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WSTEP

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie przez niego
zdolnosci rejestracyjnej. Zdolnos¢ rejestracyjna oznacza, ze w konkretnym przypadku nie
wystepujg bezwzgledne i wzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego.

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest jego funkcja odrdzniajgca. Stanowi ona dla
konsumentéw gwarancje Zrédfa pochodzenia towardw lub ustug oznaczonych znakiem
towarowym. Pozwala rowniez na odrdznienie tych towardw i ustug od towardw i ustug tego
samego rodzaju pochodzgcych z innych Zzrddet. Dlatego tez ocena zdolnosci odrdzniajgcej
oznaczenia zgtoszonego do ochrony w charakterze znaku towarowego, dokonywana
w oparciu o przepisy art. 129 i 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci
przemystowej, jest pierwszym elementem badania jego zdolnosci rejestracyjne;.

Posiadanie przez oznaczenie zdolnosci odrdzniajgcej nie jest jednakze wystarczajgce do
uzyskania prawa ochronnego. Mogg bowiem wystgpi¢ inne przeszkody, ktére uzasadniajg
wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. S3 to zaréwno okolicznosci
wynikajgce z samej tresci oznaczenia, jak i okolicznosci lezgce po stronie podmiotu je
zgtaszajgcego. Bedg to m.in. sprzecznos$¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
charakter mylgcy oznaczenia, naruszenie praw osobistych i majatkowych oséb trzecich czy
tez zta wiara zgfaszajagcego — a zatem przeszkody, o ktorych mowa w przepisach art. 131

pwp.

W kolejnych rozdziatach Przewodnika, zostang omdwione przeszkody udzielenia prawa
ochronnego, na podstawie przepiséw art. 129-131 pwp. Przestanki udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy, zgodnie z trescig art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, zostaty omdwione
w odrebnej czesci Przewodnika.



Rozdziat |

POJECIE ZNAKU TOWAROWEGO

1. Definicja znaku towarowego

Zgodnie z art. 120 pwp znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna
przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odrdzniania towaréw
jednego przedsiebiorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa.

Znakiem towarowym moze by¢ zatem oznaczenie, ktére jednoczesnie spetnia dwa warunki
wskazane w normatywnej definicji znaku towarowego, a wiec:

e moze by¢ przedstawione w sposoéb graficzny,

e nadaje sie do odrdézniania towardw jednego przedsiebiorstwa od
towardw innego przedsiebiorstwa

1.1. Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego
Ustawa Prawo wifasnosci przemystowej zawiera jedynie przyktadowe wyliczenie form

oznaczen, ktére moga by¢ znakiem towarowym.

Znakiem towarowym moggq by¢ w szczegdlnosci:

wyraz

rysunek

ornament

kompozycja kolorystyczna

forma przestrzenna, w tym forma opakowania lub towaru
melodia lub inny sygnat dzwiekowy

ok wnNeE



Przyktady:

wyraz

GOOGLE PHILIPS

WOLCZANKA APART

rysunek

ornament

forma
przestrzenna

kompozycja
kolorystyczna

melodia lub
inny sygnat
diwiekowy

2. Zdolnos¢ do odrdzniania

Istotg znaku towarowego jest jego zdolnos¢ do odrézniania. Art. 120 pwp stanowi bowiem,
ze znakiem towarowym moze by¢ takie oznaczenie, ktére nadaje sie do odrdzniania towarow
jednego przedsiebiorstwa od towardw innych przedsiebiorstw. Zdolnos¢ do odrdzniania jako
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cecha znaku towarowego ma podstawowe znaczenie przy ocenie, czy dany symbol moze by¢
uznany za znak towarowy, gdyz bez niej, oznaczenie nie jest zdolne do petnienia swojej
podstawowej funkcji jakg niewatpliwie jest funkcja oznaczenia pochodzenia [t. Zelechowski
»Prawo wtasnosci przemystowe]” C.H. Beck, Warszawa 2014, str. 284] .

Powszechnie przyjmuje sie, ze zdolnos¢ do odrdzniania ma charakter abstrakcyjny i oceniana
jest w oderwaniu od konkretnego towaru. Oznacza to, iz podczas analizy, czy dane
oznaczenie moze by¢ znakiem towarowym, badana jest jego ,potencjalna” zdolnos¢ do
odrézniania [por. U. Prominska ,,Prawo wtasnosci przemystowej” Warszawa 2005, str. 183].

Ocena istnienia abstrakcyjnej zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia polega na ustaleniu, czy
potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego, zapamieta je jako oznaczenie
identyfikujgce. Przy czym nalezy takze zbadaé, czy oznaczeniu temu, nie bedzie przypisana
jakas konkretna cecha odnoszgca sie do towaru [por. K. Szczepanowska — Koztowska [w:]
,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo witasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza
wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 568].

Oznaczanie pozbawione abstrakcyjnej zdolnosci do odrdzniania nie moze by¢ w ogodle
znakiem towarowym i w konsekwencji nie moze by¢ na nie udzielone prawo ochronne,

o czym stanowi art. 129 ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku, Urzagd Patentowy wydaje
odmowe udzielenia prawa ochronnego.

Przyktady:

Oznaczenia pozbawione zdolnosci odrézniania:

Abstrakcyjng zdolno$¢ do odrdzniania nalezy odrdézni¢c od tzw. konkretnej zdolnosci
odrdzniajgcej, ktdrej ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do towardw i ustug
bedacych przedmiotem zgtoszenia. [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.11.2004r., Il SA
4664/03; szerzej: Rozdziat || Abstrakcyjna zdolnos¢ do odrézniania oraz Rozdziat Il Konkretna
zdolnos¢ odrdzniajgca”].

3. Zdolnos¢ oznaczenia do uznania go za znak towarowy

Zdolnos¢ oznaczenia do uznania go za znak towarowy to ogét cech, ktore wskazano zarowno
w normatywnej definicji znaku towarowego, jak i zostaty one wprowadzone przez doktryne
i orzecznictwo [t. Zelechowski w: ,Prawo wifasnosci przemystowej” C.H. Beck Warszawa
2014, str. 285].



Przyjmuje sie, ze oznaczenie moze zosta¢ uznane za znak towarowy, gdy jest ono
jednoczednie:

e zmystowo postrzegalne

e jednolite

e samoistne

e mozliwe do przedstawienia w sposdéb graficzny.

W przypadku, gdy zgtoszone oznaczenie pozbawione jest wyzej wymienionych cech, nie jest
mozliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. W konsekwencji oznacza to, ze Urzad
Patentowy odmdéwi udzielenia prawa na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 pwp w zwigzku z art.
120 ust. 1 pwp.

3.1. Zmystowa postrzegalnos¢

Zmystowa postrzegalnosé, ktorg powinien charakteryzowad sie znak towarowy, to zdolnosé
oznaczenie do jego postrzegania za pomocg zmystow.

Katalog form przedstawieniowych zdolnych, by uznac je za znak towarowy, wymienionych
przyktadowo w art. 120 ust. 2 pwp, wskazuje na oznaczenia zdolne do postrzegania za
pomocg zmystéw wzroku i stuchu. W doktrynie przyjmuje sie jednak, ze nie sg to jedyne
zmysty, na ktére moga dziata¢ znaki towarowe [por. K. Szczepanowska — Koztowska [w:]
,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo witasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza
wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 571; t. Zelechowski ,Prawo
wiasnosci przemystowej” C.H. Beck Warszawa 2014, str. 286].

Niemniej jednak, w przypadku znakéw odbieranych za pomocg innych zmystéw, duzy
problem moze stanowié¢ sposob ich graficznej przedstawialnosci. Dotyczy to przede

wszystkim znakdéw, odbieranych za pomocg zmystu smaku, zapachu czy dotyku [szerzej:
Rozdziat Il Abstrakcyjna zdolnos¢ do odrdznianial.

Przykfady:

e znaki postrzegane za pomocg zmystu wzroku:

hariion,

BERLINK]

Nowosd




e znaki postrzegane za pomocg zmystu stuchu -znaki dzwiekowe:

3.2. Jednolitos¢

Jednolitos¢ oznaczenia odnosi sie do jego cech strukturalnych i oznacza, iz musi by¢ ono na
tyle spdjne, by w catosci mogto by¢ objete jednym aktem poznawczym.

Innymi stowy, by oznaczenie mogto by¢ uznane za jednolite, powinno mdéc by¢ objete
w catosci jednym aktem postrzegania, bez koniecznosci uruchamiania szczegdélnych
proceséw myslowych i jako takie powinno byé zapamietane [t. Zelechowski ,Prawo
wtasnosci przemystowe]” C.H. Beck Warszawa 2014, str. 286]. Oznaczenie powinno
wyroznia¢ sie zatem ,pewng skrotowosciq, wyrazistosciq oraz komunikatywnoscig” [por.
Wojcieszko — Gtuszko [w:] ,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo witasnosci
przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
2012, str. 429].

Za niejednolite uznane zostang wszystkie oznaczenia, ktore bedg zbyt skomplikowane, by
moc byc¢ zapamietane w wyniku jednego aktu poznawczego. Bedg to takze oznaczenia, ktére
zawierajg zbyt wiele réznych tresci.

Przyktad:

e znaki niejednolite:

W doktrynie nie jest jednak odosobniony poglad, iz kryterium jednolitosci nie spetniajg takze
znaki ,banalne” [por. J. Mordwitko — Osajda ,Znak towarowy - Bezwzgledne przeszkody
rejestracji”, LexisNexis Warszawa 2009, str. 80].

3.3. Samoistnosé



Samoistnos¢ znaku towarowego wzgledem towaru stanowi podstawowe kryterium zdolnosci
odrézniania. Powszechnie przyjmuje sie bowiem, iz towaru jako takiego nie mozna
identyfikowa¢ za pomoca niego samego [por. U. Prominiska ,Prawo wtasnosci przemystowej”
Warszawa 2005, str. 184].

Przyjecie kryterium samoistnosci oznacza zatem, Zze znak towarowy powinien zostaé
oddzielony od produktu, ktéry ma sygnowad. Innymi stowy, znakiem towarowym nie moze
by¢ tylko i wytgcznie sam towar lub jego czes¢ sktadowa, ale musi on by¢ odrebnym od
towaru bytem w sensie fizycznym lub pojeciowym.

Przyktady:

e (Oznaczenia samoistne wobec towaru:

¢ Oznaczenia niesamoistne wobec towaru:

Rys. znaki zgtoszone dla towardéw z kl.21

Sam ksztatt towaru, nie jest jednak co do zasady wytgczony z ochrony. Ustawodawca
wymienia bowiem forme towaru lub opakowania jako przyktad formy przestrzennej mogace;j
by¢ znakiem towarowym. Nalezy jednak przyja¢, ze samoistnosé znaku towarowego oznacza
»hakaz by istniata mozliwos¢ przynajmniej pojeciowego oddzielenia oznaczenia i towaru
przez odbiorcow [...], tak aby mdc dostrzec zwigzek miedzy nimi jako dwoma odrebnymi
elementami” [t. Zelechowski ,Prawo wtasnosci przemystowej” C.H. Beck Warszawa 2014r.,
str. 287].

3.4. Przedstawienie w sposob graficzny
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Zgodnie z definicjg znaku towarowego, by oznaczenie mogto byé uznane za znak towarowy,
powinno dac sie przedstawi¢ w sposdb graficzny. Znak by spetnia¢ kryterium graficznej
przedstawialnosci, musi posiada¢ pewng forme prezentacji, dzieki ktorej bedzie mozliwe
jednoznaczne ustalenie przedmiotu udzielonej ochrony. Forma przedstawieniowa
oznaczenia powinna by¢ precyzyjnie ustalona, tak by mozna byto jg byto przedstawié
w rejestrze znakdéw towarowych. Jest to konieczne przede wszystkim z uwagi na pewnos¢
przedmiotu ochrony, ktéry powinien zosta¢ okreslony w sposob ,,doktadny i klarowny” [por.
wyrok ETS z dnia 12.12.2002 r., C-237/00 Ralf Sieckmann].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oznaczenia mogg zostaé zarejestrowane jako znak
towarowy, jezeli zostang przedstawione graficznie w postaci np. obrazu, linii lub znakdw,
o ile przedstawienie to bedzie:

jasne,
precyzyjne,
kompletne,
fatwo dostepne,
zrozumiate,
trwate,
obiektywne.

NouswNRE

Przyjecie powyzszych kryteriow prowadzi do wniosku, ze znak jako taki nie musi by¢
postrzegany wzrokowo np. znaki dZzwiekowe, ale juz jego graficzne przedstawienie powinno
by¢ postrzegane tym zmystem np. poprzez zapis nutowy [por. K. Szczepanowska —
Koztowska, ,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red.
R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 570].

W praktyce oznacza to, iz w przypadku tzw. niekonwencjonalnych znakéw towarowych,
spetnienie przestanki graficznej przystawalnosci bedzie bardzo utrudnione, a czasami nawet
niemozliwe np. w odniesieniu do znakdéw zapachowych [szerzej: Rozdziat || Abstrakcyjna
zdolnos¢ odrdzniajgcal.
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Rozdziat Il

ABSTRAKCYJNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA

ZNAKI NIEKONWENCJONALNE

1. Wstep

Z brzmienia artykutu 120 pwp wynika, iz znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie,
przedstawione w formie graficznej, ktore spetnia podstawowa funkcje pochodzenia t;j.
nadaje sie do odrdézniania towarow jednego przedsiebiorstwa od towardw innego
przedsiebiorstwa.

Oznaczeniem takim moze by¢é w szczegdlnosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna, forma przestrzenna, dzwieki pod warunkiem, ze spetnia wymaog graficznej
przedstawialnosci. Taka prezentacja oznaczenia powinna by¢ jasna, precyzyjna, kompletna,
tatwo dostepna, zrozumiata, trwata i obiektywna [zob. takze Rozdziat | pkt 3.4].

Nie istnieje zamkniety katalog dopuszczalnych oznaczen. Tym samym, jako znak towarowy
moze byc¢ zgtoszone kazde oznaczenie, ktore posiada abstrakcyjng, niezalezng od towarow,
zdolnos¢ odrdzniajgcy. Niemniej na oznaczenia niedajgce sie przedstawic¢ graficznie nie moze
zostac udzielone prawo ochronne. Powyzsze dwa warunki majg tutaj znaczenie zasadnicze.

Znakami towarowymi mogg by¢ oznaczenia postrzegane za pomocg co najmniej jednego
z pieciu zmystow. Biorgc pod uwage kryterium percepcji oznaczen, wyodrebniamy dwa
rodzaje oznaczen: konwencjonalne oraz niekonwencjonalne. Do oznaczen konwencjonalnych
zaliczamy znaki stowne i znaki graficzne oraz ich kombinacje. Natomiast, oznaczenia
niekonwencjonalne, ze wzgledu na ich postrzeganie za pomocg zmystu wzroku, dzielimy na:

e oznaczenia widzialne takie jak kolory, hologramy, oznaczenia ruchome oraz znaki
pozycyjne;

e oznaczenia niewidzialne takie jak znaki dzwiekowe, zapachowe, smakowe oraz
dotykowe.

W niniejszej czesci przewodnika omdwione zostang poszczegdlne rodzaje znakow
niekonwencjonalnych.
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2. Oznaczenia widzialne

2.1. Kolor per se

Kolor per se to oznaczenie nieposiadajgce konkretnego ksztattu ani okreslonych konturow.
Mozna zatem przyja¢, iz sposdb przedstawienia formy tego oznaczenia jest nieograniczony.
Pomimo braku wskazania koloru jako dopuszczalnej formy znaku towarowego, art. 120 pwp
nie wyklucza mozliwosci uznania takiego oznaczenia za posiadajgce zdolnos¢ odrdzniajaca.

2.1.1. Abstrakcyjna zdolnos¢ odrdzniajgca

Kolor per se jako znak towarowy nie spetnia wymogu jednolitosci oznaczenia. Nie moze by¢
objety przez odbiorcow jednym aktem postrzegawczym i jako taki nie bedzie tatwo
zapamietywany przez konsumenta. Trudno jest rowniez uznac, ze kolory per se jako znaki
towarowe bedg spetniaty funkcje przekazywania informacji o pochodzeniu towaru ze
wzgledu na ich powszechne uzywanie w obrocie. Sg to oznaczenia czesciej stosowane
w celach reklamowych i marketingowych, a tym samym powinny by¢ dostepne dla
wszystkich. Majac na wzgledzie te argumenty, uznaje sie, ze kolor per se nie posiada
abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniajgcej, a tym samym nie moze by¢ postrzegany jako znak
towarowy co podkresla réwniez obecna linia orzecznicza.

2.1.2. Konkretna zdolnos¢ odrdzniajaca

Co do zasady kolor per se nie posiada pierwotnej zdolnosci odrdzniajgcej, gdyz nie stuzy jako
sposob identyfikacji danego przedsiebiorstwa. W polskiej doktrynie wystepuje jednak poglad
o dopuszczalnosci ochrony pojedynczego koloru. Kryteria badania zdolnosci odrdzniajacej sg
takie same jak do innych znakéw. Oznaczenia sg oceniane jako cato$¢ w odniesieniu do
konkretnych towardow lub ustug z uwzglednieniem relewantnego kregu odbiorcéw. Kolor per
se moze wyjgtkowo posiada¢ pierwotng zdolno$¢ odrdziniajgcg jezeli dana grupa
konsumentéw bedzie w stanie zidentyfikowad towary i/lub ustugi jako pochodzace od
konkretnego przedsiebiorcy [zob. wyrok ETS z dnia 06.05.2003 r., C-104/01 w sprawie
Libertel Grep BV v. Benelux-Merkenbureau]. Wyjgtkiem takim mogg by¢ oznaczenia, ktore
obejmujg swym zakresem ochrony bardzo ograniczong liczbe towardw przeznaczong do
specjalistycznego kregu odbiorcow. Takie przypadki sg jednak bardzo rzadkie jak np. kolor
,czarny” dla mleka. Niemniej udzielenie prawa ochronnego jest uzaleznione od ustalenia
konkretnej zdolnosci odrdzniajgcej w zwigzku ze zgtaszanymi towarami lub ustugami.
Rejestracja koloru bowiem na jeden podmiot moze prowadzi¢ do zagrozenia swobody
konkurencji. Dlatego tez wazinym elementem badania zdolnosci odrézniajacej takich
oznaczen jest ocena interesu publicznego, tak aby nie ogranicza¢ dostepnosci uzywania
koloréw dla swoich towardw i ustug przez innych przedsiebiorcow.

Przyjmuje sie jednak, ze kolor per se lub ich zestawienia mogg naby¢ wtdorng zdolnosé
odrézniajgcg w wyniku uzywania takiego koloru do oznaczania okreslonych towaréw lub

ustug. Co do zasady, przyjmuje sie, ze nabycie wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej dotyczy
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gtéwnie odcieni koloréow, podczas gdy podstawowe kolory powinny zosta¢ dostepne dla
wszystkich podmiotéw [szerzej: Rozdziat IV ,, Wtdrna zdolnos¢ odrdzniajgca”].

Przyktady:

R.271601 (Orange Brand Services Limited)
Kolor pomaranczowy zarejestrowany jako
krajowy znak towarowy dla  ustug
telekomunikacyjnych

IR644464 (Kraft Foods)

CTM 000031336 (Kraft Foods)

Kolor lila zarejestrowany jako wspdlnotowy
i miedzynarodowy znak towarowy dla
czekolady

2.2. Kompozycja kolorystyczna

W wiekszosci przypadkéw zestawienia kolordw nie spetniajg wymogu graficznej
przedstawialnosci ze wzgledu na brak ich jednolitosci. Oznaczenie, sktadajace sie z dwéch lub
wiecej koloréw bez jakichkolwiek ograniczen, konturéw, nie pozwoli konsumentom na
powigzanie towaréw opatrzonych takimi kolorami z konkretnym przedsiebiorca. ,,Samo tylko
zestawienie dwdch lub wiecej koloréw, bez nadania im formy lub konturéw, lub samo tylko
wymienienie dwdch lub wiecej koloréw we wszystkich mozliwych do wyobrazenia formach
(...) nie spetnia przestanek dokfadnosci i trwatosci (...)” [zob. wyrok ETS z dnia 24.06.2004 r.,
C-49/02 w sprawie Heilderberger Bauchemie]. Zestawienia takie mogg miec¢ jednak zdolnos¢
odrdézniajacy, jezeli bedy zwigzane z kolorami w sposéb jednolity i w okreslonym ksztatcie.
W takim przypadku reprezentacja graficzna powinna jasno okreslaé usytuowanie i proporcje
koloréw utozonych w okreslony sposéb. Dla przyktadu koto koloru zielonego umieszczone na
26ttym tle, bedzie postrzegane inaczej i moze wywotywac konkretne skojarzenia, niz kolor
zielony i z6tty umieszczony obok siebie w réwnych proporcjach.

Jak wskazat Trybunat w orzeczeniu w sprawie Heilderberger Bauchemie ,kolory lub uktady
koloréw okreslone we wniosku o rejestracje w sposdb abstrakcyjny (...) mogg stanowi¢ znak
towarowy pod warunkiem, ze:

e ustalone zostanie, ze kolory lub uktadu koloréw w kontekscie, w jakim sg uzywane,
rzeczywiscie prezentujg sie jako oznaczenia, oraz ze

e wniosek o rejestracje zawiera doktadne dyspozycje dotyczgce okreslonego z goéry
i statego sposobu potaczenia koloréw.”
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Nie udziela sie prawa ochronnego na oznaczenia zawierajgce kompozycje kolorystyczne
szczegolnie w przypadkach gdy kolor stanowi nature produktu (np. farby, barwniki), gdy
kolor ma charakter funkcjonalny lub rodzajowy (np. czerwony dla gasnic, z6tty dla ustug
pocztowych) czy tez gdy wskazuje na charakterystyke towaréw (np. pomaranczowy na
owoce). Ponadto, przeszkoda rejestracji zachodzi tak samo, jak w przypadku jednego koloru,
jezeli jeden z dwdch koloréow jest naturalnym kolorem produktu badz tez jest powszechnie
z nim kojarzony. Urzad przeprowadzajgc badanie bierze pod uwage réwniez interes ogdlny,
tak aby nie ograniczy¢ innych uczestnikdéw rynku w doborze koloréw.

Kazdy ze zgtoszonych znakéw towarowych podlega indywidualnej ocenie z uwzglednieniem
towardw i/lub ustug, dla ktérych przeznaczony jest znak, sytuacji na rynku, okolicznosci
uzywania znaku towarowego w obrocie gospodarczym, a takze charakterystycznych cech
samego znaku towarowego.

Podobnie jak w przypadku koloréw per se kompozycje kolorystyczne mogg nabyé wtérng
zdolnos¢ odrdzniajgcg w odniesieniu do konkretnych towardw lub ustug [szerzej: Rozdziat IV

,Wtdrna zdolnos¢ odrdzniajgca”].

Przyktad:

CTM 006866131 (Inter Product B.V.)

Kolor niebieski (RAL 5013), pomaranczowy
(RAL 2004) zarejestrowany jako znak
wspdlnotowy na zaciski do dZzwigania,
podnoszenia i ciggniecia (mocowania) oraz
inne przyrzady

2.3. Nazwa koloru

Nie udziela sie prawa ochronnego na oznaczenia sktadajgce sie wytgcznie z nazwy koloru,
jezeli stanowig one opis cech charakterystycznych oferowanych towaréw. Dla przyktadu
kolor ,zielony” dla herbat, , biaty” dla mleka lub ,brgzowy” dla cukru. Ze wzgledu na coraz
wiekszg popularnosé i powszechnos$¢ uzywania jezyka angielskiego w obrocie, np. okreslenie
,blue” dla seréw czy tez ,,green” dla herbat moze réwniez stanowi¢ przeszkode w udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy. Uznaje sie takze, ze nazwy koloréw zgtoszone do
oznaczania towardéw, ktére ze wzgledu na swdj charakter wystepujg w réznych kolorach jak
np. farby, barwniki, odziez czy samochody, nie mogg by¢ zarejestrowane jako znak
towarowy.

W przypadku, gdy oznaczenie koloru w odniesieniu do towaréw lub ustug bedzie posiadato

wyjatkowaq, charakterystyczng zdolno$¢ odrdzniajagca mozliwe jest udzielenie prawa
ochronnego na taki znak. Kombinacje nazw koloréw z innymi stowami (np. ztote
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nieruchomosci) mogg by¢ postrzegane jako znak towarowe pod warunkiem posiadania
zdolnosci odrézniajace;j.

2.4. Hologramy

Znaki holograficzne, zwane réwniez hologramami to oznaczenia, ktdre czesto petnig funkcje
zabezpieczajacg lub podkreslajgcg autentycznosé towaréw (np. na ptytach CD lub
banknotach). Pomimo, iz hologramy nie sg bezposrednio wskazane w przepisach ustawy
pwp, to jednak nie wyklucza sie mozliwosci rejestracji takich oznaczen pod warunkiem
posiadania zdolnosci odrdzniajgcej i przedstawienia ich w formie graficzne;j.

Niewatpliwie, trudnoscia w przypadku takich oznaczen jest spetnienie drugiej
z wymienionych przestanek tj. wymogu graficznej przedstawialnosci, ze wzgledu na
przedstawianie obrazu w trzech wymiarach. Bowiem cechg charakterystyczng hologramu
jest jego odmienny obraz w zaleznosci od kata patrzenia. W zwigzku z tym, przedstawienie
graficzne na papierze nie zawsze moze oddawac ruch zmiany obrazéw w hologramie.
W takich przypadkach, wymagane moze by¢ dostarczenie opisu hologramu oraz
dodatkowych fotografii zrobionych pod réznym katem. Zgodnie z zasadami regulaminu do
Traktatu Singapurskiego, przedstawienie znaku sktada sie z jednego lub kilku wizerunkéw
znaku ukazujacych caty jego efekt hologramowy ze wskazaniem rodzaju tego znaku i podania
szczegbtow dotyczacych znaku.

Przykfady:

CTMO002117034 VF - VIDEO FUTUR

2.5. Znaki ruchome

Znaki ruchome to jedne z rzadziej rejestrowanych oznaczen przez przedsiebiorcéw, ktore
sktadajg sie zazwyczaj z sekwencji zdjec.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kryteriom, co dla
pozostatych znakéw, tj. znak musi posiada¢ zdolno$¢ odrézniania towardéw i/lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ustug drugiego. Prezentacja graficzna oraz opis co
do zasady mogg by¢ wystarczajace do udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.
W celu zapewnienia poprawnej prezentacji oznaczenia, ktére bedzie stanowito adekwatne
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odzwierciedlenie znaku ruchomego, nalezy dostarczy¢ odpowiednia liczbe zdje¢, ktére jasno
przedstawiajg ruch wraz z doktadnym opisem sekwencji.

Trudnosci w prezentacji znakéw ruchowych zostaty réwniez zaadresowane w zasadach
regulaminu do Traktatu Singapurskiego zgodnie z ktérymi, przedstawienie znaku ruchomego
powinno skfadac sie z jednego obrazu lub serii obrazéw odwzorowujacych ruch wraz ze
wskazaniem rodzaju tego znaku i podania szczeg6tow dotyczacych znaku.

Przyktady:

IR776498 (Bayer Consumer Care AG)

] B

2.6. Znaki pozycyjne

Znaki pozycyjne to oznaczenia zawierajgce element graficzny umieszczony w konkretnym
miejscu na towarze. Oznaczenia takie odzwierciedlajg umiejscowienie znaku towarowego na
produkcie.

Zgtoszenie takiego znaku towarowego powinno zawiera¢ doktadny opis przedmiotu ochrony
oraz przedstawienie znaku na rysunku towaru w formie przerywanych, wykropkowanych
linii, na ktdrym przedstawiony jest obraz lub ksztatt.

Przedmiotem ochrony znakéw pozycyjnych, jak sama ich nazwa wskazuje, nie jest ani
grafika, ani ksztatt produktu lub ksztatt per se, ale obraz lub ksztatt w okreslonym potozeniu
na produkcie. Nalezy jednak pamietaé, ze takie oznaczenia muszg by¢ odbierane przez
konsumentéw jako znak towarowy, a nie tylko jako element danego produktu np.
dekoracyjny [zob. wyrok SUE z dnia 15.06.2010 r., T-547/08 ,,Orange colouring of the toe of
a sock”]. Z tego wzgledu, jezeli znak pozycyjny bedzie jedynie elementem dodatkowym,
nieposiadajgcym cech wyrdzniajacych, nie moze on zosta¢ uznany za znak towarowy, na
ktory mozna udzieli¢ praw ochronnego.
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Przyktad:

CTM 009045907 (Eduard Meier GmbH)

3. Oznaczenia niedajace sie postrzega¢ wizualnie

3.1. Znaki diwiekowe

Znaki dZzwiekowe stanowig popularng kategorie znakow towarowych, przez ktére rozumiane
s nie tylko melodie, ale rowniez sygnaty dZzwiekowe, onomatopeje, okrzyki, itp. Art. 120
pwp, wprost wskazuje na mozliwos¢ ochrony tego typu znakdéw. Jezeli znak towarowy,
a w szczegolnosci melodia, nie nadaje sie do bezposredniego graficznego zobrazowania,
nalezy go wyrazi¢é w podaniu posrednio poprzez zapis graficzny pozwalajacy na jego
odtworzenie jak np. nuty, litery obrazujgce dzwieki artykutowane. Zgtoszenie takie powinno
rowniez zawierac dotaczone nagranie dzwieku.

Znakiem towarowym dzwiekowym nie sg oznaczenia wyrazone jedynie przez stowny opis
w postaci prostej onomatopei, np. Grrrrl. Zgodnie z wyrokiem w sprawie Sieckmann, kryteria
prezentacji graficznej dla znakéw dzwiekowych spetnione sg gdy znak jest przedstawiony
w postaci pieciolinii podzielonej na takty, na ktdrej umieszony jest w szczegdlnosci klucz
muzyczny, nuty, pauzy, ktére okreslajg rzeczywista wartos¢ nut [zob. wyrok ETS z dnia
12.12.2002 r., C-273/00]. Uznaje sie, iz formg przedstawieniowg dzwieku moze by¢
tradycyjna notacja muzyczna w postaci pieciolinii z odpowiednimi znakami, ktére pozwalajg
okresli¢ melodie.

Przykfady:

CTM 005170113 “ryk Iwa”
(Metro-Goldwyn-Mavyer )
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T e R.238511 Gmina Miejska Krakow

3.2. Znaki zapachowe

Znaki zapachowe to oznaczenia postrzegane zmystem wechu. Dopuszczalne jest udzielenie
prawa ochronnego na znaki zapachowe, o ile przedstawione sg one w formie graficznej oraz
spetniajg podstawowg funkcje oznaczenia pochodzenia. Niemniej jednak, wydaje sie, iz
obecnie nie istnieje wystarczajgcy sposdb graficznego przedstawienia zapachu.

W orzecznictwie dominuje poglad, iz z uwagi na brak w petni adekwatnych sSrodkéw
technicznych do przedstawienia oznaczen zapachowych rejestracja takich znakéw jest dosc
mocno watpliwa. Trybunat stwierdzit, iz ani wzér chemiczny zapachu, ani opis stowny lub
probka zapachowa nie spetniajg kryteriow przedstawienia znaku towarowego wskazanych
w wyroku Sieckmanna [zob. wyrok ETS z dnia 12.12.2002 r., C-273/00]. Prébka zapachu nie
jest wystarczajgca stabilna i wytrzymata, aby zagwarantowac trwato$¢ znaku towarowego.
Innymi stowy, wymog graficznej przedstawialnosci nie zostanie spetniony poprzez formute
chemiczng, opis stowny lub tez prébke zapachowsa.

Podczas oceny znakéw zapachowych pojawia sie czesto zarzut braku samodzielnosci
wzgledem towaru. Uznaje sie, iz to sam zapach powinien by¢ przedmiotem wniosku
o rejestracje. Dlatego tez za znak towarowy nie moze by¢ uznany produkt, ktéry emituje
zapach. Potwierdzenie znajduje tutaj odmowa udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie
zapachowe przedstawiajgce obraz truskawki, gdyz przedstawia tylko owoc, ktéry wydziela
zapach, a nie sam zapach [zob. wyrok SPI z dnia 27.10.2005 r., T-305/04]. Warto réwniez
zauwazy¢, ze zapachy naturalne nie powinny by¢ wytgczane z domeny publicznej podobnie
jak znaki rodzajowe. Ponadto oznaczenia zapachowe tzw. funkcjonalne, ktore petniag
okreslong funkcje powinny by¢ dostepne dla wszystkich przedsiebiorcéw.

Mozliwe, Zze proponowane zmiany w prawie dot. zniesienia wymogu graficznej
przedstawialnosci otworzg drzwi do rejestracji znakéw zapachowych i innych
nietradycyjnych oznaczen, cho¢ wyzwaniem pozostang srodki techniczne, za pomocg ktérych
bedg przedstawiane.

Przyktady:

Zapach kwiatu konwalii 2.220307 (postepowanie umorzone — UPRP)
Zapach swiezo $cietej trawy - The smell of | CTM000428870 (zgtoszenie zarejestrowane/
fresh cut grass wygaste prawo ochronne)

Graficzna reprezentacja specjalnego | CTM000521914 (zgtoszenie odrzucone)

zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus
(bergamot, cytryna), réz kwiatowy (zapach
pomaranczy, hiacyntu), pizmo
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3.3. Znaki smakowe

Znaki smakowe to oznaczenia odbierane zmystem smaku. Niewatpliwie jest to dos¢ nowa
forma oznaczen, ktdra podobnie jak znaki diwiekowe napotyka analogiczne problemy
zwigzane ze speftnieniem wymogu graficznej przedstawialnosci. W doktrynie i orzecznictwie
przyjmuje sie, iz zwykty opis tego rodzaju oznaczenia nie jest wystarczajacy do spetnienia
przestanki wymogu graficznego.

Uznaje sie, ze tego rodzaju oznaczenia powinny by¢ dostepne kazdemu przedsiebiorcy i nie
petnig funkcji odrdzniajgcej. ,Kazdy producent produktow takich jak preparaty
farmaceutyczne jest uprawniony do dodania sztucznego smaku truskawek do tych
produktéw w celu ukrycia nieprzyjemnego smaku (...) co wiecej jest mato prawdopodobne,
aby smak byt postrzegany przez konsumentéw jako znak towarowy” [zob. orzeczenie Il I1zby
Odwotawczej OHIM z dnia 04.08.2003 r. w sprawie R120/2001-2 ,The taste of artificial
strawberry flavour”]. Smak podlega subiektywnej ocenie co powoduje, ze poréwnanie
jednego smaku do drugiego bedzie czesto niemozliwe. W wielu przypadkach, rozréznienie
czy smak jest naturalny czy tez wytworzony fabrycznie moze byé bardzo utrudnione. Z kolei
warto sie zastanowi¢ czy smak np. napoju coli bedzie rozpoznawalny jako znak towarowy
posiadajgcy odrdzniajgcy charakter. Przeciez, w przypadku tego typu znakéw konsumenci
poznajg smak dopiero po dokonaniu zakupu.

Przyktfad:

Smak pomaranczy dla lekow CTMO003065539 (zgtoszenie odrzucone)
antydepresyjnych

3.4. Znaki dotykowe

Znaki dotykowe to oznaczenia odbierane za pomocg zmystu dotyku, ze wzgledu na charakter
swojej powierzchni. To jedne z najrzadziej rejestrowanych znakéw towarowych.

Niektére towary badz ich opakowania moga byé tworzone w taki sposéb, aby wywotywac
konkretne wrazenia dotykowe, nadajgce specyficzne cechy odrdzniajace je od innych
konkurencyjnych towaréw na rynku. Podobnie jak przy znakach zapachowych i smakowych
trudnoscia w udzieleniu prawa ochronnego na taki znak jest ich przedstawienie w formie
graficznej.

Przyktadem takiego znaku moze byc¢ zarejestrowane w Niemieckim Urzedzie Patentowym
i Znakdw Towarowych, oznaczenia nazwy spotki UNDERBERG zapisane alfabetem Braille’a
dla napojow alkoholowych.

Przyktad:

p Jd dd @ ’ ¢ 4 4 “d No. 30259811 UNDERBERG
4 "] Jd 90 4 d dd o4

s ] 4
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Rozdziat Il

KONKRETNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA

1. Wstep

Podstawowg, konstytutywng funkcjg znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia
towaru/ustugi - identyfikacja przedsiebiorcy. Chodzi o to, aby w zwyktych warunkach obrotu
gospodarczego znak towarowy mogt by¢ przez odbiorcow postrzegany jako oznaczenie,
wedtug ktérego mozna dany towar badZ ustuge zindywidualizowa¢ co do pochodzenia od
okreslonego przedsiebiorcy. Stad tez oznaczenie, by méc petni¢ funkcje znaku towarowego,
musi posiadac zdolnos¢ odrézniajgca.

Wyrdznia sie abstrakcyjng i konkretng zdolnos¢ odrdzniajgcq [szerzej: Rozdziat I
Abstrakcyjna zdolnos¢ odrdzniajgca znaku]. Stwierdzenie, Zze oznaczenie posiada
abstrakcyjng zdolnos¢ odrdzniajgcy nie przesgdza jeszcze o zdolnosci rejestrowej znaku,
aczkolwiek jest niezbednym warunkiem do przeprowadzenia dalszych badan. Nawet, jesli
oznaczenie posiada zdolnos$¢ odrdzniajacg per se, moze zostaé wytgczone od rejestracji ze
wzgledu na potrzebe ochrony interesu o charakterze ogdélnym, polegajagcym na
pozostawieniu danego oznaczenia w domenie publicznej [K. Szczepanowska-Koztowska, [w:]
,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza
wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 566]. Abstrakcyjna zdolnos¢
odrdzniajgca sprowadza sie w istocie do oceny, czy dane oznaczenie moze petni¢ funkcje
identyfikacyjng, rozumiang jako mozliwo$¢ przekazania odbiorcy informacji o pochodzeniu
towaru.

Zdolnos¢ odrdzniajgca zdefiniowa¢ mozna jako ogdt cech oznaczenia, pozwalajgcy wyrdznic
dany towar lub ustuge na rynku na tle towardw lub ustug identycznych lub podobnych
pochodzacych z innego zrédta (przedsiebiorstwa).

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego badania, Urzgd Patentowy RP stwierdzi, ze
oznaczenie nadaje sie do odrdzniania towaréw badz ustug pochodzacych z jednego
przedsiebiorstwa od towardéw Ilub ustug innego przedsiebiorstwa, nie oznacza to
automatycznie, ze takie oznaczenie posiada konkretng zdolnos$¢ odrdzniajaca.

Artykut 129 ust. 1 pkt 2 pwp okresla brak dostatecznych znamion odrdzniajgcych, jako brak
zdolnosci oznaczenia do bycia znakiem towarowym. Nastepnie art. 129 ust. 2 pkt 1-3 pwp
uszczegoétawia tak ogdlnie ujetg przeszkode, wymieniajac trzy grupy oznaczen, ktére nie majg
dostatecznych znamion odrdzniajgcych. Znamion tych pozbawione sg (z zastrzezeniem
art. 130 pwp) oznaczenia:

1) nienadajace sie do odrdznienia w obrocie towardw, dla ktérych zostaty zgtoszone
(art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp) - tzw. oznaczenia niedystynktywne;
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2) sktadajace sie wytgcznie z elementédw mogacych stuzy¢ do wskazania w szczegdlnosci
rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu
wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci - tzw. oznaczenia opisowe (art. 129 ust.
2 pkt 2 pwp);

3) ktére weszty do jezyka potocznego lub sy zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych - tzw. oznaczenia zwyczajowe lub oznaczenia
wolne (art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp).

Przy dokonywaniu oceny zdolnosci odrdzniajacej, nalezy pamietac, ze kwalifikacja znaku
towarowego do jednej z powyzej wskazanych kategorii nie eliminuje bynajmniej mozliwosci
uznania, ze nalezy ono réwniez, do ktérejs z pozostatych. Jedno oznaczenie moze bowiem
spetniaé kryteria wiecej niz jednej z tych grup [zob. wyrok ETS z dnia 26.10.2000 r. w sprawie
T-345/99 Trustedlink].

Nalezy zauwazy¢, ze wskazane w art. 129 ust. 2 pwp przypadki braku zdolnosci odrdzniajacej
nie maja jednolitego charakteru. O ile bowiem, oznaczenia pozbawione zdolnosci
odrdzniajgcej zostajg wytgczone od rejestracji ze wzgledu na niemoznos$¢ spetnienia
podstawowej funkcji znaku towarowego (art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp), o tyle przyczyna
wyfaczenia oznaczen informacyjnych i wyrazen jezykowych oraz innych uzywanych
powszechnie w obrocie (art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp) jest zupetnie inna. Jak wyraznie
podnosi sie w doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia te powinny pozosta¢ wolne ze wzgledu
na ochrone intereséw konkurentéw, niezaleznie od tego, czy posiadajg lub mogg posiadaé
zdolnos¢ odrdzniajgcy [K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] ,System prawa prywatnego” tom
14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk
Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 577].

2.  Kryteria oceny zdolnosci odrézniajgcej

Znak towarowy, zeby mogt zostaé zarejestrowany, powinien w chwili zgtoszenia do Urzedu
Patentowego posiadaé dostateczne znamiona odrdzniajgce, czyli tzw. pierwotng zdolnos¢
odrézniajgcy. Urzad bada zdolno$¢ odrdzniajgcg znaku towarowego w postaci zgtoszonej. Nie
bada zas, w jaki sposdb znak ten jest rzeczywiscie uzywany w obrocie gospodarczym przez
zgtaszajgcego.

Ocena zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia, powinna by¢ dokonywana z punktu widzenia
towardéw badz ustug, ktére maja byé sygnowane tym oznaczeniem, warunkéw obrotu oraz
z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcédw [zob. wyrok NSA z 14.12.2001 r. sygn. Il SA
3446/01; wyrok ETS z 29.04.2004 r. C-456/01 i C-457/01].

Oceny istnienia zdolnos$ci odrdzniajagcej dokonuje sie z punktu widzenia relewantnego
odbiorcy towaréw badz ustug. Kluczowe znaczenie przy ustalaniu relewantnego odbiorcy
towaru ma przyjety w unijnym orzecznictwie model przecietnego konsumenta, ktéry jest
osobg rozsadng, dobrze (nalezycie) poinformowang, ostrozng i spostrzegawczg [zob. wyrok
ETS z 12.02.2004 r., C-218/01]. Co do zasady przyjmuje sie, ze chodzi o przecietnego
odbiorce takich towardéw. Krag ten tworza w wiekszosci przypadkéw konsumenci, ale
odbiorcami docelowymi pewnych towaréw Ilub ustug mogg by¢ takie odbiorcy
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profesjonalni. Wynika to z faktu, iz poziom uwagi wtasciwego kregu odbiorcéw, przy zakupie
towaréw moze by¢ zréznicowany w zaleznosci od rodzaju lub wartosci danego towaru.
W wypadku towardéw i ustug specyficznych lub drogich, poziom uwagi przecietnych
odbiorcéw jest na ogdt wyzszy niz w przypadku towardw biezgcej konsumpcji [zob. wyrok
SP1z13.06.2007 r. T-441/05].

Co do zasady, ocena istnienia zdolnosSci odrdzniajacej roznych rodzajéw oznaczen, powinna
by¢ dokonywana wedtug tych samych kryteridw. Jednakze, to samo kryterium oceny
zdolnosci odrdzniajacej, nie wyfgcza sytuacji, w ktérej dla poszczegdlnych form
przedstawieniowych znakéw towarowych, stopien percepcji odbiorcy towaréw moze byc¢
rézny. Odbiorcy nie sg przyzwyczajeni, aby niektore specyficzne formy przedstawieniowe
(np. ksztatt opakowania pozbawiony elementéw stownych lub graficznych) traktowac
w sposob naturalny jako nosniki informacji o pochodzeniu towaru. Majgc powyzisze na
uwadze, nalezy stwierdzi¢, iz o ile sam poziom wymaganej zdolnosci odrdzniajgcej powinien
by¢ identyczny w stosunku do wszelkich oznaczen, o tyle poziom percepcji odbiorcy
konieczny dla stwierdzenia owej zdolnosci moze byé w przypadku pewnych kategorii
oznaczed usytuowany ze wzgledu na nietypowos$¢ oznaczen na poziomie wyzszym niz
standardowy.

Zasadniczo ocena zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego dla konkretnego towaru
powinna uwzglednia¢ zwykte warunki obrotu, a wiec aktualng mozliwos¢ petnienia przez znak
funkcji wskazywania na pochodzenie towaru. Decydujgce znaczenie ma odpowiedZ na
pytanie, czy przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci wyznaczajgcych aktualny stan rynku
znak moze stanowi¢ dla kupujacego wskazowke pochodzenia towaru badz ustugi. Na
aktualng zdolnos¢ znaku towarowego do petnienia funkcji odrdzniajgcej, majg wptyw miedzy
innymi takie okolicznosci jak rodzaj towaru, czy sg to towary powszechnego uzytku
przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorcow, badZz czy sy to towary specjalistyczne
adresowane do waskiego kregu odbiorcéw, jak réwniez typ kupujacych, dla ktérych towar
jest przeznaczony oraz sposob dystrybucji towardéw.

Przedmiotem oceny istnienia zdolnosci odrdzniajgcej jest zawsze oznaczenie jako catos$¢. Nie
ma zatem znaczenia, przy znakach sktadajgcych sie z wielu elementdéw, ze poszczegdlne
elementy nie majg zdolnosci odrdzniajgcej, jezeli znak ztozony bedzie oceniany jako
kompozycja posiadajgca takg zdolnosé. Przyjmuje sie zatem, ze znaki towarowe zawierajgce
elementy opisowe lub zwyczajowe mogg posiada¢ minimalng zdolno$¢ odrdzniajaca ze
wzgledu na dodatkowy element np. dodatkowy komponent graficzny.

Przyktad:

L Yenng N przeznaczony do oznaczenia ustug finansowych w kl. 36 (R - 167834)

Ocena zdolnosci odrdzniajacej jest wypadkowg dwdch elementdéw. Z jednej strony forma
przedstawieniowa znaku musi by¢ ,sama w sobie" na tyle charakterystyczna, aby mogta
identyfikowaé towar. Z drugiej strony musi zapewnia¢ kupujgcemu mozliwo$¢ dokonania
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wyboru wedtug niej, bez koniecznosci ustalania pochodzenia towaru drogg okrezng (np.
przez szukanie przy wyborze okreslonych ustug sygnowanych znakiem nazwy ustugodawcy).

Przy ocenie zdolnosci odrézniajgcej nalezy bra¢ réwniez pod uwage interesy innych
podmiotéw prowadzacych taka samg dziatalno$¢ gospodarczg. Przyznanie zdolnosci
odrézniajgcej nie moze stuzyé monopolizacji przez jednego przedsiebiorce oznaczen
nalezacych do domeny publicznej [zob. wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., Il GSK 15/05].

3. Oznaczenia nienadajgce sie do odrdézniania w obrocie towarow wskazanych
w zgtoszeniu - oznaczenia niedystynktywne

Wskazane w art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp oznaczenia pozbawione zdolnosci odrdzniajacej sg to
nienadajgce sie do odrdéznienia znaki, ktérych struktura z natury nie wykazuje znamion
odrdzniajgcych wobec towardw, dla ktérych zostaty zgtoszone. Nie posiadajg one zadnych
charakterystycznych elementéw, ktdre pozwalatyby odbiorcom danych towardw lub ustug
na ich indywidualizacje w obrocie.

Oznaczeniami takimi mogg by¢ w szczegdlnosci proste elementy graficzne, ktére spetniajg
definicje znaku towarowego, ale odbiorcy tych oznaczen nie sg przyzwyczajeni traktowacd
takie oznaczenia jako znaki towarowe, wskazujgce na pochodzenie towaru. Przyktadem tego
rodzaju oznaczen mogg by¢ banalne proste formy przestrzenne lub formy graficzne, takie jak
podstawowe figury geometryczne (linia, kota, prostokat), ktore nie niosg za soba dla
konsumentéw, zadnych informacji o pochodzeniu towardw, dlatego tez nie sg postrzegane
jako znaki towarowe.

Przyktady:
Oznaczenia niedystynktywne:

1. Znaki wspdélnotowe:

e o -wyrokSPlz30.09.2009r., T-75/08 ,\”;

° ‘/ - wyrok SP1z29.09.2009 r., T-139/08 ;

= —"{.—.3\_-\-)

e " _wyrokSPIz21.10.2008 r.; T-73/06;
N
. ' _wyrok SPI 2 12.09.2007 r., T-304/05;
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2. Znaki krajowe i miedzynarodowe:

. = Z-220995 kl. 32;

S 111

. Z-215529 kl. 21, 31;

o T |R-116334 — wyrok NSA z 29.03.2007 r. w sprawie Il GSK 305/06

4. Oznaczenia opisowe
4.1. Uwagi ogdlne

Nastepna grupa oznaczen wytgczonych z rejestracji zostata wskazana w art. 129 ust. 2 pkt 2
pwp. Przepis ten wymienia pozbawione zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia, sktadajace sie
wytacznie z elementéw mogacych stuzyé w obrocie do wskazania, w szczegolnosci: rodzaju
towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczania, sposobu wytwarzania,
sktadu, funkcji, przydatnosci. Jest to katalog otwarty danych informacyjnych, a uzycie
sformutowania ,,w szczegdlnosci” wskazuje, iz wymienione w tym artykule wskazania maja
jedynie charakter przyktadowy.

Oznaczeniami pozbawionymi zdolnosci odrdzniajgcej bedg wiec wszelkie oznaczenia, ktére
opisujg zgtoszone towary badz ustugi. Kluczowa bedzie ocena dokonana z punktu widzenia
odbiorcow takich towardéw/ustug, ktdra powinna rozstrzyga¢, czy oznaczania takie s3
postrzegane jako opisowe.

Oznaczenie ma charakter opisowy, jezeli wykazuje ono wystarczajgco bezposredni
i konkretny zwigzek z towarami lub ustugami wskazanymi w zgtoszeniu. Taki zwigzek bedzie
istniat wtedy, jezeli wiasciwy kragg odbiorcow natychmiast i bez namystu rozpoznaje w takim
oznaczeniu opis towardow lub ich cech. Jednoczesnie charakter opisowy takiego oznaczenia
musi by¢ dla przecietnego odbiorcy oczywisty i nie wzbudza¢ watpliwosci [zob. wyrok SPI
2 20.09.2001 r., C-383/99; wyrok SPI z 22.06.2005 r., T-19/04].
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Uznanie znakdéw opisowych za pozbawione zdolnosci odrézniajgcej uzasadniajg dwa
wzgledy. Po pierwsze, znak ma przekazywac informacje o pochodzeniu towaru badz ustugi,
anie o nim samym. Po drugie znak, do ktérego z mocy udzielenia prawa ochronnego ptynie
wytgcznosé uzywania, nie moze pozbawiac¢ konkurentéw mozliwosci przekazywania kupujacym
informac;ji o towarze badz ustugach.

Wyftacznie opisowy charakter wyraza sie w tym, ze forme przedstawieniowg znaku wypetnia
w cafosci i jednoznacznie tres$¢ informujgca o cechach towaru badz ustug. Chodzi zatem
o takie znaki, ktore sktadajg sie wytgcznie z elementéow wskazujacych na cechy towaru badz
ustug, jak itakie, ktorych tres¢ jest jednoznacznie opisowa wzgledem towaru, dla ktérego
znak jest przeznaczony. Charakter taki oprécz np. oznaczen graficznych, form przestrzennych,
posiada¢ moga gtdbwnie oznaczenia stowne.

4.2. Monopolizacja oznaczen informacyjnych/opisowych

Przepisy ustawy Prawo wifasnosci przemystowej majg na celu zapewnienie wytgcznosci
korzystania z oznaczenia w obrocie, z drugiej jednak strony zapobiegajg ograniczeniom
swobody gospodarczej. Nie pozwalaja na monopolizacje oznaczen nie mogacych
identyfikowa¢ przedsiebiorcéw, a petnigcych na rynku jedynie szeroko pojetg funkcje
informacyjna.

Z brzmienia wyzej cytowanego art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp - ze sformutowania ,,mogace stuzyc
w obrocie" wynika potrzeba badania obiektywnej przydatnosci oznaczenia do wskazania
wtasciwosci lub cech towaru, bgdZ przekazania informacji innej niz oznaczenie pochodzenia
towaru.

W zwigzku z powyzszym, przydatno$¢ oznaczenia do przekazywania informacji powinna by¢
oceniana nie tylko z punktu widzenia aktualnego stanu rynku, ale réwniez z uwzglednieniem
mozliwosci petnienia przez oznaczenie funkcji informacyjnej w przysztosci.

Na tle tego przepisu konieczne jest wiec, uwzglednienie interesu konkurentow, ktéry wyraza
sie  w swobodzie wykorzystywania oznaczen informacyjnych w celu nalezytego
poinformowania kupujgcych o towarze i jego wtasciwos$ciach [zob. wyrok TSUE z dnia
12.02.2004 r., C-363/99 POSTKANTOOR; wyrok TSUE z dnia 12.01.2006 r., C-173/04 Deutsche
Sisi-Werke].

W interesie publicznym jest bowiem, aby wszystkie oznaczenia, ktére mogg stuzyc
w obrocie do opisywania cech towarow lub ustug, dla ktérych znak zostat zgtoszony,
pozostawaty wolne dla wszystkich przedsiebiorcéw. Powinni oni mie¢ mozliwos¢ uzywania tych
oznaczen do opisywania takich samych cech swoich wtasnych produktow [zob. wyrok TSUE
z dnia 12.02.2004 r., C-363/99 POSTKANTOOR].
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4.3. Kategorie oznaczen opisowych

4.3.1. Znaki stowne

Znaki stowne stanowig trzon znakéw opisowych. Ten rodzaj znakéw jest najczesciej stosowany
w praktyce.

Przyktady:

e Konto osobiste standard — przeznaczony do oznaczania ustug zawartych w kl. 36,
takich jak ustugi polegajace na prowadzeniu rachunku osobistego stuzgcego do
gromadzenia wktadéw oszczednosciowych oraz prowadzenia rozliczenn pienieznych
(2-230172);

e Ziote piwo jasne - przeznaczony do oznaczania towaru zawartego w kl. 32: piwo
(2-250154);

e Kietbaski do piwa - przeznaczony do oznaczania towaréw zawartych w kl. 29: mieso,
wyroby miesne (Z-284881);

e Mydto kuchenne - przeznaczony do oznaczania towaréw zawartych w kl. 03:
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kapieli, mydta zapachowe, mydta
dezynfekujgce, mydta toaletowe (Z-305800);

e Centrum Badania Opinii Publicznej - przeznaczony do oznaczania ustugi zawartej w kl.
35 badania opinii publicznej (Z-400576);

e Wyborne jajo - przeznaczony do oznaczania towardéw zawartych w kl. 29: jaja
konsumpcyjne, w tym z hodowli $ciétkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, biatka
jajek, zottka jajek, przetwory jajowe: suszone, chtodzone i mrozone, jaja liofilizowane
[zob. wyrok NSA z dnia 20.11.2013 r. VI SA/Wa 1329/13];

e Polbar - przeznaczony do oznaczania towardw i ustug zawartych w kl. 29, 31, 44:
takich jak dréb niezywy, jaja, mieso, dréb zywy, pokarm dla zwierzat, produkty do
hodowli zwierzat; hodowla zwierzat, pomoc weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia
30.04.2008 r. VI SA/Wa 262/08] - polbar oznacza rase kur;

e Herbatniki Tradycyjne - przeznaczony do oznaczania towaréw zawartych w kl. 30:
wyrob cukierniczy trwaty [zob. wyrok WSA z dnia 17.02.2005 r. VI SA/WA 763/04];

e FITO APTEKA - przeznaczony do oznaczania towarow i ustug zawartych w kl. 05, 30, 35,
39: herbata lecznicza, napoje lecznicze, ziota lecznicze, nalewki z ziét do celéw
leczniczych, wyciagi z zi6ét do celdow leczniczych, herbata ziotowa, ziota lecznicze, ziota
suszone, mieszanki ziotowe do celéw leczniczych; herbata, herbata mrozona, herbata
owocowa, herbata instant, kawa, kawa zbozowa, preparaty roslinne zastepujgce
kawe; ustugi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osdb trzecich w zakresie zidt,
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ziot leczniczych, herbat ziotowych, ziét suszonych, herbat, kompozycji ziét i owocéw,
herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat; konfekcjonowanie
i pakowanie ziét, konfekcjonowanie i pakowanie herbat [zob. wyrok NSA z dnia
16.11.2012 ., Il GSK 1601/11].

4.3.2. Neologizmy

Czestg formg oznaczen opisowych sg oznaczenia stowne stanowigce potaczenie dwéch (lub
wiecej) wyrazéw w jeden, tworzgce neologizm, czyli stowo nie wystepuje jako catos¢ np.
w stowniku [zob. wyrok SPI z dnia 12.01.2000 r., T-19/99 companyline].

Oceniajgc zdolno$¢ takiego oznaczenia do przekazywania informacji o towarach lub ustugach,
nalezy mie¢ na uwadze to, czy neologizm, tak jak kazdy inny znak, ma charakter opisowy
w stosunku do tych towardw i ustug. Charakter opisowy znaku w tym wypadku, odnosi sie
jednak zaréwno do towardw/ustug, jak i zrozumienia catego znaku przez jego odbiorcow.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspdlnotowym, tylko takie znaki towarowe,
stanowigce neologizmy, mogg zosta¢ zarejestrowane, ktdrych catosciowe wrazenie
odrdzniajgce odnoszone do konkretnych towardw lub ustug, jest na tyle silne, ze przewyzsza
opisowos¢ poszczegolnych elementow tworzgcych ten znak. Dla oceny stopnia nowosci
(,niezwyktosci”) neologizmow, ma rdowniez znaczenie analiza z punktu widzenia zasad
stowotworstwa i gramatyki danego jezyka [zob. m.in. wyrok SUE z dnia 02.02.2012 r.
w sprawie T-321/09]. Nalezy jednakze pamietac, ze okolicznos¢, ze znak towarowy wykazuje
btedng pod wzgledem gramatycznym strukture, nie moze prowadzi¢ do wniosku, ze znak ten
jako catos¢ automatycznie wywotuje na uzytkowniku wrazenie odmienne od tego, ktére
wywotujg poszczegdlne elementy, z ktdrych ten znak sie sktada [zob. wyrok SPI z dnia
07.06.2005 r., w sprawie T-316/03; wyrok SUE z dnia 24.04.2012 r., w sprawie T-328/11].

Przyktady:

e DigiFilm oraz DigiFilmMaker — znaki towarowe zgtoszone dla towaréw i ustug

zwigzanych z fotografig cyfrowg [zob. wyrok SPI z 08.09.2005 r., T-178/03, T-179/03].
W powyziszych orzeczeniach Sad stangt na stanowisku, ze ,przez zastosowanie duzych
pierwszych liter kazdej z czesci sktadowych, kombinacja moze zostac tatwo ,,odszyfrowana",
zatem potgczenie ich w jedno wyrazenie jest sztucznym zabiegiem. W konsekwencji,
zgtoszone kombinacje nie stanowiq fantazyjnego neologizmu, a jedynie sume ich czesci
sktadowych, ktére nadmiernie sugerujgc przeznaczenie wskazanych w zgtoszeniu towarow
i ustug, nie mogq stuzyc jako ich znaki towarowe".

e RadioCom - znak towarowy zgtoszony dla ustug zwigzanych z nadawaniem audycji
radiowych przez Internet [zob. wyrok SPI z dnia 22.05.2008 r., T-254/06].

W wyroku tym Sad zaprezentowat poglad, iz wieloznacznos¢ jednego z cztonkdw oznaczenia

(w tym przypadku ,com"), rdwniez nie dodaje znakowi znamion odrdzniajgcych. Bez wzgledu

bowiem na to, ze moze by¢ inaczej interpretowany, to jednym ze znaczen jest wskazywanie

na powigzanie z siecig Internet.
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e Bioknowledge — znak towarowy zgtoszony dla towaréw z klasy 09 i 16 oraz ustug z klasy
42 [zob. wyrok SPI z dnia 19.01.2005 r., sygn. T-387/03].

Sad odrzucit argumenty, ze sporne wyrazenie jest neologizmem, ktéry nie ma zadnego
ustalonego w jezyku angielskim znaczenia. Wskazat, ze argument taki nie moze by¢ trafny,
o ile potgczenie wyrazéw polega na ich zwyktym zespoleniu w jeden wyraz, bez nadania im
jakiejkolwiek niezwyktej formy graficznej lub semantycznej, tak aby mogty przez to uzyskaé
zdolnos$¢ odrdzniajgcqg wzgledem towardw, do oznaczania ktérych majg stuzyé. Sad
przypomniat réwniez, iz nie ma znaczenia brak zgtoszonego wyrazu w stownikach, nie jest to
bowiem kryterium oceny zdolnosci odrdzniajacej znakdw.

e Postkantoor — znak towarowy zgtoszony dla towardw z klasy 16 oraz ustug z klasy 35-42
[zob. wyrok ETS z dnia 12.02.2004 r., sygn. C-363/99].

Trybunat orzekt, iz ,,generalng zasadg jest, ze zwykte potqczenie elementow, z ktorych kazdy
jest opisowy w stosunku do towardow lub ustug, dla ktorych zgtoszono znak, dalej skutkuje
opisowoscig(...). Zwyczajne zestawienie takich elementow razem, bez wprowadzania
jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci sktadniowej lub znaczeniowej, nie moze skutkowac
niczym innym jak tym, ze znak zawiera wytqcznie oznaczenia moggce stuzy¢ w obrocie do
okreslenia cech towardw i ustug”.

e PsychoDietetyka — znak towarowy zgtoszony dla ustug z klas 35, 38, 39, 41, 42, 43 i 44

[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.02.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1806/11].
Sad stwierdzit, iz oznaczenie ,PsychoDietetyka" nie posiada dostatecznych znamion
odrdzniajgcych w zwyktych warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje sie do odrdzniania
ustug okreslonego przedsiebiorstwa od ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw.
Wyrazenie to jest neologizmem powstatym z potgczenia cztonu ,psycho", pochodzacego od
stowa ,psychologia” i stowa ,dietetyka". Obydwa cztony tworzgce wyraz ,psychodietetyka”
nalezg do stownictwa miarodajnego jezyka, zas ich potgczenie nie stanowi odstepstwa od
zasad stowotworstwa tego jezyka i nie jest nietypowe dla jego struktury. Znaczenie
potgczonych ze sobg elementéw pozostaje czytelne dla przecietnego odbiorcy. Mimo, ze
okreslenie to nie wystepuje w stownikach, nie jest okresleniem fantazyjnym i wskazuje na
potaczenie czynnikdw psychologicznych z zasadami odzywiania.

4.3.3. Oznaczenia aluzyjne i sugerujace

Nie beda miaty charakteru opisowego tzw. oznaczenia sugerujgce oraz oznaczenia aluzyjne.
Jak przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia sugerujace to takie oznaczenia,
ktore sugerujg okreslone cechy zgtoszonych towardw, natomiast oznaczenia aluzyjne to
takie, ktére stanowia aluzje do tych cech. Tego rodzaju oznaczenia wywotujg wprawdzie
pewne konotacje z konkretnymi towarami, jednakze nie stanowig przyktadu oznaczen
wprost opisowych wzgledem tych towaréw. Naprowadzenie odbiorcy na cechy towarow
nastepuje bowiem dopiero drogg skojarzenia myslowego, jako rezultat dedukcji.

Charakteru opisowego sg pozbawione takze te znaki, ktére dopiero drogg posredniego

whnioskowania, dokonanego przez potencjalnego odbiorce, mogg stanowié¢ oznaczenie cech
towardw/ustug sygnowanych tym znakiem [zob. wyroki: WSA w Warszawie z dnia
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25.09.2008 r., sygn. VI SA/WA 1144/08; WSA w Warszawie z dnia 08.05.2009 r., sygn. VI
SA/WA 2411/08; NSA z dnia 16.12.2009 r. Il GSK 214/09].

Przyktady:

° Konto Witalne — przeznaczony do oznaczania ustug z kl. 36, takich jak ustugi finansowe,
ustugi bankowe (R- 251198);

. Jasne petne chwile — przeznaczony do oznaczania towarow w kl. 32: piwo, napoje
piwne, napoje bezalkoholowe (R-216065);

° Herbatniki Apetytki — przeznaczony do oznaczania towarow w kl. 30: wyréb
cukierniczy trwaty — ciastka (R-170994);

° SMAKUS — przeznaczony do oznaczania towardéw i ustug w kl. 05, 10, 16, 25, 28, 29, 30,
32, 42 (R-129543);

Clepia

. podlozZa R 155237 - przeznaczony do oznaczania towaréw w kl. 11: maty grzejne
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.11.2006 r., sygn. VI SA/WA 1705/06]. Zdaniem
Sadu, znak towarowy ,Ciepta podtoga” ma charakter oznaczenia aluzyjnego,
sugerujgcego i nie odnosi sie bezposrednio do cech tego towaru.

) Asekuracja R-147278 - przeznaczony do oznaczania ustug w kl. 35, 36, 40, 41, 42, 45
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.07.2006 r., sygn. VI SA/WA 1011/06]. Zdaniem
Sadu, znak towarowy , Asekuracja” ma charakter oznaczenia aluzyjnego, sugerujgcego.

4.3.4. Oznaczenia opisowe sformutowane w jezyku obcym

Odnosnie oznaczen zgtoszonych do rejestracji, sformutowanych w jezyku obcym
i posiadajgcych w tym jezyku charakter opisowy, nalezy w $lad za orzecznictwem podkreslic,
iz art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp nie stanowi, co do zasady, przeszkody rejestracji takich oznaczen,
chyba ze znaczaca czes$¢ relewantnego kregu krajowych odbiorcéw towaréw lub ustug
sygnowanych znakiem towarowym, zapisanym w jezyku obcym, bytaby w stanie odczytac
jego znaczenie i rozpoznaé¢ jego wytacznie opisowy charakter [zob. wyroki NSA z dnia
20.03.2003 r., sygn. Il SA 92/02, z dnia 27.06.2007 r. Il GSK 56/07].

Podobnie w wyroku z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie Matratzen, C-03/03P, Trybunat orzekt,
iz ,nie stoi na przeszkodzie rejestracji w paristwie cztonkowskim w charakterze krajowego
znaku towarowego wyrazu zapozyczonego z jezyka innego panstwa cztonkowskiego,
w ktorym to jezyku jest on pozbawiony charakteru odrozniajgcego lub jest opisowy
w odniesieniu do towarow i ustug, dla ktorych wniesiono o rejestracje, chyba ze
zainteresowani odbiorcy w parnistwie cztonkowskim, w ktérym wniesiono o rejestracje, byliby
w stanie odczytac znaczenie tego stowa”.

Oceniajgc oznaczenia zgtoszone w jezyku obcym, nalezy mie¢ na uwadze stopien znajomosci
danego jezyka wsrdd grupy odbiorcéw, do ktdrych kierowany jest sygnowany towar lub
ustuga (np. znajomosc jezyka angielskiego wsrdod Polakdw jest duzo wieksza niz jezyka
chinskiego). Nalezy mie¢ rowniez na uwadze, iz dla znajomosci niektérych prostych i czesto
uzywanych stdw w obrocie, nie jest konieczna dogtebna znajomos¢ jezyka obcego, czy tez
umiejetnosci porozumiewania sie.
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Przyktady:

e SLIM EXPRESS - przeznaczony do oznaczania szeregu towaréw zawartych w kl. 05, 29,
30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 05.02.2013 r., VI SA/Wa 1339/12];

e MEGA STRONG PROTEIN - przeznaczony do oznaczania szeregu towarow zawartych
w kl. 05, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.05.2013 r., VI SA/Wa
669/13];

e NATIVE ENGLISH - przeznaczony do oznaczania ustug zawartych w kl. 41 [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 23.04.2013 r., VI SA/Wa 1526/12];

e TRADITIONALLY POLISH BEER - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 32
(2-294260);

e CandidaTest - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 05 (Z-367798);

e Fruity tea - przeznaczony do oznaczania towaroéw z kl. 05, 30 (Z-308469).

Oznaczenia potgczone ze stéw w rdéznych jezykach, mogg by¢ réwniez uznane jako znaki
opisowe, pod warunkiem, ze wtasciwa grupa konsumentdéw zrozumie oba pojecia bez
wiekszego wysitku.

Przyktad:
Majtki-shop - przeznaczony do oznaczania towarow z kl. 25: majtki, odziez

(2-278422).

4.3.5. Oznaczenia posiadajgce kilka znaczen

Oceniajgc opisowy charakter oznaczenia, nalezy rowniez mie¢ na uwadze, iz w przypadku
oznaczen stownych, ktére posiadajg kilka znaczen, do wytgczenia od rejestracji wystarczy, jezeli
jedno z tych mozliwych znaczern ma charakter opisowy w stosunku do towardéw lub ustug, dla
ktérych wnioskowana jest ochrona [zob. wyrok ETS z dnia 23.10.2003 r., C-191/01; wyrok NSA
z dnia 20.12.2007 r., Il GSK 235/07; wyrok SPI z dnia 22.06.2005 r., T-19/04].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku gdy stowo ma wiele znaczen i nie mozna
ustali¢ tylko jednego zwigzku pomiedzy nim a towarem, to wystarczy, by tylko jedno z nich
okreslato ceche towaru, by uznaé je w catosci za opisowe [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 15.02.2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1806/11; wyrok TSUE z dnia 12.02.2004 r. w sprawie
C-265/00 Campina Melkunie; wyrok SPl z dnia 07.06.2005 r. w sprawie T-316/03
MunichFinancialServices].

4.3.6. Kombinacja wyrazéw opisowych i ich skrétu
W przypadku, gdy zgtoszony znak towarowy stowny sktada sie z kombinacji wyrazow
opisowych i skrétu utworzonego z pierwszych liter wyrazéw zawartych w tym znaku, uzycie

dodatkowego skrotu, nie nadaje cato$ciowemu oznaczeniu fantazyjnego charakteru [zob.
wyrok TSUE z dnia 15.03.2012 r. w sprawach potgczonych C-90/11i C-91/11].
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Trybunat stwierdzit, ze w przypadku, gdy zgtoszony znak towarowy stowny sktada sie
z kombinacji wyrazow opisowych i skrétu utworzonego z pierwszych liter tych wyrazéw to,
nawet, jezeli skrét taki rozpatrywany samodzielnie posiada charakter dystynktywny, to znak
towarowy oceniany jako cato$¢, nalezy uznac za opisowy i niedystynktywny.

Woynika to z faktu, iz kombinacja wyrazéw opisowych i ciggu liter utworzonych z ich inicjatéw,
podkresla istniejagcy miedzy nimi zwigzek, a ciagg liter wspiera postrzeganie przez odbiorcéw
catej kombinacji wyrazow, upraszczajac jej uzycie i utatwiajac jej zapamietanie.

Przyktady:

e ZZN ZESPOt ZARZADCOW NIERUCHOMOSCI - przeznaczony do oznaczania ustug
z kl. 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 (Z-403153);

e MMF Multi Markets Fund - wyrok TSUE z dnia 15.03.2012 r. w sprawach potgczonych
C-90/11i C-91/11.

4.3.7. Znaki ztozone zawierajgce element opisowy

Oznaczenia sg wytgczone od rejestracji, w przypadku gdy sg wytgcznie opisowe, tzn. jedyng
i bezposrednio przekazang przez nie informacjg jest ta, ktéra wskazuje na ceche
towaru/ustugi. Natomiast o takim charakterze catego oznaczenia, nie przesgdza okolicznosé,
Ze oznaczenie zawiera element opisowy wystepujgcy w otoczeniu innych fantazyjnych
elementdéw znaku, gdyz znak nalezy oceniac jako catos¢.

W przypadku, gdy element opisowy stanowi jeden ze sktadnikdw znaku, catosciowa ocena
oznaczenia moze prowadzi¢ do wniosku, iz ze wzgledu na wystepujgce w znaku dodatkowe
dystynktywne elementy, posiada ono zdolnos$¢ odrdzniajaca.

Przykfady:
Pomaranczowe
o konto - znak przeznaczony do oznaczania ustug z kl. 36, takich jak

ustugi finansowe, ustugi bankowe (R-186472);

@*"‘I\OBNE 2o
° - znak przeznaczony do oznaczania towardéw zawartych w kl. 29: jaja
konsumpcyjne, w tym z hodowli scidtkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, biatka
jajek, zé6ttka jajek, przetwory jajowe: suszone, chtodzone i mrozone, jaja liofilizowane
(R-243236);
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N

e =" _ przeznaczony do oznaczania towaréw zawartych w kl. 32: piwo, napoje
piwne, napoje bezalkoholowe (R-263472);

N4
) “!poALERGchNE
e NATURALNE - przeznaczony do oznaczania towardéw zawartych w kl. 03: mydta
(R-266951);

e SZYNKA DIONIZEGO - przeznaczony do oznaczania towardw zawartych w kl. 29:
wedliny drobiowe (R-161141).

Co do zasady nie bedg pozbawione zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia stowno-graficzne,
zawierajgce oprécz elementu stownego (posiadajgcego opisowy charakter wzgledem
towardw/ustug), réwniez element graficzny, o takiej sile odrdzniajacej, iz jest w stanie
sprawi¢, ze konsumenci w cato$ciowej ocenie znaku, beda w stanie natychmiastowo i bez
gtebszego namystu uznad taki znak, jako pozbawiony wyfacznie wtasciwosci opisowych.

Zgodnie z zasadg caftosciowej oceny oznaczen, analiza czy takie oznaczenie posiada charakter
odrdzniajgcy, nie moze ograniczy¢ sie do oddzielnej oceny poszczegdlnych elementéw
danego znaku. Kluczowym jest stwierdzenie, iz elementy inne niz opisowe w powstatej
kompozycji majg charakter istotny. Wyniki takiej analizy mogg doprowadzi¢ do wniosku, iz
element opisowy (np. warstwa stowna), nie determinuje postrzegania danej kompozycji, jako
wskazujgcej wytgcznie na witasciwosci sygnowanego towaru. Jednakze, uboga warstwa
graficzna, przejawiajgca sie np. w zrdznicowanej czcionce, nie moze nada¢ znakowi
wystarczajgcej dystynktywnosci. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz zwykle wszelkie oznaczenia, takze
te o charakterze ogdlnoinformacyjnym, sg uzywane w obrocie handlowym z dodaniem
grafiki, zréznicowania czcionek, a takze we wzajemnym uwypukleniu i rozmieszczeniu
poszczegdlnych wyrazéw (np. na plakatach). Celem takiego dziatania jest po prostu
poprawienie estetyki napisu.

Oznaczenia wytgcznie opisowe, ktorych warstwa graficzna jest uboga i mato wyrdzniajgca
sie, nadal pozostajg oznaczeniami niedystynktywnymi, pozbawionymi konkretnej zdolnosci
odrézniajgcej. Skapa warstwa graficzna znaku nie wystarczy, by mégt on wyrdzniaé¢ w obrocie
handlowym przedmiotowe towary i identyfikowa¢ Zrédto komercyjnego pochodzenia
towaru [zob. wyrok SPI z dnia 03.07.2003 r. w sprawie T-122/01 ,,Best Buy”].

4.3.8. Oznaczenia wskazujace na pochodzenie geograficzne towaru
Oznaczeniami opisowymi mogg by¢ oznaczenia wskazujace na pochodzenie towaru przez

odwotanie sie do nazw geograficznych lub stéw utworzonych od takich nazw [zob. wyrok SPI
z 15.10.2003 r., T-295/01]. Jednakze nie kazda nazwa geograficzna, umieszczona
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w oznaczeniu spowoduje, iz bedzie ono wytgczone od rejestracji jako wskazujgce na
pochodzenie towaréw/ustug.

Nie zawsze zatem uzycie oznaczenia geograficznego bedzie traktowane jako opisowe,
wskazujgce na miejsce pochodzenia towaru. Oceny nalezy dokona¢ w odniesieniu do
zgtoszonych towardow oraz w odniesieniu do percepcji relewantnego kregu odbiorcow znaku.
Odwotujac sie do kregu odbiorcéw, trzeba bowiem rozstrzygna¢, czy dana nazwa jest znana
takim odbiorcom, a jesli tak, to czy umieszczenie jej na towarze jest traktowane przez nich
jako wskazanie na miejsce pochodzenia towaru.

Ocena charakteru opisowego powinna rowniez uwzgledniac, czy sposdb, w jaki uzyto danego
oznaczenia, a W szczegdlnosci rodzaj towarow i ustug, dla ktérych go uzyto, pozwala przyjac,
iz odbiorca bedzie traktowat to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia towaru
[K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] ,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo wtasnosci
przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
2012, str. 586].

Istotng kwestig w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazujgcego na pochodzenie
jest ustalenie, czy zgtoszone pojecie geograficzne okresla miejsce obecnie zwigzane ze
zgtoszonymi towarami lub ustugami w odczuciu odpowiedniej kategorii osdb, lub czy bedzie
ono odpowiednio kojarzone w przysztosci [zob. wyrok ETS z dnia 04.05.1999 r. w sprawach
potaczonych C-108/97 i C-109/97 ,,Chiemsee”].

Przykfad:
Giewont i Mont Blanc to powszechnie znane pojecia geograficzne, jednak

w kontekscie piwa lub bagaznikow samochodowych nie bedg rozumiane jako mozliwe
miejsce wytwarzania, a jedynie jako pojecie sugestywne i fantazyjne.

Wtasciwe rozumienie istnienia opisowego charakteru pojecia geograficznego, majacego
wskazywa¢ na miejsce wytwarzania/pochodzenia towaréow lub $wiadczenia ustug
wskazanych w zgtoszeniu, zalezy réwniez od charakteru towaréw.

Przykfad:
Wigry dla organizowania wyjazdéw zeglarskich nie bedzie posiadato dostatecznej

zdolnosci odrézniajgcej, natomiast dla sygnowania towardw takich jak rowery juz tak.
Najczesciej jednak opisowy charakter oznaczenia, zawierajacego element wskazujacy
wyfacznie na pochodzenie towaréw badz ustug, zwigzany bedzie z pojeciem geograficznym,

utozsamianym z miejscem wytwarzania towaru lub miejscem znanym z pochodzenia danych
towarodw, czy tez miejscem Swiadczenia ustug.

Przyktady:
Oznaczenia stowne, na ktére Urzad Patentowy RP odmdwit udzielenia prawa ochronnego:

e KALWADOS PODLASKI - przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 33: napoje
alkoholowe;
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e OLSZTYN24 - przeznaczone do oznaczania towardw i ustug z kl. 16, 35, 41;

e OPOLSKA SPOtDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWA - przeznaczone do
oznaczania ustug z kl. 36;

e Bimber biatowieski - przeznaczone do oznaczania towardéw z kl. 33;

e VARNA - przeznaczone do oznaczenia towaréw z kl. 33: wino [zob. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 18.03.2009 r., VI SA/Wa 2098/08].

4.3.9. Formy towaru lub opakowania

Mimo, iz najczesciej wystepujacg formg znakdéw opisowych sg oznaczenia stowne, to réwniez
inne formy przedstawieniowe oznaczen, mogg posiada¢, z punktu widzenia percepcji
odbiorcy charakter opisowy (ogdlnoinformacyjny) wzgledem sygnowanych towardw/ustug.
W szczegdlnosci opisowy charakter moze by¢ wyrazony w niektérych znakach graficznych,
stowno-graficznych  lub  przestrzennych.  Wyodrebnienie  poszczegdlnych  form
przedstawieniowych oznaczen, ktére mogg by¢ znakiem towarowym, pozostaje bez wptywu
na ocene zdolnosci odrdzniajace;j.

Jak przyjat Trybunat Sprawiedliwosci [zob. wyrok ETS z dnia 18.06.2002 r., C-299/99], ocena
tej zdolnosci powinna by¢ dokonywana wedtug tych samych kryteridw, niezaleznie od formy
przedstawieniowej danego oznaczenia. Ocena zdolnosci odrdzniajgcej form graficznych tak
samo, jak w przypadku oznaczen stownych, powinna dotyczy¢ oznaczenia jako catosci.

Istotne przy ocenie zdolnosci odrdzniajgcej formy towaru lub opakowania, jest stanowisko
wyrazone przez Trybunat Sprawiedliwosci, iz przecietni konsumenci nie majg w zwyczaju
domyslania sie pochodzenia towaru w oparciu o jego ksztatt lub rozmiar przy jednoczesnym
braku jakichkolwiek elementéw graficznych czy stownych [zob. wyrok ETS z dnia
07.10.2004 r., C-136/02] - np. forma opakowania. Konsumenci tego typu opakowaniom,
zawierajgcym dane towary, w pierwszej kolejnosci przypisujg zwyczajowa funkcje
opakowania. W takiej sytuacji rozstrzygniecie o ewentualnej zdolnosci odrdzniajace;j,
wymagatoby od odbiorcy ztozonej analizy, czy tez badania innych tego typu form
wystepujgcych na rynku, w celu spostrzezenia szczegdlnych réznic pomiedzy nimi.

W rzeczywistosci, im bardziej ksztatt, ktérego dotyczy znak towarowy jest zblizony do
najbardziej prawdopodobnego ksztattu danego towaru, tym bardziej prawdopodobne jest, ze
ksztatt ten pozbawiony jest charakteru odrdzniajgcego. Przyktadowo jezeli forma opakowania,
taka jak chociazby zwykta puszka, jest w swojej postaci identyczna lub bardzo zblizona do
innych tego typu opakowan wystepujgcych na rynku, to dopiero catkowita zmiana takiego
opakowania nadajgca mu fantazyjny niespotykany ksztatt, pozwoli postrzegac¢ takg forme jako
posiadajgca zdolnos¢ odrdzniajacy. Z powyzszego wynika, iz ocena zdolnosci odrdzniajacej
danego oznaczenia z punktu widzenia przecietnego odbiorcy musi uwzgledniac rynek, na jakim
ten odbiorca funkcjonuje. Tylko znak, ktéry w sposdb znaczacy odbiega od norm lub zwyczajéw,
jakie panujg w danym sektorze rynku, moze petni¢ funkcje oznaczenia pochodzenia
sygnowanych nim towaréw, a w zwigzku z tym nie jest pozbawiony odrdzniajgcego charakteru.
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Przyktady:

Oznaczenia graficzne/przestrzenne, na ktére Urzad Patentowy RP odmoéwit udzielenia prawa
ochronnego:

il - 7-375844, k. 30: wyroby cukiernicze; pierniki.

Urzad Patentowy uznat, iz ciastka (pierniki), ksztaitem przypominajace prostokat
z pofalowanymi bokami, s bardzo powszechnym produktem piekarskim, wytwarzanym
i wprowadzanym do obrotu przez wielu producentéw. Ksztatt ten jest rdwniez popularny
dla wyrobdéw cukierniczych.

- 7-396654, kl. 30: karmelki, wyroby zZelowe, pomadki,
czekolady,  galaretki, praliny  czekoladowe, inny  wyroby  czekoladowe
i czekoladopodobne, stodycze.

Oznaczenie to w ocenie Urzedu Patentowego nie posiada dostatecznych znamion

odrdzniajacych oraz stanowi typowa forme opakowania ,,bombonierki w postaci wyttoczki

na prostokatne wyroby czekoladowe”.

4.3.10. Pojedyncze litery

Oznaczeniami opisowymi moga by¢ rowniez znaki sktadajgce sie z pojedynczej litery, jezeli
wystarczajgco precyzyjnie bedg przekazywaé¢ informacje na temat oznaczanych
towaréw/ustug lub bedg wywotywaé¢ wsrdéd potencjalnych odbiorcéow skojarzenia
o charakterze ogdlnoinformacyjnym/opisowym. Ocenianie znakdéw towarowych sktadajgcych
sie z pojedynczej litery wymaga przeprowadzenia doktadnej analizy na podstawie
konkretnych okolicznosci faktycznych danej sprawy w celu oceny, czy dana pojedyncza litera
zapisana zwyktym krojem pisma moze funkcjonowaé jako znak towarowy w odniesieniu do
odpowiednich towardéw lub ustug.

Przyktady:

e litera E, gdy postrzegana jako odnoszgca sie do ,energii” lub ,elektrycznosci”, zostata
uznana za majgcq charakter opisowy dla towardw z kl. 07, takich jak: farmy wiatrowe
i ich czesci, generatory, fopaty wirnikdw w farmach wiatrowych; dla towaréw w kl.
09: przetacznikdw w farmach wiatrowych, przetwornikdéw czestotliwosci, przyrzagddéw
stuzgcych do mierzenia, sygnalizowania i kontrolowania (nadzorowania); oraz
towardw w kl. 19: wiez farm wiatrowych [wyrok SPI z dnia 21/05/2008T-329/06];
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e Litery S, M, L sygnujace odziez, mogtyby byé uznane przez potencjalnych odbiorcéw
jako opisowe, informujgce wytgcznie o rozmiarze odziezy. Sg to bowiem pierwsze
litery od stéw ,small” (maty), ,medium” (Sredni) i ,large” (duzy), powszechnie
wykorzystywane do oznaczania rozmiaru ubran.

4.3.11. Pojedyncze cyfry/liczby

Co do zasady oznaczenia, sktadajace sie wytgcznie z liczb, mogg by¢ zarejestrowane jako
znaki towarowe [zob. wyrok TSUE z dnia 10.03.2011 r., C-51/10P]. Ocena zdolnosci
odrézniajgcej takich oznaczen musi byé dokonywana, tak jak wszystkich innych oznaczen,
w odniesieniu do konkretnych towardow badz ustug. W zwigzku z powyzszym, oznaczenie
sktadajace sie wytgcznie z liczby moze uzyskac rejestracje, jezeli bedzie posiadato zdolnos¢
odrdzniajgcg oraz nie bedzie posiadato charakteru opisowego lub w inny sposéb
nieodrézniajgcego wzgledem zgtoszonych towaréw badz ustug.

Przyktady:

e 7Znak 1000 przeznaczony do oznaczania towaréw kl. 16 — wyrok TSUE z dnia
10.03.2011r.,C-51/10P.
Trybunat stwierdzit, ze oznaczenie ,1000" mogtoby wskazywaé¢ na liczbe stron
towardow objetych zgtoszeniem. Wskazat réwniez, ze w odniesieniu do tego rodzaju
towardw czesto publikuje sie listy rankingowe, zestawienia informacji i rebusy,
ktorych zawartosé jest najczesciej wskazywana przez wyrazenie, ktéoremu towarzysza
okragte liczby. Trybunat dodat, ze oznaczenie ,,1000” odnosi sie do liczby i bedzie
natychmiast, bez diuzszego zastanowienia, postrzegane przez witasciwy krag
odbiorcow jako opis cech charakterystycznych danych towaréw.
T3 samg argumentacjg postuzyt sie Sad w celu potwierdzenia odmowy
zarejestrowania oznaczen ,100”, ,300”, ,222”, ,333” i ,555”, zgtoszonych
dla klasy 16 towaréw wymienionych powyzej [zob. wyrok SPI z 19.11.2009 r.
w sprawach potgczonych T-425/07 i T-426/07 (100 i 300) i wyrok z 19.11.2009 r.
w sprawach potgczonych T-200/07, T-201/07 i T-202/07 (222, 333, 555)].

Innymi przyktadami oznaczen w postaci liczb, ktére mogtyby zosta¢ uznane za opisowe
wzgledem towardow ustug s3:

e daty produkcji towarédw lub sSwiadczenia ustug, gdy jest to czynnik istotny
w odniesieniu do danych towaréw badz ustug. Przyktadowo liczby 1996 lub 2000
moga wskazywacé na date produkcji towaru;

e pojemnosé: 2000 cm? lub 2.0 dla samochoddw; 0,5 | dla napojow;

e rozmiar: 205/55 dla opon;

e ilos¢: 4 dla piwa, 6 dla wod mineralnych;

e czas $wiadczenia ustug: 8-10, 24/7;

e moc towardw: 68, 120 (KM) dla silnikéw lub samochoddw;

o predkosc: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 dla komputerow;

e zawartosc alkoholu: 5,5% dla piwa, 40% dla wédki.
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4.4. Szczegdlne przypadki oznaczen opisowych

4.4.1. Slogany reklamowe

Znaki towarowe, bedace sloganami, sg jak wszystkie inne znaki oceniane w swietle normy
art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp, a wiec takze pod katem przestanek zawartych w art. 129 ust. 2
pkt 1, pkt 2 i pkt 3 pwp.

Przy ocenie zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego — sloganu, Urzad Patentowy bierze
pod uwage dotychczasowe orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci UE, szczegdlng jednak
uwage zwracajgc na najnowsze wyroki.

Przyktadowo, wyrok z dnia 29.01.2015 r. w sprawie T-609/13 precyzyjnie okresla sposéb
badania znakéw towarowych o charakterze haset promocyjnych, w kontekscie
wczesniejszego wyroku z dnia 21.01.2010 r. wydanego w sprawie C-398/08. Trybunat zwraca
tu uwage, ze procesu badania takiego znaku, nie mozna oprzeé wytgcznie na wniosku, iz znak
towarowy petni funkcje hasta promocyjnego, badz jest nosnikiem informacji, ale nalezy
przeprowadzi¢ szczegdétowg analize oznaczenia pod katem jego opisowosci
i dystynktywnosci. Podkresla przy tym, iz badanie takiego znaku nie moze by¢ bardziej
restrykcyjne niz innych kategorii znakow towarowych (nie-sloganéw), ale nie moze by¢ takze
bardziej liberalne.

Urzad Patentowy RP przede wszystkim zwraca uwage, czy zgtoszone oznaczenie bedzie
postrzegane przez relewantnego odbiorce jako znak towarowy, a wiec oznaczenie
identyfikujgce komercyjne pochodzenie towaru, a takie czy oznaczenie nie powinno
pozosta¢ do swobodnego uzywania przez wszystkich przedsiebiorcow, oferujgcych dane
towary lub ustugi. Swojg ocene Urzad odnosi w stosunku do objetych zgtoszeniem towaréw
i ustug, a takze relewantnego kregu odbiorcow.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23.04.2012 r.: , Podstawowym warunkiem
rejestrowalnosci sloganu jest zatem ustalenie, ze moze on petnic funkcje znaku towarowego,
tzn. ze nadaje sie do odrdznienia towardw jednego przedsiebiorstwa od towardw innego.
Warunkiem udzielenia ochrony jest ponadto, by oznaczenie posiadato ,dostateczne
znamiona odrdzniajgce”. W praktyce oznacza to, Ze nie bedzie podlegat ochronie jako znak
towarowy taki slogan, ktory sktada sie z prostych, banalnych stéw, petni bardziej role
komunikatu, informacji czy opisu niz oznaczenia, ktore byfoby w stanie odrdzniac towary lub
ustugi danego przedsiebiorstwa od innych, obecnych na rynku”. Co do zasady przy sloganach
uznaje sie, ze poziom uwagi konsumentow w stosunku do haset promocyjnych jest niski [zob.
wyrok SUE z dnia 17.11.2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD, wyrok z dnia 05.02.2002 r.
w sprawie T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

Na znak towarowy w postaci sloganu moze wiec byé odmdwione prawo ochronne zaréwno
z uwagi na jego opisowos¢, jak i niedystynktywnos¢ — w przypadku, gdy w ocenie eksperta
znak nie posiada pierwotnej i konkretnej zdolnosci odrdzniajgcej. Nie oznacza to jednak, ze
sama okoliczno$¢, ze znak towarowy postrzegany jest przez witasciwy krag odbiorcéow jako
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sformutowanie reklamowe, czy tez przekazuje prostg i obiektywng informacje, prowadzi do
uznania braku charakteru odrdzniajgcego znaku.

Podstawg odmowy nie jest wiec fakt, ze znak towarowy stanowi slogan reklamowy, ale
ustalona okoliczno$¢, ze konkretny slogan zgtoszony jako znak towarowy, poza swojg
znaczeniem reklamowym, nie posiada zadnych cech, ktore relewantnemu kregu odbiorcow
umozliwityby postrzeganie go jako znaku towarowego w odniesieniu do danych towaréw
i ustug.

Przyktady:

°* ... jak domowe — przeznaczony dla towaréw z kl. 33 (Z-334552);

e Obiady zawsze domowe - przeznaczony dla towaréw z kl. 05, 39, 30 (Z-338047);

e Goraco polecam - przeznaczony dla towardw i ustug z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43
(2-306862);

e Szlachetny smak - przeznaczony dla towaréw z kl. 29 (Z-252164);

e Okna i drzwi na cate zycie - przeznaczony dla towardow z kl. 06, 19, 20 (Z-255347).

Slogan moze by¢ oceniony jednakze jako dystynktywny, w szczegdlnosci gdy nie ogranicza sie
do zwyktego przekazu reklamowego, lecz charakteryzuje sie pewng oryginalnoscig czy tez
sitg wywotywania skojarzen, wymaga minimalnego wysitku interpretacyjnego lub prowadzi
do rozpoczecia procesu poznawczego u wiasciwego kregu odbiorcéw [zob. wyrok TSUE
z dnia 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 Vorsprung durch Technik].

4.4.2. Domeny internetowe

Jedng z podstawowych funkcji znakéw towarowych jest nie tylko ich zdolno$¢ odrdzniania
towardw lub ustug jednego przedsiebiorcy od drugiego, ale rowniez ich wykorzystywanie do
uzyskania lub zachowania reputacji majacej na celu przycigganie do niego konsumentéw.
Dlatego tez, istotng cechg znakéw towarowych jest niewatpliwie ich funkcja inwestycyjna
i reklamowa. W zwigzku z zauwazalnym przeniesieniem rynku reklamowego do Internetu,
przedsiebiorcy coraz czesciej wybierajg ten sposéb promowania wtasnej dziatalnosci. Jednym
ze sposobow wykorzystania znakéw towarowych w Internecie jest zamieszczanie ich
w adresach internetowych strony internetowej promujacej towary badz ustugi.

Domena internetowa to adres identyfikujgcy konkretny komputer podtgczony do sieci. Nie
zagtebiajgc sie w szczegdty techniczne, domena sktada sie gtéwnie z dwdch czesci tj. nazwy
gtéwnej oraz koncéwki — domeny najwyiszego poziomu. Nazwe gtdwng bardzo czesto
tworzy nazwa firmy, nazwa dziatalnosci, ktérg dana firma wykonuje badz tez jakiekolwiek
inne okreslenie. Natomiast domeny najwyzszego poziomu mozemy podzieli¢ na domeny
krajowe (np. Polska - .pl, Niemcy - .de, dla krajéw Unii Europejskiej - .eu) i funkcjonalne (np.
.com, .net, .org). Z kolei wystepujgcy czesto na poczatku adreséw internetowych element
www jest jedynie oznaczeniem ustugi internetowej. Obecnie domeny internetowe petnig
znaczacq role, a liczba zarejestrowanych stron www ciggle rosnie.
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4.4.2.1 Domena internetowa jako znak towarowy

Pomimo, iz domeny petnig zazwyczaj funkcje techniczng wskazujgcg na wystepowanie stron
w Internecie, to mogg réwniez stuzy¢ identyfikacji danego przedsiebiorstwa. Wykorzystanie
nazwy swojej dziatalnosci w adresie domenowym utatwia w pewien sposéb przedsiebiorcom
dotarcie do klienta ze swojg oferta. Jest to rowniez forma promocji towardw i ustug objetych
zakresem ochrony przez dane oznaczenie. Tym samym, mozna zauwazy¢, ze domeny coraz
czesciej petnig funkcje podobne do znakéw towarowych wskazujgc na Zrodta pochodzenia
danych towardéw i/lub ustug.

Domeny internetowe nie sg jednak przedmiotem praw wytgcznych i nie s3 uwzglednione
w katalogu uznanych praw wifasnosci intelektualnej i przemystowej. Prawo wtasnosci
przemystowej natomiast pozwala na rejestracje znaku towarowego w postaci adresu
domenowego pod warunkiem, ze oznaczenie takie posiada pierwotng lub wtdrng zdolnosé
odrdzniajgcg. Ocena zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia w postaci nazwy domeny
internetowej podlega takim samym kryteriom jak podczas badania tradycyjnych znakdw
towarowych.

4.4.2.2 Rejestracja znakéw towarowych w nazwach domen internetowych

Co do zasady nie wystepujg przeszkody rejestracji adresow internetowych jako znakow
towarowych pod warunkiem spetnienia przestanek zawartych w ustawie pwp. Przyjmuje sie,
ze podczas badania czy istniejg przeszkody uniemozliwiajgce udzielenie prawa ochronnego
na nazwe domeny internetowej, pomijane sg sufiksy jak np. .com, .pl. Elementy takie
wskazujg jedynie na adres domeny, gdzie mozna odnalez¢ dane informacje w Internecie.
W zwigzku z powyzszym nie mogg stanowi¢ odrebnego elementu odrdzniajgcego oraz
wykluczy¢ opisowosci znaku.

Przykfad:
www.nieruchomosci.pl — na taki znak, przeznaczony do oznaczania ustugi wyceny

nieruchomosci czy zarzadzania nieruchomoscig, nie moze by¢ udzielone prawo
ochronne.

4.4.2.3. Domeny rodzajowe a znak towarowy

Na szczegdlng uwage zastugujag domeny rodzajowe, czyli adresy internetowe, ktére w nazwie
zawierajg stowa podstawowe np. samochody.pl, ksigzki.com.pl. Oznaczenia takie, podobnie
jak znaki towarowe sktadajace sie wytacznie z nazwy rodzajowej, nie bedg w stanie spetnic
swojej podstawowej funkcji pochodzenia. Rejestracja takich domen mogtaby prowadzi¢ do
monopolizowania przez konkretne podmioty nazw, ktére powinny by¢ ogdlnodostepne dla
wszystkich.

Wydaje sie, iz nawet w wyjgtkowych przypadkach ,identyfikatory” internetowe jak .pl, .com

czy www nie bedg w stanie nada¢ charakteru odrdzniajgcego takim oznaczeniom w sposéb
wystarczajacy do identyfikacji z konkretnym przedsiebiorca.
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W przypadku, gdy adres domenowy pozbawiony jest zdolnosci odrdzniajacej, jego rejestracja
jako znak towarowy mozliwa jest jedynie w momencie wykazania nabycia wtérnej zdolnosci
odrézniajgcej. Samo uzywanie adresu domenowego w Internecie nie bedzie jednak
wystarczajgce do uzyskania charakteru odrdézniajgcego. Istotne jest m.in. wykazanie
wykorzystywania domeny do sprzedazy badz promocji towaréw lub swiadczenia ustug, na
ktore zgtoszony jest znak towarowy [Szerzej: Rozdziat IV ,, Wtdrna zdolnos¢ odrdzniajgca”].

4.4.2.4. Domeny generyczne najwyzszego poziomu

W zwigzku z tym, ze pula dostepnych nazw z korcdwka .com jest coraz mniejsza, od stycznia
2014 r. wprowadzono nowe domeny najwyzszego poziomu, dzieki ktérym dostepne mogg
by¢ krétkie, proste i tatwo zapamietywane nazwy. Przyktadowe nowe domeny to: .hotel,
.clothing, .singles, .technology, .center, .bar, .bid, .berlin, .luxury, .ventures.

a. Zgtaszanie znakdw towarowych zawierajacych element np. .clothing, .travel,
.hotel, itd.

Wprowadzenie takich domen moze przyczynic sie do tatwiejszej konkurencji na
rynku, wzrostu innowacji, itd. Dzieki tego typu domenom, przedsiebiorcy majg
szybka mozliwos¢ zakomunikowania o rodzaju prowadzonej dziatalnosci. Taki
rodzaj domen umozliwia wskazanie konsumentom jakie towary lub ustugi sg
oferowane przez uprawnionego. Niemniej nalezy jednak pamietaé, ze domeny
rodzajowe, podobnie jak rodzajowe znaki towarowe, nie posiadajg zdolnosci
odrdzniajgcej. Przyktadowo, o ile oznaczenie hotel.luxury zgtoszone na ustugi
hotelarskie moze nie wykazywac¢ charakteru odrdzniajgcego, to juz hotel.travel
czy tez hotel.hotel.hotel moze zapas¢ w pamie¢ konsumenta w taki sposéb, aby
moc identyfikowad producenta.

b. Zgtaszanie znakdéw towarowych zawierajacych element np. .warszawa,
.krakow, itd.

Domena geograficzna moze stanowié atrakcyjng opcje, ktéra jednoznacznie
bedzie wskazywa¢ na lokalizacje siedziby badz dziatalnosci firmy. Podczas
rejestracji domen internetowych, podobnie jak przy udzielaniu prawa
ochronnego na znak towarowy nie jest wymagane, aby produkty byty
wytwarzane, badz ustugi Swiadczone we wskazanym miescie. Niemniej,
w celu udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy zawierajgcy nazwe
miasta, zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy pwp wymagane jest przedfozenie
zezwolenia wifasciwego organu na uzywanie nazwy miasta/wojewddztwa
w obrocie. Taka sama sytuacja bedzie zatem wystepowaé w przypadku nazw
domen internetowych, w ktérym jednym z elementdéw jest nazwa polskich
wojewddztw, miast lub miejscowosci.

W przypadku rejestracji tego rodzaju oznaczen, nalezy rowniez zwrdci¢ uwage
na wykorzystanie nazw rodzajowych. Dla przyktadu znak bar.warszawa nie
bedzie mogt zosta¢ zarejestrowany jako znak towarowy, gdyz taka nazwa
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powinna by¢ ogdlnodostepna dla wszystkich przedsiebiorcow oferujgcych
ustugi barowe.

4.4.2.,5. Domeny internetowe a znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego
podmiotu

Znaki towarowe w nazwach domen internetowych podlegajg réwniez ocenie co do
podobienstwa i identycznosci z wczesdniej zarejestrowanymi znakami towarowymi. Dlatego
tez, rejestrujgc domene internetowag nalezy sprawdzi¢ czy wybrana domena nie jest
zarejestrowanym znakiem towarowym. Uprawniony z tytutu prawa ochronnego na znak
towarowy majacy posta¢c domeny moze sprzeciwiad¢ sie uzywaniu przez nieuprawnione
osoby znakéw (domen) identycznych lub podobnych do jego znaku dla towaréw lub ustug
identycznych. Niewatpliwie, kazde uzycie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej
nalezy rozpatrywaé indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej sprawy
i wiasciwych przepiséw [przestanki uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie
z tredcig art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, zostaty omdéwione w odrebnej czesci ,Przeszkody
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp”].

4.4.3. Znaki towarowe zawierajgce nazwe odmiany rosliny

Rozpatrujgc zgtoszenie znaku towarowego zawierajgcego nazwe odmiany rosliny, Urzad
Patentowy RP bierze pod uwage normy prawa krajowego, unijnego i miedzynarodowego,
w szczegdblnosci Miedzynarodowej Konwencji Ochrony Nowych Odmian Roslin.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Konwencji UPOV: ,Odmiana powinna zosta¢ oznaczona przez
nadanie jej nazwy, ktora bedzie stanowic jej nazwe rodzajowq”. Konwencja UPOV w art. 20
ust. 7 nakfada réwniez obowigzek uzywania nazwy odmiany dla kazdego podmiotu
wystawiajgcego na sprzedaz lub wprowadzajgcego na rynek materiat siewny odmiany.

Dlatego tez w przypadku, gdy oznaczenie zgtoszone jako znak towarowy skfada sie wytgcznie
z nazwy odmiany i przeznaczone jest do oznaczania gatunku roslin, ktérych odmiana jest
oznaczana takg nazwa (mogg to by¢ towary z kl. 31, ale w szczegdlnych przypadkach takze
zinnych klas np. 29 lub 05), Urzad Patentowy RP uznaje takie oznaczenie za pozbawione
zdolnosci odrdzniajacej - opisowe w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp, jako wskazujgce
wyfacznie na rodzaj towaru — odmiane roslin. Oznaczenia takie nie mogg by¢
zmonopolizowane poprzez uzyskanie prawa wytacznego na znaku towarowym, poniewaz
szczegolne przepisy prawne zobowigzujg do ich uzywania wszystkie podmioty uczestniczace
w obrocie gospodarczym.

W przypadku zgtoszen znakéw towarowych, ktére zawierajg nazwe odmiany powigzang
zinnymi oznaczeniami, Urzad Patentowy RP rozwaza wszystkie fakty prawne, ksztattujgce
sytuacje prawng zgtaszajgcego i jego prawa podmiotowe w stosunku do nazwy odmiany.
Odmiany roslin mogg by¢ bowiem chronione wytgcznym prawem hodowecy, ale mogg by¢
takze wpisywane do krajowych rejestréw odmian (nie ma wtedy warunku nowosci odmiany).
Znaczenie maja tu normy Rozporzadzenia Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.
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w sprawie wspdlnotowego systemu ochrony odmian roslin, a takze polska ustawa
0 nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. i ustawa o ochronie prawnej odmian ro$lin z dnia
26 czerwca 2003 r.

Podstawowe znaczenie ma tu norma art. 20 ust. 8 cytowanej juz Konwencji UPOV: ,Jesli
odmiana jest wystawiana na sprzedaz lub wprowadzana na rynek, mozliwe jest powiqgzanie
zarejestrowanej nazwy odmiany ze znakiem towarowym, nazwq handlowq lub innym
podobnym oznaczeniem. Jesli dojdzie do takiego powiqzania, nazwa musi by¢ tfatwo
rozpoznawalna”. Postanowienia tej normy nie wykluczajg wiec z gory stosowania znaku
towarowego wraz z nazwg odmiany, ale stawiajg warunek tatwej rozpoznawalnosci nazwy
odmiany w takim oznaczeniu. Jest to wiec podstawowe kryterium dla oceny mozliwosci
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Kolejno, Urzad Patentowy bierze pod uwage okoliczno$é, czy znak towarowy zawierajacy
nazwe odmiany zostat zgtoszony przez podmiot uprawniony do wytacznego prawa do
odmiany w rozumieniu Rozporzgdzenia 2100/94 lub ustawy o ochronie prawnej odmian
roslin. Jezeli tego rodzaju znak zgtasza podmiot trzeci, Urzad Patentowy moze podniesé jako
podstawe odmowy udzielenia prawa norme art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp — zgtoszenie znaku
towarowego narusza prawa majatkowe podmiotu uprawnionego do nazwy odmiany. Nalezy
zwroéci¢ uwage, iz przepisy szczegdlne chronig nazwe odmiany, takze po jej wygasnieciu
i wykresleniu z rejestru.

W przypadku, gdy nazwa odmiany nie jest chroniona krajowym, czy tez unijnym wytgcznym
prawem do odmiany, ale jest wpisana do rejestru odmian roslin, Urzagd Patentowy RP
analizuje catosciowo zaistniatg sytuacje prawng, oceniajgc, czy nie majg tu zastosowania
norma art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp (znamiona zdolnosci odrdzniajgcej znaku), art. 131 ust. 1 pkt
1 pwp (naruszenie prawa osobistych lub majgtkowych podmiotéw trzecich), a takze art. 131
ust. 2 pkt 2 pwp (dokonanie zgtoszenia w ztej wierze).

Jezeli, wiec Urzad oceni, iz zadna z powyzej wskazanych norm nie stoi na przeszkodzie
udzieleniu prawa ochronnego znak towarowy (a takze nie istnieje zadna inna okolicznos¢
wytaczajgca udzielenie prawa przewidziana w pozostatych normach ustawy Prawo wtasnosci
przemystowej), Urzad moze udzieli¢ prawa ochronnego na znak towarowy zawierajgcy
nazwe odmiany, jezeli zostat spetniony warunek tatwej rozpoznawalnosci nazwy odmiany
W powigzaniu z pozostatymi dystynktywnymi elementami, ktére znak towarowy musi
zawierac.

Nalezy jednak podkresli¢, iz nazwa odmiany inkorporowana w takim znaku pozostaje nazwa
rodzajowg dla okreslonych gatunkoéw rodlin, a wiec prawo na znaku towarowym nie daje
uprawnionemu mozliwosci egzekwowania swoich praw na znaku towarowym w stosunku do
podmiotéw trzecich zobligowanych na podstawie innych przepiséw do stosowania
w okreslonych okoliczno$ciach nazwy odmiany jako takie;j.

Przyktadowo polska ustawa o nasiennictwie jednoznacznie wskazuje w art. 126 ust. 1 pkt 1:
,Kto nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w odpowiednich
rejestrach panstw cztonkowskich, lub we wspdlnotowych katalogach, (...) podlega karze
grzywny”. Tym samym, jezeli na podstawie polskiej ustawy o nasiennictwie penalizowany
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jest czyn nie stosowania nazwy odmiany, to osoba uprawniona do znaku towarowego
zawierajgcego nazwe odmiany nie moze sie domagaé od osoby trzeciej zaprzestania
uzywania nazwy odmiany jako takiej.

Poniewaz nazwa odmiany jest oznaczeniem wskazujgcym na rodzaj towaru (materiat
roslinny), ma tu takze zastosowanie norma art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp , Prawo ochronne na
znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne osoby
w obrocie (...) oznaczen wskazujgcych w szczegdlnosci na cechy i charakterystyke towardw,
ich rodzaj (...)”. Urzad Patentowy RP jednoczesnie podkresla, iz przyktad ten ilustruje jedynie
ograniczenia w wykonywaniu prawa ochronnego na znaku towarowym inkorporujacym
nazwe odmiany, zastrzegajac, iz uprawniony ze znaku towarowego moze na podstawie
innych przepisow unijnych badz krajowych, w szczegdlnosci jako uprawniony z prawa
wytgcznego do odmiany, egzekwowaé dodatkowe swoje uprawnienia w okreslonej sytuacji
prawnej.

Przyktady:

e RADIUS - przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 31 (Z-381664);
e BAMAR - przeznaczony do oznaczania towardow z kl. 31 (Z-381665).

4.4.4. Miedzynarodowe nazwy niezastrzezone INN (ang. international nonproprietary
name)

Nazwy INN to miedzynarodowe niezastrzezone nazwy substancji czynnych produktéw
leczniczych, zamieszone na specjalnej liscie prowadzonej przez Swiatowa Organizacje
Zdrowia (WHO).

Umieszczenie nazwy danej substancji czynnej na wspomnianej liscie, wyklucza mozliwosc
uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy odpowiadajacy tej nazwie. Nazwa INN
stanowi bowiem nazwe rodzajowg substancji czynnej, zatem nie posiada dostatecznych
znamion odrdzniajgcych w Swietle art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1i 2 pwp.

Nazwa INN moze byé zatem swobodnie stosowana przez wszystkich producentéw
produktow leczniczych zawierajgcych w swym sktadzie okreslong substancje czynng. Nie

moze jednak zosta¢ zmonopolizowana przez jeden podmiot gospodarczy, poprzez udzielenie
na jego rzecz prawa ochronnego na znak towarowy.

Przykfady:

e MELATONINUM - przeznaczony do oznaczania towaréw z kl. 05, 29 (Z-165577);
e HYDROXYZINUM — przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 05 (Z-157495).
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4.4.5. Tytut prasowy

Tytuty prasowe, stanowig jedng z kategorii znakéw, zgtaszanych do Urzedu Patentowego RP
w celu uzyskania ochrony. Oznacza to, iz oznaczeniom zarejestrowanym uprzednio jako
tytuty prasowe stawia sie takie same wymogi, jak innym znakom zgtaszanym do Urzedu.
Orzeczenie, bedace tytutem prasowym, musi by¢ na tyle fantazyjne, by utrwali¢ w pamieci
konsumenta wiez taczacg sygnowany nim towar z jego producentem.

Rejestracja oznaczenia jako tytutu prasowego nie skutkuje zatem automatycznie jego
rejestracja w charakterze znaku towarowego. Jak wielokrotnie podkreslat w swoim
orzecznictwie Sad Najwyzszy postepowanie rejestracyjne tytutu prasowego ma charakter
formalny i nie przesadza o prawie do tego tytutu ani jego zrédta [zob. postanowienie SN
zdnia 01.12.1997 r., Il CKN 443/97; postanowienie SN z dnia 15.12.2010 ., Ill KK 250/10].

Sad Najwyzszy wyraznie wskazat, iz ,Instytucja rejestracji nie chroni skutecznie i w petnym
zakresie nazwy tytutu prasowego. Wynikajgce stqd uprawnienia majg charakter formalny,
oich istnieniu decyduje nie stosunek prawny, lecz wytqcznie fakt dokonania rejestracji,
stanowigcy podstawe i przyczyne przyznania konkretnemu podmiotowi sfery mozliwosci
okreslonego postepowania. (...) Sam fakt rejestracji nie rozstrzyga zatem o braku kolizji
z innymi prawami podmiotowymi 0sob trzecich, a co za tym idzie — nie przesqdza zgodnosci
z prawem okreslonego zachowania” [zob. postanowienie z dnia 15.12.2010 ., Il KK 250/10].

Sady administracyjne kilkakrotnie odnosity sie do problematyki ochrony tytutu prasowego
jako znaku towarowego. Zauwazono miedzy innymi, ze fakt rejestracji oznaczenia jako tytutu
prasowego jest bez znaczenia w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego, albowiem
inne sg przestanki rejestracji danego oznaczenia jako tytutu prasowego, a inne jako znaku
towarowego. Tytut prasowy, w przeciwienstwie do znaku towarowego, nie musi posiadac
dostatecznych znamion odrdzniajgcych w rozumieniu prawa witasnosci przemystowej, lecz
jedynie rézni¢ sie od tytutdéw prasowych istniejgcych juz na rynku wydawniczym [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 16.02. 2010r., VI SA/Wa 1862/09, utrzymany przez wyrok NSA
z dnia 25.05.2011r., Il GSK 615/10].

Oczywiste jest zatem, ze tytut prasowy moze petnic¢ role znaku towarowego, ale uzyskanie
prawa ochronnego na takie oznaczenie, jest mozliwe tylko w sytuacji, gdy spetnione sg
przestanki rejestracyjne wskazane w ustawie pwp. Dlatego sam fakt rejestracji nazwy jako
tytutu prasowego nie bedzie przesadzat o automatycznej rejestracji go jako znaku
towarowego.

5. Oznaczenia, ktore weszty do jezyka potocznego, lub s3 uzywane
w praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp)

5.1. Uwagi ogdlne

Opisowos$¢ oznaczen jest jedng z najczesciej wystepujgcych przeszkdéd bezwzglednych
rejestracji znakéw towarowych. Inna przeszkoda pojawia sie w odniesieniu do tzw. znakéw
wolnych (w nauce okreslanych rozmaicie, takze jako nazwy konieczne, nazwy rodzajowe).
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Znak towarowy cechuje sie dynamizmem i moze podlega¢ w toku uzywania rozmaitym
przemianom. Z jednej strony znak nieodrdzniajagcy moze w wyniku uzywania naby¢ wtdrng
zdolnos$¢ odrdzniajacg, z drugiej zas znak towarowy pierwotnie odrdzniajagcy moze ulec
degeneracji i utraci¢ zdolnos¢ odrdzniania.

Trzeba zwrdci¢ uwage, ze jezyk ewoluuje w duzym tempie, stad stowo bedace pierwotnie
neologizmem bez przypisanego mu konkretnego znaczenia, moze wejs¢ do jezyka
powszechnie uzywanego i sta¢ sie nazwga rodzajowa. Zjawiska takie znane sg prawu znakéw
towarowych w sytuacjach, gdy znak towarowy o nawet wyraznej zdolnosci odrdzniajacej
staje sie tak silnie kojarzony przez odbiorcéw z konkretnym typem towardw, czy ustug, ze po
pewnym czasie zostaje uznany za jego nazwe rodzajowg [J. Mordwitko-Osajda ,Znak
towarowy - Bezwzgledne przeszkody rejestracji”, Warszawa 2008, str. 227].

Przepisy ustawy Prawo witasnosci przemystowej biorg pod uwage przemiany, jakim moga
podlegac znaki towarowe i zakazujg w przepisie art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp udzielania praw
ochronnych na oznaczenia, ktére weszty do jezyka potocznego lub s3 zwyczajowo uzywane
w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. W swietle wskazanego przepisu,
wyrodzni¢ nalezy dwa rodzaje oznaczen, ktére sg oznaczeniami powszechnie uzywanymi,
a mianowicie:

— oznaczenia ktére weszty do jezyka potocznego;
— oznaczenia ktére sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych.

Odwotanie sie do jezyka potocznego oznacza, ze chodzi o oznaczenia, ktérymi ludzie
postuguja sie w jezyku modwionym. Jezyk potoczny wystepuje bowiem w bezposredniej
komunikacji ludzkiej. Jest to jezyk, ktérym porozumiewamy sie w zyciu codziennym,
w swobodnej rozmowie. Okreslenie ,weszty do jezyka potocznego” moze odnosi¢ sie nie
tylko do okreslonych stéw, ale moze takze wigzaé sie z tzw. mowg ciata i dotyczyé réwniez
okreslonych gestow. Stad tez oznaczenia z jezyka potocznego nie muszg byé tylko
oznaczeniami stownymi. Pewne gesty moga zosta¢ przedstawione w postaci graficznej czy
form przestrzennych [K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] ,System prawa prywatnego” tom
14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk
Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 589].

Natomiast przez utrwalone praktyki handlowe nalezy rozumieé dajgce sie zaobserwowaé
w obrocie, powtarzalne zachowania, polegajgce na postugiwaniu sie pewnym oznaczeniem
w zwigzku z dokonywanymi czynnosciami handlowymi, ktérych celem jest sprzedaz towarow
lub ustug [K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] ,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo
wiasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN,
Warszawa 2012, str. 589].

W praktyce Urzad Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
wolny na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp oraz art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp, gdyz przyjmuje
ze znaki towarowe ,wolne” s3 jedng z postaci oznaczen pozbawionych zdolnosci
odrdzniajgcej. Jednoczesnie w praktyce czesto zdarza sie, ze to samo oznaczenie uznawane
jest za oznaczenie wypetniajgce znamiona art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp i jednoczesnie oznaczenie
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opisowe, a zatem odpowiadajgce przepisowi art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp, czy tez oznaczenie
niedystynktywne, okreslone w art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp. Jako zasade przyjmuje sie zatem, ze
mozliwe jest odrebne lub faczne stosowanie przepiséw odnoszgcych sie do zdolnosci
odrdézniajgcej, jakkolwiek kazda z zastosowanych podstaw odmowy powinna by¢ nalezycie
uzasadniona [zob. wyrok SPI z 26.10.2000 r., T-345/99 TRUSTEDLINK, par. 31].

5.2. Zasady oceny

5.2.1. Zasada krajowosci uzywania, a zasada regionalnosci uzywania

Warunkiem uznania oznaczenia jako znaku wolnego jest powszechnos$¢ jego uzywania na
terytorium Polski. Fakt uzywania danego oznaczenia na terytorium innego panstwa
pozostaje bez znaczenia w kwestii oceny jego zdolnosci rejestracyjnej. Poglad taki uzasadnia
terytorialny zakres obowigzywania ustawy Prawo wtasnosci przemystowej. Jednoczesnie
oznaczenie okreslone w art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp nie musi by¢ uzywane na catym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Czasami wystarczajgce jest, gdy oznaczenie uzywane jest tylko
regionalnie. Uzyskujgc prawo ochronne na znak towarowy uprawniony nabywa bowiem,
wmysl art. 153 ust. 1 pwp, prawo wytgczne do jego uzywania na catym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, znak towarowy uzywany w jezyku potocznym, czy tez
w utrwalonych, uczciwych praktykach handlowych w odniesieniu do danych towardw lub
ustug jedynie w pewnym regionie kraju, nie mogtby by¢ przedmiotem prawa ochronnego,
gdyz przyznanie takiej ochrony statoby w sprzecznosci z art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp
[W. Wtodarczyk ,,Zdolnos¢ odrdzniajgca znaku towarowego”, Lublin 2001, str. 220].

5.2.2. Zasada powszechnosci uzywania

W literaturze podkresla sie, ze zasada powszechnosci stosowania danego oznaczenia nie
moze by¢ utozsamiana z wymogiem uzywania znaku na catym terytorium Polski. W nauce
zwraca sie uwage, ze zagadnienie powszechnosci uzywania oznaczenia odnosi sie do
uzywania oznaczenia w relewantnych kregach obrotu. Wyznaczanie relewantnych kregéw
obrotu powinno by¢ dokonywane indywidualnie, kazdorazowo dla konkretnego przypadku.
Dokonujgc oceny nalezy bra¢ pod uwage wszelkie okolicznosci zwigzane z obrotem
zgtoszonym towarami lub ustugami, ktére moga miec znaczenie dla sprawy.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze nie mozna przyjaé, ze oznaczenie jest powszechnie uzywane, tylko
na tej podstawie, ze charakteryzuje sie ono powszechng znajomoscia. Tego rodzaju
rozpowszechnienie oznaczenia samo w sobie nie przesadza jeszcze o jego wolnym
charakterze [W. Wtodarczyk ,,Zdolno$¢ Odrdzniajgca znaku towarowego”, Lublin 2001,
s. 221]. Oceniajgc warunki rejestracyjne oznaczenia, trzeba mie¢ bowiem na wzgledzie
sposob jego postrzegania przez wtasciwy kragg odbiorcéw.

Przyktadowo, w sprawie znaku towarowego stownego SKARB KIBICA przyjeto, ze oznaczeniu

temu nie mozna postawic¢ zarzutu braku zdolnos$ci odrdzniajgcej. Pomimo, iz w sprawie
ztozono dowody, wskazujgce na uzywanie oznaczenia SKARB KIBICA przez wiekszg ilos¢
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wydawcéw w odniesieniu do wydawnictw, najogdlniej rzecz ujmujac o tematyce sportowej,
Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie a nastepnie Naczelny Sad Administracyjny,
orzekty ze w przypadku tego oznaczenia nie mozna méwié¢ o powszechnosci uzywania. NSA
stanat na stanowisku, ze ustalenie, ze oznaczenie SKARB KIBICA byto uzywane przez réznych
wydawcéw nie jest ustaleniem wystarczajgcym dla stwierdzenia, ze byfa to utrwalona
i uczciwa praktyka handlowa, ktéra pozbawita to oznaczenie dostatecznych znamion
odrézniajgcych. Uzywanie to nie miato bowiem charakteru powszechnego. Oznaczenie
SKARB KIBICA nie byto jedynym oznaczeniem dla informacji sportowych funkcjonujacym
w praktykach wydawniczych. Informacje tego rodzaju oznaczano bowiem réwniez
okresleniami ,Kibic”, ,Vademecum Kibica”, ,Gazeta Kibica”, a to oznacza ze na rynku
wydawniczym obejmujgcym prase sportowg nie byto utrwalonego zwyczaju uzywania
oznaczenia SKARB KIBICA dla przekazu okreslonych informacji sportowych. Sad podkreslit
rowniez, ze dla wykazania przestanki uzywania w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych istotne jest zarowno zachowanie profesjonalistow (w tym przypadku wydawcow
prasy), jak i ocena nabywcéw okreslonych towardéw i ustug. Prawidtowe funkcjonowanie
znaku towarowego nie jest zalezne od ilosSci podmiotéw oznaczajgcych w dany sposéb
wprowadzane do obrotu towary lub ustugi. Nalezy przede wszystkim zbada¢ jak oznaczenie
takie jest odbierane ipostrzegane przez wtasciwy kragg odbiorcow [zob. wyrok WSA
w Warszawie z 27.02.2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2219/08, wyrok NSA z 31.08.2010 r., sygn.
akt I GSK 626/09].

Z powyzszego wynika, ze zasada powszechnosci uzywania nie jest regutg dajgca sie ujgc
w prostych danych liczbowych, ktore mogtyby jasno precyzowac, z jakg chwilg mozna méwic,
ze dane oznaczenie stosowane jest powszechnie. Kazdorazowo nalezy przeprowadzaé zatem
odrebng analize, poddajgc ocenie wszelkie okolicznosci relewantne dla danych kregéw
obrotu. Niemniej jednak mozna wskaza¢, ze art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp, nie bedzie miec
zastosowania w odniesieniu do oznaczenia, ktérego wykorzystywanie na rynku ogranicza sie
do jednego uczestnika rynku [zob. wyrok SUE z dnia 07.06.2011 r., T-507/08 16PH].

Nalezy takze zauwazyé, ze sam fakt wystepowania danego oznaczenia w stownikach nie
stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia, ze zaszty okolicznosci okreslone w art. 129
ust. 2 pkt 3 pwp. Takze w takim przypadku nalezy dowies$¢, ze oznaczenie weszto do jezyka
potocznego, czy tez ze jest uzywane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych, i ze
jako takie nie jest postrzegane przez relewantny kragg odbiorcéw jako oznaczenie
komercyjnego pochodzenia towardéw lub ustug.

5.2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia

Przepis art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp powinien by¢ interpretowany jako zapobiegajgcy udzieleniu
ochrony na oznaczenia, ktére weszty do jezyka potocznego lub sg uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych do oznaczania towaréw lub ustug, do oznaczania
jakich zgtoszono znak towarowy.

Ocena czy oznaczenie stato sie zwyczajowe moze byé dokonana tylko, po pierwsze,

w odniesieniu do towardw i ustug, dla jakich nastgpito zgloszenie, po drugie,
z uwzglednieniem percepcji oznaczenia wsrdd odbiorcéw. Zasada przedmiotowego
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odniesienia nie wynika wprost z tresci analizowanego przepisu. Uzasadniajg jg jednak
poglady czesci doktryny oraz orzecznictwo [zob. wyrok Sadu Unii Europejskiej
z207.06.2011r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 16.03.2006 r., T-322/03 WEISSE SEITEN
i cytowane orzecznictwo].

W tym miejscu nalezy rowniez wskazaé wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot
Europejskich z 04.10.2001 r. w s prawie C-517/99, dotyczacy znaku towarowego BRAWO.
W sprawie tej Trybunat wypowiedziat sie w kwestii interpretacji art. 3 ust. 1 lit. d) pierwszej
dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakédw towarowych. Tresé tej
regulacji jest analogiczna do brzmienia polskiego przepisu art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp.
W przywofanym wyroku wskazano, ze tres¢ przepisu nalezy interpretowaé w taki sposdb, ze
stanowi on przeszkode rejestracji znaku towarowego jedynie w przypadku, gdy znaki lub
oznaczenia, z ktérych wytacznie sktada sie ten znak towarowy, weszty do jezyka potocznego
lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk handlowych jako oznaczenia towaréw lub
ustug dla ktorych znak ten zostat zgloszony do rejestracji. Trybunat wskazat, ze z faktu, iz
tres¢ przepisu nie odwotuje sie do towardw i ustug, nie mozna wysnué¢ wniosku, ze przy
ocenie zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego nie nalezy uwzgledniaé relacji znakéw lub
oznaczen, z jakich sktada sie znak towarowy, w stosunku do towardw lub ustug, do ktdrych
odnosi sie ten znak towarowy. Celem analizowanego przepisu jest bowiem uniemozliwienie
rejestracji takich znakéw lub oznaczen, ktére nie majg zdolnosci odrdzniania towaréw lub
ustug jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ustug innych przedsiebiorstw. Nie mozna
zas w sposob abstrakcyjny dokonaé oceny zdolnosci odrdzniajacej okreslonych znakow lub
oznaczen bez uwzglednienia towardow lub ustug, dla ktérych odrézniania zostaty zgtoszone.

W wyroku Trybunat wskazat takze, ze z uwagi na praktyczna skutecznosé przepisu, nie mozna
ogranicza¢ zakresu jego obowigzywania do tych znakéw towarowych, ktére opisujg
wtasciwosci lub cechy towardéw lub ustug, do ktérych sie one odnosza. Biorgc pod uwage
oznaczenia sktadajgce sie z elementéw stuzgcych jako zacheta do nabycia danych towarow
lub ustug, Trybunat wskazat, ze znaki sktadajgce sie z oznaczen uzywanych jako slogany
reklamowe, wyznaczniki jakosci lub zacheta do nabycia towaru lub ustugi nie jest wyfaczony
z rejestracji wyfacznie z powodu takiego ich uzycia. Nalezy rozstrzygngé w kazdym
indywidualnym przypadku, czy taki znaki weszty do jezyka potocznego lub do prowadzonych
w dobrej wierze praktyk handlowych jako oznaczenia towaréw lub ustug, do ktérych odnosi
sie ten znak towarowy. Dla zastosowania analizowanego przepisu, w mys$l powotywanego
wyroku, bez znaczenia jest czy przedmiotowe znaki opisujg witasciwosci lub cechy tych
towarow lub ustug.

5.2.4. Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kregu odbiorcéow

Oceniajac, czy dane oznaczenie posiada zdolnos¢ rejestracyjng w aspekcie art. 129 ust. 2 pkt
3 pwp, nalezy uwzgledniac percepcje tego oznaczenia wsrdd relewantnego kregu odbiorcow.
Ocena, czy mamy do czynienia ze znakiem wolnym powinna by¢é dokonywana z punktu
widzenia przecietnego nabywcy, co do ktdrego przyjmuje sie, ze jest stosunkowo dobrze
poinformowany, stosunkowo uwazny i ostrozny, biorgc pod uwage oczekiwania jakie mogtby
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mie¢ wzgledem oznaczen w odniesieniu do okreslonego typu towardéw lub ustug [zob. wyrok
SUE z 07.06.2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 16.03.2006, T-322/03 WEISSE SEITEN].

Zasada ta wydaje sie by¢ akceptowana takze na gruncie polskiego orzecznictwa, gdzie
réowniez podkresla sie, ze niewystarczajace jest udowodnienie, ze dane oznaczenie weszto do
jezyka potocznego, badz jest uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
Dla oceny, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odrdzniajgce istotna jest
ocena nabywcow okreslonych towardw i ustug [wyrok NSA z 31.08.2010 r., sygn. akt Il GSK
626/09].

5.3.

Przyktady znakéw towarowych, ktore nie uzyskaty ochrony, badz ja utracity

znak towarowy stowny FRAPPE — w wyroku WSA w Warszawie z 12.11.2008 r., sygn.
akt VI SA/Wa 1486/08, Sad oddalit skarge na decyzje Urzedu Patentowego
w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy FRAPPE.
Wskazano, ze oznaczenie FRAPPE jest oznaczeniem okreslajgcym rodzaj napoju
sporzadzanego przede wszystkim na bazie kawy i odpowiednio schtodzonego.
W sprawie udowodniono, ze stowo ,frappe” byfo i jest uzywane w Polsce dla
oznaczania napojow schtodzonych sporzgdzanych na bazie kawy.

znak towarowy stowny KOSTRZYNSKIE POMPEJE — Urzad Patentowy decyzja z dnia
11.10.2013 r. odmowit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy,
jako podstawe wskazujgc miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy
znak towarowy zostat zgtoszony do oznaczania ustug z klas: 36, 39, 41. Oznaczenie
»,Kostrzynskie Pompeje”, zgodnie ze zgromadzonym materiatem dowodowym, byto
uzywane na przestrzeni kilku lat przed datg zgtoszenia rozpatrywanego znaku
towarowego, jako nazwa ruin starego miasta, znajdujgcych sie w miescie Kostrzyn
nad Odrg. Oznaczenie weszto do jezyka potocznego, jak réwniez uzywane byto
w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych. Urzad Patentowy uznat wskazane
oznaczenie za pozbawione znamion odrdzniajacych w odniesieniu do ustug, dla jakich
nastgpito zgtoszenie.

znak towarowy stowny WROCEK - Urzad Patentowy decyzjg z dnia 03.03.2014 r.
odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe
wskazujgc miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak towarowy
zostat zgtoszony do oznaczania towarow i ustug z klas: 16, 35, 41. Urzad Patentowy
wskazat, ze stowo ,Wrocek” weszto do jezyka potocznego i uzywane jest jako
potoczny skrét nazwy miasta Wroctaw.

znak towarowy stowny WAWA - Urzad Patentowy decyzjg z dnia 03.03.2014 r.
odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe
wskazujgc miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak towarowy
zostat zgtoszony do oznaczania towardw i ustug z klas: 16, 35, 41. Urzad Patentowy
wskazaft, ze stowo ,,Wawa” weszto do jezyka potocznego i uzywane jest jako potoczny
skrét nazwy miasta Warszawa.
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znak towarowy stowny PLYNNE TAPETY - Urzad Patentowy decyzjg z dnia 31.05.2006
r. odmowit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako
podstawe wskazujgc miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak
towarowy zostat zgtoszony do oznaczania towardw: tapety, obicia scienne
z materiatéw tekstylnych. Urzad Patentowy ocenit, bazujgc na zgromadzonym
materiale dowodowym, ze oznaczenie PLYNNE TAPETY uzywane jest przez wielu
przedsiebiorcow z branzy budowlanej, w zwigzku z czym mozna stwierdzi¢, ze weszto
do utrwalonych praktyk handlowych. W decyzji wskazano, ze ,ptynne tapety” to typ
produktéw, stanowigcych mieszanke bawetny, kleju roslinnego i dodatkow,
przeznaczonych do pokrywania $cian i innych powierzchni.

znak towarowy stowny HERBATKA PO GORALSKU - Urzad Patentowy decyzjg z dnia
29.11.2006 r. odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy,
jako podstawe wskazujgc miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy
znak towarowy zostat zgtoszony do oznaczania herbaty. Urzad Patentowy stwierdzit,
ze wyrazenie ,herbatka po goéralsku” weszto do jezyka potocznego i przez
potencjalnych nabywcow jest rozumiane jako okreslenie herbaty z dodatkiem
alkoholu.
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Rozdziat IV

WTORNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA

1. Pojecie wtdérnej zdolnosci odrdzniajacej

Art. 130 pwp stanowi, iz przy ocenie, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona
odrdzniajgce, nalezy uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci zwigzane z oznaczaniem nim
towardéw w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129
ust. 1 pkt 2 pwp nie moze nastgpi¢ w szczegdélnosci, jezeli przed daty zgtoszenia znaku
towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabrat, w nastepstwie jego uzywania,
charakteru odrdzniajgcego w przecietnych warunkach obrotu.

1.1. Definicja

Przyjmuje sie, ze wtorna zdolnos¢ odrdzniajgca to charakter odrdzniajacy oznaczenia,
nabyty dzieki uzywaniu tego oznaczenia w przecietnych warunkach obrotu. Innymi stowy,
wtérna zdolnos¢ odrdzniajaca to zdolnos¢ rejestracyjna oznaczenia, na ktore nie mozna
bytoby udzieli¢ prawa ochronnego z powodu braku pierwotnej zdolnosci odrézniajgcej,
gdyby nie fakt wczesniejszego uzywania go w obrocie [por. K. Szczepanowska — Koztowska
[w:] ,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo witasnosci przemystowej pod red.
R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 598].

Wtdérna zdolnos$¢ odrézniajgca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego uzywania
przez przedsiebiorce oznaczenia w celu wskazania w ten sposéb pochodzenia oznaczonych
nim towaréw. Uzyskanie charakteru odrézniajagcego w wyniku uzywania oznacza zatem, ze
znak, ktory pozbawiony byt samoistnego charakteru odrézniajgcego w odniesieniu do danych
towardw i ustug, zaczyna by¢ odbierany przez wtasciwy kragg odbiorcédw za identyfikujgcy te
towary i ustugi jako pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa.

W konsekwencji oznacza to, ze nabycie wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej nastepuje
w momencie, gdy pewna znaczgca grupa kupujacych, przyporzadkowuje dane oznaczenie
okreslonym towarom, czyli uznaje je za znak wyrdzniajgcy te towary na rynku [zob. wyrok
NSA z dnia 14 lipca 2010r., Il GSK 703/09]. W wyniku uzywania znaku, w swiadomosci tych
odbiorcow wytworzyt sie bowiem zwigzek pomiedzy oznaczeniem a okreslonymi towarami
lub ustugami pochodzgacymi z tego przedsiebiorstwa, pomimo iz poczgtkowo oznaczeniu
brakowato charakteru odrdzniajgcego.

Znak nie moze zatem naby¢ wtdrnej zdolnosci odrézniajgcej, jezeli nie jest identyfikowany

ztowarami pochodzacymi z okredlonego przedsiebiorstwa [zob. wyrok NSA z dnia
8.11.2002r., 11 SA 76/02].
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1.2. Uzywanie oznaczenia w celu nabycia wtdrnej zdolnosci odrézniajgcej

Podstawowg przestankg nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej przez oznaczenie jest jego
uzywanie. Nie kazde jednak intensywne uzywanie oznaczenia, bedzie prowadzito do
powstania wtornej zdolnosci odrézniajgce;j.

Ocenie Urzedu bedzie podlegat przede wszystkim fakt, czy oznaczenie byto uzywane w roli
znaku towarowego, a zatem czy byto stosowane w celu poinformowania o pochodzeniu tak
oznaczonego towaru od danego przedsiebiorcy. Uzywanie oznaczenia w celu nabycia
wtérnej zdolnosci odrdzniajacej ma bowiem umozliwia¢ utrwalenie wiezi pomiedzy tym
oznaczeniem a towarem. Nabycie wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej przez oznaczenie, skutkuje
bowiem tym, ze bedzie ono identyfikowane przez przecietnego odbiorce jako wskazdowka
pochodzenia. Na jego podstawie przecietny odbiorca bedzie w stanie nie tylko odrdzni¢ tak
oznaczony towar od towaréw oferowanych przez innych przedsiebiorcéw, ale co
najwazniejsze bedzie w stanie wskaza¢ tego jednego, konkretnego przedsiebiorce, ktéremu
te towary przypisze [por. K. Szczepanowska — Koztowska w: ,System prawa prywatnego” tom
14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk
Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 600].

Podsumowujgc, uzywanie znaku w celu nabycia wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej, musi
odbywac sie w sposéb, ktory umozliwi powstanie wiezi pomiedzy znakiem a towarem,
a nastepnie doprowadzi do jej utrwalenia. Wydaje sie wiec, oczywiste, ze oznakowany
danym oznaczeniem, towar powinien by¢ wprowadzony na rynek i dostepny dla kupujgcych.

1.3. Uzywanie oznaczenia jako czesci znaku ztozonego

Kwestia mozliwosci nabycia wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej przez samoistne oznaczenie nie
budzi watpliwosci. Sprawa jednak komplikuje sie w odniesieniu do znakéw ztozonych.

Co do zasady, wtdrng zdolnos¢ odrdzniajgcg, moze naby¢ takze oznaczenie, ktdre stanowi
czes¢ znaku ztozonego. Niemniej jednak, warunkiem nabycia wtdrnej zdolnosci przez
element stanowigcy czes¢ innego znaku jest, by to witasnie ten element, rozpatrywany
samodzielnie, spetniat wszystkie kryteria nabycia takiej zdolnosci [por. K. Szczepanowska —
Koztowska w: ,,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo witasnosci przemystowej pod red.
R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012 str. 603].

W przypadku znakéw ztozonych, nalezy przede wszystkim wskaza¢é na przyjety
w orzecznictwie poglad, ze mozliwos¢ nabycia wtornej zdolnosci odrdzniajgcej poprzez
uzywanie oznaczenia jako czesci znaku ztozonego, ma miejsce tylko i wytgcznie w sytuacji,
gdy w nastepstwie uzywania, zainteresowany krag odbiorcow faktycznie rozpoznaje towar
lub ustuge oznaczone wytgcznie znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jako
pochodzace od okreslonego przedsiebiorstwa [zob. wyrok ETS z dnia 07.07.2005 r., C-353/03
Have a break].

Dla wykazania charakteru odrdzniajgcego oznaczenia uzyskanego w nastepstwie uzywania,
nie jest zatem wystarczajace udokumentowanie uzywania ztozonego znaku towarowego,
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ktorego jednym z elementdw jest to oznaczenie [zob. wyrok NSA z dnia 24.07.2013 r., Il GSK
38/12]. Dodatkowo nalezy wykazaé, ze w przypadku odrebnego uzywania danego elementu,
wtasciwy krgg odbiorcéw bedzie postrzegat go za identyfikujacy towar jako pochodzacy
z okreslonego przedsiebiorstwa i tym samym bedzie go odrdzniat od towaréw innych
przedsiebiorstw.

Wymagania te wynikaja przede wszystkim z faktu, ze znak towarowy stanowi niepodzielng
catos¢, a uzywanie oznaczenia jako elementu np. znaku stowno — graficznego nie oznacza, ze
w $Swiadomosci konsumenta powstaje wiez pomiedzy tym oznaczeniem a konkretnym
przedsiebiorcg. W orzecznictwie nie jest odosobniony poglad, iz w przypadku oznaczenia
sfownego, stanowigcego element zarejestrowanego znaku stowno — graficznego, musiatoby
dojs¢ do wyjatkowych zjawisk, w wyniku ktérych juz samo oznaczenie stowne, bytoby
zrodtem takich wiezi.

1.4. Nabycie wtdrnej zdolnosci a interes publiczny

W polskiej literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreslano, ze jednym z czynnikéw, ktéry
moze wptywaé na ocene nabycia wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej jest okoliczno$é, czy dane
oznaczenie jest uzywane na rynku przez jednego czy tez wielu przedsiebiorcow [zob.
K. Szczepanowska — Koztowska [w:] ,,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo wtfasnosci
przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
2012, str. 603].

Na tle dotychczasowego orzecznictwa sgdowo-administracyjnego [zob. wyrok NSA z dnia
08.07.2002 r., Il SA 76/02; wyrok NSA z dnia 14.10.2011 r. Il GSK 1096/10], za wiodgcy mozna
przyjgc¢ poglad, ze fakt postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem rownoczesnie
przez rézne podmioty, dyskwalifikuje je w zakresie mozliwosci nabycia przez to oznaczenie
wtornej zdolnosci odrdzniajgcej [zob. wyrok WSA w Warszawie z 14.12.2009 r., VI SA/Wa
1895/09].

Znak nie moze naby¢ wtdérnej zdolnosci odrdzniania, jezeli nie jest identyfikowany jedynie
z towarami pochodzacymi z okreslonego przedsiebiorstwa, a taka identyfikacja nie jest
z reguty mozliwa, jezeli znak uzywany jest takze przez innych producentéw. Samo wieloletnie
uzywanie okre$lonego znaku przez przedsiebiorce, w chwili gdy uzywajg go takze inni
przedsiebiorcy, nie wystarczy, by znak nabyt wtérng zdolnos¢ odrdzniania [zob. wyrok NSA
208.11.2002 r., 11 SA 76/02].

Przedstawione stanowisko jest dos$¢ powszechnie podzielane w orzecznictwie. Jednakze
nalezy takze wskaza¢ na przeciwstawny poglad. Zgodnie z nim, sam fakt uzywania oznaczenia
przez wielu przedsiebiorcow nie stanowi jedynej przestanki wytgczajacej nabycie wtdrnej
zdolnosci odrdzniajacej [zob. wyrok NSA z dnia 14.07.2010 r., Il GSK 703/09].

Podsumowujgc, pomimo niejednolitosci orzecznictwa, mozna zaryzykowac teze, ze nabycie
wtérnej zdolnosci odrdzniajacej poprzez wieloletnie uzywanie oznaczenia przez jednego
przedsiebiorce, moze byé znacznie utrudnione, a nawet w pewnych wypadkach zupetnie
niemozliwe, w sytuacji gdy postugujg sie nim na rynku inne podmioty. Intensywnosc
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postugiwania sie oznaczeniem przez rézne podmioty wptywa bowiem, w sposéb oczywisty
na odbidr oznaczenia przez uzytkownikéw. Dlatego tez, oczywiste wydaje sie, ze fakt, iz kilku
przedsiebiorcéw uzywa danego oznaczenia na rynku, wptywa na stopien rozpoznawalnosci
znaku.

2. Moment nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej

Uzyskanie charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania musi mie¢ miejsce przed datg
zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym RP.

Oznacza to, ze w podczas badania, czy znak towarowy uzyskat charakter odrdzniajgcy
w nastepstwie uzywania, nalezy oceni¢, czy uzyskat on taki charakter przed data zfozenia
whniosku o udzielenie prawa ochronnego na ten znak. Przyjecie takiej granicy czasowej jest
uzasadnione przede wszystkim tym, ze kazdy znak towarowy zgtoszony w Urzedzie
Patentowym jest objety ochrong poczagwszy od daty zgtoszenia.

Poglad ten zostat potwierdzony w orzecznictwie europejskim [zob. wyrok TSUE z dnia
19.06.2014 r., w sprawie C-217/13], a takze akceptowany jest przez polskg doktryne [szerzej
U. Prominska str. 197; K. Szczepanowska — Koztowska [w:] ,System prawa prywatnego” tom
14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk
Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 602].

W konsekwencji oznacza to, ze fakt uzyskania charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie
uzywania znaku, ktéry nastgpi juz po dacie ztozenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego,
nawet gdy miato to miejsce jeszcze przed daty jego rejestracji, nie bedzie modgt byc
uwzgledniony w postepowaniu zgtoszeniowym [zob. wyrok TSUE z dnia 19.06.2014 r.,
w sprawie C-217/13].

Niemniej jednak przyjmuje sie, ze ,srodki dowodowe na okolicznos¢ uzywania spornego
znaku, ktore zostaty przedtoione po dacie zgtoszenia, mogq zosta¢ uwzglednione |[...]
w przypadku, gdy pozwalajg one na wyciggniecie wnioskow w zakresie uzywania znaku
towarowego w postaci, w ktorej wystepuje on w dacie zgfoszenia.” [zob. wyrok WSA z dnia
31.10.2006 r., VI SA/Wa 1420/06, wyrok SPl z 28.10.2009r. w sprawie T-137/08
,Green/Yellow”].

3. Kryteria oceny istnienia wtornej zdolnosci odrdzniajace;j
3.1. Uwagiogdlne

Ocena, czy oznaczenie posiada wtérng zdolnos¢ odrdzniajgcy, powinna by¢é dokonywana,
przy zbadaniu wszelkich okolicznosci faktycznych. Wtasciwy organ, w tym wypadku Urzad
Patentowy RP, powinien dokona¢ catosciowej oceny dowoddw na okolicznos¢, ze znak zaczat
identyfikowac okreslony produkt jako pochodzgcy z konkretnego przedsiebiorstwa i tym
samym odrdznia go od towaréw pochodzacych z innych przedsiebiorstw [zob. wyrok ETS
z dnia 04.05.1999r., w sprawach potgczonych C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee].
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3.2.  Czynniki brane pod uwage przy ustalaniu zdolnosci odrézniajacej

Przy ustalaniu zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego zgtoszonego w celu uzyskania
ochrony, mogg by¢ brane pod uwage okolicznosci takie jak:

e czas uzywania znaku,

e jego udziat w rynku,

e sposoéb iintensywnos$é tego uzywania,

e jego zasieg geograficzny,

e dtugotrwatos¢ uzywania znaku,

e kwota zainwestowana przez przedsiebiorstwo w promocje znaku,

e oswiadczenia stosownych izb handlowych i przemystowych oraz innych
stowarzyszen handlowych i zawodowych.

Dowodami, potwierdzajgcymi nabycie wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej, mogg by¢ zatem
wszystkie dane wskazujace, ze okreslona grupa odbiorcow przypisuje, w sposdb oczywisty
oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu przedsiebiorcy.

Nabycie wtdérnej zdolnosci nastepuje, jezeli na podstawie wskazanych powyzej okolicznosci,
witasciwy organ (Urzad Patentowy RP) ustali, ze dana grupa oséb, lub przynajmniej znaczna
jej cze$é, identyfikuje towary jako pochodzace z konkretnego przedsiebiorstwa ze wzgledu
na ten wtasnie znak [zob. wyrok ETS z dnia 22.06.2006r., w sprawie C-25/05 P, August
Storck A; W. Wtodarczyk ,,Zdolnos¢ odrdzniajgca znaku towarowego” Oficyna Wydawnicza
VERBA, Lublin 2001].

Nalezy jednak podkresli¢, iz podstawg oceny istnienia wtdérnej zdolnosci odrdzniajgcej nie
mogg by¢ dane o charakterze abstrakcyjnym czyli takie, ktére odnoszg sie jedynie do
przewidywalnego kregu odbiorcédw. Z przedstawionych przez strone dowoddédw musi jasno
wynika¢, ze to znaczna czes$¢ wtasciwego kregu odbiorcéw zgtaszanych towardw i ustug,
postrzega znak towarowy jako odnoszgcy sie do wtasciwych towardw lub ustug konkretnego
przedsiebiorstwa.

Przyktadowo, gdy jednym z czynnikdw branych pod uwage przy ocenie, czy oznaczenie
nabyto wtdrng zdolnos¢ odrdzniajgcy, jest udziat danego znaku w rynku. Dowodem takim
moze by¢ miedzy innymi informacja potwierdzajaca, ile procent oséb z danej kategorii,
identyfikuje towary jako pochodzgce z konkretnego przedsiebiorstwa, ze wzgledu na
natozony na nie zgtoszony znak towarowy.

Warto jednak zauwazyé, ze w orzecznictwie nie doprecyzowuje sie scisle okreslonego
odsetka rozpoznawalnosci znaku wsréd wtasciwego kregu odbiorcéw. W konsekwencji
zatem, to do Urzedu Patentowego RP nalezy ocena, jaki stopie upowszechnienia danego
oznaczenia w obrocie i jego rozpoznawalnosci wsréd wtasciwego kregu odbiorcéw, jest
niezbedny, by uznaé, ze znak ten uzyskat charakter odrézniajgcy w wyniku jego uzywania.
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3.3. Zasieg terytorialny

Wtérna zdolnos¢ odrdzniajgca danego oznaczenia powinna obejmowac cate terytorium
Polski, gdyz taki zakres terytorialny ma prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy na
znak towarowy.

Oznacza to, ze nie jest wystarczajgce udowodnienie nabycia wtérnej zdolnosci jedynie na
rynku lokalnym czy regionalnym [W. Wiodarczyk, ,Zdolnos¢ odrézniajgca znaku
towarowego” Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001, str.236].

Nieskuteczne jest tez powotanie sie na nabycie wtornej zdolnosci odrdzniajacej na
terytorium innego panstwa. Okoliczno$¢ nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej w jednym
panstwie, nie skutkuje bowiem automatycznie uznaniem tej zdolnosci w innych krajach.
Konieczne jest zatem ustalenie, czy dane oznaczenie uzyskato zdolnos¢ odrdzniajaca
w Polsce [zob. decyzja KO UP z dnia 07.02.2001 r. Nr Odw.1333/99].

3.4. Rodzaje dowodoéw

Dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru odrdzniajgcego w wyniku uzywania,
przedstawione przez zgtaszajgcego, moga by¢ w szczegdlnosci dane zawarte w:

e katalogach,

e cennikach,

e fakturach,

e sprawozdaniach rocznych,

e danych o obrotach,

e raportach dotyczgcych naktadéw na reklame,

e reklamach (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne),
e dane dotyczgce intensywnosci i zasiegu uzywania oznaczenia,
e badaniach opinii publicznej lub rynku.

Nalezy jednak podkresli¢, ze przedstawione materialy dowodowe, powinny pozwoli¢ na
okreslenie ich daty. Jest to niezwykle istotne ze wzgledu na koniecznos¢ ustalenia, w ktérym
momencie oznaczenie nabyto zdolnos¢ odrdzniajgcg. Dowody, co do ktérych nie mozna
okresli¢ dat potwierdzajacych uzywanie oznaczenia przed datg zgtoszenia znaku towarowego
do Urzedu, nie bedg wystarczajace, by wykazac, ze charakter odrdzniajacy zostat uzyskany
przed ta data.

a. Badania opinii publicznej
Jednym z dowoddéw wskazujgcych na stopien rozpoznawalnosci znaku towarowego wsréd
wiasciwego kregu odbiorcéw na danym rynku sg niewatpliwie badania opinii publiczne;j.

Postuluje sie, by zostaty one przeprowadzone przez niezalezne osrodki badawcze.

Nalezy réwniez pamietaé, ze prawidtowo przeprowadzone badania opinii publicznej,
powinny zawiera¢ wtasciwie sformutowane pytania. Pytania te powinny by¢ przede
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wszystkim neutralne. Oznacza to, iz przy formutowaniu ankiety, nalezy unika¢ pytan, ktére
mogg sugerowaé odpowiedZ lub tez naprowadza¢ na odpowiedzi oczekiwane przez
zgtaszajgcego. Zbytnia ingerencja w odpowiedzi moze bowiem przesadzic o mocy
dowodowej takich sondazy.

Konieczne jest réwniez prawidtowe okreslenie grupy ankietowanych, tak aby byfta ona
reprezentatywna dla catego wtasciwego kregu odbiorcéw.

Przyktad:

Przedmiot zgtoszenia stanowi stowny znak X, pozbawiony pierwotnej zdolnosci
odrdzniajgcej, ktéry przeznaczony jest do oznaczania towarow z klasy 16 tj.
czasopism. Podczas przeprowadzania badan opinii publicznej, zastosowano techniki
utatwiajgce respondentom udzielanie odpowiedzi. Ankietowanym, w celu unikniecia
pomytek, prezentowano karty z oktadkami czasopism. Dodatkowo, zadne z zadanych
respondentom pytan, nie dotyczyto rozpoznawalnosci konkretnego oznaczenia
sfownego, a odnosito sie jedynie do tresci zawartych w danym wydawnictwie.
Badanie takie, nie moze zatem stanowi¢ wystarczajgcego dowodu na nabycie wtérnej
zdolnosci odrdzniajgcej przez oznaczenie stowne.

b. Reklama, dane o obrotach

Dowodami, ktore mogg wskazywaé na nabycie wtornej zdolnosci odrdzniajacej, sg takze
dane dotyczgce obrotow oraz wydatkow poniesionych na reklame rozumiane jako ,nakfady
na reklame w celu promocji znaku” [zob. wyrok ETS z 22.06.2006 r. w sprawie C-25/05P
~Sweet wraper”].

Nalezy jednak pamietaé, ze przedstawione przez zgtaszajgcego dane, muszg odnosi¢ sie
zarowno do danego oznaczenia, jak i do towardw/ustug, co do ktdrych wnosi sie o ochrone.
Jest to wazne o tyle, ze towary i ustugi sg czesto wprowadzane do obrotu pod kilkoma
réznymi znakami towarowymi. W takiej sytuacji, na podstawie materiatéw gromadzacych
zbiorcze dane o obrotach przedsiebiorstwa, moze by¢ trudno ustali¢, w jaki sposéb wtasciwy
kragg odbiorcéw postrzega tylko i wytgcznie zgtaszany znak.

Podobnie, podczas udokumentowywania wysokosci obrotu i wydatkéw na reklame, nalezy
zwroci¢ uwage, czy dane przedstawiane przez zgtaszajgcego, nie obejmuja informacji
o sprzedazy lub promocji innych znakéw towarowych lub znaczaco odmiennych wers;ji
danego znaku towarowego np. znakéw graficznych, w przypadku gdy zgtoszenie stanowi
znak stowny. Przyktadowo, wzrost sprzedazy wszystkich oferowanych przez zgtaszajacego
towardw w poszczegdlnych latach, nie Swiadczy o tym, jaki udziat w rynku w adekwatnym
okresie tj. do daty zgtoszenia, miat asortyment opatrzony oznaczeniem, stanowigcym
przedmiot zgtoszenia.
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Rozdziat V

NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH LUB MAJATKOWYCH 0SOB
TRZECICH

1. Wstep

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, nie udziela sie praw ochronnych, ktérych uzywanie
narusza prawa osobiste lub majgtkowe o0séb trzecich. Przepis ten znajduje zatem
zastosowanie w sytuacji konfliktu zgtoszonego znaku towarowego z prawami osobistymi
i majatkowymi oséb trzecich.

W postepowaniu zgtoszeniowym przed Urzedem Patentowym, przepis art. 131 ust. 1 pkt 1
pwp znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy:

1) osoba trzecia poinformuje Urzad Patentowy o naruszeniu jej praw osobistych lub
majatkowych,

2) fakt naruszenia praw osobistych lub majgtkowych oséb trzecich bedzie znany
Urzedowi Patentowemu z urzedu,

3) fakt naruszenia praw osobistych lub majgtkowych oséb trzecich bedzie wynikac
z dokumentacji zgtoszenia znaku towarowego.

Podczas skfadania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, nie jest
bowiem wymagane od zgtaszajgcego wykazanie sie tytutem prawnym do zgtoszenia znaku na
swojg rzecz. Zaktada sie dobrg wiare zgtaszajgcego, co oznacza, ze przyjmuje sie, ze
przystuguje mu uprawnienie do tego znaku [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia
22.08.2007 r., sygn. VI SA/Wa 978/07; M. Andrzejewski, P. Kostanski, Prawo wtasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Urzad Patentowy posiada kompetencje do samodzielnego rozstrzygania kolizji powstatych na
tle art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp. Nie zawsze jednak Urzad Patentowy dysponuje wiedzg
o istnieniu okolicznos$ci swiadczacych o tym, ze uzywanie zgtaszanego znaku towarowego
naruszy prawa osobiste lub majatkowe oséb trzecich. Dlatego tez bardzo przydatne sg uwagi
0s0b trzecich co do istnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych udzielenie prawa ochronnego,
sktadane na podstawie art. 143 pwp.

Spetnienie ustawowych warunkéw udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na
podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, jest oceniane przez Urzad Patentowy z perspektywy
daty zgtoszenia znaku towarowego. Zagadnienia zwigzane z kwestiami podmiotowymi
i przedmiotowymi wigzacymi sie z prawem zgtoszonym do ochrony, a w szczegdlnosci takze,
czy zgtaszajgcemu w ogodle przystuguje prawo do zgtoszonego znaku, nalezy ocenia¢ wedtug
daty zgtoszenia znaku towarowego [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.11.2008 r., sygn.
VI SA/Wa 1388/07, potwierdzony przez wyrok NSA z dnia 26.01.2010 r., sygn. || GSK 344/09].
Zastosowanie znajduje tutaj tzw. zasada priorytetu, zgodnie z ktérg w przypadku kolizji
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miedzy prawem osobistym i/lub majgtkowym a znakiem towarowym, priorytet przyznaje sie
prawu powstatemu wczesniej.

Nalezy zauwazyé, ze naruszenie praw osobistych lub majgtkowych oséb trzecich, ma
charakter obiektywny w tym sensie, ze jest niezalezne od wiedzy zgtaszajgcego w momencie
sktadania wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy o tym, ze prawa osob
trzecich sg naruszane [zob. wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., sygn. || GSK 9/06].

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp nie wymienia wprost, jakie kategorie praw podmiotowych
moga stanowic przeszkode w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Kategoriami
praw osobistych i majatkowych, ktére moga zosta¢ naruszone przez uzywanie znaku
towarowego bedg przede wszystkim:

1) prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu
2) prawo do wizerunku

3) prawo do firmy

4) prawo z rejestracji wzoru przemystowego
5) prawo do nazwy zespotu muzycznego

6) autorskie prawa osobiste i majgtkowe.

2. Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu

Nazwisko jest oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem i emanacjg jej tozsamosci [G. Tylec
»lmie i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym”, Lublin 2013].
Nazwisko, jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., moze stanowi¢ jednoczesnie znak
towarowy [zob. wyrok NSA z dnia 20.09.2006r., Il GSK 115/06].

W razie kolizji zgtoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego zawierajgcego
nazwisko z prawem podmiotowym do nazwiska, osoba ktdrej dobro osobiste (prawo do
nazwiska) zostato naruszone, moze zgdac zaprzestania dziatan naruszajacych jej prawa badz
uniemozliwienia rejestracji przed Urzedem Patentowym RP, co nie wytacza roszczenia
o ochrone débr z art. 23 i art. 24 k.c. [zob. wyrok SN z 17.03.1988r., IV CR 60/88].

Sam fakt, ze znak towarowy zawiera nazwisko bedace jednoczesnie nazwiskiem innej osoby
nie oznacza automatycznie, ze mamy do czynienia z naruszeniem praw osobistych. W obliczu
niezliczonej ilosci nazwisk mozna hipotetycznie przypuszczac, ze niemal kazdy zgtoszony znak
towarowy moze by¢ jednoczesnie czyims$ nazwiskiem.

Z naruszeniem prawa osobistego w postaci prawa do nazwiska mamy do czynienia
w sytuacji, gdy zgtoszony znak towarowy zawierajgcy nazwisko, moze wywota¢ u odbiorcow
skojarzenie miedzy konkretng osobg a znakiem towarowym, w ktérym wystepuje to
nazwisko.

W orzeczeniach z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r. Wydziat Odwotawczy stwierdzit, ze do
naruszenia praw osobistych moze dojs¢ w przypadku, gdy nazwisko zostanie uzyte w znaku
towarowym w celu nadania mu sity atrakcyjnej i jednoczesnie jest ono nazwiskiem Scisle
okreslonej osoby. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przypadku postuzenia sie
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nazwiskiem rodu wygastego albo tez nazwiskiem osoby, ktéra nie stata sie powszechnie
znana ogotowi spotfeczenstwa [zob. orzeczenie Wydziatu Odwotawczego UP RP z dnia
13.05.1937 r.i10.06.1937r.].

Do naruszenia art. 131 ust 1 pkt 1 pwp dochodzi réwniez wéwczas, gdy zgtaszajacy
Swiadomie zgtasza znak towarowy zawierajacy cudze nazwisko w celu skorzystania z jego
renomy, wskazania, ze osoba noszaca to nazwisko jest zaangazowana w proces wytwarzania
towarow [J. Mordwitko-Osajda ,Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji”’,
Warszawa 2009].

Zdaniem G. Tylec o naruszeniu art. 131 ust.1 pkt 1 pwp mozna mowic jedynie wtedy, kiedy
umieszczenie w tresci znaku towarowego cudzego nazwiska wyrzadza szkode osobie, ktéra je
nosi [G. Tylec ,,Imie i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym”,
Lublin 2013].

W sytuacji, kiedy zgtoszony znak towarowy zawiera nazwisko zgtaszajgcego, bedace
jednoczesnie nazwiskiem powszechnie znanym, to taki znak moze by¢ zarejestrowany pod
warunkiem, ze zostanie dodany do niego element fantazyjny. Stanowi to wyraz pogodzenia
swobody postugiwania sie swoim dobrem osobistym, jak i intereséw przedsiebiorcéw
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg [J. Mordwitko-Osajda ,Znak towarowy. Bezwzgledne
przeszkody rejestracji”, Warszawa 2009].

W zakresie zgtoszenia znaku towarowego, zawierajgcego nazwisko Fryderyka Chopina,
istotne znaczenie ma ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka
Chopina.

Zgodnie z treScig art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy nazwisko Fryderyka Chopina jest
chronione odpowiednio na zasadach dotyczacych débr osobistych, a na podstawie art. 5
pktl w zw. z art. 3 pkt 5 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest podmiotem
uprawnionym do dziatania na rzecz ochrony nazwiska Fryderyka Chopina.

Ponadto, korzystajagc z mozliwosci przewidzianej w art. 1 ust. 5 w zw. z ust. 2 i 3
wspomnianej ustawy, minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
zlecit Instytutowi wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony débr osobistych Fryderyka
Chopina.

W zwigzku ze stosowaniem do nazwiska Fryderyka Chopina odpowiednio zasad o ochronie
dobr osobistych, nalezy uzna¢, iz uzywanie znaku towarowego zawierajgcego nazwisko
Chopin traktowac nalezy jako naruszenie praw osobistych kompozytora zgodnie z trescia art.
131 ust. 1 pkt 1 pwp.

Imie, podobnie jak nazwisko, petni role indywidualizacyjng. Zazwyczaj samo imie bez
nazwiska nie jest wystarczajgce do oznaczenia konkretnego cztowieka, dlatego
wykorzystanie imienia w znaku towarowym rzadziej bedzie prowadzito do naruszenia débr
osobistych na gruncie art. 131 ust 1 pkt 1 pwp — chyba, ze ,kontekst ekspozycji znaku
towarowego nie pozostawia watpliwosci, ze chodzi o imie okreslonej osoby”. Tak byto
w przypadku zarejestrowania w rok po $mierci Marlene Dietrich, na rzecz spétki Lighthouse
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GmbH, znaku towarowego ,Marlene” [zob. wyrok Federalnego Trybunatu Sprawiedliwosci
w Niemczech BGH 1 ZR 49/97, zob. J. Balcarczyk-Myczkowska, Prawo do wizerunku
w Republice Federalnej Niemiec, PIPWI UJ 2005 z. 89].

Pseudonim, jako , przybrane nazwisko, imie, wybrany znak graficzny itd. uzywany w druku
i w innych wystgpieniach publicznych zamiast nazwiska wtasciwego” [Popularna
encyklopedia powszechna, Krakéw 1996] podobnie jak i imie i nazwisko, stanowi dobro
osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., ktére moze by¢ znakiem towarowym.

Urzad Patentowy decyzjg z dnia 22.06.2011 r. odmdwit na podstawie art. 131 ust.1 pkt 1
pwp udzielenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,DODA ENERGY DRINK”.
W uzasadnieniu wskazat, ze zarejestrowanie przedmiotowego znaku narusza prawa osobiste
i majagtkowe polskiej piosenkarki Doroty Rabczewskiej, postugujacej sie pseudonimem DODA.

W przypadku udzielenia zgody przez osobe, ktdrej nazwisko lub pseudonim stanowi
zgtoszony znak towarowy, dochodzi do usuniecia bezprawnosci naruszenia art. 131 ust. 1
pkt 1 pwp.

3. Prawo do wizerunku

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra normuje
problematyke rozpowszechniania wizerunku, nie zawiera definicji legalnej wizerunku.
Podobnie, kodeks cywilny, ktéry w art. 23 wymienia prawo do wizerunku, jako przyktad
dobra osobistego, nie definiuje tego pojecia. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza wizerunek
kojarzony jest najczesciej z ,wygladem cztowieka, z zespotem cech zewnetrznych
charakterystycznych dla danej jednostki, a zwtaszcza z tym, co dla tego wygladu jest
najbardziej wyrdzniajagce - czyli z twarzg” [J. Barta, R. Markiewicz ,Wokét prawa do
wizerunku”, ZNUJ PWIiOWI 2002]. Wizerunek, podobnie jak imie, czy nazwisko moze
stanowic¢ znak towarowy. Tym samym, moze narusza¢ cudze prawa osobiste i majgtkowe.

Przyktady:

e W decyzji z dnia 06.11.2002 r. Urzad Patentowy stwierdzit, ze zgtoszony w celu
udzielenia prawa ochronnego znak towarowy ZAGLOBA narusza prawa osobiste
i majgtkowe oséb trzecich. Grafika znaku przedstawia wizerunek aktora, pana
Mieczystawa Pawlikowskiego, odtwérce roli ZAGLOBY w filmie Jerzego Hoffmana pod
tytutem ,Potop”.
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e W decyzji z dnia 26.03.2012 r. Urzad Patentowy stwierdzit, ze zgtoszony znak
towarowy narusza prawa osobiste i majgtkowe Pana Stanistawa Tyma. Zgtoszony
znak towarowy zawiera element, ktéry jest graficznym odwzorowaniem zdjecia
portretowego wykonanego na podstawie kadru z polskiego filmu fabularnego
z 1981 r. pod tytutem ,,Mis” (w rezyserii Stanistawa Barei).

sl

W zakresie zgtoszenia znaku towarowego zawierajgcego wizerunek Fryderyka Chopina
istotne znaczenie ma ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka
Chopina.

Zgodnie z trescig art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy wizerunek Fryderyka Chopina jest
chroniony odpowiednio na zasadach dotyczacych débr osobistych, a na podstawie art. 5 pkt
1w zw. z art. 3 pkt 5 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest podmiotem uprawnionym do
dziatania na rzecz ochrony wizerunku Fryderyka Chopina.

Ponadto, korzystajagc z mozliwosci przewidzianej w art. 1 ust. 5 w zw. z ust. 2 i 3
wspomnianej ustawy, minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
zlecit Instytutowi wykonywanie obowigzkdéw w zakresie ochrony débr osobistych Fryderyka
Chopina.

W zwigzku ze stosowaniem do wizerunku Fryderyka Chopina odpowiednio zasad o ochronie
dobr osobistych, nalezy uzna¢, iz uzywanie znaku towarowego zawierajgcego wizerunek
Fryderyka Chopina traktowac nalezy jako naruszenie praw osobistych kompozytora zgodnie
z trescig art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp.

4. Prawo do firmy

Firma identyfikuje podmiot gospodarczy na rynku i stanowi jego dobro osobiste oraz
majatkowe. Nazwa firmy identyfikujgca podmiot gospodarczy na rynku jest odpowiednikiem
nazwiska osoby fizycznej. Stanowi zatem dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c.
Roéwnoczesnie nazwa firmy jest niemajgtkowym sktadnikiem przedsiebiorstwa traktowanego
jako podmiot wtasnosci i innych praw majatkowych, o czym stanowi art. 55" pkt 1 k.c. [zob.
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wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., sygn. Il GSK 15/05, wyrok NSA z dnia 08.02.2011 r., sygn. Il
GSK 91/10].

Firma zostata uregulowana w przepisach art. 43" i nastepne k.c. Zgodnie z art. 43° § 1 k.c.
przedsiebiorca dziata pod firmg. Wprawdzie art. 43? k.c. nie zawiera definicji firmy, lecz na
podstawie dalszej tresci przepiséw kodeksu cywilnego, mozliwe jest stworzenie takiej
definicji. Przyja¢ nalezy, ze firma w ujeciu kodeksu cywilnego jest oznaczeniem stownym
indywidualizujgcym przedsiebiorce w obrocie [zob. Urszula Prominska, Kodeks cywilny. Czes¢
ogoblna. Komentarz, Warszawa 2014]. Prawo do firmy podlega ochronie na podstawie
art. 43" k.c. Nazwa firmy ma charakter prawa podmiotowego bezwzglednego, skutecznego
erga omnes, przystugujgcego przedsiebiorcy [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia
29.07.2005 r., sygn. VI SA/Wa 550/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., sygn. VI
SA/Wa 647/12; wyrok SN z dnia 05.03.2010 r., sygn. IV CSK 371/09].

Z powyzej wskazanych wzgleddéw, Urzad Patentowy RP, w sytuacji kolizji zgtoszonego znaku
towarowego z wczesniejszym prawem do firmy (naruszenia prawa do firmy), odmawia na
podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak podkresla sie w doktrynie i orzecznictwie, funkcje znaku towarowego i oznaczenia
przedsiebiorstwa (firmy) przecinajg sie. Znak towarowy, odrdzniajgc bezposrednio towary
w obrocie na podstawie ich pochodzenia, posrednio wskazuje na zrédto ich pochodzenia.
Moze zatem identyfikowaé przedsiebiorstwo. Natomiast oznaczenie przedsiebiorstwa
(firmy), odrdzniajgc w obrocie bezposrednio dane przedsiebiorstwo lub jego czes$¢, moze
posrednio wskaza¢ na pochodzenie towardéw. Konsekwencjg tego jest sytuacja, w ktorej
przecietny nabywca towardw moze na podstawie znaku towarowego identyfikowad
przedsiebiorstwo i odwrotnie. W omawianej sytuacji dochodzi zatem do naruszenia
oznaczenia firmy przez uzycie znaku towarowego [zob. wyrok NSA z dnia 05.04.2006 r., sygn.
Il GSK 377/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.11.2014 r., sygn. VI SA/Wa 1884/14;
Andrzej Kisielewicz, Jan Pawet Tarno, Sadowa kontrola administracji w sprawach
gospodarczych, Warszawa 2013].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku kolizji miedzy firmg (nazwa)
przedsiebiorstwa a zarejestrowanym z ,gorszym pierwszenstwem” znakiem towarowym
priorytet przyznaje sie prawu powstatemu wczesniej [zob. wyrok NSA z dnia 10.01.2002 r.,
sygn. Il SA 3390/01; wyrok NSA z dnia 03.04.2014 r., sygn. |l GSK 244/13; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 17.10.2005 r., sygn. VI SA/Wa 1008/05].

O naruszeniu prawa do firmy mozna mowi¢ nie tylko woéwczas, gdy osoba nieuprawniona
rejestruje na swojg rzecz petng nazwe osoby prawnej, ale takze wtedy, gdy dokonuje
zgtoszenia w celu uzyskania ochrony czesci nazwy, jezeli ta cze$¢ ma charakter wyrdzniajacy
oraz umozliwia jednoznaczng identyfikacje tej osoby i jej odrdznienie od innych podmiotow
[zob. wyrok SN z dnia 28.10.1998 r., sygn. Il CKN 25/98; wyrok NSA z dnia 05.04.2006 r.,
sygn. Il GSK 377/05; wyrok NSA z dnia 08.02.2011 r., sygn. Il GSK 91/10; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., sygn. VI SA/Wa 647/12].

Jak przyjmuje sie w utrwalonym orzecznictwie, kolizja prawa do nazwy handlowej oraz
prawa do znaku towarowego moze wystgpi¢ pomimo nieistnienia podobienstwa
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produkowanych towaréw, a wiec pomimo nieistnienia niebezpieczernstwa wprowadzenia
w btad, albowiem firma indywidualizuje osobe prawng, ktéra poprzez nazwe wyrabia sobie
renome, solidnos¢ swiadczonych ustug. Dlatego tez uzywanie oznaczenia z pdzniejszym
pierwszenstwem korzystania moze przynies¢ nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla
wartosci odrdzniajgcego charakteru badZz renomy oznaczenia z wczesniejszym
pierwszenstwem korzystania [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.11.2008 r., sygn. VI
SA/Wa 1324/08; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., sygn. VI SA/Wa 647/12;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.09.2011 r., sygn. VI SA/Wa 984/11].

5. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego

Prawem podmiotowym, ktére na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, moze zostaé
naruszone przez uzywanie znaku towarowego, jest rowniez prawo z rejestracji wzoru
przemystowego. Uzywanie znaku towarowego moze bowiem wkracza¢ w zakres powstatego
wczesniej prawa z rejestracji wzoru przemystowego, gdyz zaréwno znak towarowy, jak i wzor
przemystowy mogg posiada¢ zdolnos¢ odrdzniania towaru w obrocie [zob. R. Skubisz [w:]
,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza
wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 749].

Przykfad:
Bl BAMBOOBOX

Decyzjg z dnia 14.08.2013 r. Urzad Patentowy odmowit udzielenia prawa ochronnego na
przedmiotowy znak towarowy na podstawie art. 131 ust.1 pkt 1 pwp. W uzasadnieniu
stwierdzit, ze wzér przemystowy pt. ,,Opakowanie dan typu fast food” (zob. ilustracja
ponizej), zawiera tozsamy ze zgtoszonym znakiem towarowym element graficzny, w postaci
stowno-graficznego logo BAMBOOBOX. Element ten stanowi jedng z cech istotnych
omawianego wzoru przemystowego:
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6. Prawo do nazwy zespotu muzycznego

Nazwe zespotu muzycznego kwalifikuje sie jako dobro osobiste, w rozumieniu art. 23 k.c.
Sad Apelacyjny w Katowicach stwierdzit, ze ,nazwa zespotu jest rodzajem artystycznego
pseudonimu, o ktérym mowa wprost w art. 23 k.c., tyle, ze przyjetego nie przez jedng osobe,
a przez wszystkich cztonkdw zespotu, zastepczym (w stosunku do nazwisk) srodkiem
identyfikacji w sferze dziatalnosci artystycznej” [zob. wyrok z 14.11.2012 r., sygn. | ACa
566/12].

,Nazwa zespotu artystycznego — w braku odmiennej umowy w tym wzgledzie — stanowi
dobro osobiste wszystkich jego cztonkdéw, chyba ze badZ wigze sie ona tresciowo z jednym
tylko lub z niektérymi z nich, badz chodzi o zespdt utworzony, nazwany i kierowany przez
jednego z cztonkdw w sposéb tak wyrazny i oczywisty, iz uchodzi za zespdt tej osoby.
W wypadku zmian w sktadzie osobowym zespotu artystycznego, uzywajgcego nazwy
stanowigcej dobro osobiste wszystkich jego cztonkdw, ocena, czy i komu przystuguje prawo
uzywania tej nazwy dalej, powinna — w razie sporu — by¢ dokonana z uwzglednieniem
konkretnych okolicznosci, a w szczegdlnosci po rozwazeniu, czy w wyniku tych zmian
pozostaje nadal grupa oséb mogaca kontynuowaé prace zespotu w sposdb odbiegajgcy
istotnie od stylu i poziomu pracy w poprzednim sktadzie” [zob. wyrok SNz dnia
30.05.1988 r., | CR 124/88].

Uwzgledniajgc powyzej wskazane wzgledy, Urzad Patentowy RP, w sytuacji kolizji
zgtoszonego znaku towarowego z wczesniejszym prawem do nazwy zespotu muzycznego,
odmawia na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy. Przyktadowo, decyzjg z dnia 23.04.2014 r. Urzad Patentowy odmowit udzielenia
prawa ochronnego na stowny znak towarowy PAKTOFONIKA. W uzasadnieniu Urzad wskazat,
ze przedmiotowy znak towarowy stanowi nazwe zespotu hiphopowego, a zgtaszajacy
niebedacy cztonkiem zespotu nie wykazat, ze posiada prawo do ubiegania sie o uzyskanie
prawa ochronnego na takie oznaczenie.

7. Autorskie prawa osobiste i majgtkowe

Pod pojeciem autorskich praw osobistych i majgtkowych rozumie sie ogét praw
przystugujacych tworcy utworu, zgodnie z trescig ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Za podstawowy cel prawa autorskiego uznaé¢ nalezy
ochrone praw osobistych i majgtkowych do utworu. Utworem jest kazdy przejaw dziatalnosci
tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od
wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia. Moze to by¢ zatem przyktadowo obraz,
melodia, zdjecie fotograficzne, utwor audiowizualny czy literacki.

Prawa osobiste i majgtkowe do cudzego utworu, objetego ochrong prawnoautorska, mogg
zosta¢ naruszone poprzez uzywanie w charakterze znaku towarowego oznaczenia
odpowiadajgcego w catosci lub czesci temu utworowi. W przypadku zgtoszenia takiego znaku
towarowego w Urzedzie Patentowym, uzyskanie prawa ochronnego zgodnie z trescig
art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp nie bedzie mozliwe.
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Aby mozna byto méwi¢ o naruszeniu praw autorskich, nalezy uznaé, ze ma sie do czynienia
z utworem w znaczeniu wskazanym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W sytuacji, gdy dane dobro nie jest utworem i nie korzysta z ochrony prawnoautorskiej, to
nie mozna uznaé, ze poprzez zarejestrowanie znaku towarowego zostaty naruszone cudze
prawa autorskie, jako ze prawa takie nikomu nie przystugujg [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 06.04.2005 r., sygn. VI SA/Wa 152/04].

Przyktadem postepowania, w ktérym podstawe decyzji Urzedu Patentowego o odmowie
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, stanowity autorskie prawa majatkowe do
utworu audiowizualnego, jest zgtoszenie jako znaku towarowego tytutu cyklu programoéw
telewizyjnych ,SENSACJE XX WIEKU”. Decyzja Urzedu Patentowego wydana zostata
w oparciu o wyrok Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Warszawie, w ktdrych
rozstrzygnieto, komu przystugujg autorskie prawa majgtkowe do tego utworu.

Jak podkresla sie w doktrynie, korzystanie z cudzego utworu w charakterze znaku
towarowego wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego zezwolenia od podmiotu
posiadajgcego prawa majgtkowe do tego utworu, zgodnie z art. 41 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Uzyskanie takiego zezwolenia umozliwia korzystanie
z utworu w charakterze znaku towarowego, jak rowniez uzyskanie prawa ochronnego na taki
znak [J. Bteszynska-Wysocka, Uzycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji,
Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 2].

8. Podsumowanie

Przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy s wszystkie prawa
majatkowe lub osobiste, ktére mogtyby zosta¢ naruszone przez wykonywanie tego prawa.
Wynikajgcy z art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp zakaz udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy, powstaje zatem wtedy, gdy zostang spetnione facznie dwie przestanki: istnienie
cudzego prawa osobistego lub majgtkowego oraz mozliwos¢ naruszenia tego prawa przez
uzywanie znaku towarowego [Ewa Nowinska, Urszula Prominska, Michat du Vall, Prawo
wtasnosci przemystowej, Warszawa 2005, str. 200-201]. Domniemanie dobrej wiary
zgtaszajgcego o przystugujagcym mu uprawnieniu do okreslonego znaku towarowego jest
wzruszalne.

Uzupetniajgc rozwazania o naruszeniu praw osobistych i majgtkowych oséb trzecich, nalezy
doda¢, ze zgodnie z art. 284 pwp, w trybie postepowania cywilnego, na zasadach ogdlnych,
rozpatrywane sg sprawy o ustalenie prawa do prawa ochronnego na znak towarowy.
W sytuacji zatem, gdy wydane zostato prawomocne orzeczenie sgdu, stwierdzajgce
naruszenie praw osob trzecich, Urzad Patentowy jest zwigzany takim orzeczeniem przy
wydawaniu decyzji w sprawie zgtoszonego znaku towarowego.
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ROZDZIAL VI

ZNAKI ZGtOSZONE W ZtEJ WIERZE

1. Definicja ztej wiary

Ustawa Prawo wtasnosci przemystowej nie definiuje pojecia ,ztej wiary”. Takiej definicji nie
zawiera takze Dyrektywa Rady nr 2008/95 majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Zatem wskazana w powyzszych
aktach prawnych przestanka negatywna ztej wiary jest klauzulg generalng, ktéra umozliwia
organom orzekajgcym sankcjonowanie nagannego zachowania zgfaszajgcego w chwili
zgtoszenia, przy czym w jej interpretacji podstawowg role odgrywa dorobek judykatury
i doktryny prawa.

2. Koncepcje krajowe

W prawie polskim koncepcja dobrej wiary zwigzana jest z art. 7 kodeksu cywilnego, ktory
stanowi, iz jezeli ustawa uzaleznia skutki prawne od dobrej lub ztej wiary, domniemywa sie
istnienie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary w odniesieniu do zgtoszenia znaku
towarowego wyraza sie w przyjeciu zatozenia, iz zgtaszajgcy ubiega sie o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy, pod ktéorym wprowadza, lub zamierza wprowadzaé¢ do
obrotu pochodzace od niego towary, w celu odrdzniania tych towaréw od towaréw
pochodzacych od innych przedsiebiorstw.

Z kolei w doktrynie i praktyce orzeczniczej przyjmuje sie, ze ,w zfej wierze jest ten, kto
powotujgc sie na okreslone prawo lub stosunek prawny wie, Ze prawo to (stosunek prawny)
nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie moze
uznad, w okolicznosciach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony" [w ten sposéb m.in.
Ewa Elzbieta Nowinska, Michat Janusz du Vall, Pojecie ztej wiary w prawie znakéw
towarowych, Ksiega Pamigtkowa z Okazji 85-lecia Ochrony Wiasnosci Przemystowej
w Polsce, str. 139 i nast.].

Sady polskie przy interpretacji przestanki ztej wiary kierujg sie zasada, iz: ,,zfg wiare nalezy
badac¢ w szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym okolicznosciami danej sprawy zakresie”
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.02.2008 r., VI SA/Wa 2216/07].

Przyktadowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 19.02.2009 r., sygn. VI SA/Wa 1917/08
wskazano: ,dziata w ztej wierze ten kto wie, lub przy dotoZeniu nalezytej starannosci
powinien wiedziec, o rzeczywistym uzywaniu znaku przez innego przedsiebiorce z sukcesem
i — uprzedzajqc jego wniosek o rejestracje znaku —sam dokonuje zgtoszenia znaku”.

Sytuacja stwierdzenia zgtoszenia znaku towarowego w zfej wierze moze mieé
w szczegblnosci miejsce gdy zgtaszajgcego i podmiot, ktérego oznaczenie zostato w znaku
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wykorzystane, tgczyt szczegdlny stosunek zaufania z uwagi na relacje biznesowe faczace obie
strony (np. umowa dystrybucji, licencja, zlecenie itp.).

3. Orzecznictwo Trybunatu UE

Trybunat Sprawiedliwosci WE w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczagcym sprawy
prejudycjalnej C-529/07 wskazat, iz organ orzekajgcy w sprawie ztej wiary zgtaszajgcego znak
towarowy powinien uwzglednia¢ wszelkie istotne czynniki wtasciwe w danym przypadku
i istniejgce w chwili dokonywania zgtoszenia dotyczgcego rejestracji oznaczenia jako
wspoélnotowego znaku towarowego, a w szczegdlnosci okolicznosé, iz zgtaszajacy wiedziat lub
powinien wiedzie¢, iz osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego lub podobnego dla
towaru identycznego lub do ztudzenia podobnego do oznaczenia zgtoszonego do rejestracji
(bierze sie tu pod uwage obszar geograficzny), a takze zamiar zgtaszajgcego uniemozliwienia
dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecig oraz stopien ochrony prawnej,
z ktorej korzystajg oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgtoszone do rejestraciji.

Trybunat w uzasadnieniu wskazat rowniez, iz domniemanie znajomosci przez zgtaszajgcego
faktu, iz osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru
identycznego lub do ztudzenia podobnego do oznaczenia zgtoszonego do rejestracji, moze
wynika¢ w szczegdlnosci z ogdlnej znajomosci w odnosnym sektorze gospodarczym faktu
takiego uzywania, przy czym o takiej znajomosci mozna wnioskowac zwtaszcza na podstawie
czasu trwania takiego uzywania. Im dfuzej trwa to uzywanie, tym jest bowiem bardziej
prawdopodobne, Zze zgtaszajgcy wiedziat otym w momencie dokonywania zgftoszenia
rejestracyjnego.

W celu dokonania oceny istnienia ztej wiary, nalezy wzig¢ pod uwage zamiar zgtaszajacego
w chwili dokonywania zgtoszenia rejestracyjnego. Zamiar zgtaszajacego w odnosnej chwili
jest elementem subiektywnym, ktéry powinien by¢ stwierdzany poprzez odniesienie do
obiektywnych okolicznosci danej sprawy. Tak wiec zamiar uniemozliwienia osobie trzeciej
wprowadzania do obrotu towaru moze w pewnych okoliczno$ciach stanowi¢ o ztej wierze
zgtaszajgcego. Bedzie tak w przypadku, gdy z czasem okazuje sie, ze zgtaszajgcy zarejestrowat
znak towarowy bez zamiaru uzywania go i wyfgcznie po to, by uniemozliwi¢ osobie trzeciej
wejscie na rynek.

Sam charakter zgtoszonego znaku towarowego moze miec takze znaczenie dla celéw oceny
istnienia ztej wiary zgtaszajgcego, np. gdy oznaczenie sktada sie z ksztattu i wygladu catego
towaruy, istnienie ztej wiary moze by¢ stwierdzone, gdy wolnos$¢ wyboru przez konkurentéw
ksztattu i wygladu towaru jest ograniczona przez wzgledy natury technicznej lub handlowej,
tak ze wiasciciel znaku towarowego jest w stanie uniemozliwi¢ konkurentom nie tylko
uzywanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale takze sprzedaz podobnych towarow.

Ponadto w celu oceny istnienia ztej wiary zgtaszajgcego mozna wzig¢ pod uwage stopien

powszechnej znajomosci, ktdrg cieszy sie oznaczenie w chwili dokonywania zgtoszenia
majacego na celu jego rejestracje jako znaku towarowego.
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W orzeczeniu z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10 Sad Unii Europejskiej uscislit, iz do
celéw oceny ewentualnej ztej wiary, nalezy zbadaé zamiary zgtaszajacego znak towarowy,
ktore mozna wywies¢ z obiektywnych okolicznosci i jego konkretnych dziatan, roli lub
stanowiska, wiedzy, jaka posiadat na temat uzywania wczes$niejszego oznaczenia, stosunkéw,
jakie utrzymywat z wnioskujgcym o uniewaznienie prawa do znaku wynikajgcych z uméw lub
ktore pojawity sie przed lub po zawarciu umdw, istnienia wzajemnych obowigzkéw lub
zobowigzan, w tym obowigzku lojalnosci i uczciwosci wyniktego z umocowania do
reprezentacji spotki lub z funkcji kierowniczych, ktére byty sprawowane lub nadal s3
sprawowane w ramach przedsiebiorstwa wnioskujgcego o uniewaznienie oraz, bardziej
ogolnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczacych konfliktu intereséw, w jakich dziatat
zgtaszajacy znak towarowy.
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ROZDZIAL VII

ZNAKI SPRZECZNE Z PORZADKIEM PUBLICZNYM
| DOBRYMI OBYCZAJAMI

1. Wstep

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 2 pwp wytgcza mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego na znaki
towarowe, ktére sg sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zakazem
rejestracji objete sg wiec znaki, ktérych sama tres¢ jest sprzeczna z powyzszymi kryteriami.
Zostato to wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie [zob. wyrok NSA z dnia 11.05.2005 r.,
Il GSK 49/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.09.2008 r., VI SA/ WA 491/08].

Oznacza to, ze przyczyny odmowy udzielenia prawa ochronnego muszg tkwi¢ w samym
znaku, a nie wynika¢ z jego uzywania. Nie majg wiec znaczenia, zadne zewnetrzne
okolicznosci uzywania znaku jak np. brak mozliwosci legalnego Swiadczenia zgtoszonych
ustug [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.20011 r. w sprawie T-526/09], czy tez otoczenie
handlowe, w ktérym funkcjonuje znak na rynku [zob. wyrok SUE z dnia 09.03.2012 r. w
sprawie T-417/10 HJIOPUTA].

Przy analizie tej przestanki Urzad Patentowy nie bada réwniez zachowania podmiotu
zgtaszajacego znak do rejestracji [zob. wyrok NSA z dnia 10.12.2004 r., Il GSK 775/04, wyrok
NSA z dnia 18.01.2005 r., Il GSK 1051/04].

W praktyce czesto zdarza sie, ze znaki sprzeczne z porzadkiem publicznym sg réwniez
sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wystarczy jednak, aby jedna z tych przestanek byta
spetniona, aby Urzad Patentowy odmowit udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

2. Sprzecznosc¢ znaku z dobrymi obyczajami

Pojecie dobrych obyczajow jest klauzulg generalng. Nalezy uznaé, iz pojecie to odwotuje sie
do wartosci powszechnie akceptowanych w spoteczenistwie [K. Szczepanowska - Koztowska
[w:] ,System prawa prywatnego” tom 14b Prawo witasnosci przemystowej pod red.
R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 607-608].

Niedopuszczalna bedzie wiec rejestracja znakdw naruszajgcych normy moralne i etyczne. Nie
sposéb enumeratywnie wymieni¢ wszystkich przypadkéw, w ktdérych znak bedzie mogt
zosta¢ uznany by¢ za sprzeczny z dobrymi obyczajami. Z catg pewnoscig niedopuszczalna
bedzie rejestracja oznaczen wulgarnych, obrazliwych i dyskryminujacych. Wydaje sie
rowniez, ze sprzeczne z dobrymi obyczajami bedg znaki w sposéb bezposredni odwotujgce
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sie do seksualnosci, jak réwniez znaki promujace nielegalne zachowania np. terroryzm.

Ocena, czy dane oznaczenie moze zosta¢ uznane za np. obraZliwe, czy wulgarne moze
wydawac sie inna w zaleznosci od odbiorcy. Przy badaniu znakéw Urzad Patentowy bierze
jednak pod uwage sposdb postrzegania oséb posiadajgcych przecietny prég wrazliwosci.
[zob. wyrok SUE z dnia 20.09.2011 r. w sprawie T-232/10]. Oznacza to, ze nie jest
uwzgledniany punkt wiedzenia zaréwno tych odbiorcéw, ktérych mato co szokuje, jak i tych
ktérych bardzo tatwo urazi¢ [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09 PAKI].
Nalezy podkresli¢, iz odbiorcg znaku, w kontekscie oceny, czy dane oznaczenie narusza dobre
obyczaje, jest nie tylko odbiorca zgtoszonych towaréw i ustug. Ze znakami na rynku stykaja
sie bowiem nie tylko podmioty, do ktérych adresowane sg towary, czy ustugi.

Znaki mogg by¢ uznane np. za obrazliwe rdwniez przez osoby, ktore natykajg sie na nie
przypadkowo [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09 PAKI, wyrok SUE
z dnia 26.09.2011 r. w sprawie T-266/13 CURVE]. Z tego wzgledu znaki zawierajgce np. tresci
rasistowskie, bedg sprzeczne z dobrymi obyczajami niezaleznie od towaréw do oznaczania
ktérych zostaty zgtoszone [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09 PAKI].

Warto réwniez podkresli¢, ze jezeli znaki, w okreslonym kontekscie, majg oprdcz znaczenia
sprzecznego z dobrymi obyczajami réwniez inne znaczenie np. stanowig nazwisko, to i tak
nie moze przesadzi¢ to na rzecz ich rejestracji [zob. wyrok SUE z dnia 14.11.2013 r. w sprawie
T-54/13 FICKEN].

Podobnie, uzywanie okreslonych np. wulgarnych stéw w literaturze, sztuce, czy tez mediach
nie jest argumentem na rzecz uznania ich za dopuszczalne. Zaréwno w literaturze, sztuce, jak

i mediach wulgaryzmy sg bowiem dos¢ powszechnie uzywane [zob. wyrok SUE z dnia
14.11.2013 r. w sprawie T-54/13 FICKEN].

Przyktady:

Oznaczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami:

Z-216134

Z-404225

e Mleko cycate -Z-376025
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e Bin Ladin - CTM 002223907

e Papryfiutki - Z-336768

3. Sprzecznos¢ znaku z porzgdkiem publicznym

Sprzecznos¢ znaku z porzadkiem publicznym nalezy rozumieé¢ przede wszystkim jako
sprzecznos¢ znaku z prawem tj. ustawami, aktami podustawowymi, jak rowniez
ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi oraz aktami prawa europejskiego. Chodzi tu
o akty prawne obowigzujgce w dniu zgtoszenia znaku do rejestracji.

Jako przyktady znakéw potencjalnie sprzecznych z prawem mozna by uznaé znaki
zawierajgce rysunki pornograficzne [art. 202 k.k.]. Niewatpliwie znakami sprzecznymi
z porzagdkiem publicznym bedg réwniez znaki promujgce faszyzm i inne totalitarne ustroje
panstwa lub nawotujgce do nienawisci na tle rdznic narodowosciowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowos¢. [art. 256 k.k.].

Niedopuszczalna jest takze rejestracja znakéw dyskryminujacych, w szczegélnosci ze wzgledu
na pte¢, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek
lub orientacje seksualng [art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 10 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej]. Urzad Patentowy kwestionuje réwniez znaki, ktére

propaguja narkomanie, w szczegolnosci te zawierajgce nazwy substancji psychotropowych
[art. 20 ustawy o przeciwdziataniu narkomanii].

Przyktady:

Oznaczenia sprzeczne z porzadkiem publicznym:

e STALINSKAYA —Z7-206824
f'. 3 "{
-.ERDIE N
° ~SCHINA CTM 004688561

[ ) cannafest CTM 1220295
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Rozdziat VIII

ZNAKI ZAWIERAJACE SYMBOLE O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM,
RELIGINYM | KULTUROWYM

1. Wstep

Przepis art. 131 ust 2 pkt 5 pwp nalezy do grupy regulacji, ktérych celem jest ochrona
interesu ogotu spoteczenstwa przed oznaczeniami, ktédre mogtyby godzi¢ w przyjetg w nim
hierarchie wartosci, w spotecznie przyjete zasady moralne zwigzane z aspektami religijnymi
czy tez patriotycznymi.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia, jezeli
zawierajg elementy bedace symbolami, w szczegdlnosci o charakterze religijnym,
patriotycznym lub kulturowym, ktérych uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne
lub tradycje narodowa.

Z powyzszego wynika, ze przepis ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do znakow
towarowych, ktdére spetniajg fagcznie dwie przestanki:

e zawierajg elementy bedgce symbolami, w szczegdlnosci o charakterze religijnym,
patriotycznym lub kulturowym
e ich uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa.

Symbol stanowi pewien znak zastepujacy pewien przedmiot, pojecie, stan rzeczy. Istotg
symbolu jest wywotanie u oséb majacych z nim do czynienia skojarzen w stosunku do tego
przedmiotu, pojecia czy stanu rzeczy, wobec ktérego petni funkcje zastepczg [zob. Stownik
jezyka polskiego (pod red. M. Szymczaka), Warszawa 1981, s. 381].

Ustawa nie zawiera katalogu zamknietego symboli, jakie miatyby byé zawarte w znaku
towarowym. Wskazuje na to zastosowanie wyrazenia ,,w szczegdlnosci”. Oznacza to, ze poza
symbolami charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, réwniez wystepowanie w
znaku symboli o innym charakterze moze uzasadniac zastosowanie przepisu, o ile uzywanie
znaku prowadzitoby do obrazy uczu¢ religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowe;j.

Orzecznictwo dotyczace przeszkdd rejestracji zwigzanych z ochrong uczu¢ religijnych,
patriotycznych czy tez z ochrong tradycji narodowej nie jest bogate. Przyktadowo mozna
jednak przywotac¢ kilka spraw, w ktorych zagadnieniem kluczowym byfa ochrona wartosci
wskazanych w omawianym przepisie.
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2. SYMBOLE RELIGIINE

Sprawami, ktére wzbudzity szereg dyskusji ostatnimi laty, byty sprawy znakéw towarowych
nawigzujgcych do osoby Jana Pawtfa Il. Mozna tu wskazac takie znaki towarowe jak:

ENERATION JP2
OKOLENIE JP2

Urzad Patentowy odmowit udzielenia praw ochronnych na wskazane oznaczenia, jako
podstawe prawng wskazujagc miedzy innymi uregulowanie art. 131 ust. 2 pkt 5 PWP.
Oznaczenia ,POKOLENIE JP2” oraz ,,GENERATION JP2”, poprzez uzycie skrétu ,JP, zostato
uznane za nawigzujace w sposéb oczywisty do Papieza, zas zwrot , Pokolenie JP2” okresla
pokolenie, ktére wychowato sie za pontyfikatu Papieza Polaka. Urzad odmdwit udzielenia
ochrony na wskazane oznaczenia, oceniajgc ze uzywanie ich naruszatoby uczucia religijne,
gdyz symbole tej rangi nie powinny podlega¢ komercjalizacji, dotyczg bowiem wartosci
niesprzedawalnych, niepodlegajagcych jakiejkolwiek wycenie. Wskazane znaki towarowe
zostaty zgtoszone do oznaczania towardw z klas towarowych: 3, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26,
28, 30 nie majace zwigzku z zyciem religijnym, z nauka Jana Pawfa Il. Z tego wzgledu
przyjeto, iz uzywanie zgtoszonych znakéw towarowych mogtoby obrazac¢ uczucia religijne
polskich odbiorcow.

Natomiast w odniesieniu do znaku towarowego:

.

Urzad Patentowy podjat odmienng decyzje, udzielajgc prawa ochronnego Wskazane
oznaczenie stuzy do oznaczania odmiennych towardw, niz wymienione wczesniej znaki
towarowe, miedzy innymi takich jak: audiobooki, e-booki, ptyty CD, ksigzki, czasopisma,
ustugi ksiegarni, ustugi wydawnicze, organizowanie imprez kulturalnych. W zwigzku z tym, ze
wskazane towary i ustugi sg innej natury niz we weczesdniejszych przyktadach, mogg na
przyktad wykazywac¢ zwigzek z zyciem religijnym, Urzad Patentowy nie dopatrzyt sie
mozliwosci naruszania uczué religijnych w wyniku uzywania tego oznaczenia.

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 5 pwp stuzy ochronie miedzy innymi uczuc religijnych, przy czym
nie ogranicza sie jedynie do oznaczen zawierajgcych symbole zwigzane z jedng religig, lecz

obejmuje swoim dziataniem rdézne wyznania i systemy filozoficzne.

Mozna tu wspomnie¢ o znaku towarowym BUDDHA, ktory zostat zgtoszony do oznaczania
miedzy innymi takich towaréw jak: piwo, napoje alkoholowe. Urzagd Patentowy odmowit
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udzielenia prawa ochronnego, wskazujac ze stowo ,BUDDHA” dotyczy Buddy Siakjamuniego,
zatozyciela buddyzmu. Nazwa religii ,,buddyzm” pochodzi od stowa BUDDA. Zdaniem Urzedu
zgtoszony znak towarowy w istotny sposéb wykorzystywat nazwe BUDDY i jego uzywanie
mogto prowadzi¢ do obrazy uczu¢ religijnych oséb wierzgcych i skupiajacych sie wokot
buddyzmu. Stosowanie wyrazu BUDDHA dla celéw komercyjnych mogtoby w oczach oséb
zwigzanych z buddyzmem doprowadzi¢ do strywializowania stowa o wymiarze symbolu.
Urzad Patentowy wskazat, iz sygnowanie takim oznaczeniem piwa i napojow alkoholowych
wydaje sie szczegdlnie nieodpowiednie.

3. SYMBOLE PATRIOTYCZNE

Mowigc o symbolach patriotycznych nalezy w pierwszym rzedzie nawigza¢ do symboli
Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyke te reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 31 stycznia
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach paristwowych,
ktéra wskazuje ze symbolami Polski sg orzet biaty, biato-czerwone barwy i ,Mazurek
Dagbrowskiego”. Akt ten nakazuje otaczanie tych symboli czcig i szacunkiem i wskazuje, ze
pozostajg one pod szczegdlng ochrona prawng, przewidziang w odrebnych przepisach.

Ochrona przewidziana dla symboli Polski w ustawie Prawo wtasnosci przemystowej znajduje
swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w przepisie art. 131 ust. 2 pkt 2 pwp, ktéry to
przepis nie zezwala na udzielanie praw ochronnych na oznaczenia zawierajgce takie symbole.
Niemniej jednak mozliwe jest teoretycznie przezwyciezenie takiej przeszkody, w przypadku
wykazania sie przez zgtaszajgcego zezwoleniem witasciwego organu na uzywanie oznaczenia
w obrocie. Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, ze kazdy znak towarowy musi spetniac
wszystkie przestanki ustawowe, a zatem rowniez okreslone w art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp. Nie
jest zatem mozliwe uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy zawierajgcy symbole
panstwowe, w sytuacji gdy uzywanie takiego oznaczenia mogtoby obraza¢ uczucia
patriotyczne badz tradycje narodowa.

W odniesieniu do symboli charakterze patriotycznym, jako szczegdlny przyktad ochrony
mozna wskazaé ochrone przyznang specjalng ustawg z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie
Znaku Polski Walczace;j.

Akt ten okresla, ze Znak Polski Walczacej, bedacy symbolem walki polskiego narodu
z niemieckim agresorem i okupantem podczas Il wojny S$wiatowej, stanowi dobro
ogolnonarodowe i podlega ochronie naleznej historycznej spusciznie Rzeczypospolitej
Polskiej. Ustawa okresla, iz otaczanie Znaku Polski Walczgcej czcig i szacunkiem jest prawem
i obowigzkiem kazdego obywatela Polski.
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4. SYMBOLE KULTUROWE

W odniesieniu do symboli o charakterze kulturowym na szczegdlng uwage zastuguje osoba
Fryderyka Chopina. Osoba kompozytora, jego wizerunek i spuscizna artystyczna znajdujg sie
pod specjalng ochrong przyznang ustawg z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa
Fryderyka Chopina. Zgodnie z jej uregulowaniami utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z
nim zwigzane stanowig dobro ogdlnonarodowe podlegajce szczegdlnej ochronie. Nazwisko
Fryderyka Chopina i jego wizerunek sg chronione odpowiednio na zasadach dotyczacych
dobr osobistych. Instytucja powofang do ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina jest
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Co do zasady umieszczenie w znaku towarowym
imienia i nazwiska kompozytora, czy tez jego wizerunku, bgdz innych débr z nim zwigzanych,
stanowi podstawe do zastosowania art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, a zatem do stwierdzenia ze
dany znak towarowy narusza dobra osobiste kompozytora. Niemniej jednak nie jest
wykluczone, ze to samo oznaczenie bedzie wypetniato réwniez znamiona okreslone w art.
131 ust. 2 pkt 5 pwp, w sytuacji gdy mozna bedzie stwierdzi¢, ze uzywanie takiego znaku
towarowego godzi w uczucia zwigzane z tradycjg narodowgq. Art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp
stanowi bowiem samodzielng podstawe odmowy udzielenia prawa ochronnego na
oznaczenie zgtaszane do rejestracji.

5. OCENA DOPUSZCZALNOSCI UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO

W literaturze do$¢ jednomysinie przyjmuje sie, ze ocena dopuszczalnosci udzielenia prawa
ochronnego na oznaczenia zawierajgce symbole o charakterze religijnym, patriotycznym, czy
kulturowym bedzie w duzej mierze zalezata od rodzaju towardw, dla ktérych majg by¢
uzywane znaki towarowe. Powstanie negatywnych odczu¢ w sferze uczu¢ religijnych
patriotycznych czy w odniesieniu do tradycji narodowej, moze bowiem zalezeé¢ od tego,
w relacji do jakich towaréw Ilub ustug oznaczenie bedzie uzywane [E. Nowinska,
U. Prominska, M. du Vall ,Prawo wfasnosci przemystowej”, Warszawa 2005, str. 206;
K. Szczepanowska — Koztowska [w:] ,System Prawa Prywatnego, Tom 14 B, Prawo wifasnosci
przemystowej”, pod red. R. Skubisza, str. 635; P. Kostanski, t. Zelechowski ,,Prawo wtasnosci
przemystowej”, Warszawa 2014, str. 312].

Uzycie tego samego symbolu moze podlega¢ odmiennej ocenie, w zaleznosci od tego
w odniesieniu do oznaczania jakich towardw lub ustug zgtaszajacy zamierza go uzywac. Znak
towarowy zawierajgcy symbol o charakterze religiinym przeznaczony do oznaczania
przyktadowo dewocjonalidw nie powinien budzi¢ sprzeciwu. Z kolei umieszczanie takiego
samego oznaczenia na produktach takich jak np.: napoje, kubki, gadzety reklamowe, moze
juz budzi¢ obawe, ze moze dojs¢ do strywializowania danego symbolu, ze ranga symbolu
znajdujgcego sie w znaku ulegnie obnizeniu.

W literaturze przyjmuje sie, ze ocena dopuszczalnosci udzielenia prawa ochronnego na znaki
towarowe, zawierajgce symbole okreslone w art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp, powinna odbywac sie
w oderwaniu od modelu przecietnego odbiorcy towardéw i ustug. Wskazuje sie, ze ocena
powinna uwzglednia¢ zobiektywizowany model osoby szanujgcej wskazane w tym przepisie
wartosci i uczucia. Podkresla sie, ze te uczucia i wartosci wymagajg odwotania do zachowan
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i postaw ludzkich oderwanych od sytuacji zwigzanych z nabywaniem tak oznaczonych
towardow [K. Szczepanowska — Koztowska [w:] , System prawa prywatnego” tom 14b Prawo
wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN,

Warszawa 2012, str. 635].
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ROZDZIAL IX

MYLACY CHARAKTER ZNAKU TOWAROWEGO

1. Oznaczenia mylgce

Artykut 131 ust. 1 pkt 3 pwp stanowi o jednej z bezwzglednych przeszkéd udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy. Przepis ten dotyczy sytuacji, w ktérej znak ze swej istoty
moze wprowadzac¢ odbiorcéw w btad, w szczegdlnosci co do charakteru, wtasciwosci lub
pochodzenia geograficznego towaru.

Zasadniczym celem tego przepisu jest ochrona nabywcow towaréw lub ustug przed
wprowadzeniem w btad ze wzgledu na nieodtgczne cechy i witasciwosci tych towarow lub
odpowiednio ustug. Chodzi bowiem o zachowanie witasciwej relacji pomiedzy warstwa
znaczeniowg oznaczenia a cechami wynikajgcymi wytgcznie z natury towaru badz ustugi, na
ktdrych oznaczenie to ma by¢ umieszczane.

Przedmiotem oceny jest zawsze oznaczenie jako catos¢, ktére podlega weryfikacji Urzedu
Patentowego w zakresie oceny, czy znak ten moze sktoni¢ nabywce do btedu w wyborze
sygnowanego nim towaru. Witasciwym jest wiec uznanie, ze zarzut mylgcego charakteru
oznaczenia dotyczy w zasadzie wytgcznie oznaczen zawierajacych w swej tresci elementy
informacyjne odnoszgce sie do rodzaju, wtasciwosci lub szczegdlnych cech towardéw, np.
midd pszczeli, maka pszenna, cukier trzcinowy. Znaki, ktére spetniajg przestanki tego
przepisu okreslane sg mianem mylgcych.

Artykut 131 ust 1 pkt 3 pwp nie zawiera zamknietego katalogu przypadkéw wprowadzenia
w btad, a podaje jedynie te, ktdre sg najczesciej spotykane [zob. U. Prominska, ,Kilka uwag
o znaku mylgcym”, Rzecznik Patentowy z 2000 r., nr 2].

Ustawodawca w sposob szczegdlny zwrécit uwage na mozliwos¢ wystgpienia mylacego
charakteru znaku w odniesieniu do charakteru, wtasciwosci i pochodzenia geograficznego
towaru.

1.1. Btad co do wtasciwosci towaru

Bfad co do wtasciwosci towaru nalezy rozumiec jako btad co do jego wtasciwosci fizycznych.
[zob. Prawo Wtfasnosci Przemystowej Komentarz pod red. P. Kostaniskiego, 2 wydanie].
Aktualne brzmienie omawianego przepisu wskazuje jednoznacznie, ze mylacy charakter
znaku ma wynika¢ wprost z natury oznaczenia samego w sobie. Oznacza to, ze Urzad
Patentowy badajgc przestanki wynikajgce z rzeczonego przepisu dokonuje oceny samej
formy przedstawieniowej oznaczenia bez analizy ewentualnych skutkow czy konsekwencji
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uzywania go w obrocie [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.09.2008 r., VI SA/WA
491/08].

W literaturze przedmiotu podnosi sie, ze ,dla oceny mylgcej natury znaku istotna jest nie
tylko obiektywnie stwierdzana niezgodnos¢ danych zawartych w znaku z rzeczywistosciq, ale
takze subiektywne przekonanie kupujgcego o istnieniu lub braku sugerowanych przez znak
cech towaru. Trzeba zbadad, czy znak — chocby zawierat prawdziwe dane — moze sktonic
kupujgcego do btedu w wyborze towaru. Wystarczy prawdopodobieristwo wystgpienia
w Swiadomosci konsumenta btfednego mniemania o towarze, dla ktdrego znak jest
przeznaczony ( ... ). Organ rejestrujgcy bada znak w postaci, w jakiej zostat on zgtoszony.
Ocenia jego strukture i tres¢ z punktu widzenia towarow lub ustug, dla ktorych ma byc
zastrzezony ( ... ); na ocene mylqcej natury znaku nie moze wptywac nic poza relacjq znak —
towar i wyobrazeniem rozsqgdnego kupujgcego o niej” [U. Prominniska w: E Nowinska,
U. Prominska, Michat du Vall, Prawo wfasnosci przemystowej. Przepisy i omdwienie, wyd I,
LexisNexis, Warszawa 2005, s. 203].

Ocena mylacego charakteru oznaczenia dokonywana jest wiec w kazdym przypadku z punktu
widzenia odbiorcow, do ktdrych skierowane sg towary sygnowane okreslonym oznaczeniem.
Chodzi o ustalenie, czy w odczuciu kupujacego zgtoszone oznaczenie natozone na towar lub
ustuge moze samo w sobie by¢ mylgce w odniesieniu do jakichkolwiek cech czy wtasciwosci
tych towardow. Nalezy przy tym zaznaczyé, ze mowa tu zaréwno o cechach towaru, ktore
decydujg o ich szczegdlnych wiasciwosciach, a takze o tych, ktore mogg by¢ wykorzystane do
opisu danego towaru.

Przyktadowo, oznaczenia zawierajgce lub sktadajgce sie z elementow, ktére wskazujg wprost
lub sugerujg wykonanie towaru np. ze specjalnego materiatu, mogg by¢ mylgce. Nabywca
dokonujgc wyboru towaru, moze bowiem zosta¢ wprowadzony w btad, w oparciu o mylnie
sugerowane tym oznaczeniem cechy towaru [zob. Ochrona Wtasnosci Intelektualnej
A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010].

Przyktad: POLSKI GRANIT dla ogdlnej grupy towardw stanowigcych np. niemetalowe
materiaty budowlane lub kamienne materiaty budowlane, czy tez szczegétowo wymienione
towary z granitu nie bedzie wprowadza¢ w btad. Natomiast, gdyby to samo oznaczenie
zostato przeznaczone do oznaczania materiatéw budowlanych metalowych, wéwczas znak
ten nalezatoby uzna¢ za mylacy, poniewaz jego tres¢ znaczeniowa nie koreluje z cechami
i wtasciwosciami towardow stanowigcych metalowe materiaty budowlane.

Oceniajac, czy znak jest mylgcy nalezy zbadad jego tres¢ w odniesieniu do towardw lub ustug,
dla jakich znak ten jest zgtoszony do ochrony. Nalezy zbadaé, czy znak, chocby zawierat
prawdziwe dane, moze spowodowaé btad kupujacego w wyborze towaru. Jezeli zachodzi
jakiekolwiek prawdopodobienistwo wystgpienia sytuacji, ze przecietny odbiorca w oparciu
o tre$¢ znaku zostanie wprowadzony w btagd co do jakiejkolwiek cechy badz wtasciwosci
sygnowanego nim towaru, wéwczas mozna mowic o znaku mylgcym.

Szczegblng role przy ocenie znakéw mylacych odgrywajg etykiety naktadane na towary, do

oznaczania ktorych zostaty przeznaczone. W orzecznictwie podkresla sie, ze ta grupa
oznaczen powinna zawieraé tresci zgodne z zawartoscig opakowania, a wiec z towarem,
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ktory zostat wskazany w wykazie [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.06.2010 r.,

VI SA/Wa 711/10].

|

Przyktady:
'7 /g/’ftgf ,
e *IAD ~a fa-; :/:n.:i/e'zg
{‘@O - Q‘?‘} /9 i

g
=

KIER MORTADELA
MARYNARSKA

PIZZA Z PIECA GIULIANO

COOLITY LODY WANILIOWE

mieso, wedliny, ttuszcze

pizze, pizza miesna, spody do

lody spozywcze, czekolada

w tym: bekon, stonina, flaki, | pizzy; kanapki, makarony
kaszanka, kietbasy, 16j i nalesniki, pierozki ravioli,
spozywczy, smalec, sosy makarony zapiekane, ciasta,
miesne, szpik kostny tortille, lasagne, gotowe

zwierzecy jadalny, szynka dania i przekaski

Na gruncie tych trzech oznaczern mozna wyodrebnic¢ kilka aspektow ich mylgcego charakteru.
Jak wida¢, kazde z tych oznaczen zawiera w swej tresci elementy stowne o charakterze
informacyjnym, ktoére wskazujg na rodzaj sygnowanych nim towardéw.

W pierwszym przypadku jest to stowo mortadela, w drugim pizza, w trzecim za$ lody.
Wydaje sie wiec zasadne twierdzenie, ze konsument, widzagc w obrocie tego rodzaju
oznaczenia, bedzie oczekiwat, ze we wnetrzu opakowania oznakowanego kazdym
z powyzszych oznaczen, znajdzie produkt odpowiadajacy tresci znaku, tj. mortadele, pizze
lub odpowiednio lody o smaku waniliowym.

Podobne wnioski nie bedg natomiast miaty zastosowania do elementoéw stricte fantazyjnych
KIER, GIULIANO oraz COOLITY, ktdre same w sobie, nie majac zadnego znaczenia, nie
przekazujg odbiorcom zadnej informacji o rodzaju sygnowanego nim towaru. Dokonujgc
wiec oceny mylgcego charakteru powyzszych oznaczen wytacznie w oparciu o te trzy
elementy stowne, nie mozna podnies¢ skutecznego zarzutu o ich mylagcym charakterze
wobec jakichkolwiek towardéw czy ustug.

Dokonujgc oceny mylgcego charakteru znakéw towarowych, nalezy rowniez oceni¢ czy,
ajezeli tak, to jaki przekaz wywieraja na odbiorce zawarte w nich elementy graficzne.
Bazujac na przyktadzie powyzej wskazanych oznaczen, nalezy uznaé, ze w przypadku znaku
PIZZA Z PIECA GULIANO oraz COOLITY LODY WANILIOWE réwniez ich prezentacja graficzna,
w sposob niebudzgcy watpliwosci, charakteryzuje rodzaj oznaczanych nimi towardéw. Jak
bowiem widaé¢ w pierwszym przypadku jest to rysunek pizzy, w drugim zas gatki lodow.
Zatem w obu z nich réwniez elementy graficzne charakteryzujg rodzaj i wifasciwosci
oznaczanych nimi towaréw.
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Z podobng sytuacjg bedziemy mieli do czynienia w dwéch kolejnych przyktadach dotyczgcych
znakéw zawierajgcych stowo GALARETKA (jak nizej). W pierwszym przypadku oznaczenie
przedstawia opakowanie galaretek stanowigcych wyréb cukierniczy (klasa 30), w drugim za$
opakowanie galaretki w proszku (klasa 29).

O ile postaé przedstawieniowa warstwy graficznej obu znakdw wyraznie ogranicza zakres ich
ochrony (posta¢ graficzna obu znakéw pozostaje w zgodzie z rodzajem i charakterem
towaréw dla ktérych znaki te zostaty przeznaczone), o tyle ich warstwa stowna tj.
,Pomorzanka Galaretka Makarena Owocowa arena” oraz ,DELECTA GALARETKA SMAK
TRUSKAWKOWY” wyraznie umozliwia rozszerzenie zakresu ochrony obydwu znakéw na dwie
kategorie towardw, obejmujacych galaretki zarowno z klasy 29 jak i z klasy 30.

Przyktad:
Pomorzanka Galaretka Makarena Owocowa DELECTA GALARETKA SMAK
arena TRUSKAWKOWY
Klasa 30: galaretki Klasa 29: galaretki owocowe, galaretki
w proszku

Z analogiczng sytuacjg mamy do czynienia w przypadku oznaczenia KUKULKI,
przeznaczonego do oznaczania towardw z klasy 30 (stodycze):

T

W tym przypadku, zaréwno tres¢ znaku, jak tez jego forma przedstawieniowa, w sposdb
bezposredni okreslajg rodzaj i charakter towaréw. Pierwotnie znak ten zostat zgtoszony dla
szerokiej grupy roznorodnych produktow z klasy 30, obejmujgcych miedzy innymi takie
towary jak: kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mgka
i produkty zbozowe, chleb, lody, midd, melasa (syropy), drozdze, proszek do pieczenia, sdl,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, [16d. Zuwagi na forme oznaczenia,
przedstawiajgcego cukierka w opakowaniu, znak ten ze swej istoty jest mylgcy w odniesieniu
do tej grupy towardw. Natomiast za wtasciwe mozna uznac zgtoszenie tego oznaczenia dla
towardéw takich jak ,stodycze i wyroby cukiernicze” lub bardziej szczegétowej specyfikacji
towardw obejmujacych np. ,cukierki”.
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Jak wiec widaé, oznaczenia zawierajagce w swej konstrukcji stowne elementy informacyjne
czy tez sugestywne elementy graficzne, wymagajg zachowania zgodnosci tresci i formy
przekazu wizualnego wzgledem charakteru, rodzaju i wtasciwosci towaréw badz ustug, dla
ktorych zostaty zgtoszone.

Ten sam poglad wyrazit zaréwno Wojewddzki Sad Administracyjny, jak i Naczelny Sad
Administracyjny w sprawie stownego oznaczenia LODY PRAWDZIWIE DOMOWE, ktéremu
oprécz zarzutu braku zdolnosci odrdzniajgcej w odniesieniu do lodoéw, podniesiono zarzut
mylgcego charakteru wobec towaréw nie bedacych lodami. Sady obu instancji uznaty
bowiem, ze sygnowanie oznaczeniem LODY PRAWDZIWIE DOMOWE towardw, ktére nie s
lodami, wprowadza odbiorcéw w btad, o jakim mowa w tym przepisie [zob. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 23.04.2012 r., VI SA/Wa 2032/11 oraz wyrok NSA z dnia 04.02.2014 r.,
Il GSK 1708/12].

Zatem, rozstrzygajgc o mylgcym charakterze oznaczenia, konieczne jest odwotanie sie do
rodzaju towaru lub ustugi, dla ktérych ma by¢ ono stosowane, z uwzglednieniem ich
szczegolnych cech i wtasciwosci.

1.2. Geograficzne pochodzenie towaru

Odrebng grupa oznaczen mylgcych sg oznaczenia, ktérych mylgcy charakter tkwi
w pochodzeniu geograficznym towaru. Analiza art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp, nie wytgcza od
rejestracji znakdw zawierajgcych tresci o charakterze geograficznym, o ile zawarte w nim
elementy wskazujgce na pochodzenie geograficzne towaru, nie s3 mylgce. Mowa tu
o oznaczeniach odwotujgcych sie do rzeczywiscie istniejgcych miejsc geograficznych,
w przypadku gdy rodzaj oznaczanych nim towaréw nie budzi skojarzen tymi miejscami.
W takiej sytuacji, oznaczenia tego typu beda traktowane przez odbiorcéw jako oznaczenia
fantazyjne, a zatem rozwazania co do ich geograficznego pochodzenia nie bedg uzasadnione.

O fantazyjnym charakterze nazwy geograficznej, zamieszczonej w znaku, mozna mowic
woéwczas, gdy nie ma watpliwosci, ze towar oznaczony takg nazwa nie pochodzi z regionu, na
ktory nazwa ta wskazuje. Bez watpienia, taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy dany
obszar geograficzny nie stynie z produkcji towaréw, dla ktérych znak towarowy ja
zawierajacy zostat zgtoszony.

Przyktady:
ATENY HAGA PARIS LUWR JAMAIJKA BAHAMA
kostka mieso drob meble nasiona traw wyroby wyroby
brukowa dziczyzna czekoladowe | cukiernicze

Z fantazyjnym charakterem nazwy geograficznej mamy do czynienia takze w przypadku, gdy
na okresSlonym obszarze nie jest mozliwe wytwarzanie jakiegokolwiek rodzaju towaru, co
obrazujg ponizsze znaki.
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Przyktady:

MOUNT SPITSBERGEN PACYFIK TAIGA ETNA ANNAPURNA
BLANC VODKA

glazura, gres, wodka tyton, kosmetyki odziez, torby,
terrakota papierosy obuwie, narzuty,
nakrycia posciel,
gfowy odziez,

nakrycia
gfowy

Na gruncie omawianego przepisu decydujgce jest zatem ustalenie, czy towary badz ustugi
przeznaczone do oznaczania takim znakiem mogtyby, przynajmniej teoretycznie, pochodzié
z tego miejsca w sensie geograficznym.

W doktrynie podkresla sie, ze na etapie badania charakteru mylgcego znaku, nie bada sie
pochodzenia towaru w sensie geograficznym, a jedynie ocenia sie relacje, jaka zachodzi
pomiedzy oznaczeniem a rodzajem towaréw badz ustug, dla ktorych ma byé ono
zarejestrowane. Na tym etapie nie ma bowiem mozliwosci zweryfikowania pochodzenia
geograficznego w oparciu o kryterium prawdziwosci. O rzeczywistym pochodzeniu towaru
nie moze wiec decydowac siedziba zgtaszajgcego, ale ocena czy oznaczenie to w powigzaniu
z towarem jest ze swej istoty mylgce [K. Szczepanowska — Koztowska [w:] ,System prawa
prywatnego” tom 14b Prawo wiasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 612-613].

Innymi stowy modwigc, w przypadku oznaczen zawierajgcych elementy o charakterze
geograficznym, konieczne jest dokonanie oceny, czy w odczuciu odbiorcy, do ktdrego
skierowane sg zgtoszone towary, znak ten moze wprowadzaé w btad co do jego pochodzenia
geograficznego.

Przyktad:

Nﬂoo{a ﬂ{oé;

PIZZERIA e(@.

TRATTORIA klasa 2930354143

W powyzszym przypadku zgtaszajgcym jest podmiot krajowy, jednak pomimo tego, ze tresé
znaku zawiera przymiotnik ,wtoska”, trudno oczekiwaé, ze kupujacy bedag sadzi¢, ze
sygnowane nim towary i ustugi maja rzeczywiscie wtoskie pochodzenie.

Natomiast w przypadku ponizej zaprezentowanych znakdw, istnieje uzasadnione ryzyko, ze
odbiorcy oznakowanych nimi towaréw, spodziewaliby sie, ze towary te faktycznie pochodza
z okreslonego regionu geograficznego z tego wzgledu, ze oznaczenia te jako catos¢ budza
bezposrednie skojarzenia z ich geograficznym pochodzeniem.
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Przyktady:

m.in. klasa 41 w tym ustugi w zakresie
organizowania wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych

Klasa 04: paliwo na bazie ropy naftowej i

smary
PETRO-CANADA
l_h Klasa 14: wyroby zegarmistrzowskie, zegarki,
HELVETIA mechanizmy, obudowy i tarcze zegarkéw
oraz czesci do nich
c Klasa 09, 14, 18 w tym m.in. zegarki, zegarki

na reke tarcze zegardw i zegarkdow

GENEVA

Ocena mylgcego charakteru znaku nie polega wiec jedynie na stwierdzeniu niezgodnosci
danych zawartych w oznaczeniu, ale réwniez, a nawet w szczegdélnosci, na okresleniu
subiektywnych wyobrazen kupujgcego o istnieniu sugerowanych przez znak cech badz
pochodzeniu geograficznym towaréw. Dla odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy na podstawie art. 131 ust 1 pkt 3 pwp, wystarczajgce jest zatem samo
prawdopodobieistwo wystgpienia w $wiadomosci konsumenta btednego mniemania
o towarze, dla oznaczania ktérego znak ten jest przeznaczony [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 21.06.2010 r., VI SA/Wa 711/10].

2. Oznaczenia mylace wyrobdéw alkoholowych — art. 131 ust. 3 pwp

Z inng i bardziej restrykcyjng interpretacja mamy natomiast do czynienia w przypadku art.
131 ust. 3 pwp, ktory reguluje kwestie mylgcego charakteru znaku w odniesieniu do
wyrobow alkoholowych. Ustawodawca w odniesieniu do tej kategorii towardéw uznat, ze
kazdy znak zawierajacy elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu
alkoholowego uwaza sie za znak wprowadzajacy w bfad.

W orzecznictwie podkresla sie, ze ocena mylgcego charakteru w odniesieniu do wyrobdéw
spirytusowych, co do zasady, nie odnosi sie do samego towaru, ale do mozliwosci natozenia
na ten wyrdb alkoholowy znaku zawierajgcego elementy stosowane w odniesieniu do
napojow alkoholowych wytwarzanych w okreslonym regionie geograficznym [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 21.12.2006 r., VI SA/Wa 1881/06].
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Takie stanowisko wyrazit Wojewddzki Sad Administracyjny w sprawie, ktéra dotyczyta znaku
towarowego PRINCE D’ORSAY V.S.0.P. N NAPOLEON z przeznaczeniem do oznaczania
wyrobow alkoholowych w klasie 33 i zgtoszonego przez zgtaszajgcego z Polski. Na gruncie
tego oznaczenia mozna stwierdzi¢, ze z punktu widzenia oceny mylgcego charakteru znaku
W rozumieniu omawianej normy prawnej nie jest wiec istotne powotywanie sie przez
dystrybutora napojow alkoholowych na okolicznosci potwierdzajace rzeczywiste
pochodzenie i specyfike wyrobu spirytusowego oznaczanego elementami badz symbolami,
ktorych stosowanie jest uregulowane prawnie przez przepisy innego kraju. Jezeli bowiem
zgtoszony znak zawiera w swej strukturze przedstawieniowej elementy, ktore okreslajg jego
szczegolne cechy lub inne specyficzne walory (V.S.0.P. — dtugos¢ okresu lezakowania) a takze
elementy wskazujgce na okreslone pochodzenie geograficzne (NAPOLEON — marka koniaku
wytwarzanego w regionie Charentes) wodwczas, zgodnie z literalnym brzmieniem
omawianego przepisu, nalezy w kazdym przypadku uzna¢ o mylgcym charakterze takiego
oznaczenia.

W tresci omawianego przepisu stwierdzono bowiem jednoznacznie, ze w odniesieniu do
wyrobdéw alkoholowych, kazdy znak zawierajacy elementy geograficzne niezgodne
z pochodzeniem wyrobu uwaza sie za znak wprowadzajacy w btgd. W Swietle tego przepisu
kazdy znak towarowy nieodpowiadajgcy geograficznie pochodzeniu towaru, jezeli miatby by¢
uzywany do napojow alkoholowych, stanowi bezwzgledng przeszkode udzielenia prawa
ochronnego jako, ze znak ten zawiera dane niezgodne z prawdg. Te niezgodnos$¢ z prawda
mozna rowniez rozumiec jako przekazywanie fatszywej informacji co do pochodzenia towaru
z okreslonego miejsca [zob. wyrok NSA z dnia 06.10.2009 r., Il GSK 111/09].

3. Oznaczenia homonimiczne - art. 131 ust. 4 pwp

Wsrod oznaczen o charakterze mylacym w odniesieniu do pochodzenia geograficznego
miejsce szczegdlne przypisuje sie oznaczeniom zawierajgcym elementy geograficzne
prawdziwe w sensie dostownym, lecz z uwagi na zbieznos¢ z oznaczeniami geograficznymi
stynacymi z pochodzenia okreslonych towaréw mogg one wprowadza¢ odbiorcéw w btad co
do ich rzeczywistego pochodzenia.

Podstawg oceny na gruncie art. 131 ust. 4 pwp jest ustalenie jak takie oznaczenie odbierane
bedzie w obrocie, bowiem przy oznaczeniach homonimicznych, nawet zgodnos¢ co do
pochodzenia geograficznego nie wytgcza uznania, ze mamy do czynienia z oznaczeniem
mylgcym. Jezeli chodzi o homonimiczne oznaczenia geograficzne to ustawodawca
przewidziat mozliwos¢ uzyskania ochrony w charakterze znaku towarowego, wytgcznie
w zakresie wina i piwa, pod warunkiem, ze Urzgd Patentowy wezwie uprawnionego do
pozniejszego zgtoszenia do dokonania w znaku zmian pozwalajgcych na jego odrdznienie od
znaku wczesniejszego. Stosowanie zarejestrowanej nazwy homonimicznej uwarunkowane
jest zatem istnieniem w praktyce wystarczajgcego rozrdoznienia miedzy pdzniej rejestrowang
nazwg homonimiczng a nazwg juz zamieszczong w rejestrze, z uwzglednieniem koniecznosci
rownego traktowania zainteresowanych producentéw i unikania wprowadzania konsumenta
w bfad.
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4. Podsumowanie

Mylgcy charakter znaku w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp oraz art. 131 ust. 3 pwp
nalezy wyraznie rozgraniczy¢ z mylgcym charakterem znaku w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt
2 pwp. Celem omawianych przepisdw nie jest ochrona przed wprowadzeniem w btad, co do
pochodzenia towardéw, jak to ma miejsce w przypadku wzglednych podstaw odmowy
wynikajgcych z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, lecz ochrona odbiorcéw towaréw badz
ustug przed wprowadzeniem w ich w bfgd ze wzgledu na indywidualne cechy danego
oznaczenia.

Podobne stanowisko zajmujg sgdy administracyjne, uznajgc, ze przepisy art. 131 ust. 1 pkt 3
pwp oraz art. 131 ust. 3 pwp odnoszg sie do sytuacji, w ktdrych zachodzi ryzyko btedu
tkwigce we wtasciwosciach fizycznych towaru badz ustugi [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 14.04.2014 r., VI SA/Wa 2583/13].
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