Michat Mazurek!

INFORMACYJNY CHARAKTER OZNACZENIA
JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI WSPOLNOTOWEGO
ZNAKU TOWAROWEGO

1. Uwagi ogdine

Wspolnotowe znaki towarowe maja niewatpliwe znaczenie dla uczestnikow
obrotu gospodarczego na rynku wewnetrznym. Z jednej strony, powalajg unijnym
przedsigbiorcom na indywidualizacj¢ ich towarow (ustug) wsrdd towardw (ustug)
tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentéw. Z drugiej strony, umozliwiaja
unijnym konsumentom ponowne dokonanie zakupu tych samych towarow (ustug),
jezeli doswiadczenie pierwszego zakupu okazato si¢ pozytywne albo ich unikanie,
jezeli to doswiadczenie byto negatywne. Te korzystne skutki dotycza jednak wy-
tacznie prawidlowo zarejestrowanych wspdlnotowych znakow towarowych. Wspdl-
notowy znak towarowy pozbawiony zdolno$ci odrdzniajacej dla danych towardéw
(ustug) nie wykonuje bowiem, pomimo rejestracji, wlasciwej znakom towarowym
funkcji oznaczania pochodzenia. Ponadto, podmiot legitymujacy si¢ rejestracja ta-
kiego znaku zyskuje niestuszng przewage nad innymi podmiotami, co pozostaje
w sprzecznos$ci z traktatowym celem nieznieksztatconej konkurencji. W interesie
wszystkich uczestnikéw obrotu gospodarczego na rynku wewnetrznym jest zatem
uniemozliwianie monopolizacji oznaczen niedystynktywnych, jako wspolnotowych
znakow towarowych. Dotyczy to zwlaszcza znakow opisowych (informacyjnych),
ktére wskazuja na rodzaj towardow lub ustug albo ich cechy.

W zgodzie z powyzszym celem prawodawca unijny wprowadzit zakaz rejestra-
cji, jako wspodlnotowych znakow towarowych, oznaczen informacyjnych. Stosownie
do art. 7 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (dalej jako ,,RWZT”),? nie sa reje-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-
-Skiodowskiej; radca prawny.
2 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1. To rozporzgdzenie zastgpito — bez wprowadzania zmian meryto-

rycznych, takze w zakresie art. 7 — rozporzadzenie Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspol-
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strowane znaki towarowe, ktore sktadaja sie¢ wytacznie z oznaczen lub wskazdéwek
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia,
wartos$ci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $swiadczenia
ustugi, lub innych wlasciwosci towarow lub ustug. Jednoczesnie, z uwagi na godne
ochrony interesy zglaszajacego, w art. 7 ust. 3 RWZT wylaczono zastosowanie
art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT, o ile w nastgpstwie uzywania znak uzyskat charakter od-
rozniajacy w odniesieniu do zglaszanych towarow lub ustug (wtdrng zdolnos¢ od-
rézniajgcg). Stosowanie obydwu norm jest jednym z najwazniejszych praktycznie
zagadnien w unijnym prawie znakow towarowych.

Juz tylko praktyczna doniosto$¢ art. 7 ust. 1 lit. ¢ 1 art. 7 ust. 3 RWZT uza-
sadnia niniejszg wypowiedz w przedmiocie informacyjnego charakteru znaku, jako
przeszkody rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego. Podstawe normatywna
wypowiedzi stanowig przede wszystkim te wlasnie normy RWZT, z uwzglednie-
niem ich interpretacji przyjmowanej w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci®
i Sadu* w Luksemburgu oraz Urzgdu Harmonizacji Rynku Wewngtrznego (Znaki to-
warowe i Wzory)’ w Alicante. Ponadto, w istotnym zakresie zostaty uwzglednione
wyroki prejudycjalne Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczace dyrektywy Parlamentu
Europejskiego 1 Rady 2008/95 z 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (da-
lej jako ,,dyrektywa”),® a zwlaszcza art. 3 ust. 1 lit. ¢ i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy.
Te normy majg tres¢ analogiczng z, odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. ¢ 1 art. 7 ust. 3
RWZT. Dlatego wyroki Trybunatu dotyczace tych norm dyrektywy sg stale powoty-
wane w orzecznictwie na tle wskazanych regulacji RWZT.

2. Zasady oceny informacyjnego charakteru oznaczania

2.1. Czasowy i terytorialny punkt odniesienia oceny

Nie budzi watpliwosci, ze czasowym punktem odniesienia oceny art. 7 ust. 1
lit. ¢ RWZT jest data zgloszenia znaku do rejestracji. Nie jest jednak wymagane,
aby w tej dacie znak, z punktu widzenia wtasciwych odbiorcéw, stanowit opis cech
towarow (ustug). Jest wystarczajace, gdy z perspektywy wskazanej daty mozna ra-

notowego znaku (Dz. Urz. WE L 11 z dnia 14 stycznia 1994, s. 1; tekst w jez. polskim w: Dz. Urz. UE, polskie wyd.
specj. z 2004 r., rozdz. 17, 1. 1, s. 146).

3 Do 1 grudnia 2009 r. — Trybunat Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskiej. W dalszej czegsci niniejszego tekstu,
w odniesieniu do wszystkich orzeczen tego organu stosowany jest termin , Trybunat”.

4 Do 1 grudnia 2009 r. — Sad Pierwszej Instancji. W niniejszym teks$cie stosowany jest aktualny termin (,Sad”) w od-
niesieniu do wszystkich wyrokoéw tego organu.

5 Przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ulegty zmianie, w poréwnaniu z art. 7 ust. 1 i ust. 3

rozporzgdzenia nr 40/94. Dlatego w obecnym stanie prawnym aktualno$¢ zachowuje orzecznictwo wydane na tle
ww. norm rozporzgdzenia nr 40/94.

6 Dz. Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25. Ta dyrektywa zastgpita Pierwszg Dyrektywe Rady WE nr
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacg na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszg-
cych sie do znakéw towarowych (Dz. Urz. WE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1; tekst w j. polskim opublikowany
w: Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, .1, s. 92), jednak bez wprowadzenia zmian merytorycz-
nych. W konwenciji, aktualno$¢ zachowuje orzecznictwo, wydane na tle art. 3 dyrektywy nr 89/104.
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cjonalnie przyja¢, ze tak bedzie w okresie pozniejszym (po tej dacie).” Zatem, znak
jest objety hipoteza art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT takze wowczas, gdy mozna prognozo-
wac obior znaku jako informacji o cesze oznaczanych towarow (ustug).® Do przy-
jecia takiego zatozenia muszg jednak istnie¢ uzasadnione podstawy. Znaczenie ma
przyktadowo ustalenie, ze po dacie zgtoszenia danego znaku inni przedsi¢biorcy
zaczgli stosowaé analogiczne oznaczenia w celach informacyjnych (zwlaszcza
w zwigzku z tymi samymi towarami). Znaczenie ma takze stopien jasnosci znacze-
nia znaku, uzasadniajacy jego dobra ,,podatno$¢” na wykorzystywanie w celach
informacyjnych.

Natomiast co do wymogu terytorialnego, to stosownie do art. 7 ust. 2 RWZT
kazda bezwzgledna przeszkoda rejestracji znajduje zastosowanie w razie, gdy ist-
nieje cho¢by w czesci UE. W zgodzie z tg zasada, znak podlega odmowie rejestra-
cji juz w przypadku, gdy ma charakter opisowy dla oznaczanych towarow (ustug)
z punktu widzenia odbiorcow w jednym panstwie czionkowskim. W szczegdl-
nosci, dotyczy to znaku opisowego w jezyku obowigzujacym w danym panstwie
(np. stowo informacyjne w jezyku chorwackim). Oczywiscie, zastosowanie oma-
wianej przeszkody wchodzi w rachube tym bardziej, gdy dany znak ma charakter
opisowy w odniesieniu do wigkszej liczby panstw cztonkowskich. Tak jest przykta-
dowo w przypadku terminu opisowego w jezyku francuskim (z uwagi na odbior-
céw we Francji, Belgii i Luksemburgu).” Znak moze mie¢ charakter opisowy takze
z punktu widzenia odbiorcow w catej UE. Dotyczy to, przyktadowo, powszechnie
zrozumiatych stow w jezyku tacinskim,'® wielu termindw w jezyku angielskim'' czy
jednoznacznie zrozumianych elementéw graficznych.!

Odrebnego komentarza wymaga ocena opisowego charakteru znaku wspdlno-
towego, w zwigzku z rozszerzeniem UE o nowe panstwa cztonkowskie. Poczawszy

7 Jest to utrwalone stanowisko unijnej judykatury. Zob. zamiast wielu wyrok Trybunatu z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 56; tekst wyroku w j.polskim (przektad M. Mazurek),
w: R. Skubisz (red.), Wtasnos$¢ przemystowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskich, Kra-
kow 2015, poz. 24 oraz wyrok Sgdu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08, Exalation przeciwko OHIM (Vektor-
-Lycopin), pkt 26. Wszystkie wyroki Trybunatu i Sagdu sag dostepne na stronie internetowej: www.curia.europa.eu
(data dostepu: 14.09.2015r.).

8 Ten ,przysziosciowy” aspekt oceny opisowego charakteru trafnie zaakcentowano w literaturze przedmiotu. Zob.
K. Szczepanowska-Koztowska, Bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego, (w:) R.Skubisz (red.),
System prawa prywatnego. Tom 14 B. Prawo wiasnos$ci przemystowej, Warszawa 2012, s. 583.

9 W kwestii roznych jezykdw urzedowych obowigzujgcych w dwoch lub wiecej panstwach cztonkowskich UE
zob. ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bez-
wzgledne podstawy odmowy rejestracji”, s. 82-83 — tekst tych Wytycznych na stronie www.oami.europa.eu (data
dostepu: 14.09.2015r.).

10 Taka optyke przyjat Sad m.in. w sprawie stownego znaku ,cannabis” zgtoszonego dla piwa i napojéw alkoholo-
wych. Sad uznat wskazany znak za opisowy dla tych towaréw przyjmujgc, ze termin ,cannabis” jest zrozumiaty
dla docelowego konsumenta na catym terytorium Wspdlnoty. Zob. wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
T-234/06, Torresan przeciwko OHMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), pkt 31.

1 Przyktadowo, gdy w danej specjalistycznej branzy stowo jest zrozumiate. Por. wyrok Sadu z dnia 26 wrzes$nia
2012 r. w sprawie T-301/09, IG Communications przeciwko OHMI — Citigroup i Citibank (CITIGATE), pkt 41.
12 | tak, Sad uznat za opisowy znak obejmujgcy graficzng prezentacje konia, zgtoszony dla wyrobéw skérzanych

i odziezy. Sad faktycznie przyjat — jako punkt odniesienia swojej oceny — odbiorcéw w catej UE. Zob. wyrok z dnia
8 lipca 2010 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’'un cheval), pkt 31.

181



Michat Mazurek

bowiem od 2004 r., rozszerzenie UE skutkuje ,,rozciggnigciem” systemu wspdlno-
towego znaku towarowego na terytorium nowych panstw cztonkowskich. Zasada
ta wynika wprost z art. 165 ust. 1 RWZT, zgodnie z ktorym od dnia przystapienia
nowych panstw cztonkowskich (Bulgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji,
Cypru, Lotwy, Litwy, Wegier, Malty, Polski, Rumunii, Stowenii i Stowacji) wspol-
notowy znak towarowy zarejestrowany lub zgloszony przed dniami ich przystapienia
ulega rozszerzeniu na terytorium tych panstw cztonkowskich, tak, aby wywierat taki
sam skutek w catej Wspdlnocie. Stosujac ogdlne zasady, nalezatloby odmoéwic reje-
stracji takiego znaku, z powodu jego opisowego charakter cho¢by w jednym nowym
panstwie cztonkowskim. Obowigzuje jednak szczegolny przepis 165 ust. 2 RWZT."?
Stosownie do jego tresci, nie mozna odmdowic rejestracji wspolnotowego znaku to-
warowego, bedacego przedmiotem zgloszenia w dniu przystgpienia, na podstawie
ktorejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 RWZT, jezeli mozliwo$¢ za-
stosowania tych podstaw wynikataby z samego faktu przystapienia nowego panstwa
cztonkowskiego. Zatem, nie mozna odmowic¢ rejestracji wspolnotowego znaku to-
warowego, zgtoszonego przed datg przystagpienia nowego panstwa cztonkowskiego
do UE tylko z tego powodu, ze znak ten jest opisowy dla odbiorcow tego panstwa.
Wykluczona jest zwlaszcza odmowa rejestracji takiego znaku z powodu jego zna-
czenia w jezyku urzedowym nowego panstwa cztonkowskiego. Ta zasada nie stoi
jednak na przeszkodzie odmowie ochrony znaku, jesli mozna zatozy¢, ze ma on cha-
rakter opisowy takze z punku widzenia odbiorcéw w ,.starych” panstwach czton-
kowskich UE. Dotyczy to miedzy innymi znanych nazw geograficznych zwigzanych
z terytorium nowych panstw UE.!

2.2. Ustalenie przeci¢tnego odbiorcy oznaczanych towarow (ushug) i odnie-
sienie znaku do tych towarow (ustug)

Ocena informacyjnego charakteru znaku moze by¢ dokonana jedynie, po pierw-
sze, z uwzglednieniem postrzegania go przez wlasciwy krag odbiorcéw, 1 po drugie,
w odniesieniu do oznaczanych towarow lub ustug.'> Wykluczone jest zatem prze-
prowadzenie tej oceny w sposob abstrakcyjny. W kazdym przypadku nalezy ustali¢
wlasciwych obiorcéw towardw (ustug) pod tym znakiem 1 odnies¢ znak do tych to-
warow (ustug).

Ustalenie wlasciwego kregu odbiorcow jest dokonywane przy uwzglednieniu
tre$ci oznaczenia 1 rodzaju oznaczanych towarow. Tre$S¢ oznaczenia moze powo-

13 Odnosnie do tego przepisu szerzej zob. A. von Miuhlendahl, The enlargement of the European Union and the
Community trade marks — harmony or conflict?, ECTA Special Newsletter nr 49, October 2003, s. 10-11; E. Szi-
geti, Z. Klauber, Enlargement of the European Union: Trade Mark Issues in Hungary and Other New EU States,
TMR 2005, vol. 94, s. 925-926.

14 Zob. przyktady stéw ,TOKAI", ,.BALATON” powotywane w ,Wytycznych dotyczgcych rozpatrywania spraw przez
Urzad, Czes$¢ A: Zasady ogolne; Dziat 9: Rozszerzenie”, s. 4; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data do-
stepu: 14.09.2015r.).

15 Zob. zamiast wielu wyrok Sadu z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie T-458/13, Larrafiaga Otafio przeciwko
OHIM (GRAPHENE), pkt 17 i powotane tam orzecznictwo.
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dowa¢ zawezenie odbiorcéw do 0sob wiadajacych danym jezykiem (np. tylko od-
biorcy francuskojezyczni). Natomiast rodzaj oznaczanych towaréw (ustug) sprawia,
ze w danym stanie faktycznym odbiorcami s3: a) wlasciwie poinformowani, dosta-
tecznie uwazni i rozsadni konsumenci (og6t odbiorcéw), b) podmioty profesjonalne,
czesto dysponujace techniczng, niedostepng kazdemu wiedza albo c) zaréwno ,,zwy-
kli” odbiorcy (przecigtni konsumenci), jak 1 profesjonalisci. Zastosowanie art. 7 ust.
1 lit. ¢ RWZT wchodzi w rachubg, gdy znak ma charakter opisowy z punktu widze-
nia wiasciwej grupy odbiorcow (lub jednej z wlasciwych grup). Cechy odbiorcow
maja przy tym wazny wplyw na ocen¢ opisowego charakteru znaku. Przyktadowo,
poziom ich specjalizacji moze uzasadnia¢ potwierdzenie tego charakteru, nawet je-
sli zwykly konsument nie dostrzega w znaku informacji o wlasciwosciach towaru.
Przykladem jest sprawa znaku ,,PIPELINE” (,,rurociagg” w jezyku angielskim) zglo-
szonego dla urzadzen medycznych stosowanych w leczeniu tetniakow. Jako punkt
odniesienia oceny opisowego charakteru tego znaku Sad trafnie przyjat profesjona-
listow, szczegdlnie dobrze poinformowanych i1 uwaznych. Wedlug Sadu, wskazani
odbiorcy — medycy wyspecjalizowani w leczeniu tetniaka — bez wigkszego trudu
zrozumieja, 1z funkcja oznaczanego tym znakiem produktu jest z punktu widzenia
przeptywu krwi analogiczna jak rurociggu dla ropy i1 gazu (umozliwienie ,,prze-
ptywu”). Szkolenie zawodowe 1 do§wiadczenie pozwolg wymienionym odbiorcom
tatwiej zrozumie¢ opisowe konotacje zgtaszanego oznaczenia. Jednoczesnie nie ma
znaczenia, ze przecietnym anglojezycznym konsumentom wskazane stowo z pew-
nos$cia nie kojarzyltoby si¢ z urzadzeniami medycznymi, ale raczej z instalacjami shu-
zacymi przesytaniu weglowodorow na dtugi dystans. Tacy konsumenci nie stanowili
bowiem punktu odniesienia przy ocenie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.!¢

Z kolei, stosownie do nakazu odniesienia znaku do towaréw lub ustug wymie-
nionych w zgloszeniu, ocena opisowego charakteru znaku musi dotyczy¢ kazdego
z tych towarow (ustug). Stanowisko co do opisowego charakteru znaku (lub braku
tego charakteru) nalezy zatem uzasadni¢, co do zasady, w odniesieniu do kazdego
z towarow/kazdej z ustug wymienionych w zgloszeniu.'” Dopuszczalne jest jednak
przeprowadzenie oceny jednoczesnie w odniesieniu do kilku towaréw (ustug), o ile
istnieje migdzy nimi na tyle bezposredni 1 konkretny zwiazek, ze tworza one jedna
kategorie lub jedna grupe towaréw (ustug) o dostatecznie jednorodnym charakte-
rze.'® Dopuszczalna jest zatem, przyktadowo, ocena znaku w odniesieniu do jedno-
rodnej kategorii towaréw w zgloszeniu, ktorg stanowig wszystkie towary w klasie
25, a nie osobno — wzgledem odziezy, obuwia 1 nakry¢ glowy. Potwierdzenie opiso-
wego charakteru znaku wobec kategorii towarow (ustug) jest przy tym uzasadnione

16 Zob. wyrok z dnia 11 pazdziernika 2011 r. w sprawie T-87/10, Chestnut Medical Technologies przeciwko OHIM
(PIPELINE), pkt 23-29.

17 Por. postanowienie Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P, CFCMCEE prze-
ciwko OHIM, pkt 37.

18 Jest to utrwalona teza w orzecznictwie unijnym. Zob. m.in. juz powotany wyrok Sgdu w sprawie T-458/13, Lar-
rafiaga Otafio przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 26 i cytowane tam orzecznictwo.
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juz wowczas, gdy sg podstawy do uznania takiego charakteru tylko wobec czesci
towarow (ustug) tej kategorii. Gdyby bowiem dany znak zostat zarejestrowany dla
catej kategorii objetej zgtoszeniem, nic nie statoby na przeszkodzie, aby uprawniony
do takiego znaku uzywat go roéwniez w stosunku do takich towarow (ustug) wska-
zanej kategorii, wobec ktorych znak ma charakter opisowy."” W konsekwencji, w ra-
zie gdy w wykazie znaku zawarto np. ustugi transportu, bez doprecyzowania o jaki
transport chodzi, stwierdzenie opisowego charakteru znaku dla catej tej kategorii
ustlug jest uzasadnione juz wéwczas, gdy opisowy charakter znaku zostanie wyka-
zany wobec ustug transportu lotniczego.

2.3. Wymog zwigzku pomiedzy oznaczaniem a towarami (uslugami). Znak
opisowy a znak aluzyjny

Informacyjny charakteru znaku jest rtOwnoznaczny z powstaniem, w percepcji
wlasciwych odbiorcow, dostatecznego zwigzku myslowego pomigdzy tym znakiem
a oznaczanymi towarami (ustugami). Stosownie do utrwalonej judykatury, ten zwia-
zek musi by¢ wystarczajaco bezposredni 1 konkretny, tak aby umozliwia¢ danemu
kregowi odbiorcow natychmiast i bez glebszego zastanowienia dostrzec w znaku
opis oznaczanych towaréw lub ustug lub jednej z ich wlasciwosci.?! Wiasciwy prze-
cigtny konsument musi zatem by¢ w stanie — bez glebszej refleksji — zrozumie¢ dany
znak jako informacje o samym towarze (ustudze) lub jednej z ich cech. Fakt ro-
zumienia tresci znaku mozna uzasadni¢ w roznoraki sposob. Znaczenie mogg miec
definicje stownikowe dotyczace badanego znaku (jego elementow).?* Istotne sg row-
niez przyktady uzycia znaku w sposéb opisowy w materiatach drukowanych (np.
katalogach) jak i na stronach internetowych.* Znaczenie ma jednak takze ogolne do-
$wiadczenie praktyczne zdobyte przy okazji obrotu danymi towarami (ustugami).?*

19 Tak przyktadowo Sgd w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06, Reber przeciwko OHIM — Chocoladefa-
briken Lindt & Spriingli (Mozart), pkt 92.

20 Tak Sad w wyroku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie T-244/12, Unister przeciwko OHIM (fluege.de), pkt 35 i 40.
Na tle prawa krajowego panstw cztonkowskich UE przyjmowano odmienne podejscie. Zob. przyktadowo w prak-
tyce francuskiej J.Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris 2009, s. 105.

21 Zob. zamiast wielu wyroki Sadu: z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie T-28/10, Euro-Information przeciwko OHIM
(EURO AUTOMATIC PAYMENT), pkt 40; z 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko
OHIM (TDI), pkt 17; z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 24; z dnia
15 stycznia 2013 r. w sprawie T-625/11, BSH przeciwko OHIM (ecoDoor), pkt 16.

22 Przyktadowo, uwzgledniono definicje stownikowg przy ocenie zdolnosci ochronnej znaku stownego ,NORWE-
GIAN GETAWAY”. W wyniku weryfikacji znaczenia stowa ,GETEWAY” w stowniku stwierdzono, ze to stowo ozna-
cza ,urlop” w j. angielskim. Przyjeto, ze anglojezyczny przecietny odbiorca zrozumie ten znak jako odniesienie do
urlopu (wakacji) w Norwegii i w konsekwenciji potwierdzono opisowy charakter tego znaku dla m.in. ustug organi-
zacji podrézy. Zob. wyrok Sgdu z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie T-513/12, NCL przeciwko OHMI (NORWE-
GIAN GETAWAY), zwtaszcza pkt 47 i 49.

23 Na takie materialy zwrécono uwage m.in. w sprawie znaku stownego ,CONTINENTAL” zgtoszonego dla m.in.
zywych zwierzat, mianowicie pséw (klasa 31. klasyfikacji nicejskiej). Sad uznat odmowe rejestracji tego znaku
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT podkreslajagc, ze powotane w sprawie strony internetowe potwierdzaty ist-
nienie rasy psow ,Continental buldog”, odmiennej od innej rasy tych zwierzat (,English bulldog”). Zob. wyrok
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM (CONTI-
NENTAL), pkt 29 n.

24 Zamiast wielu zob. wyrok Sgadu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-236/12, Airbus przeciwko OHIM (NEO). W tej
sprawie Sad potwierdzit opisowy charakter znaku stownego ,NEO” dla m.in. silnikéw, maszyn i obrabiarek. Sad
zwazyl, ze wyraz ,neo” wystepuje w nowozytnej grece jako odrebne stowo i oznacza w tym jezyku ,nowy”. Wita-
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Uznanie wystarczajaco bezposredniego 1 konkretnego zwigzku pomiedzy zna-
kiem a oznaczanymi towarami (uslugami) jest uzasadnione w trzech grupach przy-
padkéw. Po pierwsze, chodzi o nazwy rodzajowe towarow albo ustug. Po drugie
— wyrazy nazywajace wprost cechy oznaczanych towardw. Po trzecie — inne ozna-
czenia, ktore fatwo moga by¢ zrozumiane jako informacja o cechach oznaczanych
towarow. W dwoch pierwszych grupach oznaczen, dostrzezenie informacyjnej tre-
Sci nastgpuje bltyskawicznie. W trzeciej grupie oznaczen reakcja odbiorcy moze by¢
wolniejsza. Takze jednak i takie oznaczenia odbiorca bez wickszego trudu moze
zrozumie¢ jako ,,wskazoéwke” cech oznaczanych towarow (np. ich jakosci czy prze-
znaczenia). Nie ma przy tym znaczenia, Ze osoby trzecie moga pomoc w zrozumie-
niu tresci znaku.” Przyktadem jest znak stowny ,,HALLUX” zgloszony m.in. dla
artykuldw ortopedycznych. Termin ten jest uzywany samodzielnie dla okreslenia
znieksztalcenia stopy (tj. wykrzywienia w stron¢ wewnetrznej jej krawedzi stawu
znajdujacego sie u podstawy duzego palca) 1 na pewno nie stanowi nazwy artykuléw
ortopedycznych ani zadnej z ich cech. Trafnie jednak Sad uznal, ze jest to okresle-
nie opisowe, wskazujace na przeznaczanie ww. artykuléw (do potrzeb osob cierpig-
cych na patologie¢ stopy). Sad przyjal przy tym, ze osoby biorace pod uwage zakup
artykutow ortopedycznych mogg same si¢ dowiedzie¢ lub zosta¢ poinformowane co
do naukowej nazwy patologii, na ktdra cierpig lub tez zosta¢ poinformowane przy
dokonywaniu zakupu artykuléw przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie
patologii.?®

Od powyzszych kategorii oznaczen informacyjnych nalezy odr6zni¢ oznaczenia
aluzyjne (sugestywne). Takie oznaczenia takze przywodza na mysl cechy oznacza-
nych towarow lub ustug. Nastepuje to jednak dopiero w wyniku gltebszego procesu
myslowego. Zwigzek znaku z oznaczanymi towarami (ustugami) jest, z punktu wia-
sciwego widzenia przecietnego odbiorcy, zbyt nieokreslony i niejasny, aby mogt on
bez glebszego zastanowienia zrozumie¢ ten znak jako opis towardéw (ustug) albo
ich cech. Przyktadem jest znak ,,FUN” dla ladowych pojazdéw silnikowych. Sad
trafnie przyjal, ze znak ten moze by¢ rozumiany, przez anglojezycznych odbior-
cow, jako wskazujacy na to, ze pojazdy te moga dostarcza¢ rozrywki lub stanowi¢
zrodio rozrywki. Oznaczenie to moze by¢ zatem postrzegane jako nadajace towa-
rowl pozytywny wizerunek, ale nie wykracza poza zakres sugestii. Istniejagcy mie-

Sciwy konsument wywiedzie z samego tego stowa, nie przeprowadzajgc zadnych ztozonych proceséw my-
Slowych, iz odnosi sie ono do czego$ nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiggnieciami
technicznymi oraz ze w tym jezyku owo oznaczenie ma po prostu charakter zachwalajgcy i stuzy podkresleniu
pozytywnych cech towaréw objetych zgtoszeniem znaku towarowego. Wedtug Sadu, te rozwazania byty uzasad-
nione, jako oparte na ogélnym doswiadczeniu praktycznym zdobytym przy okazji obrotu towarami (zob. pkt 36
i 37 powotywanego wyroku).

25 Por. wyraznie w tym kierunku K. Szczepanowska-Koztowska, Bezwzgledne przeszkody..., op. cit., s. 585.

26 Por. wyrok Sadu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-286/08, Fidelio przeciwko OHMI (Hallux), pkt 48 i 49. Co
do innych interesujgcych przypadkéw uznania wymaganego zwigzku pomiedzy znakiem i towarami (ustugami)
zob. przyktadowo wyroki Sadu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie T-77/09, hofherr communikation przeciwko
OHIM (NATURE WATCH), pkt 23 i n.; z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie T-294/10, CBp Carbon Industries prze-
ciwko OHIM (CARBON GREEN), pkt 27 i n.
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dzy znaczeniem stowa ,,fun” a ladowymi pojazdami silnikowymi zwigzek jest zbyt
niewyrazny, nieokreslony i subiektywny, aby nada¢ temu stowu charakter opisowy
w stosunku do tych towarow. Ten znak nie moze stuzy¢ do opisania w sposob bez-
posredni ladowego pojazdu silnikowego czy tez jednej z jego podstawowych cech
w odrdznieniu od takich wskazowek, jak ,turbo”, ,,ABS” czy ,,4x4”.?

W praktyce, rozgraniczenie znakow opisowych od aluzyjnych moze napoty-
ka¢ trudnosci. Kryterium delimitacji tych oznaczen powinna by¢ fatwos$¢ rozumie-
nia znaczenia znaku jako wskazoéwki samych oznaczanych towarow (ustug) albo ich
cech.

2.4. Okolicznosci niewykluczajace kwalifikacji opisowego charakteru
znaku

W razie zakwestionowania znaku jako opisowego, zglaszajacy zwykle powo-
tuje zréznicowane argumenty, w celu uzasadniania pierwotnej zdolnosci odroz-
niajacej tego znaku. Jak jednak wynika z dotychczasowej judykatury, najczesciej
podnoszone argumenty nie sg uwzgledniane.

Nie jest w szczegdlnosci uwzgledniany argument o braku uzywania w obrocie,
w celach opisowych, znaku objetego zgltoszeniem. Do odmowy rejestracji na pod-
stawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT nie jest bowiem konieczne, aby w chwili zgtoszenia
dane oznaczenie faktycznie bylo uzywane do celéw opisowych. Wystarczy, by mo-
glo by¢ ono uzywane w ten sposob.”® Jednak fakt informacyjnego stosowania da-
nego znaczenia (lub analogicznych oznaczen) przez inne podmioty dla tych samych
towarow (ustug) jest traktowany jako argument wzmacniajacy kwalifikacje znaku
jako opisowego, przyktadowo, w sporze dotyczacym zdolnosci rejestrowej oznaczen
liczbowych ,,222”,,333”1,,555” zgloszonych dla czasopism, ksigzek i broszur sza-
radziarskich. Sad podkreslil, Ze istnienie opisowego zwigzku miedzy wskazanymi
oznaczeniami 1 towarami wydaje si¢ jeszcze bardziej niepodwazalne, jesli wziag¢ pod
uwage sposob, w jaki liczby sg uzywane na rynku publikacji, gdzie sg one czgsto
umieszczane na kartach tytulowych czasopism w celu opisania ich cech.?

Opisowego charakteru znaku nie eliminuje jego wieloznaczno$¢, z punktu wi-
dzenia wilasciwego odbiorcy. Dla wylaczenia znaku spod ochrony wystarczy bo-
wiem, ze przynajmniej w jednym ze swych mozliwych znaczen opisywat on ceche

27 Wyrok Sgdu UE z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-67/07, Ford Motor przeciwko OHIM (FUN), pkt 34-37.
W kwestii oznaczen aluzyjnych w orzecznictwie unijnym zob. réwniez wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-135/99, Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), pkt 28-29; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-219/00, Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), pkt 42-45; z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie T-334/03, Deutsche
Post EURO EXPRESS przeciwko OHIM (EUROPREMIUM), pkt 43-46. W orzecznictwie Urzedu w Alicante zob.
m.in. decyzje Il Izby Odwotawczej z dnia 11 wrzesnia 2014 r., R 757/2014-2, BABES.COM, pkt 23. Na kategorig
znakow aluzyjnych wielokrotnie zwrécono uwage w literaturze przedmiotu. Zob. m.in. J. Passa, Droit..., op. cit.,
s. 103-104 i podawane tam intersujgce przyktady znakéw aluzyjnych w jezyku francuskim.

28 Por. wyrok Trybunatu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko
OHIM, pkt 38 i powotywane tam ogrzewnictwo. W praktyce Sadu zob. przyktadowo wyrok z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie T-322/03, Telefon & Buch przeciwko OHMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), pkt 92.

29 Wyrok Sadu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach potgczonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza
Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555), pkt 29.

186



Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspolnotowego...

danych towardéw lub ustug.’® Zasada ta jest bardzo cze¢sto stosowana w praktyce.
Tak np. Sad potwierdzit opisowy charakter znaku ,,BETWIN” dla uslug majacych
za przedmiot oferowanie zaktadow lub gier pieni¢znych. Podkreslit, ze potaczenie
stow ,,BET” 1 ,,WIN” postrzegane calo§ciowo, wskazuje na mozliwos¢ ztozenia za-
ktadu 1 wygrania. Jest bezpos$rednio pojmowalne dla wiasciwego kregu odbiorcow
1 istnieje Scisty zwigzek miedzy znaczeniami tych dwoch stow: trzeba ztozy¢ za-
ktad, zeby wygra¢, a zeby wygrac¢, nalezy najpierw zalicytowac. Jednocze$nie Sad
nie uwzglednit argumentu, iz przedmiotowy znak mozna takze interpretowac jako
sktadanke stow ,,be” i ,,twin”.3!

Przeszkody rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT nie wylgcza rowniez istnienie
alternatywnych okreslen (synonimow), ktére mogltyby by¢ stosowane w celu opisu
cech towar6éw lub ustug albo brak takich okreslen. O ile bowiem wskazany przepis
dotyczy znakdw sktadajacych si¢ ,,wylacznie” z oznaczen lub wskazéwek mogacych
stuzy¢ w obrocie do okreslenia cech towarow lub ustug, to nie wprowadza wymogu,
aby takie znaki lub wskazowki byly jedynym sposobem na okreslenie tych cech.*
Tym samym, nie jest uwzgledniany cz¢sto podnoszony argument, iz wobec dostep-
nosci innych termindw o analogicznym znaczeniu, zgloszone oznaczenie zastuguje
na ochrong. W zgodzie z tym stanowiskiem, Sad odmoéwil rejestracji znaku stow-
nego ,,CHROMA” — stanowigcego transliteracje stowa ,,ypoua” (,,kolor” w jezyku
greckim) na alfabet facinski — dla m.in. materialéw budowlanych 1 artykuléw sani-
tarnych. Wedtug Sadu, z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta (grecko-
jezycznego) oznaczenie ,,CHROMA™ moze stanowi¢ wskazowke, ze rozpatrywane
towary dostepne sg w roznych kolorach i wskazuje w ten sposob na wtasciwos$¢ ma-
jaca znaczenie dla sprzedazy rozpatrywanych towardéw. Jednoczesnie Sad uznat za
nieistotne twierdzenie, iz istniejg inne terminy mogace przekazac t¢ samg informa-
cje, takie jak ,,kolorowany” Iub ,,wielokolorowy”.**

Nie ma réwniez znaczenia, czy cecha wskazywana przez oznaczenie ma cha-
rakter podstawowy czy akcesoryjny. Z uwagi bowiem na interes publiczny lezacy
u podstaw omawianej przeszkody, kazde zainteresowane przedsigbiorstwo musi
moéc swobodnie uzywacé takiego oznaczenia dla celow opisu swoich wtasnych pro-
duktow bez wzgledu na to, jak wazna jest ta cecha w handlu.’* Podobnie, nie jest
istotna liczba konkurentow zglaszajacego, ktorzy byliby zainteresowani stosowa-

30 Jest to utrwalone stanowisko Trybunatu. Zob. migdzy innymi juz powalany wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w spra-
wie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 97; zob. rowniez. postanowienie Trybunatu z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie C-212/07 P, Indorata-Servigos e Gestao przeciwko OHIM, pkt 35.

31 Wyrok z dnia 6 lipca 2011 w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 32-39.

32 Zob. juz powotany wyrok Trybunatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt
101 oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 42; tekst tego ostatniego wy-
roku w j. polskim (przektad M. Mazurek) takze w: R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemystowa..., op. cit., poz. 25.

33 Wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-281/09, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer przeciwko OHIM
(CHROMA), pkt 41 42.

34 Zob. juz powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 102; por. réwniez wy-
rok Sadu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie T-165/11, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam
przeciwko OHMI — Investimust (COLLEGE), pkt 17.
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niem elementow, z ktorych sktada si¢ zgltoszony znak. Kazdy przedsigbiorca, ofe-
rujacy obecnie lub mogacy oferowac¢ w przysztosci towary (ustugi) konkurencyjne
z towarami (ustugami) objetymi zgloszeniem, musi méc swobodnie uzywaé ozna-
czen, ktore mogg stuzy¢ do opisywania cech tych towarow (ustug).’

Najczg$ciej nie sg roéwniez istotne powotywane przez zglaszajacego rejestra-
cje identycznych lub podobnych znakow, dla identycznych lub podobnych towarow
(ustug), zar6wno na poziomie UE, jak 1 w poszczegolnych panstwach cztonkow-
skich. W praktyce zglaszajacy czesto wskazujg na takie rejestracje w celu uzasad-
niania zdolno$ci ochronnej znaku zgltoszonego w Urzgdzie w Alicante. W zwigzku
z tym w unijnym orzecznictwie przyjeto, ze decyzje dotyczace podobnych znakow
wspolnotowych powinny zosta¢ wzigte pod uwage przy ocenie zgtaszanego ozna-
czania 1 ze szczegllng uwagg nalezy rozwazy¢, czy w ocenianym przypadku roz-
strzygniecie winno brzmie¢ podobnie.** Wielokrotnie jednak rowniez podkreslono,
ze zdolnos$¢ ochronna zgtaszanego znaku jest oceniana na podstawie RWZT, a nie
na podstawie wczesniejszej praktyki w tym systemie.’” Ponadto silnie akcentowana
jest zasada legalno$ci, zgodnie z ktérg dane przedsigbiorstwo nie moze powoltywaé
si¢ na korzysci ptynace z praktyki decyzyjnej organu unijnego, ktora jest sprzeczna
z obowigzujacym prawodawstwem lub ktora prowadzi omawiany organ do wyda-
nia decyzji niezgodnej z prawem.*® To wlasnie z powyzszych powodow, zwykle nie
przypisuje si¢ istotnego znaczenia wczesniejszym rejestracjom identycznych lub po-
dobnych znakéw wspolnotowych. Analogicznie traktowane sg zreszta wczesniej-
sze rejestracje krajowe. Stosownie do utrwalonego stanowiska unijnej judykatury,
system wspoOlnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym, sktada-
jacym si¢ ze zbioru norm i zmierzajacym do osiggnigcia szczegolnych dla niego ce-
16w, a jego stosowanie jest niezalezne od wszystkich systeméw krajowych. Zatem,
zdolno$¢ rejestracyjna oznaczenia jako wspolnotowego znaku towarowego powinna
by¢ oceniana wytacznie na podstawie wlasciwych przepisow prawa. Urzad w Ali-
cante 1 w razie potrzeby s¢dzia wspolnotowy mogg wzig¢ pod uwage, ale nie sa
zwigzani decyzjami wydanymi w panstwach czlonkowskich, w szczegdlnosci de-
cyzjami stanowigcymi o zdolno$ci rejestracyjnej danego oznaczenia, nawet wtedy,
gdy zostaly one wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym zharmonizowanym
na mocy dyrektywy nr 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95).%

35 Zamiast wielu zob. wyzej powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 58;
zob. réowniez wyrok Sgdu z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09, Ravensburger przeciwko OHMI — Educa
Borras (Memory), pkt 36.

36 Por. przykiadowo wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol prze-
ciwko OHIM, pkt 74.

37 Por. m.in. wyrok Sadu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-341/09, Consejo Regulador de la Denominacién de Ori-
gen Txakoli de Alava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI), pkt 38 i powotywane tam orzecznictwo.

38 Tak m.in. Trybunat w powotywanym juz wyroku w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko
OHIM, pkt 76-79 oraz Sad w powotywanym juz wyroku w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM
(TDI), pkt 23.

39 Por. wyroki Sadu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06, Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), pkt 42;
z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie T-648/13, I0IP Holdings przeciwko OHIM (GLISTEN), pkt 31.
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3. Kategorie oznaczen informacyjnych

3.1. Znaki stowne

W dotychczasowej unijnej judykaturze odnoszacej si¢ do oceny opisowego
charakteru oznaczen, zdecydowana wigkszo$¢ spraw dotyczyta oznaczen stow-
nych. Niewatpliwe wynika to z duzej liczby zgloszen do rejestracji wtasnie takich
oznaczen. SzczegoOlne zainteresowanie oznaczeniami stownymi jest z kolei $ci-
Sle zwigzane z szerokim zakresem ich ochrony. Uprawniony z rejestracji stownego
wspolnotowego znaku towarowego niejednokrotnie moze skutecznie blokowac sto-
sowanie przez osoby trzecie znakow z tym samym lub podobnym elementem stow-
nym, bez wzgledu na sposob jego graficznej prezentacii.

Jak si¢ wydaje, znaki slowne, w poréwnaniu z innymi kategoriami ozna-
czen, s3 w wigkszym stopniu narazone na odmowe rejestracji z powodu ich opi-
sowosci. W szczegolnosci, nie istnieje w takich znakach element graficzny (czy
graficzno-przestrzenny), ktérego prezentacja mogtaby zapewni¢ wymagane mini-
mum konkretnej zdolnosci odrézniajacej. Ocenie podlega sama tres¢ stow (elemen-
tow stownych) i ta wlasnie tre$¢ niejednokrotnie uzasadnia potwierdzenie opisowego
charakteru znaku wzglgdem oznaczanych towaréw (ustug). Taka kwalifikacja bywa
uzasadniona w odniesieniu do réznych podkategorii oznaczen stownych, jak poje-
dyncze stowa, ich zestawienia (w tym slogany), skréty, liczby, a nawet pojedyncze
litery.

Stowa mogg informowac o bardzo r6znych cechach oznaczanych towarow — za-
réwno tych wprost wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT (np. przeznaczenie,
warto$¢, pochodzenie geograficzne), jak 1 innych (np. przedmiot oznaczanych towa-
réw czy okreslenie docelowego konsumenta).*” Nie ma znaczenia, do jakiej (i ilu)
z tych cech odnosi si¢ oceniane oznaczenie. Istotne jest bowiem istnienie wystar-
czajacego bezposredniego zwigzku pomiedzy znakiem a towarami (ustugami), ktory
umozliwia odbiorcy tatwe dostrzezenie z znaku informacji o jakiejkolwiek ich ce-
sze. Przy tej ocenie, bardzo pomocne s3 szczegétowe kryteria interpretacyjne do-
tyczace oceny opisowego charakteru znakéw stownych okreslonych podkategorii.
Przyktadowo, praktycznie istotne sg ustalone w unijnym orzecznictwie wskazdwki
dotyczace oznaczen geograficznych. Scisle biorac, z tego orzecznictwa wynikaja
dwa podstawowe warunki wytaczenia z rejestracji oznaczenia geograficznego jako
oznaczania opisowego.*' Po pierwsze, dany znak musi by¢ znany wlasciwym odbio-
rom wilasnie jako oznaczenie obszaru (miejsca) geograficznego. Po drugie, nalezy

40 Odnosnie do réznorakich cech, ktére mogg by¢ wskazywane przez oznaczania informacyjne zob. ,Wytyczne do-
tyczace rozpatrywania spraw przez Urzgd, Cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji”, s. 40 i 41; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dostepu: 14.09.2015r.).

41 Zob. wyrok Sadu z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM
(Cloppenburg), pkt 38; zob. réwniez wyrok Sadu z dnia 15 pazdziernika 2008 r. w sprawie T-230/06, REWE-Zen-
tral przeciwko OHIM (Port Louis), pkt 45 i 46.
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zbada¢, czy dana nazwa geograficzna jest aktualnie kojarzona przez wtasciwych od-
biorcéw z kategorig oznaczanych towarow (ustug) albo czy mozna racjonalnie za-
ktada¢, ze w przysztos$ci, z punktu widzenia wlasciwych odbiorcow, ta nazwa bedzie
wskazywala na pochodzenie geograficzne tej kategorii towardéw lub ustug. W ra-
mach tego badania nalezy zwrécic szczeg6lng uwage na mniejszg lub wigksza znajo-
mos$¢ danej nazwy geograficznej w zainteresowanych kregach, jak rowniez na cechy
samego okreslanego miejsca oraz danej kategorii towarow 1 ustug.* W razie, gdy
ktorykolwiek z dwoch powyzszych warunkow nie jest spetniony, wykluczona jest
kwalifikacja nazwy geograficznej jako oznaczania opisowego dla zglaszanych towa-
row (ustug). W zgodzie z powyzszym, wykluczono opisowy charakter oznaczania
okreslenia ,,Cloppenburg” (nazwa miasta w Dolnej Saksonii) dla ustug handlu deta-
licznego. Sad podkreslit, ze miasto Cloppenburg cieszy si¢ wsrod wlasciwego kregu
odbiorcow niewielka, a co najwyzej przecigtng znajomoscig. Jest to male miasto.
Nie wskazano rowniez jakiejkolwiek kategorii towardéw lub ustug, dla ktoérych mia-
sto to cieszyloby si¢ renomg jako miejsce produkcji lub §wiadczenia ustug. Ponadto,
nie ustalono, czy w obrocie powszechne jest oznaczanie pochodzenia geograficz-
nego ustug handlu detalicznego. Poza tym, pochodzenie geograficzne takich ustug
nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakos$ci lub cech. Z uwagi na ogot
powyzszych argumentow, w odczuciu zainteresowanego kregu odbiorcoOw miasto
Cloppenburg nie wykazuje zwigzku z ustugami handlu detalicznego 1 nie mozna
w uzasadniony sposob przypuszczaé, ze omawiana wskazowka mogtaby w przy-
szto$ci oznaczaé pochodzenie geograficzne tych ustug.* Oczywiscie, w odniesieniu
do innych nazw geograficznych mozliwa jest odmienna ocena. I tak, niedawno Sad
potwierdzit opisowy charakter znaku ,,Monaco” dla m.in. drukow 1 fotografii. We-
dlug Sadu, wyraz , MONACO” bedzie przywotywal na mysl, niezaleznie od przy-
naleznosci jezykowej wlasciwego kregu odbiorcow, obszar geograficzny o tej samej
nazwie. Sad zaaprobowat ocene co do wystarczajgco bezposredniego i konkretnego
zwiazku pomiedzy ww. towarami a zgloszonym znakiem. Zgodzit si¢, ze znak ,,MO-
NACO” mogl stanowi¢ wskazanie przedmiotu tych towardéw, na przyktad przewod-
nikow turystycznych i fotografii majacych zwigzek z ksigstwem Monaco.*

Bez wzgledu na rodzaj stowa zgloszonego do rejestracji, informacyjnego cha-
rakteru wobec oznaczanych towaréw (ustug) nie eliminuje btad w pisowni danego
znaku ani btad gramatyczny, jesli tylko przecietny odbiorca tatwo dostrzeze w ozna-
czeniu wskazowke co do cech towardw albo ustug. To samo dotyczy wprowadzenia,

42 Na konieczno$¢ uwzglednienia tych czynnikéw zwrdcit uwage Trybunat Sprawiedliwosci juz w wyroku z dnia
4 czerwca 1999 r. w potgczonych sprawach C-108/97 and C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 32; tekst w j. pol-
skim (przektad E. Catka), w: R. Skubisz (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, War-
szawa 2003, poz. 119.

43 Por. wyzej powotywany wyrok w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), pkt 50
i51.

44 Wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie T-197/13, MEM przeciwko OHIM (MONACO), zwlaszcza pkt 52, 53
oraz pkt 58 w zw. z pkt 20.
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w miejsce liter, znakéw-symboli czy zastgpienia liter tak samo wymawiajacym si¢
elementem stownym, (np. zastgpienie litery ,,a” symbolem ,,@”, czy wprowadze-
nie cyfry ,,2” zamiast angielskiego wyrazu ,,t0”). Opisowy charakter znaku elimi-
nuje natomiast zmiana uderzajaca, zaskakujaca, niespotykana czy arbitralna i/albo
taka, ktora moze zmieni¢ znaczenie elementu stownego, ewentualnie — wymaga
od odbiorcy wysitku intelektualnego.** Przyktadowo, uznano, ze stowo ,,LIQID”
ma zdolno$¢ ochronng dla m.in. napojow bezalkoholowych. Kombinacja liter ,,QI”
jest niespotykana w jeyku wlasciwego konsumenta (jezyku angielskim), poniewaz
w tym jezyku po literze ,,Q” zwykle nastepuje litera ,,U”. Z uwagi na swoj niezwy-
kty charakter, kombinacja ‘QI’ w stowie ,,liqid” jest ,,uderzajacym” bledem w po-
roOwnaniu ze stowem ,,liquid”. Przecietny odbiorca, nawet $pieszac si¢, zauwazy te
odmiennos¢.

Co do zasady, znak sktadajacy si¢ z potaczenia stow, z ktérych kazde ma cha-
rakter opisowy wzgledem oznaczanych towaréw (ustug), ma takze charakter opi-
sowy wzgledem tych towarow. Z samego zwyktego zespolenia stow o charakterze
informacyjnym zwykle powstaje bowiem oznaczenie o takim samym charakterze.
Odmienna kwalifikacja wchodzi w rachube wylacznie woéwczas, gdy kombinacja
elementéw (stow) ma charakter niezwykly 1 jest odbierana jako co$ wigcej od pro-
stej sumy elementéw sktadowych.*” W dotychczasowym orzecznictwie najczesciej
jednak stwierdzano opisowy charakter oznaczenia sktadajacego si¢ z elementow
opisowych.*®

Opisowymi oznaczeniami ztozonymi bywaja rowniez slogany reklamowe. Taki
charakter stwierdzono cho¢by w odniesieniu do znaku ,,BUILT TO RESIST” (,, wy-
tworzony by by¢ trwalym” w jez. angielskim)* zgtoszonego dla m.in. odziezy. Sad
zgodzil si¢ z oceng, ze wskazane oznaczenie zostanie natychmiastowo zrozumiane
jako informacja, ze oznaczane towary sg szczegolnie wytrzymate i odporne na zuzy-
cie. Slogan odnosi si¢ zatem do wytrzymatosci 1 trwatosci, ktore to cechy sg decydu-
jace przy ocenie jakosci takich towaréw.>® Nadmieni¢ jednak nalezy, ze w systemie
wspolnotowego znaku towarowego opisowos¢ nie jest najczestszym powodem
braku pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej sloganu reklamowego. W odniesieniu do
tej kategorii oznaczen stownych, wylaczenie spod ochrony uzasadnia najczgsciej art.
7 ust. 1 lit. b RWZT z tego powodu, ze slogan jest odbierany jako sformutowanie re-

45 Tak trafnie Urzad w Alicante w ,Wytycznych dotyczacych rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes$¢ B: Rozpatry-
wanie zgtoszen. Dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji’, s. 44-45.

46 Decyzja Il Izby Odwotawczej Urzedu w Alicante z dnia 22 lutego 2008 r. sygn.. R 1769/2007-2, LIQID, pkt 25.

47 Por. juz powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41.

48 Jako jeden z bardzo wielu przyktadow takiej kwalifikacji zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie T-190/05,
Sherwin-Williams przeciwko OHIM (TWIST & POUR), pkt 51 i 54.

49 W jezyku angielskim czasownik to built oznacza nie tylko ,budowac”, ale rowniez ,wytwarzac”.

50 Por. wyrok dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie T-80/07, JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST),
m.in. pkt 27, 28, 42 i 44.
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klamowe 1 nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatry-
wanych towaroéw i ustug.”!

Skrét (zestawienie liter) ma charakter opisowy wobec oznaczanych towarow
(ustug), jezeli wiasciwi przeci¢tni odbiorcy dostrzegg w takim znaku jego rozwi-
nigcie, ktore — z ich punktu widzenia — informuje o cesze oznaczanych towarow
(ustug). Taki przypadek ilustruje sprawa znaku ,,SnTEM” zgloszonego dla produk-
tow posrednich z metalu w ksztalcie np. arkuszy blachy pokrytych jedno- lub dwu-
stronnie warstwg metaliczng, w szczegdlnosci wykonang z cyny lub stopu cyny.
Sad zauwazyl, ze element ,,Sn” jest symbolem chemicznym cyny. Z kolei, element
»TEM” odnosi si¢ do stowa ,temper” (,, hartowany” w je¢z. angielskim), wskazujg-
cego na obrobke termiczng, bedaca jedng z cech rozpatrywanych towarow. Z uwagi
na charakter towarow wskazanych w zgloszeniu wiasciwy krag odbiorcow, to jest
specjali§ci w dziedzinie metalurgii, zrozumie oznaczenie stowne ,,Sn'TEM” w ten
sposob, ze towary wytworzone sg z cyny hartowanej. Znak ,,Sn'TEM” stanowi sam
w sobie opis zgloszonych towardw, poniewaz nie istnieje dostrzegalna roznica mie-
dzy tym oznaczeniem a zwyklg sumg elementow, ktore si¢ na nie sktadaja.’? Rzecz
jasna, wlasciwy odbiorca (zwtaszcza niewyspecjalizowany) nie zawsze dostrzeze
informacyjng tres¢ w samym skrocie. Skrot (jako taki) moze by¢ bowiem po prostu
niezrozumialy dla wlasciwych odbiorcow. Nalezy jednak potwierdzi¢ opisowy cha-
rakter stownego znaku sktadajacego si¢ z potaczenia kombinacji wyrazéw majace]
opisowy charakter 1 ciggu liter, ktéry — jesli rozpatrywany odrebnie — nie ma cha-
rakteru opisowego, o ile tylko ciagg ten jest postrzegany przez odbiorcéw jako skrot
wspomnianej kombinacji, poniewaz odzwierciedla on pierwszg liter¢ kazdego z wy-
razu kombinacji, a oceniany stowny znak towarowy rozpatrywany w cato$ci moze
by¢ rozumiany jako kombinacja wzajemnie objasniajacych si¢ 1 majacych charakter
opisowy wskazdwek lub skrotow, ktora z tego wzgledu pozbawiona jest charakteru
odrdzniajgcego.>

Cyfry lub liczby sg powszechnie wykorzystywane do przekazywania istotnych
informacji o réznorakich cechach towaréw lub ustug. Dotyczy to przyktadowo roz-
miaru produktu (,,185/65” dla opon), daty jego produkcji (,,2005” dla wina), mocy
(,,115” jako oznaczenia liczby koni mechanicznych dla silnikow) czy czasu §wiad-
czenia ushugi (,,24/7” na oznaczenie ustug sprzedazy detalicznej siedem dni w ty-

51 Zob. wyrok Trybunatu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P, Audi przeciwko OHIM, pkt 45i46. W kwe-
stii oceny konkretnej zdolnosci odrézniajgcej sloganéw reklamowych w orzecznictwie unijnym zob. szerzej
M. Mazurek, E. Pijewska, Ocena zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego (wybrane problemy) w: Material-
noprawne i procesowe problemy ochrony débr intelektualnych, ze szczegélnym uwzglednieniem obrotu takimi
dobrami, ,Zbiér referatéw z seminarium rzecznikéw patentowych szkét wyzszych”, Cedzyna 15-19.09.2014 r.,
Zeszyt 38, s.119-120.

52 Wyrok Sadu z 12 stycznia 2005 r. w potgczonych sprawach T-367/02 do T-369/02, Wieland-Werke przeciwko
OHIM (SnTEM, SnPUR and SnMIX), zwtaszcza pkt 23, 25, 35 i 38. Sad zaaprobowat oceng, ze uzywanie sym-
boli chemicznych jest powszechne w badanym sektorze. Weditug Sadu, w srodowiskach specjalistéw znane jest
znaczenie skroétu ,Sn”, a ,TEM” jest skrotem zwykle uzywanym w jezyku angielskim.

53 Wyrok Trybunatu z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach potgczonych C-90/11 i C-91/11, Strigl i Secrurvita, zwtasz-
cza pkt 38-40.
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godniu przez calg dobe).’* Szczegolnie czesto dotyczy to jednak sktadu/zawarto$ci
danego produktu (np. liczba ,,1000” jako informacja o liczbie krzyzowek czy rebu-
sOw w danym czasopi$mie®’). We wszystkich wymienionych przyktadach oznacze-
nia liczbowe zostang z tatwoscia ,,odczytane” jako wskazowki cech towaru/ustugi,
co samo w sobie uzasadnia odmowge rejestracji tych oznaczen, na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢ RWZT. Zdarzy¢ si¢ jednak moze, ze liczba nie bedzie kojarzona z jaka-
kolwiek cechg towaru/ustugi. Dotyczy to sytuacji, gdy z punktu widzenia warunkow
rynkowych mozna wykluczy¢ odbior liczby jako informacji. Jest przyktadowo nie-
prawdopodobne, aby znak ,,333” zostal odebrany przez przeci¢tnego odbiorce jako
informacja o cesze papierosOw (zwtaszcza o liczbie papierosow zawartych w opako-
waniu, czy zawarto$ci substancji smolistych w papierosach).”® W takich sytuacjach,
oznaczenie nie przedstawia sobg jakiegokolwiek znaczenia dla przeci¢tnego od-
biorcy i dlatego nie jest uzasadniona odmowa rejestracji, na podstawie art. 7 ust. 1
lit. c RWZT.

Oznaczeniami informacyjnymi mogg by¢ réwniez pojedyncze litery. Sama li-
tera moze bowiem wywotywac bezposrednie skojarzenia z cechami danych produk-
tow, przekazujac wlasciwym odbiorcom informacj¢ o tych cechach. Taka ocene Sad
przyjat wobec znaku stownego ,,E” zgloszonego dla m.in. turbin wiatrowych. Sad
zwrocit uwage, 1z w jezyku technicznym dotyczacym energetyki wiatrowej istnieje
wiele akronimow, gdzie litera ,,e” oznacza ,,energi¢” 1 tak tez jest rozumiana przez
wlasciwy krag odbiorcéw (w omawianym przypadku — profesjonalistow). Ta li-
tera jest rowniez skrotem terminu ,.energia” w wielu formutach nauk fizycznych.
Ponadto, moze by¢ rozumiana jako skrot terminu niemieckiego stowa oznaczaja-
cego ,.elektrycznos¢” w kontekscie turbin wiatrowych, ktorych celem jest produkcja
energii. W tych okolicznosciach uzasadnione byto przyjecie, ze litera ,,E” wskazuje,
przynajmniej w jednym ze swoich mozliwych znaczen, na cech¢ oznaczanego towa-
ru.’” Wielu innych przyktadéw pojedynczych liter, odbieranych jako znaki opisowe,
dostarcza obserwacja rynku (np. litery ,,S”, ,M” czy ,,L” jako okreslenie rozmiaru
artykuléw odziezowych). Z drugiej strony, w innych sytuacjach trudno jest racjonal-
nie uzasadni¢ opisowy charakter litery (np. litera ,,T” dla napojow alkoholowych).

54 Co do przyktadéw réznorodnych cech wskazywanych przez oznaczenia liczbowe zob. ,Wytyczne dotyczgce roz-
patrywania spraw przez Urzad, Cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy reje-
stracji’, s. 54.

55 Kwalifikacja liczb jako opisowych dla publikacji z krzyzéwkami (szaradziarskich) zostata wielokrotnie potwier-
dzona przez Sad i Trybunat. Zob. wyroki Sgdu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach potgczonych T-64/07 do
T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (350, 250 i 150); w sprawach potgczonych T-200/07
do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555); w sprawach potgczonych
T-425/07 do T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (100 i 300) oraz w sprawie T-298/06,
Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000). Wszystkie powyzsze wyroki zostaty utrzymane w mocy
orzeczeniami Trybunatu. Zob. wyrok Trybunatu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P; postanowienie Try-
bunatu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawach potgczonych C-54/10 P i C-55/10 P oraz postanowienie Trybunatu
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C-56/10.

56 Por. przyktady w ,Wytycznych dotyczgcych rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen.
Dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji’, s. 40 i 54.

57 Wyrok Sadu z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie T-329/06, Enercon przeciwko OHMI (E), pkt 25-30.
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Brak podstaw do takiej kwalifikacji nie jest jednak réwnoznaczny z uznaniem zdol-
nosci ochronnej litery jako wspolnotowego znaku towarowego. W szczegdlnosci,
w rachube wchodzi wylagczenie pierwotnej zdolno$ci odrozniajacej litery, na podsta-
wie art. 7 ust. 1 lit. b RWZT.*®

3.2. Znaki graficzne, przestrzenne i nieckonwencjonalne

W obrocie informacje o rodzaju towaru (ustugi) albo ich cechach moga by¢
przekazywane nie tylko poprzez stowa, ale rowniez w inny sposob.

W szczegolnosci, odmowa ochrony znaku graficznego na podstawie powotywa-
nej normy musi nastgpi¢ w razie, gdy konsument bez trudu dostrzeze w grafice infor-
macje o cesze oznaczanych towarow (ustug), a sposob przedstawienia znaku nie jest
wystarczajaco stylizowany, aby zaakceptowa¢ wymagane minimum zdolnosci od-
rozniajacej. Zgodnie z tg zasada Sad odmdwit ochrony znakowi graficznemu obej-
mujgcemu prostg, czarng sylwetke psa dla m.in. psich obrozy 1 smyczy. Sad uznal,
ze ten znak bedzie postrzegany przez odbiorcow jako wskazanie na przeznaczenie
towaru, podkreslajac przy tym, ze jest rozpowszechniong praktyka postugiwanie
si¢ prezentacjami zwierzat w celu wskazania, dla akcesoriow dla zwierzat, okreslo-
nej kategorii tych zwierzat. Jednoczesnie, odrzucajgc argument zgtaszajacego, Sad
przyjal, ze oceniany znak ,,nie wykraczal” poza zwykte swoje znaczenie (wskaza-
nie na psa), poniewaz przedstawienie czarnej sylwetki tego zwierzecia nie stanowito
szczegoOlnie stylizowanej prezentacji.”” Wymaga jednak podkreslenia, ze powoly-
wane rozstrzygniecie zostatlo wydane w konkretnym stanie faktycznym. Odnos$nie
do inaczej przedstawionych znakow graficznych mozliwa jest odmienna ocena.

W przypadku form przestrzennych, ocen¢ informacyjnego charakteru nalezy
poprzedzi¢ zasadniczym ustaleniem, czy dana forma jest w ogdle postrzegana jako
oznaczenie. Jesli bowiem konsument dostrzega w formie tylko sam przedmiot,
to oczywiscie zbedna jest ocena jakichkolwiek aspektéw zdolnos$ci odrdzniajacej tej
formy (w tym jej opisowosci). W razie natomiast, gdy forma jest oznaczeniem, to na-
lezy rozwazy¢, jakiego rodzaju informacje przekazuje konsumentowi. Bez watpie-
nia mozliwymi informacjami sg te dotyczace okreslonych cech oznaczanego towaru
lub ustugi.®® Nawigzujac od poprzedniego przyktadu, typowa forma przestrzenna psa

58 Wedtug Trybunatu, sposéb postrzegania znakéw przez wiasciwy krag odbiorcéw nie musi byc¢ taki sam w przy-
padku kazdej z kategorii znakoéw. Z tego powodu ustalenie zdolnosci odrozniajgcego w przypadku niektorych
kategorii znakéw towarowych moze okazac sie trudniejsze niz w przypadku innych kategorii. Istnienie takich
szczegolnych trudnosci Trybunat potwierdzit w odniesieniu do znakéw sktadajgcych sig z pojedynczych liter. Try-
bunat zastrzegt jednoczesnie, ze takie trudnosci nie zwalniajg z obowigzku nalezytego zbadania konkretnej zdol-
nosci odrézniajgcej oznaczenia, w ramach jego odniesienia do zgtaszanych towaréw lub ustug. Zob. wyrok z dnia
9 wrzesnia 2010 r. w sprawie C-265/09 P, OHMI przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen, pkt 33 i n.

59 Wyrok Sgdu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T-385/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’un chien),
pkt 25-27 i 37. Zob. analogiczne w odniesieniu do znaku przedstawiajgcego sylwetke konia zgtoszonego dla m.in.
wyrobdéw skoérzanych, odziezy i zywnosci dla zwierzat domowych — wyrok Sgdu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’un cheval).

60 Mozliwos¢ kwalifikacji formy przestrzennej jako oznaczenia opisowego wprost potwierdzit Trybunat w wyroku
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w potaczonych sprawach C-53/01 do C-55/01, Linde i inni, pkt 68 i n.; tekst w j. polskim
(przektad M. Mazurek) w R. Skubisz (red.), Wiasnos$¢ przemystowa..., op. cit., poz. 21.
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(np. realistyczne trojwymiarowe przedstawienie owczarka niemieckiego) umiejsco-
wiona obok sklepu zoologicznego zostanie zapewne zrozumiana tylko jako infor-
macja o przeznaczeniu sprzedawanych produktow (np. karmy). Jednak oryginalna
1 niespotykana prezentacja formy tego zwierzecia moze zosta¢ odebrana jako infor-
macja o pochodzeniu oznaczanych towaréw z okreslonego przedsiebiorstwa — na-
wet gdy jednoczesnie budzi pewne skojarzenia z cechami oznaczanych towarow lub
ustug.

Wylaczenie ochrony na podstawie informacyjnego charakteru wchodzi row-
niez w rachub¢ w przypadku oznaczen niekonwencjonalnych — niezaleznie od in-
nych okoliczno$ci przemawiajacych przeciwko ich ochronie. I tak, kolory w obrocie
pelnig rézne funkcje techniczne,®! co niejednokrotnie taczy si¢ z okreslonym prze-
kazem znaczeniowym koloréw. Mozliwa jest zatem odmowa rejestracji koloru per
se jako opisowego w razie, gdy konsument fatwo zrozumie ten kolor jako informa-
cje o cesze oznaczanych towaréw (np. kolor czerwony czesto wskazuje na zasto-
sowanie produktu w sytuacjach niebezpiecznych). Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢
RWZT moze takze dotyczy¢ innych oznaczen niekonwencjonalnych (np. znak ru-
chomy obrazujacy sposéb uzycia produktu wymienionego w zgloszeniu tego znaku
do rejestracji).

3.3. Znaki kombinowane

Praktyczne trudno$ci w ocenie informacyjnego charakteru dotycza oznaczen
kombinowanych, zwlaszcza oznaczen stowno-graficznych. Na tle unijnej praktyki,
w tym zakresie mozna wskaza¢ dwie ogdlne zasady. Po pierwsze, zastosowanie gra-
fiki w znaku obejmujacym element opisowy uzasadnia potwierdzenie pierwotnej
zdolnos$ci odrézniajacej takiego znaku, jesli grafika odwraca uwage konsumenta od
informacyjnego przekazu elementu stownego, a caty znak jest tatwy do zapamigta-
nia jako znak towarowy. Taka kwalifikacja jest uzasadniona zwtaszcza w przypadku
zastosowania w znaku silnie odrézniajacych elementéw graficznych, nie budzacych
jakichkolwiek skojarzen z rodzajem oznaczanych towaréw/ustug lub ich cechami.
Nie jest przy tym konieczne, aby stowno-graficzne oznaczenie w ujeciu catoscio-
wym byto skomplikowane (obejmowato wiele elementéw). Nawet znak obejmujacy
dwa-trzy proste elementy stowne moze nadawac si¢ do odrdézniania oznaczanych to-
wardow (ustug), ze wzgledu na graficzny sposob ich przedstawienia (np. nietypowy
sposob polaczenia liter, wymagajacy od odbiorcy wysitku intelektualnego).®? Po dru-
gie, samo wykorzystanie grafiki nie eliminuje opisowego charakteru catego ozna-
czenia, wynikajacego z uzycia informacyjnego stowa albo stow. Jest tak zwlaszcza

61 Zob. M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellonskiego, Prace Instytutu Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 209 i powotywane tam
orzecznictwo.

62 Por intersujacy przyktad graficznego przedstawienia skrotu, w sposéb uzasadniajgcy rézne mozliwosci jego
odczytania — decyzja Il Izby Odwotawczej Urzedu w Alicante z dnia 9 pazdziernika 2008 r. w sprawie sygn.
R 1641/2007-2, pkt 23 i n.
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w razie zastosowania nieodrézniajacego kroju czcionki do catosci/ czeéci stow, typo-
wego sposobu formatowania stow (pogrubienie, kursywa, podkreslenie), podstawo-
wej 1/lub powszechnie wykorzystywanej kolorystyki dla stow, czy rozmieszczenia
elementow stownych w sposob typowy, nie wywolujacy ,,uderzajacego” efektu (np.
rozmieszczenie opisowych stow w kolejnych wierszach, pionowa orientacja stow
czy nawet napisanie stow ,,do goéry nogami”). To samo dotyczy wykorzystania
w znaku prostych ksztattow 1 figur geometrycznych, ,,wlaczenia” w znak realistycz-
nego przedstawienia oznaczanych towarow, elementow powszechnie wykorzysty-
wanych w handlu czy postrzeganych tylko jako dekoracja.®

W zgodzie z powyzszymi zasadami w unijnym orzecznictwie wielokrotnie po-
twierdzono informacyjny charakter oznaczen, nawet z bardzo istotnym powierzch-
niowo udzialem grafiki. Przykladem jest sprawa znaku zawierajacego element ,,NOT
MADE IN CHINA” zapisanego za pomocg pogrubionej czcionki oraz element gra-
ficzny przypominajacy pieczeé. Izba Odwoltawcza Urzgdu w Alicante uznata opi-
sowy charakter znaku z uwagi na element stowny jasno wskazujacy na pochodzenie
towardw z innego obszaru niz Chiny. Takiego charakteru oznaczania nie elimino-
wala czcionka, zblizona do czcionki ,,pieczatkarskiej”. Tego skutku nie powodowat
rowniez element graficzny pieczgci, wskazujacy, ze oznaczane towary pochodzity
z importu. Ten element zostat wrecz potraktowany jako wzmacnianie informacyj-
nego charakteru znaku.*

4. Ochrona na podstawie wtérnej zdolnosci odrézniajacej

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT, dopuszczalna jest rejestracja znaku pierwotnie
opisowego dla oznaczanych towardéw (ustug), o ile uzyskal on wtoérng zdolnos¢
odrozniajacg dla tych towarow (ustug). Jest tak w kazdym przypadku, gdy wsku-
tek uzywania znak traci konotacje czysto opisowa i identyfikuje oznaczane towary
(ustugi) jako pochodzace z jednego 1 tego samego przedsigbiorstwa (zwigzku przed-
siebiorstw). Ocena wtornej zdolno$ci odrozniajacej obejmuje wiele szczegdtowych
zagadnien.® Z punktu widzenia rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT, zasadni-
cze znaczenie majg nastepujace z nich.

Po pierwsze, Urzad w Alicante ocenia wtdrng zdolnos$¢ odrdzniajacg wytacznie
na wniosek podmiotu wnoszacego o ochron¢ znaku na postawie tej zdolnosci. Tym

63 Co do licznych przyktadéw braku znaczenia grafiki dla kwalifikacji informacyjnego charakteru znaku stowno-gra-
ficznego por. ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4:
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji” w wersji z dnia 2 stycznia 2014 r., s. 58-66.

64 Zob. decyzja IV Izby Odwotawczej Urzedu w Alicante z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie R 1461/2006-4, pkt
29; co do innych przyktadow kwalifikacji jako opisowych znakéw zawierajgcych elementy stowne i graficzne zob.
m.in. decyzje I1zb Odwotawczych: z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie R 35/2006-1, pkt 9 i 14; z dnia 31 maja
2007 r. w sprawie R 108/2007-2, pkt 16.

65 Zob. w najnowszej literaturze R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odrdzniajgcego przez znak towarowy po-
przez uzywanie (przestanki, data i dowody nabycia) — artykut w niniejszym numerze ,Biatostockich Studiow
Prawniczych”.
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samym, w postepowaniu o rejestracj¢ wspolnotowego znaku towarowego to zgla-
szajacy zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody na okoliczno$¢ wtdrnej
zdolno$ci odrdzniajacej. Charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, stanowi
przeciez wyjatek od podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b, c¢) lub d)
RWZT, a skoro chodzi o wyjatek, to obowigzek przedstawienia dowodu uzasadnia-
jacego jego zastosowanie spoczywa na podmiocie, ktory zamierza si¢ na niego po-
wotac. Ponadto, zglaszajacy jest w najlepszym potozeniu do przedstawienia dowodu
na konkretne dziatania uzasadniajgce twierdzenie, ze znak uzyskal wtdérng zdolnosé
odrdzniajaca.® Z tych powodow, ciezar dowodu wykazania wtornej zdolno$ci od-
roézniajacej zawsze spoczywa na zglaszajagcym. W razie natomiast, gdy zglaszajacy
nie przedstawi wtasciwych dowodow, nalezy odmowi¢ rejestracji znaku na podsta-
wie art. 7 ust. 3 RWZT. Taki skutek majg rowniez spéznione dowody.*’

Po drugie, uzyskanie ochrony na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT jest mozliwe
tylko pod warunkiem wykazania nabycia wtérnej zdolnos$ci odrdzniajacej znaku
przed data jego zgtoszenia.®® Ten wymog nie musi jednak pozbawiaé znaczenia do-
wodoéw sporzadzonych po tej dacie. Takie dowody sg istotne, o ile potwierdzaja
wtorng zdolno$¢ odrdzniajgcg znaku przed wskazang datg.” Natomiast dowody
wskazujace na wtorng zdolno$¢ odrdzniajacej znaku w dacie pdzniejszej sa pozba-
wione znaczenia w postgpowaniu o rejestracje — nawet jesli moga mie¢ znaczenie
w postgpowaniu o uniewaznienie (art. 52 ust. 2 RWZT).”

Po trzecie, przepis art. 7 ust. 3 RWZT znajduje zastosowanie pod warunkiem
nabycia wtornej zdolnosci odrozniajacej na wlasciwym terytorium. Znak moze za-
tem zosta¢ zarejestrowany na podstawie powotywanej normy tylko wowczas, gdy
zostanie wykazane, iz uzyskat on charakter odr6zniajacy w nastepstwie uzywania
w tej czesci Unii, w ktorej poczatkowo nie miat takiego charakteru.”! W odniesieniu
do znaku pierwotnie opisowego wskazang zasad¢ nalezy rozumie¢ w ten sposob,
ze jego wtorna zdolnos¢ odrdzniajaca musi zosta¢ wykazana na tym obszarze UE,
gdzie — z punktu widzenia wlasciwych odbiorcow — znak podlegat odmowie reje-
stracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT. Tym samym, istotne jest ustalenie,
na jakim obszarze obowigzuje jako urzedowy jezyk, w ktorym oceniany znak ma

66 Por. wyrok Trybunatu z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach potgczonych C-217/13 i 218/13, Oberbank, Banco
Santander i Santander Consumer Bank, pkt 68-70.

67 Dotyczy to zwtaszcza dowoddw powotanych dopiero w postepowaniu przed Sgdem. Por. wyrok z dnia 19 listo-
pada 2008 r. w sprawie T-269/06, Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), pkt 20-24 i pkt 49.

68 Zob. zamiast wielu wyrok Trybunatu z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07 P, Imagination Technologies
przeciwko OHIM, pkt 60; wyrok Sadu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie T-338/11, Getty Images przeciwko
OHIM (PHOTOS.COM), pkt 45.

69 Tak Sad m.in. w wyroku z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie T-137/08, BCS przeciwko OHIM — Deere
(i jaune), pkt 49.

70 Zgodnie z tg norma, w przypadku gdy wspoélnotowy znak towarowy zostat zarejestrowany z naruszeniem przepi-
séw art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i d), nie mozna stwierdzi¢ jego niewaznosci, jezeli w wyniku jego uzywania uzyskat on po
jego rejestracji odrozniajgcy charakter w odniesieniu do towardw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany.

71 Zamiast wielu zob. wyrok Trybunatu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, Storck przeciwko OHIM,
pkt 83 oraz wyrok Sadu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon
‘Ygeia’ przeciwko OHIM (uyeia), pkt 41.
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charakter opisowy. Znaczenie ma réwniez rozumienie znaczenia znaku na danym
obszarze, nawet jesli nie zostal on wyrazony w jezyku urzgdowym tam obowigzu-
jacym. Uwzglednienie powyzszych okolicznosci w konkretnym stanie faktycznym
uzasadnia konieczno$¢ wykazania wtornej zdolnosci odrdzniajacej w odniesieniu
do odbiorcow jednego’ lub wigkszej liczby panstw cztonkowskich UE.” W dotych-
czasowym orzecznictwie potwierdzano rowniez wymog wykazania wtérnej zdol-
nosci odrozniajacej we wszystkich panstwach cztonkowskich UE — w przypadkach
znakow pierwotnie opisowych z punktu widzenia odbiorcoéw w tych wszystkich
panstwach.” W kazdym jednak przypadku, istotny jest co najwyzej obszar odpowia-
dajacy terytorium tych panstw, ktore byly panstwami cztonkowskimi UE w dacie
zgloszenia znaku do rejestracji. Nie ma zatem znaczenia uzyskanie charakteru od-
roznianego znaku w panstwach, ktorych data akcesji do UE jest pdzniejsza niz data
zgloszenia znaku do rejestracji. Dotyczy to zgloszen wspolnotowych znakoéw, o ktd-
rych mowa w art. 165 ust. 1 RWZT.”

Po czwarte, wtdrna zdolno$¢ odrdzniajgca znaku powstaje wytacznie wskutek
jego uzywania w obrocie w charakterze znaku towarowego, tj. w tym celu, aby wia-
sciwy krag odbiorcéw rozpoznawat towar lub ustuge jako pochodzace z okreslonego
przedsiebiorstwa. Dla spelniania tego wymogu nie jest bezwzglednie konieczne, by
zgloszony znak byl uzywany samodzielnie. W rachube wchodzi takze jego uzywa-
nie jako czesci lub elementu innego znaku, ewentualnie — uzywanie znaku w pola-
czeniu z innym znakiem.”® Uznanie wtdrnej zdolno$ci odrozniajgcej zawsze jednak
wymaga potwierdzenia jego uzywania w celu identyfikowania komercyjnego po-
chodzenia towarow przez przecigtnych odbiorcéw. Z pewnoscig nie jest tak w przy-

72 Przyktadowo, Sgd zaaprobowat, iz nie byto potrzeby wykazywania wtérnej zdolnosci odrézniajacej stownego
znaku ,PAGINE GIALLE” poza Wtochami, poniewaz znak ten legitymowat sie pierwotng zdolno$¢ odrézniajgcy
dla oznaczanych towaréw w innych panstwach. Zob. wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie T-589/11, Pho-
nebook of the World przeciwko OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), pkt 16, 45-46.

73 Takiego przypadku dotyczyta m.in. sprawa znaku ,uyeia” (,zdrowie” w jezyku greckim) zgtoszonego dla ustug me-
dycznych. Sad zwazyt, ze ten znak jest opisowy z punktu widzenia odbiorcéw greckich i cypryjskich, zwazywszy,
ze tylko w tych dwdch panstwach jezyk grecki ma status jezyka urzedowego. Dlatego, w ocenie Sadu, rejestracje
tego znaku mozna by potwierdzi¢ tylko wéwczas, gdyby zgtaszajacy wykazat, ze co najmniej istotna czesé od-
biorcéw w tych dwéch panstwach identyfikowata oznaczane ustugi jako pochodzgce od zgtaszajgcego. Zob. wy-
rok z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon ‘Ygeia’ przeciwko OHIM
(vyeia), pkt 49 50.

74 Przyktadowo Sad potwierdzit, ze skoro oznaczenie ,TDI” posiada samoistny charakter opisowy dla pojazdéw
samochodowych i ich czesci w catej Unii, to nalezato udowodni¢ uzyskanie charakteru odrdzniajgcego w na-
stepstwie uzywania w odniesieniu do kazdego z panstw cztonkowskich Unii. Sad odrzucit interpretacje, iz mozna
zarejestrowac opisowy znak towarowy na podstawie uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzy-
wania w zasadniczej czesci Unii, w sytuacji gdy w innych czesciach Unii znak ten bedzie miat nadal charak-
ter opisowy. Wedtug Sadu taka wyktadnia jest sprzeczna z literg samego rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. juz
powotywany wyrok w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 48-61). Zwazy¢ jednak
nalezy, ze w pozniejszym okresie Trybunat uznat, ze bytoby zbyt wygérowane wymaganie dowodu uzyskania
wtornej zdolnosci odrézniajgcej, oznaczania pierwotnie niedystynktywnego w catej UE, w odniesieniu osobno
do kazdego z panstw cztonkowskich (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-98/11 P, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli przeciwko OHIM, pkt 62).

75 Tak Urzad w Alicante w ,Wytycznych dotyczacych rozpatrywania spraw przez Urzad, Cze$¢ A: Zasady ogolne;
Dziat 9: Rozszerzenie”, s. 4.

76 Na takg mozliwos$¢ Trybunat wskazat w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353,03, Nestlé, pkt 27, 28 i 30.
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padku kazdego uzywania. 7 Czgste sg zwlaszcza sytuacje stosowania oznaczenia
w celu informowania o wlasciwos$ciach towaréw ustug, z tym skutkiem, ze wiasciwi
odbiorcy postrzegaja znak tylko jako taka informacje. W takich sytuacjach, z uwagi
na brak realizacji przestanki uzywania znaku w charakterze znaku towarowego, wy-
kluczona jest rejestracja znaku, na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT.

Po piate, potwierdzenie wtornej zdolnosci odrozniajgcej zaktada, ze whasciwi
odbiorcy lub przynajmniej ich znaczaca czg$¢, potrafig dzigki zgtoszonemu znakowi
okresli¢ towar lub ustuge jako pochodzace od okre§lonego przedsiebiorstwa.”® Ko-
nieczne jest zatem wykazanie rozpoznawalnosci oznaczenia jako znaku towarowego
przez co najmniej istotng czg$¢ wiasciwych odbiorcéw oznaczanych towaréw albo
ushug (oczywiscie — we wiasciwej dacie). Ocena, czy ten warunek zostat spelniony
jest dokonywana na podstawie réznych czynnikdéw, w szczegolnosci, udziatu znaku
w rynku, intensywnosci, zasiggu geograficznego 1 dtugosci okresu uzywania znaku,
wysokosci nakladow przedsigbiorstwa zwigzanych z jego promocja, odsetka zain-
teresowanego kregu odbiorcow, ktory dzieki temu znakowi rozpoznaje towar jako
pochodzacy od okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczen izb handlo-
wych i przemystowych oraz innych stowarzyszen zawodowych.” Wniosek z tego,
ze dla wykazania rozpoznawania znaku jako znaku towarowego w rachube wchodza
zréznicowane srodki dowodowe. Ich moc nie jest jednak rownorzedna. W szczegdl-
nosci, zgodnie z orzecznictwem, dane dotyczace wielkosci sprzedazy 1 materiatu re-
klamowego s3 dowodami wtoérnymi, ktore ewentualnie moga stanowi¢ poparcie dla
bezposrednich dowodow uzyskania charakteru odrozniajacego w nastgpstwie uzy-
wania, takich jak dowody wynikajace z oswiadczen wyspecjalizowanego kregu od-
biorcéw. Wielko$¢ sprzedazy 1 material reklamowy jako takie nie wskazujg bowiem
na to, ze krag odbiorcéw, do ktorego skierowane sg rozpatrywane towary, postrzega
oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego wzgledu, jezeli cho-
dzi o panstwa cztonkowskie, w odniesieniu do ktoérych nie przedstawiono zadnych
innych dowodow, samo wskazanie na wielkos$¢ sprzedazy i materiat reklamowy nie
moze dowodzi¢ uzyskania charakteru odrdzniajacego w nastgpstwie uzywania.®
To stanowisko dotyczy zwlaszcza znakéw pierwotnie informacyjnych. Nawet bar-
dzo intensywna sprzedaz 1 reklama towardéw pod takim znakiem nie jest tozsama
z jego rozpoznawaniem jako znaku towarowego.

77 W judykaturze wielokrotnie podkreslano, ze nie kazde uzywanie znaku jest jego uzywaniem w charakterze znaku
towarowego. Por. w nowszym orzecznictwie wyrok Sadu z dnia 25 wrzesénia 2014 r. w sprawie T-474/12, Giorgis
przeciwko OHIM — Comigel (Forme de deux gobelets emballés), pkt 56 i powotane tam orzecznictwo.

78 Zamiast wielu w orzecznictwie Trybunatu zob. wyroki Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99,
Philips, pkt 61; z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen, pkt 27.

79 Tak Trybunat w juz powotywanym wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97 i C-109/97 Windsurfing
Chiemsee, pkt 49 i 51. Do tych tez wielokrotnie odwotywano sie w pézniejszym orzecznictwie. Zob. przyktadowo
wyrok Trybunatu w sprawie C-353,03, Nestlé, pkt 31 oraz wyrok Sgdu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie
T-59/10, Geemarc Telecom przeciwko OHIM — Audioline (AMPLIDECT), pkt 75.

80 Wyrok Sadu z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie T-378/07, CNH Global v OHIM (and grise pour un tracteur), pkt
54 i powotywane tam orzecznictwo.
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Po szoste, dla oceny wtornej zdolnos$ci odrozniajacej znaku znaczenie majg nie
tylko dziatania samego zglaszajacego. W szczegdlnosci, istotne jest ustalenie, ilu
przedsigbiorcow uzywato oznaczenie dla danych towardéw (ustug). W swietle sta-
nowiska Trybunatu, uzywanie znaku tylko przez jednego przedsi¢biorce jest oko-
licznos$cia sprzyjajaca uznaniu wtornej zdolnosci odrdzniajacej znaku.?' Logicznie,
odwrotny skutek ma stosowanie tego samego oznaczania (ewentualnie analogicz-
nych oznaczen) przez wielu przedsigbiorcow. Ten wniosek znajduje zresztg potwier-
dzenie w realiach obrotu gospodarczego. Na rynku wewngtrznym mozna bez trudu
wskaza¢ oznaczenia ze swojej istoty opisowe, ktore z uwagi na rozpowszechnie-
nie tych lub analogicznych znakéw praktycznie nigdy nie bedg mogly naby¢ wtor-
nej zdolnosci odrozniajacej. Oczywiscie, dla oceny zastosowania art. 7 ust.3 RWZT
znaczenie moga mie¢ rowniez inne okoliczno$ci nie zwigzane ze zglaszajacym.
Przyktadowo, Urzad w Alicante wskazuje na szczegolne uwarunkowania uzywania
znaku, ktore powodujg szybsze zaznajamianie si¢ odbiorcoOw ze znakiem, co moze
znaczgco przyspieszy¢ nabycie przez znak wtérnej zdolnosci odrdzniajacej. Tak
moze by¢ w przypadku znaku stosowanego w zwigzku z imprezg masowa, ktéra ze
swojej istoty budzi szerokie zainteresowanie odbiorcow. *

5. Wnioski

Na tle niniejszej wypowiedzi nasuwaja si¢ nastepujace zasadnicze wnioski:

1) W systemie wspolnotowego znaku towarowego wlasciwa ocena informa-
cyjnego charakteru znaku (art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT) wymaga uwzglednie-
nia ogdlnych i szczegdétowych dyrektyw interpretacyjnych, wynikajacych
z praktyki unijnej.

2) Najwazniejsze znaczenie ma wielokrotnie potwierdzona w unijnym orzecz-
nictwie konieczno$¢ zbadania wystarczajagco bezposredniego 1 konkretnego
zwigzku pomiedzy znakiem a oznaczanymi towarami (ustugami), z punktu
widzenia wiasciwie ustalonego przeci¢tnego odbiorcy. Przestanka tego
zwigzku wyznacza granice pojecia znaku informacyjnego (opisowego).
W szczegdlnosci, w swietle tej przestanki nie jest uzasadnione stosowanie
art. 7 ust. 1 lit. c RWZT do oznaczen, ktére nasuwajg skojarzenia z towarami
(ustlugami lub ich cechami) dopiero w wyniku glebszego procesu myslo-
wego. Jednoczesnie, nalezy odrzuci¢ zbyt waska interpretacje wymaganego
zwiazku. Przyjecie takiej interpretacji grozi bowiem niestusznym przyzna-
niem ochrony oznaczeniom opisowym.

81 Por. powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-299/99, Philips, pkt 65.
82 Zob. ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bez-
wzgledne podstawy odmowy rejestraciji” w wersji anglojezycznej z dnia 1 lutego 2015, s. 93.
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Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspolnotowego...

3) Ocena wtdrnej zdolno$ci odrozniajacej (art. 7 ust. 3 RWZT) znaku nie-
dystynktywnego takze wymaga skorzystania z tez unijnej judykatury. Za-
sadnicze znaczenie maja ustalone w tej judykaturze przestanki uzywania
znaku w charakterze znaku towarowego i rozpoznawania znaku jako znaku
towarowego. Odnosnie do wielu oznaczen pierwotnie opisowych, wykaza-
nie realizacji tych przestanek bedzie w praktyce niemozliwe, cho¢by z uwagi
na skale rozpowszechnienia uzywania tych samych (ewentualnie analogicz-
nych) oznaczen w celach informacyjnych przez inne podmioty.

4) Wiasciwe orzecznictwo dotyczace art. 7 ust. 1 lit. ¢ 1 ust. 3 RWZT ma do-
nioste znaczenie nie tylko dla praktyki na tle tych wtasnie przepisow.
To orzecznictwo jest rowniez istotne w sprawach dotyczacych oceny opiso-
wego charakteru znaku, rozstrzyganych przez Urzad Patentowy RP i polskie
sady administracyjne. W takich sprawach co do zasady powinny by¢ stoso-
wane te same kryteria oceny opisowego charakteru znaku — 1 wtoérnej zdol-
nosci odrozniajgcej znaku pierwotnie opisowego — co kryteria przyjmowane
w systemie wspdlnotowego znaku towarowego. Przemawia za tym nie tylko
zbiezno$¢ wlasciwych norm prawa polskiego i prawa unijnego. Istotny jest
rowniez fakt, ze w orzecznictwie dotyczacym powotanych norm RWZT re-
spektowane sg wyroki prejudycjalne Trybunatu, wydane na tle art. 3 ust. 1
lit. ¢ 1 ust. 3 dyrektywy. Tymi wyrokami urzedy patentowe 1 sagdy wszystkich
panstw cztonkowskich UE sg przeciez bezwzglednie zwigzane.
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THE DESCRIPTIVE CHARACTER OF A TRADEMARK AS A GROUND
OF REFUSAL FOR COMMUNITY TRADE MARK REGISTRATION

This commentary concerns one of the most practical issues in the Community
trademark system. First of all, it highlights the general rules for the evaluation of the
mark’s descriptiveness applied by OHIM and EU courts. Besides the territorial and
temporal aspects of that evaluation and view of the relevant customer, the appropriate
approach is accentuated with regard to the “direct and specific relationship” between
the mark and the goods or services that it represents. It is precisely that relationship
which provides the necessary condition for its descriptiveness. Secondly, the
commentary characterizes the different categories of descriptive trademarks. It can
be derived from extensive EU case-law that not only wordedmarksmay reasonably be
qualified as descriptive. Such a qualification is also possible with regard to graphical,
three-dimensional, combined and even non-conventional imagery. Thirdly, the
commentary addresses the problems concerning acquired distinctiveness. It is noted
that some inherently descriptive signs may never acquire distinctiveness through
use due to the specific circumstances involved. Generally the commentary provides
practical guidelines for the evaluation of a mark’s distinctiveness, which may be
useful also in the field of Polish trade mark law.

Stowa kluczowe: wspolnotowy znak towarowy, orzecznictwo UE, opisowos¢
oznaczania, kategorie oznaczen, wtdrna zdolno$¢ odrozniajaca

Keywords: Community trade mark, EU case-law, sign's descriptiveness,
categories of signs, acquired distinctiveness
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