dalis prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms. Kiekybinė prekių ženklo

naudojimo riba a priori nustatyta būti negali.

250 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95 skirto Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 dėl
Bendrijos prekių ženklo įgyvendinimui [1995] OL L 303, 22 taisyklės 4 punktas.
251 2007-09-17 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1186C) byloje Boeing Management Company v
Schneider Italia S.p.a., para 27.
252 2007-07-20 OHIM Ketvirtosios Apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-254/2006-04 Trumpf-Blusen-Kleider
Walter Girgner GmbH & Co. KG v Viacom International Inc., para 25.
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3. PRIEŽASTYS, PATEISINANČIOS PREKIŲ ŽENKLO NENAUDOJIMĄ

Prekių ženklo savininkas, įstatymo numatyta tvarka nenaudojantis įregistruoto prekių ženklo,

turi teisę remtis Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi. Konkrečiai, prekių

ženklo savininkas prekių ženklo nenaudojimą gali pateisinti rimtomis priežastimis, pavyzdžiui,

importo suvaržymu ar kitomis nuo ženklo savininko valios nepriklausančiomis aplinkybėmis. Kaip

matyti, Prekių ženklų įstatymas nepateikia baigtinio prekių ženklo nenaudojimą pateisinančių

priežasčių sąrašo. Tokia įstatymų leidėjo pozicija visiškai suprantama – akivaizdu, kad nėra

įmanoma iš anksto nustatyti visų prekių ženklo naudojimą galinčių sutrukdyti priežasčių, todėl nėra

ir pagrindo iš anksto nepagrįstai susiaurinti tokių priežasčių sampratą.

Įdomu pastebėti, jog nagrinėjama Prekių ženklų įstatyme įtvirtinta formuluotė atspindi tiek

TRIPS sutartyje253, tiek ir Direktyvoje254 įtvirtintus reikalavimus: TRIPS sutartyje yra numatytas

aplinkybių nepriklausomumo nuo prekių ženklo savininko valios kriterijus, tuo tarpu Direktyvoje

reikalaujama, kad prekių ženklo nenaudojimo priežastys būtų tinkamos (angl. proper reasons for

non-use). Lingvistikai aiškinant aukščiau išdėstytą Prekių ženklų įstatymo nuostatą, reguliuojančią

prekių ženklo nenaudojimą pateisinančias priežastis, darytina išvada, jog rimtų priežasčių kriterijus,

kuris laikytinas Direktyvoje įtvirtintų „tinkamų priežasčių“ atitikmuo, apima TRIPS sutartyje

įtvirtintą reikalavimą, jog aplinkybės būtų nepriklausančios nuo prekių ženklo savininko valios.

Analogiška išvada išplaukia ir iš ETT sprendimo Armin Haupl byloje255, kuriame teismas,

aiškindamas Direktyvos 12 straipsnio 1 dalį, konstatavo, jog tinkamos priežastys pateisinančios

prekių ženklo nenaudojimą yra tiesiogiai su prekių ženklu susijusios kliūtys, dėl kurių ženklo

naudojimas tampa neįmanomas arba nepriimtinas, ir kurios nepriklauso nuo prekių ženklo savininko

valios. Kitaip tariant, prekių ženklo nenaudojimą pateisinančių priežasčių taikymui būtinas visų trijų

žemiau išvardintų aplinkybių visetas:

i) aplinkybės yra tiesiogiai susijusios su prekių ženklu;

ii) dėl aplinkybių egzistavimo prekių ženklo naudojimas tapo neįmanomas arba

nepriimtinas;

253 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl
Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 19 straipsnio 1 dalis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
254 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,
suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis.
255 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 55.
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iii) aplinkybės nepriklauso nuo prekių ženklo savininko valios.

Plačiau panagrinėsime kiekvieną iš šių aplinkybių atskirai.

3.1. Tiesiogiai su prekių ženklu susijusios aplinkybės

Pirmasis ETT Armin Haupl byloje256 suformuluotas reikalavimas prekių ženklo nenaudojimą

pateisinančių aplinkybių taikymui – aplinkybės privalo būti tiesiogiai susijusios su prekių ženklu.

Minėtoje byloje, kurioje prekių ženklo nenaudojimą buvo bandoma pateisinti biurokratinėmis

kliūtimis, teismas paaiškino, jog nepakanka, kad „biurokratinės kliūtys“ nepriklausytų nuo prekių

ženklo savininko valios, nes šios kliūtys, be kita ko, turi būti tiesiogiai susijusios su prekių ženklu

taip, kad jo naudojimas priklausytų nuo sėkmingos atitinkamų administracinių veiksmų pabaigos.

Atitinkamai, aptariamoje byloje teismas nusprendė, jog prekybos centrų, kuriuose prekių ženklo

savininkas ketino platinti prekių ženklu pažymėtas prekes, atidarymo atidėjimas dėl vėlavimo

išduoti leidimus eksploatacijai nėra tiesiogiai su prekių ženklu susijusi aplinkybė. Šiuo klausimu

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer aptariamoje byloje pasisakė, jog tiesioginėmis

priežastimis galėtų būti visuomenės sveikatos apsaugos institucijos leidimo maisto produktams,

parduodamiems su prekių ženklu, išdavimo, arba, vaistų atveju, kompetentingos nacionalinės

sveikatos apsaugos institucijos leidimo atidėjimas257.

Iš aukščiau pateikto pavyzdžio matyti, jog teismas laikosi gana griežtos pozicijos, kas

suponuoja prielaidą, jog per daug nuo prekių ženklo naudojimo nutolusios aplinkybės gali netenkinti

tiesioginio ryšio su prekių ženklu kriterijaus, ir tokiu būdu užkirsti kelią prekių ženklo nenaudojimą

pateisinančių aplinkybių taikymui.

3.2. Neįmanomas arba nepriimtinas prekių ženklo naudojimas

Kita aplinkybė, kurią turėtų įrodyti prekių ženklo savininkas, siekdamas pateisinti prekių

ženklo nenaudojimą, yra ta, kad prekių ženklo naudojimas tapo neįmanomas arba nepriimtinas. ETT

sprendime, priimtame Armin Haupl byloje258, paaiškina, jog Direktyvos 12 straipsnio 1 daliai

prieštarautų tai, jei tinkamos priežastys, pateisinančios prekių ženklo nenaudojimą, būtų aiškinamos

per plačiai, konkrečiai, jei bet kokios kliūties, kad ir kokia nedidelė ji būtų, su sąlyga, kad ji

nepriklauso nuo prekių ženklo savininko valios, pakaktų pateisinti prekių ženklo nenaudojimą.

256 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 52.
257 2006-05-10 Generalinio advokato nuomonė byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 79.
258 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 51.
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Kitaip tariant, ne kiekviena nuo prekių ženklo savininko nepriklausanti priežastis gali pateisinti

prekių ženklo nenaudojimą, bet tik tokia, kuri yra tiesiogiai susijusi su prekių ženklo naudojimu taip,

kad prekių ženklo naudojimas tampa neįmanomas arba nepriimtinas.

Siekdamas įrodyti neįmanomumą ar nepriimtinumą naudoti prekių ženklą, prekių ženklo

savininkas, abstrakčiai kalbant, turėtų įrodyti, jog jis būtų naudojęs prekių ženklą, jeigu nebūtų

įvykusios tam tikros aplinkybės. Kitaip tariant, prekių ženklo nenaudojimas turėtų būti tiesioginė

tokių aplinkybių egzistavimo pasekmė. Vien tik tokių aplinkybių įvykimo galimybė paprastai

neturėtų būti pakankama konstatuoti prekių ženklo naudojimo neįmanomumą ar nepriimtinumą.

Tokia išvada išplaukia iš OHIM sprendimo vienoje byloje259, kurioje prekių ženklo savininkas

prekių ženklo nenaudojimą teisino dėl jam priklausančio prekių ženklo registracijos galiojimo

vykstančiais teisminiais ginčais. Konkrečiai, prekių ženklo savininkas teigė, jog jis vengė naudoti

prekių ženklą remdamasis tuo, kad jam priklausančio prekių ženklo naudojimas galėjo būti

neteisėtas. Atsakydama į tokį prekių ženklo savininko argumentą, OHIM pabrėžė skirtumą tarp

rizikos bei faktiško negalėjimo kažką daryti. Kitaip tariant, vien rizika, jog prekių ženklo

naudojimas gali tapti neįmanomas ar nepriimtinas, paprastai neturėtų būti prilyginama tokių

aplinkybių egzistavimui.

Reikia pripažinti, kad šiek tiek neaiškumo įneša ETT suformuluota nepriimtino prekių

ženklo naudojimo samprata. Sprendžiant iš ETT sprendimo, priimto Armin Haupl byloje260, prekių

ženklo naudojimo nepriimtinumas turėtų būti siejamas su netinkamomis prekių ženklo naudojimo

sąlygomis. Minėtame sprendime nepriimtino prekių ženklo naudojimo pavyzdžiu pateikiama

situacija, kuomet prekių ženklo savininkas būtų priverstas prekiauti savo prekėmis konkurentų

prekybos vietose. Minėtame sprendime ETT paaiškina, jog tokiais atvejais neatrodo pagrįsta iš

prekių ženklo savininko reikalauti pakeisti savo įmonės strategiją tam, kad šio prekių ženklo

naudojimas vis dėlto būtų įmanomas. Verta pritarti teisės moksle išreikštai nuomonei, jog iš ETT

pateikto pavyzdžio galima spręsti, jog prekių ženklo naudojimo nepriimtinumo sąvoka bus

aiškinama siaurai261.

259 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje China White Limited v Caverhill
Finance SA, para 39.
260 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 53.
261 C. Kletzer, M. Nemetz. The date of completion of the trade mark registration procedure and proper reasons for non-
use// Journal of Intellectual Property law & practise Nr. 11, 2007
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3.3. Nuo prekių ženklo savininko valios nepriklausančios aplinkybės

Aplinkybių nepriklausomumo nuo prekių ženklo savininko valios kriterijaus ištakos yra

TRIPS sutartyje. Tačiau, kaip jau buvo minėta, nors Direktyvoje nėra expressis verbis įtvirtinto

reikalavimo, jog aplinkybės privalo nepriklausyti nuo prekių ženklo savininko valios, PIT bei ETT

savo jurisprudencijoje262 yra pripažinę, jog šis kriterijus yra būtina sąlyga prekių ženklo

nenaudojimui pateisinti.

TRIPS sutartyje263 yra expressis verbis įtvirtinti nuo prekių ženklo savininko nepriklausančių

aplinkybių pavyzdžiai: importo suvaržymai bei kiti vyriausybės apribojimai. Importo suvaržymas

kaip rimta prekių ženklo nenaudojimo priežastis įvardijama ir Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio

2 dalyje. Klasikiniais nuo prekių ženklo savininko nepriklausančių aplinkybių pavyzdžiais galėtų

būti valstybės monopolis ar draudimas parduoti tam tikras prekes dėl sveikatos ar nacionalinės

gynybos priežasčių, taip pat administracinės procedūros, kurias turi įvykdyti prekių ženklo

savininkas prieš pradėdamas tiekti prekes į rinką264. Vis dėlto biurokratinės kliūtys ir kiti iš

valstybės kylantys apribojimai nėra vienintelės nuo prekių ženklo savininko nepriklausančios

priežastys - tokios aplinkybės gali atsirasti ir dėl privačių subjektų veiksmų265. Tokių veiksmų

pavyzdžiu teisės moksle pateikiamas atvejis, kai prekių ženklo savininkas ne kartą kreipėsi dėl

dalyvavimo Formulės 1 varžybose, tačiau negavo leidimo, suteikiančio teisę jose dalyvauti266. Kai

kurie autoriai prekių ženklo nenaudojimą pateisinančių priežasčių pavyzdžiu pateikia ir tam tikrų

medžiagų neprieinamumą arba netgi prekių ženklo savininko ligą267. Visgi abejotina, ar pastarosios

priežastys, net ir pripažinus jas nepriklausančiomis nuo prekių ženklo savininko valios, patekintų

kitus, aukščiau aptartus reikalavimus, keliamus prekių ženklo nenaudojimą pateisinančioms

aplinkybėms.

Savaime suprantama, force majeure aplinkybės taip pat yra laikomos nuo prekių ženklo

savininko nepriklausančiomis aplinkybėmis. OHIM vienoje byloje268 paaiškina, jog force majeure

262 Pavyzdžiui, žr. 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG, para 48-50;
arba 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 Laboratorios RTB, SL v OHIM, para 41.
263 Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl
Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo), 19 straipsnio 1 dalis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.
264 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje China White Limited v Caverhill
Finance SA, para 36.
265 L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 894.
266 Ten pat.
267 C. Colston, K. Middleton. Modern Intellectual Property Law. – Cavendish Publishing Limited, 2005. P. 598.
268 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje China White Limited v Caverhill
Finance SA, para 37.
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aplinkybėmis galėtų būti žemės drebėjimai, epidemijos, blokados, karai, sabotažas ir kitos

aplinkybės, sutrukdžiusios įprastą prekių ženklo savininko įmonės veiklą.

Aplinkybės, susijusios su prekių ženklo savininko verslo patiriamais ekonominiais

sunkumais, paprastai nelaikomos nuo prekių ženklo savininko valios nepriklausančiomis

aplinkybėmis. Tokios pozicijos laikosi ir PIT sprendime, priimtame RTB byloje269, pažymėdamas,

kad tinkamos prekių ženklo nenaudojimo priežastys neturėtų būti siejamos su prekių ženklo

savininko patiriamais komerciniais sunkumais. Atitinkamai, tokios aplinkybės kaip įmonės

bankrotas, ekonominė recesija, veiklos sustabdymas, nemokumas ir pan. OHIM praktikoje270 taip

pat nebuvo laikomos tinkamomis prekių ženklo nenaudojimo priežastimis. Šiuo aspektu

OHIM vienoje byloje271 paaiškino, jog minėtos aplinkybės sudaro natūralią vykdomo verslo dalį.

Įdomus teisės moksle pateikiamas Vokietijos teismų praktikos pavyzdys – prekių ženklo

savininkas prekių ženklo nenaudojimą teisino sutarties nuostatomis, kuriomis prekių ženklo

savininkas įsipareigojo naudoti ženklą tik tam tikriems produktams. Kaip ir buvo galima tikėtis,

teismas minėtu atveju nemanė, jog tarp šalių sudaryta sutartis yra pakankama priežastis prekių

ženklo nenaudojimui pateisinti272.

Apibendrinant, nuo prekių ženklo savininko valios nepriklausančiomis aplinkybėmis

paprastai yra laikomos išorinės aplinkybės, kurios nėra susijusios su atitinkama įmone bei tokios

įmonės patiriamais ekonominiais sunkumais.

3.4. Priežasčių, pateisinančių prekių ženklo nenaudojimą, taikymo
ypatumai

Analizuojant prekių ženklo nenaudojimą pateisinančias aplinkybes, būtina aptarti keletą

praktinių minėto instituto taikymo neaiškumų. Konkrečiai, kyla klausimas, ar prekių ženklo

naudojimui trukdžiusios aplinkybės privalo egzistuoti ištisą penkerių metų laikotarpį. Taip pat lieka

neaišku, kaip apskritai turėtų būti skaičiuojamas ir vertinamas laikotarpis, kurio metu prekių ženklo

savininkas nenaudojo jam priklausančio prekių ženklo.

269 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 Laboratorios RTB, SL v OHIM, para 41.
270 Pavyzdžiui, žr. 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje China White Limited v
Caverhill Finance SA, para 38; arba 2005-04-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 837C0000626689/1)
byloje Televisa S.A. de C.V. v Harro E. Schulze, para 26.
271 2005-04-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 837C0000626689/1) byloje Televisa S.A. de C.V. v
Harro E. Schulze, para 26.
272 R. Rayle. The trend towards enhancing trademark owner’s rights – a comparative study of U.S. and German
trademark law// Journal of intellectual property law Nr. 2, 2000. P. 269-270.
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Dėl pirmojo klausimo, autorės manymu, verta pritarti OHIM gairėse273 išreikštai nuomonei,

jog prekių ženklo naudojimui trukdančios aplinkybės nebūtinai privalo egzistuoti ištisą penkerių

metų laikotarpį. Vis dėlto jeigu aplinkybės truktų labai trumpą laikotarpį, prekių ženklo savininkui

būtų sudėtinga įrodyti, kad jos iš tiesų sutrukdė naudoti prekių ženklą. Todėl darytina išvada, kad

prekių ženklo nenaudojimą galinčių pateisinti aplinkybių egzistavimo trukmė bei tokio laikotarpio

pradžios ir pabaigos momentai turi esminės reikšmės šiame kontekste. Ypatingas dėmesys turėtų

būti skiriamas ir prekių ženklo savininko elgesiui tokių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu, taip pat

ir pasibaigus tokioms aplinkybėms. Štai OHIM savo praktikoje274 ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad

pasibaigus prekių ženklo naudojimui trukdžiusioms aplinkybėms – konkrečiai, kada prekių ženklo

savininkas gavo leidimą prekiauti rinkoje (angl. marketing authorization) – prekių ženklo savininkas

iš karto pradėjo naudoti ženklą.

Atsakymo į antrąjį klausimą dėl laikotarpio, kurio metu prekių ženklo savininkas nenaudojo

jam priklausančio prekių ženklo, skaičiavimo ir vertinimo variantų yra kiek daugiau. Štai užsienio

autoriai pateikia šias aptariamo laikotarpio vertinimo galimybes: (i) prekių ženklo nenaudojimo

laikotarpis gali būti prilyginamas prekių ženklo naudojimo laikotarpiui; (ii) prekių ženklo

nenaudojimo laikotarpio skaičiavimas gali būti sustabdomas; arba (iii) toks laikotarpis gali būti

apskritai nevertinamas. Autoriai prieina išvadą, jog prekių ženklo nenaudojimo laikotarpis, kuris

gali būti pateisinamas tinkamomis priežastimis, turėtų sustabdyti prekių ženklo nenaudojimo

laikotarpio skaičiavimą. Kitaip tariant, atsiradus prekių ženklo nenaudojimą pateisinančioms

aplinkybėms prekių ženklo nenaudojimo laikotarpio skaičiavimas turėtų būti sustabdomas, o

tokioms aplinkybėms išnykus – atnaujinamas. Tai reiškia, jog turi būti nustatytas ištisas penkerių

metų prekių ženklo nenaudojimo laikotarpis275. Šių autorių pozicijos laikomasi ir OHIM gairėse,

kuriose nurodyta, jog skaičiuojant penkerių metų laikotarpį neturėtų būti atsižvelgta į tą laikotarpį,

kurio metu egzistavo prekių ženklo nenaudojimą pateisinančios aplinkybės276.

273 OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo įrodymas“ (angl. Proof of use)//
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do (prisijungimo laikas: 2009-09-
07). P. 33.
274 Pavyzdžiui, žr. 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1539C) byloje Neurim
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Apibendrinant, prekių ženklo nenaudojimą pateisinančios aplinkybės gali egzistuoti ir

trumpesnį nei penkerių metų prekių ženklo naudojimo aspektu vertinamą laikotarpį. Minėtų

aplinkybių egzistavimas sustabdo prekių ženklo nenaudojimo laikotarpio skaičiavimą.
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4. PABAIGA

Apibendrinant šiame magistro baigiamajame darbe atliktą prekių ženklo naudojimo

reikalavimo problematikos analizę, galima teigti, jog mums pavyko pasiekti pagrindinį šio darbo

tikslą - išnagrinėti probleminius prekių ženklo naudojimo reikalavimo teorinius bei praktinius

aspektus. Pasiekti šį tikslą ir atlikti analizę padėjo tinkamai išsikelti uždaviniai, kurių įgyvendinimo

tikslais buvo išanalizuotas reikšmingas teisinės literatūros bei Europos Sąjungos teisminių ir

kvaziteisminių institucijų praktikos kiekis. Kita vertus, reikia pripažinti, jog prekių ženklo

naudojimo reikalavimo institutas yra vis dar jauna ir sparčiai besivystanti prekių ženklų teisės sritis.

Atitinkamai, šiame magistro baigiamajame darbe pateikta prekių ženklo naudojimo reikalavimo

analizė turi būti skaitoma lygiagrečiai su naujausia Europos Sąjungos teisminių ir kvaziteisminių

institucijų praktika. Taip pat galima konstatuoti, jog šis darbas tik iš dalies analizavo procesinius

prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo aspektus, todėl ši sritis reikalauja gilesnės civilinio

proceso teisės mokslininkų analizės.

Atliktos analizės pagrindu gauti rezultatai leidžia teigti, jog pasitvirtino magistro baigiamojo

darbo pradžioje iškelta hipotezė, jog pagrindinę prekių ženklo naudojimo reikalavimo problematiką

sukelia ne teisinio reguliavimo netobulumas, o prekių ženklo naudojimui keliamų reikalavimų

aiškinimas bei taikymas praktikoje. Kita vertus, galima konstatuoti, jog praktinių problemų taikant

prekių ženklo naudojimo reikalavimą ateityje gali sukelti ir magistro baigiamajame darbe

identifikuoti Prekių ženklų įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo netolygumai, kurie, autorės

nuomone, yra netikslaus Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo pasekmė.

Vertinant analizės metu prieitų galutinių išvadų patikimumą, galima pažymėti jų aukštą

patikimumo laipsnį, kadangi tyrimas buvo vykdomas naudojantis moksliniais tyrimo metodais,

tyrimo metu buvo išanalizuoti teisės aktai, gausaus užsienio autorių nuomonė, teisminių bei

kvaziteisminių institucijų praktika. Kadangi šiame darbe buvo koncentruojamasi tiek į teorinius, tiek

ir praktinius prekių ženklo naudojimo reikalavimo aspektus, šis magistro baigiamasis darbas gali

būti naudingas plačiam subjektų ratui: tiek prekių ženklų savininkams bei suinteresuotiems

asmenims, tiek ir kompetentingiems teismams, taikantiems prekių ženklo naudojimo reikalavimą.
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1. Prekių ženklo naudojimo reikalavimo egzistavimas grindžiamas tiek teorinėmis, tiek

praktinėmis prielaidomis. Teorinės prekių ženklo naudojimo reikalavimo prielaidos yra kildinamos

iš pagrindinės prekių ženklo paskirties – atskirti vieno asmens prekes nuo kito asmens prekių. Tik

atitinkamai naudojami prekių ženklai gali atlikti jiems priskirtą kilmės funkciją, ir tokiu būdu

pateisinti prekių ženklams suteiktą teisinę apsaugą. Praktinis prekių ženklo naudojimo reikalavimo

pagrindimas – būtinybė neutralizuoti prekių ženklų savininkų galimybes piktnaudžiauti jiems

priklausančių, bet nenaudojamų prekių ženklų suteikiamomis išimtinėmis teisėmis.

2. Prekių ženklo naudojimo reikalavimo įgyvendinimas užtikrinamas suteikiant

suinteresuotiems asmenims iniciatyvos teisę teisminiu būdu apriboti arba visiškai panaikinti

nenaudojamiems prekių ženklams suteikiamą teisinę apsaugą. Konkrečiai, Prekių ženklų įstatyme

įtvirtintos šios prekių ženklų savininkui galimai taikytinos sankcijos dėl prekių ženklo nenaudojimo:

(i) prekių ženklo savininko teisės ginčyti vėlesnio prekių ženklo registracijos galiojimą apribojimas;

ir (ii) prekių ženklo registracijos panaikinimas.

3. Prekių ženklo naudojimo reikalavimas bei šio reikalavimo įgyvendinimą patvirtinančias

aplinkybes - prekių ženklo naudojimo subjektus, būdą, vietą, laikotarpį ir apimtį - liudijantys

įrodymai turi būti vertinami vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose suformuluotu bei PIT ir

ETT jurisprudencijoje išaiškintu prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų (angl. genuine use) kriterijumi.

Galima konstatuoti, jog PIT bei ETT pasirinko komerciniais standartais pagrįstą prekių ženklo

naudojimo iš tikrųjų testą: prekių ženklo naudojimas turi būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į

prekių ženklo komercinį naudojimą rinkoje.

4. Prekių ženklų įstatyme nėra aiškiai įtvirtinto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijaus.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse įtvirtintą imperatyvą teismams

taikyti Europos Sąjungos teisės normas, vadovautis Europos Sąjungos teisminių institucijų

sprendimais, preliminariais nutarimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ir galiojimo

klausimais, rekomenduotina, jog šią įstatymo spragą užtaisytų Lietuvos teismai savo praktikoje

taikydami prekių ženklo naudojimo reikalavimą.

5. Prekių ženklo naudojimo subjektai yra prekių ženklų savininkai bei tretieji asmenys, turintys

prekių ženklo savininko sutikimą naudoti prekių ženklą. Manytina, jog prekių ženklo savininkas turi

būti tiesiogiai arba netiesiogiai išreiškęs valią dėl sutikimo su trečiojo asmens vykdomu prekių

ženklo naudojimu.
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6. Prekių ženklo naudojimo būdui keliami reikalavimai vienija aplinkybes turinčias įrodyti, jog

(i) ženklas yra naudojamas kaip prekių ženklas; (ii) prekių ženklas yra naudojamas prekybos

veikloje; (iii) prekių ženklas naudojamas toms prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas; ir (iv) prekių

ženklas yra naudojamas forma, nepakeičiančia prekių ženklo skiriamųjų požymių, įrašytų į

atitinkamą prekių ženklų registrą.

7. Prekių ženklo naudojimo vieta – šalis ar teritorija, kurioje prekių ženklui yra suteikiama

apsauga (šio magistro baigiamojo darbo apimtimi – Lietuvos Respublika). Prekių ženklų įstatyme

įtvirtinta šios taisyklės išimtis – prekių ženklo naudojimu Lietuvos Respublikoje taip pat laikomas

ženklo naudojimas prekėms ar jų pakuotėms žymėti Lietuvos Respublikoje išimtinai eksporto

tikslais. Pakankama, jog prekių ženklas būtų naudojamas net ir mažoje tam tikros teritorijos dalyje,

jeigu prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

8. Remiantis Prekių ženklų įstatymu, prekių ženklo registracija gali būti panaikinta šiais

pagrindais: (i) jeigu prekių ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus po ženklo registracijos

liudijimo išdavimo dienos ar rimtai nesirengta juo žymėti prekes; arba (ii) jeigu prekių ženklas

nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės. Pakankama, jog prekių ženklo savininkas naudotų

prekių ženklą atitinkamo penkerių metų laikotarpio dalį, jeigu prekių ženklas yra naudojamas iš

tikrųjų.

9. Remiantis dabartine Prekių ženklų įstatymo redakcija, antrasis prekių ženklo registracijos

panaikinimo pagrindas (dėl prekių ženklo nenaudojimo penkerius metus iš eilės) apima pirmąjį

prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindą (dėl prekių ženklo nenaudojimo ar rimto

nesirengimo naudoti prekių ženklą penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo

dienos). Rekomenduotina, jog antrasis prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindas būtų

interpretuojamas kaip pagrindas panaikinti prekių ženklo registraciją, jeigu prekių ženklo

naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės.

10. Prekių ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi, kad būtų išlaikoma ar sukuriama rinkos

dalis prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms. Remiantis PIT ir ETT jurisprudencija,

neįmanoma abstrakčiai a priori nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar

prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų. Atitinkamai, de minimis taisyklė prekių ženklo naudojimo

apimčiai nustatyta būti negali.

11. Prekių ženklo savininkas prekių ženklo nenaudojimą gali teisinti rimtų (angl. proper)

priežasčių, sukliudžiusių prekių ženklo naudojimą, egzistavimu. Prekių ženklo nenaudojimą

pateisinančios aplinkybės turi tenkinti šiuos ETT praktikoje suformuluotus kumuliacinius kriterijus:
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(i) aplinkybės privalo būti tiesiogiai susijusios su prekių ženklu; (ii) dėl aplinkybių egzistavimo

prekių ženklo naudojimas tapo neįmanomas arba nepriimtinas; (iii) aplinkybės nepriklauso nuo

prekių ženklo savininko valios.

12. Prekių ženklo nenaudojimą pateisinančios aplinkybės gali egzistuoti ir trumpesnį nei

penkerių metų prekių ženklo naudojimo aspektu vertinamą laikotarpį. Prekių ženklo nenaudojimą

pateisinančių aplinkybių egzistavimas sustabdo prekių ženklo nenaudojimo laikotarpio skaičiavimą.

Tai reiškia, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymui būtina nustatyti ištisą penkerių metų

prekių ženklo nenaudojimo laikotarpį.
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SANTRAUKA

PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: PROBLEMATIKA

Žemiau pateikiamoje santraukoje pateikiama trumpa magistro baigiamojo darbo apžvalga,

nurodomas magistro baigiamojo darbo objektas, tikslas bei hipotezė. Santraukoje taip pat trumpai

apibūdinamas darbo turinys bei pagrindiniai nagrinėti aspektai.

Šio magistro baigiamojo darbo objektas - prekių ženklo naudojimo reikalavimo

problematika. Magistro baigiamajame darbe yra nagrinėjami tarptautiniai, Europos Sąjungos bei

nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklo naudojimo reikalavimą, analizuojama

aktuali Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo bei

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) praktika. Šio darbo tikslas yra

išnagrinėti probleminius prekių ženklo naudojimo reikalavimo teorinius bei praktinius aspektus ir

pateikti galimus šių problemų sprendimo variantus.

Magistro baigiamajame darbe aptariama prekių ženklo naudojimo reikalavimo samprata,

tikslai bei taikymo ypatumai. Pagrindinis dėmesys šiame darbe skiriamas prekių ženklo naudojimui

keliamų reikalavimų teisinio reglamentavimo bei taikymo teisminių ir kvaziteisminių institucijų

praktikoje analizei. Konkrečiai, magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas prekių ženklo

naudojimo iš tikrųjų reikalavimas, analizuojami prekių ženklo naudojimo subjektams, būdui,

laikotarpiui, vietai ir apimčiai keliami reikalavimai. Paskutinėje darbo dalyje apžvelgiamos

aplinkybės, pateisinančios prekių ženklo nenaudojimą.

Šiame magistro baigiamajame darbe keliama hipotezė, jog pagrindinę prekių ženklo

naudojimo reikalavimo problematiką sukelia ne teisinio reguliavimo netobulumas, o prekių ženklo

naudojimui keliamų reikalavimų aiškinimas bei taikymas praktikoje.

Reikšminiai žodžiai: prekių ženklo naudojimo reikalavimas, prekių ženklo naudojimas iš

tikrųjų, prekių ženklo savininko pareiga.
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SUMMARY

OBLIGATION TO USE THE TRADEMARK: PROBLEMATIC

The below provided summary gives an overview of the thesis, outlines the subject matter of

the thesis, its objectives and hypothesis. The summary also provides with the content of the thesis as

well as mainly analyzed aspects.

The subject matter of this thesis is the problematic of obligation to use the trademark. This

thesis provides with the study of international, European Union and Lithuanian national law related

to obligation to use the trademark as well as analysis of the relevant case-law of European Court of

Justice, Court of First Instance and the Office of Harmonization for the Internal Market

(Trade Marks and Designs). This work aims to analyze the problematic theoretical and practical

aspects of obligation to use the trademark as well as to suggest possible solutions to the problem.

This thesis gives an overview of the concept of obligation to use the trademark, its purposes

and peculiarities of application. The main emphasis of this work is on analysis of regulation of

requirements imposed on trademark use as well as their application in the case-law of judicial and

quasi-judicial institutions. In particular, this thesis provides analysis of the genuine trademark use

requirement as well as requirements for the subjects, nature, place, time and extent of the trademark

use. The last part of the work deals with the circumstances which justify non-use of the trademark.

This thesis raises the hypothesis that the main problematic of obligation to use the trademark

is caused by practical interpretation and application of requirements for trademark use rather than by

imperfection of legal regulation.

Keywords: obligation to use the trademark, genuine use, obligation of trademark owner.
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