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Comunicare comună 1 

 CONTEXT 

Oficiile pentru proprietate intelectuală din cadrul Rețelei europene de proprietate intelectuală continuă să 

colaboreze în contextul convergenței practicilor în materie de mărci și desene sau modele. Acestea au 

convenit recent asupra unui document suplimentar de practică comună în materie de mărci, cu scopul de a 

oferi o interpretare comună a noțiunii generale de rea-credință și a altor concepte, inclusiv a terminologiei 

legate de evaluarea acestei noțiuni, precum și a factorilor și scenariilor care se pot dovedi relevante în cadrul 

evaluării. 

 

Această practică comună este făcută publică prin intermediul prezentei comunicări comune, cu scopul de a 

spori transparența, securitatea juridică și predictibilitatea, atât în beneficiul examinatorilor, cât și al utilizatorilor. 

 

Practica comună prevede un set de principii privind modul de evaluare a relei-credințe în cererile de 

înregistrare a mărcilor, indiferent de tipul de procedură în care este evaluată. Aspectele specifice care intră în 

domeniul de aplicare al practicii comune și cele care rămân în afara acestuia sunt detaliate în secțiunea 1.3. 

 

 PRACTICA COMUNĂ 

Textul care urmează prezintă pe scurt principalele mesaje și afirmații cuprinse în principiile practicii comune. 

Textul complet poate fi consultat în anexa la prezenta comunicare comună. 

 

PRINCIPIILE PRACTICII COMUNE 
 

NOȚIUNI ESENȚIALE CARE APAR ÎN CAZURILE DE REA-CREDINȚĂ 

 

Termenii „solicitant”, „reclamant”, „drept anterior”, „marcă contestată” 

Secțiunea preliminară conține interpretarea comună a anumitor noțiuni esențiale care sunt importante când 

se evaluează dacă a existat rea-credință din partea solicitantului la depunerea unei cereri de înregistrare a 

mărcii. Mai precis, aceasta prezintă interpretarea comună a termenilor „solicitant”, „reclamant”, „drept 

anterior” și „marcă contestată”, elaborată cu scopul de a asigura aplicarea armonizată și consecventă a 

principiilor practicii comune și de a oferi orientări comune cu privire la modul în care ar trebui înțelese aceste 

noțiuni. 

 

NOȚIUNEA GENERALĂ DE REA-CREDINȚĂ ÎN CERERILE DE ÎNREGISTRARE A MĂRCILOR 

 

Interpretarea comună a noțiunii generale de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor și a 

intenției necinstite; aspecte diferite ale relei-credințe 

Având în vedere că noțiunea de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor nu este definită, delimitată 

și nici măcar descrisă în niciun fel în legislația UE privind mărcile, scopul acestei secțiuni este de a prezenta 

interpretarea comună a noțiunii generale de rea-credință în ceea ce privește cererile de înregistrare a 

mărcilor. În această secțiune se dezvoltă premisa centrală stabilită în jurisprudență, potrivit căreia reaua-

credință presupune prezența unei atitudini subiective din partea solicitantului mărcii, și anume o intenție 

necinstită sau un alt motiv „ascuns” și/sau necinstit, care se stabilește, de regulă, în funcție de criterii 

relevante, consecvente și obiective. În continuare, se oferă o interpretare comună a intenției necinstite, 

explicându-se că este elementul principal pe care se bazează reaua-credință și un factor de bază și 

https://www.tmdn.org/
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Comunicare comună 2 

obligatoriu care trebuie întotdeauna examinat în timpul evaluării relei-credințe. Se trece apoi la prezentarea 

diferențelor între două aspecte neexhaustive ale relei-credințe: (1) însușirea ilegală a dreptului (drepturilor) 

terțului: dacă solicitantul urmărește interesele unui anumit terț și (2) utilizarea abuzivă a sistemului mărcilor: 

când, deși nu vizează un anumit terț, solicitantul depune cererea de înregistrare a mărcii contestate în alte 

scopuri decât cele legate de funcțiile esențiale ale unei mărci. După descrierea fiecărui aspect, se dau 

exemple ilustrative din jurisprudență, inclusiv câteva exemple de cazuri în care, având în vedere faptele 

specifice ale cazului, nu s-a constatat rea-credință. 

 

REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA RELEI-CREDINȚE ÎN CERERILE DE ÎNREGISTRARE A 

MĂRCILOR 

 

Sarcina probei în cazurile de rea-credință; momentul relevant pentru a stabili dacă a existat 

rea-credință; „solicitantul” în cazurile de rea-credință 

Această secțiune stabilește regulile generale pentru evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a 

mărcilor. Prima subsecțiune confirmă că există o prezumție de bună-credință din partea solicitantului până 

la proba contrarie și că, în cazurile de rea-credință, sarcina inițială a probei revine reclamantului. În continuare 

se explică că, după ce reclamantul a prezentat probe care atestă circumstanțele obiective care permit să se 

concluzioneze că marca contestată a fost depusă cu rea-credință, este de datoria solicitantului să 

contracareze aceste probe înainte de a se ajunge la o concluzie privind existența relei-credințe. A doua 

subsecțiune oferă orientări cu privire la momentul relevant pentru a se stabili dacă a existat rea-credință, 

care este momentul depunerii cererii de înregistrare. Faptele și probele prezentate înainte sau după 

depunerea cererii ar putea fi luate și ele în considerare de către autoritățile competente, deoarece pot conține 

indicații utile pentru interpretarea intenției solicitantului la momentul depunerii cererii. Sunt furnizate mai multe 

exemple pentru ilustrarea acestui principiu. Ultima subsecțiune se referă la „solicitantul” în cazurile de 

rea-credință. Pe lângă identificarea „solicitantului” ca persoană fizică/juridică care apare ca atare în formularul 

de cerere, această subsecțiune subliniază importanța analizării prezenței unei posibile legături/conexiuni 

între solicitant și orice altă persoană fizică/juridică care ar putea avea un interes real în depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii. Conține câteva exemple ilustrative din jurisprudență. 

 

FACTORI COMUNI PENTRU EVALUAREA RELEI-CREDINȚE ÎN CERERILE DE ÎNREGISTRARE A 

MĂRCILOR 

 

Factor obligatoriu: intenția necinstită a solicitantului; factori neobligatorii 

Această secțiune cuprinzătoare conține o listă neexhaustivă de factori extrași din jurisprudență care oferă 

orientări utile în evaluarea posibilei existențe a relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor, în ciuda 

faptului că evaluările relei-credințe trebuie efectuate de la caz la caz. De asemenea, conține mai multe 

atenționări care se aplică în general tuturor factorilor din această secțiune. Dintre acești factori, doar unul 

este obligatoriu și trebuie să fie prezent în toate cazurile de rea-credință: intenția necinstită a solicitantului. 

Pentru acest factor sunt furnizate câteva exemple ilustrative de diferite tipuri de intenții necinstite în legătură 

cu fiecare dintre cele două aspecte. A doua subsecțiune conține 11 factori neobligatorii care, în funcție de 

circumstanțele cazului, pot constitui factori relevanți pentru evaluarea relei-credințe. În continuare se oferă o 

explicație a fiecărui factor neobligatoriu, cu considerații relevante pe care autoritățile competente trebuie să 

le ia în considerare. Conține exemple de referință din jurisprudență. 
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Comunicare comună 3 

SCENARII DE REA-CREDINȚĂ ÎN CERERILE DE ÎNREGISTRARE A MĂRCILOR 

 

Obținerea de beneficii de pe urma realizărilor altora (comportament de tip parazitar); încălcarea unei 

relații de încredere; înregistrări defensive; redepunerea cererii; scopuri speculative/marca ca 

instrument de presiune 

„Scenariile de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor” se referă la situații concrete în care mai mulți 

factori (relevanți pentru evaluarea relei-credințe) trebuie să fie prezenți și să interacționeze pentru a se ajunge 

la concluzia că a existat rea-credință din partea solicitantului. Această secțiune prezintă cele mai tipice sau 

plauzibile scenarii - două referitoare la aspectul de însușire ilegală a dreptului/drepturilor terțului 

(comportament de tip parazitar; încălcarea unei relații de încredere) și trei referitoare la aspectul de utilizare 

abuzivă a sistemului mărcilor (înregistrări defensive; redepunerea cererii; scopuri speculative/marca ca 

instrument de presiune). În cadrul fiecărui scenariu, sunt prezentate câteva exemple extrase din jurisprudență 

pentru a ilustra modul de interacțiune a factorilor care au contribuit la constatarea relei-credințe în cazul real 

respectiv. Aceste exemple trebuie considerate în raport cu jurisprudența respectivă și cu argumentele, faptele 

și dovezile prezentate în aceasta. 

 

ÎNTINDEREA UNEI DECIZII DE RESPINGERE LA ÎNREGISTRARE/ANULĂRI PE MOTIVUL 

RELEI-CREDINȚE LA ÎNREGISTRARE 

 

Prezenta secțiune oferă orientări cu privire la întinderea unei decizii de respingere la înregistrare/anulări pe 

motivul relei-credințe la înregistrare. Se stabilește că reaua-credință există, în general, în legătură cu toate 

produsele și/sau serviciile contestate pentru care marca contestată a fost solicitată sau înregistrată. Cu toate 

acestea, în urma hotărârii „SKY” a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), este posibil să se formuleze 

un refuz sau o anulare parțială. 

 

 PUNEREA ÎN APLICARE 

Ca în cazul practicilor comune anterioare, această practică comună intră în vigoare în termen de trei luni de 

la data publicării prezentei comunicări comune. Mai multe informații despre punerea în aplicare a acestei 

practici comune sunt disponibile în tabelul de mai jos. În plus, tabelul de punere în aplicare oferă informații 

despre dispozițiile privind reaua-credință din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci care au fost 

transpuse de fiecare stat membru. Oficiile care pun în aplicare practica comună pot alege să publice mai multe 

informații pe site-urile lor. 

 

Lista cu oficiile care pun în aplicare practica comună 

 

(*) Dacă există discrepanțe între traducerea comunicării comune și a documentelor privind practica 

comună în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și versiunea în limba engleză, aceasta 

din urmă va prevala. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX%3A32015L2436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX%3A32015L2436
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71


 

 Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință  

 
 

 

Comunicare comună 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTIE 2024 

w
w

w
.e

u
ip

n
.o

rg
 

RO 

PRACTICĂ COMUNĂ 

 
CERERI DE ÎNREGISTRARE A MĂRCILOR  

DEPUSE CU REA-CREDINȚĂ 



 
Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință 

  

 
 

CUPRINS 
 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Obiectivul prezentului document ....................................................................................................... 1 

1.2 Context ............................................................................................................................................... 1 

1.3 Sfera de aplicare a practicii ............................................................................................................... 3 

 PRACTICA COMUNĂ ................................................................................................................................ 4 

2.1 Noțiuni esențiale care apar în cazurile de rea-credință ..................................................................... 4 

2.2 Noțiunea generală de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor .......................................... 4 

2.2.1 Diferitele aspecte ale relei-credințe ............................................................................................... 6 

2.2.1.1 Însușirea ilegală a dreptului/drepturilor unui terț.................................................................... 6 

2.2.1.2 Utilizarea abuzivă a sistemului mărcilor ................................................................................ 7 

2.3 Reguli generale pentru evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor ..................... 7 

2.3.1 Sarcina probei în cazurile de rea-credință ..................................................................................... 7 

2.3.2 Momentul relevant pentru a stabili dacă a existat rea-credință ..................................................... 9 

2.3.3 „Solicitantul” în cazurile de rea-credință ........................................................................................ 9 

2.4 Factori comuni pentru evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor ..................... 10 

2.4.1 Factor obligatoriu ......................................................................................................................... 11 

2.4.1.1 Intenția necinstită a solicitantului ......................................................................................... 11 

2.4.2 Factori neobligatorii ..................................................................................................................... 12 

2.4.2.1 Cunoașterea sau presupusa cunoaștere de către solicitant a faptului că terțul utilizează/are 

un drept identic/similar anterior ............................................................................................................. 12 

2.4.2.2 Gradul de protecție juridică de care se bucură dreptul anterior al terțului ........................... 14 

2.4.2.3 Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare .. 15 

2.4.2.4 Produsele și/sau serviciile în cauză ..................................................................................... 15 

2.4.2.5 Riscul de confuzie ................................................................................................................ 16 

2.4.2.6 Relația anterioară dintre părți .............................................................................................. 16 

2.4.2.7 Originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la crearea sa ...................................... 18 

2.4.2.8 Cronologia evenimentelor care au dus la depunerea cererii de înregistrare a mărcii 

contestate  ............................................................................................................................................. 18 

2.4.2.9 Logica comercială onestă care a stat la baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

contestate  ............................................................................................................................................. 19 

2.4.2.10 Cerere de compensație financiară ................................................................................... 21 

2.4.2.11 Comportamentul/acțiunile solicitantului ........................................................................... 21 

2.5 Scenarii de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor ........................................................ 22 

2.5.1 Scenarii referitoare la aspectul însușirii ilegale a dreptului/drepturilor unui terț .......................... 22 

2.5.1.1 Comportament de tip parazitar ............................................................................................ 22 

2.5.1.2 Încălcarea unei relații de încredere ..................................................................................... 24 

2.5.2 Scenarii referitoare la aspectul legat de utilizarea abuzivă a sistemului mărcilor ....................... 25 



 
Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință 

  
 

   

2.5.2.1 Înregistrările defensive ......................................................................................................... 25 

2.5.2.2 Redepunerea cererii ............................................................................................................ 28 

2.5.2.3 Scopuri speculative/marca drept instrument de presiune ................................................... 31 

2.6 Amploarea refuzului/anulării din cauza relei-credințe ...................................................................... 33 

 

 



 
Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință 

  
 

 Practică comună 1 

 INTRODUCERE 

1.1 Obiectivul prezentului document 

Prezentul document de practică comună stabilește o interpretare comună a noțiunii generale de rea-credință 

și a altor concepte – inclusiv a terminologiei – legate de evaluarea acesteia, precum și a factorilor și a 

scenariilor care se pot dovedi relevante în cadrul evaluării. Acesta servește drept referință pentru Oficiul Uniunii 

Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală și Oficiile 

pentru Proprietate Intelectuală ale statelor membre (denumite colectiv OPI SM), pentru asociațiile de utilizatori 

(AU), precum și pentru solicitanți, reclamanți și reprezentanții acestora. 

 

Documentul va fi pus la dispoziție pe scară largă și va fi ușor accesibil, oferind explicații clare și cuprinzătoare 

ale principiilor pe care se bazează practica comună. Aceste principii sunt concepute pentru a fi general 

aplicabile și își propun să acopere majoritatea cazurilor. Deși reaua-credință va fi întotdeauna evaluată de 

la caz la caz, principiile servesc drept îndrumare pentru a asigura că diferitele autorități competente, inclusiv 

OPI SM, ajung la un rezultat similar și previzibil. 

 

În plus, scenariile și tabelele incluse în prezentul document au scopul de a arăta cum au interacționat diferiții 

factori care au apărut în cauze reale din UE și de a ilustra principiile practicii comune. Tabelele trebuie analizate 

în legătură cu jurisprudența UE respectivă și cu argumentele, faptele și probele prezentate în cauzele 

respective. 

 

1.2 Context 

OPI SM și AU cooperat în mod activ în vederea alinierii practicilor în domeniul mărcilor și al desenelor și 

modelelor încă de la crearea Rețelei Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (1) (EUIPN) în 2011. 

Prin intermediul Programului de convergență (2011-2015), au fost armonizate șapte domenii de practică în 

materie de mărci și desene sau modele. Practicile comune elaborate ca urmare a programului (PC1-PC7) au 

fost puse în aplicare pe scară largă în întreaga UE și sunt în vigoare de mai mulți ani. 

 

În decembrie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul de reforme privind marca UE. 

Pachetul conținea două instrumente legislative, și anume Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (Regulamentul privind marca UE) 

și Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a 

legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Directiva privind mărcile). 

 

Alături de noi dispoziții privind aspectele de fond și procedurale, textele au stabilit un temei juridic mai solid 

pentru acțiunile de cooperare. Conform prevederilor articolului 151 din Regulamentul privind marca UE, 

cooperarea cu OPI SM în vederea promovării convergenței practicilor și instrumentelor în materie de mărci și 

desene sau modele a devenit o atribuție centrală a EUIPO; articolul 152 din Regulamentul privind marca UE 

indică în mod explicit că această cooperare trebuie să includă elaborarea de standarde comune de examinare 

și de practici comune. În plus, articolele 51-52 din Directiva privind mărcile descriu capacitatea OPI SM de a 

coopera la asigurarea convergenței practicilor și a instrumentelor. 

 

Pe baza acestui cadru legislativ, în iunie 2016, Consiliul de administrație al EUIPO a convenit asupra adoptării 

proiectelor de cooperare europeană. Proiectele au fost concepute pornind de la succesele înregistrate în 

trecut, îmbunătățind, în același timp, procesele și extinzând sfera colaborării. 

 

 
(1) Cunoscută anterior sub numele de Rețeaua pentru mărci și desene sau modele (TMDN). 

https://www.tmdn.org/%23/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX:32015L2436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1506428973494&uri=CELEX:32015L2436
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În domeniul convergenței, aceasta a inclus un proiect dedicat în mod specific identificării și analizării unor noi 

inițiative potențiale de armonizare: proiectul de analiză a convergenței. Proiectul a analizat practicile OPI SM 

privind mărcile și desenele sau modelele pentru a identifica domeniile în care exista divergență și, prin 

evaluarea impactului probabil, a fezabilității sferei de aplicare posibile, a constrângerilor juridice existente, a 

nivelurilor de interes în rândul utilizatorilor și a caracterului practic pentru OPI SM, pentru a stabili domeniile 

în care o practică comună ar fi cea mai benefică pentru părțile interesate ale EUIPN. Ca urmare a acestui 

proiect, au fost elaborate și puse în aplicare cinci practici comune (PC8-PC12). 

 

Prin dispozițiile lor specifice de codificare a cooperării și a convergenței practicilor în legislația UE, 

articolele 151-152 din Regulamentul privind marca UE și articolele 51-52 din Directiva privind mărcile stabilesc 

un mandat clar pentru continuarea progreselor. În consecință, proiectul de analiză a convergenței a fost 

relansat în iulie 2020 pentru a identifica și a defini noi proiecte de convergență care să răspundă cel mai bine 

nevoilor și intereselor comunității europene de PI. 

 

„PC13 – Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință” a fost recomandat drept primul proiect de 

convergență care urmează să fie lansat ca urmare a analizei de convergență 2.0 și al treisprezecelea în total. 

 

PC13: Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință 

 

Noțiunea de rea-credință apare în considerentul 29 și în mai multe dispoziții din Directiva privind mărcile (2), și 

anume: la articolul 4 alineatul (2), ca motiv absolut obligatoriu de nulitate și ca motiv absolut opțional de refuz; 

la articolul 5 alineatul (4) litera (c), ca motiv relativ opțional de refuz și/sau de nulitate; și la articolul 9 

alineatul (1) privind inaplicabilitatea toleranței atunci când cererea de înregistrare a mărcii contestate a fost 

depusă cu rea-credință. 

 

În plus, articolul 45 din Directiva privind mărcile a introdus obligația ca toate statele membre să prevadă 

proceduri administrative eficiente de anulare (nulitate și decădere din drepturi) în fața oficiilor competente. 

Datorită efectului combinat al articolului 4 alineatul (2) și al articolelor 45 și 54 din Directiva privind mărcile, 

până la 14 ianuarie 2023 va deveni obligatoriu pentru toate OPI SM să evalueze reaua-credință ca motiv 

absolut de nulitate. 

 

În plus, analiza acestui subiect a evidențiat lipsa unei abordări unificate în rândul OPI SM care evaluau deja 

reaua-credință. Directiva privind mărcile nu conține o definiție a ceea ce ar trebui să se înțeleagă prin rea-

credință și nici o indicație a factorilor care ar putea fi luați în considerare pentru a concluziona că un solicitant 

a acționat cu rea-credință când a depus o cerere de înregistrare a unei mărci. Deși jurisprudența UE a oferit 

orientări în această privință, interpretările divergente reprezentau provocări semnificative pentru titularii de 

drepturi care doreau să-și protejeze mărcile în mai multe jurisdicții. 

 

Având în vedere cele de mai sus, proiectul PC13 a fost aprobat pentru lansare în mai 2021 și a început în 

septembrie 2021, cu scopul de a armoniza practicile OPI SM care evaluau deja reaua-credință și de a crea o 

practică aliniată pentru acele OPI SM care vor începe să evalueze reaua-credință pentru prima dată după 

transpunerea articolului 45 din Directiva privind mărcile. Grupul de lucru al proiectului, format din reprezentanți 

ai OPI SM, ai EUIPO și ai AU, a colaborat îndeaproape, pe parcursul a doi ani, pentru a elabora un set de 

principii comune bazate pe jurisprudența constantă și pe practicile existente, luând în considerare feedbackul 

 
(2) Pentru mai multe informații despre procedurile în cadrul cărora OPI SM evaluează reaua-credință, vezi tabelul PC13 
de prezentare generală a punerii în aplicare, disponibil aici: 
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practi
ce.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71  

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71
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primit de la părțile interesate ale EUIPN. Rezultatul efortului de colaborare al EUIPN îl constituie practica 

comună prezentată în acest document. 

 

1.3 Sfera de aplicare a practicii 

Această practică comună prevede un set de principii privind modul de evaluare a relei-credințe în cererile de 

înregistrare a mărcilor, indiferent de tipul de procedură în care este evaluată. 

 

Următoarele aspecte intră în sfera de aplicare a practicii comune PC13: 

 

• un acord asupra unei interpretări comune a noțiunii generale de rea-credință la cererile de înregistrare 

a mărcilor; 

• un acord asupra unei interpretări comune a altor concepte, inclusiv a terminologiei, legate de evaluarea 

relei-credințe și de unele scenarii care conduc la concretizarea ideii de rea-credință; și 

• un acord privind factorii comuni pentru evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor. 

 

Următoarele aspecte nu intră în sfera de aplicare a practicii comune PC13: 

 

• Tipul special de procedură [examinare, opoziție sau anulare (3)] în care ar trebui să se evalueze reaua-

credință. Opțiunea de a evalua reaua-credință în diferite tipuri de proceduri este reglementată în 

Directiva privind mărcile și, prin urmare, nu poate face obiectul unei armonizări în întreaga UE. Prin 

urmare, practica comună ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de proceduri în care evaluarea relei-

credințe este prevăzută de legislația națională, ceea ce ar trebui să includă – fără a se limita la acestea 

– procedurile de anulare a mărcii bazate pe motive absolute. 

• Evaluarea propriu-zisă, în cadrul procedurilor privind reaua-credință: 1) a identității/similitudinii dintre 

marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare; 2) a identității/similitudinii produselor sau 

serviciilor; 3) a riscului de confuzie; 4) a caracterului distinctiv al dreptului anterior, a caracterului 

distinctiv dobândit prin utilizare, a reputației și a notorietății dreptului anterior și 5) a utilizării efective a 

dreptului. Aceste aspecte sunt incluse în sfera de aplicare a practicii comune în măsura în care sunt 

legate de evaluarea relei-credințe sau constituie factori de evaluare a acesteia, dar evaluarea lor 

propriu-zisă nu intră în sfera de aplicare. 

• Evaluarea propriu-zisă a articolului 5 alineatul (3) litera (b) din Directiva privind mărcile, deoarece 

constituie un motiv separat de refuz sau de nulitate și face obiectul propriilor cerințe formale și de fond. 

• Evaluarea propriu-zisă a articolului 5 alineatul (2) litera (d) și a articolului 9 alineatul (1) din Directiva 

privind mărcile. 

• Descrierea constrângerilor legale care împiedică punerea în aplicare a practicii comune de către un 

anumit OPI SM. 

• Întocmirea unei liste exhaustive sau recomandate a tipurilor de probe care trebuie prezentate în 

procedurile de rea-credință. 

 

 
(3) Termenul „anulare” este utilizat în prezentul document ca termen mai cuprinzător, care acoperă procedurile de declarare 
a nulității și de decădere din drepturi. Scopul este de a evita confuziile la aplicarea principiilor prezentei practici comune, 
deoarece legislația unor OPI SM a unificat conceptele de nulitate și decădere din drepturi în noțiunea de „decădere din 
drepturi” (de exemplu, legislația suedeză). 
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 PRACTICA COMUNĂ 

2.1 Noțiuni esențiale care apar în cazurile de rea-credință 

Jurisprudența UE referitoare la reaua-credință în cererile de înregistrare a mărcilor este foarte diversă și 

complexă. Din acest motiv, prezenta practică comună include interpretări comune ale anumitor noțiuni 

esențiale, care sunt importante pentru a evalua dacă a existat rea-credință din partea solicitantului la 

depunerea cererii de înregistrare a unei mărci. Acestea au fost elaborate cu scopul de a asigura o aplicare 

armonizată și consecventă a principiilor practicii comune și de a oferi orientări comune cu privire la modul în 

care ar trebui înțelese aceste noțiuni de diferitele părți interesate. 

 
În plus, cu excepția cazului în care se prevede altfel, ar trebui avute în vedere următoarele observații 

generale la lectura practicii comune. 

 

• Termenul „solicitant” va fi înțeles ca „solicitantul înregistrării mărcii contestate” (4). 

• Termenul „reclamant” se va referi la „solicitantul anulării sau opoziției împotriva mărcii contestate și, 

de asemenea, orice persoană care depune observații”. 

• Termenul „drept anterior” va fi înțeles ca „orice drept sau alt interes legitim care poate fi invocat în 

cazurile de rea-credință, indiferent de natura pe care o poate avea acest drept sau de temeiul juridic 

pe baza căruia poate fi protejat acest interes legitim. De exemplu, o marcă înregistrată, o marcă 

pentru care s-a depus o cerere de înregistrare, o marcă/un semn neînregistrat (5), numele unei 

persoane cu notorietate (6), o denumire de societate/o denumire comercială (7) etc”. Deși termenul 

„drept anterior” cuprinde marca înregistrată/mărcile înregistrate, termenul „marcă înregistrată/mărci 

înregistrate anterior” poate fi, de asemenea, utilizat (8) pentru a face trimitere la acest tip de drept 

anterior. 

• Termenul „marcă contestată” va fi utilizat pentru a face trimitere la „marca pentru care se pretinde că 

s-ar fi depus o cerere de înregistrare cu rea-credință”. 

 

2.2 Noțiunea generală de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor 

Noțiunea de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor nu este definită, delimitată și nici măcar descrisă 

în vreun fel în legislația UE privind mărcile. Prin urmare, orientările privind semnificația și domeniul de aplicare 

al acesteia ar trebui să decurgă din jurisprudența UE. 

 

După cum a declarat Curtea de Justiție (CJ), reaua-credință este un concept autonom al dreptului UE, care 

trebuie să primească o interpretare uniformă în UE (9). Pe baza jurisprudenței constante a UE (10) și a sensului 

obișnuit al noțiunii de rea-credință în limbajul cotidian, noțiunea generală de rea-credință în cererile de 

înregistrare a mărcilor presupune prezența unei motivații subiective din partea solicitantului mărcii, și anume 

a unei intenții necinstite sau a unui alt motiv „răuvoitor” și/sau necinstit, care se stabilește, de regulă, în funcție 

 
(4) Pentru mai multe informații privind interpretarea termenului „solicitant” în contextul relei-credințe, vezi 
subsecțiunea 2.3.3. 
(5) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372. 
(6) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219. 
(7) 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538. 
(8) În special, în subsecțiunea 2.5.2.2 privind „redepunerea cererilor de înregistrare”. 
(9) 27.6.2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punctul 29. 
(10) Următoarea jurisprudență a UE a fost luată în considerare pentru a dezvolta interpretarea comună a „noțiunii generale 
de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor”: Concluziile avocatului general Eleanor Sharpston prezentate la 
12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), 
EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, 
§ 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., 
EU:T:2022:644, § 29. 
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de criterii relevante, consecvente și obiective. Prin urmare, această noțiune implică un comportament care se 

îndepărtează de la principiile acceptate ale conduitei etice sau de la practicile comerciale și de afaceri oneste, 

care poate fi identificat prin evaluarea faptelor obiective ale fiecărui caz în raport cu aceste standarde. Cu toate 

acestea, ea nu poate fi limitată la o categorie restrânsă de circumstanțe specifice. 

 

În plus, este important de remarcat că noțiunea generală de rea-credință trebuie interpretată în lumina 

contextului specific al dreptului mărcilor, care este cel al operațiunilor comerciale (11). În această privință, este 

de asemenea important să se sublinieze că dreptul mărcilor urmărește, în special, să contribuie la sistemul de 

concurență nedenaturată din UE, în cadrul căruia fiecare întreprindere trebuie, pentru a atrage și a fideliza 

clienții prin calitatea produselor și/sau serviciilor sale, să poată avea înregistrate ca mărci semne care să 

permită consumatorului, fără posibilitatea de confuzie, să distingă aceste produse și/sau servicii de altele care 

au o origine diferită (12). 

 
În plus, ar trebui să se ia în considerare și dublul scop al legislației privind mărcile, și anume: 1) să protejeze 

consumatorii, constituind o conexiune la informații și oferindu-le o modalitate prin care să poată lua în 

considerare și să aleagă între produse și/sau servicii alternative; și 2) să stimuleze și să recompenseze 

investițiile unei mărci în calitate, caracteristici și alte aspecte ale produselor și/sau serviciilor sale. 

 

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că nu există rea-credință fără intenție necinstită și că 

această motivație subiectivă din partea solicitantului trebuie stabilită în mod obiectiv (13). Prin urmare, pentru 

a se constata reaua-credință trebuie să existe: (a) o anumită acțiune a solicitantului care să reflecte în mod 

clar că a acționat cu intenție necinstită când a depus cererea de înregistrare a mărcii și (b) un standard obiectiv 

în raport cu care o astfel de acțiune poate fi evaluată și calificată ulterior ca fiind de rea-credință. Orice acuzație 

de rea-credință va trebui analizată prin efectuarea unei evaluări globale a tuturor circumstanțelor de fapt 

relevante pentru cazul specific (14). 

 

Trebuie remarcat că există o intenție necinstită din partea solicitantului mărcii în situațiile – dar fără a se limita 

la acestea – în care reiese din circumstanțele relevante, consecvente și obiective ale cazului specific că 

cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă: 

 

a) cu intenția de a submina, în mod incompatibil cu practicile oneste, interesele unui anumit terț și nu cu 

intenția de a desfășura schimburi comerciale oneste; sau 

b) cu intenția de a obține, chiar fără a viza un anumit terț, un drept exclusiv în alte scopuri decât cele care 

se încadrează în funcțiile unei mărci, în special funcția esențială de indicare a originii comerciale (15). 

 

Pe baza celor de mai sus și având în vedere că intenția necinstită a solicitantului este piatra de temelie a 

existenței relei-credințe, aceasta este considerată un factor de bază și obligatoriu al relei-credințe la 

înregistrare, care trebuie să fie întotdeauna examinat în cadrul evaluării acesteia. Prin urmare, acesta este 

inclus în lista factorilor comuni din secțiunea 2.4 – subsecțiunea 2.4.1.1. 

 

 
(11) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74. 
(12) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, 
§ 22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), 
EU:T:2022:430, § 24. 
(13) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), 
EU:C:2019:724, § 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 33. 
(14) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 48. 
(15) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India 
(fig.), EU:C:2019:961, § 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75. 
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2.2.1 Diferitele aspecte ale relei-credințe 

Ținând cont de situațiile în care – potrivit jurisprudenței UE – poate exista o intenție necinstită din partea 

solicitantului (vezi secțiunea anterioară), este clar că un solicitant poate acționa cu rea-credință în cazurile în 

care acțiunea a fost îndreptată împotriva intereselor unui anumit terț (de exemplu, un concurent sau un 

partener de afaceri (16)), dar și în cazurile în care cererea a fost depusă cu intenția de a se folosi în mod 

necorespunzător de sistemul mărcilor. Prin urmare, în sensul prezentului document, pot fi diferențiate 

următoarele două aspecte ale relei-credințe: 

 

a) însușirea ilegală a dreptului sau a drepturilor unui terț: în cazul în care solicitantul vizează interesele 

unui anumit terț; 

b) utilizarea abuzivă a sistemului de mărci: când, chiar dacă nu este vizat un anumit terț, solicitantul a 

depus cererea de înregistrare a mărcii contestate în alte scopuri decât cele care se încadrează în 

funcțiile esențiale ale unei mărci. 

 
Cu toate acestea, deși prezentul document tratează doar cele două aspecte menționate anterior, nu se poate 

exclude posibilitatea identificării altor aspecte, în special în viitoarea jurisprudență a UE. Prin urmare, acest 

element trebuie luat în considerare în lumina evoluției jurisprudenței. 

 

2.2.1.1 Însușirea ilegală a dreptului/drepturilor unui terț 

Aspectul referitor la însușirea ilegală a dreptului/drepturilor unui terț presupune în mod necesar vizarea unui 

terț. Autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta cu această situație când solicitantul unei mărci 

contestate a depus cererea de înregistrare a mărcii respective nu cu scopul de a desfășura schimburi 

comerciale oneste, ci cu intenția de a submina, în mod incompatibil cu practicile oneste, interesele unui terț (17). 

 

Prin urmare, cauzele care țin de acest aspect sunt caracterizate de o combinație de circumstanțe obiective în 

care, printre alți factori relevanți pentru cazul specific, solicitantul, cunoscând sau presupunându-se că 

cunoaște dreptul/drepturile existent(e) al(e) terțului, a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate fără 

consimțământul terțului și cu intenția de a-și însuși în mod nejustificat calitatea de titular al dreptului 

anterior/drepturilor anterioare al(e) respectivului terț (elementul subiectiv). 

 

Printre cauzele în care a existat o însușire ilegală a dreptului/drepturilor unui terț se numără Simca (18), Gruppo 

Salini (19), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al. (20) și NEYMAR (21). În schimb, printre cauzele în care nu s-a 

constatat reaua-credință, având în vedere elementele specifice ale cauzei, se numără nehera (22), CIPRIANI 

/ CIPRIANI (23) și Bigab (24). 

 

În sfârșit, pentru informații privind cele mai tipice sau notabile exemple de scenarii referitoare la acest aspect, 

consultați subsecțiunea 2.5.1. 

 

 
(16) 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538. 
(17) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46. 
(18) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240. 
(19) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372. 
(20) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357. 
(21) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329. 
(22) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430. 
(23) 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458. 
(24) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77. 
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2.2.1.2 Utilizarea abuzivă a sistemului mărcilor 

Dispozițiile privind reaua-credință răspund, de asemenea, obiectivului de interes general de prevenire a 

înregistrărilor abuzive de mărci. Astfel de înregistrări contravin principiului potrivit căruia aplicarea legislației 

privind mărcile nu poate fi extinsă pentru a acoperi practicile abuzive ale unui solicitant care nu fac posibilă 

atingerea obiectivului legislației în cauză (25). Prin urmare, în cazurile de utilizare abuzivă a sistemului mărcilor, 

nu este necesar ca solicitantul, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, să fi vizat un anumit 

terț (26). 

 

Având în vedere cele de mai sus, pentru a ajunge la o constatare a relei-credințe în cadrul acestui aspect, ar 

trebui identificate următoarele elemente. În primul rând, o combinație de circumstanțe obiective în care, în 

pofida respectării formale a condițiilor prevăzute de normele privind mărcile, scopul acestor norme nu a fost 

atins (elementul obiectiv). În al doilea rând, intenția de a obține un avantaj din aceste norme prin crearea 

artificială a condițiilor prevăzute pentru obținerea sau menținerea acestui avantaj (27) (elementul subiectiv). 

 
În ceea ce privește elementul subiectiv, trebuie să reiasă dintr-o serie de factori obiectivi că scopul esențial al 

strategiei/acțiunilor/comportamentului solicitantului a fost acela de a obține un avantaj necuvenit din normele 

privind mărcile (28). 

 

Printre cauzele în care a existat o utilizare abuzivă a sistemului mărcilor se numără LUCEO (29), 

MONOPOLY (30) și TARGET VENTURES (31). În schimb, printre cauzele în care, având în vedere faptele 

specifice ale cauzei, nu s-a constatat reaua-credință se numără Pelikan (32) și VOODOO (33). Următoarele 

hotărâri definitive ale camerelor de recurs ale EUIPO pot constitui exemple ilustrative și neobligatorii: DEVICE 

OF A BANKSY’S MONKEY (fig.) (34), intel inside (fig.) (35) și bâoli BEACH (fig.) (36). 

 

În sfârșit, pentru informații privind cele mai tipice sau notabile exemple de scenarii referitoare la acest aspect, 

consultați subsecțiunea 2.5.2. 

 

2.3 Reguli generale pentru evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor 

2.3.1 Sarcina probei în cazurile de rea-credință 

În primul rând, trebuie observat că, astfel cum reiese din jurisprudența UE (37), există o prezumție de bună-

credință a solicitantului până la proba contrarie. De exemplu, în cadrul procedurilor de declarare a nulității, 

revine reclamantului sarcina de a dovedi circumstanțele care justifică constatarea conform căreia solicitantul 

 
(25) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33 (și jurisprudența citată). 
(26) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 28. 
(27) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 72; 
21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, § 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, 
EU:T:2022:530, § 37. 
(28) Concluziile avocatului general Kokott prezentate la 04/04/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, 
§ 31. 
(29) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396. 
(30) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211. 
(31) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510. 
(32) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689. 
(33) 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967. 
(34) 25/10/2022, EUIPO BoA R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY’S MONKEY (fig.) 
(35) 15/11/2021, EUIPO BoA R 2911/2019-5, intel inside (fig.) 
(36) 20/01/2022, EUIPO BoA R 223/2021-2, bâoli BEACH (fig.) 
(37) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et 
al., EU:T:2019:357, § 34. 
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mărcii a acționat cu rea-credință când a depus cererea de înregistrare a mărcii respective (38). Prin urmare, 

reclamantul este cel care trebuie să dovedească circumstanțele obiective care permit să se concluzioneze că 

cererea de înregistrare a mărcii contestate a fost depusă cu rea-credință (39). În consecință, sarcina inițială a 

probei îi revine reclamantului. 

 

Cu toate acestea, în cazul în care autoritățile competente, inclusiv OPI SM, consideră că circumstanțele 

obiective ale cazului specific vor conduce la răsturnarea prezumției de bună-credință, este de datoria 

solicitantului să ofere explicații plauzibile cu privire la obiectivele și logica comercială urmărite prin cererea de 

înregistrare a mărcii respective. Acest lucru va conduce la inversarea sarcinii probei și a obligației de a furniza 

argumente (40). Motivul pentru această inversare este că solicitantul este cel mai în măsură să furnizeze 

autorităților competente, inclusiv OPI SM, informații privind intențiile sale de la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii în cauză și să le furnizeze, de asemenea, probe care să le convingă că, în pofida existenței 

unor circumstanțe obiective, respectivele intenții erau legitime (41). 

 

În plus, faptul că solicitantul păstrează tăcerea nu ar trebui să fie considerat indiciu al unei intenții necinstite. 

Cu toate acestea, dacă probele reclamantului sunt suficient de convingătoare pentru a răsturna prezumția că 

cererea a fost depusă cu bună-credință, iar solicitantul nu prezintă nicio explicație sau probă, atunci se va 

concluziona că a existat rea-credință (42). 

 

De asemenea, este posibil ca probele care dovedesc intenția necinstită a solicitantului să fie prezentate chiar 

de acesta. În astfel de cazuri, solicitantul poate contribui, fără să-și dea seama, la răsturnarea prezumției de 

bună-credință. De exemplu, în cauzele MONOPOLY și TARGET VENTURES, reaua-credință a fost constatată 

de Curte în mare măsură datorită recunoașterii de către solicitant a faptului că a urmărit să se sustragă de la 

prezentarea dovezii de utilizare a mărcii și să prelungească perioada de grație de cinci ani (43), respectiv că a 

dorit să consolideze protecția altei mărci, fără a avea intenția de a utiliza marca contestată într-un mod care 

să se încadreze în funcțiile unei mărci (44). 

 

În sfârșit, subiectul probelor care ar trebui prezentate în cazurile de rea-credință este o altă problemă dificilă. 

Cu toate acestea, având în vedere sfera largă a acestei chestiuni, precum și legătura strânsă cu circumstanțele 

de fapt ale fiecărei cauze, nu există posibilitatea de a stabili nici o listă exhaustivă de probe care trebuie 

prezentate pentru a dovedi existența relei-credințe, nici o listă de probe recomandate a fi prezentate în fiecare 

caz de rea-credință. Trebuie subliniat că părțile pot alege în mod liber probele pe care doresc să le prezinte în 

fața autorităților competente, inclusiv în fața OPI SM, iar chestiunea evaluării acestora rămâne întotdeauna la 

latitudinea lor. În general, nu există o restricție care să prevadă că anumite fapte pot fi constatate și dovedite 

doar prin anumite mijloace de probă. Orice probă relevantă pentru un anumit caz de rea-credință poate fi 

prezentată de solicitant sau de reclamant și trebuie luată în considerare de autoritățile competente, inclusiv de 

OPI SM. Cu toate acestea, sub formă de ghid neobligatoriu, practica comună PC12/recomandările comune 

 
(38) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 
06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 56. 
(39) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42. 
(40) Aceasta înseamnă că, odată ce reclamantul a prezentat probe care atestă circumstanțele obiective care permit să se 
concluzioneze că cererea de înregistrare a mărcii contestate a fost depusă cu rea-credință, este de datoria solicitantului 
să contracareze aceste probe înainte de a se ajunge la o concluzie privind existența relei-credințe. 
(41) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37; 21/04/2021, T-663/19, 
MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43-44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 32-33; 18/01/2023, T-528/21, 
MORFAT, EU:T:2023:4, § 66. 
(42) Următoarea hotărâre definitivă a camerei de recurs a EUIPO poate constitui un exemplu ilustrativ și neobligatoriu: 
20/12/2022, EUIPO BoA R 2108/2018-2, Wong lo kat § 50, 67. 
(43) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211. 
(44) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510. 
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intitulată/intitulate Probe în cadrul căilor de atac privind marca: depunerea, structurarea și prezentarea 

probelor, precum și tratarea probelor confidențiale (45) poate/pot servi drept punct de referință pentru toate 

părțile interesate, în special secțiunea 3.1.1 – „Prezentare de documente și elemente de probă”, care oferă o 

listă neexhaustivă a mijloacelor de probă care pot fi prezentate în procedurile privind mărcile, inclusiv în 

cazurile de rea-credință. Părțile interesate pot utiliza și adopta recomandările PC12 pe care le consideră utile 

și aplicabile într-un anumit caz de rea-credință. 

 

2.3.2 Momentul relevant pentru a stabili dacă a existat rea-credință 

După cum se menționează în secțiunea 2.2, reaua-credință presupune prezența unei motivații subiective din 

partea solicitantului mărcii (46). Aceasta înseamnă că evaluarea relei-credințe necesită o analiză a 

comportamentului solicitantului mărcii (47) pentru a stabili prezența sau absența unei intenții necinstite. 

 

În acest sens, este important de reținut că momentul relevant pentru a stabili dacă a existat rea-credință din 

partea solicitantului este momentul depunerii cererii de înregistrare (48). În cazul înregistrărilor internaționale, 

acest moment corespunde datei la care s-a desemnat Uniunea Europeană sau statul membru relevant (49). 

Prin urmare, în cazul unei mărci pentru care s-a depus cererea de înregistrare cu rea-credință, în orice moment 

și indiferent dacă a fost transferată sau nu unei alte persoane fizice/juridice, s-ar considera în continuare că a 

existat rea-credință la data depunerii acesteia. Astfel, în cazul în care a existat un transfer ulterior al mărcii, 

evaluarea relei-credințe ar trebui să ia în considerare, în principiu, intenția solicitantului (50) și nu intenția 

titularului actual (51) care a dobândit marca după data depunerii cererii. Cu toate acestea, când se evaluează 

reaua-credință, după cum se menționează în subsecțiunea 2.3.3, ar trebui analizată și legătura/conexiunea 

dintre solicitant și titularul actual (52). Și faptele și probele prezentate înainte sau după depunerea cererii ar 

putea fi însă luate în considerare de autoritățile competente, inclusiv de OPI SM, deoarece pot conține indicații 

utile pentru interpretarea intenției solicitantului la momentul depunerii cererii (53). Acestea pot include, de 

exemplu, informații cu privire la circumstanțele care decurg din data de prioritate a mărcii contestate (54), dacă 

există un drept anterior într-un stat membru, la EUIPO sau în altă jurisdicție, circumstanțele în care a fost 

creată marca respectivă și utilizarea acesteia de la crearea sa sau dacă solicitantul a utilizat marca de la 

înregistrare. 

 

2.3.3 „Solicitantul” în cazurile de rea-credință 

Când se evaluează reaua-credință în cererile de înregistrare a mărcilor, înainte de a analiza comportamentul 

solicitantului, este important să se identifice cine a fost persoana fizică/juridică care a solicitat înregistrarea 

mărcii contestate (55). 

 
(45) În acest tabel sunt prezentate OPI SM care au implementat PC12 în practica lor. 
(46) Concluziile avocatului general Sharpston prezentate la 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60. 
(47) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38. 
(48) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, 
§ 66; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 33-34. 
(49) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38. 
(50) Pentru mai multe informații privind interpretarea termenului „solicitant” în contextul relei-credințe, vezi 
subsecțiunea 2.3.3. 
(51) 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021,T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, 
§ 38. 
(52) Pentru mai multe informații privind interpretarea termenului „solicitant” în contextul relei-credințe, vezi 
subsecțiunea 2.3.3. 
(53) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN 
TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 126; 16/05/2017,T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), 
EU:T:2017:335, § 41. 
(54) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37. 
(55) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_ro.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_ro.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
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În această privință, este evident că orice persoană fizică/juridică care apare ca solicitant în formularul de cerere 

va fi considerată ca atare. Cu toate acestea, pentru a evalua existența unei intenții necinstite din partea 

solicitantului în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ar trebui să se ia în considerare, de 

asemenea, prezența unei posibile legături/conexiuni între solicitant (56) și orice altă persoană fizică/juridică 

care ar putea avea un interes real în depunerea respectivei cereri de înregistrare a mărcii. Această analiză 

trebuie să ia în considerare, după caz, informațiile anterioare sau ulterioare depunerii cererii de înregistrare, 

astfel cum sunt descrise în subsecțiunea 2.3.2. În caz contrar, dispozițiile privind reaua-credință ar fi foarte 

ușor de eludat. 

 

Autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta, de exemplu, cu o situație în care solicitantul este 

legat de/conectat cu următoarea persoană: 

 

• o persoană juridică ce aparține aceluiași grup de societăți ca solicitantul (57); 

• o persoană fizică/juridică care a încheiat un acord cu solicitantul (de exemplu, pentru a depune o cerere 

de înregistrare a mărcii în nume propriu); 

• o persoană juridică în care solicitantul a deținut/deține o funcție (de exemplu, directorul general sau 

principala parte interesată) (58) etc. 

 

Având în vedere varietatea formelor pe care le poate lua această legătură/conexiune în practică, trebuie 

efectuată o evaluare de la caz la caz. 

 

2.4 Factori comuni pentru evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor 

Pentru a stabili dacă solicitantul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii, trebuie să se 

efectueze o evaluare globală, în cadrul căreia să fie luate în considerare toate aspectele relevante ale cazului 

individual (59). Aceasta înseamnă că evaluările relei-credințe trebuie efectuate de la caz la caz. 

 

Cu toate acestea, deși existența relei-credințe va depinde de faptele individuale din cazul relevant, prezenta 

practică comună include o listă neexhaustivă de factori care servesc drept orientare utilă în evaluarea posibilei 

existențe a relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor. 

 

Lista de factori prezentată mai jos este alcătuită din cele mai frecvente exemple extrase din jurisprudența UE. 

Doar unul dintre factori este considerat obligatoriu – intenția necinstită a solicitantului (60) – și, prin urmare, va 

trebui să fie prezent în toate cazurile de rea-credință. 

 

În plus, este important de remarcat că lista de mai jos nu reflectă importanța relativă a fiecărui factor. 

 

În sfârșit, este important de subliniat că, deși unii dintre factorii enumerați mai jos – în funcție de circumstanțele 

cazului – pot constitui factori relevanți pentru evaluarea relei-credințe, reclamantului care se bazează pe 

 
(56) Care apare ca atare în formularul de cerere. 
(57) 13/07/2022, T-287/21, Salatina / Salatina (fig.) et al., EU:T:2022:441, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-284/21, RENČKI 
HRAM / RENŠKI HRAM (fig.) et al, EU:T:2022:439, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-283/21, Talis / Talis et al., 
EU:T:2022:438, § 56, 70, 77-78. 
(58) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 48-49. 
(59) 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), 
EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37; 15/02/2023, T-684/21, MOSTOSTAL, 
EU:T:2023:68, § 23; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34. 
(60) Pentru mai multe informații despre factorul „intenția necinstită a solicitantului”, vezi subsecțiunea 2.4.1.1. 
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motivul relei-credințe nu trebuie să i se ceară să stabilească, de exemplu, existența riscului de confuzie, potrivit 

dispozițiilor articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile (61), sau reputația dreptului 

anterior (62) în același mod ca în procedurile bazate pe articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind 

mărcile. 

 

2.4.1 Factor obligatoriu 

2.4.1.1 Intenția necinstită a solicitantului 

Intenția necinstită a solicitantului este o cerință esențială pentru constatarea relei-credințe. După cum s-a 

explicat în secțiunea 2.2, noțiunea generală de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor presupune 

prezența unei motivații subiective din partea solicitantului mărcii, și anume a unei intenții necinstite sau a unui 

alt motiv „răuvoitor” și/sau necinstit, care se stabilește, de regulă, în funcție de criterii relevante, consecvente 

și obiective. De aceea, având în vedere că intenția necinstită a solicitantului reprezintă piatra de temelie a 

existenței relei-credințe, aceasta este considerată un factor de bază și obligatoriu al relei-credințe, care trebuie 

întotdeauna examinat și stabilit în timpul evaluării relei-credințe. 

 

Cu toate acestea, trebuie remarcat că intenția necinstită care poate determina un solicitant să depună o cerere 

de înregistrare a mărcii nu va fi neapărat întotdeauna aceeași, deoarece un solicitant poate urmări obiective 

diferite când depune o cerere de înregistrare a mărcii și, prin urmare, intenția necinstită poate fi de diferite 

tipuri. În plus, după cum se menționează în subsecțiunile 2.2.1, 2.2.1.1 și 2.2.1.2, există cel puțin două aspecte 

diferite ale relei-credințe. 

 
Următoarele exemple ilustrative de intenție necinstită au fost extrase din jurisprudența UE. 

 

a) Exemple de intenție necinstită referitoare la aspectul însușirii ilegale a dreptului/drepturilor unui terț: 

 

• pentru a „beneficia gratuit” de reputația dreptului anterior/drepturilor anterioare ale terțului și pentru a 

profita de această reputație (63); 

• pentru a uzurpa drepturile terțului asupra mărcii (64); 

• pentru a crea o falsă impresie de continuitate sau o falsă legătură de succesiune între marca contestată 

și o marcă istorică renumită în trecut sau o persoană/companie renumită în trecut/un drept anterior, care 

este încă cunoscut(ă) publicului relevant (65). 

 

b) Exemple de intenție necinstită referitoare la aspectul utilizării abuzive a sistemului mărcilor: 

 

• împiedicarea înregistrării unei alte mărci solicitate de un terț și/sau obținerea de avantaje economice din 

această poziție de blocaj (66); 

• consolidarea protecției unui alt drept, care aparține tot solicitantului, și mărirea portofoliului de mărci al 

solicitantului, fără nicio logică comercială onestă (67); 

 
(61) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 53-54; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN 
TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 55-56. 
(62) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60. 
(63) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., 
EU:T:2022:644, § 83. 
(64) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 32. 
(65) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (în această cauză, s-a dezbătut acest tip de intenție 
necinstită, dar nu s-a constatat reaua-credință). 
(66) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 36. 
(67) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 38-40. 
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• neprezentarea dovezii de utilizare a mărcii/mărcilor anterioare înregistrate (ale solicitantului) și 

prelungirea perioadei de grație de cinci ani (68); 

• evitarea consecințelor anulării (de exemplu, o decădere parțială/totală din drepturi pentru neutilizare) 

mărcii/mărcilor anterioare înregistrate (ale solicitantului) (69). 

 

2.4.2 Factori neobligatorii 

Următoarea listă de factori neobligatorii și fiecare factor individual nu pot fi considerați o condiție prealabilă a 

existenței relei-credințe la înregistrare. În plus, același factor poate avea un impact diferit în funcție de 

circumstanțele cauzei respective. 

 

De asemenea, este important de subliniat că evaluarea relei-credințe trebuie să ia în considerare toți factorii 

relevanți pentru fiecare caz în parte. Unele determinări pot fi posibile pe baza unuia sau a câtorva dintre factorii 

neobligatorii, în timp ce altele pot necesita o analiză mai amplă. 

 

În plus, faptul că unul sau mai mulți factori sunt prezenți într-o situație concretă nu va conduce imediat la 

concluzia că există rea-credință din partea solicitantului, iar evaluarea acestor factori va depinde întotdeauna 

de circumstanțele cazului relevant. În aceeași ordine de idei, faptul că unii factori/majoritatea factorilor de mai 

jos nu sunt prezenți într-un caz specific nu împiedică în mod necesar, în funcție de circumstanțele specifice 

ale cazului, să se concluzioneze că solicitantul a acționat cu rea-credință (70). 

 

2.4.2.1 Cunoașterea sau presupusa cunoaștere de către solicitant a faptului că terțul utilizează/are un drept 

identic/similar anterior 

Potrivit jurisprudenței UE (71), cunoașterea sau presupusa cunoaștere de către solicitant a faptului că un terț 

utilizează/are, într-o țară din UE/într-o țară terță, un drept anterior identic/similar poate fi un indiciu de rea-

credință din partea solicitantului la depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii. 

 

Lista neexhaustivă de exemple de mai jos a fost inclusă pentru a ilustra unele situații în care se poate deduce 

cunoașterea sau presupusa cunoaștere a faptului că un terț utilizează/are un drept identic/similar anterior. 

 

• Când în sectorul economic în cauză (inclusiv în sectoarele și piețele aflate în imediata apropiere) este 

de notorietate utilizarea de către un terț a unui drept anterior identic/similar pentru produse sau servicii 

identice/similare, în special când această utilizare este de lungă durată (72). 

• Când părțile au avut o relație de afaceri și, ca urmare a acestei relații, solicitantul nu putea să nu știe că 

reclamantul folosea marca contestată (73). 

 
(68) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 71-74 (în această cauză, solicitantul a obținut avantajul 
administrativ de a nu trebui să dovedească utilizarea efectivă a mărcii pentru care a depus din nou cererea de înregistrare). 
(69) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, 50 (în această cauză, s-a dezbătut acest tip de intenție necinstită, 
dar nu s-a constatat reaua-credință). 
(70) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 52 și jurisprudența citată; 
21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 36. 
(71) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 36-
37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 49; 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, 
EU:T:2021:633, § 28-29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47; 22/03/2023, T-366/21, 
coinbase, EU:T:2023:156, § 34. 
(72) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / 
ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110. 
(73) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25. Pentru mai multe informații despre factorul „relația 
anterioară dintre părți”, vezi subsecțiunea 2.4.2.6. 
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• Când faptul că marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare sunt identice sau aproape 

identice nu poate fi o simplă coincidență (74). 

• Când solicitantul și reclamantul își desfășoară activitatea în același domeniu în care a fost utilizat și 

dreptul anterior sau în domenii conexe (75) sau și-au desfășurat activitatea pe aceeași nișă de piață; 

și/sau produsele comercializate de ambele părți provin din aceeași țară de origine (76). 

• Când, la scurt timp după înregistrarea mărcii contestate, solicitantul a inițiat acțiuni împotriva 

reclamantului și/sau a distribuitorului acestuia, ceea ce arată că era deja pregătit să-i vizeze (77). 

• Când dreptul anterior are o reputație consacrată și, prin urmare, solicitantul știa sau nu putea să nu știe 

că reclamantul a folosit marca contestată (78). În jurisprudența UE se pot găsi mai multe exemple ale 

acestei situații: 

 

o când existența dreptului anterior (inclusiv a „mărcilor istorice”) este un fapt bine cunoscut, cel 

puțin pentru acei membri ai publicului relevant (din care face parte solicitantul) care au fost 

familiarizați cu produsele/serviciile comercializate în temeiul dreptului contestat (79); 

o când solicitantul cunoștea un anumit sector de activitate sau activitățile comerciale ale 

reclamantului și importanța acestora (de exemplu, industria fotbalului/divertismentului sau 

sectorul auto (80); 

o când solicitantul a utilizat în marca contestată un termen dintr-o limbă specifică, ceea ce 

sugerează că această marcă se adresează, în special, unor consumatori specifici (de exemplu, 

consumatorii vorbitori de limbă arabă) în rândul cărora poate fi recunoscută reputația dreptului 

anterior (81); 

o când marca contestată a fost solicitată/înregistrată pentru produse/servicii legate de domeniul în 

care a fost dobândită reputația dreptului anterior (82). 

 

În plus, trebuie avut în vedere că examinarea pentru a stabili cunoașterea sau presupusa cunoaștere de către 

solicitantul mărcii contestate a faptului că terțul utilizează/are un drept anterior identic/similar nu trebuie să se 

limiteze la piața Uniunii Europene (83) și, prin urmare, se poate aplica chiar și în cazul în care dreptul a fost 

utilizat/înregistrat într-o țară din afara UE. Printre exemple se numără următoarele cauze: ANN TAYLOR / 

ANNTAYLOR et al. (84) și DoggiS (fig.) (85), în care mărcile anterioare înregistrate au fost înregistrate și/sau 

utilizate într-o țară din afara UE. 

 

În sfârșit, este important de menționat că, în cazurile de însușire ilegală a dreptului/drepturilor unui terț, 

cunoașterea sau presupusa cunoaștere de către solicitant a dreptului/drepturilor existent(e) al(e) terțului este 

crucială și va juca un rol important în evaluarea relei-credințe (86). 

 
(74) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 76-81. 
(75) Pentru mai multe informații despre factorul „originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la crearea sa”, vezi 
subsecțiunea 2.4.2.7. 
(76) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 42-43, 45-46. 
(77) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63. 
(78) Pentru mai multe informații despre factorul „gradul de protecție juridică de care se bucură dreptul anterior al terțului”, 
vezi subsecțiunea 2.4.2.2. 
(79) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-46, 49-50. 
(80) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-50; 
19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 48. 
(81) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 31. 
(82) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32. 
(83) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47. 
(84) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110. 
(85) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 50-74. 
(86) Pentru mai multe informații despre aspectul „însușirea ilegală a dreptului/drepturilor unui terț”, vezi 
subsecțiunea 2.2.1.1. 



 
Cereri de înregistrare a mărcilor depuse cu rea-credință 

  
 

 Practică comună 14 

 

2.4.2.2 Gradul de protecție juridică de care se bucură dreptul anterior al terțului 

Potrivit jurisprudenței UE (87), gradul de protecție juridică de care se bucură dreptul anterior al terțului poate fi, 

de asemenea, un factor care poate fi luat în considerare pentru a stabili dacă un solicitant a acționat cu rea-

credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 

 

Pentru a analiza relevanța acestui factor, este important să se ia în considerare dacă dreptul anterior al terțului 

se bucură de un anumit grad de protecție juridică/recunoaștere, printre altele: a) înregistrare; b) caracter 

distinctiv inerent sau dobândit; c) notorietate (88); d) reputație (89), inclusiv, de exemplu, reputația 

existentă/reziduală a unui drept anterior (90), reputația numelui/denumirii reclamantului (91) sau reputația 

imaginii și/sau a pseudonimului reclamantului (92). „Utilizarea” dreptului anterior ar putea constitui, de 

asemenea, un factor determinant. 

 

Acest factor va fi deosebit de relevant în cadrul scenariului comportamentului de tip parazitar (obţinerea de 

beneficii de pe urma realizărilor altora), de exemplu, când se ajunge la concluzia că intenția solicitantului a 

fost de a profita în mod neloial de reputația unui drept anterior, inclusiv de reputația sa existentă/reziduală (93), 

sau de a beneficia de caracterul distinctiv pronunțat al acestuia. 

 

În plus, având în vedere că, în cazurile de rea-credință, reclamantul își poate întemeia argumentația pe diferite 

tipuri de drepturi anterioare și, de asemenea, pe utilizarea unor astfel de drepturi anterioare (94), acest factor 

va trebui examinat, indiferent de natura acestor drepturi anterioare (95) sau de temeiul juridic utilizat pentru 

protejarea unui astfel de interes legitim și indiferent dacă acestea au fost înregistrate sau nu. Alegerea de a 

solicita înregistrarea unei mărci (pe un anumit teritoriu) face parte din strategia comercială a reclamantului și, 

de exemplu, neînregistrarea nu duce neapărat la concluzia că un drept anterior este lipsit de reputație pe 

piață (96). 

 

Cu toate acestea, trebuie subliniat că o analiză a circumstanțelor cauzei poate duce – în unele ocazii – la 

concluzia că gradul sau întinderea protecției juridice a mărcii contestate este, de asemenea, un aspect care 

trebuie luat în considerare la evaluarea relei-credințe, deoarece ar putea justifica interesul solicitantului de a 

asigura o protecție juridică mai extinsă pentru semnul său (97). Prin urmare, aceasta poate justifica un obiectiv 

legitim al solicitantului de a depune cererea de înregistrare a mărcii. 

 

 
(87) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / 
ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 51; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34. 
(88) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 54. 
(89) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51. 
(90) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 46, 49, 52-53. 
(91) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), 
EU:T:2021:219, § 27-28, 32-33. 
(92) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-35, 41. 
(93) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49, 56. 
(94) „Tot astfel, faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce 
la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecție juridică este un factor pertinent 
pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului” (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46); 
13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, § 71-72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, 
EU:T:2013:372, § 30-33. 
(95) De exemplu, o marcă înregistrată, o marcă neînregistrată/un semn neînregistrat, numele unei persoane cu notorietate, 
o denumire de societate/o denumire comercială. 
(96) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 86. 
(97) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52. 
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2.4.2.3 Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare 

Potrivit jurisprudenței UE (98), faptul că marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare în cauză sunt 

identice și/sau similare poate constitui un factor relevant pentru a stabili dacă solicitantul a acționat cu rea-

credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii. Totuși, evaluarea acestui factor poate diferi în funcție de 

aspectul de rea-credință sau de dreptul anterior invocat în cazul particular de rea-credință. 

 

Când se evaluează identitatea/similitudinea dintre marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare în 

contextul relei-credințe, este important să se rețină că, în unele cazuri, poate fi necesară o analiză diferită de 

cea efectuată în cadrul evaluării riscului de confuzie. Motivul este că dispozițiile privind reaua-credință 

urmăresc să prevină, în special, însușirea ilegală a dreptului/drepturilor unui terț sau utilizarea abuzivă a 

sistemului mărcilor și, de exemplu, faptul că drepturile în cauză sunt identice/similare este doar un factor, 

printre altele, care poate juca un rol important în evaluarea globală a relei-credințe. Prin urmare, când se 

evaluează identitatea/similitudinea în cadrul acestui factor, este posibil să nu fie necesar să se efectueze o 

examinare detaliată a asemănărilor vizuale, auditive și conceptuale dintre marca contestată și dreptul 

anterior/drepturile anterioare (99). Totuși, deși această examinare detaliată nu este necesară, este important 

de subliniat că numai dacă există un anumit grad de similitudine – chiar și redus – între marca contestată și 

dreptul anterior/drepturile anterioare se poate concluziona că se îndeplinește acest factor. Ținând seama de 

acest aspect, scopul comparației ar fi acela de a stabili dacă marca contestată și dreptul anterior/drepturile 

anterioare sunt similare sau nu. În acest scop, poate fi suficient să se constate o legătură sau o conexiune 

între dreptul/drepturile în cauză. 

 

În sfârșit, este important de subliniat că acest factor poate avea anumite particularități în funcție de scenariul 

de rea-credință. Subsecțiunea 2.5.2.2 include câteva informații specifice aplicabile scenariului de redepunere 

a cererii de înregistrare. 

 

2.4.2.4 Produsele și/sau serviciile în cauză 

Din jurisprudența UE (100) se poate deduce că produsele și/sau serviciile în cauză reprezintă, de asemenea, 

un factor care ar putea fi relevant în evaluarea relei-credințe. Evaluarea acestui factor ar trebui să se facă 

ținând seama în mod corespunzător de obiectivul urmărit de dispozițiile privind reaua-credință, și anume acela 

de a preveni, în special, însușirea ilegală a dreptului sau a drepturilor unui terț sau utilizarea abuzivă a 

sistemului mărcilor. 

 
În cazurile în care sunt implicate mai multe mărci (101), se poate efectua o comparație a produselor și/sau 

serviciilor în cauză. În funcție de circumstanțele cazului relevant, ar putea fi suficient să se analizeze, de 

exemplu, dacă produsele și/sau serviciile în cauză aparțin unui segment de piață învecinat/înrudit (102) sau să 

se extindă evaluarea la compararea sectorului de piață sau a domeniului comercial în care își desfășoară 

activitatea reclamantul (103). Cu toate acestea, nu trebuie neapărat să se stabilească existența unei identități 

sau a unei similitudini între produsele și/sau serviciile în cauză pentru a aplica dispozițiile privind reaua-

credință; aceasta ar putea fi stabilită, de exemplu, și în acele cazuri în care produsele și/sau serviciile în cauză 

nu sunt similare (104). 

 
(98) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, 
EU:T:2016:597, § 36-39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 59-63, 76-79. 
(99) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-38. 
(100) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88-90. 
(101) Mărci pentru care s-au depus cereri de înregistrare, mărci înregistrate sau mărci neînregistrate. 
(102) 23/05/2019, T-3/18 & 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 64-65. 
(103) 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 49-50. 
(104) 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41. 
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Este important de reținut că evaluarea în cadrul acestui factor poate viza diferite tipuri de drepturi anterioare, 

nu doar mărci (de exemplu, poate viza o marcă contestată și un nume personal anterior (105)). 

 

Cu titlu de exemplu, pe baza jurisprudenței UE, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, pot: 

 

• să compare produsele și/sau serviciile mărcii contestate cu domeniul în care reclamantul și-a dobândit 

reputația/este cunoscut (106); 

• să compare sau să facă observații despre produsele și/sau serviciile mărcii contestate în contextul 

practicilor comerciale uzuale din sectorul de piață relevant (107); 

• să compare sau să facă observații despre produsele și/sau serviciile mărcii contestate în raport cu 

produsele/serviciile pe care este de așteptat ca un reclamant să fie interesat să le comercializeze (108). 

 

În sfârșit, este important de subliniat că acest factor poate avea anumite particularități în funcție de scenariul 

de rea-credință. Subsecțiunea 2.5.2.2 include câteva informații specifice aplicabile scenariului de redepunere 

a cererii de înregistrare. 

 

2.4.2.5 Riscul de confuzie 

În contextul evaluării generale a relei-credințe și a circumstanțelor specifice cazului particular, în unele cazuri 

ar putea fi relevant să se stabilească dacă dreptul anterior/drepturile anterioare pot fi confundate cu marca 

contestată. Prin urmare, în funcție de circumstanțele cazului particular, poate fi important să se ia în 

considerare dacă există un risc de confuzie între marca contestată și dreptul anterior/drepturile anterioare (109). 

 

Cu toate acestea, trebuie subliniat din nou că, atunci când se evaluează reaua-credință în cererile de 

înregistrare a mărcilor, riscul de confuzie nu este o condiție sau o condiție prealabilă a relei-credințe. Prin 

urmare, nu trebuie neapărat să se stabilească existența unui risc de confuzie în rândul publicului pentru a 

aplica dispozițiile privind reaua-credință (110), întrucât acesta este doar un factor care trebuie luat în 

considerare, printre alții. 

 

2.4.2.6 Relația anterioară dintre părți 

Potrivit jurisprudenței UE, existența unei relații directe sau indirecte între reclamant și solicitant înainte de 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate poate fi, de asemenea, un indicator al relei-credințe din 

partea solicitantului (111). 

 

Având în vedere scopul dispozițiilor privind reaua-credință, acest factor ar trebui interpretat în sens larg pentru 

a acoperi toate tipurile de relații dintre părți. Prin urmare, pentru a efectua evaluarea acestui factor, ar trebui 

să se ia în considerare, printre altele, următoarele: existența unei relații precontractuale, contractuale sau 

postcontractuale sau existența unor îndatoriri sau obligații reciproce, inclusiv a unor îndatoriri de loialitate și 

 
(105) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46. 
(106) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32. 
(107) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., 
EU:T:2022:644, § 50. 
(108) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46. 
(109) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53. 
(110) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) 
et al., EU:T:2022:644, § 31, 40. 
(111) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo 
Salini, EU:T:2013:372, § 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55. 
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integritate care decurg din ocuparea în prezent sau în trecut a anumitor funcții în cadrul societății 

reclamantului (112). 

 

Cu titlu de exemplu, următoarele relații anterioare (o anumită legătură) între reclamant și solicitant, extrase din 

jurisprudența UE, ar putea fi luate în considerare la evaluarea relei-credințe: 

 

• relațiile informale dintre părți, cum ar fi negocierile (contractuale) (113); 

• relațiile directe între părți, cum ar fi păstrarea legăturii pentru a explora posibilitățile de soluționare 

comercială a unui litigiu (114); 

• o relație comercială, bazată pe acorduri verbale, constând în importul și vânzarea de anumite produse 

și în utilizarea mărcii contestate ca marcă în acest scop (115); 

• existența unui acord de distribuție (116); 

• existența unui acord de licență, inclusiv în cazul beneficiarului unei licențe care nu a avut succes (117); 

• faptul că solicitantul a acționat în calitate de director general al unei părți la contractul de distribuție (118); 

• faptul că solicitantul a fost acționar cu o participație semnificativă la capitalul social al reclamantului, iar 

directorii acestuia au făcut parte din consiliul de administrație al reclamantului (119); a fost angajat al 

reclamantului sau a lucrat pentru reclamant (sau pentru alte întreprinderi aparținând grupului acestuia) 

în calitate de antreprenor independent (120); 

• faptul că solicitantul a fost împuternicit să acționeze în calitate de reprezentant legal al unei societăți 

înființate de reclamanți și de solicitant (121); 

• existența unui acord prin care solicitantul a fost autorizat să utilizeze imaginea, pseudonimul, mărcile 

verbale și figurative deținute de reclamant pentru a promova comercializarea anumitor produse (122). 

 

Având în vedere varietatea de forme pe care relațiile anterioare le pot căpăta în practică, ar trebui să se aplice 

o abordare de la caz la caz, analizând dacă relația dintre părți i-a oferit solicitantului posibilitatea de a se 

familiariza cu dreptul anterior/drepturile anterioare ale terțului și, de exemplu, de a aprecia valoarea 

acestuia/acestora. 

 
În plus, nu este necesar să se ia în considerare natura sau forma exactă a acordului/acordurilor dintre părți 

pentru a concluziona că a existat rea-credință din partea solicitantului la depunerea cererii de înregistrare a 

mărcii. Este irelevant dacă există un contract de licență sau alt tip de acord între părți sau dacă contractul 

dintre acestea a fost scris sau verbal, deoarece, în orice caz, existența acestor acorduri va fi suficientă pentru 

a dovedi că, înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate, părțile au avut o relație 

directă (123). 

 

 
(112) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 68-69; 
12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54. 
(113) 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 43, 47. 
(114) 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 60-61. 
(115) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 55. 
(116) 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 53-57 (de asemenea, un contract de furnizare exclusivă); 
16/05/2017,T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 32-34, 39-40. 
(117) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 116, 124-125. 
(118) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 47-49. 
(119) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25. 
(120) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 14, 78. 
(121) 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 51, 53-54. 
(122) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-33. 
(123) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55. 
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Pe baza celor de mai sus, depunerea cererii de înregistrare sau înregistrarea mărcii contestate în numele 

propriu al solicitantului în UE în astfel de cazuri poate fi considerată, în funcție de circumstanțele unui anumit 

caz, o încălcare a practicilor comerciale și de afaceri oneste. În consecință, poate exista rea-credință când un 

solicitant încearcă, prin înregistrare, să-și însușească dreptul anterior al unui terț cu care a avut o relație 

contractuală sau precontractuală sau orice alt tip de relație în care se aplică buna-credință și care impune 

solicitantului obligația de a acționa corect în raport cu interesele și așteptările legitime ale celeilalte părți în 

ceea ce privește dreptul în cauză. 

 

2.4.2.7 Originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la crearea sa 

În contextul evaluării generale a relei-credințe, originea sau circumstanțele în care a fost creat cuvântul sau 

logoul/reprezentarea grafică care formează marca contestată, precum și utilizarea anterioară (inclusiv 

utilizarea „istorică”) a acesteia în afaceri (124), în special de către întreprinderi concurente, pot constitui, de 

asemenea, un factor relevant. Acesta poate furniza informații utile cu privire la intenția solicitantului în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. De exemplu, analiza în cadrul acestui factor poate furniza 

informații despre următoarele aspecte: 

 

• cine a realizat dezvoltarea/crearea cuvântului/logoului care a dat naștere mărcii contestate și motivele 

care au stat la baza creării acestuia (125); 

• dacă marca contestată provine dintr-un alt drept al solicitantului mărcii contestate, de exemplu, o 

denumire comercială a unei întreprinderi, și cum a fost utilizat acest drept (126). 

 

De asemenea, trebuie remarcat că aspectele teritoriale ale utilizării anterioare a mărcii contestate, inclusiv 

utilizarea istorică a acesteia, nu ar trebui să se limiteze la piața UE (127). Prin urmare, utilizarea anterioară a 

mărcii contestate într-o țară din afara UE poate fi, de asemenea, luată în considerare. 

 

2.4.2.8 Cronologia evenimentelor care au dus la depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate 

Potrivit jurisprudenței UE (128), cronologia evenimentelor care au dus la depunerea cererii de înregistrare a 

mărcii contestate poate constitui, de asemenea, un factor relevant în evaluarea relei-credințe. În acest sens, 

ținând cont de faptul că reaua-credință trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor circumstanțelor 

relevante pentru cazul particular, este important să se analizeze succesiunea cronologică a evenimentelor 

care au dus la depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate (și anume, evenimentele care au precedat 

această depunere). Această analiză poate ajuta autoritățile competente, inclusiv OPI SM, să înțeleagă 

motivele pentru care solicitantul a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate. 

 
Următoarele evenimente/circumstanțe, extrase din jurisprudența UE, ar putea fi luate în considerare în cadrul 

acestui factor: 

 

• dacă a existat vreun litigiu între solicitant și reclamant înainte sau la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii contestate (129); 

 
(124) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 60. 
(125) 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 59-69, 83; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / 
ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 89-90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 73-76. 
(126) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 22. 
(127) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47. 
(128) 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, 
EU:T:2016:597, § 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30. 
(129) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30. 
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• starea relației de afaceri dintre părți la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate: 

dacă aceasta se încheiase sau dacă se deteriorase/era tensionată de ceva timp (130); 

• în cazul în care relația dintre părți a luat sfârșit, perioada de timp dintre încetarea acestei relații de afaceri 

și depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate (131); 

• dacă poziția reclamantului pe piață s-a schimbat, inclusiv, de exemplu, situația sa financiară și nivelul 

reputației sale în perioada care a precedat depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate (132); 

• momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate (133). Această analiză va fi importantă mai 

ales în scenariul redepunerii cererii de înregistrare a mărcii, unde ar trebui să se verifice dacă 

redepunerea de către solicitant a cererii de înregistrare a mărcii contestate la un anumit moment 

constituie un indicator relevant. 

 

În plus, analiza cronologiei evenimentelor care au dus la depunerea (sau care au avut loc imediat după 

depunerea) cererii de înregistrare a mărcii contestate poate oferi, de asemenea, informații cu privire la alți 

factori, de exemplu, dacă solicitantul știa sau ar fi trebuit să știe, în mod normal, că reclamantul folosea un 

drept anterior identic/similar (134). 

 

2.4.2.9 Logica comercială onestă care a stat la baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate 

Lipsa unei logici comerciale oneste, inclusiv a unei strategii de afaceri, care să fi stat la baza depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii contestate poate fi, de asemenea, un factor relevant pentru a stabili dacă a fost depusă 

cu rea-credință. 

 

Când evaluează acest factor, una dintre situațiile pe care autoritățile competente, inclusiv OPI SM, le pot întâlni 

este aceea în care un solicitant a cerut înregistrarea unei mărci nu numai pentru categoriile de produse și/sau 

servicii pe care le comercializa la momentul depunerii cererii, ci și pentru alte categorii de produse/servicii pe 

care intenționa sau lua în considerare să le comercializeze în viitor. Pentru această situație, este important de 

remarcat, după cum s-a afirmat în jurisprudența UE (135), că această practică este, în principiu, legitimă. Prin 

urmare, ca atare, o listă lungă de produse și/sau servicii nu va însemna în mod automat rea-credință. Cu toate 

acestea, în contextul relei-credințe, practica de a include anumite produse și/sau servicii în specificații poate 

fi considerată un indicator al relei-credințe dacă este artificială și dacă în spatele acesteia se află o lipsă de 

logică comercială onestă, inclusiv de strategie comercială (136). 

 

Mai jos sunt prezentate câteva exemple extrase din jurisprudența UE în care circumstanțele cauzei au 

demonstrat că depunerea cererii de înregistrare a mărcii nu avea la bază o logică comercială. 

 

21/04/2021, 
T-663/19, 
MONOPOLY, 

Circumstanțele acestei cauze au arătat că unul dintre principalele motive invocate de 

titular pentru a justifica redepunerea cererii de înregistrare a mărcii a fost reducerea 

sarcinii administrative în cadrul procedurii de opoziție (prin evitarea obligației de a 

 
(130) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 69-71; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), 
EU:T:2018:314, § 42. 
(131) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 67-70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), 
EU:C:2019:724, § 64. 
(132) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30. 
(133) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 87-89. 
(134) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, 
EU:T:2020:510, § 46. 
(135) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54-55 (în aceste 
două cauze, Tribunalul nu a constatat reaua-credință); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88-89; 05/07/2016, 
T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 55. 
(136) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 26 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-credință). 
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EU:T:2021:211, 
§ 60-77 (137) 

prezenta, la fiecare astfel de opoziție, dovezi de utilizare atunci când acestea erau 

solicitate). Având în vedere considerentele cauzei, este evident că solicitantul a 

recunoscut că unul dintre avantajele care justifică depunerea cererii de înregistrare a 

mărcii contestate constă în faptul că nu va trebui să furnizeze în permanență dovada 

utilizării efective a acestei mărci în mai multe proceduri de opoziție. Cu toate acestea, 

au fost considerate legitime explicațiile solicitantului potrivit cărora, în esență, acesta 

urmărea să protejeze marca „MONOPOLY” în raport cu alte produse și servicii pentru a 

ține pasul cu evoluția tehnologică și cu extinderea activității sale. Acesta este motivul 

pentru care marca contestată nu a fost declarată nulă în ceea ce privește produsele și 

serviciile care nu erau acoperite de mărcile anterioare. Însă aceste explicații nu justifică 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate pentru produse și servicii identice 

cu cele acoperite de mărcile anterioare. În plus, pretinsa reducere a sarcinii 

administrative care rezultă din depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate este 

greu de conciliat cu costurile suplimentare și cu sarcina administrativă pe care o implică 

redepunerea constantă a cererilor de înregistrare a mărcilor anterioare și menținerea 

acestor mărci. 

 

28/01/2016, 
T-335/14, 
DoggiS (fig.), 
EU:T:2016:39, 
§ 88, 90 

Probele prezentate în această cauză nu au furnizat nicio explicație cu privire la motivul 

pentru care, din punct de vedere comercial, solicitantul a solicitat înregistrarea unei 

mărci figurative care era practic identică cu anumite mărci figurative anterioare 

aparținând reclamanților și care acoperea aceleași servicii ca mărcile acestora, precum 

și acele produse care sunt indispensabile pentru furnizarea respectivelor servicii. În 

plus, solicitantul nu a invocat nici măcar existența unei logici comerciale care să justifice 

o astfel de acțiune. Solicitantul a invocat doar o serie de argumente nesusținute de 

probe, potrivit cărora nu avea cunoștință de existența mărcilor anterioare aparținând 

reclamanților atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate. În plus, 

argumentul solicitantului potrivit căruia acesta avea o experiență îndelungată în sectorul 

francizelor nu a putut dovedi interesul său legitim, deoarece experiența menționată se 

referea la sectorul financiar, care este un domeniu complet diferit de sectorul fast-food. 

 

29/09/2021, 
T-592/20, Agate 
/ Agate, 
EU:T:2021:633, 
§ 68-71 

Circumstanțele acestei cauze au arătat că solicitantul nu a prezentat nicio probă care 

să poată stabili utilizarea mărcii contestate sau vânzarea de pneuri de către acesta sub 

o altă marcă. De asemenea, acesta nu a furnizat nicio explicație rezonabilă privind 

extinderea activităților sale comerciale desfășurate în domeniul agricol la sectorul 

pneurilor, în timp ce din probele prezentate rezultă că „societățile care produc pneuri 

pentru camioane nu produc pneuri [pentru autovehicule] agricole”. 

 
Trebuie totuși subliniat că o analiză a circumstanțelor cauzei poate conduce la concluzia că la baza depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii contestate a existat o logică comercială onestă. Această situație este ilustrată 

în următoarele exemple extrase din jurisprudența UE. 

 

14/02/2012, 
T-33/11, Bigab, 
EU:T:2012:77, 
§ 23 

În speță, logica comercială onestă a fost dedusă din faptul că, în perioada anterioară 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii, numărul statelor membre în care solicitantul a 

utilizat marca a crescut. Acest lucru a fost considerat un stimulent plauzibil pentru 

extinderea de către solicitant a protecției mărcii contestate prin înregistrarea acesteia 

ca marcă UE și, prin urmare, a exclus existența relei-credințe din partea solicitantului. 

 

 
(137) Pentru mai multe informații despre această hotărâre, consultați tabelul din secțiunea 2.5.2.2. 
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13/12/2012, 
T-136/11, 
Pelikan, 
EU:T:2012:689, 
§ 35-37, 49 

Probele și faptele cauzei au demonstrat că marca contestată a fost depusă cu ocazia 

celei de a 125-a aniversări a creării mărcii „Pelikan”, motiv pentru care solicitantul a 

decis să o modernizeze și să depună o nouă cerere pentru această nouă versiune. De 

asemenea, s-a luat în considerare faptul că marca contestată acoperea o listă 

actualizată de servicii. Toate acestea au condus la concluzia că la baza depunerii cererii 

a existat o logică comercială onestă, ceea ce a exclus în același timp posibilitatea 

existenței relei-credințe a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii contestate. 

 

2.4.2.10 Cerere de compensație financiară 

Cererea de compensații financiare adresată de solicitant reclamantului poate constitui, de asemenea, un factor 

relevant în evaluarea relei-credințe, în special dacă există dovezi că solicitantul știa de existența dreptului 

anterior și se putea aștepta să primească o ofertă de compensații financiare din partea reclamantului (138). Prin 

urmare, poate exista rea-credință când este evident că cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă în mod 

speculativ sau exclusiv în scopul de a pretinde bani de la un terț, și nu cu intenția ca marca să-și îndeplinească 

funcția esențială specifică (139). 

 

2.4.2.11 Comportamentul/acțiunile solicitantului 

Faptul că acțiunile și comportamentul solicitantului au urmat un tipar concret poate constitui un factor relevant 

care trebuie luat în considerare la evaluarea relei-credințe în cererile de înregistrare a mărcilor. 

 

De exemplu, următoarele tipare de comportament/acțiuni ale solicitantului, extrase din jurisprudența UE, au 

fost considerate relevante pentru a stabili existența unei intenții necinstite din partea solicitantului: 

 

• faptul că solicitantul, în aceeași zi în care a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate 

„NEYMAR”, a depus și cererea de înregistrare a unei alte mărci care conținea numele unui alt fotbalist 

celebru (140); 

• faptul că solicitantul a creat o strategie de depunere ilegală a cererilor (de exemplu, înlănțuirea 

succesivă a cererilor de înregistrare a mărcilor naționale fără a plăti taxele de înregistrare, pentru a-și 

asigura o poziție de blocaj pentru o perioadă care depășește termenul de reflecție de șase luni – pentru 

a revendica prioritatea unei cereri de înregistrare a unei mărci UE – și chiar perioada de grație de cinci 

ani) (141); 

• faptul că solicitantul a depus cereri de înregistrare pentru mai multe mărci ale unor terți, care se bucurau 

de o anumită reputație, fără consimțământul titularilor acestor mărci și/sau fără să existe un contract de 

licență semnat cu aceștia (142). 

 

Un alt exemplu ar putea fi faptul că solicitantul, tot prin intermediul persoanelor juridice/fizice afiliate, utilizează 

în mod abuziv sistemul/normele privind mărcile cu intenția de a suprasolicita cealaltă parte sau chiar oficiile 

de PI cu proceduri greoaie (de exemplu, prin depunerea unui număr mare de cereri de anulare). 

 

 
(138) 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 81-83. 
(139) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145. 
(140) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50. 
(141) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-
37. 
(142) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 154-155. 
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2.5 Scenarii de rea-credință în cererile de înregistrare a mărcilor 

Această parte a practicii comune prezintă cele mai tipice sau notabile exemple de scenarii de rea-credință în 

cererile de înregistrare a mărcilor – două în cadrul aspectului de însușire ilegală a dreptului/drepturilor unui 

terț și trei în cadrul aspectului de utilizare abuzivă a sistemului mărcilor. În plus, în cadrul fiecărui scenariu sunt 

incluse câteva exemple extrase din jurisprudența UE pentru a arăta cum a fost evaluată reaua-credință în 

cazuri reale. Mai precis, exemplele servesc la ilustrarea modului în care au interacționat factorii (prezentați în 

secțiunea 2.4 de mai sus) care au contribuit la constatarea relei-credințe în fiecare scenariu concret. 

 

În această privință, este important să se țină seama de distincția dintre „factori” și „scenarii”. „Scenariile de 

rea-credință” se referă la situații concrete în care mai mulți factori (relevanți pentru evaluarea relei-credințe) 

trebuie să fie prezenți și să interacționeze pentru a se ajunge la concluzia că a existat rea-credință din partea 

solicitantului. Cu toate acestea, un „factor” este doar un element care poate fi luat în considerare în cadrul 

evaluării relei-credințe și, de obicei, un factor nu este suficient, de unul singur, pentru a ajunge la o constatare 

privind existența relei-credințe. 

 

2.5.1 Scenarii referitoare la aspectul însușirii ilegale a dreptului/drepturilor unui terț 

2.5.1.1 Comportament de tip parazitar 

Comportamentul de tip parazitar corespunde situațiilor în care, din analiza tuturor circumstanțelor cauzei, 

reiese că marca contestată a fost depusă cu intenție necinstită: 

 

a) de a profita gratuit de reputația (143) – inclusiv de reputația existentă/reziduală (144) – a unui drept 

anterior; sau 

b) de a beneficia de un drept anterior, indiferent de gradul de recunoaștere a acestuia pe piață. 

 

Trebuie remarcat că acest scenariu acoperă o mare varietate de cazuri în care solicitantul, fiind conștient de 

existența unui drept anterior care se bucură de un anumit grad de protecție juridică/recunoaștere pe piață, 

inclusiv de o prezență reală pe aceasta (145), a depus o cerere de înregistrare a mărcii cu intenția de a crea o 

asociere cu acest drept anterior sau de a-l imita, cât mai îndeaproape posibil, pentru a beneficia de 

atractivitatea acestuia și/sau de cunoașterea lui pe piață, oricare ar fi aceasta. Acest lucru se poate întâmpla 

și în cazul în care solicitantul urmărește să creeze o falsă impresie de continuitate sau o falsă legătură de 

succesiune între marca contestată și o marcă istorică renumită în trecut sau o persoană/companie/renumită 

în trecut/un drept anterior, care este încă cunoscut(ă) publicului relevant (146). 

 

Din cele de mai sus rezultă că existența relei-credințe în acest scenariu poate fi dedusă din diverși factori. 

Totuși, pentru ca acest scenariu să fie aplicabil, va fi necesar să se stabilească intenția necinstită a 

solicitantului de a profita de atractivitatea dreptului anterior și/sau de cunoașterea acestuia pe piață. Aceasta 

poate decurge, de exemplu, din vadul comercial, reputația, succesul, prestigiul și/sau o prezență reală, pe 

care dreptul anterior al terțului le-a dobândit, sau din trimiterea la o persoană sau la un eveniment 

renumit/cunoscut. De exemplu, solicitantul ar putea dori să beneficieze de investiția reclamantului în 

promovarea dreptului său anterior și crearea unui vad comercial pentru acesta sau de utilizarea de către 

reclamant a unui drept anterior prin care și-a stabilit o prezență puternică pe o anumită piață. 

 
(143) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., 
EU:T:2022:644, § 83. 
(144) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240. 
(145) Pentru mai multe informații despre factorul „gradul de protecție juridică”, vezi subsecțiunea 2.4.2.2. 
(146) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-
credință). 
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Pe baza celor de mai sus, este evident că acest scenariu include, dar fără a se limita la acestea, cazurile în 

care obiectivul este de a beneficia gratuit de reputația – inclusiv de reputația existentă/reziduală – a dreptului 

anterior. În acest sens, este important ca dreptul anterior să fi avut o anumită reputație sau o anumită 

recunoaștere la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate (147). Cu toate acestea, trebuie făcută 

o distincție clară între articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind mărcile și dispozițiile privind reaua-

credință. 

 

Trebuie subliniat că reclamantului – în contextul relei-credințe – nu i se poate cere să stabilească reputația 

dreptului său anterior în același mod ca în procedurile bazate pe articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 

privind mărcile (148). Motivul este că cele două dispoziții au scopuri diferite. 

 

• Articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind mărcile acordă protecție pentru mărcile înregistrate 

anterior – care se bucură de renume în statul membru sau în Uniunea Europeană – atunci când 

utilizarea fără justă cauză a mărcii pentru care s-a depus cererea de înregistrare (marca contestată) ar 

profita în mod necuvenit de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere 

acestora. În plus, acest articol constituie un motiv separat de refuz sau de nulitate și este supus propriilor 

cerințe de formă și de fond, printre care nu se numără și reaua-credință a solicitantului mărcii contestate. 

 

• Cu toate acestea, după cum s-a menționat deja în prezentul document, pentru a aplica dispozițiile 

privind reaua-credință este necesară, printre alți factori relevanți pentru cazul concret, o intenție 

necinstită din partea solicitantului. Acest factor va fi stabilit, în mod normal, prin referire la criterii 

relevante, consecvente și obiective și va fi evaluat pe baza probelor din dosar. Prin urmare, faptul că, 

în cadrul scenariului de comportament de tip parazitar, dreptul anterior (care poate fi sau nu o marcă 

înregistrată) are o reputație consacrată, are un alt grad de recunoaștere pe piață sau este utilizat de un 

terț în cadrul activității comerciale, reprezintă un element, printre altele, care poate indica existența unei 

intenții necinstite din partea solicitantului. 

 

În sfârșit, când se confruntă cu acest scenariu, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, ar trebui să ia în 

considerare și că un comportament de tip parazitar poate apărea chiar dacă gradul de recunoaștere sau 

utilizarea în cursul activității comerciale a dreptului anterior își are originea într-o țară terță. 

 

Cu titlu de exemplu, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta cu o situație similară cu cea din 

cauza de mai jos, prezentată în fața Tribunalului: 

 
Părțile în fața 
Tribunalului 

Simca Europe Ltd împotriva 
OAPI 

Părțile în fața 
camerei de 
recurs 

PSA PEUGEOT CITROËN, 
Groupement d'Intérêt Economique 
[reclamantul]/SIMCA EUROPE 
LIMITED [titularul actual] 

Numărul cauzei 
de pe rolul 
Tribunalului și 
data 

T-327/12, 8.5.2014 Numărul cauzei 
de pe rolul 
camerei de 
recurs și data 

R 645/2011-1, 12.4.2012 

Mărci 

Marca 
contestată 

Drepturi 
anterioare 

Factori care au fost relevanți pentru constatarea 
relei-credințe în această cauză 

Intenția necinstită a solicitantului (în acest caz: de a 

beneficia gratuit de reputația existentă/reziduală a 

 
(147) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 57 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-credință). 
(148) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-327%252F12&for=&jge=&dates=&language=ro&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2831733
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/%23basic/*/number/0645%2F2011
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SIMCA 
Marca UE 
nr. 6 489 371 
(marcă 
verbală) 
Clasa 12  

 
WO 
Nr. 218 957 
(Germania, 
Spania, 
Austria și 
Benelux) 
Clasele 12, 16 
și 25 
 
SIMCA 
Marca 
franceză 
nr. 1606604 
(marcă 
verbală) 
Clasele 12, 37 

mărcilor reclamantului și de a profita de această 

reputație) 

Cunoașterea de către solicitant a faptului că terțul 

utilizează un drept identic/similar anterior 

Gradul de protecție juridică de care se bucură dreptul 

anterior al terțului 

Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și 

dreptul anterior/drepturile anterioare 

Originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la 

crearea sa 

Lipsa unei logici comerciale oneste care să stea la 

baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

contestate  
Cronologia evenimentelor care au dus la depunerea 

cererii de înregistrare a mărcii contestate 

Rezumatul 
cauzei  

Solicitantul inițial (dl Joachim Wöhler) a înregistrat marca UE „SIMCA”. Ulterior, marca a 

fost transferată către Simca Europe Ltd (actualul titular). Reclamantul (GIE PSA Peugeot 

Citroen) a introdus o acțiune în declararea nulității pe motiv de rea-credință. Acesta era 

titularul unei mărci anterioare „SIMCA” protejată în mai multe state membre, deși marca 

nu fusese utilizată în deceniile precedente. Deși reputația mărcii „SIMCA” s-a diminuat 

în decursul anilor, aceasta încă avea un anumit grad de notorietate (o „reputație 

existentă/reziduală”) în rândul publicului interesat de automobile. Tribunalul a observat 

că existența mărcii „SIMCA” în calitate de marcă „istorică” era un fapt bine cunoscut și 

că fostul titular era conștient de reputația existentă/reziduală a mărcii. În consecință, 

Tribunalul a considerat că înregistrarea mărcii contestate identice în clasa 12 a fost 

solicitată cu intenția vădită de a crea o asociere cu drepturile anterioare și de a profita 

de reputația lor existentă/reziduală de pe piața autovehiculelor, astfel încât să 

beneficieze gratuit de această reputație și chiar să concureze cu aceste mărci anterioare 

dacă acestea ar fi fost utilizate din nou de reclamant în viitor. 

 

2.5.1.2 Încălcarea unei relații de încredere 

În cadrul acestui scenariu de rea-credință, trebuie să se stabilească existența unei relații de încredere (unul 

dintre exemplele de la factorul explicat în subsecțiunea 2.4.2.6) între reclamant și solicitant înainte de 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate. Prin urmare, pentru a evalua reaua-credință, ar trebui 

să se verifice, printre altele, dacă între solicitant și reclamant a existat un tip de acord de cooperare comercială 

care să dea naștere unei relații de încredere sau dacă o astfel de relație era impusă prin lege. De exemplu, 

această relație de încredere ar trebui să impună solicitantului, în mod expres sau implicit, o obligație generală 

de încredere și loialitate în raport cu interesele titularului drepturilor anterioare (reclamantul). 

 

Autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta cu o situație similară celei din cauza prezentată 

Tribunalului și expusă mai jos. 

 
Părțile în fața 
Tribunalului 

SA.PAR. Srl împotriva OAPI Părțile în fața 
camerei de 
recurs 

SALINI COSTRUTTORI S.p.A. 
[reclamant]/SA.PAR. S.r.l. 
[solicitant] 
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Numărul cauzei 
de pe rolul 
Tribunalului și 
data 

T-321/10, 11.7.2013 Numărul cauzei 
de pe rolul 
camerei de 
recurs și data 

R 219/2009-1, 21.4.2010 

Mărci 

Marca 
contestată 

Drepturi 
anterioare 

Factori care au fost relevanți pentru constatarea 
relei-credințe în această cauză 

GRUPPO 
SALINI 
 
Marca UE 
nr. 3 831 161 
(marcă 
verbală) 
 
Clasele 36, 
37, 42 

SALINI 
(marcă 
neînregistrată/
semn 
neînregistrat) 

Intenția necinstită a solicitantului (în acest caz: intenția 

de a uzurpa drepturile reclamantului asupra mărcii) 

Cunoașterea de către solicitant a faptului că terțul 

utilizează un drept identic/similar anterior 

Gradul de protecție juridică de care se bucură dreptul 

anterior al terțului 

Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și 

dreptul anterior/drepturile anterioare 

Relația anterioară dintre părți 

Cronologia evenimentelor care au condus la 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate 

Lipsa unei logici comerciale oneste care să stea la 

baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

contestate 

Rezumatul 
cauzei  

Solicitantul (SA.PAR. Srl) a înregistrat marca UE „GRUPPO SALINI”. Reclamantul 

(Salini Costruttori SpA) a introdus o acțiune în declararea nulității pe motiv de rea-

credință. Tribunalul a constatat că solicitantul nu putea să nu cunoască utilizarea 

îndelungată de către reclamant, în Italia și în străinătate, a mărcii/semnului 

neînregistrat(e) „SALINI” (de sine stătător sau însoțit de cuvântul „costruttori”). A existat 

o relație anterioară între părți: Tribunalul a luat în considerare că solicitantul a avut o 

participație substanțială la capitalul social al reclamantului, iar directorii săi au deținut 

poziții de conducere superioare în organizația reclamantului, și, prin urmare, a fost „bine 

informat” cu privire la expansiunea comercială a reclamantului și la creșterea reputației 

acestuia. Cu toate acestea, statutul „bine informat” a fost insuficient – ca atare – pentru 

a concluziona că a existat rea-credință, astfel încât au fost examinați în continuare alți 

factori, printre care cronologia evenimentelor care au dus la depunerea cererii (inclusiv 

un litigiu comercial anterior depunerii cererii de înregistrare și creșterea cifrei de afaceri 

și a reputației solicitantului declarării nulității). Având în vedere cele de mai sus, 

Tribunalul a confirmat existența relei-credințe, deoarece intenția solicitantului a fost de a 

uzurpa drepturile reclamantului asupra mărcii. 

 

2.5.2 Scenarii referitoare la aspectul legat de utilizarea abuzivă a sistemului mărcilor 

2.5.2.1 Înregistrările defensive 

Este important de subliniat că Directiva privind mărcile nu impune solicitantului să declare sau să demonstreze 

intenția de a utiliza o marcă în momentul depunerii cererii de înregistrare a acesteia. În plus, titularul unei mărci 

înregistrate nu poate fi decăzut din drepturi din cauza neutilizării decât după 5 ani de la înregistrare. În 

consecință, solicitantul nu este obligat să indice și nici măcar să cunoască cu precizie – la data depunerii 

cererii de înregistrare a unei mărci – modul în care va utiliza marca solicitată, întrucât are la dispoziție o 

perioadă de 5 ani pentru a începe utilizarea efectivă în concordanță cu funcția esențială a mărcii. Totuși, în 

contextul procedurilor bazate pe rea-credință, înregistrarea unei mărci de către un solicitant fără nicio intenție 

de a o utiliza în vreun fel în legătură cu produsele și/sau serviciile vizate de înregistrarea respectivă poate 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-321%252F10&for=&jge=&dates=&language=ro&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2288263
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/%23basic/*/number/0219%2F2009
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constitui rea-credință în cazul în care nu există niciun motiv pentru cererea de înregistrare (149) în lumina 

obiectivelor menționate în Directiva privind mărcile. 

 

În acest sens, este important de reținut că, deși nu este necesar să existe intenția de a utiliza o marcă, nu se 

justifică nici protecția mărcilor dacă acestea nu sunt utilizate efectiv pe piață în conformitate cu cerințele de 

utilizare efectivă prevăzute de legislația relevantă (națională/a UE). Motivul este că menținerea înregistrării 

unei mărci neutilizate ar putea limita gama de semne care pot fi înregistrate ca mărci de alte persoane și, de 

asemenea, le-ar putea refuza concurenților posibilitatea de a utiliza respectiva marcă sau o marcă similară 

pentru produse și/sau servicii identice sau similare (150). 

 

Dacă solicitantul solicită înregistrarea unei mărci fără a avea nicio intenție de a o utiliza sau fără a avea intenția 

de a o utiliza în legătură cu produsele și/sau serviciile specificate, nimic nu împiedică înregistrarea mărcii 

(presupunând că, din orice alt punct de vedere, marca poate fi înregistrată). Singurul motiv pentru care o astfel 

de înregistrare poate fi anulată sau limitată ca domeniu de aplicare – înainte de expirarea perioadei de cinci 

ani necesară pentru o acțiune pe motiv de neutilizare – este faptul că cererea a fost depusă cu rea-credință. 

Acest lucru garantează că sistemul mărcilor nu lasă loc abuzurilor (151). 

 

Ținând seama de cele de mai sus, cererile de înregistrare care nu urmăresc o funcție legitimă a mărcii – în 

special funcția esențială de indicare a originii – și care sunt destinate: 

 

a) doar să mărească domeniul de protecție al celuilalt drept anterior/celorlalte drepturi anterioare ale 

solicitantului, fără nicio logică comercială onestă (152); și/sau 

b) să împiedice terții să înregistreze sau să utilizeze drepturi identice/similare pentru produse și/sau servicii 

identice/similare în viitor (în legătură cu toate sau cu unele dintre produsele și/sau serviciile identificate), 

fără nicio logică comercială onestă 

 

vor fi considerate depuse cu rea-credință. 

 

Când se evaluează reaua-credință în contextul acestui scenariu, solicitantul mărcii contestate nu ar trebui să 

fie obligat să dovedească utilizarea acestei mărci. Acest lucru se datorează faptului că nu este vorba de a 

examina utilizarea efectivă, ci mai degrabă de a evalua dacă, la momentul depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii contestate, solicitantul avea scopul sau intenția (sau posibilul scop sau posibila intenție) de a o utiliza 

pe piață (153) în conformitate cu funcțiile esențiale ale unei mărci. Pentru această evaluare, trebuie luate în 

considerare toate circumstanțele relevante pentru cazul particular – în special lipsa unei logici comerciale 

oneste care să stea la baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate (154) poate constitui un indicator 

al intenției necinstite a solicitantului (155). 

 

În sfârșit, după cum s-a explicat mai sus, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta cu acest 

scenariu, printre altele, în cazul în care un solicitant caută în mod deliberat să obțină o înregistrare a unei 

 
(149) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 35. 
(150) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50. 
(151) Concluziile avocatului general Tanchev prezentate la 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 96. 
(152) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510. 
(153) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-58 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-credință); 
29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68 (și jurisprudența citată); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, 
EU:T:2017:316, § 64 (și jurisprudența citată). 
(154) Pentru mai multe informații cu privire la factorul „logica comercială onestă care stă la baza depunerii cererii de 
înregistrare a mărcii contestate”, vezi subsecțiunea 2.4.2.9. 
(155) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 69. 
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mărci pentru o gamă largă de produse sau servicii, fără intenția de a o utiliza pentru toate sau pentru unele 

dintre acestea (156), ci, eventual, de exemplu, pentru a împiedica terții să utilizeze marca înregistrată pentru 

vânzarea respectivelor produse și/sau servicii. Înregistrările defensive pot constitui, de asemenea, rea-

credință, astfel cum se arată în cauza prezentată Tribunalului și expusă mai jos, atunci când intenția 

solicitantului a fost pur și simplu de a consolida protecția unui alt drept și de a-și mări portofoliul de mărci, fără 

nicio logică comercială onestă. 

 
Părțile în fața 
Tribunalului 

Target Ventures Group Ltd 
împotriva EUIPO 

Părțile în fața 
camerei de 
recurs 

Target Ventures Group Ltd 
[reclamant] împotriva Target 
Partners GmbH [solicitant] 

Numărul cauzei 
de pe rolul 
Tribunalului și 
data 

T-273/19, 28.10.2020 Numărul cauzei 
de pe rolul 
camerei de 
recurs și data 

R 1684/2017-2, 4.2.2019 

Mărci 

Marca 
contestată 

Drepturi 
anterioare 

Factori care au fost relevanți pentru constatarea 
relei-credințe în această cauză 

TARGET 
VENTURES 
Marca UE 
nr. 13 685 56
5 
(marcă 
verbală) 
Clasele 35, 
36 

TARGET 
PARTNERS 
(marcă 
neînregistrată/
semn 
neînregistrat) 
 
TARGET 
VENTURES 
(nume de 
domeniu) 

Intenția necinstită a solicitantului (în acest caz: intenția 

de a consolida protecția unui alt drept și de a-și mări 

portofoliul de mărci) 

Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și 

dreptul anterior/drepturile anterioare 

Originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la 

crearea sa 

Lipsa unei logici comerciale oneste care să stea la 

baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

contestate 

Rezumatul 
cauzei  

Solicitantul, un fond cu capital de risc (Target Partners GmbH), a înregistrat marca UE 

„TARGET VENTURES”. Acesta era și proprietarul numelor de domenii 

„targetventures.com” și „targetventures.de”, care erau doar un mijloc de redirecționare 

către site-ul oficial al solicitantului, „www.targetpartners.de”. Reclamantul (Target 

Ventures Group Ltd), un alt fond cu capital de risc, desfășura activități sub semnul 

„TARGET VENTURES” pe piețele de capital de risc din Rusia și din UE. Tribunalul a 

considerat că depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate pentru a evita un risc 

de confuzie cu semnul „TARGET PARTNERS”, deja deținut de solicitant, și/sau pentru 

a proteja elementul comun al celor două semne (și anume „TARGET”) nu a fost 

prevăzută drept una dintre funcțiile unei mărci, în special funcția esențială de indicare a 

originii, ci a contribuit mai degrabă la consolidarea și protejarea primului drept al 

solicitantului („TARGET PARTNERS”). În plus, Tribunalul a precizat că argumentul 

solicitantului potrivit căruia depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate avea ca 

scop extinderea utilizării acesteia este contrazis nu doar de lipsa oricărei utilizări a mărcii 

„TARGET VENTURES” – alta decât cea care avusese deja loc înainte de depunerea 

cererii de înregistrare –, ci și de faptul că solicitantul a confirmat că activitatea sa se 

identifică în mintea clienților exclusiv cu semnul „TARGET PARTNERS”. 

 

 
(156) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; Concluziile avocatului general Tanchev prezentate la 16/10/2019, 
C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 94-95. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-273%252F19&for=&jge=&dates=&language=ro&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2833197
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/%23basic/*/number/1684%2F2017
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2.5.2.2 Redepunerea cererii 

În contextul unui scenariu de redepunere a cererii de înregistrare, este important să subliniem mai întâi că un 

titular poate avea un interes legitim să redepună o cerere de înregistrare a unei mărci. De exemplu, un astfel 

de caz ar fi cel în care titularul unei mărci înregistrate anterior, în conformitate cu noua sa strategie de 

marketing, cu nevoile comerciale în evoluție și/sau cu schimbările survenite în cererea consumatorilor, decide 

să solicite înregistrarea unei versiuni modernizate/actualizate a mărcii/mărcilor sale înregistrate anterior (157) 

și/sau să acopere o listă actualizată de produse și/sau servicii (158). De asemenea, este evident că 

redepunerea cererii de înregistrare a unei mărci este o acțiune care, în sine, nu este interzisă în Directiva 

privind mărcile (159) (160). 

 
Având în vedere cele de mai sus, trebuie subliniat că numai în circumstanțe concrete și specifice, atunci când 

se dovedește că intenția solicitantului la redepunerea cererii de înregistrare a mărcii a fost aceea de a utiliza 

abuziv sistemul mărcilor (161), se va considera că redepunerea cererii a fost făcută cu rea-credință. 

 

Cu toate acestea, există mai multe elemente care ar trebui luate în considerare de autoritățile competente, 

inclusiv de OPI SM, atunci când evaluează dacă se confruntă cu o situație de redepunere a cererii de 

înregistrare. Aceste elemente sunt incluse la punctele 1)-4) de mai jos, pentru a oferi câteva îndrumări privind 

efectuarea acestei evaluări. Totuși, niciunul dintre ele, nici separat, nici în mod colectiv, nu va fi suficient pentru 

a permite concluzia că solicitantul a acționat cu rea-credință atunci când a redepus cererea de înregistrare a 

mărcii, deoarece vor trebui examinate toate circumstanțele relevante ale cazului, în special intenția necinstită 

a solicitantului. 

 
1) Titularii/părțile mărcilor în cauză 

 
Titularii/părțile mărcilor în cauză reprezintă unul dintre elementele care trebuie analizate atunci când se 

evaluează dacă există o situație de redepunere a cererii de înregistrare. În acest sens, este clar că, într-o 

astfel de situație, atât solicitantul mărcii contestate pentru care s-a redepus cererea de înregistrare, cât și 

titularul mărcii/mărcilor înregistrate anterior trebuie să fie aceeași persoană fizică/juridică (o persoană 

fizică/juridică identică). 

 

Cu toate acestea, în contextul relei-credințe, nu ar fi corect să se limiteze evaluarea acestui element doar la 

situația în care solicitantul mărcii contestate și titularul mărcii/mărcilor înregistrate anterior sunt aceeași 

persoană fizică/juridică (o persoană fizică/juridică identică) și trebuie luate în considerare câteva particularități 

suplimentare. În caz contrar, această regulă ar fi foarte ușor de eludat prin utilizarea unei alte persoane 

fizice/juridice (cu care există legături). 

 

 
(157) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-36, 51 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-
credință). 
(158) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-credință); 
21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75. 
(159) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 70. 
(160) Cu toate acestea, la redepunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci, este important să se țină seama și de 
următoarele dispoziții/practici de la nivel național. În Portugalia, redepunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci 
identice pentru produse și/sau servicii identice nu este permisă: articolul 224 din Codul portughez al proprietății industriale 
prevede că „nu poate exista decât o singură înregistrare a aceleiași mărci pentru unul și același produs sau serviciu, așadar 
se va respinge din oficiu o astfel de marcă”. În plus, în Cipru, deși nu există o dispoziție națională în acest sens, conform 
practicii locale, nicio persoană nu se poate afla în posesia a două certificate pentru exact aceeași marcă pentru aceeași 
listă de produse și/sau servicii și, în consecință, o cerere de înregistrare a unei mărci depusă de un solicitant identic pentru 
o reprezentare identică și pentru produse și/sau servicii identice nu va fi acceptată. 
(161) Pentru mai multe informații despre „intenția necinstită a solicitantului”, vezi subsecțiunea 2.4.1.1. 
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După cum s-a menționat deja în prezentul document, este important să se identifice cine a fost solicitantul 

cererii de înregistrare a mărcii contestate. În acest sens, după cum se menționează în subsecțiunea 2.3.3, 

orice persoană fizică/juridică care apare ca solicitant în formularul de cerere va fi considerată ca atare. Acest 

principiu și interpretarea largă a termenului „solicitant”, astfel cum se arată în subsecțiunea menționată, se 

aplică, de asemenea, scenariului de redepunere a cererii de înregistrare. 

 

Prin urmare, în contextul redepunerii cererii de înregistrare, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, vor trebui 

să analizeze, de exemplu: 

 

a) dacă solicitantul mărcii contestate pentru care s-a redepus cererea de înregistrare și titularul 

mărcii/mărcilor înregistrate anterior sunt aceeași persoană fizică/juridică (o persoană fizică/juridică 

identică) (162); 

b) dacă cei doi fac parte din același grup de societăți sau 

c) dacă există o posibilă conexiune/legătură/acord între e (de exemplu, o situație în care titularul 

mărcii/mărcilor înregistrate anterior este o persoană fizică, iar pentru marca contestată este redepusă o 

cerere de înregistrare de către o societate în care acesta este directorul general sau principala parte 

interesată). 

 
2) Evaluarea caracterului identic/similar al reprezentărilor mărcilor în cauză 
 
În contextul redepunerii cererii de înregistrare și în conformitate cu jurisprudența UE (163), autoritățile 

competente, inclusiv OPI SM, trebuie, de asemenea, să evalueze dacă reprezentarea mărcii contestate 

(pentru care s-a redepus cererea) și reprezentarea mărcii sau mărcilor înregistrate anterior sunt identice. 

 

Cu toate acestea, limitarea evaluării reprezentării mărcilor în cauză doar la acele situații în care mărcile sunt 

(strict) identice ar face ca întregul scenariu să fie în mare măsură ineficient și ar fi ușor de eludat de solicitant, 

prin simpla depunere a unei cereri de înregistrare a mărcii cu câteva modificări/variații ale reprezentării 

mărcii/mărcilor înregistrate anterior. 

 

Având în vedere cele de mai sus, evaluarea pentru a stabili dacă autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se 

confruntă cu o situație de redepunere a cererii nu ar trebui să se limiteze la faptul că reprezentările mărcilor în 

cauză sunt identice, ci ar trebui să se extindă și la mărci similare. Evaluarea depinde întotdeauna de o analiză 

factuală a tuturor circumstanțelor relevante ale fiecărui caz în parte. 

 
3) Evaluarea caracterului identic/similar al produselor și/sau serviciilor aferente mărcilor în cauză 
 
În contextul unei redepuneri a cererii de înregistrare, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, ar trebui să 

evalueze, de asemenea, dacă produsele și/sau serviciile aferente mărcilor în cauză sunt identice (164). 

 

La fel ca în cazul elementului anterior, în cadrul acestui scenariu, trebuie subliniat că limitarea evaluării 

produselor și/sau serviciilor aferente mărcilor în cauză doar la situațiile în care acestea sunt identice ar face 

ca întregul scenariu de redepunere să fie în mare măsură ineficient și, în consecință, un solicitant necinstit ar 

putea foarte ușor să eludeze regula prin simpla redepunere a unei cereri de înregistrare a mărcii cu câteva 

modificări ale specificației produselor și/sau serviciilor aferente mărcii/mărcilor înregistrate anterior. 

 
(162) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211. 
(163) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 30 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-credință); 
21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211. 
(164) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 42, 49-51 (în această cauză, Tribunalul nu a constatat reaua-
credință); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75. 
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Ținând cont de cele de mai sus, evaluarea măsurii în care autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se 

confruntă cu o situație de redepunere nu ar trebui să se limiteze la faptul că produsele și/sau serviciile aferente 

mărcilor în cauză sunt identice, ci ar trebui să se extindă, de asemenea, la produse și/sau servicii similare 

și/sau strâns legate. Evaluarea depinde întotdeauna de o apreciere factuală a circumstanțelor relevante ale 

fiecărui caz. 

 
4) Aspecte teritoriale/teritoriul vizat de mărcile în cauză 
 
În sfârșit, un alt element care trebuie analizat de autoritățile competente, inclusiv de OPI SM, pentru a verifica 

dacă se confruntă cu o situație de redepunere a cererii, este teritoriul acoperit de mărcile în cauză. 

 

În acest context, trebuie avut în vedere faptul că sistemul de mărci al Uniunii Europene și sistemele naționale 

au o relație foarte strânsă, care este caracterizată de principiile coexistenței și complementarității. Aceasta 

înseamnă că cele două sisteme coexistă și funcționează în paralel și că, prin urmare, aceeași marcă poate fi 

protejată de același titular ca marcă UE și ca marcă națională într-un stat membru (sau în toate). Posibilitatea 

de a depune o cerere de înregistrare a unei mărci UE pentru a obține o protecție unitară la nivelul Uniunii 

Europene, în plus față de protecția acordată de mărcile naționale înregistrate în diferitele state membre, este 

însuși obiectul sistemului de mărci al Uniunii Europene și, prin urmare, nu trebuie considerată ca fiind, în sine, 

un act de rea-credință (165). În consecință, depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci UE identice sau 

foarte asemănătoare cu mărcile naționale sau internaționale deja înregistrate este, de obicei, conformă cu 

logica comercială și nu constituie în sine o dovadă de rea-credință. 

 
5) Analiza elementelor relevante pentru a identifica o situație de redepunere și evaluarea relei-credințe 
 
În lumina celor afirmate în subsecțiunile de mai sus privind redepunerea și după analizarea tuturor elementelor 

menționate în prezentul document, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, vor putea concluziona dacă se 

confruntă cu o situație de redepunere a cererii. 

 

Totuși, după cum s-a explicat deja, niciunul dintre elementele de mai sus, nici luat separat, nici în mod colectiv, 

nu va fi suficient pentru a permite să se concluzioneze că solicitantul a acționat cu rea-credință atunci când a 

redepus cererea de înregistrare a mărcii. La fel ca în alte scenarii de rea-credință, vor trebui examinați în 

detaliu (166) și alți factori relevanți pentru evaluarea relei-credințe, în special intenția necinstită a solicitantului, 

luând în considerare obiectivul urmărit de dispozițiile privind reaua-credință, care, în contextul unui scenariu 

de redepunere a cererii, este de a preveni utilizarea abuzivă a sistemului mărcilor. 

 

Cu titlu de exemplu, autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta cu o situație similară cu cea din 

cauza prezentată Tribunalului și expusă mai jos, în care cererea de înregistrare a fost redepusă cu rea-

credință. 

 
Părțile în fața 
Tribunalului 

Hasbro, Inc. împotriva EUIPO Părțile în fața 
camerei de 
recurs 

Kreativni Dogadaji [reclamant] 
d.o.o. împotriva Hasbro, Inc. 
[solicitant] 

Numărul cauzei 
de pe rolul 

T-663/19, 21.4.2021 (167) Numărul cauzei 
de pe rolul 

R 1849/2017-2, 22.7.2019 

 
(165) 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, § 45. 
(166) Pentru mai multe informații despre factorul referitor la intenția necinstită a solicitantului, vezi subsecțiunea 2.4.1.1. 
(167) Pentru mai multe informații despre această hotărâre, consultați tabelul din subsecțiunea 2.4.2.9. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-663%252F19&for=&jge=&dates=&language=ro&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2499762
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/%23basic/*/number/1849%2F2017
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Tribunalului și 
data 

camerei de 
recurs și data 

Mărci 

Marca 
contestată 

Drepturi 
anterioare 

Factori care au fost relevanți pentru constatarea 
relei-credințe în această cauză 

MONOPOLY 
Marca UE 
nr. 9 071 961 
(marcă 
verbală) 
Clasele 9, 
16, 28 și 41 
 

 
MONOPOLY 
Marca UE 
nr. 238 352 
(marcă 
verbală) 
Clasele 9, 25, 
28 
 
MONOPOLY 
Marca UE 
nr. 6 895 511 
(marcă 
verbală) 
Clasa 41 
 
MONOPOLY 
Marca UE 
nr. 8 950 776 
(marcă 
verbală) 
Clasa 16 
 

Intenția necinstită a solicitantului (în acest caz: 

evitarea prezentării dovezii de utilizare a mărcii și 

prelungirea perioadei de grație de cinci ani) 

Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și 

dreptul anterior/drepturile anterioare 

Produse/servicii identice sau similare 

 

Originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la 

crearea sa 

Cronologia evenimentelor care au condus la 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate 

Lipsa unei logici comerciale oneste care să stea la 

baza depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

Rezumatul 
cauzei  

Solicitantul (Hasbro, Inc.) a înregistrat marca UE contestată „MONOPOLY” și era, de 

asemenea, titularul mai multor mărci UE cu denumirea „MONOPOLY” înregistrate 

anterior și protejate în aceleași clase. Reclamantul (Kreativni Događaji d.o.o.) a introdus 

o acțiune în declararea nulității pe motiv de rea-credință. Marca contestată viza 

numeroase produse și servicii care erau deja acoperite de mărcile anterioare 

„MONOPOLY”. În cadrul unei audieri orale în fața camerei de recurs, solicitantul a 

recunoscut că unul dintre avantajele acestei strategii a fost reducerea sarcinii 

administrative în multe proceduri de opoziție în care trebuia să pregătească și să 

prezinte probe. Tribunalul a observat că scopul redepunerii cererii de către solicitant a 

fost acela de a nu fi nevoit să pregătească și să prezinte proba utilizării mărcii contestate, 

prelungind astfel, în ceea ce privește mărcile anterioare, perioada de grație de cinci ani. 

Cu toate acestea, un astfel de comportament trebuie să fie considerat contrar 

obiectivelor Regulamentului privind marca UE, principiilor care guvernează dreptul UE 

în materie de mărci și regulii privind dovada utilizării. În speță, trebuie menționat că 

constatarea relei-credințe a afectat doar acele produse și servicii aferente mărcii 

contestate care au fost considerate identice cu cele acoperite de mărcile anterioare. 

 

2.5.2.3 Scopuri speculative/marca drept instrument de presiune 

După cum se explică în subsecțiunea 2.4.2.10, poate exista rea-credință, printre altele, când o cerere de 

înregistrare a unei mărci este deturnată de la scopul său inițial și este depusă în mod speculativ sau exclusiv 

în vederea obținerii unei compensații financiare. Cu toate acestea, simplul fapt că solicitantul a cerut o 

compensație financiară, chiar și considerabilă, nu este suficient pentru a concluziona că a acționat în mod 

fraudulos și speculativ la depunerea cererii de înregistrare a mărcii. Motivul este că, de exemplu, luând în 

considerare toate circumstanțele unui caz particular, existența unei cereri de compensație financiară pentru 
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transferul mărcii poate intra în sfera de aplicare a libertății pieței (168). Prin urmare, pentru ca acest scenariu 

de rea-credință să apară, trebuie implicați mai mulți factori de evaluare a relei-credințe relevanți pentru cazul 

particular. 

 

Autoritățile competente, inclusiv OPI SM, se pot confrunta cu o situație similară celei din cauza prezentată 

Tribunalului și expusă mai jos. 

 
Părțile în fața 
Tribunalului 

Copernicus-Trademarks Ltd 
împotriva EUIPO 

Părțile în fața 
camerei de 
recurs 

COPERNICUS-TRADEMARKS 
Limited [solicitant] împotriva 
MAQUET GmbH & Co. KG 
[reclamant] 

Numărul cauzei 
de pe rolul 
Tribunalului și 
data 

T-82/14, 7.7.2016 Numărul cauzei 
de pe rolul 
camerei de 
recurs și data 

R 2292/2012-4, 25.11.2013 

Mărci 

Marca 
contestată 

Marcă 
înregistrată 
anterior 

Factori care au fost relevanți pentru constatarea 
relei-credințe în această cauză 

LUCEO 
Marca UE 
nr. 8 554 974 
(marcă 
verbală) 
Clasele 10, 
12, 28 

LUCEO 
Marca 
austriacă 
TM 1533/200
9 
(marcă 
verbală) 
Clasele 3, 9, 
10, 12, 14, 
18, 25, 28, 
36, 40 

Intenția necinstită a solicitantului (în acest caz: intenția 

de a obține o poziție de blocaj pentru a se opune unor 

eventuale cereri ulterioare de înregistrare a unor mărci 

identice/similare de către terți) 

Identitatea/similitudinea dintre marca contestată și 

dreptul anterior/drepturile anterioare 

Originea mărcii contestate și utilizarea acesteia de la 

crearea sa 

Cerere de compensație financiară 

Comportamentul/acțiunile solicitantului 

Rezumatul 
cauzei  

Reclamantul (Maquet GmbH) a depus cererea de înregistrare a mărcii UE „LUCEA LED” 

pentru produse din clasa 10. Solicitantul (Copernicus EOOD) a înregistrat marca UE 

contestată „LUCEO”, invocând un drept de prioritate bazat pe o marcă austriacă. 

Solicitantul a formulat o opoziție împotriva cererii de înregistrare a mărcii UE „LUCEA 

LED”, iar reclamantul a introdus o acțiune în declararea nulității împotriva mărcii UE 

„LUCEO” pe motiv de rea-credință. Tribunalul a confirmat că solicitantul a urmărit o 

strategie de depunere ilegală a cererii, constând în înlănțuirea succesivă a cererilor de 

înregistrare a mărcilor naționale. Tribunalul a constatat, printre altele, că înlănțuirea 

cererilor de înregistrare a mărcilor germană și austriacă „LUCEO” a avut drept scop să 

asigure solicitantului o poziție de blocaj pentru o perioadă care depășește termenul de 

reflecție de șase luni (pentru a revendica prioritatea unei cereri de înregistrare a unei 

mărci UE) și termenul de grație de cinci ani. Solicitantul a folosit această poziție de blocaj 

pentru a se opune cererilor de înregistrare a unor mărci identice/similare prin 

revendicarea priorității mărcilor sale anterioare „LUCEO” și a solicitat o compensație 

financiară numai după ce reclamantul a luat legătura cu el. Această strategie de 

depunere a cererilor a fost considerată incompatibilă cu obiectivele Regulamentului 

privind marca UE și a fost calificată drept abuz de drept, întrucât cererile de înregistrare 

a mărcilor au fost deturnate de la scopul lor inițial și au fost depuse în mod speculativ 

sau exclusiv în vederea obținerii unei compensații financiare. 

 
 

(168) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-82%252F14&for=&jge=&dates=&language=ro&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1825453
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/%23basic/*/number/2292%2F2012
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2.6 Amploarea refuzului/anulării din cauza relei-credințe 

Reaua-credință există, în general, în legătură cu toate produsele și/sau serviciile contestate pentru care marca 

contestată a fost solicitată sau înregistrată. Cu toate acestea, în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza „SKY”, 

este posibil un refuz/o anulare parțială (169). 

 
(169) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81. 


