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Czy rejestracja znaku towarowego
zawsze daje bezwzgledna ochrone

Mozna mie¢ zarejestrowany stowny znak towarowy, ale mimo wszystko nie moc zakazac jego uzywania innym osobom.

NATALIA GAWEL

adwokat, Andersen w Polsce

Powszechnie przyjelo sie, ze
rejestracja znaku towarowego
w EUIPO zapewnia bez-
wzgledna ochrone przed na-
ruszeniami na terenie catej
Unii Europejskiej, gwarantujac
jego wiascicielowi wylaczne
prawa do niego. Zasada ta
moze jednak podlega¢ pew-
nym ograniczeniom ze wzgle-
du na rodzaj i charakter zare-
jestrowanego oznaczenia.

Odréznianie -
podstawowa funkcja

Znak towarowy jest ozna-
czeniem stuzacym do odréz-
niania towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od
towar6w lub ushug innych
przedsiebiorstw. Moze skla-
dac¢ sie z dowolnych elemen-
tow, pod warunkiem Ze da sie
je wjaki$ sposob przedstawic.
W szczegdlnosci w funkcji
znakéw towarowych moga
wystepowaé stowa, liczby,
ksztaltty, rysunki, kolory, a
nawet linie melodyczne.

Istotne jest, zeby budujac
swdj znak towarowy, wybrac
takie formy, ktére beda na tyle
oryginalne i unikatowe, ze w
odniesieniu do sygnowanych
nimi towaréw czy ustug nie
zostanie zakwestionowana ich
zdolno$¢ odrézniajaca. Szcze-
goélnie trudne jest to w stosun-
ku do znakow stricte stownych.
Zeby mogty one pelni¢ swoja
funkcje, nie moga mie¢ charak-
teru opisowego. Taki charakter
posiadajq natomiast wszelkie
oznaczenia skladajace sie wy-
facznie z elementéw mogacych
stuzy¢ w obrocie do wskazania,
m.in. rodzaju towaru, jego po-
chodzenia, jakosci, iloSci,
warto$ci, przeznaczania, Spo-
sobu wytwarzania, skladu,
funkcji lub przydatnosci.

Jak wskazuje Naczelny Sad
Administracyjny, aby znak
towarowy moégt prawidiowo
petni¢ swoja funkcje w obro-
cie, powinien by¢ jak najbar-
dziej abstrakcyjny lub fanta-
zyjny, tzn. nie powinien sie
bezposrednio kojarzyé z
ustuga (towarem). Musi stano-
wic¢ nazwe, do uzywania kto-
rej mozna przyzna¢ wylacz-
no$c¢ tylko jednemu podmio-
towi. Woéwczas takie
oznaczenie moze staé sie
prawidlowa wskazowka po-
chodzenia ushlugi (towaru)
(wyrok NSA z 23 listopada
2021 r., sygn. akt II GSK
2011/21).

Jak sprawi¢, by
niemozliwe stato sig
mozliwe?

Wystapienie o rejestracje
oznaczenia o charakterze
stricte opisowym co do zasa-
dy bedzie skutkowato wyda-
niem przez wlasciwy organ
decyzji odmownej. Opisowy
charakter oznaczenia stanowi
bowiem bezwzgledna prze-
szkode udzielenia prawa
ochronnego na znak towaro-
wy. Jak sie jednak okazuje, w
pewnych przypadkach zasade
te mozna - przynajmniej z
pozoru - ominac¢. Nie jest
bowiem wykluczona rejestra-
cja oznaczen opisowych w
jezyku obcym. Przepisy nie
zawieraja jakichkolwiek prze-
ciwwskazan w tym zakresie.
Dopuszczalno$é takiej reje-
stracji potwierdza takze
orzecznictwo sadéw. Trybu-
nat Sprawiedliwos$ci UE w
wyroku z 9 marca 2006 r.,
wydanym w sprawie G-
-03/03P Matratzen, wskazal,
ze nie stoi na przeszkodzie
rejestracji w panstwie czton-
kowskim w charakterze krajo-
wego znaku towarowego wy-
razu zapozyczonego z jezyka
innego panstwa cztonkow-
skiego, w ktérym to jezyku
jest on pozbawiony charakte-
ru odro6zniajacego lub jest
opisowy w odniesieniu do
towaréw i ustug, dla ktérych
wniesiono o rejestracje. Oczy-
wiscie, istniejq pewne ograni-
czenia w tym zakresie. Trzeba
bowiem mie¢ na wzgledzie, ze

jest tomozliwe wylacznie, gdy
zainteresowani odbiorcy w
panstwie czlonkowskim, w
ktérym wniesiono o rejestra-
cje, nie sa w stanie odczytaé
znaczenie tego stowa.
Odwotujac sie do powyz-
szego stanowiska Trybunatu,
Urzad Patentowy RP odmowit
udzielenia prawa ochronnego
na stowny znak towarowy
MEGA STRONG PROTEIN
(Z2.371842), zgtoszonego do
oznaczania towaréw takich
jak m.in. suplementy diety i
inna zywno$¢ dietetyczna do
celow leczniczych, koncentra-
ty i odzywki wysokobiatkowe,
napoje proteinowe. Uzasad-
niajac swoje rozstrzygniecie,
Urzad wskazal, ze nabywcy
towaré6w oznaczonych zgta-
szanym znakiem beda w sta-
nie prawidlowo wskazaé
znaczenie wyrazenia MEGA
STRONG PROTEIN wobec
szerokiej znajomos$ci jezyka
angielskiego wéréd Polakow.
Podkredlit takze, ze dla znajo-
mosci niektérych prostych i
czesto uzywanych stéow w
obrocie nie jest konieczna
doglebna znajomo$¢ jezyka
obcego, czy tez umiejetnosci
porozumiewania sie.

Fantazyjny w
Chorwacii, ale
niekoniecznie w Polsce

Sprawa komplikuje sie
nieco w przypadku rejestracji
stownych znakéw towaro-
wych w Urzedzie Unii Euro-
pejskiej ds. Wiasnosci Intelek-
tualnej (EUIPO). Z racji tego,
ze unijny znak towarowy za-
pewnia ochrone na terenie
catej UE, Urzad powinien
zbada¢ charakter zglaszanego
oznaczenia w odniesieniu do
kazdego z nalezacych do niej
krajéw. Moze sie bowiem
okazaé, ze na pierwszy rzut
oka fantazyjnie brzmiace
oznaczenie zgloszone przez
spotke chorwacka, zostato
zaczerpniete np. ze stownika
jezyka polskiego i w jezyku
polskim ma znaczenie dedy-
kowane towarom, ktére maja
by¢ nim sygnowane. EUIPO,
ze wzgledu na opisowos¢ ta-
kiego znaku w jednym, a cza-
sem nawet w kilku jezykach

unijnych, powinien odmoéwié
jego rejestracji.

O pomytke nietrudno

Potencjalnie moze jednak
dojs$¢ do sytuacji, ze oznaczenie
opisowe mimo wszystko zosta-
nie zarejestrowane jako unijny
znak towarowy. EUIPO nie jest
przeciez nieomylne, a ilo$¢ je-
zykow UE i bogate stownictwo
kazdego z nich powoduja, ze
nie zawsze mozna ustalié, czy
zglaszane stowo zostato stwo-
rzone przez zglaszajacego, czy
tez skad$ zaczerpniete. Taka
rejestracja moze si¢ okazaé
problematyczna, zwlaszcza gdy
wlasciciel zarejestrowanego
znaku wprowadzi produkt nim
oznaczony na unijne rynki, na
ktorych znak nie jest fantazyj-
ny, ale opisowy.

Co prawda rejestracja unij-
nego znaku towarowego skut-
kuje przyznaniem witascicielo-
wi praw wylacznych do tego
znaku, pozwalajac mu na zaka-
zanie uzywania w obrocie
oznaczen z nim identycznych
lub do niego podobnych. Jed-
nak w sytuacji, gdy w funkcji
znaku zarejestrowano ozna-
czenia lub okreslenia, ktére nie

Znak towarowy stanowi
niekwestionowang wartos¢
przedsiebiorstwa, ktdra nalezy chronic¢

maja odrézniajacego charakte-
ru lub ktére dotycza rodzaju,
jakosci, ilo$ci, zamierzonego
przeznaczenia, warto$ci, po-
chodzenia geograficznego,
daty produkcji towaréw lub
$wiadczenia ustug, lub innych
wiasciwosci towarow lub ustug,
nie mozne on zakaza¢ osobom
trzecim ich uzywania w obro-
cie (art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1001 z 14
czerwca 2017 I. W sprawie
znaku towarowego Unii Euro-
pejskiej). Przytoczona zasada
obowiazuje jednak, wylacznie
gdy uzywanie znaku towarowe-
go przez osobe trzecia przebie-
ga zgodnie z uczciwymi prak-
tykami w przemysle lub han-
dlu.

Potencjalnie .
niebezpieczna sytuacja

Mozna zatem mie¢ zareje-
strowany stowny znak towaro-
wy, ale mimo wszystko nie méc
zakazac¢ jego uzywania innym
osobom. Co wigcej, te inne
osoby moga wystapi¢ o unie-
waznienie takiego znaku, po-
wolujac sie na przywotlana
wcze$niej bezwzgledna przy-
czyne odmowy rejestracji.
Uniewaznienie nie bedzie jed-
nak mozliwe, gdy taki znak w
wyniku uzywania uzyskat po
jego rejestracji odrézniajacy
charakter w odniesieniu do
towaro6w lub ustug, dla ktorych
jest zarejestrowany.

Do uniewaznienia rejestracji
znaku nie bedzie mogto dojs¢
takze w sytuacji, gdy dany znak
majacy charakter opisowy w
jednym z jezyké$w UE, zostatl
zgloszony, zanim kraj postugu-
jacy sie tym jezykiem wstapit
do Unii (dotyczy to Bulgarii,
Republiki Czeskiej, Estonii,
Chorwacji, Cypru, Lotwy, Litwy,
Wegier, Malty, Polski, Rumunii,
Stowenii i Stowacji). Zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie
znaku towarowego UE, nie
mozna uniewazni¢ takiego
unijnego znaku towarowego,
jezeli podstawy uniewaznienia
znajda zastosowanie w wyniku
samego faktu przystapienia
nowego panstwa czlonkow-
skiego.

Czy zatem warto _
rejestrowac znaki
towarowe?

Zdecydowanie tak! Znak to-
warowy stanowi niekwestiono-
wana warto$¢ przedsiebior-
stwa, ktéora nalezy chronié.
Rejestracja jest natomiast naj-
lepsza i najpewniejsza forma
ochrony. Decydujac sie na nia,
nalezy uprzednio zweryfiko-
wac charakter zglaszanego
znaku. Wiaze sie to z ustale-
niem - zwlaszcza w przypadku
znaku stownego - czy jest on
wystarczajaco fantazyjny na
obszarach, w ramach ktérych
ma by¢ uzywany. Jesli z prze-
prowadzonej weryfikacji wy-
niknie, ze tak, opisane powyzej
przypadki nie powinny mieé
miejsca. /©®
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