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Decyzja

Stan faktyczny

1. Na podstawie wniosku ztozonego w dniu 11 luty 2022 r., Oshee Polska Sp. z o.0. (dalej:
»Zglaszajacy”), wystapit o rejestracje znaku stownego

METAVERSE DRINK

dla nastgpujacych towarow:

Class 32: Napoje bezalkoholowe; Napoje zawierajqce witaminy, Napoje izotoniczne,
Napoje izotoniczne w proszku, Napoje energetyzujgce;, Bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne; Napoje dla sportowcow; Napoje wzbogacone substancjami
odzywczymi; Wody; Wody mineralne i gazowane; Wody stotowe; Wody o smaku
owocowym; Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru;
Preparaty do produkcji napojow; Esencje do produkcji napojow; Napoje i soki owocowe;
Soki warzywne; Syropy do napojow; Owocowe nektary; Napoje sportowe wzbogacane
proteinami; Napoje funkcjonalne na bazie wody; Koktajle bezalkoholowe; Napoje
weglowodanowe; Napoje proteinowe.

2. Pismem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Urzad powiadomit zgtaszajacego o istnieniu przestanek
odmowy rejestracji zgloszonego znaku na podstawie artykutu 7 ust. 1 lit. b) RZTUE.
Urzad uzasadnit swoje stanowisko w nastgpujacy sposob:

3. Decyzja z dnia 3 pazdziernika 2022 r., (dalej: ,,zaskarzona decyzja”) Urzad podtrzymat
swoje wczesniejsze stanowisko 1 odméwit rejestracji zgloszonego znaku w odniesieniu
do wymienionych wyzej towaréw i ustug na podstawie artykutu 7 ust. 1 lit. b) RZTUE.
Decyzja Urzedu zostala uzasadniona nastepujaco:

—  Oznaczenie ,METAVERSE DRINK’ bedzie rozumiane jako napdj w wirtualnej
przestrzeni. Jednak w kontek$cie towarow objetych zgloszeniem, jasnym jest, ze
oznaczenie nie bedzie postrzegane jako odniesienie do oprogramowania
rzeczywisto$ci wirtualnej, czy tez napojow ,.do uzytku w wirtualnych $wiatach
online” jak wskazat zgtaszajacy.

—  Wiasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegal znak po prostu jako wskazowke,
niosaca informacje, ze towary sa oferowane, lub ktore mozna naby¢ w przestrzeni
wirtualnej.

— Pojecie metaverse jest pojeciem, ktorego definicja caty czas ewoluuje, jednak mozna
uznaé, iz odnosi si¢ do przestrzeni wirtualnej. Ta przestrzen wirtualna zawiera
jednak elementy rzeczywistosci, a cyfrowe elementy sg obecne w prawdziwym
Swiecie. W przestrzeni tej uczestnicy, czyli ludzie reprezentowani na przyktad przez
awatary moga wchodzi¢ ze sobg w interakcje, bra¢ udziat w wydarzeniach,
dokonywaé zakupow. Takim metaverse moze by¢ na przyklad cyfrowe miejsce
pracy. W przestrzeni wirtualnej, w metaverse, bedzie mozna stworzy¢ cyfrowe
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biuro. Wspodlpracownicy (awatary?) bedg si¢ spotyka¢ w tym samym miejscu, w tym
samym czasie. Zupehie jakby byli w biurze. Jednak praca, ktérg wykonaja to juz
element rzeczywistosci, element prawdziwego $§wiata.

—  Takim metaverse moze by¢ réwniez sklep w przestrzeni wirtualnej, do ktorego
mozemy wejs¢, rozejrzec sig, przyjrze¢ towarom niejako ‘zza biurka’, ale dokonad
zakupu juz prawdziwych towardéw nadajacych si¢ do realnego spozycia przez
cztowieka. Sg to wigc napoje oferowane w przestrzeni wirtualnej, a nie napoje ,,do
uzytku w wirtualnych $wiatach online”.

— Zatem zdaniem Urzgdu wiasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegat znak po prostu
jako pozbawiong charakteru odrdézniajacego wskazdwke, niosgca informacje, ze
towary to napoje, ktore sg oferowane, lub ktére mozna naby¢ w przestrzeni
wirtualnej. Z tego wzgledu wiasciwy krag odbiorcow nie dostrzeze w tym
oznaczeniu jakiejkolwiek wskazowki na temat pochodzenia handlowego, lecz
jedynie informacje o ogdlnym charakterze tych towarow.

4. Dnia 29 listopada 2022 r. zgtaszajacy wnidst odwotanie od zaskarzonej decyzji, a dnia 19
stycznia 2023 r. przedtozyt uzasadnienie odwotania.

Podstawy odwolania

5. Zglaszajacy wnosi o uchylenie zaskarzonej decyzji i o rejestracj¢ zgtoszonego znaku. W
uzasadnieniu odwotania zglaszajacy przedstawia nastepujace argumenty:

— Znak zgloszono dla fizycznych i rzeczywistych towarow istniejacych w $wiecie
rzeczywistym, nie za$ dla towarow, ktore istniejg w Swiecie wirtualnym. Znak
powinien by¢ oceniany w odniesieniu do zupelnie innej kategorii towarow tj.
fizycznych i nadajacych si¢ do faktycznego spozycia napojoéw, ktorych wypicie
powoduje nawodnienie 1 dostarcza wartosci odzywczych dla organizmu, a nie
wzgledem obrazéw przedstawiajacych napoje bedacych jedynie elementem gry czy
innej odslony wirtualnej rzeczywistosci.

—  Ekspert odnoszac si¢ do METAVERSE DRINK argumentowat w Decyzji, ze sg to
wigc napoje oferowane w przestrzeni wirtualnej, a nie napoje ,,do uzytku w
wirtualnych §wiatach online”. Zdaniem zglaszajacego takie twierdzenie jest btedne i
nie ma zadnego uzasadnienia, a co wigcej z definicji przytoczonych przez samego
Eksperta we wczes$niejszym Zawiadomieniu wynika, ze METAVERSE DRINK
moze by¢ jego zdaniem co najwyzej rozumiane jako ,,napoje Swiata wirtualnego” w
zawiadomieniu Urzad wskazal, iz oznaczenie ,METAVERSE DRINK’ bedzie
rozumiane jako napdj w wirtualnej przestrzeni.

— Nalezy odr6zni¢ napoje ktdre nie sa rzeczywiste, a jedynie istniejg jako wirtualny
obraz od realnych fizycznych produktow. ,,Oprogramowanie rzeczywisto$ci
wirtualne)” zostalo sklasyfikowane w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej, a znak
METAVERSE DRINK nie zostat zgtoszony w klasie 9, lecz dla towarow w klasie
32, gdzie wymienione s3 towary rzeczywiste, fizycznie okreslone oraz nadaja si¢ do
realnego spozycia przez cztowieka i stanowig zrodlo nawodnienia i tym samym
wzgledem towarow, dla ktérych znak zostat zgloszony posiada on zdolnos¢
odro6zniajaca.
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— Zdaniem Zglaszajacego dokonujac oceny charakteru odrdzniajacego znaku Ekspert
niewlasciwie okreslit charakter towarow, dla ktorych zgloszony jest znak i btednie
uznal wirtualne towary bedace elementem oprogramowania za tozsame z
rzeczywistymi oraz mylnie rozszerzyt pojecie metaverse na wszelkie aktywnosci
zwigzane z uzywaniem sieci internetowe;.

—  Oceniajac zgloszony znak z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcow nalezy
uzna¢, ze odbiorcy spotykajac si¢ z nim w sklepach np. supermarketach nie beda
odczytywac oznaczenia jako wskazowki co do cech, ale jako fantazyjne zestawienie,
ktore zostanie tatwo zapamigtane przez wzglad na nieoczywiste zastosowanie stow i
pozwoli im na odréznienie towaréw oznaczonych znakiem od innych towaréw tego
rodzaju dostgpnych na rynku np. w sklepach spozywczych.

—  Zglaszajacy wskazywat, ze znak bedacy przedmiotem niniejszej sprawy jest jednym
z serii zgltoszonych znakow. Urzad zarejestrowal nastepujace znaki: METAVERSE
METAVERSE

ENERGY nr 018652720; ENERGY e 11 018652723 zgloszone dla
pozywienia i suplementow z klasy 5 oraz napojow z klasy 32, w tym energy
drinkow. W opinii Zglaszajacego odmowa rejestracji znaku ,,METAVERSE
DRINK” bytaby niespdjna z wytycznymi i praktyka EUIPO.

Uzasadnienie decyzji

Odwotanie spelnia warunki okreslone w artykutach 66, 67 1 68(1) RZTUE. Odwotanie
jest zatem dopuszczalne z punktu widzenia formalnego i podlega rozpatrzeniu
merytorycznemul.

Artykut 7 ust. 1 lit b) RZTUE

Na podstawie artykutu 7 ust. 1 lit b) RZTUE nie s3 rejestrowane znaki towarowe, ktore
pozbawione sg jakiegokolwiek odrozniajacego charakteru.

W celu dokonania oceny charakteru odrozniajacego jakiegokolwiek znaku towarowego,
bez wzgledu na jego rodzaj, wymagane jest, aby znak ten pozwalat rozpoznaé, ze dany
towar pochodzi z jednego okreslonego przedsigbiorstwa, a zatem odrézni¢ go od
towar6w pochodzacych z innych przedsiebiorstw (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip
der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).

Znaki, o jakich mowa w artykule 7 ust. 1 lit b) RZTUE to, w szczegdlnosci znaki, ktére
nie pozwalaja danemu kregowi odbiorcow na dokonanie przy nastgpnym zakupie
omawianych towardéw lub ustug tego samego wyboru, jezeli do§wiadczenie okazato si¢
pozytywne, lub tez odmiennego wyboru, jesli bylo ono negatywne (27/02/2002,
T- 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 27/02/2002, T- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, §
37). Ma to miejsce w szczeg6Olnosci, w przypadku gdy oznaczenia sa powszechnie
uzywane w ramach sprzedazy danych towardéw lub ustug (15/09/2005, T- 320/03, Live
richly, EU:T:2005:325, § 65).

Chociaz kryteria oceny charakteru odrozniajagcego sa takie same dla wszystkich rodzajow
znakéw towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriow moze si¢ okazaé, ze
postrzeganie znakoéw przez wilasciwy krag odbiorcéw nie musi by¢ takie samo dla
kazdego z tych rodzajow, a zatem wykazanie odrozniajacego charakteru niektorych

28/02/2023, R 2356/2022 - 2, METAVERSE DRINK



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

5

rodzajéw moze okazac¢ si¢ trudniejsze niz w przypadku innych znakéw towarowych. Jesli
podczas dokonywania oceny odrozniajacego charakteru tego znaku ustalono, ze posiada
on funkcje reklamowa, polegajaca na przyktad na zachwalaniu jakosci okreslonego
towaru, oraz ze funkcja ta nie jest wyraznie drugorzgdna w stosunku do wskazania
okreslonego pochodzenia towaru, nalezy uwzgledni¢ fakt, ze przecietny konsument nie
jest przyzwyczajony do tego, zeby wnioskowaé o pochodzeniu towaréw na podstawie
takich haset (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
8§ 34- 35).

Przedmiotem niniejszej sprawy jest oznaczenie , METAVERSE DRINK” zgtoszone dla
towarow w klasie 32 Klasyfikacji Nicejskiej. Towary objcte zgloszeniem to glownie
roznego rodzaju napoje, wody, soki syropy i koktajle.

Towary objete zgloszeniem skierowane sg zarowno do profesjonalistow w branzy
napojowej jak i do przecig¢tnych odbiorcow.

Poziom uwagi przecigtnych odbiorcow tych towardw jest przecietny a profesjonalistow
wyzszy niz przecietny (12/05/2022, R 1869/2021-4, SODANOW (fig.) / now (fig.) et al.,
§ 17; 26/09/2022, R 108/2022-1, MORGEN / GOD MORGON, § 22).

Jednak nawet zaktadajac wyzszy poziom uwagi i wiedzy to niekoniecznie oznacza, ze
oznaczenie w mniejszym stopniu podlega bezwzglednym podstawom odmowy
rejestracji. W rzeczywistosci moze by¢ wrecz przeciwnie gdyz uwazny 1 lepiej
poinformowany odbiorca lepiej zrozumie znaczenie semantyczne wyrazania w
odniesieniu do towarow (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28;
07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).

Zgloszony znak sktada si¢ z wyrazenia, ktore ma znaczenie w jezyku angielskim, a zatem
oceny charakteru znaku nalezy dokona¢ z punktu widzenia konsumentow
anglojezycznych w Unii Europejskiej.

Ekspert zdefiniowata stowo “METAVERSE” jako przestrzen wirtualna.

Stowo ,,DRINK” oznacza napd;j.

Wedhlug ekspert, wyrazenie ,METAVERSE DRINK” jako cato$¢ oznacza w jezyku
angielskim ,,nap06j w wirtualnej przestrzeni”.

Zglaszajacy podnosi, ze ,,Ekspert badajacy zgloszenie znaku opart swoja decyzje jednak
na blednym rozumieniu pojecia metaverse. “METAVERSE” to wirtualny $wiat, w
ktorym ludzie jako awatary wchodzg ze sobg w interakcje w trojwymiarowej przestrzent,
ktora nasladuje rzeczywisto$¢. (...) [Istnieje] rozdzial pomiedzy wirtualnym $wiatem
metaverse, a Swiatem rzeczywistym. Metaverse jest okreslony S$ciSle jako pewna
kategoria wyodrgbniona w a $§wiecie wirtualnym i nie nalezy go myli¢ ze wszystkimi
innymi aktywno$ciami w sieci. Przyktadowo dokonywanie w sklepie online zakupow
fizycznych produktow, ktore zostang dostarczone w realnej postaci do nas czy
organizowanie spotkania online np. wideokonferencji lub wyktadu lub sprawdzenie
poczty nie jest wejSciem do Swiata metaverse”.
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20. Jednak Izba jest zdania, ze $wiat wirtualny (metaverse) nie jest zadng $ci§le okreslong i
wyodrebniong kategoria w $wiecie wirtualnym. Réwniez granica miedzy S$wiatem
rzeczywistym a wirtualnym nie jest wcale taka jasna.

21. Swiat wirtualny (metaverse) to nie tylko awatary, alternatywna rzeczywisto$¢ i produkty
wirtualne. Coraz czestsze przyktady wskazujg na to, ze metaverse to tez kolejna odstona
e-commerce, czyli handlu internetowego. Przedsiebiorstwa wykorzystujag metaverse do
promocji swoich towardw i marek, ktore pdzniej przektadajg si¢ na zwickszong sprzedaz
ich towaréw w $wiecie rzeczywistym (zob. np. https://nypost.com/2022/04/05/coca-cola-
launches-virtual-drink-inside-the-metaverse/; 24/02/2023).

22. Coraz cze¢$ciej spotyka si¢ tez glosy, ze niedtugo znane nam dzi§ sklepy internetowe
przeksztatca si¢ w metaverse (wirtualne) sklepy internetowe, w ktorych oferowane
towary bedg prezentowane w formie wirtualnej jednak zakup bedzie dotyczyt de facto
produktéw rzeczywistych, ktére potem przysylane beda do domu (jak ,,normalne”
zamowienie online).!

23. Niektore sklepy juz oferuja pewne ustugi w formie wirtualnej, np. wirtualne mierzenie
butow. Dzigki niemu mozna wirtualnie zmierzy¢ stope i wirtualnie dobraé¢ buty
dopasowane do  indywidualnych  potrzeb bez wyjscia z domu (np.
https://ccc.eu/pl/esizeme; https://www.esize.me/; 24/02/2023).

24. Powyzsze przyktady pokazuja, ze przestrzen wirtualna ciagle ewoluuje i przyswaja nowe
formy 1 mozliwosci oferowane przez postepy w informatyce i technice.

25. W swietle powyzszego Izba nie widzi btedu w definicji stowa “METAVERSE” jako
przestrzeni wirtualnej.

26. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odr6zniajacy znaku towarowego nalezy
oceniac, biorgc pod uwage po pierwsze towary lub ustugi, o ktéorych mowa w zgloszeniu,
a po drugie sposOb postrzegania go przez wiasciwy krag odbiorcéw, ktoéry sklada sie z
przecigtnych, wilasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych
konsumentow tych towarow lub ustug (29/04/2004, C- 473/01 P & C- 474/01 P, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).

27. W kontekscie towarow objetych zgloszeniem wiasciwy krag odbiorcow bedzie
postrzegal znak po prostu jako pozbawiona charakteru odrdzniajacego wskazowke,
niosacg informacje, ze towary sa oferowane, lub ktére mozna naby¢é w przestrzeni

wirtualnej.

1 Zob. np.: “...twdj awatar moze wpasé do sklepu odziezowego w metawersji i kupi¢ przedmioty, ktore zostang
wystane do ciebie w $wiecie rzeczywistym”, https://www.bbc.com/news/business-61979150, 24/02/2023;
,...metaverse ma potencjat, by zmieni¢ doswiadczenia marek w zakresie handlu elektronicznego. Chociaz w
ostatnich latach nastgpita znaczna poprawa, dzisiejsze doswiadczenia zwigzane z handlem elektronicznym w
wigkszosci przypadkoéw nie moga konkurowaé z do$wiadczeniami zwigzanymi z przegladaniem oferty w
sklepie z winami lub alkoholami. Wada zakupéw online jest szczeg6lnie dotkliwa w przypadku napojéw
luksusowych, limitowanych lub rzemieslniczych, ktoére zaleza od atrakcyjnych etykiet, brandingu lub
umieszczenia na polce, aby przyciagna¢ uwage konsumentow. Budujac wirtualne, trojwymiarowe
doswiadczenie w metaverse, marki napojow alkoholowych moga zbudowac platforme i przestrzen wirtualna,
ktora bedzie zasilaé ich doswiadczenia e-commerce nowej generacji”;
https://www.afslaw.com/perspectives/alerts/the-metaverse-alcohol-beverage-industrys-next-marketing-frontier;
24/02/2023) .
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Z tego wzgledu wlasciwy krag odbiorcéw nie dostrzeze w tym oznaczeniu jakiejkolwiek
wskazowki na temat pochodzenia handlowego, lecz jedynie informacje o ogélnym
charakterze tych towarow.

Inne decyzje Urzedu w odniesieniu do znakow zawierajgcych stowo , METAVERSE”

Zglaszajacy wskazuje na znaki, ktore zostaly zarejestrowane przez Urzad mimo ze
zawierajg stowo ,, METAVERSE”.

Fakt rejestracji przez Urzad innych znakow zawierajacych stowo ,METAVERSE” nie
jest argumentem na rzecz rejestracji przedmiotowego oznaczenia. Urzad wprawdzie dazy
do wydawania spdjnych decyzji, ale zdarza si¢, ze rejestrowane sg znaki opisowe lub
pozbawione charakteru odrozniajgcego. Mimo to, zasada legalno$ci nie moze zostacé
naruszona w imi¢ zaspokojenia oczekiwan, jakie moglt powzia¢ zgltaszajacy w zwiazku z
rejestracjg porownywalnego oznaczenia.

Izby Odwotawcze nie moga by¢ zwigzane decyzjami Urzgdu w pierwszej instancji o
odrzuceniu badz rejestracji oznaczenia gdyz wiasnie ich zadaniem jest ocena legalnosci
tych decyzji. Jednakze, jedynie decyzje, od ktérych wniesiono odwotanie s3
przedmiotem postgpowania przed Izba. W zadnym przypadku, potencjalne btad
popelniony w innym postepowaniu nie moze by¢ podstawa do rejestracji oznaczenia
niespetniajacego warunkow okreslonych w artykule 7 RZTUE.

Izba tez zwraca uwageg, ze nie istnieje jednolita praktyka Urzedu wobec znakdéw
zawierajacych stlowo ,METAVERSE”. Przyktadowo Urzad odmoéwit rejestracji
zawierajacych stowo ,METAVERSE” w odniesieniu do towaréw w klasie 25 (zob.
decyzj¢ eksperta odmawiajaca rejestracji znaku ,,Metaverse Fashion Week” na towary z
klasy 25; numer zgloszenia 18 672 283). Nie mozna wigc méwic¢ o tym, ze zaskarzona
decyzja jest niezgodna z jednolita praktyka Urzedu.

Podsumowanie

W $wietle powyzszego, Izba uznaje, ze zgltoszone oznaczenie jest pozbawione zdolnos$ci
odrozniajgcej w rozumieniu artykutu 7 ust. 1 lit. b) RZTUE.

Odwotanie zostaje zatem oddalone.
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