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Opisowy charakter znaku towarowego jako bezwzgledna przeszkoda
rejestracji/ uniewaznienia.

Regulacje w prawie krajowym.

Art. 7 ust. 2 ustawy UZT

Nie ma dostatecznych znamion
odrdzniajgcych znak, ktory stanowi tylko
nazwe rodzajowq towaru lub informuje
jedynie o wtasciwosci, jakosci, liczbie,
ilosci, masie, cenie, przeznaczeniu,
sposobie, czasie lub miejscu
wytworzenia, sktadzie, funkcji
lub przydatnosci towaru, bgdz inne
podobne oznaczenie nie dajgce
wystarczajgcych podstaw
odrdzniajgcych pochodzenie towaru.

Art. 129 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2
ustawy PWP (przed zmianami)

Nie ma dostatecznych znamion
odrdzniajqgcych znak, ktory stanowi tylko
nazwe rodzajowq towaru lub informuje
jedynie o wtasciwosci, jakosci, liczbie,
ilosci, masie, cenie, przeznaczeniu,
sposobie, czasie lub miejscu
wytworzenia, sktadzie, funkcji lub
przydatnosci towaru, bqgdz inne
podobne oznaczenie nie dajgce
wystarczajgcych podstaw
odrdzniajgcych pochodzenie towaru.

Art. 1291 ust. 1 pkt 3 PWP
(aktualny tekst)

Nie udziela sie prawa ochronnego na
oznaczenie, ktore (...) sktada sie
wytqgcznie z elementéow moggcych stuzyc
w obrocie do wskazania,

w szczegolnosci rodzaju towaru, jego
pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci,
przeznaczenia, sposobu wytwarzania,
sktadu, funkcji lub przydatnosci.
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Opisowy charakter znaku towarowego jako bezwzgledna przeszkoda
rejestracji/ uniewaznienia.

Regulacje w prawie unijnym.

Art. 4 ust. 1 lit. c
dyrektywy 2015/2436

Nie sq rejestrowane, a w przypadku gdy
zostaty juz zarejestrowane, podlegajq
uniewaznieniu (...) znaki towarowe,
ktore sktadajq sie wytqcznie z oznaczen
lub okreslert mogqcych stuzy¢ w obrocie
do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci,
przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji
towaru lub swiadczenia ustugi,
lub innych wtasciwosci towaréw
lub ustug.

Art. 7 ust. 1 lit. c
rozporzadzenia 2017/1001

Nie sq rejestrowane znaki towarowe,
ktore sktadajq sie wytqcznie z oznaczen
lub wskazowek moggcych stuzyc
w obrocie do oznaczania rodzaju,
jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu
produkcji towaru lub swiadczenia ustugi,
lub innych wtasciwosci towardéw
lub ustug.

Analogiczne brzmienie miaty
poprzednio obowigzujgce
regulacje:

* dyrektywy 2008/95 — wczesniej
dyrektywy 89/104

* rozporzadzenia 207/2009 — wczesniej
rozporzgdzenia 40/94
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Uzasadnienie przeszkody rejestracji.

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie dostepu do oznaczen, mogacych stuzy¢ wskazywaniu rodzaju lub cech
towaréw/ustug w toku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

* Wedtug Trybunatu, wskazana przeszkoda , realizuje cel zwigzany z interesem ogolnym polegajgcy na tym, by
oznaczenia lub wskazowki mogqce stuzy¢ w obrocie do opisywania kategorii towardw lub ustug objetych
zgtoszeniem mogty byc¢ swobodnie uzywane przez wszystkich, w tym jako znaki wspdlne lub w ramach ztozonych
lub graficznych znakéw towarowych” - wyrok Trybunatu z 6 wrzesnia 2018 r. w sprawie C-488/16 P,
Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko EUIPO, pkt 36.

e Cel swobody dostepu trafnie rdwniez akcentuje orzecznictwo sgdow administracyjnych. Wedtug NSA: ,,zakaz
rejestracji znakow opisowych opiera sie na zatozeniu, ze pewne znaki muszq pozostac wolne dla innych
przedsiebiorcow w imie ochrony interesu publicznego i ma na celu ochrone innych uczestnikow rynku oraz
zapobieganie zubozeniu domeny publicznej — wyrok z 14 grudnia 2018 r. w sprawie |l GSK 5165/16, VITAL FRESH.

* Przedmiotowa przeszkoda stanowi zatem istotny element gwarantowanej — konstytucyjnie i traktatowo —
swobody prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

— \Y
www.prolegit.pl
N



Uzasadnienie przeszkody rejestracji.

* Proces interpretacji i stosowania przeszkody rejestracji powinien jednak takze respektowac interes
przedsiebiorcéw w uzyskaniu ochrony oznaczen.

* Nie znajduje uzasadnienia ograniczenie rejestrowalnosci oznaczen tylko dlatego, ze przekazujg okreslong tresc.

W zasadzie, zawsze mozna ,,zbudowac” jakis zwigzek pomiedzy trescig (sensem) zawartym w znaku a cechg
oznaczanych towarow lub ustug, jak np.:

* TRIADA dla ustug turystycznych - bo w ramach jednej wycieczki jest podrdz do trzech stolic europejskich;

* MARS dla batonikéw — bo batoniki pod tym znakiem majg niezwykty (nieziemski) smak;

 FORTUNA dla sokéw — bo sok wptywa na zdrowie, poprawia samopoczucie i tym samym przyczynia sie do ogdlnego
szczescia.

» Dlatego tak wazne jest ,,odczytanie” wtasciwego zwigzku pomiedzy znakiem i oznaczanymi towarami/ustugami.
Wtasciwe rozumienie ww. zwigzku stanowi granice przeszkody informacyjnego charakteru znaku.
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Znaczenie orzecznictwa unijnego dot. przeszkody.

W petnym zakresie obowigzuje zasada wyktadni zgodnej prawa polskiego, ktora zaktada koniecznos$¢ interpretacji
norm krajowych zgodnie z regulacjami UE, w znaczeniu nadanym orzecznictwem UE.

e Dla Urzedu Patentowego RP i sgdow administracyjnych bezwzglednie wigzgce jest orzecznictwo Trybunatu
Sprawiedliwosci, wydane w trybie prejudycjalnym (art. 267 TFUE, dawniej art. 234 TWE).

* W toku wyktadni i stosowania prawa polskiego, znaczenie ma réwniez orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci,
Sadu (dawniej SPI) oraz EUIPO (dawniej OHIM) wydane w trybie odwotawczym, na tle rozporzagdzenia w sprawie
znaku wspdélnotowego (unijnego).

e Zpewnoscig, nie jest prawidfowe stawianie w jednej linii orzeczen wstepnych Trybunatu i np. wyrokéw SPI,
wydanych na podstawie rozporzgdzenia nr 209/2007.

* Wyroki Sgdu UE dotyczgce ww. tematyki bywajg zresztg bardzo kontrowersyjne — czego dowodem sg ponizsze
przyktady.
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Wyrok Sgdu UE z 17.10.2018 w sprawie T-822/17, Weber-Stephen Products
przeciwko EUIPO (iGrill).

Odmowa rejestracji znaku stownego: Tezy Sadu UE (pkt 35 i nast.):

* ,znak iGrill mozna rozumiec jako grill o charakterystyce urzqdzenia inteligentnego
° G ° I I lub korzystajgcego z technologii informatycznej (...) sprzet komputerowy,

I r I termometry, w szczegdlnosci termometry elektroniczne, i wszystkie inne towary
rozpatrywane w klasie 9 cechujq sie tym, ze mogq uczynic grille urzqgdzeniami
inteligentnymi, umoZzliwiajqc korzystanie z technologii informatycznej (...)";

dla m.in.:

* klasa 9: oprogramowanie komputerowe; * ,sprzet komputerowy klasy 9 moze by¢ wymagany do obstugi urzqdzenia, w tym
sprzet komputerowy; elektroniczne grilla, ktory korzysta z technologii informatycznej (...) nie mozna zakwestionowaé (...)
termometry; pokrywy grilla oraz przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, naczynia

« klasa 21: przybory kuchenne, i pojemniki z klasy 21 mogq by¢ uzywane z grillem”;

gospodarstwa domowego i sprzet
do grillowania oraz pojemniki
(nie z metali szlachetnych

» | skarzqcy twierdzi (...) ze grille nie majq interfejsu komputerowego i Ze nie zawierajq
termometrow elektronicznych (...) w tym wzgledzie nalezy zauwazydé, Ze fakt, ze
zgtoszony znak opisuje ceche, ktora nie istnieje w obecnym stanie techniki, nie

lub pokryte nimi), ostona grilla. wyklucza, ze wtasciwy krqg odbiorcéw postrzega jq jako opisowq” .
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Wyrok Sgdu UE z 20.03.2018 w sprawie T-272/17, Webgarden przeciwko EUIPO
(Dating Bracelet).

Odmowa rejestracji znaku graficznego: Tezy Sadu UE (pkt 31 i nast.):

« ,anglojezyczni odbiorcy bedq postrzegac wyrazenie ,dating bracelet” jako
odnoszgce sie do bransoletki randkowej, bransoletki na romantyczne spotkania
lub bransoletki w celu poszukiwania towarzysza (...)";

<J Dating Bracelet

e ,bransoletka moze zawierac elementy komputerowe i elektroniczne przeznaczone
do programowania, takie jak karty pamieci (...) ktorych funkcjq jest poszukiwanie
mozliwosci romantycznego spotkania”;
dla m.in.:

* klasa 9: cyfrowe ramki do zdje¢, urzadzenia
obserwacyjne, smartfony, klucze USB,
programy komputerowe;

e ,odbiorcy postrzegajq wyrazenie ,,bransoletka randkowa” jako odnoszqce sie
do bransolet przeznaczonych do noszenia w miejscach zorganizowanych w celu
zachecania do spotkar pomiedzy posiadaczami bransolet (...)”;

* Kklasa 41: ustugi dyskotek, klubow nocnych; « ,odbiorcy postrzegajg termin ,bransoletka randkowa” jako bransoletke, ktéra
* klasa 45: agencje matrymonialne, ustugi zapewnia wsparcie umozliwiajgce randki lub poszukiwanie partnera
spotkan przez Internet. za posrednictwem internetowych sieci spotecznosciowych {(...)".
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Wyrok Sgdu UE z 22.06.2017 w sprawie T-236/16, Biogena Naturprodukte

przeciwko EUIPO (ZUM wohl).

Odmowa rejestracji znaku stowno-graficznego:

dla m.in.:
* klasa 29: owoce; suszone owoce; galaretki; dzemy;
owoce gotowane;
* klasa 30: sél; musztarda; sosy [przyprawy]; przyprawy
korzenne; ocet;
» klasa 32: soki; syropy do napojéw; wyciagi
do sporzadzania napojow; preparaty do produkcji
napojow;
* klasa 43: udzielanie informacji zwigzanych
z przygotowywaniem zywnosci i napojow.

Tezy Sadu UE (pkt 56 i 57):

»Wskazane w zgfoszeniu znaku towarowego produkty spozywcze i napoje nalezqce
do klas 29, 30 i 32 — w zakresie, w jakim sq one zwigzane z Zywnosciqg — mogq
,wptywac korzystnie na ciato, a takze pielegnowac ducha”, czyli przyczyniajq sie
do dobrego zdrowia i w konsekwencji do zadowolenia fizycznego i psychicznego
konsumentdw. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku ustug zwigzanych

z zywnosciq nalezqcych do klasy 43, takze wskazanych w zgtoszeniu znaku
towarowego, poniewaz mogq one rowniez — poprzez dostarczanie zywnosci

i napojow lub informacji dotyczqcych przygotowywania tej Zywnosci i tych
napojow — przyczyniac sie do dobrego zdrowia i zadowolenia korzystajgcych”;

»jakosc rozpatrywanych towardw i ustug moze zostac uznana za tatwo
rozpoznawalng przez dany krqg odbiorcow ceche tych towardw i ustug,

dla ktorych dokonano zgtoszenia, i ze racjonalne jest przewidzenie, iz zgtoszony
znak towarowy zostanie faktycznie rozpoznany przez wspomniany krgg odbiorcow
jako opis jednej z cech rozpatrywanych towardw i ustug”.

— \Y
www.prolegit.pl
N




Znaczenie orzecznictwa Trybunatu dot. przeszkody.

W swojej judykaturze Trybunat Sprawiedliwosci odwotuje sie do orzecznictwa wydanego w roznych trybach.

* Dotyczy to powotywania wyrokéw wydanych w trybie odwotawczym w orzeczeniach wstepnych.
Wedtug Trybunatu:

»Podstawy odmowy lub uniewaznienia rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy sq identyczne z podstawami
odmowy rejestracji przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzgdzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, | 11, s. 1), zastgpionego rozporzqdzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), a odnoszqce sie do tych rozporzqdzen orzecznictwo
Trybunatu znajduje zastosowanie do postanowien dyrektywy wfasciwej dla sporow rozpatrywanych w postepowaniach przed
sqgdem krajowym” (wyrok TS z 15 marca 2012 r. w sprawach potgczonych C-90/11i91/11, Strigl, pkt 19).

e Zdrugiej strony, w wyrokach w trybie odwotawczym Trybunat odwotuje sie do wczesniejszych orzeczen wstepnych (zob.
np. wyrok TS z 6 wrzesnia 2018 r. w sprawie C-488/16 P, Neuschweinstein, pkt 38).
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Znaczenie orzecznictwa Trybunatu dot. przeszkody.

e Zatem, nalezy uznac, ze w toku wyktadni regulacji krajowej dotyczgcej opisowego charakteru znaku, punkt
odniesienia stanowig wszystkie tezy ogdlne Trybunatu (wyrazone w jakimkolwiek trybie). To interpretacyjny
punkt odniesienia.

Z orzecznictwa Trybunatu wynikajg utrwalone zasady oceny opisowego charakteru znaku:

zasada badania znaku w stosunku do wszystkich (poszczegdlnych) towaréw/ustug objetych zgtoszeniem;
wymaog dostatecznego zwigzku pomiedzy znakiem i oznaczanymi towarami (ustugami);

wymaog uwzgledniania ,przysztosciowego” aspektu opisowosci;

zasada, iz znak wyklucza z rejestracji informacyjny charakter juz w jednym z jego znaczen;

zasada, iz znak ztozony z elementdw informacyjnych co do zasady sam ma charakter informacyjny.

uhwh e

* Na kolejnych planszach sg przedstawione tezy z orzecznictwa TS dotyczgce ww. zasad, a nastepnie wybrane wyroki
sgdéw administracyjnych.
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Zasada badania znaku wobec towardéw (ustug) objetych zgtoszeniem.

Ocena opisowego charakter znaku zawsze musi mie¢ charakter konkretny.

Wedtug Trybunatu:

» ,badanie bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyc¢ kazdego z towarow lub kazdej z ustuqg, dla ktorych
whniesiono o rejestracje znaku towarowego, a po drugie, decyzja wtasciwego organu o odmowie rejestracji znaku
towarowego co do zasady musi by¢ uzasadniona w odniesieniu do kazdego z tych towardow lub kazdej z ustug”;

« ,wfasciwy organ moze ograniczyc sie do ogdlnego uzasadnienia dotyczqcego wszystkich rozpatrywanych towarow lub ustug,
jezeli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec catej kategorii lub grupy towarow lub ustug”;

« taka kompetencja dotyczy tylko towarow i ustug, miedzy ktorymi istnieje na tyle bezposredni i konkretny zwigzek, ze tworzg
one jedng kategorie lub jedng grupe towarow lub ustug o dostatecznie jednorodnym charakterze. Po drugie, Sqd stusznie
stwierdzit, Ze sama okolicznosc, iz objete zgtoszeniem towary lub ustugi nalezq do tej samej klasy w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, nie jest wystarczajgca do stwierdzenia takiej jednorodnosci, poniewaz klasy te czesto zawierajg bardzo
roznorodne towary lub ustugi, ktore niekoniecznie muszg wykazywac miedzy sobg zwigzek dostatecznie bezposredni
i konkretny” (wyrok z 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P, CFCMCEE przeciwko EUIPO, pkt 37-40).
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Wyrok WSA z 6 grudnia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 1028/17 — uchylenie decyzji UPRP
o odmowie rejestracji znaku.

UP RP odmowit rejestracji znaku stownego: Tezy WSA:

* ,badanie i ocena przez Urzqd Patentowy RP opisowosci i zdolnosci
odrozniajgcej znaku towarowego musi dotyczyc¢ kazdego z osobna towaru
i kazdej z ustug objetych zgtoszeniem z klasy 1, 17, 19, 37”;

Szybki ciepty montaz

dla m.in.:

+ klasa 1: érodki do konserwacji betonu z wyjatkiem | | ¢ ,Organ w rozpoznawanej sprawie dokonat tej oceny w sposob lakoniczny

farb i olejow; i wybiorczy nie odnoszqc sie do wszystkich towarow i ustug zamieszczonych
* klasa 17: materiaty dzwiekoszczelne w poszczegolnych klasach”;

do budynkow; artykuty i materiaty

dzwigkochtonne; « ,zgtoszone oznaczenie "Ciepty Szybki Montaz" (...) nie jest znakiem opisowym
« klasa 19: katowniki metalowe, balustrady dla towarow zwiqgzanych z dzwiekoszczelnoscig, poniewaz bezposrednio nie

niemetalowe; belki niemetalowe; szkto odnosi sie do cech takich towardw i ustug z klasy 17. Nie mozna zatem tego

bezodpryskowe; ramy okienne niemetalowe; oznaczenia uznaé za opisowe, gdyz nie jest spetniona w tym zakresie reguta
» klasa 37: ustugi budowlane, konstrukcyjne, konkretnej opisowosci ani zasada bezposredniosci opisu. Informacja

rozbidrkowe i wyburzeniowe, wynajem sprzgtu o cechach takich towaréw nie jest tu przekazywana wyraznie

budowlanego. i jednoznacznie, a wiec nie jest mozliwa do odczytania wprost, a tylko drogq

skojarzen”.
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Wyrok NSA z 14 grudnia 2018 r. w sprawie Il GSK 5165/16 — oddalenie skargi kasacyjnej
od wyroku WSA utrzymujgcego w mocy decyzje UP RP o odmowie rejestracji znaku.

UP RP odmdéwit rejestracji znaku stownego: Tezy NSA:

» Zgftoszone produkty w klasach 29, 30, 31, 32 byty produktami spozywczymi.
VITAL F R ES H Okolicznosci tej spotka nie kwestionowata, a wrecz potwierdzata, ze sq to

produkty z klas zywnosciowych {(...). Probowata natomiast wywodzic, ze
z uwagi na przeznaczenie, pakowanie, trwatosc¢ produkty objete

dla m.in.: . . e iy .
zgtoszeniem nalezato roznie oceniac, bo niektdre towary, np. przyprawy,
* klasa 29: mrozone, suszone warzywa ocet, sol, kawa z klasy 30 sq ewidentnie innymi towarami od napojow
i owoce, galaretki, dzemy; bezalkoholowych, wdd, sokdw z kl. 32, a nadto w obrebie jednej klasy
 klasa 30: kawa, herbata, drozdze, sdl, towary sq bardzo réznorodne, np. kawa, herbata, kakao sq innq kategoriq
musztarda, ocet, przyprawy; anizeli stodycze, miod, wyroby cukiernicze”;

* klasa 31: swieze ziotfa, Swieze grzyby; ) .. .
- greypy  ,Bezwzgledu na przeznaczenie, forme pakowania i przechowywania, jak

stusznie wywiddt organ i WSA, wszystkie zgtoszone towary byty artykutami
spozywczymi, codziennego uzytku. Okolicznosci tej skarzgca nie
kwestionowata. Dlatego badanie konkretnej zdolnosci odrdzniajgcej wobec
wszystkich zgtoszonych produktow, a nie w odniesieniu do poszczegdlnych
towarow, nie stanowito istotnego uchybienia” .
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Wymog zwigzku pomiedzy znakiem i oznaczanymi towarami (ustugami).

Znaki informacyjne muszg wykazywac okreslony zwigzek z oznaczanymi towarami (ustugami).

Wedtug sqdow unijnych:

,aby oznaczenie miatfo charakter opisowy, musi ono wykazywac na tyle bezposredni i konkretny zwigzek
z rozpatrywanymi towarami lub ustugami, aby pozwolic¢ zainteresowanemu kregowi odbiorcéw natychmiast
i bez glebszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarow i ustug lub jednej z ich wfasciwosci”

(wyrok Trybunatu z 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM
utrzymujgcy w mocy wyrok Sadu UE z 19 listopada 2009 r. w sprawie T-298/06).

Takiego zwigzku nie wykazuja znaki aluzyjne (sugestywne), ktére dopiero w sposdb posredni mogg przywodzié
na mysl cechy oznaczanych towardéw/ustug.
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Wyrok WSA z 10 listopada 2016 r. w sprawie VI SA/Wa 2115/18 — uchylenie decyzji UP RP
o odmowie rejestracji znaku (z uwagi na kwestie wtornej zdolnosci odrozniajacej).

UP RP potwierdzit opisowy charakter znaku
sfownego:

WALUTOMAT

dla ustug w klasie 36:

prowadzenie rozliczen finansowych transakgc;ji, ustugi
finansowe, ustugi w zakresie posrednictwa:
pienieznego, finansowego, kredytowego,
posrednictwo w ptatnosciach, w sprzedazy ustug
finansowych, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, operacje finansowe, ustugi finansowe,
banki z dostepem bezposrednim np. przez Internet
(home banking), operacje walutowe, wymiana
pieniedzy, transakcje finansowe, wymiana waluty,
zarzadzanie majgtkiem.

Tezy WSA:

»(-..) 0znaczenie ztozone jest z odmiany stowa "waluta" i koricowki "mat" oraz, ze

dla przecietnego odbiorcy zwrot "waluto" w kontekscie rozpatrywanych, szeroko pojetych
ustug finansowych niewgtpliwie wskazuje na rodzaj prowadzonej dziatalnosci. Spotka nie
podwazata tez stanowiska organu, Ze w wyrazach ztozonych koricowka "mat" z requty
wskazuje na zwiqzek z automatyzmem - w kontekscie ustug - ze sposobem dziatania.

W ocenie Sqdu, powyzsze stanowisko Urzedu Patentowego nalezy uznac za prawidtowe,
gdyz dla przecietnego odbiorcy przedmiotowe oznaczenie, jako catosc, wskazywac bedzie
rodzaj oferowanych ustug tj. szeroko pojetych ustug finansowych. Nalezy zauwazycé, ze
wsrod zastrzezonych ustug znajdujq sie operacje walutowe, wymiana waluty. Zatem
przedmiotowe oznaczenie stowne winno byc interpretowane, jako odniesienie

do mechanizmu dokonywania operacji finansowych z udziatem walut, z ktdrego
konsument swiadomie pragnie korzystac¢ w sposob okazjonalny lub staty i ktory jest

w stanie sam z siebie wykonac jakqs czynnos¢ lub samodzielnie zastosowac jakgs
procedure. W konsekwencji argument strony, ze zgtoszone oznaczenie (Walutomat) nie
posiada bezposredniego, jasnego i natychmiast rozpoznawalnego znaczenia, nalezy
uznac za bezzasadny.”
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Wyrok WSA z 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie VI SA/Wa 732/19 — oddalenie skargi na decyzje
UP RP o odmowie rejestracji znaku.

UP RP potwierdzit opisowy charakter Tezy WSA:
znaku stownego:
.(...) Sformutowanie "Wszystko 0" sugeruje, jak trafnie przyjeto
WSZYSTKO O w zaskarzonej decyzji, ze w danej publikacji znajdujq sie wyczerpujqgce
informacje na dany temat. Tak skonstruowana nazwa serii

i jednoznaczny przekaz tresci znaku nie posiada zdolnosci odrozniajqgcej
w rozumieniu art. 129(1) ust. 1 pkt 2 p. w. p. Pojecie to nalezy rozumiec
jako wiodgcg ceche danego stowa czy ich zestawu, ktora jednoznacznie
kojarzy go z okreslonym towarem i przedsiebiorcq. Przepisy prawa nie

dla m.in. ustug:

* klasa 9: nagrane ptyty CD, e-booki,
audiobooki, no$niki elektroniczne,
publikacje elektroniczne jako moduty

tadowalne: stawiajq warunku, by za znak towarowy uznawac jedynie nazwy

e klasa 16: k;iqzki, ksigzki dla dzieci fantazyjne czy neologizmy. Jednakze znak towarowy skfadajqgcy sie
i mtodziezy, gazety, czasopisma, publikacje ze stow potocznych zawierac¢ musi taki ich uktad, kolejnosc¢, zestawienie
drukowane, materiaty do rysowania, czy ilosc, ktore pozwalajg na wyrodznienie znaku sposrdd stow jezyka
kolorowanki i malowanki. potocznego w taki sposob, by bez wqtpliwosci kojarzyt sie z okreslong

kategoriq towarow, fqgczonych z ich wytworcq”.

— \Y
www.prolegit.pl
N




Wyrok NSA z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie || GSK 887/18 — oddalenie skargi kasacyjnej
od wyroku WSA oddalajgcego skarge na decyzje UP RP.

Tezy NSA:
UP RP potwierdzit zdolnos¢ ochronng « Zarzuty w zakresie charakteru oznaczenia opisowego wzgledem jedynej
znaku stownego: kategorii ustug loterii i konkursow z uwagi na skojarzenie stowa kumulacji

z mnozeniem nagrod w konkursach okazaty sie niewystarczajqce, aby te
zdolnos¢ odrdzniajgcq zakwestionowac w okreslonych klasach

WI E LK A KU M U L AC J A zawierajqcych szereg réznorodnych towarow i ustug niezwiqzanych z tego

rodzaju loteriq”;

» ,Cafos¢ rozwazan (...) w szczegdlnosci argumentacja przeciwko spetnieniu
negatywnej przestanki braku zdolnosci odrozniajgcej przedmiotowego
znaku towarowego stownego "Wielka Kumulacja" z uwagi na charakter
oznaczenia opisowego tego znaku wzgledem jednej kategorii ustug —
konkursow gier losowych w loterii zastuguje na akceptacje, gdyz oparta
zostata na dotychczasowym dorobku orzecznictwa Naczelnego Sqdu
Administracyjnego oraz TSUE”.
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dla m.in. ustug w klasie 41:
ustugi organizowania konkurséw
edukacyjnych lub rozrywkowych, muzycznych.




Przysztosciowy aspekt oceny opisowosci znaku towarowego.

Znaki informacyjne to nie tylko takie, ktére w dacie zgtoszenia sg odbierane jako informacja o cechach towardw, ale réwniez takie,
wobec ktorych mozna racjonalnie zatozy¢ — z punktu widzenia daty zgtoszenia — opisowy odbidr znaku w przysztosci.

Wedtug Trybunatu Sprawiedliwosci:

,kompetentny organ musi ustali¢, na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, czy zgtoszony do rejestracji znak towarowy réwniez
stanowi, w oczach relewantnej klasy osob, opis cech przedmiotowych towarow lub usfug albo czy mozna racjonalnie przewidywac,
Ze tak moze byc¢ w przysztosci (...) Jezeli, w wyniku takiego badania, kompetentny organ dojdzie do wniosku, Zze tak wtasnie jest, musi
odmowic rejestracji znaku towarowego na podstawie wyzej wymienionego przepisu”

(wyrok Trybunatu z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 56).

Z powyzszym stanowiskiem koresponduje inna teza, akcentujgca samg mozliwos¢ opisowego uzywania znaku:

»hie jest konieczne, by oznaczenia i wskazowki skfadajgce sie na znak towarowy, o ktorych mowa w tym przepisie dyrektywy, byty
w momencie whniesienia o rejestracje faktycznie uzywane do opisu takich towarow lub ustug jak te majqce byc objete rejestracjgq,
lub do opisu wtasciwosci takich towarow lub ustug. Wystarczy, jak na to wskazuje samo sformutowanie tego przepisu, by te
oznaczenia lub wskazowki mogty byc¢ uzywane do takich celow”

(wyrok Trybunatu z 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P, OHIM/Wrigley, pkt 32).
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Wyrok WSA z 15 marca 2019 r. w sprawie VI SA/Wa 2115/18 — oddalenie skargi na decyzje UP RP
oddalajgcg wniosek o uniewaznienie znaku (wyrok nieprawomocny).

UP RP uznat zdolnos¢ rejestrowg znaku
sfownego:

POCZTA KWIATOWA

dla m.in. nastepujacych ustug:

* klasa 35: komputerowe bazy danych -
pozyskiwanie danych, ich systematyzacja
i przetwarzanie, promocja sprzedazy;

* klasa 39: dostarczanie kwiatéw rowniez
zamowionych korespondencyjnie
lub za posrednictwem telekomunikacji;

* klasa 42: dekorowanie kwiatami wnetrz
i wystaw innych niz sklepowe, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, ustugi
w zakresie architektury.

Tezy WSA:

e ,zaden z dowoddw przedfozonych przez wnioskodawce nie przekonuje
o braku zdolnosci oznaczenia POCZTA KWIATOWA w ww. dacie [tj. dacie
zgtoszenia] i w okresie bezposrednio jg poprzedzajgcym, a nawet —
w okresie wprawdzie pozZniejszym, lecz dajgcym wyobrazenie
o przekonaniach konsumenckich wystepujgcych w okresie relewantnym
dla oceny przestanek udzielenia ochrony”;

e ,wztozonych przez wnioskodawce materiatach brak jest dowodow
wskazujqgcych, ze sporne oznaczenie POCZTA KWIATOWA w dacie
zgtoszenia, tj. w dniu 17 stycznia 2002 roku byto konkretnie i bezposrednio
opisowe, i dla polskich odbiorcow byfto jedynie informacjq o konkretnej
ustudze. Dowodem takim nie mogq byc¢ badania sondazowe tj. "Opinia
Ekspercka" K. S.A. z dnia 8 maja 2017 r., przedfozone na okolicznos¢
postrzegania tego oznaczenia przez jej aktualnych i potencjalnych
odbiorcéw jako rodzaju ustugi, bowiem badania te pochodzg z 2017 r.

a wiec sq pozniejsze o ponad 15 lat niz zgtoszenie spornego znaku
do ochrony”.
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Wyrok WSA z 19 marca 2019 r. w sprawie VI SA/Wa 1895/18 — oddalenie skargi na decyzje
UP RP o odmowie uniewaznienia prawa do znaku (nieprawomocny).

Tezy WSA:

» L, Aspekt "przysztosciowy" musi wynikac jednoznacznie z aktualnych
warunkdw obrotu. Innymi stowy przy ocenie oznaczen, ktore takiemu
opisowi mogq stuzy¢ w przysztosci nie da sie unikngc ustalen bedqgcych
prognozami, ale muszq one sie jawic, jako oczywiste wnioski, ktore
uzasadniajq aktualne okolicznosci rynkowe”;

UP RP potwierdzit zdolnos¢
odrdzniajacy znaku stownego:

TRYBUNALSKIE

e Innymi stowy, cho¢ czasowym punktem odniesienia oceny opisowosci znaku
jest data zgfoszenia znaku do rejestracji to nie jest wymagane, aby w tej
dacie znak, z punktu widzenia wfasciwych odbiorcow, stanowit opis cech
towardw (ustug). Jest wystarczajgce, gdy z perspektywy wskazanej daty

dla towardw w klasie 32: piwo, wyciag
chmielowy do wytwarzania piwa, wody

mineralne, napoje bezalkoholowe, mozna racjonalnie przyjqé, ze tak bedzie w okresie pozniejszym (po tej
syropy i esencje do napojow, soki dacie). Jednakze, jak juz powiedziano, muszq ku temu zaistniec¢ okreslone
owocowe, warzywne, napoje warunki”;

witaminizowane.
* ,Nalezy podkreslic, ze ekspertyza [jezykoznawcy] bazowata na ustaleniach

dokonywanych nie w dacie zgtoszenia ale w dacie sporzgdzenia ekspertyzy,
co w oczywisty sposob obniza jej wiarygodnosc”.
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Dla uznania informacyjnego charakteru znaku wystarcza opisowy przekaz
jednego ze znaczen znaku.

Znaki informacyjne to takze takie znaki, ktdre moga miec znaczenie opisowe i rownolegte znaczenie nie opisowe,
o ile tylko znaczenie opisowe moze byc¢ tatwo dostrzezone. Nie ma tez znaczenia, czy istniejg synonimy znaku,
pozwalajgce okresli¢ te same cechy.

Wedtug Trybunatu Sprawiedliwosci:

»,Znak musi by¢ wytgczony z rejestracji, jesli przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen okresla ceche
przedmiotowych towarow lub ustug”

(wyrok Trybunatu z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 97).

,dla celow oceny, czy art. 3 ust. 1 lit. ¢ dyrektywy stosuje sie do tego rodzaju znakdw jest obojetne, czy istniejg
lub nie istniejq synonimy umo:zliwiajq oznaczenie tych samych cech towarow lub ustug”

(wyrok Trybunatu z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 104).
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Wyrok WSA z 28 lutego 2018 r. w sprawie VI SA/Wa 2136/17 — uchylenie decyzji UP RP
o odmowie rejestracji znaku.

Tezy WSA:
UP RP odmowit rejestracji
znaku stownego: » ,Organ na stronie trzeciej uzasadnienia zaskarzonej decyzji wskazaf, ze

w jego ocenie: "Przedmiotowe oznaczenie, jako catosc, jest oznaczeniem,
ktore wprost wskazuje na rodzaj i wiasciwosci sygnowanych towarow.
Dla przecietnego odbiorcy zrozumiatym bedzie, iz okreslenie "absorbetka"”
wywodzi sie od stowa "absorpcja”, a wiec procesu wchtaniania. Z kolei

absorbetka kolorow

dla m.in. nastepujgcych towaréw: w potgczeniu ze stowem "kolorow", niewgtpliwe przedmiotowe oznaczenie

« Kklasa 1: pralnicze ptyny do zmiekczania jako cafosc bedzie miato czytelne znaczenie - wchfanianie kolorow, co
tkanin stosowane jako produkty chemiczne w kontekscie wnioskowanego zakresu ochrony zwigzanego z pralnictwem
do celéw przemystowych; bedzie/czytelnq informacjq o rodzaju i wtasciwosciach opatrywanych

_ _ o _ towardow, nie zas wyrdznikiem podmiotu je oferujgcego”;
e klasa 3: impregnowane nietkane sciereczki

z otworkami z przetworzonej celulozy
syntetycznej stosowane w praniu; ptyny do
zmiekczania tkanin do prania;

» Tego typu stwierdzenie jest niezgodne zarowno ze stanowiskiem doktryny
jak i z orzecznictwem |(...), z ktdrych jasno wynika, ze opisowy charakter
znaku wyraza sie tym, Ze jedynq i bezposrednio przekazywangqg informacjq

* klasa 21: Sciereczki z przetworzonej celulozy jest ta, ktéra wskazuje na ceche towaru. Nie majg natomiast opisowego
syntetycznej do zastosowan w praniu. charakteru te znaki, ktdre dopiero drogqg posredniego wnioskowania mogq

stanowic oznaczanie takich cech”.
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Wyrok WSA z 4 pazdziernika 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 966/17 — utrzymanie w mocy decyzji
UP RP odmawiajgcej uniewaznienia prawa do znaku towarowego.

Tezy WSA:

UP RP odmowit uniewaznienia Artvkut o o e wskazuja, e profesia ¢
* | Artykuty przedtozone przez sprzeciwiajgcego sie wskazujq, ze profesja ta
prawa ochron nego funkcjonowata w PRL-u, do roku 1989, do czasu kiedy wprowadzono w Zycie nowe
na st owno-g raficz ny zna k: prawo dewizowe, ktore zalegalizowato prywatny obrot walutami obcymi w prywatnych
kantorach walutowych”;

= k . * Zdaniem Sqdu powyzsza argumentacja nie dowodzi, iz sporne oznaczenie ma

@B Cln c.an charakter opisowy, lecz ze posiada jedynie elementy sugestywne, ktore
w zestawieniu catosciowym, w formie znaku towarowego stowno-graficznego, mogq

i realizujq jego funkcje dystynktywngq. Stowo , cinkciarz” ma swoje znaczenie jezykowe
dla ustug w klasie 36: doradztwo finansowe, i wskazuje wprost na osobe zajmujgcq sie nielegalnie handlem walutq. Jak wyzej
operacje finansowe, ustugi finansowe, banki wskazano profesja ta zanikta wraz z rokiem 1989, kiedy to dopuszczono legalny obrot
walutq. Tak wiec desygnatem stowa cinkciarz jest osoba zajmujgcq sie nielegalnym
handlem walutq. W tym miejscu nalezy wskazac, ze w ocenie Sqdu oznaczenie
“cinkciarz" jest oznaczeniem aluzyjnym, ktdre bezposrednio nie wskazujgcy na opis,
jakos¢ lub rodzaj produktow, ktdrymi ma byc¢ sygnowany, a jedynie moze budzic takie
wymiana waluty, zarzgdzanie majatkiem. skojarzenia. Odbiorca oznaczenia aluzyjnego musi poczyni¢ pewien szczegdlny wysitek
intelektualny, aby przeksztafcic¢ tq informacje w racjonalng ocene”.
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wymiana pieniedzy, transakcje finansowe,




Zasada, iz znak ztozony z elementow informacyjnych niedystynktywnych
co do zasady sam ma charakter informacyjny.

Znakami informacyjnymi mogg by¢ znaki ztozone/kombinowane, zbudowane z elementéw informacyjnych.

W takim przypadku, co do zasady, suma elementdow niedystynktywnych jest niewystarczajgca do nadania znakowi
pierwotnej zdolnosci odrdzniajgce,;.

Wedtug Trybunatu:

»,Znak towarowy sktadajqcy sie z neologizmu ztozonego z elementu, z ktdrych kazdy ma charakter opisowy wzgledem
cech towardw lub ustug objetych zgfoszeniem, jest sam opisowy wzgledem tych cech, chyba ze istnieje dostrzegalna
roznica pomiedzy neologizmem a prostq sumq elementow, z ktorych sie sktada, co zakfada, ze z powodu niezwyktfego
charakteru kombinacji w odniesieniu do tych towardw lub ustug, neologizm wywofuje wystarczajgco odmienne
wrazenie od wrazenia prostej kombinacji znaczen elementow, ktdre te kombinacje tworzq”

(wyrok Trybunatu z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, teza 1).
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Wyrok NSA z 18 stycznia 2018 r. w sprawie Il GSK 3335/ 15 — uchylenie wyroku WSA
kwestionujgcego decyzje UP RP o odmowie uniewaznienia znaku.

Tezy NSA:

* ,Przekonanie WSA, Ze znak tworzq dwa obcojezyczne wyrazy niewgtpliwego znaczenia
sktadajqce sie na czytelny przekaz informacyjny doprowadzito Sqd do fatszywego
wniosku. A przeciez sporny znak stanowi jedno sfowo skomponowane nie z petnych

stowne g0 Zna ku towa rowego. wyrazow obcojezycznych jasnego znaczenia, lecz z fragmentu obcojezycznego stowa

nature (angielski) lub polskiego natura — "natur”, rozumianego rownoczesnie w innym
jezyku (niemiecki, szwedzki) jako natura, potqczonego ze stowem "tea", ktére moze byc

NATU RT EA kojarzone z obcojezycznym stowem o znaczeniu herbata, ale ktére z uwagi na pozycje

w znaku wcale nie musi tak byc rozumiane, pozostajgc jedynie trzecig sylabg catego

stowa, nadajgcg pierwszemu cztonowi fantazyjne brzmienie”;

UP RP uznat zdolnos¢ odrdzniajaca

dla m.in. nastepujacych towaréw

w klasie 30: herbata, herbaty owocowe, * ,Nie jest mozliwe, aby przecietny nabywca towardéw oznaczonych znakiem spornym
czarne, zielone, czerwone, herbaty bezposrednio i natychmiast skojarzyt stowo NATURTEA z naturalnq herbatq. Gdyby
przyjgc rozumowanie Sqdu | instancji, to koricowki stow np. galatea, altea czy amaltea
wskazywatyby na potgczenie pierwszych sylab tych wyrazow ze stowem oznaczajgcym
w jezyku angielskim herbate. W ocenie Naczelnego Sqdu Administracyjnego wyraz
"naturtea” stanowi neologizm, zbudowany z sylab tworzqcych zbitke niekoniecznie
rozpoznawalnych stow, nadajgcy znakowi towarowemu zdolnos¢ odrdzniajgcq”.
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Wyrok WSA z 6 pazdziernika 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 121/17 — oddalenie skargi na decyzje

UP RP - nieprawomocny.

UP RP uniewaznit prawo ochronne na
znak towarowy:

VITAMIN SHOT

dla m.in. nastepujacych towardow:

klasa 5: dietetyczne substancje przystosowane

do celéw medycznych, preparaty farmaceutyczne,
preparaty witaminowe, preparaty

z mikroelementami dla ludzi i zwierzat, zZywnos¢
dietetyczna dla celdw leczniczych;

klasa 29: wody mineralne i gazowane, wody
stotowe, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne
w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyzujgce, preparaty do produkcji napojow,
esencje do produkcji napojow, napoje i soki
owocowe, soki warzywne.

Teza WSA :

»Angielskie stowo "shot" w kontekscie ww. towarow oznacza "porcje, dawke".
Stowo to bedzie niewgtpliwie zrozumiate dla wiekszosci spoteczenstwa, a wiec

w konsekwencji bedzie zrozumiate dla docelowego kregu odbiorcow. Powyzszq
konstatacje posrednio potwierdzit takze sam uprawniony, ktory przedfozyt wydruki
z wyszukiwarki gogle. Z wydrukdw tych wynika, ze stowo shot jak i liczcba mnoga

mn n

shoty, wystepuje w zestawieniu ze stowami polskimi, np. "proste shoty", "przepisy

n n cnon mnm n

na shoty", "wieczor z shotami", "niesamowite teczowe shoty", "najlepsze shoty
tygodnia", "proste shoty dla pan". Tym samym uprawniony wskazat posrednio, ze
stowo "SHOT" (szot) weszfo do jezyka polskiego i nastgpito jego spolszczenie.
Organ zasadnie podkreslit, ze stowo "SHOT" byto uzywane na rynku polskim

w kontekscie napojow energetyzujgcych przed datq zgfoszenia spornego znaku
towarowego, co swiadczy o jego znajomosci przez konsumentow krajowych w dniu
zgtoszenia spornego znaku towarowego. Z kolei stowo "VITAMIN" (witamin)
niewgtpliwie jest znane polskim odbiorcom juz od najmtodszych lat. Tym samym
oznaczenie sporne "VITAMIN SHOT" jako cafos¢ bedzie oznaczac dla konsumentow

porcje (dawke) witamin”.
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Opisowy charakter znaku towarowego a wtorna zdolnos¢ odrozniajaca.

Regulacje w prawie unijnym i krajowym.

Art.4 ust. 4 Art. 7 ust. 3
dyrektywy 2015/2436 rozporzadzenia 2017/1001 Art. 130 ustawy PWP

Nie moZzna odmowic rejestracji znaku
towarowego na podstawie ust. 1 lit. b), Ustep 1 lit. b), c) i d) nie ma
c) lub d), [regulacje dotyczace braku

Odmowa udzielenia prawa ochronnego
na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 2—4,

hn = A zastosowania ) [regulacje dotyczace [regulacje dotyczace braku pierwotnej
pierwotnej zdolnosci odrézniajacej] braku pierwotnej zdolnosci zdolnosci odroézniajacej] nie moze
jezeli przed datq zgh?sz.en ia znak tef’ odrozniajacej] jezeli w nastepstwie nastqpic, jezeli przed datq zgtoszenia
uzyskat w nas}tepstw:ej €go uzywania uzywania znak towarowy uzyskat znaku towarowego w Urzedzie
charakter ?dr 02’7i ajqcy. : z te?‘? samego charakter odrdzniajqcy w odniesieniu Patentowym znak ten nabrat,
powodu nie mozna uniewaznic znaku, do towardow lub ustug, dla ktdrych w nastepstwie jego uzywania,
jezeli przed datq wniosku wystepuje sie o rejestracje. charakteru odrézniajgcego w zwyktych

0 uniewaznienie znak ten uzyskat
w nastepstwie jego uzywania charakter
odrdzniajgcy.

warunkach obrotu.
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Regulacje prawa krajowego dotyczgce wtornej zdolnosci odrozniajacej
nalezy ,odczytywac” przy uwzglednieniu orzecznictwa Trybunatu.

Kluczowe znaczenie majg zwtaszcza:

wyrok TS z 4.5.1999 r., w sprawach potgczonych C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee;
wyrok TS z 18.6.2002 r., C-299/99, Koninklijke Philips Electronics/Remington;

wyrok TS z 19.6.2014 r., w sprawach potgczonych C-217/13 i C-218/13, Oberbank;

wyrok Trybunatu z 16.9.2015 r. w sprawie C-215/14, Nestle.

Znaczenie majg tez wyroki dotyczgcego rzeczywistego uzywania, poniewaz warunki nabycia
i utrzymania ochrony muszg by¢ takie same, np. wyrok TS z 18.7.2013 r., C-252/12, Specsavers.

N
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Kluczowe tezy orzecznictwa Trybunatu:

* ,Rozpoznawanie towaru jako pochodzqgcego od okreslonego przedsiebiorstwa przez zainteresowanych
odbiorcow winno by¢ dokonywane na podstawie uzycia znaku jako znaku towarowego, a zatem
na podstawie jego wfasciwosci i skutkow, ktore umozliwiajg mu odrdznianie danego towaru od towarow innych
przedsiebiorstw” (wyrok TS z 18.6.2002 r., C-299/99, Koninklijke Philips Electronics/Remington, pkt 64);

W sytuacji gdy panstwo cztonkowskie nie skorzystato z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie
dyrektywy 2008/95, w toku postepowania w przedmiocie uniewaznienia prawa do znaku towarowego
dotyczgcego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odrozniajgcego, w celu dokonania oceny,
czy ten znak towarowy uzyskat charakter odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania, nalezy zbadac, czy uzyskat on taki
charakter przed datq ztozenia wniosku o rejestracje tego znaku. W tym wzgledzie jest bez znaczenia, ze wifasciciel
kwestionowanego znaku towarowego podnosi, iz w kazdym razie uzyskat charakter odrozniajgcy w nastepstwie
uzywania po dacie ztozenia wniosku o rejestracje, aczkolwiek jeszcze przed datq jego rejestracji”

(wyrok TS z 19.6.2014 r., w sprawach potfgczonych C-217/13 i C-218/13, Oberbank, teza 2).
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Kluczowe tezy orzecznictwa Trybunatu:

e W celu uzyskania rejestracji znaku towarowego, ktory uzyskat charakter odrozniajgcy w nastepstwie uzywania
w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, niezaleznie od tego, czy znak ten byt uzywany jako czesc¢ innego
zarejestrowanego znaku towarowego, czy tez w potqgczeniu z takim znakiem, zgtaszajgcy musi przedstawi¢ dowad,
Ze zainteresowany krqg odbiorcow postrzega towar lub ustuge oznaczone tym tylko znakiem, z pominieciem
wszelkich innych znakow, ktdre rowniez mogqg wystepowac, jako pochodzgce z okreslonego przedsiebiorstwa
(wyrok Trybunatu z 16/09.2015 r. w sprawie C-215/14, Nestle, pkt 67);

e, Prawo Unii nie sprzeciwia sie temu, ze gdy wfasciwy organ napotka na szczegolne trudnosci w celu dokonania
oceny uzyskania charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania znaku towarowego, o ktorego rejestracje
albo uniewaznienie wniesiono, moze on odwofac sie zgodnie z warunkami przewidzianymi w jego prawie
krajowym do badania opinii kregu odbiorcow stuzqcej wyjasnieniu swojego orzeczenia (...). W wypadku gdy
zdecyduje sie on na zarzqdzenie takiego badania opinii, do niego nalezy okreslenie odsetka konsumentow
uwazanego za wystarczajgcy do celdw uznania omawianej nazwy za takie oznaczenie {(...)”

(wyrok TS 2 19.6.2014 r., w sprawach potgczonych C-217/13 i C-218/13, Oberbank, pkt 43).
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Wtorna zdolnosc odrozniajgca ma charakter nastepczy.

Wtorna zdolnosé odrdzniajgca nalezy stwierdzi¢ wowczas, gdy wskutek dtugotrwatego
i intensywnego uzywania oznaczenia na rynku jako znaku towarowego dla konkretnych
towardow lub ustug, odbiorca tych towardw lub ustug traktuje to oznaczenie jako
wskazanie pochodzenia tych towarow lub ustug od konkretnego przedsiebiorstwa.

Dla uznania wtornej zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia kluczowe jest zatem potwierdzenie:
* jego uzywania w charakterze znaku towarowego;
* jego rozpoznawania jako znaku towarowego.
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Jaka czesc¢ relewantnych odbiorcow ma taczyc towary lub ustugi oznaczone
znakiem z konkretnym przedsiebiorstwem?

Na to pytanie nie ma jednej Scisle okreslonej odpowiedzi (w sensie konkretnego progu
procentowego). Orzecznictwo wskazuje na co najmniej znaczgcy odsetek relewantnych
odbiorcow.

Uwaga!

W wyroku w sprawie Oberbank, TS stwierdzit, ze to organ badajacy wtorng zdolnosé
odrozniajgca powinien okresli¢ czy dany odsetek konsumentow jest wystarczajgcy
do potwierdzenia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej (pkt 43).
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Okolicznosci faktyczne majgce znaczenie przy ocenie wtornej zdolnosci
odrozniajace;.

Oceny wtornej zdolnosci odrdzniajgcej nalezy dokonywac przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci stanu
faktycznego, tj. okolicznosci, w jakich znak byt uzywany w charakterze znaku towarowego.

W wyroku z 4.5.1999 r. w sprawie Windsurfing Chiemsee (pkt 47-52), TS sformutowat liste przyktadowych

okolicznosci, ktére nalezy uwzgledni¢ przy badaniu wtdrnej zdolnosci odrdzniajace;j:

e udziat w rynku, jaki posiadajg towary lub ustugi oznaczone znakiem;

* intensywnosc i dtugotrwatos¢ uzywania znaku;

* zasieg geograficzny uzywania znaku;

* wysokosé naktadow poniesionych na promocje znaku;

* osSwiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych podmiotéw profesjonalnych, ktére potwierdzajg
obecnos¢ towaréw lub ustug oznaczonych znakiem na rynku;

» odsetek odbiorcow towardw lub ustug, ktdrzy ze wzgledu na znak identyfikuja je jako pochodzace od okreslonego
przedsiebiorstwa.
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Inne czynniki, ktore mogg wptywac na ocene nabycia wtornej zdolnosci
odrozniajyce;j:

* czy oznaczenie jest uzywane przez jednego, czy wielu przedsiebiorcow na rynku
(zob. pkt 65 wyroku w sprawie Philips);
e charakter, tj. struktura oznaczenia (zob. pkt 64 wyroku w sprawie Philips).

W kazdym jednak przypadku, charakter odrdzniajgcy znaku uzyskany w nastepstwie jego
uzywania nalezy ocenia¢ w odniesieniu do towardw lub ustug, dla ktérych znak zostat
zgtoszony oraz przy uwzglednieniu percepcji przecietnego konsumenta.
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Wskazane okolicznosci muszg znalez¢ potwierdzenie w odpowiednim
materiale dowodowym:

 dowody muszg by¢ wiarygodne, a okolicznosci z nich wynikajgce konkretne;

* z dowodow ma wynikac stan rzeczy istniejgcy na date zgtoszenia znaku do rejestracji;

* dowody powinny wskazywac na uzywanie znaku w charakterze znaku towarowego
wobec towarow lub ustug wyliczonych w zgtoszeniu.

Katalog dowodow jest otwarty i w zasadzie moze obejmowac wszystko co wskazuje
na uzywanie i rozpoznawanie znaku w charakterze znaku towarowego (np. cenniki,
katalogi, ulotki, faktury, wyniki sprzedazy, inne dokumenty handlowe, wydatki

na reklame, reklamy — prasowe, telewizyjne, bilbordy, artykuty prasowe).
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Wyrok NSA z 14 stycznia 2015 r. w sprawie Il GSK 1815/14 - oddalenie skargi kasacyjnej
od wyroku WSA oddalajacego skarge na decyzje UP RP o uniewaznieniu prawa ochronnego.

Tezy NSA:

» faktury sprzedazy (...) nie majg znaczenia w rozpoznawanej sprawie, poniewaz dotyczq roku 2011
oraz roku 2012, a zatem odnoszq sie do okolicznosci, ktdre nastqgpity nawet juz po ztozeniu wniosku

, 0 uniewaznienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy”;

UP RP zanegowat wtdrng P J porny Y

zdolnos¢ odrdzniajaca * ,Nie wykazat rdwniez, iz wielkos¢ sprzedazy jego towardw oznaczanych spornym znakiem towarowym

znaku stownego: oraz naktadow na ich reklame czy promocje spowodowata, Ze towary te byty postrzegane jako

pochodzgce jedynie od niego”;

KR U P N | K » ,przestuchanie swiadka zwigzanego z podmiotem zgtaszajgcym ten wniosek dowodowy na okolicznos¢
nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej, bytoby niecelowe. Bowiem z natury osobowego srodka
dowodowego wynika, ze jest on nieprzydatny dla stwierdzenia okolicznosci na wykazanie nabycia
wtornej zdolnosci odrozniajqcej, tzn.: uzywanie znaku w danej funkcji, w okreslonym rozmiarze,
wyroby alkoholowe. intensywnosci oraz przez okreslone podmioty”;

dla towaréw w klasie 33:

* ,przedtozone badania opinii publicznej pochodzity z kwietnia 2011 r., a wiec dotyczyty wielu lat po
zgtfoszeniu i rejestracji spornego oznaczenia, a po drugie, w zadnym razie nie wskazywaty na uzywanie
spornego oznaczenia przez skarzqcq z wytqgczeniem innych podmiotow. Potwierdzajq to rowniez
dowody przedtozone przez wnioskodawce w pismie (...), w ktorym wskazat on kilka podmiotdw, ktore
rowniez uzywaty spornego oznaczenia w obrocie {(...)".
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Wyrok NSA z 18 grudnia 2018 r. w sprawie Il GSK 1630/18 — oddalenie skargi kasacyjnej
od wyroku WSA potwierdzajgcego odmowe rejestracji znaku.

Tezy NSA:

» ,Skarzqca koncentruje sie w swoich zarzutach procesowych na dowodach
UP RP zanegowat wtdrna $wiadczgcych o uzywaniu przez nig spornego znaku w bardzo dfugim
zdolnos$¢ odrdzniajaca okresie czasu, nie wykazujgc jednoczesnie istotnej przestanki nabrania
znaku stownego: wtornej zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego, skojarzeniem tego

uzywania z okreslonym przedsiebiorcq, na co zwraca uwage Sqd | instancji

100 PANORMICZNYCH w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku”;
dla towarow w klasie 16: e ,Nie jest zdaniem NSA konieczne zmonopolizowanie rynku i petna
czasopisma szaradziarskie. wyfqcznosc uzywania spornego oznaczenia aby umozliwic nabranie przez

to oznaczenie wtornej zdolnosci odrozniajgcej poprzez skojarzenie go
z okreslonym przedsiebiorcq monopolistq, ale uzywanie spornego
oznaczenia przez inne podmioty rownolegle na rynku moze utrudni¢
w sposob znaczqcy skojarzenie tego znaku tylko z jednym okreslonym
przedsiebiorcq”.
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Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r. w sprawie |l GSK 592/13 — uchylenie wyroku WSA
uchylajgcego decyzje UPRP.

Tezy NSA:
UP RP potwierdzit wtérna ,wiez oznaczenia z towarem pochodzgcym od konkretnego przedsiebiorcy moze by¢
zdolnos$¢ odrozniajacg znaku: nieuchronnym skutkiem dtugotrwatosci, intensywnosci i powszechnosci naktadania

oznaczenia na towarach masowych. Wiez ta powstaje w szczegolnosci wtedy, kiedy
zostaje ustalone, ze zaden inny uczestnik obrotu nie opatrywat swoich towarow
takim samym oznaczeniem stowno-graficznym w okresie przed zgtoszeniem
oznaczenia do ochrony. Wniosek o powstaniu wiezi miedzy oznaczeniem a towarem
pochodzgcym od konkretnego przedsiebiorcy moze by¢ wynikiem logicznych operacji
myslowych, opartych o wyzej opisane "wszystkie okolicznosci". Do ustalenia wiezi
miedzy oznaczeniem a konkretnym przedsiebiorcq mogq by¢ przydatne dowody
w postaci badan opinii publicznej, ale nie sq one konieczne w sytuacji, kiedy
dowiedziona zostaje dfugotrwatosc i intensywnosc¢ uzywania, w pofqczeniu

z wytqcznosciq uzywania oznaczenia w okreslonym ksztatcie. W takiej sytuacji

dla towaréw w klasie 16: oznaczenie w swoim catoksztafcie utrwala sie w swiadomosci klienteli i nabywa

o ool wtdrnq zdolnos¢ odrézniajgcg, mimo iz posiada cechy, ktére nie pozwolityby m

na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odrdzniajgcych”.
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Dowdd z badania opinii publiczne;j.

Jest to w dowadd, na podstawie ktorego w sposdb bezposredni mozna ustali¢ stopien
rozpoznawalnosci znaku jako znaku towarowego.

Nalezy jednak podkresli¢, ze wynik badania opinii publicznej nie moze stanowic
Ljedynego determinujgcego elementu pozwalajgcego na wniosek” o istnieniu wtornej
zdolnosci odrdzniajacej (zob. pkt 48 wyroku w sprawie Oberbank).

W praktyce przeprowadzenie prawidtowego badania opinii publicznej i dostarczenie
wiarygodnego dowodu stwarza duze trudnosci. Istotnych wskazowek co do wtasciwej
metodyki badan dostarcza orzecznictwo unijne (np. wyrok Sgdu UE z 15.12.2005 .,
T-162/04, ksztatt zapalniczki BIC oraz powotywany wyrok TS w sprawie Oberbank).
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Wiarygodnos¢ dowodu z badania opinii publicznej podlega ocenie
sgdu lub organu.

W zwigzku z tym, sad lub organ musi dysponowac nastepujgcymi informacjami:

e czy badanie zostato przeprowadzone przez niezalezny instytut badawczy oraz czy
zostato sporzgdzone na polecenie sgdu lub organu, czy jest to badanie prywatne;

 jaka grupa respondentow zostata poddana badaniu;
* sposoOb przeprowadzenia badania i okolicznosci, w jakich je przeprowadzono;

» czy odsetek odpowiedzi odzwierciedlony w badaniu dotyczy ogdlnej liczby pytanych,
czy tylko tych, ktorzy rzeczywiscie udzielili odpowiedzi na pytania.

Brak dofgczenia ktorejkolwiek z tych informacji silnie podwaza moc dowodowg catych badan.
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Metodyka badan (podstawowe zasady):

* odpowiednia liczba osob biorgcych udziat w badaniu;

* reprezentatywnosc grupy ankietowanych (to warunek sine qua non uwzglednienia
badan przy ocenie wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej);

* pytania sformutowane w sposdb neutralny (zakaz zadawania pytan sugerujgcych);

* sposob przeprowadzania badania powinien obrazowac rzeczywistg sytuacje rynkowa.
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Wyrok WSA z 31 stycznia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 2048/18 — oddalenie skargi na decyzje
UPRP o odmowie rejestracji znaku.

Tezy WSA:

UP RP zanegowat wtdrng zdolnos¢

e .. * W ocenie Sqdu nie ma podstaw do podwazenia stanowiska organu, ze przedstawiony przez
odrdzniajaca znaku stownego:

skarzgcq materiat dowodowy nie jest wystarczajgcy do ustalenia nabycia przez znak towarowy
stowny "ebilet" wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej. Sqd podziela zdanie Urzedu Patentowego RP,
e b i I et ze wsrod materiatu dowodowego nie mozna dopatrzec sie bezposredniego dowodu
rozpoznawalnosci znaku wsrod relewantnego kregu odbiorcow, chociazby w postaci
badania opinii publicznej”;
dla m.in. nastepujacych towarow » ,dla uzyskania przez oznaczenie wtdérnej zdolnosci odrézniajgcej, konieczne jest przedstawienie
i ustug: dokumentdw na okolicznosé, Zze zainteresowany krqg odbiorcow postrzega towar oznaczony
tym tylko znakiem, z pominieciem wszelkich innych znakow, ktore rowniez mogq by¢
obecne, jako pochodzqcy z okreslonego przedsiebiorstwa. Takich dowodow w ocenie Sqdu
* klasa 16: bilety drukowane; W niniejszej sprawie nie przedstawiono. O nabyciu wtdérnej zdolnosci nie $wiadczy
przywofywany w skardze fakt prowadzenia przez skarzqcq rozbudowanego portalu
internetowego, za posrednictwem ktdrego mozna byto zakupic bilety na réznego rodzaju
imprezy i wydarzenia rozrywkowe. Okolicznosc ta nie wyjasnia bowiem, czy i jaka czesc¢
odbiorcow identyfikuje towary i ustugi oznaczone znakiem "ebilet" jako pochodzgce
od skarzqgcej”.
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* klasa 9: programy komputerowe;

* klasa 35: ustugi rozprowadzania
biletow za posrednictwem Internetu,
ustugi reklamy.
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