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INFORMACYJNY CHARAKTER OZNACZENIA 
JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO

ZNAKU TOWAROWEGO 

1. Uwagi ogólne

Wspólnotowe znaki towarowe maj  niew tpliwe znaczenie dla uczestników 
obrotu gospodarczego na rynku wewn trznym. Z jednej strony, powalaj  unijnym 
przedsi biorcom na indywidualizacj  ich towarów (us ug) w ród towarów (us ug) 
tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentów. Z drugiej strony, umo liwiaj  
unijnym konsumentom ponowne dokonanie zakupu tych samych towarów (us ug), 
je eli do wiadczenie pierwszego zakupu okaza o si  pozytywne albo ich unikanie, 
je eli to do wiadczenie by o negatywne. Te korzystne skutki dotycz  jednak wy-

cznie prawid owo zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. Wspól-
notowy znak towarowy pozbawiony zdolno ci odró niaj cej dla danych towarów 
(us ug) nie wykonuje bowiem, pomimo rejestracji, w a ciwej znakom towarowym 
funkcji oznaczania pochodzenia. Ponadto, podmiot legitymuj cy si  rejestracj  ta-
kiego znaku zyskuje nies uszn  przewag  nad innymi podmiotami, co pozostaje 
w sprzeczno ci z traktatowym celem niezniekszta conej konkurencji. W interesie 
wszystkich uczestników obrotu gospodarczego na rynku wewn trznym jest zatem 
uniemo liwianie monopolizacji oznacze  niedystynktywnych, jako wspólnotowych 
znaków towarowych. Dotyczy to zw aszcza znaków opisowych (informacyjnych), 
które wskazuj  na rodzaj towarów lub us ug albo ich cechy. 

W zgodzie z powy szym celem prawodawca unijny wprowadzi  zakaz rejestra-
cji, jako wspólnotowych znaków towarowych, oznacze  informacyjnych. Stosownie 
do art. 7 ust. 1 lit. c rozporz dzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako „RWZT”),2 nie s  reje-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-

-Sk odowskiej; radca prawny.

2 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1. To rozporz dzenie zast pi o – bez wprowadzania zmian meryto-
rycznych, tak e w zakresie art. 7 – rozporz dzenie Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspól-
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strowane znaki towarowe, które sk adaj  si  wy cznie z oznacze  lub wskazówek 
mog cych s u y  w obrocie do oznaczania rodzaju, jako ci, ilo ci, przeznaczenia, 
warto ci, pochodzenia geograÞ cznego lub czasu produkcji towaru lub wiadczenia 
us ugi, lub innych w a ciwo ci towarów lub us ug. Jednocze nie, z uwagi na godne 
ochrony interesy zg aszaj cego, w art. 7 ust. 3 RWZT wy czono zastosowanie 
art. 7 ust. 1 lit. c RWZT, o ile w nast pstwie u ywania znak uzyska  charakter od-
ró niaj cy w odniesieniu do zg aszanych towarów lub us ug (wtórn  zdolno  od-
ró niaj c ). Stosowanie obydwu norm jest jednym z najwa niejszych praktycznie 
zagadnie  w unijnym prawie znaków towarowych. 

Ju  tylko praktyczna donios o  art. 7 ust. 1 lit. c i art. 7 ust. 3 RWZT uza-
sadnia niniejsz  wypowied  w przedmiocie informacyjnego charakteru znaku, jako 
przeszkody rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Podstaw  normatywn  
wypowiedzi stanowi  przede wszystkim te w a nie normy RWZT, z uwzgl dnie-
niem ich interpretacji przyjmowanej w orzecznictwie Trybuna u Sprawiedliwo ci3 
i S du4 w Luksemburgu oraz Urz du Harmonizacji Rynku Wewn trznego (Znaki to-
warowe i Wzory)5 w Alicante. Ponadto, w istotnym zakresie zosta y uwzgl dnione 
wyroki prejudycjalne Trybuna u Sprawiedliwo ci dotycz ce dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/95 z 22 pa dziernika 2008 r. maj cej na celu zbli enie 
ustawodawstw pa stw cz onkowskich odnosz cych si  do znaków towarowych (da-
lej jako „dyrektywa”),6 a zw aszcza art. 3 ust. 1 lit. c i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. 

Te normy maj  tre  analogiczn  z, odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. c i art. 7 ust. 3 

RWZT. Dlatego wyroki Trybuna u dotycz ce tych norm dyrektywy s  stale powo y-

wane w orzecznictwie na tle wskazanych regulacji RWZT.

2. Zasady oceny informacyjnego charakteru oznaczania

2.1. Czasowy i terytorialny punkt odniesienia oceny

Nie budzi w tpliwo ci, e czasowym punktem odniesienia oceny art. 7 ust. 1 

lit. c RWZT jest data zg oszenia znaku do rejestracji. Nie jest jednak wymagane, 

aby w tej dacie znak, z punktu widzenia w a ciwych odbiorców, stanowi  opis cech 

towarów (us ug). Jest wystarczaj ce, gdy z perspektywy wskazanej daty mo na ra-

notowego znaku (Dz. Urz. WE L 11 z dnia 14 stycznia 1994, s. 1; tekst w j z. polskim w: Dz. Urz. UE, polskie wyd. 

specj. z 2004 r., rozdz. 17, t. 1, s. 146). 

3 Do 1 grudnia 2009 r. – Trybuna  Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskiej. W dalszej cz ci niniejszego tekstu, 
w odniesieniu do wszystkich orzecze  tego organu stosowany jest termin „Trybuna ”. 

4 Do 1 grudnia 2009 r. – S d Pierwszej Instancji. W niniejszym tek cie stosowany jest aktualny termin („S d”) w od-

niesieniu do wszystkich wyroków tego organu. 

5 Przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporz dzenia nr 207/2009 nie uleg y zmianie, w porównaniu z art. 7 ust. 1 i ust. 3 

rozporz dzenia nr 40/94. Dlatego w obecnym stanie prawnym aktualno  zachowuje orzecznictwo wydane na tle 

ww. norm rozporz dzenia nr 40/94.

6 Dz. Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25. Ta dyrektywa zast pi a Pierwsz  Dyrektyw  Rady WE nr 

89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. maj c  na celu zbli enie ustawodawstw pa stw cz onkowskich odnosz -

cych si  do znaków 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, t.1, s. 92), jednak bez wprowadzenia zmian merytorycz-

nych. W konwencji, aktualno  zachowuje orzecznictwo, wydane na tle art. 3 dyrektywy nr 89/104.
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cjonalnie przyj , e tak b dzie w okresie pó niejszym (po tej dacie).7 Zatem, znak 
jest obj ty hipotez  art. 7 ust. 1 lit. c RWZT tak e wówczas, gdy mo na prognozo-
wa  obiór znaku jako informacji o cesze oznaczanych towarów (us ug).8 Do przy-
j cia takiego za o enia musz  jednak istnie  uzasadnione podstawy. Znaczenie ma 
przyk adowo ustalenie, e po dacie zg oszenia danego znaku inni przedsi biorcy 
zacz li stosowa  analogiczne oznaczenia w celach informacyjnych (zw aszcza 
w zwi zku z tymi samymi towarami). Znaczenie ma tak e stopie  jasno ci znacze-
nia znaku, uzasadniaj cy jego dobr  „podatno ” na wykorzystywanie w celach 

informacyjnych. 

Natomiast co do wymogu terytorialnego, to stosownie do art. 7 ust. 2 RWZT 

ka da bezwzgl dna przeszkoda rejestracji znajduje zastosowanie w razie, gdy ist-

nieje cho by w cz ci UE. W zgodzie z t  zasad , znak podlega odmowie rejestra-

cji ju  w przypadku, gdy ma charakter opisowy dla oznaczanych towarów (us ug) 

z punktu widzenia odbiorców w jednym pa stwie cz onkowskim. W szczegól-

no ci, dotyczy to znaku opisowego w j zyku obowi zuj cym w danym pa stwie 

(np. s owo informacyjne w j zyku chorwackim). Oczywi cie, zastosowanie oma-

wianej przeszkody wchodzi w rachub  tym bardziej, gdy dany znak ma charakter 

opisowy w odniesieniu do wi kszej liczby pa stw cz onkowskich. Tak jest przyk a-

dowo w przypadku terminu opisowego w j zyku francuskim (z uwagi na odbior-

ców we Francji, Belgii i Luksemburgu).9 Znak mo e mie  charakter opisowy tak e 

z punktu widzenia odbiorców w ca ej UE. Dotyczy to, przyk adowo, powszechnie 

zrozumia ych s ów w j zyku aci skim,10 wielu terminów w j zyku angielskim11 czy 

jednoznacznie zrozumianych elementów graÞ cznych.12 

Odr bnego komentarza wymaga ocena opisowego charakteru znaku wspólno-

towego, w zwi zku z rozszerzeniem UE o nowe pa stwa cz onkowskie. Pocz wszy 

7 Jest to utrwalone stanowisko unijnej judykatury. Zob. zamiast wielu wyrok Trybuna u z dnia 12 lutego 2004 r. 

w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 56; tekst wyroku w j.polskim (przek ad M. Mazurek), 

w: R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa. Orzecznictwo Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskich, Kra-

ków 2015, poz. 24 oraz wyrok S du z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08, Exalation przeciwko OHIM (Vektor-

-Lycopin), pkt 26. Wszystkie wyroki Trybuna u i S du s  dost pne na stronie internetowej: www.curia.europa.eu 

(data dost pu: 14.09.2015 r.).

8 Ten „przysz o ciowy” aspekt oceny opisowego charakteru trafnie zaakcentowano w literaturze przedmiotu. Zob. 

K. Szczepanowska-Koz owska, Bezwzgl dne przeszkody rejestracji znaku towarowego, (w:) R.Skubisz (red.), 

System prawa prywatnego. Tom 14 B. Prawo w asno ci przemys owej, Warszawa 2012, s. 583. 

9 W kwestii ró nych j zyków urz dowych obowi zuj cych w dwóch lub wi cej pa stwach cz onkowskich UE 

zob. „Wytyczne dotycz ce rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatrywanie zg osze . Dzia  4: Bez-

wzgl dne podstawy odmowy rejestracji”, s. 82-83 – tekst tych Wytycznych na stronie www.oami.europa.eu (data 

dost pu: 14.09.2015 r.).

10 Tak  optyk  przyj  S d m.in. w sprawie s ownego znaku „cannabis” zg oszonego dla piwa i napojów alkoholo-

wych. S d uzna  wskazany znak za opisowy dla tych towarów przyjmuj c, e termin „cannabis” jest zrozumia y 

dla docelowego konsumenta na ca ym terytorium Wspólnoty. Zob. wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 

T-234/06, Torresan przeciwko OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), pkt 31.

11 Przyk adowo, gdy w danej specjalistycznej bran y s owo jest zrozumia e. Por. wyrok S du z dnia 26 wrze nia 

2012 r. w sprawie T-301/09, IG Communications przeciwko OHMI – Citigroup i Citibank (CITIGATE), pkt 41. 

12 I tak, S d uzna  za opisowy znak obejmuj cy graÞ czn  prezentacj  konia, zg oszony dla wyrobów skórzanych 

i odzie y. S d faktycznie przyj  – jako punkt odniesienia swojej oceny – odbiorców w ca ej UE. Zob. wyrok z dnia 

8 lipca 2010 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’un cheval), pkt 31. 
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bowiem od 2004 r., rozszerzenie UE skutkuje „rozci gni ciem” systemu wspólno-

towego znaku towarowego na terytorium nowych pa stw cz onkowskich. Zasada 

ta wynika wprost z art. 165 ust. 1 RWZT, zgodnie z którym od dnia przyst pienia 

nowych pa stw cz onkowskich (Bu garii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, 

Cypru, otwy, Litwy, W gier, Malty, Polski, Rumunii, S owenii i S owacji) wspól-

notowy znak towarowy zarejestrowany lub zg oszony przed dniami ich przyst pienia 

ulega rozszerzeniu na terytorium tych pa stw cz onkowskich, tak, aby wywiera  taki 

sam skutek w ca ej Wspólnocie. Stosuj c ogólne zasady, nale a oby odmówi  reje-

stracji takiego znaku, z powodu jego opisowego charakter cho by w jednym nowym 

pa stwie cz onkowskim. Obowi zuje jednak szczególny przepis 165 ust. 2 RWZT.13 

Stosownie do jego tre ci, nie mo na odmówi  rejestracji wspólnotowego znaku to-

warowego, b d cego przedmiotem zg oszenia w dniu przyst pienia, na podstawie 

którejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 RWZT, je eli mo liwo  za-

stosowania tych podstaw wynika aby z samego faktu przyst pienia nowego pa stwa 

cz onkowskiego. Zatem, nie mo na odmówi  rejestracji wspólnotowego znaku to-

warowego, zg oszonego przed dat  przyst pienia nowego pa stwa cz onkowskiego 

do UE tylko z tego powodu, e znak ten jest opisowy dla odbiorców tego pa stwa. 

Wykluczona jest zw aszcza odmowa rejestracji takiego znaku z powodu jego zna-

czenia w j zyku urz dowym nowego pa stwa cz onkowskiego. Ta zasada nie stoi 

jednak na przeszkodzie odmowie ochrony znaku, je li mo na za o y , e ma on cha-

rakter opisowy tak e z punku widzenia odbiorców w „starych” pa stwach cz on-

kowskich UE. Dotyczy to mi dzy innymi znanych nazw geograÞ cznych zwi zanych 
z terytorium nowych pa stw UE.14 

2.2. Ustalenie przeci tnego odbiorcy oznaczanych towarów (us ug) i odnie-

sienie znaku do tych towarów (us ug)

Ocena informacyjnego charakteru znaku mo e by  dokonana jedynie, po pierw-
sze, z uwzgl dnieniem postrzegania go przez w a ciwy kr g odbiorców, i po drugie, 
w odniesieniu do oznaczanych towarów lub us ug.15 Wykluczone jest zatem prze-
prowadzenie tej oceny w sposób abstrakcyjny. W ka dym przypadku nale y ustali  
w a ciwych obiorców towarów (us ug) pod tym znakiem i odnie  znak do tych to-
warów (us ug). 

Ustalenie w a ciwego kr gu odbiorców jest dokonywane przy uwzgl dnieniu 
tre ci oznaczenia i rodzaju oznaczanych towarów. Tre  oznaczenia mo e powo-

13 Odno nie do tego przepisu szerzej zob. A. von Mühlendahl, The enlargement of the European Union and the 

Community trade marks – harmony or conß ict?, 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. przyk ady s ów „TOKAI”, „BALATON” powo ywane w „Wytycznych dotycz cych rozpatrywania spraw przez 

Urz d, Cz  A: Zasady ogólne; Dzia  9: Rozszerzenie”, s. 4; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data do-

st pu: 14.09.2015 r.).

15 Zob. zamiast wielu wyrok S du z dnia 16 pa dziernika 2014 r. w sprawie T-458/13, Larrañaga Otaño przeciwko 

OHIM (GRAPHENE), pkt 17 i powo ane tam orzecznictwo.
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dowa  zaw enie odbiorców do osób w adaj cych danym j zykiem (np. tylko od-
biorcy francuskoj zyczni). Natomiast rodzaj oznaczanych towarów (us ug) sprawia, 
e w danym stanie faktycznym odbiorcami s : a) w a ciwie poinformowani, dosta-

tecznie uwa ni i rozs dni konsumenci (ogó  odbiorców), b) podmioty profesjonalne, 
cz sto dysponuj ce techniczn , niedost pn  ka demu wiedz  albo c) zarówno „zwy-

kli” odbiorcy (przeci tni konsumenci), jak i profesjonali ci. Zastosowanie art. 7 ust. 

1 lit. c RWZT wchodzi w rachub , gdy znak ma charakter opisowy z punktu widze-

nia w a ciwej grupy odbiorców (lub jednej z w a ciwych grup). Cechy odbiorców 

maj  przy tym wa ny wp yw na ocen  opisowego charakteru znaku. Przyk adowo, 

poziom ich specjalizacji mo e uzasadnia  potwierdzenie tego charakteru, nawet je-

li zwyk y konsument nie dostrzega w znaku informacji o w a ciwo ciach towaru. 

Przyk adem jest sprawa znaku „PIPELINE” („ruroci g” w j zyku angielskim) zg o-

szonego dla urz dze  medycznych stosowanych w leczeniu t tniaków. Jako punkt 

odniesienia oceny opisowego charakteru tego znaku S d trafnie przyj  profesjona-

listów, szczególnie dobrze poinformowanych i uwa nych. Wed ug S du, wskazani 

odbiorcy – medycy wyspecjalizowani w leczeniu t tniaka – bez wi kszego trudu 

zrozumiej , i  funkcja oznaczanego tym znakiem produktu jest z punktu widzenia 

przep ywu krwi analogiczna jak ruroci gu dla ropy i gazu (umo liwienie „prze-

p ywu”). Szkolenie zawodowe i do wiadczenie pozwol  wymienionym odbiorcom 

atwiej zrozumie  opisowe konotacje zg aszanego oznaczenia. Jednocze nie nie ma 

znaczenia, e przeci tnym angloj zycznym konsumentom wskazane s owo z pew-

no ci  nie kojarzy oby si  z urz dzeniami medycznymi, ale raczej z instalacjami s u-

cymi przesy aniu w glowodorów na d ugi dystans. Tacy konsumenci nie stanowili 

bowiem punktu odniesienia przy ocenie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.16 

Z kolei, stosownie do nakazu odniesienia znaku do towarów lub us ug wymie-

nionych w zg oszeniu, ocena opisowego charakteru znaku musi dotyczy  ka dego 

z tych towarów (us ug). Stanowisko co do opisowego charakteru znaku (lub braku 

tego charakteru) nale y zatem uzasadni , co do zasady, w odniesieniu do ka dego 

z towarów/ka dej z us ug wymienionych w zg oszeniu.17 Dopuszczalne jest jednak 

przeprowadzenie oceny jednocze nie w odniesieniu do kilku towarów (us ug), o ile 

istnieje mi dzy nimi na tyle bezpo redni i konkretny zwi zek, e tworz  one jedn  

kategori  lub jedn  grup  towarów (us ug) o dostatecznie jednorodnym charakte-

rze.18 Dopuszczalna jest zatem, przyk adowo, ocena znaku w odniesieniu do jedno-

rodnej kategorii towarów w zg oszeniu, któr  stanowi  wszystkie towary w klasie 

25, a nie osobno – wzgl dem odzie y, obuwia i nakry  g owy. Potwierdzenie opiso-

wego charakteru znaku wobec kategorii towarów (us ug) jest przy tym uzasadnione 

16 Zob. wyrok z dnia 11 pa dziernika 2011 r. w sprawie T-87/10, Chestnut Medical Technologies przeciwko OHIM 

(PIPELINE), pkt 23-29. 

17 Por. postanowienie Trybuna u Sprawiedliwo ci 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. ju  powo any wyrok S du w sprawie T-458/13, Lar-

rañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 26 i cytowane tam orzecznictwo. 



���

Micha  Mazurek

ju  wówczas, gdy s  podstawy do uznania takiego charakteru tylko wobec cz ci 
towarów (us ug) tej kategorii. Gdyby bowiem dany znak zosta  zarejestrowany dla 
ca ej kategorii obj tej zg oszeniem, nic nie sta oby na przeszkodzie, aby uprawniony 
do takiego znaku u ywa  go równie  w stosunku do takich towarów (us ug) wska-
zanej kategorii, wobec których znak ma charakter opisowy.19 W konsekwencji, w ra-
zie gdy w wykazie znaku zawarto np. us ugi transportu, bez doprecyzowania o jaki 
transport chodzi, stwierdzenie opisowego charakteru znaku dla ca ej tej kategorii 
us ug jest uzasadnione ju  wówczas, gdy opisowy charakter znaku zostanie wyka-
zany wobec us ug transportu lotniczego.20 

2.3. Wymóg zwi zku pomi dzy oznaczaniem a towarami (us ugami). Znak 

opisowy a znak aluzyjny

Informacyjny charakteru znaku jest równoznaczny z powstaniem, w percepcji 
w a ciwych odbiorców, dostatecznego zwi zku my lowego pomi dzy tym znakiem 
a oznaczanymi towarami (us ugami). Stosownie do utrwalonej judykatury, ten zwi -
zek musi by  wystarczaj co bezpo redni i konkretny, tak aby umo liwia  danemu 
kr gowi odbiorców natychmiast i bez g bszego zastanowienia dostrzec w znaku 
opis oznaczanych towarów lub us ug lub jednej z ich w a ciwo ci.21 W a ciwy prze-
ci tny konsument musi zatem by  w stanie – bez g bszej reß eksji – zrozumie  dany 
znak jako informacje o samym towarze (us udze) lub jednej z ich cech. Fakt ro-
zumienia tre ci znaku mo na uzasadni  w ró noraki sposób. Znaczenie mog  mie  
deÞ nicje s ownikowe dotycz ce badanego znaku (jego elementów).22 Istotne s  rów-
nie  przyk ady u ycia znaku w sposób opisowy w materia ach drukowanych (np. 
katalogach) jak i na stronach internetowych.23 Znaczenie ma jednak tak e ogólne do-
wiadczenie praktyczne zdobyte przy okazji obrotu danymi towarami (us ugami).24 

19 Tak przyk adowo S d w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06, Reber przeciwko OHIM – Chocoladefa-
briken Lindt & Sprüngli (Mozart), pkt 92.

20 Tak S d w wyroku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie T-244/12, Unister przeciwko OHIM (ß uege.de), pkt 35 i 40. 
Na tle prawa krajowego pa stw cz onkowskich UE przyjmowano odmienne podej cie. Zob. przyk adowo w prak-
tyce francuskiej J.Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris 2009, s. 105.

21 Zob. zamiast wielu wyroki S du: 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 Przyk adowo, uwzgl dniono deÞ nicje s ownikow  przy ocenie zdolno ci ochronnej znaku s ownego „NORWE-

GIAN GETAWAY”. W wyniku weryÞ kacji znaczenia s owa „GETEWAY” w s owniku stwierdzono, e to s owo ozna-

cza „urlop” w j. angielskim. Przyj to, e angloj zyczny przeci tny odbiorca zrozumie ten znak jako odniesienie do 

urlopu (wakacji) w Norwegii i w konsekwencji potwierdzono opisowy charakter tego znaku dla m.in. us ug organi-

zacji podró y. Zob. wyrok S du z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie T-513/12, NCL przeciwko OHMI (NORWE-

GIAN GETAWAY), zw aszcza pkt 47 i 49. 

23 Na takie materia y zwrócono uwag  m.in. w sprawie znaku s ownego „CONTINENTAL” zg oszonego dla m.in. 

ywych zwierz t, mianowicie psów (klasa 31. klasyÞ kacji nicejskiej). S d uzna  odmow  rejestracji tego znaku 

na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT podkre laj c, e powo ane w sprawie strony internetowe potwierdza y ist-

nienie rasy psów „Continental buldog”, odmiennej od innej rasy tych zwierz t („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 i n.

24 Zamiast wielu zob. wyrok S du z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-236/12, Airbus przeciwko OHIM (NEO). W tej 

sprawie S d potwierdzi  opisowy charakter znaku s ownego „NEO” dla m.in. silników, maszyn i obrabiarek. S d 

zwa y , e wyraz „neo” wyst puj e w nowo ytnej grece jako odr bne s owo i oznacza w tym j zyku „nowy”. W a-
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Uznanie wystarczaj co bezpo redniego i konkretnego zwi zku pomi dzy zna-
kiem a oznaczanymi towarami (us ugami) jest uzasadnione w trzech grupach przy-
padków. Po pierwsze, chodzi o nazwy rodzajowe towarów albo us ug. Po drugie 
– wyrazy nazywaj ce wprost cechy oznaczanych towarów. Po trzecie – inne ozna-
czenia, które atwo mog  by  zrozumiane jako informacja o cechach oznaczanych 
towarów. W dwóch pierwszych grupach oznacze , dostrze enie informacyjnej tre-
ci nast puje b yskawicznie. W trzeciej grupie oznacze  reakcja odbiorcy mo e by  

wolniejsza. Tak e jednak i takie oznaczenia odbiorca bez wi kszego trudu mo e 
zrozumie  jako „wskazówk ” cech oznaczanych towarów (np. ich jako ci czy prze-
znaczenia). Nie ma przy tym znaczenia, e osoby trzecie mog  pomóc w zrozumie-
niu tre ci znaku.25 Przyk adem jest znak s owny „HALLUX” zg oszony m.in. dla 
artyku ów ortopedycznych. Termin ten jest u ywany samodzielnie dla okre lenia 
zniekszta cenia stopy (tj. wykrzywienia w stron  wewn trznej jej kraw dzi stawu 
znajduj cego si  u podstawy du ego palca) i na pewno nie stanowi nazwy artyku ów 
ortopedycznych ani adnej z ich cech. Trafnie jednak S d uzna , e jest to okre le-
nie opisowe, wskazuj ce na przeznaczanie ww. artyku ów (do potrzeb osób cierpi -
cych na patologi  stopy). S d przyj  przy tym, e osoby bior ce pod uwag  zakup 
artyku ów ortopedycznych mog  same si  dowiedzie  lub zosta  poinformowane co 
do naukowej nazwy patologii, na któr  cierpi  lub te  zosta  poinformowane przy 
dokonywaniu zakupu artyku ów przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie 
patologii.26 

Od powy szych kategorii oznacze  informacyjnych nale y odró ni  oznaczenia 
aluzyjne (sugestywne). Takie oznaczenia tak e przywodz  na my l cechy oznacza-
nych towarów lub us ug. Nast puje to jednak dopiero w wyniku g bszego procesu 
my lowego. Zwi zek znaku z oznaczanymi towarami (us ugami) jest, z punktu w a-
ciwego widzenia przeci tnego odbiorcy, zbyt nieokre lony i niejasny, aby móg  on 

bez g bszego zastanowienia zrozumie  ten znak jako opis towarów (us ug) albo 
ich cech. Przyk adem jest znak „FUN” dla l dowych pojazdów silnikowych. S d 
trafnie przyj , e znak ten mo e by  rozumiany, przez angloj zycznych odbior-
ców, jako wskazuj cy na to, e pojazdy te mog  dostarcza  rozrywki lub stanowi  
ród o rozrywki. Oznaczenie to mo e by  zatem postrzegane jako nadaj ce towa-

rowi pozytywny wizerunek, ale nie wykracza poza zakres sugestii. Istniej cy mi -

ciwy konsument wywiedzie z samego tego s owa, nie przeprowadzaj c adnych z o onych procesów my-

lowych, i  odnosi si  ono do czego  nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osi gni ciami 

technicznymi oraz e w tym j zyku owo oznaczenie ma po prostu charakter zachwalaj cy i s u y podkre leniu 

pozytywnych cech towarów obj tych zg oszeniem znaku towarowego. Wed ug S du, te rozwa ania by y uzasad-

nione, jako oparte na ogólnym do wiadczeniu praktycznym zdobytym przy okazji obrotu towarami (zob. pkt 36 

i 37 powo ywanego wyroku). 

25 Por. wyra nie w tym kierunku K. Szczepanowska-Koz owska, Bezwzgl dne przeszkody…, op. cit., s. 585. 

26 Por. wyrok S du z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-286/08, Fidelio przeciwko OHMI (Hallux), pkt 48 i 49. Co 

do innych interesuj cych przypadków uznania wymaganego zwi zku pomi dzy znakiem i towarami (us ugami) 

zob. przyk adowo wyroki S du 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 s owa „fun” a l dowymi pojazdami silnikowymi zwi zek jest zbyt 

niewyra ny, nieokre lony i subiektywny, aby nada  temu s owu charakter opisowy 

w stosunku do tych towarów. Ten znak nie mo e s u y  do opisania w sposób bez-

po redni l dowego pojazdu silnikowego czy te  jednej z jego podstawowych cech 

w odró nieniu od takich wskazówek, jak „turbo”, „ABS” czy „4x4”.27 

W praktyce, rozgraniczenie znaków opisowych od aluzyjnych mo e napoty-

ka  trudno ci. Kryterium delimitacji tych oznacze  powinna by  atwo  rozumie-

nia znaczenia znaku jako wskazówki samych oznaczanych towarów (us ug) albo ich 

cech. 

2.4. Okoliczno ci niewykluczaj ce kwaliÞ kacji opisowego charakteru 

znaku

W razie zakwestionowania znaku jako opisowego, zg aszaj cy zwykle powo-
uje zró nicowane argumenty, w celu uzasadniania pierwotnej zdolno ci odró -

niaj cej tego znaku. Jak jednak wynika z dotychczasowej judykatury, najcz ciej 
podnoszone argumenty nie s  uwzgl dniane. 

Nie jest w szczególno ci uwzgl dniany argument o braku u ywania w obrocie, 
w celach opisowych, znaku obj tego zg oszeniem. Do odmowy rejestracji na pod-
stawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT nie jest bowiem konieczne, aby w chwili zg oszenia 
dane oznaczenie faktycznie by o u ywane do celów opisowych. Wystarczy, by mo-
g o by  ono u ywane w ten sposób.28 Jednak fakt informacyjnego stosowania da-
nego znaczenia (lub analogicznych oznacze ) przez inne podmioty dla tych samych 
towarów (us ug) jest traktowany jako argument wzmacniaj cy kwaliÞ kacj  znaku 
jako opisowego, przyk adowo, w sporze dotycz cym zdolno ci rejestrowej oznacze  
liczbowych „222”, „333” i „555” zg oszonych dla czasopism, ksi ek i broszur sza-

radziarskich. S d podkre li , e istnienie opisowego zwi zku mi dzy wskazanymi 

oznaczeniami i towarami wydaje si  jeszcze bardziej niepodwa alne, je li wzi  pod 

uwag  sposób, w jaki liczby s  u ywane na rynku publikacji, gdzie s  one cz sto 

umieszczane na kartach tytu owych czasopism w celu opisania ich cech.29

Opisowego charakteru znaku nie eliminuje jego wieloznaczno , z punktu wi-

dzenia w a ciwego odbiorcy. Dla wy czenia znaku spod ochrony wystarczy bo-

wiem, e przynajmniej w jednym ze swych mo liwych znacze  opisywa  on cech  

27 Wyrok S du UE z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-67/07, Ford Motor przeciwko OHIM (FUN), pkt 34-37. 

W kwestii oznacze  aluzyjnych w orzecznictwie unijnym zob. równie  wyroki S du 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 Urz du w Alicante zob. 

m.in. decyzj  II Izby Odwo awczej z dnia 11 wrze nia 2014 r., R 757/2014-2, BABES.COM, pkt 23. Na kategori  

znaków aluzyjnych wielokrotnie zwrócono uwag  w literaturze przedmiotu. Zob. m.in. J. Passa, Droit…, op. cit., 

s. 103-104 i podawane tam intersuj ce przyk ady znaków aluzyjnych w j zyku francuskim. 

28 Por. wyrok Trybuna u z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko 

OHIM, pkt 38 i powo ywane tam ogrzewnictwo. W praktyce S du zob. przyk adowo 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 S du z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach po czonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza 

Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555), pkt 29.
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danych towarów lub us ug.30 Zasada ta jest bardzo cz sto stosowana w praktyce. 
Tak np. S d potwierdzi  opisowy charakter znaku „BETWIN” dla us ug maj cych 

za przedmiot oferowanie zak adów lub gier pieni nych. Podkre li , e po czenie 

s ów „BET” i „WIN” postrzegane ca o ciowo, wskazuje na mo liwo  z o enia za-

k adu i wygrania. Jest bezpo rednio pojmowalne dla w a ciwego kr gu odbiorców 

i istnieje cis y zwi zek mi dzy znaczeniami tych dwóch s ów: trzeba z o y  za-

k ad, eby wygra , a eby wygra , nale y najpierw zalicytowa . Jednocze nie S d 

nie uwzgl dni  argumentu, i  przedmiotowy znak mo na tak e interpretowa  jako 

sk adank  s ów „be” i „twin”.31 

Przeszkody rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. c RWZT nie wy cza równie  istnienie 

alternatywnych okre le  (synonimów), które mog yby by  stosowane w celu opisu 

cech towarów lub us ug albo brak takich okre le . O ile bowiem wskazany przepis 

dotyczy znaków sk adaj cych si  „wy cznie” z oznacze  lub wskazówek mog cych 

s u y  w obrocie do okre lenia cech towarów lub us ug, to nie wprowadza wymogu, 

aby takie znaki lub wskazówki by y jedynym sposobem na okre lenie tych cech.32 

Tym samym, nie jest uwzgl dniany cz sto podnoszony argument, i  wobec dost p-

no ci innych terminów o analogicznym znaczeniu, zg oszone oznaczenie zas uguje 

na ochron . W zgodzie z tym stanowiskiem, Sad odmówi  rejestracji znaku s ow-

nego „CHROMA” – stanowi cego transliteracj  s owa „ ” („kolor” w j zyku 

greckim) na alfabet aci ski – dla m.in. materia ów budowlanych i artyku ów sani-

tarnych. Wed ug S du, z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta (grecko-

j zycznego) oznaczenie „CHROMA” mo e stanowi  wskazówk , e rozpatrywane 

towary dost pne s  w ró nych kolorach i wskazuje w ten sposób na w a ciwo  ma-

j c  znaczenie dla sprzeda y rozpatrywanych towarów. Jednocze nie S d uzna  za 

nieistotne twierdzenie, i  istniej  inne terminy mog ce przekaza  t  sam  informa-

cj , takie jak „kolorowany” lub „wielokolorowy”.33

Nie ma równie  znaczenia, czy cecha wskazywana przez oznaczenie ma cha-

rakter podstawowy czy akcesoryjny. Z uwagi bowiem na interes publiczny le cy 

u podstaw omawianej przeszkody, ka de zainteresowane przedsi biorstwo musi 

móc swobodnie u ywa  takiego oznaczenia dla celów opisu swoich w asnych pro-

duktów bez wzgl du na to, jak wa na jest ta cecha w handlu.34 Podobnie, nie jest 

istotna liczba konkurentów zg aszaj cego, którzy byliby zainteresowani stosowa-

30 Jest to utrwalone stanowisko Trybuna u. Zob. mi dzy innymi ju  powalany wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w spra-

wie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 97; zob. równie . postanowienie Trybuna u z dnia 13 lutego 2008 r. 

w sprawie C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão 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. ju  powo any wyrok Trybuna u 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 (przek ad M. Mazurek) tak e w: R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa…, 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 i 42.

34 Zob. ju  powo ywany wyrok Trybuna u w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 102; por. równie  wy-

rok S du 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 elementów, z których sk ada si  zg oszony znak. Ka dy przedsi biorca, ofe-
ruj cy obecnie lub mog cy oferowa  w przysz o ci towary (us ugi) konkurencyjne 
z towarami (us ugami) obj tymi zg oszeniem, musi móc swobodnie u ywa  ozna-
cze , które mog  s u y  do opisywania cech tych towarów (us ug).35 

Najcz ciej nie s  równie  istotne powo ywane przez zg aszaj cego rejestra-
cje identycznych lub podobnych znaków, dla identycznych lub podobnych towarów 
(us ug), zarówno na poziomie UE, jak i w poszczególnych pa stwach cz onkow-
skich. W praktyce zg aszaj cy cz sto wskazuj  na takie rejestracje w celu uzasad-
niania zdolno ci ochronnej znaku zg oszonego w Urz dzie w Alicante. W zwi zku 
z tym w unijnym orzecznictwie przyj to, e decyzje dotycz ce podobnych znaków 
wspólnotowych powinny zosta  wzi te pod uwag  przy ocenie zg aszanego ozna-
czania i ze szczególn  uwag  nale y rozwa y , czy w ocenianym przypadku roz-
strzygni cie winno brzmie  podobnie.36 Wielokrotnie jednak równie  podkre lono, 
e zdolno  ochronna zg aszanego znaku jest oceniana na podstawie RWZT, a nie 

na podstawie wcze niejszej praktyki w tym system ie.37 Ponadto silnie akcentowana 
jest zasada legalno ci, zgodnie z któr  dane przedsi biorstwo nie mo e powo ywa  
si  na korzy ci p yn ce z praktyki decyzyjnej organu unijnego, która jest sprzeczna 
z obowi zuj cym prawodawstwem lub która prowadzi omawiany organ do wyda-
nia decyzji niezgodnej z prawem.38 To w a nie z powy szych powodów, zwykle nie 
przypisuje si  istotnego znaczenia wcze niejszym rejestracjom identycznych lub po-
dobnych znaków wspólnotowych. Analogicznie traktowane s  zreszt  wcze niej-
sze rejestracje krajowe. Stosownie do utrwalonego stanowiska unijnej judykatury, 
system wspólnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym, sk ada-
j cym si  ze z bioru norm i zmierzaj cym do osi gni cia szczególnych dla niego ce-
lów, a jego stosowanie jest niezale ne od wszystkich systemów krajowych. Zatem, 
zdolno  rejestracyjna oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna 
by  oceniana wy cznie na podstawie w a ciwych przepisów prawa. Urz d w Ali-
cante i w razie potrzeby s dzia wspólnotowy mog  wzi  pod uwag , ale nie s  
zwi zani decyzjami wydanymi w pa stwach cz onkowskich, w szczególno ci de-
cyzjami stanowi cymi o zdolno ci rejestracyjnej danego oznaczenia, nawet wtedy, 
gdy zosta y one wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym zharmonizowanym 
na mocy dyrektywy nr 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95).39 

35 Zamiast wielu zob. wy ej powo ywany wyrok Trybuna u w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 58; 

zob. równie  wyrok S du z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09, Ravensburger przeciwko OHMI – Educa 
Borras (Memory), pkt 36.

36 Por. przyk adowo wyrok Trybuna u Sprawiedliwo ci w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol prze-
ciwko OHIM, pkt 74. 

37 Por. m.in. wyrok S du z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-341/09, Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen Txakoli de Álava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI), pkt 38 i powo ywane tam orzecznictwo. 

38 Tak m.in. Trybuna  w powo ywanym ju  wyroku w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko 
OHIM, pkt 76-79 oraz S d w powo ywanym ju  wyroku w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM 
(TDI), pkt 23.

39 Por. wyroki S du 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, IOIP Holdings przeciwko OHIM (GLISTEN), pkt 31. 
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3. Kategorie oznacze  informacyjnych

3.1. Znaki s owne

W dotychczasowej unijnej judykaturze odnosz cej si  do oceny opisowego 
charakteru oznacze , zdecydowana wi kszo  spraw dotyczy a oznacze  s ow-
nych. Niew tpliwe wynika to z du ej liczby zg osze  do rejestracji w a nie takich 
oznacze . Szczególne zainteresowanie oznaczeniami s ownymi jest z kolei ci-
le zwi zane z szerokim zakresem ich ochrony. Uprawniony z rejestracji s ownego 

wspólnotowego znaku towarowego niejednokrotnie mo e skutecznie blokowa  sto-
sowanie przez osoby trzecie znaków z tym samym lub podobnym elementem s ow-
nym, bez wzgl du na sposób jego graÞ cznej prezentacji. 

Jak si  wydaje, znaki s owne, w porównaniu z innymi kategoriami ozna-
cze , s  w wi kszym stopniu nara one na odmow  rejestracji  z powodu ich opi-
sowo ci. W szczególno ci, nie istnieje w takich znakach element graÞ czny (czy 
graÞ czno-przestrzenny), którego prezentacja mog aby zapewni  wymagane mini-
mum konkretnej zdolno ci odró niaj cej. Ocenie podlega sama tre  s ów (elemen-
tów s ownych) i ta w a nie tre  niejednokrotnie uzasadnia potwierdzenie opi sowego 
charakteru znaku wzgl dem oznaczanych towarów (us ug). Taka kwaliÞ kacja bywa 
uzasadniona w odniesieniu do ró nych podkategorii oznacze  s ownych, jak poje-
dyncze s owa, ich zestawienia (w tym slogany), skróty, liczby, a nawet pojedyncze 
litery. 

S owa mog  informowa  o bardzo ró nych cechach oznaczanych towarów – za-
równo tych wprost wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. c RWZT (np. przeznaczenie, 
warto , pochodzenie geograÞ czne), jak i innych (np. przedmiot oznaczanych towa-
rów czy okre lenie docelowego konsumenta).40 Nie ma znaczenia, do jakiej (i ilu) 
z tych cech odnosi si  oceniane oznaczenie. Istotne jest bowiem istnienie wystar-
czaj cego bezpo redniego zwi zku pomi dzy znakiem a towarami (us ugami), który 
umo liwia odbiorcy atwe dostrze enie z znaku informacji o jakiejkolwiek ich ce-
sze. Przy tej ocenie, bardzo pomocne s  szczegó owe kryteria interpretacyjne do-
tycz ce oceny opisowego charakteru znaków s ownych okre lonych podkategorii. 
Przyk adowo, praktycznie istotne s  ustalone w unijnym orzecznictwie wskazówki 
dotycz ce oznacze  geograÞ cznych. ci le bior c, z tego orzecznictwa wynikaj  
dwa podstawowe warunki wy czenia z rejestracji oznaczenia geograÞ cznego jako 
oznaczania opisowego.41 Po pierwsze, dany znak musi by  znany w a ciwym odbio-
rom w a nie jako oznaczenie obszaru (miejsca) geograÞ cznego. Po drugie, nale y 

40 Odno nie do ró norakich cech, które mog  by  wskazywane przez oznaczania informacyjne zob. „Wytyczne do-

tycz ce rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatrywanie zg osze . Dzia  4: Bezwzgl dne podstawy 

odmowy rejestracji”, s. 40 i 41; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dost pu: 14.09.2015 r.).

41 Zob. wyrok S du z dnia 25 pa dziernika 2005 r. w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM 

(Cloppenburg), pkt 38; zob. równie  wyrok S du z dnia 15 pa dziernika 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 geograÞ czna jest aktualnie kojarzona przez w a ciwych od-
biorców z kategori  oznaczanych towarów (us ug) albo czy mo na racjonalnie za-
k ada , e w przysz o ci, z punktu widzenia w a ciwych odbiorców, ta nazwa b dzie 
wskazywa a na pochodzenie geograÞ czne tej kategorii towarów lub us ug. W ra-
mach tego badania nale y zwróci  szczególn  uwag  na mniejsz  lub wi ksz  znajo-
mo  danej nazwy geograÞ cznej w zainteresowanych kr gach, jak równie  na cechy 
samego okre lanego miejsca oraz danej kategorii towarów i us ug.42 W razie, gdy 
którykolwiek z dwóch powy szych warunków nie jest spe niony, wykluczona jest 
kwaliÞ kacja nazwy geograÞ cznej jako oznaczania opisowego dla zg aszanych towa-
rów (us ug). W zgodzie z powy szym, wykluczono opisowy charakter oznaczania 
okre lenia „Cloppenburg” (nazwa miasta w Dolnej Saksonii) dla us ug handlu deta-

licznego. S d podkre li , e miasto Cloppenburg cieszy si  w ród w a ciwego kr gu 

odbiorców niewielk , a co najwy ej przeci tn  znajomo ci . Jest to ma e miasto. 

Nie wskazano równie  jakiejkolwiek kategorii towarów lub us ug, dla których mia-

sto to cieszy oby si  renom  jako miejsce produkcji lub wiadczenia us ug. Ponadto, 

nie ustalono, czy w obrocie powszechne jest oznaczanie pochodzenia geograÞ cz-

nego us ug handlu detalicznego. Poza tym, pochodzenie geograÞ czne takich us ug 

nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jako ci lub cech. Z uwagi na ogó  

powy szych argumentów, w odczuciu zainteresowanego kr gu odbiorców miasto 

Cloppenburg nie wykazuje zwi zku z us ugami handlu detalicznego i nie mo na 

w uzasadniony sposób przypuszcza , e omawiana wskazówka mog aby w przy-

sz o ci oznacza  pochodzenie geograÞ czne tych us ug.43 Oczywi cie, w odniesieniu 

do innych nazw geograÞ cznych mo liwa jest odmienna ocena. I tak, niedawno S d 

potwierdzi  opisowy charakter znaku „Monaco” dla m.in. druków i fotograÞ i. We-

d ug S du, wyraz „MONACO” b dzie przywo ywa  na my l, niezale nie od przy-

nale no ci j zykowej w a ciwego kr gu odbiorców, obszar geograÞ czny o tej samej 

nazwie. S d zaaprobowa  ocen  co do wystarczaj co bezpo redniego i konkretnego 

zwi zku pomi dzy ww. towarami a zg oszonym znakiem. Zgodzi  si , e znak „MO-

NACO” móg  stanowi  wskazanie przedmiotu tych towarów, na przyk ad przewod-

ników turystycznych i fotograÞ i maj cych zwi zek z ksi stwem Monaco.44 

Bez wzgl du na rodzaj s owa zg oszonego do rejestracji, informacyjnego cha-

rakteru wobec oznaczanych towarów (us ug) nie eliminuje b d w pisowni danego 

znaku ani b d gramatyczny, je li tylko przeci tny odbiorca atwo dostrze e w ozna-

czeniu wskazówk  co do cech towarów albo us ug. To samo dotyczy wprowadzenia, 

42 Na konieczno  uwzgl dnienia tych czynników zwróci  uwag  Trybuna  Sprawiedliwo ci ju  w wyroku z dnia 

4 czerwca 1999 r. w po czonych sprawach C-108/97 and C-109/97, WindsurÞ ng Chiemsee, pkt 32; tekst w j. pol-

skim (przek ad E. Ca ka), w: R. Skubisz (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo ci, War-

szawa 2003, poz. 119.

43 Por. wy ej powo ywany wyrok w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), pkt 50 

i 51.

44 Wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie T-197/13, MEM przeciwko OHIM (MONACO), zw aszcza pkt 52, 53 

oraz pkt 58 w zw. z pkt 20. 
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w miejsce liter, znaków-symboli czy zast pienia liter tak samo wymawiaj cym si  
elementem s ownym, (np. zast pienie litery „a” symbolem „@”, czy wprowadze-

nie cyfry „2” zamiast angielskiego wyrazu „to”). Opisowy charakter znaku elimi-

nuje natomiast zmiana uderzaj ca, zaskakuj ca, niespotykana czy arbitralna i/albo 

taka, która mo e zmieni  znaczenie elementu s ownego, ewentualnie – wymaga 

od odbiorcy wysi ku intelektualnego.45 Przyk adowo, uznano, e s owo „LIQID” 

ma zdolno  ochronn  dla m.in. napojów bezalkoholowych. Kombinacja liter „QI” 

jest niespotykana w j yku w a ciwego konsumenta (j zyku angielskim), poniewa  

w tym j zyku po literze „Q” zwykle nast puje litera „U”. Z uwagi na swój niezwy-

k y charakter, kombinacja ‘QI’ w s owie „liqid” jest „uderzaj cym” b dem w po-

równaniu ze s owem „liquid”. Przeci tny odbiorca, nawet piesz c si , zauwa y t  

odmienno . 46 

Co do zasady, znak sk adaj cy si  z po czenia s ów, z których ka de ma cha-

rakter opisowy wzgl dem oznaczanych towarów (us ug), ma tak e charakter opi-

sowy wzgl dem tych towarów. Z samego zwyk ego zespolenia s ów o charakterze 

informacyjnym zwykle powstaje bowiem oznaczenie o takim samym charakterze. 

Odmienna kwaliÞ kacja wchodzi w rachub  wy cznie wówczas, gdy kombinacja 
elementów (s ów) ma charakter niezwyk y i jest odbierana jako co  wi cej od pro-
stej sumy elementów sk adowych.47 W dotychczasowym orzecznictwie najcz ciej 
jednak stwierdzano opisowy charakter oznaczenia sk adaj cego si  z elementów 
opisowych.48

Opisowymi oznaczeniami z o onymi bywaj  równie  slogany reklamowe. Taki 
charakter stwierdzono cho by w odniesieniu do znaku „BUILT TO RESIST” („wy-

tworzony by by  trwa ym” w j z. angielskim)49 zg oszonego dla m.in. odzie y. S d 

zgodzi  si  z ocen , ze wskazane oznaczenie zostanie natychmiastowo zrozumiane 

jako informacja, e oznaczane towary s  szczególnie wytrzyma e i odporne na zu y-

cie. Slogan odnosi si  zatem do wytrzyma o ci i trwa o ci, które to cechy s  decydu-

j ce przy ocenie jako ci takich towarów.50 Nadmieni  jednak nale y, e w systemie 

wspólnotowego znaku towarowego opisowo  nie jest najcz stszym powodem 

braku pierwotnej zdolno ci odró niaj cej sloganu reklamowego. W odniesieniu do 

tej kategorii oznacze  s ownych, wy czenie spod ochrony uzasadnia najcz ciej art. 

7 ust. 1 lit. b RWZT z tego powodu, e slogan jest odbierany jako sformu owanie re-

45 Tak trafnie Urz d w Alicante w „Wytycznych dotycz cych rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatry-

wanie zg osze . Dzia  4: Bezwzgl dne podstawy odmowy rejestracji”, s. 44-45.

46 Decyzja II Izby Odwo awczej Urz du w Alicante z dnia 22 lutego 2008 r. sygn.. R 1769/2007-2, LIQID, pkt 25.

47 Por. ju  powo ywany wyrok Trybuna u w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41.

48 Jako jeden z bardzo wielu przyk adów takiej kwaliÞ kacji 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 j zyku angielskim czasownik to built oznacza nie tylko „budowa ”, ale równie  „wytwarza ”. 

50 Por. wyrok dnia 16 wrze nia 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 i nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatry-
wanych towarów i us ug.51 

Skrót (zestawienie liter) ma charakter opisowy wobec oznaczanych towarów 
(us ug), je eli w a ciwi przeci tni odbiorcy dostrzeg  w takim znaku jego rozwi-
ni cie, które – z ich punktu widzenia – informuje o cesze oznaczanych towarów 
(us ug). Taki przypadek ilustruje sprawa znaku „SnTEM” zg oszonego dla produk-
tów po rednich z metalu w kszta cie np. arkuszy blachy pokrytych jedno- lub dwu-
stronnie warstw  metaliczn , w szczególno ci wykonan  z cyny lub stopu cyny. 
S d zauwa y , e element „Sn” jest symbolem chemicznym cyny. Z kolei, element 
„TEM” odnosi si  do s owa „temper” („hartowany” w j z. angielskim), wskazuj -
cego na obróbk  termiczn , b d c  jedn  z cech rozpatrywanych towarów. Z uwagi 
na charakter towarów wskazanych w zg oszeniu w a ciwy kr g odbiorców, to jest 
specjali ci w dziedzinie metalurgii, zrozumie oznaczenie s owne „SnTEM” w ten 
sposób, e towary wytworzone s  z cyny hartowanej. Znak „SnTEM” stanowi sam 
w sobie opis zg oszonych towarów, poniewa  nie istnieje dostrzegalna ró nica mi -
dzy tym oznaczeniem a zwyk  sum  elementów, które si  na nie sk adaj .52 Rzecz 
jasna, w a ciwy odbiorca (zw aszcza niewyspecjalizowany) nie zawsze dostrze e 
informacyjn  tre  w samym skrócie. Skrót (jako taki) mo e by  bowiem po prostu 
niezrozumia y dla w a ciwych odbiorców. Nale y jednak potwierdzi  opisowy cha-
rakter s ownego znaku sk adaj cego si  z po czenia kombinacji wyrazów maj cej 
opisowy charakter i ci gu liter, który – je li rozpatrywany odr bnie – nie ma cha-
rakteru opisowego, o ile tylko ci g ten jest postrzegany przez odbiorców jako skrót 
wspomnianej kombinacji, poniewa  odzwierciedla on pierwsz  liter  ka dego z wy-
razu kombinacji, a oceniany s owny znak towarowy rozpatrywany w ca o ci mo e 
by  rozumiany jako kombinacja wzajemnie obja niaj cych si  i maj cych charakter 
opisowy wskazówek lub skrótów, która z tego wzgl du pozbawiona jest charakteru 
odró niaj cego.53 

Cyfry lub liczby s  powszechnie wykorzystywane do przekazywania istotnych 
informacji o ró norakich cechach towarów lub us ug. Dotyczy to przyk adowo roz-
miaru produktu („185/65” dla opon), daty jego produkcji („2005” dla wina), mocy 
(„115” jako oznaczenia liczby koni mechanicznych dla silników) czy czasu wiad-
czenia us ugi („24/7” na oznaczenie us ug sprzeda y detalicznej siedem dni w ty-

51 Zob. wyrok Trybuna u z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P, Audi przeciwko OHIM, pkt 45 i 46. W kwe-

stii oceny konkretnej zdolno ci odró niaj cej sloganów reklamowych w orzecznictwie unijnym zob. szerzej 

M. Mazurek, E. Pijewska, Ocena zdolno ci odró niaj cej znaku towarowego (wybrane problemy) w: Material-

noprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem obrotu takimi 

dobrami, „Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkó  wy szych”, Cedzyna 15-19.09.2014 r., 

Zeszyt 38, s.119-120.

52 Wyrok S du z 12 stycznia 2005 r. w po czonych sprawach T-367/02 do T-369/02, Wieland-Werke przeciwko 

OHIM (SnTEM, SnPUR and SnMIX), zw aszcza pkt 23, 25, 35 i 38. S d zaaprobowa  ocen , e u ywanie sym-

boli chemicznych jest powszechne w badanym sektorze. Wed ug Sadu, w rodowiskach specjalistów znane jest 

znaczenie skrótu „Sn”, a „TEM” jest skrótem zwykle u ywanym w j zyku angielskim.

53 Wyrok Trybuna u z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach po czonych C-90/11 i C-91/11, Strigl i Secrurvita, zw asz-

cza pkt 38-40.
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godniu przez ca  dob ).54 Szczególnie cz sto dotyczy to jednak sk adu/zawarto ci 
danego produktu (np. liczba „1000” jako informacja o liczbie krzy ówek czy rebu-

sów w danym czasopi mie55). We wszystkich wymienionych przyk adach oznacze-

nia liczbowe zostan  z atwo ci  „odczytane” jako wskazówki cech towaru/us ugi, 

co samo w sobie uzasadnia odmow  rejestracji tych oznacze , na podstawie art. 7 

ust. 1 lit. c RWZT. Zdarzy  si  jednak mo e, e liczba nie b dzie kojarzona z jak -

kolwiek cech  towaru/us ugi. Dotyczy to sytuacji, gdy z punktu widzenia warunków 

rynkowych mo na wykluczy  odbiór liczby jako informacji. Jest przyk adowo nie-

prawdopodobne, aby znak „333” zosta  odebrany przez przeci tnego odbiorc  jako 

informacja o cesze papierosów (zw aszcza o liczbie papierosów zawartych w opako-

waniu, czy zawarto ci substancji smolistych w papierosach).56 W takich sytuacjach, 

oznaczenie nie przedstawia sob  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 mog  by  równie  pojedyncze litery. Sama li-

tera mo e bowiem wywo ywa  bezpo rednie skojarzenia z cechami danych produk-

tów, przekazuj c w a ciwym odbiorcom informacj  o tych cechach. Tak  ocen  S d 

przyj  wobec znaku s ownego „E” zg oszonego dla m.in. turbin wiatrowych. S d 

zwróci  uwag , i  w j zyku technicznym dotycz cym energetyki wiatrowej istnieje 

wiele akronimów, gdzie litera „e” oznacza „energi ” i tak te  jest rozumiana przez 

w a ciwy kr g odbiorców (w omawianym przypadku – profesjonalistów). Ta li-

tera jest równie  skrótem terminu „energia” w wielu formu ach nauk Þ zycznych. 

Ponadto, mo e by  rozumiana jako skrót terminu niemieckiego s owa oznaczaj -

cego „elektryczno ” w kontek cie turbin wiatrowych, których celem jest produkcja 

energii. W tych okoliczno ciach uzasadnione by o przyj cie, e litera „E” wskazuje, 

przynajmniej w jednym ze swoich mo liwych znacze , na cech  oznaczanego towa-

ru.57 Wielu innych przyk adów pojedynczych liter, odbieranych jako znaki opisowe, 

dostarcza obserwacja rynku (np. litery „S”, „M” czy „L” jako okre lenie rozmiaru 

artyku ów odzie owych). Z drugiej strony, w innych sytuacjach trudno jest racjonal-

nie uzasadni  opisowy charakter litery (np. litera „T” dla napojów alkoholowych). 

54 Co do przyk adów ró norodnych cech wskazywanych przez oznaczenia liczbowe zob. „Wytyczne dotycz ce roz-

patrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatrywanie zg osze . Dzia  4: Bezwzgl dne podstawy odmowy reje-

stracji”, s. 54.

55 KwaliÞ kacja liczb jako opisowych dla publikacji z krzy ówkami (szaradziarskich) zosta a wielokrotnie potwier-

dzona przez S d i Trybuna . Zob. wyroki S du z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach po czonych T-64/07 do 

T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (350, 250 i 150); w sprawach po czonych T-200/07 

do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555); w sprawach po czonych 

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 powy sze wyroki zosta y utrzymane w mocy 

orzeczeniami Trybuna u. Zob. wyrok Trybuna u z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P; postanowienie Try-

buna u z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawach po czonych C-54/10 P i C-55/10 P oraz postanowienie Trybuna u 

z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C-56/10.

56 Por. przyk ady w „Wytycznych dotycz cych rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatrywanie zg osze . 

Dzia  4: Bezwzgl dne podstawy odmowy rejestracji”, s. 40 i 54.

57 Wyrok S du 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 kwaliÞ kacji nie jest jednak równoznaczny z uznaniem zdol-
no ci ochronnej litery jako wspólnotowego znaku towarowego. W szczególno ci, 
w rachub  wchodzi wy czenie pierwotnej zdolno ci odró niaj cej litery, na podsta-
wie art. 7 ust. 1 lit. b RWZT.58 

3.2. Znaki graÞ czne, przestrzenne i niekonwencjonalne

W obrocie informacje o rodzaju towaru (us ugi) albo ich cechach mog  by  
przekazywane nie tylko poprzez s owa, ale równie  w inny sposób. 

W szczególno ci, odmowa ochrony znaku graÞ cznego na podstawie powo ywa-
nej normy musi nast pi  w razie, gdy konsument bez trudu dostrze e w graÞ ce infor-
macje o cesze oznaczanych towarów (us ug), a sposób przedstawienia znaku nie jest 
wystarczaj co stylizowany, aby zaakceptowa  wymagane minimum zdolno ci od-
ró niaj cej. Zgodnie z t  zasad  S d odmówi  ochrony znakowi graÞ cznemu obej-
muj cemu prost , czarn  sylwetk  psa dla m.in. psich obro y i smyczy. S d uzna , 
e ten znak b dzie postrzegany przez odbiorców jako wskazanie na przeznaczenie 

towaru, podkre laj c przy tym, e jest rozpowszechnion  praktyk  pos ugiwanie 
si  prezentacjami zwierz t w celu wskazania, dla akcesoriów dla zwierz t, okre lo-
nej kategorii tych zwierz t. Jednocze nie, odrzucaj c argument zg aszaj cego, S d 
przyj , e oceniany znak „nie wykracza ” poza zwyk e swoje znaczenie (wskaza-

nie na psa), poniewa  przedstawienie czarnej sylwetki tego zwierz cia nie stanowi o 

szczególnie stylizowanej prezentacji.59 Wymaga jednak podkre lenia, e powo y-

wane rozstrzygni cie zosta o wydane w konkretnym stanie faktycznym. Odno nie 

do inaczej przedstawionych znaków graÞ cznych mo liwa jest odmienna ocena. 

W przypadku form przestrzennych, ocen  informacyjnego charakteru nale y 

poprzedzi  zasadniczym ustaleniem, czy dana forma jest w ogóle postrzegana jako 

oznaczenie. Je li bowiem konsument dostrzega w formie tylko sam przedmiot, 

to oczywi cie zb dna jest ocena jakichkolwiek aspektów zdolno ci odró niaj cej tej 

formy (w tym jej opisowo ci). W razie natomiast, gdy forma jest oznaczeniem, to na-

le y rozwa y , jakiego rodzaju informacje przekazuje konsumentowi. Bez w tpie-

nia mo liwymi informacjami s  te dotycz ce okre lonych cech oznaczanego towaru 

lub us ugi.60 Nawi zuj c od poprzedniego przyk adu, typowa forma przestrzenna psa 

58 Wed ug Trybuna u, sposób postrzegania znaków przez w a ciwy kr g odbiorców nie musi by  taki sam w przy-

padku ka dej z kategorii znaków. Z tego powodu ustalenie zdolno ci odró niaj cego w przypadku niektórych 

kategorii znaków towarowych mo e okaza  si  trudniejsze ni  w przypadku innych kategorii. Istnienie takich 

szczególnych trudno ci Trybuna  potwierdzi  w odniesieniu do znaków sk adaj cych si  z pojedynczych liter. Try-

buna  zastrzeg  jednocze nie, e takie trudno ci nie zwalniaj  z obowi zku nale ytego zbadania konkretnej zdol-

no ci odró niaj cej oznaczenia, w ramach jego odniesienia do zg aszanych towarów lub us ug. Zob. wyrok z dnia 

9 wrze nia 2010 r. w sprawie C-265/09 P, OHMI przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen, pkt 33 i n. 

59 Wyrok S du 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 przedstawiaj cego sylwetk  konia zg oszonego dla m.in. 
wyrobów skórzanych, odzie y i ywno ci dla zwierz t domowych – wyrok S du z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 
T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’un cheval).

60 Mo liwo  kwaliÞ kacji formy przestrzennej jako oznaczenia opisowego wprost potwierdzi  Trybuna  w wyroku 

z dnia 8 kwietnia 2003 r. w po czonych sprawach C-53/01 do C-55/01, Linde i inni, pkt 68 i n.; tekst w j. polskim 

(przek ad M. Mazurek) w R. Skubisz (red.), W asno  przemys owa…, op. cit., poz. 21.
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(np. realistyczne trójwymiarowe przedstawienie owczarka niemieckiego) umiejsco-
wiona obok sklepu zoologicznego zostanie zapewne zrozumiana tylko jako infor-
macja o przeznaczeniu sprzedawanych produktów (np. karmy). Jednak oryginalna 
i niespotykana prezentacja formy tego zwierz cia mo e zosta  odebrana jako infor-
macja o pochodzeniu oznaczanych towarów z okre lonego przedsi biorstwa – na-
wet gdy jednocze nie budzi pewne skojarzenia z cechami oznaczanych towarów lub 
us ug. 

Wy czenie ochrony na podstawie informacyjnego charakteru wchodzi rów-
nie  w rachub  w przypadku oznacze  niekonwencjonalnych – niezale nie od in-
nych okoliczno ci przemawiaj cych przeciwko ich ochronie. I tak, kolory w obrocie 
pe ni  ró ne funkcje techniczne,61 co niejednokrotnie czy si  z okre lonym prze-
kazem znaczeniowym kolorów. Mo liwa jest zatem odmowa rejestracji koloru per 

se jako opisowego w razie, gdy konsument atwo zrozumie ten kolor jako informa-
cje o cesze oznaczanych towarów (np. kolor czerwony cz sto wskazuje na zasto-
sowanie produktu w sytuacjach niebezpiecznych). Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c 
RWZT mo e tak e dotyczy  innych oznacze  niekonwencjonalnych (np. znak ru-
chomy obrazuj cy sposób u ycia produktu wymienionego w zg oszeniu tego znaku 
do rejestracji). 

3.3. Znaki kombinowane

Praktyczne trudno ci w ocenie informacyjnego charakteru dotycz  oznacze  
kombinowanych, zw aszcza oznacze  s owno-graÞ cznych. Na tle unijnej praktyki, 
w tym zakresie mo na wskaza  dwie ogólne zasady. Po pierwsze, zastosowanie gra-
Þ ki w znaku obejmuj cym element opisowy uzasadnia potwierdzenie pierwotnej 
zdolno ci odró niaj cej takiego znaku, je li graÞ ka odwraca uwag  konsumenta od 
informacyjnego przekazu elementu s ownego, a ca y znak jest atwy do zapami ta-
nia jako znak towarowy. Taka kwaliÞ kacja jest uzasadniona zw aszcza w przypadku 
zastosowania w znaku silnie odró niaj cych elementów graÞ cznych, nie budz cych 
jakichkolwiek skojarze  z rodzajem oznaczanych towarów/us ug lub ich cechami. 
Nie jest przy tym konieczne, aby s owno-graÞ czne oznaczenie w uj ciu ca o cio-
wym by o skomplikowane (obejmowa o wiele elementów). Nawet znak obejmuj cy 
dwa-trzy proste elementy s owne mo e nadawa  si  do odró niania oznaczanych to-
warów (us ug), ze wzgl du na graÞ czny sposób ich przedstawienia (np. nietypowy 
sposób po czenia liter, wymagaj cy od odbiorcy wysi ku intelektualnego).62 Po dru-
gie, samo wykorzystanie graÞ ki nie eliminuje opisowego charakteru ca ego ozna-
czenia, wynikaj cego z u ycia informacyjnego s owa albo s ów. Jest tak zw aszcza 

61 Zob. M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Jagiello skiego, Prace Instytutu Prawa W asno ci Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 209 i powo ywane tam 

orzecznictwo. 

62 Por intersuj cy przyk ad graÞ cznego przedstawienia skrótu, w sposób uzasadniaj cy ró ne mo liwo ci jego 

odczytania – decyzja II Izby Odwo awczej Urz du w Alicante z dnia 9 pa dziernika 2008 r. w sprawie sygn. 
R 1641/2007-2, pkt 23 i n. 
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w razie zastosowania nieodró niaj cego kroju czcionki do ca o ci/ cz ci s ów, typo-
wego sposobu formatowania s ów (pogrubienie, kursywa, podkre lenie), podstawo-
wej i/lub powszechnie wykorzystywanej kolorystyki dla s ów, czy rozmieszczenia 
elementów s ownych w sposób typowy, nie wywo uj cy „uderzaj cego” efektu (np. 

rozmieszczenie opisowych s ów w kolejnych wierszach, pionowa orientacja s ów 

czy nawet napisanie s ów „do góry nogami”). To samo dotyczy wykorzystania 

w znaku prostych kszta tów i Þ gur geometrycznych, „w czenia” w znak realistycz-

nego przedstawienia oznaczanych towarów, elementów powszechnie wykorzysty-

wanych w handlu czy postrzeganych tylko jako dekoracja.63 

W zgodzie z powy szymi zasadami w unijnym orzecznictwie wielokrotnie po-

twierdzono informacyjny charakter oznacze , nawet z bardzo istotnym powierzch-

niowo udzia em graÞ ki. Przyk adem jest sprawa znaku zawieraj cego element „NOT 

MADE IN CHINA” zapisanego za pomoc  pogrubionej czcionki oraz element gra-

Þ czny przypominaj cy piecz . Izba Odwo awcza Urz du w Alicante uzna a opi-

sowy charakter znaku z uwagi na element s owny jasno wskazuj cy na pochodzenie 

towarów z innego obszaru ni  Chiny. Takiego charakteru oznaczania nie elimino-

wa a czcionka, zbli ona do czcionki „piecz tkarskiej”. Tego skutku nie powodowa  

równie  element graÞ czny piecz ci, wskazuj cy, e oznaczane towary pochodzi y 

z importu. Ten element zosta  wr cz potraktowany jako wzmacnianie informacyj-

nego charakteru znaku.64

4. Ochrona na podstawie wtórnej zdolno ci odró niaj cej

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT, dopuszczalna jest rejestracja znaku pierwotnie 

opisowego dla oznaczanych towarów (us ug), o ile uzyska  on wtórn  zdolno  

odró niaj c  dla tych towarów (us ug). Jest tak w ka dym przypadku, gdy wsku-

tek u ywania znak traci konotacj  czysto opisow  i identyÞ kuje oznaczane towary 

(us ugi) jako pochodz ce z jednego i tego samego przedsi biorstwa (zwi zku przed-

si biorstw). Ocena wtórnej zdolno ci odró niaj cej obejmuje wiele szczegó owych 

zagadnie .65 Z punktu widzenia rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT, zasadni-

cze znaczenie maj  nast puj ce z nich.

Po pierwsze, Urz d w Alicante ocenia wtórn  zdolno  odró niaj c  wy cznie 

na wniosek podmiotu wnosz cego o ochron  znaku na postawie tej zdolno ci. Tym 

63 Co do licznych przyk adów braku znaczenia graÞ ki dla kwaliÞ kacji informacyjnego charakteru znaku s owno-gra-

Þ cznego por. „Wytyczne dotycz ce rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatrywanie zg osze . Dzia  4: 

Bezwzgl dne podstawy odmowy rejestracji” w wersji z dnia 2 stycznia 2014 r., s. 58-66.

64 Zob. decyzja IV Izby Odwo awczej Urz du w Alicante z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie R 1461/2006-4, pkt 

29; co do innych przyk adów kwaliÞ kacji jako opisowych znaków zawieraj cych elementy s owne i graÞ czne zob. 

m.in. decyzje Izb Odwo awczych: 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 odró niaj cego przez znak towarowy po-

przez u ywanie (przes anki, data i dowody nabycia) – artyku  w niniejszym numerze „Bia ostockich Studiów 

Prawniczych”. 
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samym, w post powaniu o rejestracj  wspólnotowego znaku towarowego to zg a-
szaj cy zobowi zany jest przedstawi  stosowne dowody na okoliczno  wtórnej 
zdolno ci odró niaj cej. Charakter odró niaj cy w nast pstwie u ywania, stanowi 
przecie  wyj tek od podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b, c) lub d) 
RWZT, a skoro chodzi o wyj tek, to obowi zek przedstawienia dowodu uzasadnia-
j cego jego zastosowanie spoczywa na podmiocie, który zamierza si  na niego po-
wo a . Ponadto, zg aszaj cy jest w najlepszym po o eniu do przedstawienia dowodu 
na konkretne dzia ania uzasadniaj ce twierdzenie, e znak uzyska  wtórn  zdolno  
odró niaj c .66 Z tych powodów, ci ar dowodu wykazania wtórnej zdolno ci od-
ró niaj cej zawsze spoczywa na zg aszaj cym. W razie natomiast, gdy zg aszaj cy 
nie przedstawi w a ciwych dowodów, nale y odmówi  rejestracji znaku na podsta-
wie art. 7 ust. 3 RWZT. Taki skutek maj  równie  spó nione dowody.67

Po drugie, uzyskanie ochrony na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT jest mo liwe 
tylko pod warunkiem wykazania nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej znaku 
przed dat  jego zg oszenia.68 Ten wymóg nie musi jednak pozbawia  znaczenia do-
wodów sporz dzonych po tej dacie. Takie dowody s  istotne, o ile potwierdzaj  
wtórn  zdolno  odró niaj c  znaku przed wskazan  dat .69 Natomiast dowody 
wskazuj ce na wtórn  zdolno  odró niaj cej znaku w dacie pó niejszej s  pozba-
wione znaczenia w post powaniu o rejestracj  – nawet je li mog  mie  znaczenie 
w post powaniu o uniewa nienie (art. 52 ust. 2 RWZT).70

Po trzecie, przepis art. 7 ust. 3 RWZT znajduje zastosowanie pod warunkiem 
nabycia wtórnej zdolno ci odró niaj cej na w a ciwym terytorium. Znak mo e za-
tem zosta  zarejestrowany na podstawie powo ywanej normy tylko wówczas, gdy 
zostanie wykazane, i  uzyska  on charakter odró niaj cy w nast pstwie u ywania 
w tej cz ci Unii, w której pocz tkowo nie mia  takiego charakteru.71 W odniesieniu 
do znaku pierwotnie opisowego wskazan  zasad  nale y rozumie  w ten sposób, 
e jego wtórna zdolno  odró niaj ca musi zosta  wykazana na tym obszarze UE, 

gdzie – z punktu widzenia w a ciwych odbiorców – znak podlega  odmowie reje-
stracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT. Tym samym, istotne jest ustalenie, 
na jakim obszarze obowi zuje jako urz dowy j zyk, w którym oceniany znak ma 

66 Por. wyrok Trybuna u z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach po czonych C-217/13 i 218/13, Oberbank, Banco 

Santander i Santander Consumer Bank, pkt 68-70.

67 Dotyczy to zw aszcza dowodów powo anych dopiero w post powaniu przed S dem. 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 Trybuna u z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07 P, Imagination Technologies 

przeciwko OHIM, pkt 60; wyrok S du z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie T-338/11, Getty Images przeciwko 

OHIM (PHOTOS.COM), pkt 45.

69 Tak S d m.in. w wyroku z dnia 28 pa dziernika 2009 r. w sprawie T-137/08, BCS przeciwko OHIM – Deere 
(i jaune), pkt 49.

70 Zgodnie z t  norm , w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy zosta  zarejestrowany z naruszeniem przepi-
sów art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie mo na stwierdzi  jego niewa no ci, je eli w wyniku jego u ywania uzyska  on po 
jego rejestracji odró niaj cy charakter w odniesieniu do towarów lub us ug, dla których jest zarejestrowany.

71 Zamiast wielu zob. wyrok Trybuna u z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, Storck przeciwko OHIM, 
pkt 83 oraz wyrok S du z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon 
‘Ygeia’ przeciwko OHIM ( ), pkt 41.
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charakter opisowy. Znaczenie ma równie  rozumienie znaczenia znaku na danym 
obszarze, nawet je li nie zosta  on wyra ony w j zyku urz dowym tam obowi zu-
j cym. Uwzgl dnienie powy szych okoliczno ci w konkretnym stanie faktycznym 
uzasadnia konieczno  wykazania wtórnej zdolno ci odró niaj cej w odniesieniu 
do odbiorców jednego72 lub wi kszej liczby pa stw cz onkowskich UE.73 W dotych-
czasowym orzecznictwie potwierdzano równie  wymóg wykazania wtórnej zdol-
no ci odró niaj cej we wszystkich pa stwach cz onkowskich UE – w przypadkach 
znaków pierwotnie opisowych z punktu widzenia odbiorców w tych wszystkich 
pa stwach.74 W ka dym jednak przypadku, istotny jest co najwy ej obszar odpowia-
daj cy terytorium tych pa stw, które by y pa stwami cz onkowskimi UE w dacie 
zg oszenia znaku do rejestracji. Nie ma zatem znaczenia uzyskanie charakteru od-
ró nianego znaku w pa stwach, których data akcesji do UE jest pó niejsza ni  data 
zg oszenia znaku do rejestracji. Dotyczy to zg osze  wspólnotowych znaków, o któ-
rych mowa w art. 165 ust. 1 RWZT.75

Po czwarte, wtórna zdolno  odró niaj ca znaku powstaje wy cznie wskutek 
jego u ywania w obrocie w charakterze znaku towarowego, tj. w tym celu, aby w a-
ciwy kr g odbiorców rozpoznawa  towar lub us ug  jako pochodz ce z okre lonego 

przedsi biorstwa. Dla spe niania tego wymogu nie jest bezwzgl dnie konieczne, by 
zg oszony znak by  u ywany samodzielnie. W rachub  wchodzi tak e jego u ywa-
nie jako cz ci lub elementu innego znaku, ewentualnie – u ywanie znaku w po -
czeniu z innym znakiem.76 Uznanie wtórnej zdolno ci odró niaj cej zawsze jednak 
wymaga potwierdzenia jego u ywania w celu identyÞ kowania komercyjnego po-
chodzenia towarów przez przeci tnych odbiorców. Z pewno ci  nie jest tak w przy-

72 Przyk adowo, S d zaaprobowa , i  nie by o potrzeby wykazywania wtórnej zdolno ci odró niaj cej s ownego 

znaku „PAGINE GIALLE” poza W ochami, poniewa  znak ten legitymowa  si  pierwotn  zdolno  odró niaj c  

dla oznaczanych towarów w innych pa stwach. 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 dotyczy a m.in. sprawa znaku „ ” („zdrowie” w j zyku greckim) zg oszonego dla us ug me-

dycznych. S d zwa y , e ten znak jest opisowy z punktu widzenia odbiorców greckich i cypryjskich, zwa ywszy, 

e tylko w tych dwóch pa stwach j zyk grecki ma status j zyka urz dowego. Dlatego, w ocenie S du, rejestracj  

tego znaku mo na by potwierdzi  tylko wówczas, gdyby zg aszaj cy wykaza , e co najmniej istotna cz  od-

biorców w tych dwóch pa stwach identyÞ kowa a oznaczane us ugi jako pochodz ce od zg aszaj cego. Zob. wy-

rok z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon ‘Ygeia’ przeciwko OHIM 

( ), pkt 49 i 50.

74 Przyk adowo S d potwierdzi , e skoro oznaczenie „TDI” posiada samoistny charakter opisowy dla pojazdów 

samochodowych i ich cz ci w ca ej Unii, to nale a o udowodni  uzyskanie charakteru odró niaj cego w na-

st pstwie u ywania w odniesieniu do ka dego z pa stw cz onkowskich Unii. S d odrzuci  interpretacj , i  mo na 

zarejestrowa  opisowy znak towarowy na podstawie uzyskania charakteru odró niaj cego w nast pstwie u y-

wania w zasadniczej cz ci Unii, w sytuacji gdy w innych cz ciach Unii znak ten b dzie mia  nadal charak-

ter opisowy. Wed ug S du taka wyk adnia jest sprzeczna z liter  samego rozporz dzenia nr 207/2009 (zob. ju  

powo ywany wyrok w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 48-61). Zwa y  jednak 

nale y, e w pó niejszym okresie Trybuna  uzna , e by oby zbyt wygórowane wymaganie dowodu uzyskania 

wtórnej zdolno ci odró niaj cej, oznaczania pierwotnie niedystynktywnego w ca ej UE, w odniesieniu osobno 

do ka dego z pa stw cz onkowskich (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-98/11 P, Chocoladefabriken 

Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM, pkt 62).

75 Tak Urz d w Alicante w „Wytycznych dotycz cych rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  A: Zasady ogólne; 

Dzia  9: Rozszerzenie”, s. 4.

76 Na tak  mo liwo  Trybuna  wskaza  w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353,03, Nestlé, pkt 27, 28 i 30. 
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padku ka dego u ywania. 77 Cz ste s  zw aszcza sytuacje stosowania oznaczenia 
w celu informowania o w a ciwo ciach towarów us ug, z tym skutkiem, e w a ciwi 
odbiorcy postrzegaj  znak tylko jako tak  informacj . W takich sytuacjach, z uwagi 
na brak realizacji przes anki u ywania znaku w charakterze znaku towarowego, wy-
kluczona jest rejestracja znaku, na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT.

Po pi te, potwierdzenie wtórnej zdolno ci odró niaj cej zak ada, e w a ciwi 
odbiorcy lub przynajmniej ich znacz ca cz , potraÞ  dzi ki zg oszonemu znakowi 
okre li  towar lub us ug  jako pochodz ce od okre lonego przedsi biorstwa.78 Ko-
nieczne jest zatem wykazanie rozpoznawalno ci oznaczenia jako znaku towarowego 
przez co najmniej istotn  cz  w a ciwych odbiorców oznaczanych towarów albo 
us ug (oczywi cie – we w a ciwej dacie). Ocena, czy ten warunek zosta  spe niony 
jest dokonywana na podstawie ró nych czynników, w szczególno ci, udzia u znaku 
w rynku, intensywno ci, zasi gu geograÞ cznego i d ugo ci okresu u ywania znaku, 
wysoko ci nak adów przedsi biorstwa zwi zanych z jego promocj , odsetka zain-
teresowanego kr gu odbiorców, który dzi ki temu znakowi rozpoznaje towar jako 
pochodz cy od okre lonego przedsi biorstwa, jak równie  o wiadcze  izb handlo-
wych i przemys owych oraz innych stowarzysze  zawodowych.79 Wniosek z tego, 
e dla wykazania rozpoznawania znaku jako znaku towarowego w rachub  wchodz  

zró nicowane rodki dowodowe. Ich moc nie jest jednak równorz dna. W szczegól-
no ci, zgodnie z orzecznictwem, dane dotycz ce wielko ci sprzeda y i materia u re-
klamowego s  dowodami wtórnymi, które ewentualnie mog  stanowi  poparcie dla 
bezpo rednich dowodów uzyskania charakteru odró niaj cego w nast pstwie u y-
wania, takich jak dowody wynikaj ce z o wiadcze  wyspecjalizowanego kr gu od-
biorców. Wielko  sprzeda y i materia  reklamowy jako takie nie wskazuj  bowiem 
na to, e kr g odbiorców, do którego skierowane s  rozpatrywane towary, postrzega 
oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego wzgl du, je eli cho-
dzi o pa stwa cz onkowskie, w odniesieniu do których nie przedstawiono adnych 
innych dowodów, samo wskazanie na wielko  sprzeda y i materia  reklamowy nie 
mo e dowodzi  uzyskania charakteru odró niaj cego w nast pstwie u ywania.80 
To stanowisko dotyczy zw aszcza znaków pierwotnie informacyjnych. Nawet bar-
dzo intensywna sprzeda  i reklama towarów pod takim znakiem nie jest to sama 
z jego rozpoznawaniem jako znaku towarowego. 

77 W judykaturze wielokrotnie podkre lano, e nie ka de u ywanie znaku jest jego u ywaniem w charakterze znaku 

towarowego. Por. w nowszym orzecznictwie wyrok S du z dnia 25 wrze nia 2014 r. w sprawie T-474/12, Giorgis 

przeciwko OHIM – Comigel (Forme de deux gobelets emballés), pkt 56 i powo ane tam orzecznictwo.

78 Zamiast wielu w orzecznictwie Trybuna u zob. wyroki Trybuna u 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 Trybuna  w ju  powo ywanym wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97 i C-109/97 WindsurÞ ng 

Chiemsee, pkt 49 i 51.  Do tych tez wielokrotnie odwo ywano si  w pó niejszym orzecznictwie. Zob. przyk adowo 

wyrok Trybuna u w sprawie C-353,03, Nestlé, pkt 31 oraz wyrok S du z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie 

T-59/10, Geemarc Telecom przeciwko OHIM – Audioline (AMPLIDECT), pkt 75. 

80 Wyrok S du z dnia 29 wrze nia 2010 r. w sprawie T-378/07, CNH Global v OHIM (and grise pour un tracteur), pkt 

54 i powo ywane tam orzecznictwo. 
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Po szóste, dla oceny wtórnej zdolno ci odró niaj cej znaku znaczenie maj  nie 
tylko dzia ania samego zg aszaj cego. W szczególno ci, istotne jest ustalenie, ilu 
przedsi biorców u ywa o oznaczenie dla danych towarów (us ug). W wietle sta-
nowiska Trybuna u, u ywanie znaku tylko przez jednego przedsi biorc  jest oko-
liczno ci  sprzyjaj c  uznaniu wtórnej zdolno ci odró niaj cej znaku.81 Logicznie, 
odwrotny skutek ma stosowanie tego samego oznaczania (ewentualnie analogicz-
nych oznacze ) przez wielu przedsi biorców. Ten wniosek znajduje zreszt  potwier-
dzenie w realiach obrotu gospodarczego. Na rynku wewn trznym mo na bez trudu 
wskaza  oznaczenia ze swojej istoty opisowe, które z uwagi na rozpowszechnie-
nie tych lub analogicznych znaków praktycznie nigdy nie b d  mog y naby  wtór-
nej zdolno ci odró niaj cej. Oczywi cie, dla oceny zastosowania art. 7 ust.3 RWZT 
znaczenie mog  mie  równie  inne okoliczno ci nie zwi zane ze zg aszaj cym. 
Przyk adowo, Urz d w Alicante wskazuje na szczególne uwarunkowania u ywania 
znaku, które powoduj  szybsze zaznajamianie si  odbiorców ze znakiem, co mo e 
znacz co przyspieszy  nabycie przez znak wtórnej zdolno ci odró niaj cej. Tak 
mo e by  w przypadku znaku stosowanego w zwi zku z imprez  masow , która ze 
swojej istoty budzi szerokie zainteresowanie odbiorców. 82

5. Wnioski

Na tle niniejszej wypowiedzi nasuwaj  si  nast puj ce zasadnicze wnioski:
1) W systemie wspólnotowego znaku towarowego w a ciwa ocena informa-

cyjnego charakteru znaku (art. 7 ust. 1 lit. c RWZT) wymaga uwzgl dnie-
nia ogólnych i szczegó owych dyrektyw interpretacyjnych, wynikaj cych 
z praktyki unijnej. 

2) Najwa niejsze znaczenie ma wielokrotnie potwierdzona w unijnym orzecz-
nictwie konieczno  zbadania wystarczaj co bezpo redniego i konkretnego 
zwi zku pomi dzy znakiem a oznaczanymi towarami (us ugami), z punktu 
widzenia w a ciwie ustalonego przeci tnego odbiorcy. Przes anka tego 
zwi zku wyznacza granice poj cia znaku informacyjnego (opisowego). 
W szczególno ci, w wietle tej przes anki nie jest uzasadnione stosowanie 
art. 7 ust. 1 lit. c RWZT do oznacze , które nasuwaj  skojarzenia z towarami 
(us ugami lub ich cechami) dopiero w wyniku g bszego procesu my lo-
wego. Jednocze nie, nale y odrzuci  zbyt w sk  interpretacj  wymaganego 
zwi zku. Przyj cie takiej interpretacji grozi bowiem nies usznym przyzna-
niem ochrony oznaczeniom opisowym. 

81 Por. powo ywany wyrok Trybuna u w sprawie C-299/99, Philips, pkt 65.

82 Zob. „Wytyczne dotycz ce rozpatrywania spraw przez Urz d, Cz  B: Rozpatrywanie zg osze . Dzia  4: Bez-

wzgl dne podstawy odmowy rejestracji” w wersji angloj zycznej z dnia 1 lutego 2015, s. 93. 
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3) Ocena wtórnej zdolno ci odró niaj cej (art. 7 ust. 3 RWZT) znaku nie-
dystynktywnego tak e wymaga skorzystania z tez unijnej judykatury. Za-
sadnicze znaczenie maj  ustalone w tej judykaturze przes anki u ywania 
znaku w charakterze znaku towarowego i rozpoznawania znaku jako znaku 
towarowego. Odno nie do wielu oznacze  pierwotnie opisowych, wykaza-
nie realizacji tych przes anek b dzie w praktyce niemo liwe, cho by z uwagi 
na skal  rozpowszechnienia u ywania tych samych (ewentualnie analogicz-
nych) oznacze  w celach informacyjnych przez inne podmioty. 

4) W a ciwe orzecznictwo dotycz ce art. 7 ust. 1 lit. c i ust. 3 RWZT ma do-
nios e znaczenie nie tylko dla praktyki na tle tych w a nie przepisów. 
To orzecznictwo jest równie  istotne w sprawach dotycz cych oceny opiso-
wego charakteru znaku, rozstrzyganych przez Urz d Patentowy RP i polskie 
s dy administracyjne. W takich sprawach co do zasady powinny by  stoso-
wane te same kryteria oceny opisowego charakteru znaku – i wtórnej zdol-
no ci odró niaj cej znaku pierwotnie opisowego – co kryteria przyjmowane 
w systemie wspólnotowego znaku towarowego. Przemawia za tym nie tylko 
zbie no  w a ciwych norm prawa polskiego i prawa unijnego. Istotny jest 
równie  fakt, e w orzecznictwie dotycz cym powo anych norm RWZT re-
spektowane s  wyroki prejudycjalne Trybuna u, wydane na tle art. 3 ust. 1 
lit. c i ust. 3 dyrektywy. Tymi wyrokami urz dy patentowe i s dy wszystkich 
pa stw cz onkowskich UE s  przecie  bezwzgl dnie zwi zane. 
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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 speciÞ c 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 

qualiÞ ed as descriptive. Such a qualiÞ cation 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 speciÞ c circumstances involved. Generally the commentary provides 

practical guidelines for the evaluation of a mark’s distinctiveness, which may be 

useful also in the Þ eld of Polish trade mark law.
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