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2.6 Porzadek publiczny lub dobre obyczaje — art. 7 ust. 1 lit. f)
RWZT

Artykut 7 ust. 1) lit. f) RWZT wyklucza rejestracje znakéw towarowych sprzecznych z
porzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Celem art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT jest
zapobieganie rejestracji znakow towarowych w przypadku, gdy przyznanie monopolu
naruszatoby stan prawny lub bytoby postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcow jako
bezposrednio sprzeczne z podstawowymi normami zycia spotecznego.

Urzad uznaje, ze ,porzadek publiczny” i ,dobre obyczaje” to dwa rézne pojecia, ktérych
znaczenia czesto pokrywajg sie ze soba.

Pytanie o to, czy towary lub ustugi objete zgtoszeniem mogg by¢ legalnie oferowane na
rynku danego panstwa czionkowskiego, jest nieistotne z punktu widzenia tego, czy
samo oznaczenie narusza art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT (wyrok z 13/09/2005 w sprawie
T-140/02 ,Intertops”, pkt33). To, czy dany znak jest sprzeczny z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami, nalezy rozstrzyga¢ na podstawie wewnetrznych
cech zgtaszanego znaku, a nie okolicznosci zwigzanych z postepowaniem osoby
zgtaszajgcej znak towarowy (wyrok z 13/09/2005 w sprawie T-140/02 ,Intertops”,
pkt 28). W swoim wyroku z 20/09/2011 w sprawie T-232/10 ,Soviet Coat of Arms” Sad
uznat, ze interpretujgc pojecia ,porzadku publicznego” i ,dobrych obyczajéw”, nalezy
uwzgledniaé nie tylko okolicznosci wspdélne wszystkim panstwom cztonkowskim Unii,
ale rowniez ,szczegolne uwarunkowania kazdego 2z panstw czionkowskich
rozpatrywanych odrebnie, ktére mogg wptyngé na sposéb postrzegania wtasciwego
kregu odbiorcow znajdujgcego sie na terytorium tych panstw” (pkt 34).

W tym kontekscie (ij. przy ocenie subiektywnych wartosci) mozna rowniez uwzgledniaé
ustawodawstwo i praktyke administracyjng niektérych panstw czionkowskich, nie przez
wzglad na ich wartos¢ normatywng, lecz jako dowdd na potwierdzenie faktow
umozliwiajgcych ocene sposobu postrzegania przez wiasciwy krgg odbiorcéw z tych
panstw cztonkowskich (wyrok z 20/09/2011 w sprawie T-232/10 ,Soviet Coat of Arms”,
pkt 57). W zwigzku z tym nielegalno$¢ zgtaszanego WZT nie jest czynnikiem
przesgdzajgcym o zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT, lecz ma raczej wartos¢
dowodowg w zakresie sposobu postrzegania znaku przez wiasciwy krag odbiorcéw z
danego panstwa czionkowskiego (panstw cztonkowskich).

Poniewaz szczegodlne okolicznosci indywidualnych panstw czionkowskich mogg nie
by¢ powszechnie znane na terytorium Europy, w piSmie w sprawie zastrzezeh co do
rejestracji nalezy jasno wyjasni¢ te okolicznosci, tak by umozliwi¢ zgtaszajgcemu
gruntowne zrozumienie uzasadnienia zastrzezen co do rejestracji i odpowiednie
ustosunkowanie sie do nich.

2.6.1 Porzadek publiczny

2.6.1.1 Pojecie i kategorie

Zastrzezenie co do rejestracji zgtaszane na tej podstawie wynika z oceny opartej na
obiektywnych kryteriach. ,Porzgadek publiczny” oznacza zbiér przepisow prawa UE
obowigzujgcych w danej dziedzinie oraz porzadek i stan prawny ustanowione

traktatami i prawodawstwem wtérnym UE, ktére odzwierciedlajg wspdlne zrozumienie
okreslonych podstawowych zasad i wartosci, takich jak prawa cztiowieka.
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Ponizej przedstawiono kilka przyktadow sytuacji, w ktérych oznaczenia bedg podlegaty
zakazowi uzywania w zwigzku z naruszeniem porzadku publicznego.

1. W dniu 27/12/2001 Rada Unii Europejskiej przyjeta wspdlne stanowisko
2001/931/WPZIB w sprawie zastosowania szczegdélnych $rodkéow w celu
zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28/12/2001, s. 93), uaktualnione nastepnie
wspolnym stanowiskiem Rady 2009/67/WPZiB (Dz.U. L 23 z 27/01/2009, s. 37 i
dostepne online: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L.:2009:023:0025:0029:EN:PDF)
. Wspdlne stanowisko zawiera liste osob i grup, ktére dokonujg lub usitujg
dokonac aktoéw terrorystycznych lub biorg w nich udziat, bgdz tez utatwiajg
dokonanie aktéw terrorystycznych na terytorium Unii Europejskiej. Kazdy
zgtaszany WZT, ktéry mozna uznaé za wspierajgcy lub przynoszacy korzysci
osobie lub grupie wymienionym na licie zostanie odrzucony jako naruszajgcy
porzgdek publiczny.

2.  Uzywanie symboli i nazw nazistowskich organizacji jest zakazane w Niemczech
(8 86a dt. StGB (niemiecki kodeks karny), BGBI. Nr. 175/1998) i w Austrii (§ 1
Ost. Abzeichengesetz (austriacka ustawa o insygniach), BGBI. Nr. 84/1960 w
zwigzku z § 1 Ost. Verbotsgesetz (austriacka ustawa o zakazach), BGBI. Nr.
25/1947). Kazdy zgtoszony WZT, w ktérym uzyto lub wykorzystano takie symbole
lub nazwy, zostanie odrzucony jako sprzeczny z porzgdkiem publicznym.

3. Majgc na uwadze, ze pojecie ,porzadku publicznego” obejmuje réwniez
szczegolne prawodawstwo UE obowigzujgce w danej dziedzinie i w zwigzku z
obowigzywaniem zaréwno witasciwego rozporzgdzenia UE, jak i wigzgcej Unie
konwencji miedzynarodowej zabraniajgcej przyznawania wyfgcznych praw do
nazwy odmiany roslin zarejestrowanych w Unii Europejskiej, nalezy uzna¢, ze
sprzeczne z porzgdkiem publicznym jest réwniez udzielenie wytgcznych praw do
znaku towarowego w odniesieniu do nazwy odmiany rosliny zarejestrowanej w
Unii Europejskiej, ktéra jest tym samym uznawana w Swietle prawa za majgca
charakter opisowy.

2.6.1.2 Nazwy odmian roslin

Nazwy odmian roslin opisujg odmiany lub podgatunki zywych roslin uprawnych lub
nasion rolnych. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspoélnotowego
systemu ochrony odmian roslin (CPVRR) ustanawia wspolnotowy system ochrony
odmian roslin (CPVR) jako jedyng i wytgczng forme wspdlnotowych praw witasnosci
przemystowej do odmian ro$lin. Nazwa odmiany musi umozliwia¢ wyrazng i
jednoznaczng identyfikacje okreslonej odmiany i spetniaé kilka kryteriow (art. 63
CPVRR). Ubiegajgcy sie o ochrone w ramach CPVR jest zobowigzany przedstawi¢
odpowiednig nazwe odmiany, ktéra bedzie uzywana przez kazdego, kto wprowadza te
odmiane do obrotu na terytorium dowolnego panstwa bedgcego czionkiem
Miedzynarodowego Zwigzku Ochrony Nowych Odmian Ro$lin (UPOV), nawet po
wygasnieciu prawa hodowcy do ochrony (art. 17 CPVRR).

Od 2005r. Unia Europejska jest strong Miedzynarodowej konwencji o ochronie
nowych odmian roslin (konwencja UPQV), ktéra stata sie integralng czescig unijnego
porzadku prawnego. Na mocy art. 20 ust. 1 konwencji UPOV odmiana jest oznaczana
nazwag, ktéra jest jej nazwg rodzajowa. Ponadto kazda umawiajgca sie strona jest
zobowigzana dopilnowaé, by Zzadne prawa przyznane w odniesieniu do oznaczenia
zarejestrowanego w formie nazwy odmiany nie utrudniaty swobodnego uzywania tego
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oznaczenia w odniesieniu do tej odmiany, nawet po wygasnieciu prawa hodowcy.

A zatem zarbwno CPVRR, jak i konwencja UPOV przewidujg obowigzek uzywania
nazw odmian w celu wprowadzania do obrotu odmian chronionych lub odmian, w
odniesieniu do ktérych ochrona ustata.

Uzywanie nazw odmian umozliwia zainteresowanej stronie poznanie odmiany, ktorg
stosuje lub nabywa i ewentualnie poznanie hodowcy i pochodzenia tej odmiany.
Obowigzek uzywania nazw odmian sprzyja regulacji rynku i bezpieczenstwu transakciji
w sektorze rolnym i zywnosciowym, zapobiegajgc jednoczednie potencjalnemu
wprowadzaniu opinii publicznej w btad i podrabianiu. Dlatego uzywanie odpowiedniej
nazwy odmiany w odniesieniu do okreslonej odmiany lezy w interesie publicznym i
sprzyja ochronie bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 CPVRR osoba trzecia moze sprzeciwiac sie swobodnemu
uzywaniu nazwy odmiany wytgcznie wowczas, gdy prawa do oznaczenia tozsamego z
nazwag odmiany zostaty przyznane przed ustaleniem nazwy odmiany na podstawie

art. 63 CPVRR.

Natomiast art. 18 ust. 2 CPVRR implikuje, ze nie nalezy przyznawaé wytgcznych praw
w odniesieniu do oznaczenia tozsamego z nazwg odmiany po ustaleniu nazwy
odmiany na podstawie art. 63 CPVRR.

Dlatego UHRW jest zdania, ze rejestracja WZT utrudniajgca swobodne uzywanie
danej nazwy odmiany po przyznaniu CPVR danej odmianie jest sprzeczna z
porzadkiem publicznym.

W zwigzku z tym zgtoszenia WZT zawierajgce oznaczenia lub sktadajgce sie z
oznaczen, ktére w przypadku rejestracji prowadzityby do nienaleznej monopolizacji
danej nazwy odmiany, ktdéra odnosi sie¢ do odmiany chronionej przez CPVR lub
odmiany, ktorej ochrona na podstawie CPVR ustata, bedg skutkowaty wysunieciem
zastrzezenh co do rejestracji ze wzgledu na sprzecznosé¢ z porzadkiem publicznym w
mysl art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT, w zwigzku z art. 18 ust. 2 CPVRR, ktory przewiduje
swobodne uzywanie nazwy odmiany roslin w odniesieniu do tej odmiany (uzycie
opisowe).

Wspdlnotowy Urzgd Ochrony Odmian Roslin (CPVO), z siedzibg w Angers (we
Francji), jest agencja Unii Europejskiej odpowiedzialng za wdrazanie systemu ochrony
odmian roslin.

CPVO prowadzi rejestr chronionych odmian roslin. Chronione odmiany i odmiany,
ktérych CPVR ustata, mozna wyszukiwa¢ wedtug nazw odmian lub innych kryteriéw
wyszukiwania za pomocg wyszukiwarki CPVO Variety Finder', dostepnej w intranecie
Urzedu. Eksperci powinni korzysta¢ z tego narzedzia kazdorazowo, gdy wymaga tego
rodzaj towaréw lub ustug objetych zgtoszeniem WZT. W szczegdlnosci gdy
specyfikacja zatgczona do zgtoszenia WZT zawiera odniesienie do zywych roslin,
nasion roslin uprawnych, swiezych owocow, swiezych warzyw lub znajdujg sie w niej
podobne sformutowania, ekspert jest niezmiennie zobowigzany zweryfikowaé, czy
termin lub terminy sktadajgce sie na znak towarowy nie sg zbiezne z zarejestrowang
nazwg odmiany lub nazwg odmiany, w odniesieniu do ktorej zrzeknieto sie prawa do
ochrony, uchylono to prawo lub w odniesieniu do ktorej ochrona ustata. Ekspert

! http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/databases/cpvo-variety-finder
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sprawdzi baze danych CPVO, by stwierdzi¢, czy termin lub terminy objete zgtoszeniem
sg zbiezne z nazwg odmiany juz wpisang do wyzej wspomnianego rejestru CPVO.
Przeszukiwanie nalezy ograniczy¢ do nazw odmian zarejestrowanych dla_Unii
Europejskiej.

Jezeli w wyniku przeszukiwania bazy danych okaze sie, ze zgtoszony WZT zawiera lub
sktada sie z identycznej reprodukcji nazwy odmiany (w postaci znaku stownego bgdz
graficznego), ekspert jest zobowigzany wysung¢ zastrzezenia co do rejestracji zgodnie
z art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT w odniesieniu do danej rosliny, nasion i owocow, a takze
owocow suszonych, konserwowanych i mrozonych, poniewaz rejestracja WZT
sktadajgcego sie z nazwy odmiany wpisanej do powyzszego rejestru UE jest sprzeczna
z porzadkiem publicznym. Jezeli przyktadowo dany WZT zgtoszony dla ,kwiatow”
obejmuje nazwe odmiany danego rodzaju rozy, wykaz towaréw bedzie musiat zostaé
ograniczony, tak by wykluczy¢ ,r6ze”. Ponadto jezeli w zgtoszonym WZT pojawia sie
wiecej niz jedna nazwa odmiany — powiedzmy jedna nazwa odmiany odnoszgca sie do
.jabtek”, a druga do ,truskawek” — wowczas wykaz towardow trzeba bedzie ograniczy¢ w
sposob wykluczajgcy towary objete kazdg z tych nazw odmiany, {j. jabtka i truskawki.

Wreszcie art. 7 ust. 1 lit.c) i art. 7 ust. 1 lit. d) (zob. pkt 2.3 i 2.4) moga miec
zastosowanie, gdy nazwa odmiany roslin jest uzywana na rynku, lecz nie zostata
zarejestrowana lub opublikowana w CPVO, a takze w przypadku krajowych nazw
odmian.

2.6.2 Dobre obyczaje

Mimo ze ta podstawa zastrzezen co do rejestracji dotyczy wartosci o charakterze
subiektywnym, ekspert jest zobowigzany opierac sie na tych wartosciach w sposéb jak
najbardziej obiektywny. Analizowany przepis wyklucza rejestracje jako wspdlnotowego
znaku towarowego stow lub wyrazehn o charakterze bluznierczym, rasistowskim i
dyskryminacyjnym, lecz wylgcznie wowczas, gdy zgtoszony znak nasuwa takie
znaczenie w sposob jednoznaczny; norma, jakg nalezy sie kierowac, jest odbiér przez
rozsgdnego konsumenta o przecietnej wrazliwosci i progach tolerancji (wyrok z
09/03/2012 w sprawie T-417/10 ,jQue buenu ye! Hijoputa”, pkt 21).

Zwykle niezbedna jest analiza towardw lub ustug, w odniesieniu do ktorych zgtaszany
jest znak, poniewaz w zalezno$ci od towardw i ustug wtasciwy krgg odbiorcow moze
by¢ rézny, a tym samym moze mie¢ rézne progi tolerancji na to, co jest jawnie i
niedopuszczalnie obrazliwe. Na przyktad jak uznata Wielka Izba w swoim orzeczeniu z
06/07/2006 w sprawie R 0495/2005-G ,SCREW YOU”, pkt 29, ,osoba, ktéra okazuje
na tyle duze =zainteresowanie [»gadzetami erotycznymi«], by zauwaza¢ znaki
towarowe, pod ktérymi sg sprzedawane, nie zostanie zapewne urazona terminem o
jawnie seksualnych konotacjach”. Niemniej, mimo ze Sad uznat, ze zgtaszane towary i
ustugi sg istotne dla okreslenia wtasciwego kregu odbiorcéw, ktérego odbiér nalezy
uwzgledni¢, wyraznie stwierdzit ponadto, ze do wtasciwego kregu odbiorcow
niekoniecznie nalezg wytgcznie osoby kupujgce towary i ustugi objete znakiem,
poniewaz ze znakiem moze stykaé sie szerszy krag, anizeli tylko konsumenci, do
ktérych jest on skierowany (wyrok z 05/10/2011 w sprawie T-526/09 ,Paki”,
odpowiednio pkt 17 i 18). W zwigzku z tym kontekst handlowy danego znaku, w sensie
docelowego kregu odbiorcéw towaréw i ustug, nie zawsze jest czynnikiem
przesgdzajgcym, czy dany znak bylby sprzeczny z dobrymi obyczajami (wyrok z
09/03/2012 w sprawie T-417/10 ,jQue buenu ye! Hijoputa”, pkt 24). Zobacz réwniez
orzeczenie z 15/03/2013 w sprawie R 2073/2012-4 ,CURVE”, pkt 17-18 (T-266/13 —
sprawa zawista).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgloszen Strona 7

DRAFT VERSION 1.0 01/08/2014



Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji

Nie tylko znaki o ,negatywnych” konotacjach mogag by¢ obrazliwe. Obrazliwe moze by¢
réwniez zbanalizowane uzycie niektérych oznaczen o wyraznie pozytywnych
konotacjach (np. termindbw o znaczeniu religijinym lub symboli narodowych niosgcych
ze sobg wartosci duchowe i polityczne, takich jak ATATURK dla europejskiego kregu
odbiorcéw o tureckich korzeniach (orzeczenie z 17/09/2012 w sprawie R 2613/2011-2
JATATURK?, pkt 31)).

Nielegalnos¢ nie jest niezbedng przestankg do zastosowania tej czesci art. 7 ust. 1
lit. f) RWZT: istniejg stowa lub oznaczenia, ktére nie skutkowatyby wszczeciem
postepowania przed wtasciwymi organami i sgdami, lecz sg wystarczajgco obrazliwe
dla ogotu spoteczenstwa, by wykluczaé ich rejestracje jako znakéw towarowych
(orzeczenie z 01/09/2011 w sprawie R 0168/2011-1 ,fucking freezing! by TURPITZ,
pkt 16). Ponadto nalezy dopilnowac, by z obrazliwymi stowami w sklepach dostepnych
dla ogotu spoteczenstwa nie stykaty sie dzieci i mtodziez, nawet jezeli nie stanowig
wiasciwego kregu odbiorcéw danych towaréw lub ustug. Zasadniczo wstepnych
wskazowek, czy okreslone stowo niesie ze sobg obrazliwe znaczenie w danym jezyku,
dostarczajg definicje stownikowe (orzeczenie z 01/09/2011 w sprawie R 0168/2011-1
Jfucking freezing! by TURPITZ”, pkt 25), przy czym kluczowym czynnikiem musi by¢
odbioér przez wtasciwy krag odbiorcéw w szczegdlnym kontekscie, w ramach ktérego
nalezy uwzglednic to, jak i gdzie odbiorca bedzie stykat sie¢ z danymi towarami lub
ustugami.

Z drugiej strony Izba Odwotawcza uznata, ze stowo KURO nie utozsamia z punktu
widzenia wegierskiego kregu odbiorcéw obrazliwego znaczenia stowa kurd”
(oznaczajgcego ,dupek” w jez. polskim), poniewaz samogtoski ,6” i ,u” sg oddzielnymi
literami, ktore r6znig sie od ,0” i ,U”, i sg réznie wymawiane (orzeczenie z 22/12/2012 w
sprawie R 482/2012-1 ,kuro”, pkt 12 i nast.).

Zachodzi wyrazne ryzyko, ze brzmienie art.7 ust.1 lit. f) RWZT mogtoby by¢
stosowane w sposéb subiektywny, skutkujgcy wykluczeniem znakéw towarowych
nieodpowiadajgcych osobistym upodobaniom eksperta. Aby jednak dane stowo (stowa)
mogto (mogty) budzi¢ zastrzezenia, musi (muszg) by¢ wyraznie obrazliwe w odbiorze
0s6b o zwyktej wrazliwosci (wyrok z 09/03/2012 w sprawie T-417/10 ,jQue buenu ye!
Hijoputa”, pkt 21).

Pojecie dobrych obyczajow w art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT nie odnosi sie do ztego smaku
lub ochrony uczué indywidualnych oséb. Aby narusza¢ art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT, dany
znak towarowy musi by¢ postrzegany przez wtasciwy krag odbiorcow lub przynajmniej
przez znaczng jego czesc jako bezposrednio sprzeczny z podstawowymi normami
spoteczenstwa.

Nie jest niezbedne stwierdzenie faktu, ze zgtaszajgcy chce zaszokowac lub obrazi¢
wiasciwy krgg odbiorcow; wystarczy stwierdzenie obiektywnego faktu, ze zgtoszony
WZT mégtby by¢ postrzegany jako zrodito takiego wstrzgsu lub obrazy (orzeczenie z
23/10/2009 w sprawie R 1805/2007-1 ,Paki’, pkt27, potwierdzone wyrokiem z
05/10/2011 w sprawie T-526/09 ,Paki”, pkt 20 i nast.).

Wreszcie stosowanie art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT nie jest ograniczone zasadg wolnosci
wypowiedzi (art. 10 europejskiej konwencji praw cziowieka), poniewaz odmowa
rejestracji oznacza jedynie, ze dane oznaczenie nie zostato objete ochrong na mocy
prawa znakéw towarowych, i nie wyklucza ona uzywania oznaczenia — nawet w
dziatalnos$ci gospodarczej (wyrok z 09/03/2012 w sprawie T-417/10 ,HIJOPUTA”,
pkt 26).
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Przyktady odrzuconych zgtoszenn WZT (porzgdek publiczny lub dobre obyczaje)

Oznaczenie

Wiasciwy
konsument

Porzadek publiczny / dobre obyczaje

Nr sprawy

BIN LADIN

Ogot konsumentéw

Porzadek publiczny i dobre obyczaje —
zgtoszony znak bedzie postrzegany
przez ogot odbiorcow jako nazwisko
przywddcy cieszgcej sie zig stawag
organizacji terrorystycznej Al-Kaida;
przestepstwa terrorystyczne sg
pogwatceniem porzadku publicznego i
zasad moralnych (pkt 17).

R 0176/2004-2

CURVE 300

Ogot konsumentéw

Dobre obyczaje - ,CURVE” jest
obrazliwym i wulgarnym stowem w
jezyku rumunskim (oznacza ,dziwki”).

R 0288/2012-2

CURVE

Ogot konsumentéw

Dobre obyczaje ,CURVE” jest
obrazliwym i wulgarnym stowem w
jezyku rumunskim (oznacza ,dziwki”).

R 2073/2012-4
(T-266/13 —
sprawa zawista)

BuskingFvoszing!

Ogot konsumentow

Dobre obyczaje — ,fucking” jest stowem
obrazliwym i wulgarnym w jezyku
angielskim.

R 0168/2011-1

Ogot konsumentéw

Dobre obyczaje — ,HIJOPUTA” jest
stowem obrazliwym i wulgarnym w
jezyku hiszpanskim.

T-417/10

Ogot konsumentéw

Porzadek publiczny — wegierski kodeks
karny zakazuje uzywania niektérych
,Ssymboli opresji’, w tym sierpa i miota
oraz piecioramienne;j czerwonej
gwiazdy symbolizujgcych byly ZSRR.
Ustawa ta nie ma tu zastosowania ze
wzgledu na jej warto$¢ normatywna,
ale raczej jako dowdd postrzegania
przez wtasciwy krag odbiorcow (pkt 59-
63).

T-232/10

PAKI

Ogot konsumentow

Dobre obyczaje - ,PAKI” jest
rasistowskg zniewagg w jezyku
angielskim.

T-526/09

SCREW YOU

Ogot konsumentow
(w zakresie
produktow
niebedacych
produktami
erotycznymi)

Dobre obyczaje - znaczna czes¢
zwyklych obywateli Wielkiej Brytanii i
Irlandii uznataby stowa ,SCREW YOU”
za obrazliwe i niedopuszczalne
(pkt 26).

R 0495/2005-G

FICKEN

Ogot konsumentéw

Dobre obyczaje - ,FICKEN” jest
obrazliwym i wulgarnym sfowem w
jezyku niemieckim (oznacza

~pieprzy¢”).

T-52/13
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- Wiasciwy . .
Oznaczenie konsument Porzadek publiczny / dobre obyczaje Nr sprawy
Przecietn Zbanalizowane uzycie oznaczeh o
K etny wysoce  pozytywnych  konotacjach
onsument . ) 1
wywodzacy sie z moze zostaé uznane za obrazllwe_ w
ATATURK 0gotu europejskiego mysl art. 7 ust. 1 it. f). ATATURK jest R 2613/2011-2
R symbolem narodowym
kregu odbiorcéw o . - .
- reprezentujgcym wartosci duchowe i
pochodzeniu . . .
; polityczne ogo6tu europejskiego kregu
tureckim o : .
odbiorcéw o pochodzeniu tureckim.

Przyktady zaakceptowanych zgtoszen WZT

; Wiasciwy . .
Oznaczenie Konsument Porzadek publiczny / dobre obyczaje Nr sprawy
To, ze obcy termin, nazwa lub skrét
wykazuja pewne podobieAstwa do
stowa obrazliwego (takiego jak kuro),
nie jest samo w sobie wystarczajgca
. . przestankg do odmowy rejestracji )
KURO Ogot konsumentow zglaszanego WZT (pkt 20). Wegierskie R 482/2012-1
samogtoski ,0” i ,u” wyraznie réznig sie
od ,0" i ,u” bez akcentu. Dodatkowo
wegierskie stowa nigdy nie konczg sie
na ,0” bez akcentu (pkt 15-18).
Ogot konsumentow Ssccj)pa odwledzsjacad ze)f 'shop. nie
(w odniesieniu do gdzie najprawdopodobniej urazona
SCREW YOU roduktow znakiem towarowym zawierajagcym| R 495/2005-G
Erot cznych) spros$ny jezyk o] erotycznych
yezny konotacjach (pkt 26).
wzTt
Mimo ze ,puta” oznacza w jezyku 3798 469)
. . hiszpanskim ,dziwke”, wyrazenie DE Wzt
DE PUTAMADRE | Ogdtkonsumentow | o TA" MADRE oznacza tez w tym| 4781 662)
jezyku (slangu) ,bardzo dobry”. wzTt
5028 477)

2.7 Wprowadzenie w bfad — art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT

2.7.1 Zbadanie charakteru wprowadzajgcego w btgd

Artykut 7 ust. 1 lit. g) RWZT stanowi, ze znaki, ktére ze wzgledu na swoj charakter
mogg wprowadzac¢ w btagd opinie publiczng, na przyktad co do charakteru, jakoéci lub
pochodzenia geograficznego towardéw lub ustug, nie sg rejestrowane.

Wedtug orzecznictwa odnoszacego sie do art. 3 ust. 1 lit. g) pierwszej dyrektywy w
sprawie znakow towarowych, ktérego brzmienie jest identyczne jak art. 7 ust. 1 lit. g)
RWZT, okolicznosci uzasadniajgce odmowe rejestracji, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1
lit. g) RWZT, zaktadajg, ze konsument jest rzeczywiscie wprowadzany w biad lub
zachodzi dostatecznie wysokie prawdopodobienstwo wprowadzenia go w btad
(zob. wyrok z 30/05/2006 w sprawie C-259/04 ,Elizabeth Emanuel”’, pkt47 oraz
cytowane w nim orzecznictwo).

W zwigzku z powyzszym Urzad w swej praktyce przyjmuje dwojakie zatozenie, a
mianowicie ze:
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1. Nie ma powodu, by zaktada¢, ze dany znak towarowy jest celowo uzywany, by
wprowadzi¢ klientow w btad. Nie nalezy wysuwaé zastrzezen umotywowanych
wprowadzaniem w btad, jezeli w odniesieniu do okreslonych towaréw lub ustug
mozliwe jest uzywanie danego znaku w sposéb niewprowadzajgcy w btad: tzn.
przyjmuje sie zatozenie, ze w miare mozliwosci oznaczenie bedzie uzywane w
sposéb niewprowadzajgcy w biad.

2. Przecietny konsument jest dostatecznie uwazny i nie powinien by¢ uznawany za
szczegolnie podatnego na wprowadzenie w btad. Zastrzezenia co do rejestracji
sg na o0got zgtaszane wytgcznie woéwczas, gdy znak wzbudza wyrazne
oczekiwanie, ktore jest jawnie sprzeczne przyktadowo z charakterem lub
jakoscig badz pochodzeniem geograficznym towardw.

Zastrzezenia co do rejestracji nalezy wysunaé, gdy wykaz towarow/ustug jest
sformutowany w taki sposéb, ze uzycie danego znaku towarowego w sposéb
niewprowadzajgcy w biad jest niemozliwe.

Ponizej przedstawiono przyktady znakéw, ktore uznano za wprowadzajgce w btad w
odniesieniu do catosci lub czesci zgtaszanych towaréw?.

Znak i towary Rozumowanie Nr sprawy

W  zwigzku z charakterem znaku
wlasciwy konsument bez wahania
uznatby, ze oferowany produkt, tj.
Jaktoza”, nie zawiera laktozy. To
oczywiste, ze skoro towar
wprowadzany do obrotu pod znakiem
,LACTOFREE” jest de facto laktoza,
znak bedzie jawnie wprowadzat w
biad.

Uwaga: Znak podlega réwniez
zastrzezeniom w Swietle art. 7 ust. 1
lit. ©).

LACTOFREE
R 892/2009-1
dla laktozy w klasie 5

TITAN
(niemieckie stowo oznaczajace ,tytan”)

dla  budynkéw  przenos$nych i
mobilnych; modutowych przenosnych
czeSci budynkéw do uzytku w budowie

w postepowaniu odwotawczym
zgtaszajgcy, starajgc sie oddali¢
zastrzezenia dotyczgce opisowosci,
zaproponowat ograniczenie
specyfikacji w obu klasach poprzez
dodanie na koncu nastepujgcych stow:
zaden z powyzszych towaréw nie

mobilnych budynkow | sktada sie z tytanu ani nie zawiera R 789/2001-3
prefabrykowanych; mobilnych |tytanu.  Izba uznata, ze takie
budynkow prefabrykowanych | ograniczenie, o ile zostatoby
zbudowanych z modufowych | dopuszczone, skutkowatoby

przenos$nych cze$ci budynkéw, zaden | wprowadzeniem  niemieckojezycznej
z powyzszych towaréow nie skfada|opinii publicznej w btagd, poniewaz
sie z tytanu ani nie zawiera tytanu w | zakladataby ona, Zze towary sg
klasach 6 19 zbudowane z tytanu, podczas gdy w
rzeczywistosci tak nie jest.

2 Przyklady te dotyczg wylgcznie tego, czy nalezy wnies¢ zastrzezenia co do rejestracji w zwigzku z
wprowadzaniem w bigd, czy tez nie. Niniejszy punkt nie dotyczy ewentualnych zastrzezen co do
rejestracji umotywowanych innymi bezwzglednymi podstawami odmowy rejestracji. Dlatego
ewentualno$¢, ze dany znak towarowy moze na pierwszy rzut oka budzi¢ watpliwosci w Swietle art. 7
ust. 1 lit. b) lub lit. ¢) RWZT (czy tez dowolnych innych przepiséw) nie jest tu przedmiotem rozwazan.
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Zastrzezenia co do rejestracji nalezy wysunaé, gdy sformutowany w sposoéb
szczegolowy wykaz towaréw/ustug zawiera towary/ustugi, w odniesieniu do
ktérych uzycie znaku w sposéb niewprowadzajacy w btad jest niemozliwe.

W (fikcyjnym) przypadku znaku towarowego ,KODAK VODKA” dla wodki, rumu, dzinu,
whisky nalezy wysung¢ zastrzezenia co do rejestracji w odniesieniu do konkretnych
towarow, w przypadku ktérych uzycie znaku towarowego w sposob niewprowadzajgcy
w btad jest niemozliwe, tj. rumu, dzinu, whisky. Przypadki te réznig sie zasadniczo od
tych (zob. ponizej), w ktorych uzyto szerokich sformutowan/kategorii i w ktérych uzycie
znaku w sposob niewprowadzajgcy w biad jest mozliwe. Na przyktad zastrzezenia co
do rejestracji bylyby bezzasadne w odniesieniu do znaku ,KODAK VODKA’
zgtoszonego dla napojow alkoholowych, poniewaz ta szeroka kategoria obejmuje
wodke, w przypadku ktérej znak towarowy nie wprowadza w btad.

Nie nalezy wysuwa¢é zastrzezen co do rejestracji, gdy wykaz towarow/ustug jest
sformutowany na tyle ogodlnie, ze uzycie danego znaku towarowego w sposoéb
niewprowadzajacy w blad jest mozliwe.

W przypadku gdy wykaz towaréw/ustug obejmuje szerokie kategorie, powstaje
pytanie, czy nalezy wysungé zastrzezenia co do rejestracji w odniesieniu do catej
kategorii w zwigzku z tym, ze znak wprowadza w btgd wytacznie w zakresie niektérych
towaréw/ustug nalezacych do tej kategorii. Politykg Urzedu jest niewysuwanie
zastrzezen co do rejestracji w takich okolicznosciach. Ekspert powinien zatozy¢, ze
znak bedzie uzywany w sposob niewprowadzajgcy w btad. Innymi stowy, eksperci nie
bedg wysuwali zastrzezen co do rejestracji na podstawie zarzutu wprowadzenia w
btad, o ile dopatrzg sie (w ramach okreslonej kategorii) mozliwosci uzycia w sposéb
niewprowadzajgcy w btad.

Dlatego, co do zasady, przyjmuje sie, ze art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT nie ma skutku,
jezeli specyfikacja zawiera na tyle szerokie kategorie, ze obejmujg one
towary/ustugi, w przypadku ktérych uzycie znaku towarowego nie
wprowadzatoby w blad. Na przykiad w przypadku znaku towarowego ,ARCADIA”
zgtoszonego dla ,win”, wysuniecie zastrzezen co do rejestracji w mysl art. 7 ust. 1 lit. g)
RWZT nie bytoby stuszne, poniewaz szeroka kategoria ,win” obejmuje, miedzy innymi,
wina pochodzgce z Arkadii (a poniewaz Arkadia — ktéra oznacza region winiarski w
Grecji — nie jest chronionym oznaczeniem geograficznym na szczeblu wspdélnotowym,
zgtaszajgcy nie ma obowigzku ograniczenia specyfikacji do win pochodzgcych z
Arkadii).

2.7.2 Realia rynkowe i nawyki oraz sposob postrzegania przez konsumentow

Badajgc, czy dany znak towarowy wprowadza w btad, czy tez nie, nalezy uwzglednic
realia rynkowe i nawyki oraz sposob postrzegania przez konsumentow.

Aby oceni¢ wprowadzajgcy w btad charakter danego znaku towarowego w Swietle
art. 7 ust. 1 lit. g9) RWZT, nalezy wzig¢ pod uwage realia rynkowe (tj. sposéb, w jaki
towary [ ustugi sg zwykle dystrybuowane / oferowane do
sprzedazy / nabywane / reklamowane itp.), a takze nawyki i postrzeganie
wilasciwego kregu odbiorcéow, do ktérego zwykle nalezg osoby dostatecznie
poinformowane, uwazne i rozsgdne.

Na przyktad w (fikcyjnym) znaku towarowym ,ELDORADO CAFE LATINO”
obejmujgcym kawe, czekolade, preparaty do uzytku jako substytuty czekolady;
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herbate, kakao; cukier, ryz, tapioke, sago, make i preparaty ze zbdz, chleb, wyroby
cukiernicze i stodycze, lody; miod, melase; drozdze, proszek do pieczenia; SOl
musztarde; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d w klasie 30, badanie powinno
prowadzi¢ do nastepujgcych wnioskow:

o Zastrzezenia co do rejestracji wysuniete na podstawie art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT
bylyby uzasadnione w odniesieniu do preparatéw przeznaczonych do uzytku jako
substytut kawy, kawy nienaturalnej, cykorii, Srodkdw aromatyzujgcych z cykorii,
poniewaz sitg rzeczy uzywanie znaku na tych towarach wprowadzatoby w btad.
Konsument mogtby uznac¢, ze kupuje kawe, co nie bytoby de facto zgodne z
prawda.

o Zastrzezenia co do rejestracji wysuniete na podstawie art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT
bytyby réwniez uzasadnione w odniesieniu do czekolady, herbaty i kakao
(zaktadajgc, ze produkty te nie zawierajg kawy). Zwazywszy, ze tego rodzaju
produkty mogg by¢ sprzedawane w opakowaniach przypominajacych
opakowania na kawe i sg zwykle kupowane w pospiechu, prawdopodobnie wielu
konsumentéw nie bedzie wdawato sie w analize tekstu na opakowaniu, lecz
wybierze te towary z pdétki w (btednym) przekonaniu, ze majg oni do czynienia z
kawa.

o Jezeli jednak chodzi o kawe, nie ma ,wyraznej sprzecznoSci” miedzy
odwotywaniem sie do kawy a sformutowaniem ,CAFE LATINO”, poniewaz ogdina
kategoria kawy moze réwniez obejmowaé kawe pochodzgcg z Ameryki
tacinskiej. Dlatego w odniesieniu do samej kategorii kawy nie mozna wysung¢
zastrzezen co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT. Ta sama
logika obowigzuje w przypadku towaréw aromatyzowanych kawg (takich jak
czekolada, lody i wyroby cukiernicze i sfodycze) — nalezy przyjaé, ze uzywanie
nie wprowadza w btad i niekoniecznie musi powstawaé sprzeczno$¢ miedzy
powyzszym sformutowaniem a towarami.

. | wreszcie, jezeli chodzi o pozostate produkty, tj. miéd, chleb, ocet itp.,
sformutowanie ,CAFE LATINO” nie bedzie budzito Zadnych oczekiwan. W
odniesieniu do takich produktéw sformutowanie to bedzie wyraznie odbierane
jako nieopisowe, w zwigzku z czym nie zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btgd. Na ,prawdziwym” rynku kawa nie jest oferowana na tych
samych poétkach lub w tych samych czesciach sklepu, co chleb, miéd lub ocet.
Ponadto omawiane towary majg rézny wyglad oraz smak i sg zwykle
rozprowadzane w réznych opakowaniach.

2.7.3 Znaki towarowe z konotacjami geograficznymi zwigzanymi z lokalizacjg
zgtaszajgcego lub miejscem pochodzenia towaréw/ustug

Jezeli chodzi o znaki towarowe posiadajgce pewne konotacje ,geograficzne” zwigzane
z lokalizacjg zgtaszajgcego lub miejscem pochodzenia towaréw/ustug, nalezy
zauwazyc, co nastepuje.

Co do zasady Urzad nie bedzie wysuwat zastrzezen co do rejestracji umotywowanych
wprowadzeniem w btgd w zwigzku z lokalizacjg geograficzng (adresem) zgtaszajgcego.
Lokalizacja geograficzna zgtaszajgcego nie ma bowiem zasadniczo zadnego zwigzku z
geograficznym pochodzeniem towaréw i wustug, tj. rzeczywistym miejscem
produkcji/oferowania produktéw objetych znakiem.
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Przyktadowo znak graficzny zawierajgcy stowa MADE IN USA dla odziezy w klasie 25,
zgtoszony przez firme posiadajgcg siedzibe w Szwecji, nie skutkowatby wysunieciem
zastrzezen co do rejestracji w swietle art. 7 ust. 1 lit. g9) RWZT. W takich przypadkach
Urzad zaktada niewprowadzajgce w btad uzywanie znaku przez wtasciciela.

Wprowadzanie w bigd miatoby jednak hipotetycznie miejsce, gdyby znak graficzny
zawierajgcy stowa MADE IN USA, zgtoszony przez przedsiebiorstwo z siedzibg w
Stanach Zjednoczonych, zostat zgtoszony dla Scisle ograniczonego wykazu towarow:
odziez wyprodukowana w Wietnamie — chociaz w praktyce prawdopodobienstwo
wystgpienia takich przypadkow jest znikome.

W  niektérych  przypadkach znak mogiby wywotywac u  konsumentéw
wrazenie/oczekiwanie co do pochodzenia geograficznego towarow lub ich projektanta,
ktore moga nie odpowiada¢ rzeczywistosci. Na przykfad takie znaki towarowe jak
ALESSANDRO PERETTI lub GIUSEPPE LANARO (fikcyjne przykiady) dla ubran lub
towaréw modnych ogétem mogg sugerowac wiasciwemu kregowi odbiorcow, ze towary
te zostaly zaprojektowane i wyprodukowane przez witoskiego styliste, co moze nie by¢
zgodne z prawda.

Taka okolicznos¢ sama w sobie nie wystarcza jednak, by uznac, ze znaki te
wprowadzajg w btad. | rzeczywiscie ,btedne wrazenie/oczekiwania” wywotane przez
znak towarowy nie sg réwnoznaczne z rzeczywistym wprowadzaniem w btad, jezeli
znak ma wylgcznie charakter przywotujgcy. W takich przypadkach nie ma wyraznej
sprzecznosci miedzy wrazeniem/oczekiwaniem, jakie moze budzi¢ znak, a
cechami/wlasciwosciami towardw i ustug, ktorych dotyczy.

2.7.4 Znaki towarowe odwotujgce sie do ,urzedowego” zatwierdzenia, statusu
lub uznania

Nalezy zauwazyc¢, ze zgodnie ze swojg praktykg Urzgd dopuszcza znaki towarowe,
ktére moga sugerowacé¢ urzedowe zatwierdzenie, status lub uznanie, nie wzbudzajac
przy tym nieodpartego wrazenia, ze dane towary/ustugi pochodzg od organu
publicznego lub instytucji panstwowej badz cieszg sie ich poparciem.

Ponizej przedstawiono dwa przykfady, w ktérych znaki — mimo ze sg aluzyjne lub
sugestywne — nie zostaty uznane za wprowadzajgce w biad:

Znak i ustugi Rozumowanie Nr sprawy

Izba uznata, Zze ten znak towarowy
nie wprowadza w btad, poniewaz nie
wywiera nieodpartego wrazenia, ze
ustugi pochodzg od organu

THE ECOMMERCE AUTHORITY

w odniesieniu do usfug dla biznesu,
mianowicie dostarczania rankingow i
innych informacji dotyczgcych
sprzedawcow, towardw i ustug w
handlu elektronicznym przez Internet
w klasie 35 oraz $wiadczenia ustug
badan i doradztwa oraz dostarczania
informacji w dziedzinie handlu
elektronicznego w klasie 42

rzgdowego lub instytucji panstwowej
(Izba potwierdzita jednak zasadnos$é
odmowy na podstawie art.7 ust. 1
lit. b), uznajgc, ze znak nie ma
charakteru odrézniajgcego, poniewaz
bytby postrzegany przez
anglojezyczny krag odbiorcow

wytacznie jako zwykfa deklaracja o
charakterze autopromocyjnym,
sugerujgca okreslony poziom

kompetenciji ustugodawcow).

R 803/2000-1
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Znak i ustugi Rozumowanie Nr sprawy

Izba uznata, ze francuscy
konsumenci uznaliby, Ze znak
towarowy odnosi sie do faktu
Swiadczenia ustug we Francji, przez
francuski o$rodek nauki jazdy na

(g-\ ¥ ?artachk_i sugelrug)e nau:jkc:;cz| i,w stylu R 235/2009-1
@ rancuskim”.  Izba odata, ze
O/® <\O francuski krgg odbiorcédw nie ma| potwierdzono wyrokiem
Q’L/Sk' {(\9 podstaw, by sadzi¢ z racji samego| Sadu w sprawie T-41/10
\

tylko tréjbarwnego logo (niebedacego

przedstawieniem francuskiej flagi), ze

miedzy innymi w odniesieniu do ustugi sg Swiadczone przez organ

nauczania jazdy na nartach w publiczny, czy choéby objete
klasie 41 zezwoleniem organu publicznego.

2.7.5 Zwigzek z innymi przepisami RWZT

Powyzsze wyjasnienia majg na celu okreslenie zakresu stosowania art. 7 ust. 1 lit. g)
RWZT. Nastepujgce przepisy, mimo ze zostaly omdéwione w poszczegdlnych dziatach
wytycznych, mogg by¢ szczegodlnie istotne w kontekscie badania bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji i mozliwych scenariuszy wprowadzenia w bigd.

Artykut 7 ust. 1 lit. b) i c) RWZT

Zgodnie z obecng praktykg Urzedu, jezeli w nastepstwie wysuniecia zastrzezen co do
rejestracji w zwigzku z opisowym charakterem lub brakiem charakteru odrézniajgcego
zgtaszajgcy WZT proponuje ograniczenie zakresu towaréw lub ustug, by doprowadzié¢
do odstgpienia od zastrzezen, i pod warunkiem, ze proponowane ograniczenie spetnia
okreslone wymogi (wniosek bezwarunkowy i odpowiednie brzmienie), pierwotny wykaz
towaréw lub ustug zostanie odpowiednio ograniczony. Jezeli jednak proponowane
ograniczenie (mimo ze rozwigzuje problem pierwotnego zastrzezenia) sprawia, ze
zgtaszany znak towarowy wprowadza w bitgd, wowczas ekspert bedzie zobowigzany
wysung¢ zastrzezenia co do rejestracji umotywowane wprowadzaniem w btgd w mysl|
art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT. Nastepujacy przyktad obrazuje ten scenariusz:

Znak towarowy ,ARCADIA” zostat pierwotnie zgtoszony w odniesieniu do win, alkoholi
wysokoprocentowych (napojow) i likieréw w klasie 33. Ekspert wysunagt zastrzezenia co
do rejestracji, poniewaz znak towarowy opisywat pochodzenie geograficzne win, w tym
sensie, ze Arkadia jest greckim regionem znanym z produkcji wina (przy czym nalezy
zauwazy¢, ze Arkadia nie jest chronionym oznaczeniem geograficznym). Zgtaszajacy
zaproponowat ograniczenie specyfikacji towarow w sposéb wykluczajgcy wina
produkowane w Grecji lub ewentualnie uwzglednienie wytgcznie win produkowanych
we Wioszech. Ekspert uznat, ze proponowane ograniczenie sprawitoby, ze znak
towarowy wprowadzatby w btad, poniewaz nidstby ze sobg nieprawdziwg informacije co
do pochodzenia towarow. W postepowaniu odwotawczym Izba przychylita sie do
argumentacji eksperta (zob. orzeczenie z 27/03/2000 w sprawie R 246/1999-1
LARCADIA”, pkt 14).

Artykut 7 ust. 1 lit. h) RWZT

Przepis ten wyklucza rejestracie WZT zawierajgcych lub sktadajgcych sie z flag i
innych symboli panstw, z jednej strony, i flag oraz innych symboli miedzynarodowych
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organizacji rzagdowych, z drugiej strony, ktére podlegajg ochronie na podstawie
art. 6 ter konwenciji paryskiej, a na uzycie ktérych w znaku towarowym nie zgodzity sie
wyraznie wlasciwe organy. Jezeli chodzi o flagi i inne symbole miedzynarodowych
organizacji rzgdowych, problem powstaje, gdy krag odbiorcow moze btednie uznawaé
w odniesieniu do danych towardw/ustug, ze istnieje zwigzek miedzy zgtaszajgcym WZT
a organizacjg miedzynarodowa, ktorej flaga lub symbol pojawia sie w znaku
towarowym.

Artykut 7 ust. 1 lit. |) i k) RWZT (chronione oznaczenia geograficzne)

Przepisy te przewiduja odmowe rejestracji znakéw towarowych win i wyrobdéw
spirytusowych, z jednej strony, a z drugiej, innych produktéw rolno-spozywczych, ktére
zawierajg lub sktadajg sie z chronionych oznaczenh geograficznych (ChOG) (ang. PGI)
lub chronionych nazw geograficznych (ChNG) (ang. PDO), w przypadku gdy z wykazu
towardéw nie wynika, ze towary te majg rzekome pochodzenie geograficzne. Na mocy
majgcych bezposrednie zastosowanie zasad wiasciwych szczegdlnych rozporzadzen
UE lezacych u podstaw art. 7 ust. 1 lit.j) i k) Urzad jest zobowigzany wysungé
zastrzezenia co do rejestracji w odniesieniu do zgtoszen WZT w przypadku, gdy
chronione oznaczenie geograficzne jest przedmiotem naduzycia lub gdy dany WZT
niesie ze sobg fatszywe Iub btedne wskazanie pochodzenia, charakteru lub
podstawowych wiasciwosci produktéw.

Artykut 17 ust. 4 RWZT (przeniesienie)

Wedtug tego przepisu w przypadku, gdy z dokumentoéw przeniesienia wynika wyraznie,
ze w zwigzku z przeniesieniem wspodlnotowy znak towarowy moze wprowadzac¢ w btgd
opinie publiczng w odniesieniu do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego
towaréw lub ustug, dla ktorych zostat on zarejestrowany, Urzad odmawia wpisu do
rejestru przeniesienia, chyba ze nastepca prawny zgadza sie na ograniczenie
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego do towarow lub ustug, w odniesieniu do
ktérych znak nie bedzie wprowadzat w btgd (zob. réwniez Wytyczne, cze$¢ E:
Czynnosci wykonywane w rejestrze, dziat 3: WZT jako przedmiot wtasnoéci, rozdziat 1:
Przeniesienie, pkt: 3.6).

Artykut 51 ust. 1 lit. ¢) RWZT (podstawy wygasniecia)

Tak jak badajgc dany znak towarowy w $wietle art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT ekspert jest
zobowigzany ograniczy¢ ocene do znaczenia, jakie oznaczenie nasuwa w odniesieniu
do danych towaréw/ustug (co oznacza, ze faktyczny sposob uzywania oznaczenia jest
nieistotny), tak z punktu widzenia art. 51 ust. 1 lit. ¢) RWZT sposob uzywania
oznaczenia ma znaczenie rozstrzygajgce, zwazywszy ze w Swietle tego przepisu
wygasniecie zarejestrowanego WZT mozna stwierdzi¢, jezeli w wyniku uzywania
oznaczenia przez jego wiasciciela lub za jego zgodg, znak towarowy moze wprowadzi¢
opinie publiczng w biad, zwtaszcza co do charakteru, jakosci lub pochodzenia
geograficznego odnosnych towaréw/ustug.
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2.8 Ochrona flag i innych symboli — art. 7 ust. 1 lit. h) i i) RWZT

Celem art. 6 ter konwencji paryskiej jest wykluczenie rejestracji i uzycia znakow
towarowych, ktére sg identyczne lub w pewien sposéb podobne do herbow, flag i
innych godet, skrotéw nazw lub nazw miedzynarodowych organizaciji rzgdowych.

»~Jest to uzasadnione tym, ze taka rejestracja lub uzycie naruszatyby prawo panstwa do
decydowania o uzyciu symboli jego suwerennosci, a ponadto wprowadzatoby opinie
publiczng w btgd co do pochodzenia towaréw, w odniesieniu do ktoérych znaki te bytyby
stosowane” (G.H.C. Bodenhausen, ,Guide to the application of the Paris Convention
for the Protection of Industrial Property as revised in Stockholm in 19677, s. 96). W tym
kontekscie pochodzenie nalezy rozumie¢ jako ,pochodzgcy od” wtasciwego organu lub
,<Zatwierdzony przez” wiasciwy organ, a nie produkowany na terytorium tego panstwa
lub w przypadku Unii —w UE.

A zatem art. 7 ust. 1 lit. h) dotyczy nastepujgcych symboli:

o herbow, flag, innych godet, urzedowych oznaczen i stempli nalezagcych do
panstw i zgtoszonych WIPO, przy czym w przypadku flag zgtoszenie nie jest
obowigzkowe;

o herbéw, flag i innych godet, skrétow nazw Ilub nazw miedzynarodowych
organizacji rzadowych zgtoszonych WIPO, z wyjatkiem tych, ktére sg juz
przedmiotem uméw miedzynarodowych majacych na celu ich ochrone (zob. na
przyktad Konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach
czynnych z 12/08/1949, ktérej art. 44 chroni godifo czerwonego krzyza na biatym
tle i wyrazy ,Czerwony Krzyz” lub ,Krzyz Genewski” i analogiczne godta).

Trybunat Sprawiedliwosci dat wyraznie do zrozumienia, ze przepisy te mogg mieé
skutek niezaleznie od tego, czy zgtoszenie dotyczy towardw, czy ustug, i ze zakresy
stosowania art. 7 ust. 1 lit. h) oraz art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT sg analogiczne. Dlatego
nalezy przyja¢, ze oba artykuty przyznajg co najmniej rownowazny poziom ochrony,
poniewaz majg ten sam cel, tzn. zakaz uzywania okreslonych godet bedgcych
przedmiotem interesu publicznego bez zgody witasciwych witadz (zob. wyrok z
16/07/2009 w sprawach potgczonych C-202/08 P i C-208/08 P ,RW feuille d’érable”,
pkt 78, 79 i 80).

2.8.1 Ochrona herbéw, flag, innych godet panstwowych, urzedowych
oznaczen oraz stempli kontrolnych i gwarancyjnych na mocy art. 7
ust. 1 lit. h) RWZT — art. 6 ter ust. 1 lit. a) i ust. 2 konwenc;ji paryskiej

Zgodnie z art. 6ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskiej rejestracja, badz jako znaku
towarowego, badz jako jego elementu, herbdw, flag i innych godet panstwowych
panstw Unii (tj. podlegajgcych postanowieniom konwencji paryskiej) lub urzedowych
oznaczen i panstwowych stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a takze wszystkiego, co
z punktu widzenia heraldycznego bytoby ich nasladownictwem, spotka sie z odmowg, o
ile wiadciwy organ nie wyda na to stosownego zezwolenia.

Panstwa nalezgce do Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) korzystajg z analogiczne;
ochrony na podstawie art. 2 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw
wiasnoséci intelektualnej (TRIPS), zgodnie z ktérym panstwa nalezgce do WTO sg
zobowigzane przestrzegac art. 1-12 i 19 konwencji paryskie;.

A zatem aby doszto do naruszenia art. 7 ust. 1 lit. h) RWZT, znak towarowy:
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o musi sktadac¢ sie w catosci z identycznej reprodukcji wyzej wymienionych symboli
lub stanowic ich ,heraldyczne nasladownictwo”;

o musi zawiera¢ identyczng reprodukcje Ilub ,heraldyczne nasladownictwo”
powyzszych symboli.
Dodatkowg niezbedng przestanka jest niewydanie zezwolenia przez wiasciwy organ.

Herby skfadajg sie z projektu graficznego lub obrazu umieszczonych na tle tarczy.
Zobacz ponizszy przyktad.

Butgarski herb — nr BG2 w bazie danych 6ter

Flagi panstwowe sktadajg sie zwykle z odrézniajgcego prostokatnego wzoru, ktéry jest
uzywany jako symbol narodu. Zobacz ponizszy przyktad.

Flaga Chorwaciji

Sformutowanie ,inne godta panstwowe” jest dosy¢ niejednoznaczne. Zwykle oznacza
ono dowolne godta bedace symbolem suwerennosci panstwa, w tym herby dynastii
panujgcych oraz godta krajéw federacyjnych bedacych stronami konwencji paryskiej.
Zobacz ponizszy przyktad.

Dunskie godto panstwowe — nr DK3 w bazie danych 6ter
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Urzedowe oznaczenia oraz stemple kontrolne i gwarancyjne majg na celu
poswiadczanie, ze dane panstwo lub organizacja odpowiednio wyznaczona do tego
celu przez panstwo dopilnowatly, by okreslone towary spetniaty pewne szczegodine
normy lub byty odpowiedniej jakosci. W niektorych panstwach urzedowe oznaczenia
oraz stemple kontrolne i gwarancyjne sg stosowane w odniesieniu do metali
szlachetnych lub takich produktéw jak masto, ser, mieso, urzgdzenia elektryczne itp.
Urzedowe oznaczenia i stemple mogg by¢ rowniez uzywane w odniesieniu do ustug,
na przyktad edukacyjnych, turystycznych itp. Zobacz ponizsze przyktady.

Urzedowe oznaczenie stosowane w Hiszpanii do promocji eksportu nr ES1

"-;\—;_/_!-9— O -O_{._;_.—’ ._-'
Brytyjski stempel dla artykutéw z platyny nr GB 40

Nalezy pamietac, ze art. 6 ter konwencji paryskiej nie chroni powyzszych symboli przed
wszystkimi  rodzajami nasladownictwa, lecz wylgcznie przed ,heraldycznym
nasladownictwem”. Pojecie ,heraldyczne nasladownictwo” nalezy interpretowac¢ w tym
sensie, ze ,zakaz nasladownictwa godta dotyczy [...] wytgcznie jego imitacji z punktu
widzenia heraldycznego, tj. takich, ktore zawierajg konotacje heraldyczne pozwalajgce
na odroznienie tego godta od innych oznaczen. Przedmiotem ochrony przed
nasladownictwem z punktu widzenia heraldycznego nie jest zatem obraz jako taki, lecz
jego heraldyczny wyraz. W rezultacie, aby ustali¢, czy dany znak zawiera
nasladownictwo z punktu widzenia heraldycznego, nalezy poddaé¢ analizie opis
heraldyczny rozpatrywanego godfa” (zob. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 16/07/2009 w sprawach potgczonych C-202/08 P i C-208/08 P, pkt 48).

Dlatego, dokonujgc poréwnania ,z heraldycznego punktu widzenia” w rozumieniu
art. 6 ter konwencji paryskiej, nalezy bra¢ pod uwage heraldyczny opis danego godta, a
nie jego opis geometryczny, ktéry jest ze swej natury bardziej szczegdtowy. Jezeli
bowiem pod uwage brany bytby geometryczny opis godta, prowadzitoby to ,do odmowy
udzielenia ochrony przystugujgcej godtom na podstawie art. 6 ter ust. 1 pkt a)
konwencji paryskiej juz w przypadku wystgpienia cho¢by najmniejszej réznicy miedzy
dwoma rozpatrywanymi opisami. Po drugie, przypadek zgodnosci pod wzgledem
graficznym z wykorzystanym w danym znaku towarowym godiem zostat juz
uregulowany w pierwszej czesci tego postanowienia, w zwigzku z czym wyrazeniu
»wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego bytoby ich nasladownictwem« nalezy
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przypisa¢ znaczenie wykraczajgce poza to, co zostato uregulowane w pierwszej czesci
tego postanowienia” (zob. tamze, pkt 49).

Na przyklad ekspert powinien uwzgledni¢ heraldyczny opis europejskiego godta

— ,na biekitnym tle, krag dwunastu ztotych piecioramiennych gwiazd,
nie dotykajgcych sie ramionami” — a nie jego opis geometryczny: ,Emblemat jest w
formie niebieskiej prostokatnej flagi, ktorej szerokos¢ stanowi pottorej diugosci
wysokosci. Dwanascie ztotych gwiazd rozmieszczonych w rownych odstepach tworzy
niewidzialny okrag, ktérego srodek jest punktem przeciecia sie przekatnych prostokata.
Promien okregu wynosi jedng trzecig wysokosci flagi. Kazda z gwiazd posiada piec
ramion potozonych na obwodzie niewidzialnego okregu, ktérego promien réwny jest
jednej osiemnastej wysokosci flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione sg w pozycji
pionowej — co oznacza, ze jedno ramie skierowane jest pionowo do goéry, a dwa lezg
na poziome;j linii, prostopadtej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone sg na okregu
tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna”.

Ponadto herby i inne znaki heraldyczne sg okreslane na podstawie
nieskomplikowanego opisu zawierajgcego wskazoéwki co do ich ukfadu i koloru tta oraz
wyliczenie poszczegodlnych elementéw (takich jak lew, orzet, kwiat itp.), ktore stanowig
godto, wraz ze wzmiankg dotyczacg ich koloru i ich umieszczenia na godle. Opis
heraldyczny nie zawiera natomiast szczegétowych informacji na temat wzoru godta lub
poszczegodlnych jego detali, w zwigzku z czym na podstawie tego samego opisu
heraldycznego mozliwe jest stworzenie kilku artystycznych przedstawieh jednego i tego
samego godta. Chociaz kazda z tych interpretacji moze rézni¢ sie wzgledem innych co
do detali, to wcigz wszystkie one stanowig ,z punktu widzenia heraldycznego”
nasladownictwo danego godta (T-215/06, 28/02/2008, pkt 71 i 72).

Z powyzszego wynika, ze znak towarowy, ktory nie jest identyczng reprodukcjg godta
panstwowego, moze by¢é mimo wszystko objety zakresem art. 6ter ust. 1 lit. a)
konwenciji paryskiej w przypadku, gdy jest postrzegany przez wtasciwy kragg odbiorcow
jako nasladujgcy to godto. Jezeli chodzi o wyrazenie ,nasladownictwo z heraldycznego
punktu widzenia” zawarte we wspomnianym przepisie, réznica stwierdzona przez
specjaliste z dziedziny heraldyki miedzy zgtoszonym znakiem towarowym a godtem
panstwowym niekoniecznie bedzie dostrzegana przez przecietnego konsumenta, ktory
— mimo roznic na okreslonym poziomie szczegdtowosci heraldycznej — moze
postrzegac¢ znak towarowy jako nasladownictwo danego godfa (zob. wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 16/07/2009 w sprawach potgczonych C-202/08 P i
C-208/08 P, pkt 50 i 51).

Ponadto, aby art. 6 ter ust. 1) lit. a) konwencji paryskiej miat skutek, nie jest konieczne
zbadanie catosciowego wrazenia wywieranego przez znak poprzez uwzglednienie
rowniez innych jego elementéw (stéw, elementow graficznych itp.).

Artykut 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskie] ma bowiem zastosowanie nie tylko do
znakow towarowych, ale réwniez elementéw znakow zawierajgcych lub nasladujgcych
godta narodowe. Aby mozna byto odméwié¢ rejestracji zgtoszonego znaku towarowego,
wystarczy, by jeden z jego elementow stanowit kopie godta panstwowego lub jego
nasladownictwo (zob. rowniez wyrok z 21/04/2004 w sprawie T-127/02 ,ECA’,
pkt 40-41).
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2.8.1.1 Badanie znakow zawierajgcych flage panstwowg lub sktadajgcych sie z flagi
panstwowej

Badanie znakow zawierajgcych flage panstwowg lub sktadajgcych sie z niej nalezy
przeprowadzaé¢ w nastepujgcych trzech etapach:

1 Znalezienie urzedowego wzoru chronionej flagi.

2 Porownanie flagi ze zgtoszonym znakiem. Czy zgtoszony znak sktada sie w
catosci z flagi lub zawiera identyczng reprodukcije flagi (a)? Czy tez znak skiada
sie w calosci z nasladownictwa heraldycznego lub zawiera nasladownictwo
heraldyczne flagi (b)?

3 Sprawdzenie, czy w zalgczonej dokumentacji znajduje sie dowdd na
potwierdzenie, ze wtasciwy organ zezwolit na rejestracje flagi.

1 Znalezienie chronionej flagi

Jak wskazano powyzej, panstwa nie majg obowigzku zgtaszania flag do wykazu godet i
oznaczen WIPO. Wynika to z tego, ze flagi uznaje sie za powszechnie znane.

Niemniej niektore flagi sg umieszczane we wspomnianym wykazie, do ktérego dostep
mozna uzyskaé za pomocg wyszukiwarki ,Article 6ter Structured Search”
udostepnianej przez WIPO. W innym wypadku, aby znalez¢ doktadng reprodukcije flagi
panstwowej, eksperci powinni skorzysta¢ z oficjalnych stron rzgdowych oraz
encyklopedii lub stownikdw.

2 Porownanie flagi ze zgtoszonym znakiem

(@) Czy zgtoszony znak sktada sie w calosci z flagi lub zawiera identyczng
reprodukcje flagi? Jezeli tak, nalezy przejs¢é do nastepnego etapu.

(b) Czy znak skfada sie w catosci z nasladownictwa heraldycznego lub zawiera
nasladownictwo heraldyczne flagi?

W przypadku flag znak nalezy poréwnywaé z heraldycznym opisem danej flagi. Na
przyktad w sprawie T-41/10 z 05/05/2011 (ESF Ecole du ski francais) francuska flaga
byta opisywana jako flaga o ksztatcie prostokgtnym lub kwadratowym ztozona z trzech
réwnej wielkosci pionowych pasow w kolorze niebieskim, biatym i czerwonym.

Aby rozstrzygng¢ w przedmiocie nasladownictwa heraldycznego, ekspert bedzie
korzystat z opisu heraldycznego, ktéry zawiera szczegoty dotyczgce uktadu i koloru tta
oraz wyliczenie poszczegdinych elementéw (takich jak lew, orzetf, kwiat itp.), ktére
stanowig flage, wraz ze wzmiankg dotyczgcg ich koloru i umieszczenia na fladze.

Aby mozliwe byto stwierdzenie nasladownictwa heraldycznego, co do zasady flaga i
znak (lub jego czes¢, w ktorej flaga jest powielona) muszg by¢ do siebie znaczgco
podobne.

Zobacz ponizszy przyktad, w przypadku ktorego stwierdzono ,nasladownictwo
heraldyczne” flagi:
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Flaga Odrzucone zgtoszenie WZT

B Genevian

Flaga Szwaijcarii Zgtoszenie WZT 8 426 876

Uzywanie flagi w czerni i bieli moze by¢ nadal uznawane za nasladownictwo
heraldyczne, jezeli flaga sktada sie z odrézniajgcych cech heraldycznych lub zawiera w
sobie takie cechy. Przyktadowo za nasladownictwo heraldyczne uznawane jest czarno-
biate przedstawienie kanadyjskiej flagi w nastepujacym przypadku:

Flaga Odrzucone zgtoszenie WZT

vl U=

River Woods

Flaga Kanady Zgtoszenie WZT 2 793 495

Natomiast w przypadku flag sktadajgcych sie wytgcznie z paséw w trzech kolorach
(pionowych lub poziomych) czarno-biata reprodukcja nie zostanie uznana za
nasladownictwo heraldyczne, poniewaz tego rodzaju flagi sg dos¢ powszechne.

Jak wskazano powyzej, obecnos¢ innych elementéw w znakach jest nieistotna.
Jezeli dany element ma inny ksztatt niz flaga (np. okragly), nie jest uznawany za

nasladownictwo heraldyczne. Inne ksztatty niebedgce nasladownictwem heraldycznym
przedstawiono na ponizszych przyktadach:
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Flaga Zaakceptowane zgtoszenie WZT

<ALy
~
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TE /\VI\

Zgtoszenie WZT 5 851 721

-

Flaga Wtoch Zgtoszenie WZT 5 514 062

SWISSBAGS ©

Flaga Szwajcarii Zgtoszenie WZT 6 015 473

Flaga Finlandii Zgtoszenie WZT 7 087 281

Flaga Zaakceptowane zgtoszenie WZT

SverigeAutOmaten.com "o

Flaga Szwecji Zgtoszenie WZT 8 600 132
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DanmarksAutOmaten.com “umr

Flaga Danii Zgtoszenie WZT 8 600 173

2
o

(N "y
N ski £@

_fg)
@]

Flaga Francji WZT 4 624 987, T-41/10

Nalezy zauwazyC réznice miedzy przypadkami badanymi w odniesieniu do zgtoszenia
WZT nr 8426 876 (wysunieto zastrzezenia co do rejestracji) i zgtoszenia WZT
nr 6 015 473 (nie wysunieto zastrzezen co do rejestracji). W tym drugim przypadku
zdecydowano sie nie wysuwac zastrzezen co do rejestracji w zwigzku z liczbg zmian:
zmiana ksztaltu (z kwadratu na koto), zmiana proporcji (biate linie krzyza w zgtoszeniu
WZT nr 6 015 473 sg diuzsze i ciensze niz we fladze) i zmiany koloru — krzyz w
zgtoszeniu WZT nr 6 015 473 rzuca cien.

3 Sprawdzenie, czy zezwolono na rejestracje

Po stwierdzeniu, ze dany znak sktada sie z flagi lub jej heraldycznego nasladownictwa
badz zawiera flage lub jej heraldyczne nasladownictwo, ekspert winien sprawdzi¢, czy
w dokumentacji znajduje sie jakikolwiek dowdd na potwierdzenie, ze wtasciwy organ
zezwolit na rejestracje.

Jezeli brakuje takiego dowodu, ekspert wysunie zastrzezenia co do rejestracji
zgtoszonego znaku. Do zastrzezeh nalezy zalgczyC barwng reprodukcje urzedowe;j
flagi oraz informacje o zrddle reprodukciji.

Od zastrzezeh mozna odstgpi¢ wytgcznie wowczas, gdy zgtaszajgcy dostarczy dowadd,
ze wtasciwy organ zainteresowanego panstwa zezwolit na rejestracje znaku.

Zakres odmowy: W przypadku flag panstwowych odmowa rejestracji znaku
towarowego naruszajgcego art. 7 ust. 1 lit. h) RWZT musi odnosi¢ sie do wszystkich
zgtoszonych towaréw i ustug.

2.8.1.2 Badanie znakéw zawierajgcych herb i inne godta panstwowe lub sktadajgcych
sie z herbu i innych godet panstwowych

Te same etapy, co w przypadku flag panstwowych, obowigzujg rowniez w przypadku

badania znakéw skfadajgcych sie z herbu lub innych godet panstwowych lub je

zawierajgcych.
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Niemniej, aby podlegaé ochronie, herby oraz inne symbole pahstwa muszg znajdowac
sie na ,liscie herbéw i godet panstwowych”. Liste mozna przeglgda¢ za pomoca
wyszukiwarki ,Article 6ter Structured Search” udostepnianej przez WIPO pod adresem
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/.

Baza danych WIPO art. 6ter zawiera szczegotowe informacje dotyczgce elementow
stownych i zawiera odniesienia do kategorii kodu klasyfikacji wiedenskiej. Dlatego
najlepiej jest jg przeszukiwa¢ wedtug tego kodu.

W prezentowanych przypadkach chroniony symbol, ktory czesto zawiera powtarzajgce
sie elementy lub skfada sie z elementdéw takich jak korony, jednorozce, orty, lwy itp.,
oraz znak (lub czes$¢ znaku, w ktérej symbol jest odtworzony) muszg wykazywaé
daleko idgce podobienstwo.

Ogodlne informacje w tym zakresie oraz informacje dotyczace opisdéw heraldycznych
mozna znalez¢ w wyjasnieniu zawartym w powyzszym pkt 2.8.1.1 Badanie znakow
zawierajgcych flage panstwowg lub skfadajgcych sie z flagi panstwowej.

Ponizej przedstawiono przyktady, w ktérych stwierdzono ,nasladownictwo heraldyczne”
symbolu panstwowego:

Chronione godto Odrzucone zgtoszenie WZT

Supporeen

Brytyjskie godto numer 6ter: GB4 Zgtoszenie WZT 5 627 245, T-397/09

et

RwW

Kanadyjskie godio numer 6ter: CA2 Zgtoszenie WZT 2 785 368 (TSUE C 202/08)

Sad uznat, ze zwierzeta bedgce podporg (supporters) widniejgce w zgtoszeniu WZT
nr 5627 245 sg niemalze identyczne jak w godle chronionym oznaczeniem GB4.
Oznaczenia roznig sie wytgcznie koronami. Sgd uznat jednak, ze réznica stwierdzona
przez specjaliste z dziedziny heraldyki miedzy znakiem towarowym a godtem
panstwowym niekoniecznie bedzie dostrzegana przez przecietnego konsumenta, ktory
moze mimo pewnych roznic pod wzgledem szczego6tdw heraldycznych dostrzec w
znaku nasladownictwo godta. Dlatego Sad zgodzit sie z lzbag, ze zgtoszony znak
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zawierat nasladownictwo heraldyczne godta GB4, ktodre jest chronione na podstawie
art. 6 ter konwencji paryskiej (sprawa T-397/09, pkt 24-25).

Z drugiej strony uznano, ze nastepujgcy znak (WZT nr 6 832 571)

nie zawiera nasladownictwa heraldycznego wyzej wspomnianego brytyjskiego godia.
Jak bowiem wskazano powyzej, lwy i jednorozce czesto pojawiajg sie w tego rodzaju
symbolach.

Nalezy rowniez odnotowaé, ze czarno-biate reprodukcje herbow i innych godet
panstwowych mogg by¢ mimo wszystko uznane za nasladownictwo heraldyczne w
przypadku, gdy chroniony symbol sktada sie z wyrdzniajgcych cech heraldycznych lub
zawiera takie cechy (zob. przyktad kanadyjskiego godta).

Ponadto obecnos$c¢ innych elementéw w odrzuconych znakach jest nieistotna.

Do nasladownictwa heraldycznego dochodzi réwniez wowczas, gdy chroniony symbol
jest odtworzony tylko czesciowo, o ile to czesciowe odtworzenie stanowi istotny
element (istotne elementy) chronionego symbolu i odrdzniajgcg ceche heraldyczng
(odrézniajgce cechy heraldyczne).

Ponizej przedstawiono przykltad czesciowego nasladownictwa heraldycznego
wystepujgcego w zwigzku z tym, ze istotny element chronionego symbolu, orzet ze
strzatami nad godtem, jest odrézniajgcg oznaka heraldyczng, a jego cechy
charakterystyczne sg nasladowane w zgtoszeniu WZT:

Chronione godto Odrzucone zgtoszenie WZT

ELTOCZEMA

Godto Departamentu
Sprawiedliwosci USA; numer 6ter: Zgtoszenie WZT 4 820 213
US40
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W nastepujacym przypadku nasladownictwo heraldyczne godta panstwowego nie
wystepuje:

Chronione godto Zaakceptowane zgtoszenie WZT

$ LE VILLAGE *

SAvVOlu FRAXCHE

Numer 6ter: AT10 Zgtoszenie WZT 8 298 077

Zgtoszenie WZT nr 8 298 077 nie jest heraldycznym nasladownictwem austriackiego
symbolu, poniewaz jego ksztatt jest rozny i nie wystepujg w nim linie znajdujgce sie
wewnatrz biatego krzyza z austriackiego symbolu.

Po stwierdzeniu, ze znak powiela dany symbol (lub jest jego heraldycznym
nasladownictwem), ekspert musi sprawdzi¢, czy w dokumentacji znajduje sie
jakikolwiek dowdd, ze wlasciwy organ zezwolit na rejestracje.

Jezeli brakuje takiego dowodu, ekspert wysunie zastrzezenia co do rejestracji
zgtoszonego znaku. Do zastrzezen nalezy zatgczy¢é reprodukcje symbolu z
przytoczeniem numeru 6ter.

Od zastrzezen mozna odstgpi¢ wytgcznie wowczas, gdy zgtaszajgcy dostarczy dowdd,
ze wlasciwy organ zainteresowanego panstwa zezwolit na rejestracje znaku.

Zakres odmowy: W przypadku symboli panstwowych odmowa rejestracji znaku
towarowego naruszajgcego art. 7 ust. 1 lit. h) RWZT winna dotyczy¢ wszystkich
zgtoszonych towarow i ustug.

2.8.1.3 Badanie znakow zawierajgcych urzedowe oznaczenia i stemple kontrolne lub
gwarancyjne lub sktadajgcych sie z nich

Etapy badania sg te same jak w przypadku flag panstwowych, chronionych herbow i
innych godet panstwowych, ktére oméwiono powyze;.

Ograniczony jest jednak zakres odmowy. Rejestracja znakéw towarowych
zawierajgcych identyczng reprodukcje / heraldyczne nasladownictwo lub sktadajgcych
sie z identycznej reprodukcji / heraldycznego nasladownictwa urzedowych oznaczen
oraz stempli kontrolnych i gwarancyjnych zostanie odrzucona wytgcznie w odniesieniu
do towardéw identycznych lub podobnych do tych, ktérych dotyczg dane symbole
(art. 6 ter ust. 2 konwencji paryskiej).
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2.8.2 Ochrona herbow, flag, innych godet, skrétéw i nazw miedzynarodowych
organizacji rzgdowych na mocy art. 7 ust. 1 lit. h) RWZT — art. 6 ter
ust. 1 lit. b) i ¢) konwencji paryskiej

Zgodnie z art. 6 ter ust. 1 lit. b) i ¢) konwencji paryskiej rejestracja, badz jako znaku
towarowego, badz jego elementu, herbéw, flag, innych godetf, skrotow i nazw
miedzynarodowych organizacji rzadowych (ktérych czionkami sg jedno lub wiecej
panstw nalezgcych do Zwigzku Paryskiego) lub jakiejkolwiek imitacji z heraldycznego
punktu widzenia zostanie odrzucona, o ile nie zezwolit na nig wtasciwy organ.

Panstwa nalezagce do WTO korzystajg z analogicznej ochrony na podstawie art. 2
ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnoéci intelektualnej
(TRIPS), zgodnie z ktérym cztonkowie WTO sg zobowigzani przestrzega¢ art. 1-12 i
19 konwenciji paryskie;j.

Ponadto znak towarowy musi mie¢ charakter wywotujacy u odbiorcow wrazenie
istnienia zwigzku miedzy dang organizacjg a herbami, flagami, godtami, skrétami lub
nazwami, bgdz tez wprowadzac¢ odbiorcéw w bigd co do istnienia zwigzku miedzy
wiascicielem znaku a organizacja.

Do migdzynarodowych organizacji rzadowych nalezg Organizacja Narodow
Zjednoczonych, Swiatowy Zwigzek Pocztowy, Swiatowa Organizacja Turystyki, WIPO

itp.

W tym kontekscie Unii Europejskiej nie mozna uzna¢ ani za organizacje
miedzynarodowg w zwyktym tego stowa znaczeniu, ani za zwigzek panstw, ale racze;j
za ,organizacje ponadnarodows”, tj. autonomiczny podmiot z wtasnymi suwerennymi
prawami i porzgdkiem prawnym niezaleznymi od panstw czionkowskich, ktérym w
zakresie unijnych obszarow kompetencji podlegajg zaréwno same panstwa
cztlonkowskie, jak i ich obywatele.

Z jednej strony unijne traktaty doprowadzity do stworzenia niezaleznej Unii, ktorej
panstwa czionkowskie powierzyty czes¢ swoich suwerennych uprawnien. Zadania
scedowane na UE znacznie odbiegajg od =zadan innych organizacji
miedzynarodowych. Podczas gdy te drugie majg zasadniczo scisle okreslone zadania
o charakterze technicznym, UE posiada obszary kompetencji, ktore fgcznie stanowig
podstawowe atrybuty panstwowosci.

Z drugiej strony uprawnienia poszczegolnych instytucji UE ograniczajg sie wytgcznie
do okreslonych dziedzin i realizacji celow traktatowych. Instytucje te nie majg swobody
wyboru witasnych celow, tak jak suwerenne panstwo. Dodatkowo UE nie posiada ani
kompleksowej wtasciwosci, z jakiej korzystajg suwerenne panstwa, ani uprawnien do
ustanawiania nowych obszaréw kompetencji (“wtasciwo$¢ nad wtasciwoscia").

Mimo wyjgtkowosci charakteru prawnego UE i wylgcznie w celu stosowania art. 7
ust. 1 lit. h) Unia Europejska jest poréownywana do organizacji miedzynarodowej. W
praktyce uwzgledniany bedzie fakt, ze zakres dziatalnosci UE jest na tyle szeroki (zob.
wyrok z 15/01/2013 w sprawie T-413/11 ,EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES”,
pkt 69), ze ekspert z duzg dozg prawdopodobiehstwa doszuka sie zwigzku miedzy
danymi towarami i ustugami a dziataniami UE.

Ponizej przestawiono najistotniejsze flagi i symbole UE chronione przez Rade Europy:
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COUNCIL 5 Y CONSEIL
OF EUROPE gy DE L'EUROPE
Numer 6ter: Q0188 Numer 6ter: QO189
Oznaczenia chronione w imieniu Komisji:
Numer 6ter: Q0245 Numer 6ter: Q0246 Numer 6ter; Q0247

Oznaczenia chronione w imieniu Europejskiego Banku Centralnego:

ey

EUROPEAN CENTRAL BANK

Numer 6ter: Q0852 Numer 6ter: QO867

Badanie znakéw zawierajgcych herb, flage Ilub inny symbol miedzynarodowej
organizacji rzgdowej przebiega w czterech etapach:

1 Znalezienie urzedowej reprodukcji chronionego symbolu (ktéry moze by¢ skrétem
lub nazwag).

2 Poréwnanie symbolu ze zgtoszonym znakiem.
3 Sprawdzenie, czy zgtoszony znak sugeruje wlasciwemu kregowi odbiorcow, ze
istnieje zwigzek miedzy wiascicielem a organizacja miedzynarodowg lub

wprowadza opinie publiczng w btgd co do istnienia takiego zwigzku.

4 Sprawdzenie, czy w zatgczonej dokumentacji znajduje sie¢ dowdd na
potwierdzenie, ze wtasciwy organ zezwolit na rejestracje.
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1 Znalezienie chronionego symbolu (lub jego skrétu bgdz nazwy)

Aby podlegaé ochronie, symbole miedzynarodowych organizacji rzadowych musza
figurowa¢ we wiasciwym wykazie. W przeciwienstwie do flag panstwowych
umieszczenie flagi organizacji miedzynarodowej w wykazie jest niezbednym
warunkiem ochrony.

Witasciwa baza danych jest dostepna za pomocg wyszukiwarki ,Article 6ter Structured
Search” udostepnianej przez WIPO. Rowniez w tym przypadku najlepiej jest ja
przeszukiwac¢ wedtug kodu klasyfikacji wiedenhskiej.

2 Poréwnanie symbolu ze zgtoszonym znakiem

Czy zgtoszony znak sktada sie w catosci z identycznej reprodukcji chronionego znaku
miedzynarodowej organizacji rzgdowej lub zawiera jg, czy tez zgtaszany znak zawiera
jej heraldyczne nasladownictwo lub sktada sie z takiego nasladownictwa?

(a) Czy zgloszony znak sktada sie w catosci z identycznej reprodukcji chronionego
symbolu lub zawiera takg reprodukcje? Jezeli tak, nalezy przej$¢ do nastepnego
etapu.

(b) Czy zgtoszony znak skifada sie w catosci z nasladownictwa heraldycznego
chronionego symbolu lub je zawiera?

Badanie przebiega w ten sam sposob jak w przypadku flag i symboli pahstwowych, tzn.
chroniony symbol i znak (lub czes¢ znaku, w ktérej powielony jest chroniony symbol)
muszg wykazywaé bliskie podobienstwo. To samo dotyczy skrotow i nazw
miedzynarodowych organizacji rzgdowych (zob. orzeczenie Izby w sprawie
R 1414/2007-1 ,ESA”).

Ponizsze znaki zostaly odrzucone, poniewaz zostaly uznane za zawierajgce
»heraldyczne nasladownictwo” flagi Unii Europejskiej chronionej na podstawie QO188:

Zgtoszenie WZT 2 305 399 Zgtoszenie WZT 448 266 Zgtoszenie WZT 6 449 524
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Zgtoszenie WZT 1 106 442

Zgtoszenie WZT 7 117 658 (T-127/02)

WZT 4 081 014 (1640 C)

Zgtoszenie WZT 2 180 800
(T-413/11)

Jezeli chodzi o heraldyczne nasladownictwo flagi Unii Europejskiej (QO188 powyzej),
za istotne uznaje sie to, ze (a) wystepuje w niej 12 piecioramiennych gwiazd, (b)
gwiazdy sg wpisane w krag i nie stykajg sie ze sobg, (¢) gwiazdy kontrastujg z
ciemniejszym ttem.

Nalezy zwitaszcza mie¢ na uwadze, ze ,oznaka majgca postaé dwunastu gwiazd
uktadajgcych sie w krag jest najwazniejszym elementem godta Unii Europejskiej
(»godto«), poniewaz niesie ona ze sobg wymowne przestanie: (a) krgg dwunastu
ztotych gwiazd symbolizuje solidarnos¢ i harmonie miedzy narodami Europy, a (b)
liczba dwanascie przywodzi na mysl doskonatos¢, kompletnos¢ i jednosé. Drugim
elementem godta jest tto o odpowiednio dobranej barwie uwidaczniajgcej oznake” (zob.
orzeczenie lzby Odwotawczej w sprawie R 1401/2011-1, pkt 21).

Z powyzszego wynika, ze przedstawienie flagi UE w czerni i bieli moze mimo wszystko
zosta¢ uznane za nasladownictwo heraldyczne, jezeli gwiazdy kontrastujg z ciemnym
ttem w sposéb sprawiajgcy wrazenie, ze powstaje czarno-biata reprodukcja unijnej flagi
(zob. zgtoszenie WZT 1 106 442 powyzej).

Natomiast ponizej przedstawiono przyktad, gdy czarno-biata reprodukcja kregu z
gwiazd nie nasuwa skojarzenia z czarno-biatg reprodukcjg unijnej flagi:

Zaakceptowane zgtoszenie WZT

Zgtoszenie WZT 4 114 062
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Nastepujgce trzy przypadki nie sg uznawane za nasladownictwo heraldyczne flagi Unii
Europejskiej, poniewaz nie powielajg dwunastu gwiazd wpisanych w krag (1j. wszystkie
trzy znaki zostaly zaakceptowane):

EURO-MAT S.A.

Zgtoszenie WZT 7 142 731 Zgtoszenie WZT 5 639 984 Zgtoszenie WZT 6 156 624

Ponizszy znak nie jest nasladownictwem heraldycznym, poniewaz nie wystepuje tu
granatowe (ciemne) tto, mimo ze wystepujg z6tte gwiazdy:

Zaakceptowane zgtoszenie WZT
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Zgtoszenie WZT 4 926 804

3 Sprawdzenie, czy zgtoszony znak sugeruje wlasciwemu kregowi odbiorcow, ze
istnieje zwigzek miedzy witascicielem a organizacjg miedzynarodowg lub
wprowadza opinie publiczng w btad co do istnienia takiego zwigzku

Zwigzek jest sugerowany nie tylko wowczas, gdy opinia publiczna mogtaby odnies¢
wrazenie, ze towary lub ustugi pochodzg od danej organizacji, lecz réwniez gdy
mogftaby uznagé, ze cieszg sie aprobatg lub korzystajg z gwarancji tej organizacji, bgdz
tez sg z nig w inny sposdb powigzane (zob. wyrok Sadu z 15/01/2013 w sprawie
T-413/11 ,EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES”, pkt 61).

Aby wiasciwie oceni¢ okolicznosci, ekspert musi uwzglednic:

- towary lub ustugi objete zgtoszeniem WZT;

- wiasciwy krag odbiorcéw;

- catosciowe wrazenie wywierane przez znak.

Jezeli chodzi o flage Unii Europejskiej, ekspert musi oceni¢, czy miedzy zgtaszanymi
towarami lub ustugami a dziatalnoscig Unii Europejskiej wystepuje jakis zwigzek, majac
na uwadze, ze Unia Europejska przejawia aktywnos¢ w wielu sektorach i prowadzi
regulacje towarow i ustug w szeregu dziedzin handlu i przemystu, o czym Swiadczy
szeroki zakres przyjetych przez UE dyrektyw. Podobnie ekspert musi mie¢ na uwadze,
ze nawet przecietny konsument moze wiedzie¢ o tej dziatalnosci, co oznacza w

praktyce, ze w wiekszosci przypadkéw uda mu sie doszukac tego zwigzku.

| wreszcie w odrdznieniu od art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskiej, w przypadku
ktorego wystarczajgce jest, by oznaczenie zawierato godto lub jego heraldyczne
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nasladownictwo bgdz tez sktadato sie z godta lub jego heraldycznego nasladownictwa,
art. 6 ter ust. 1 lit. ¢c) konwencji paryskiej wymaga ogélnej oceny.

Z powyzszego wynika, ze w przeciwienstwie do godet i flag panstwowych, ekspert musi
réwniez uwzgledni¢ pozostate elementy, ktére skiadajg sie na znak. Nie mozna
bowiem wykluczy¢, ze wszystkie pozostate elementy znaku sktonig go do stwierdzenia,
ze opinia publiczna nie dopatrzy sie zwigzku miedzy znakiem a miedzynarodowg
organizacjg rzgdowg (zob. wyrok z 15/01/2013 w sprawie T-413/11 ,EUROPEAN
DRIVESHAFT SERVICES”, pkt 59).

Jezeli jednak chodzi o flage UE, nalezy zauwazy¢, ze zasadniczo wrazenie zwigzku
moga potegowac takie elementy stowne zgtoszenia WZT jak ,EURO”/,EUROPEJSKI”,
poniewaz mogg by¢ postrzegane jako implikujgce urzedowg zgode, kontrole jakosci lub
gwarancje wydane przez dang unijng agencje w odniesieniu do towardw i ustug.

Ponizej przedstawiono dwa przyktady stwierdzenia zwigzku z UE:

Klasa 16: Magazyny i inne publikacje
Towary i ustugi Klasa 42: Przygotowywanie raportow i studiéw dotyczgcych samochodéw,
motocykli i rowerow

Zgtoszenie znaku zostato odrzucone w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug
z nastepujacych wzgledow: (26) Konsumenci na tym rynku wiedzg, jak wazna dla
przedsiebiorstw opracowujgcych badania i raporty dotyczace drogich i
potencjalnie niebezpiecznych towardw, takich jak pojazdy, jest wiarygodnosc.
Konsumenci mogag by¢ rowniez sSwiadomi, ze sama Unia Europejska jest
zaangazowana w przedmiotowe dziatania w zwigzku ze swoim uczestnictwem w
Rozumowanie programie Euro N.C.A.P., ktéry zapewnia zmotoryzowanym niezalezne oceny
bezpieczenstwa i efektywnosci samochodéw osobowych sprzedawanych na
europejskim rynku. W zwigzku z tym i majgc na uwadze, ze znak wiasciciela
zawiera rozpoznawalny element heraldyczny europejskiego godia, opinia
publiczna mogtaby z duzym prawdopodobienstwem uznaé¢, ze umieszczenie
dwunastu ztotych gwiazd z unijnego godta we wskazanym WZT wskazuje na
zwigzek miedzy wiascicielem a UE.
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Towary i ustugi Klasa 9: Sprzet komputerowy, oprogramowanie komputerowe, nagrane nosniki
danych

Klasa 41: Organizowanie i obstuga zjazdéw, seminariéw, sympozjéw, kongresow i
konferencji; nauczanie, instruktaze, szkolenia; konsultacje w sprawie szkolen i
doszkalanie

Klasa 42: Projektowanie, aktualizacja i utrzymywanie programéw komputerowych;
projektowanie programoéw komputerowych; konsultacje w dziedzinie komputeréw;
wynajem  sprzetu Kkomputerowego | oprogramowania komputerowego;
wypozyczanie czasu dostepu do baz danych

Zgtoszenie znaku zostato odrzucone w odniesieniu do wszystkich towarow i ustug
z nastepujacych wzgledéw: Izba Odwotawcza uznata, ze w przeciwienstwie do
twierdzen zgtaszajgcego, wystepowat pewien zwigzek miedzy towarami i
ustugami oferowanymi przez zgtaszajgcego a dziatalnoscia Rady Europy i Unii
Europejskiej. 1zba Odwotawcza odniosta sie, miedzy innymi, do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej, ktory jest dostepny na CD-ROMie (tj. nagranym
nosniku danych), do seminaridw, programow szkoleniowych i konferenciji
organizowanych przez Rade Europy i Unie Europejskg w wielu obszarach, a
Rozumowanie takze do znacznej liczby baz danych udostepnianych spofeczenstwu przez te
instytucje, zwtaszcza bazy EUR-Lex.

Zwazywszy na szeroki wachlarz ustug i towarow, ktére mogag byé oferowane
przez Rade Europy i Unie Europejskg, nie mozna wykluczyé w odniesieniu do
towaréw i ustug, ktorych dotyczyta rejestracja, ze wiasciwy krag odbiorcow
mogtby uznac, ze istnieje zwigzek miedzy zgtaszajgcym a tymi instytucjami. A
zatem lzba Odwotawcza stusznie uznata, ze najprawdopodobniej rejestracja
zgtoszonego znaku wywotataby u opinii publicznej wrazenie, ze wystepuje
zwigzek miedzy zgtoszonym znakiem a wspomnianymi instytucjami.

4 Sprawdzenie, czy zezwolono na rejestracje

W przypadku braku dowodu na potwierdzenie, ze wiasciwy organ wydat zezwolenie na
rejestracje zgtoszonego znaku, ekspert wysunie zastrzezenia co do jego rejestracji. W
zastrzezeniach nalezy zawrze¢ reprodukcje chronionego symbolu, z przytoczeniem
jego numeru 6ter.

Ekspert musi réwniez wyraznie wskaza¢ towary i ustugi, ktérych dotyczy odmowa i
wyjasdni¢, dlaczego znak nasuwa opinii publicznej zwigzek z zainteresowang
organizacja.

Od zastrzezen mozna odstgpi¢ wytgcznie wowczas, gdy zgtaszajgcy dostarczy dowdd,
ze wtasciwy organ zezwolit na rejestracje znaku.

Zakres odmowy: W przypadku flag i symboli miedzynarodowych organizaciji
rzgdowych w odmowie nalezy wyszczegolni¢ towary lub ustugi, w odniesieniu do
ktérych opinia publiczna mogtaby wedtug eksperta dopatrzyé sie zwigzku miedzy
znakiem a organizacja.

2.8.3 Ochrona odznak, godet lub herbow innych niz okreslone w art. 6 ter
konwencji paryskiej na mocy art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT znaki towarowe nie sg rejestrowane, jezeli zawierajg
odznaki, godta lub herby inne niz okreslone w art. 6 ter konwencji paryskiej i bedgce
przedmiotem szczegolnego interesu publicznego, chyba Ze na ich rejestracje uzyskano
zezwolenie wtasciwego organu.

Jak wskazano powyzej, art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT dotyczy wszystkich odznak, godet i
herbow niezgtoszonych zgodnie z art. 6 ter ust. 3 lit. a) konwencji paryskiej, niezaleznie
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od tego, czy sg one godtami panstwa lub miedzynarodowej organizacji rzgdowej w
rozumieniu art. 6 ter ust. 1 lit. a) lub lit. b) konwencji paryskiej, czy organéw lub
urzedéw publicznych nieobjetych art. 6 ter konwencji paryskiej, takich jak witadze
regionalne lub miejskie.

Ponadto w swietle orzecznictwa, zaréwno art. 7 ust. 1 lit. i), jak i art. 7 ust. 1 lit. h)
RWZT majg podobny zakres zastosowania i przyznajg przynajmniej rownowazny
poziom ochrony.

Oznacza to, ze art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT ma skutek nie tylko w przypadku, gdy
powyzsze symbole sg reprodukowane identycznie jak znak towarowy lub jego cze$¢,
lecz rowniez gdy znak zawiera nasladownictwo heraldyczne lub sktada sie z
nasladownictwa heraldycznego tych symboli. Odmienna wykladnia tego przepisu
sprawitaby, ze ochrona na podstawie art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT bytaby zawezona w
stosunku do ochrony na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) RWZT. Idgc tym samym tokiem
rozumowania, mozna uznaé, ze art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT stosuje sie, gdy znak moze
wprowadzi¢ odbiorcow w btad co do istnienia zwigzku miedzy wiascicielem znaku
towarowego a organizacja, do ktérej odnoszg sie wyzej wspomniane symbole. Innymi
stowy, ochrona na mocy art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT jest uwarunkowana zwigzkiem miedzy
znakiem a symbolem. W przeciwnym wypadku znaki towarowe, do ktérych stosuje sie
art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT, korzystatlyby z rozszerzonej ochrony w stosunku do ochrony
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) RWZT (zob. wyrok z 10/07/2013 w sprawie T-3/12
,MEMBER OF EURO EXPERTS”).

Artykut 7 ust. 1 lit. i) nie definiuje symboli bedacych przedmiotem ,szczegdlnego
interesu publicznego”. Mozna jednak racjonalnie zatozy¢, ze ich charakter moze by¢
rézny i mogg one przyktadowo obejmowaé symbole religijne, symbole polityczne lub
symbole organéw badz urzeddw publicznych innych niz te objete art. 6 ter konwencji
paryskiej, takich jak wiladze regionalne lub gminne. W kazdym wypadku istnienie
danego ,szczegdlnego interesu publicznego” musi wynika¢ z dokumentu publicznego,
na przyktad krajowego lub miedzynarodowego aktu prawnego, rozporzgdzenia lub
innego aktu normatywnego.

Sad stwierdzit, ze "szczegdlny interes publiczny" wystepuje, gdy godto jest w sposéb
szczegolny zwigzane z jednym z obszaréw dziatalnosci prowadzonej przez dang
miedzynarodowg organizacje rzadowg (zob. wyrok z 10/07/2013 w sprawie T-3/12
"MEMBER OF EURO EXPERTS", pkt 44). Sad uznat w szczegodlnosci, ze art. 7 ust. 1
lit. i) RWZT stosuje sie réwniez woéwczas, gdy godto odwotuje sie wytacznie do jednego
z obszaréw dziatalnosci Unii Europejskiej, i nawet jezeli ta dziatalnos¢ dotyczy
wytgcznie kilku panstw UE (zob. tamze, pkt 45 i 46).

To potwierdza, ze ochrona przystugujgca na podstawie art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT dotyczy
réwniez symboli bedgcych przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego wytgcznie
w jednym panstwie cztonkowskim lub jego czesci (art. 7 ust. 2 RWZT).

Sa cztery etapy badania znakdéw zawierajgcych odznaki, godta i herby bedace
przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego:

1 Znalezienie symbolu bedgcego przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego.

2 Poréwnanie symbolu ze zgtoszonym znakiem.
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3 Sprawdzenie, czy zgtoszony znak sugeruje wtasciwemu kregowi odbiorcow, ze
istnieje zwigzek miedzy wtascicielem a organem, do ktérego odnosi sie symbol
lub wprowadza opinie publiczng w btad co do istnienia takiego zwigzku.

4 Sprawdzenie, czy w zalgczonej dokumentacji znajduje sie dowdd na
potwierdzenie, ze wtasciwy organ zezwolit na rejestracje.

1 Znalezienie symbolu bedgcego przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego

Obecnie brakuje wykazu lub bazy danych umozliwiajacych ekspertom stwierdzenie,
ktére symbole sg przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego, zwtaszcza w
panstwie czionkowskim lub w jego czesci. Dlatego zrédtem wielu zastrzezeh wobec
takich symboli bedg najprawdopodobniej uwagi stron trzecich.

Jednym z przykladéw symbolu bedgcego przedmiotem szczegodlnego interesu
publicznego jest Czerwony Krzyz, ktéry jest chroniony na mocy Konwencji o
polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych na lgdzie, podpisanej w
Genewie (http://www.icrc.org/ [
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions).

Na mocy tej konwencji genewskiej chronione sg nastepujgce symbole:

+(O

Oprécz samych symboli chronione sg rowniez ich nazwy (od lewej do prawej strony):
~,Czerwony Krzyz”, ,Czerwony Potksiezyc” i ,Czerwony Krysztal”.

Kolejnym przyktadem symbolu bedgcego przedmiotem szczegdlnego interesu
publicznego jest symbol olimpijski chroniony na mocy traktatu z Nairobi w sprawie
ochrony symbolu olimpijskiego. Zgodnie z definicjg w traktacie z Nairobi ,symbol
olimpijski skfada sie z pieciu przeplatajgcych sie két: niebieskiego, zéttego, czarnego,
zielonego i czerwonego, utozonych w takim porzadku od strony lewej do prawej.
Sktada sie z kot olimpijskich jako takich, niezaleznie od tego, czy przedstawione sg w
jednym kolorze, czy tez w kilku roznych kolorach”.

QR
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Uznano, ze nastepujgcy symbol nie jest symbolem bedacym przedmiotem
szczegoblnego interesu publicznego:

RESPONSABLE RECYCLING PACKAGING

L 4 4

%

SEPARATE GLASS FROM PLASTIC

Symbol recyklingu (z lewej strony) nie zostat uznany za chroniony na podstawie
powyzszego przepisu, poniewaz jest symbolem handlowym.

2 Poréwnanie symbolu ze zgtoszonym znakiem

Czy zgtoszony znak sktada sie w catosci z identycznej reprodukcji symbolu bedgcego
przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego lub jg zawiera? Czy tez zgtoszony
znak sktada sie w catosci z heraldycznego nasladownictwa chronionego symbolu lub je
zawiera?

(&) Czy zgtoszony znak skfada sie w catosci z identycznej reprodukcji symbolu lub jg
zawiera? Jezeli tak, nalezy przej$¢ do nastepnego etapu.

(b) Czy zgtoszony znak skifada sie w catosci z nasladownictwa heraldycznego
chronionego symbolu lub je zawiera?

Badanie przebiega w ten sam spos6b jak w przypadku flag i symboli
miedzynarodowych organizacji rzgdowych, tzn. chroniony symbol i znak (lub cze$c¢
znaku, w ktérej odtworzony jest chroniony symbol) muszg wykazywa¢ znaczne
podobienstwo.

Ponizej przedstawiono przyktady znakdéw, ktorych rejestracje odrzucono, poniewaz
zawieraty symbol Czerwonego Krzyza lub jego heraldyczne nasladownictwo:

Odrzucone zgtoszenia WZT

LIFECARTE

by CELAVIE

lelel INSIDER

WO 964 979 Zgtoszenie WZT 2 966 265 Zgtoszenie WZT 5 988 985

Z drugiej strony tradycyjnie uzywanych byto i jest wiele dobrze znanych czerwonych
krzyzy, ktorych umieszczenie w danym znaku nie zostatoby uznane za reprodukcje
,Czerwonego Krzyza”. Ponizej przedstawiono przyktady stynnych krzyzy:
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Krzyz templariuszy Krzyz sw. Jerzego Krzyz maltanski

Nastepujgcy WZT zostat zaaprobowany, poniewaz zawierat dwie reprodukcje krzyza
templariuszy.

+TEMPLAR*

Wealth Management

WZT 5 832 373

Znak zawierajgcy krzyz w czerni i bieli (lub odcieniach szarosci) nie skutkuje
wysunieciem zastrzezen co do rejestracji. Zastrzezenia w Swietle art. 7 ust. 1 lit i)
RWZT nie sg rowniez wysuwane przy zastosowaniu innego koloru niz czerwony.

Zaakceptowane WZT

BIOPEUTIC

W

Zgtoszenie WZT 8 986 069 Zgtoszenie WZT 9 019 647 Zgtoszenie WZT 9 025 768

3 Sprawdzenie, czy zgtoszony znak sugeruje wtasciwemu kregowi odbiorcow, ze
istnieje zwigzek miedzy wiascicielem a organem, do ktérego odnosi sie symbol
lub wprowadza opinie publiczng w btad co do istnienia takiego zwigzku

Zwigzek jest sugerowany nie tylko wowczas, gdy opinia publiczna mogtaby odnies¢
wrazenie, ze towary lub ustugi pochodzg od danej organizacji, lecz réwniez gdy
mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi cieszg sie aprobatg lub korzystajg z
gwarancji tej organizacji bgdz sg z nig w inny sposéb powigzane (zob. wyrok Sadu z
10/07/2013 w sprawie T-3/12 ,MEMBER OF EURO EXPERTS”, pkt 78).

Aby wiasciwie oceni¢ okolicznosci, ekspert musi, tak jak powyzej, uwzglednic:
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- towary lub ustugi objete zgtoszeniem WZT;
- wiasciwy krag odbiorcéw;
- catosciowe wrazenie wywierane przez znak.

Ekspert musi oceni¢, czy istnieje zwigzek miedzy zgtaszanymi towarami lub ustugami a
dziatalnoscig danej organizaciji i czy wtasciwy krgg odbiorcéw moze o tym wiedziec.

Jezeli chodzi o Unie Europejskg, ekspert musi zwtaszcza uwzglednié, ze Unia dziata w
wielu dziedzinach, o czym swiadczy szeroki zakres dyrektyw, ktére przyjeta.

Ponadto ekspert ma réwniez obowigzek wzig¢ pod uwage pozostate elementy, z
ktorych sktada sie znak. Nie mozna bowiem wykluczy¢, ze wszystkie pozostate
elementy znaku skitonig go do stwierdzenia, ze opinia publiczna nie dopatrzy sie
zwigzku miedzy znakiem a dang organizacjg (zob. wyrok Sgdu z 10/07/2013 w sprawie
T-3/12 MEMBER OF EURO EXPERTS”, pkt 107).

W odniesieniu do UE nalezy jednak zauwazy¢, ze zasadniczo wrazenie zwigzku mogg
potegowaé takie elementy stowne w zgtoszeniu WZT jak ,EURO’/,EUROPEJSKI”,
poniewaz mogg by¢ postrzegane jako sugerujgce zgode UE (zob. wyrok Sadu z
10/07/2013 w sprawie T-3/12 ,MEMBER OF EURO EXPERTS”, pkt 113).

Przyktadowo (w sprawie T-3/12) Sad potwierdzit, Ze nastepujacy znak (zgtoszenie
WZT nr 6 110 423, obejmujgce klasy 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 i 45)

euroexperts

narusza art. 7 ust. 1 lit. i) RWZT, poniewaz zawiera na$ladownictwo (heraldyczne)
symbolu ,euro”.
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4 Sprawdzenie, czy zezwolono na rejestracje

Czy w zatgczonej dokumentacji znajduje sie dowdd na potwierdzenie, ze wiasciwy
organ zezwolit na rejestracje?

Jezeli brakuje takiego dowodu, ekspert wysunie zastrzezenia co do rejestracji
zgtoszonego znaku. Zastrzezenia bedg zawieraly reprodukcje symbolu i wszelkie
informacje niezbedne zgfaszajgcemu, zwlaszcza informacje, dlaczego dany symbol
jest przedmiotem ,szczegodlnego interesu publicznego” (na przyktad, jezeli symbol jest
chroniony miedzynarodowym aktem prawnym, przytoczenie tego aktu; w przypadku
Czerwonego Krzyza aktem tym jest Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w
armiach czynnych na lgdzie, podpisana w Genewie
(http://www.icrc.org/ i http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventi
ons)).

Od zastrzezen mozna odstgpi¢ wytgcznie wowczas, gdy zgtaszajgcy dostarczy dowdd,
ze wiasciwy organ zezwolit na rejestracje znaku.

Zakres odmowy: W przypadku symboli bedgcych przedmiotem szczegdlnego interesu
publicznego w odmowie nalezy wyszczegolni¢ towary lub ustugi, w odniesieniu do
ktérych opinia publiczna mogtaby wedtug eksperta dopatrzy¢é sie zwigzku miedzy
znakiem a organizacja.

2.9 Artykut 7 ust. 1 lit. j)) RWZT
2.9.1 Wprowadzenie

Artykut 7 ust. 1 lit. j) RWZT dotyczy WZT, ktére naruszajg oznaczenia geograficzne win
lub wyrobow spirytusowych.

Scislej rzecz biorgc, przepis ten przewiduje odrzucenie WZT dla win, ktére sktadajg sie
z oznaczen geograficznych identyfikujgcych wina lub je zawierajg, badz wyrobow
spirytusowych, ktore sktadajg sie z oznaczen geograficznych identyfikujgcych wyroby
spirytusowe lub je zawieraja, w odniesieniu do takich win i wyrobow spirytusowych,
ktére nie posiadajg takiego pochodzenia.

Artykut 7 ust. 1 lit.j) RWZT nie przytacza wprost konkretnych przepisow UE
dotyczacych ochrony oznaczen geograficznych win i wyrobow spirytusowych. W tym
zakresie Urzad stosuje podejscie systematyczne i interpretuje art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT. Innymi stowy, Urzad stosuje art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT
w zwigzku z wtasciwymi przepisami rozporzadzen UE w sprawie ochrony oznaczen
geograficznych win i wyrob6w spirytusowych, a mianowicie odpowiednio
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 1308/2013° i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 110/2008".

Rozporzadzenie Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlng organizacje
rynkow produktéw rolnych.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w
sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeh geograficznych napojow
spirytusowych oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 1576/89.
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Zgodnie z art. 93 rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013:

(a) ,nazwa pochodzenia” oznacza nazwe regionu, okreslonego miejsca lub, w
szczegolnych przypadkach, panstwa, ktéra to nazwa stuzy do opisu wina
spetniajgcego nastepujgce wymogi:

(i) jakosc i wiasciwosci produktu sg zasadniczo lub wytgcznie zwigzane ze
szczegolnym srodowiskiem geograficznym z wiasciwymi dla niego
czynnikami przyrodniczymi oraz ludzkimi;

(i)  winogrona, z ktérych produkt jest produkowany, pochodzg wytgcznie z tego
obszaru geograficznego;

(i) jego produkcja odbywa sie na przedmiotowym obszarze geograficznym;
oraz

(iv) wino otrzymywane jest z odmian winorosli nalezgcych do Vitis vinifera;

(b) ,oznaczenie geograficzne” oznacza nazwe regionu, okreslonego miejsca lub, w
szczegoOlnych przypadkach, panstwa, ktéra to nazwa stuzy do opisu wina
spetniajgcego nastepujgce wymogi:

() posiada szczegdlng jakosc¢, reputacje lub inne wtasciwosci, kidre mozna
przypisa¢ temu pochodzeniu geograficznemu;

(i)  przynajmniej 85% winogron wykorzystanych do produkcji pochodzi
bezposrednio z tego obszaru geograficznego;

(i) jego produkcja odbywa sie na przedmiotowym obszarze geograficznym;
oraz

(iv)  wino otrzymywane jest z odmian winorosli nalezgcych do Vitis vinifera lub z
krzyzowki tych gatunkéw z innymi gatunkami rodzaju Vitis.

Zgodnie z art.15 wust.1 rozporzgdzenia (WE) nr110/2008 ,oznaczeniem
geograficznym” jest oznaczenie wskazujgce na pochodzenie napoju spirytusowego z
terytorium kraju lub z regionu, lub miejsca na danym terytorium, w przypadku gdy dang
jakos¢, renome badz inng wtasciwosc¢ napoju spirytusowego zasadniczo przypisuje sie
pochodzeniu geograficznemu.

A zatem chronione nazwy pochodzenia (ChNP) sg Scislej zwigzane z regionem.
Réznica ta nie ma jednak wptywu na zakres ochrony, ktory jest taki sam dla ChNP i
chronionych oznaczen geograficznych (ChOG). Innymi stowy, art. 7 ust. 1 lit. ) RWZT
stosuje sie jednakowo do wszystkich oznaczen objetych rozporzadzeniem (UE)
nr 1308/2013, niezaleznie od tego, czy sg to zarejestrowane ChNP czy ChOG. Przy
tym rozporzgdzenie nr 110/2008 obejmuje wytgcznie ChOG, a nie ChNP.

Ochrona ChNP/ChOG jest przyznawana, miedzy innymi, w celu ochrony
uzasadnionych interes6w konsumentéw i producentéw.

W tym kontekscie nalezy rowniez podkresli¢, ze pojecia ChNP i ChOG réznig sie od
,prostego oznaczenia pochodzenia geograficznego”. W przypadku prostego
oznaczenia pochodzenia geograficznego nie wystepuje bezposredni zwigzek miedzy
szczegolng jakoscig, renomg lub innymi wiasciwosciami produktu a jego szczegdlnym
pochodzeniem geograficznym, w zwigzku z czym nie wchodzi ono w zakres art. 93
rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 lub art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia (WE) nr 110/2008
(por. wyrok z 07/11/2000 w sprawie C-312/98 ,Warsteiner Brauerei’, pkt 43 i 44).
Przyktadowo ,Rioja” jest ChNP win, poniewaz odnosi sie do wina o szczegdlnych
cechach zgodnych z definicia ChNP. Natomiast wino produkowane na ,Tabarce”
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(,proste oznaczenie geograficzne” wskazujgce na matg wyspe w poblizu Alicante) nie
kwalifikuje sie do ChNP/ChOG, chyba ze spetnia okreslone wymagania.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek o rejestracje
znaku towarowego zawierajgcego chroniong nazwe pochodzenia lub chronione
oznaczenie geograficzne lub sktadajgcego sie z chronionej nazwy pochodzenia lub
chronionego oznaczenia geograficznego, ktére nie sg zgodne ze specyfikacjg danego
produktu lub ktérych stosowanie podlega art. 103 ust. 2, i dotyczgcego produktu
nalezgcego do jednej z kategorii wymienionych w zatgczniku VII czes¢ Il jest
odrzucany, w przypadku gdy wniosek o rejestracje tego znaku towarowego zostat
ztozony po terminie przedtozenia Komisji wniosku o ochrone nazwy pochodzenia lub
oznaczenia geograficznego i nazwa pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
zostaty nastepnie objete ochrona.

Dodatkowo wedtug art. 23 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 110/2008 ,znak towarowy
zawierajgcy zarejestrowane w zatgczniku Ill oznaczenie geograficzne lub sktadajacy
sie z takiego oznaczenia nie podlega rejestracji lub jego rejestracja ulega
uniewaznieniu, w przypadku gdy stosowanie takiego znaku skutkowatoby sytuacjami, o
ktérych mowa w art. 16”.

Artykut 103 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 16 rozporzgdzenia (WE)
nr 110/2008 okreslajg sytuacje, w ktérych dochodzi do naruszeh praw wynikajgcych z
ChNP/ChOG: (i) bezposrednie lub posrednie wykorzystywanie ChNP/ChOG w celach
handlowych; (ii) niewlasciwe stosowanie, nasladowanie lub przywotywanie; (iii) inne
praktyki mogace wprowadzi¢ w btad.

Stosowanie art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT wymaga spetnienia trzech tgcznych warunkéw.

1. Dane ChNP/ChOG muszg by¢ zarejestrowane na szczeblu UE (zob. pkt 2.9.2.1
ponizej).

2. Korzystanie z WZT zawierajgcego ChNP/ChOG win lub sktadajgcego sie z
ChNP/ChOG win lub ChOG wyrobdw spirytusowych musi stanowi¢ jedng z
sytuacji okreslonych w art. 103 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 lub w
art. 16 rozporzadzenia (WE) nr 110/2008 (zob. pkt 2.9.2.2 ponizej).

3.  Zgtoszenie WZT musi obejmowac produkty identyczne lub ,poréwnywalne” do
produktow objetych ChNP/ChOG (zob. pkt 2.9.2.3 ponizej).

Dla tych trzech warunkéw, ponizej odniesiono sie do: (i) tego, ktére ChNP/ChOG mogg
skutkowa¢ wysunieciem zastrzezen co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. j)
RWZT; (ii) w jakich okolicznosciach dany WZT zawiera ChNP/ChOG lub sktada sie z
ChNP/ChOG w taki sposob, ze miesci sie w zakresie art. 103 ust. 2 rozporzadzenia
(UE) nr 1308/2013 lub art. 16 rozporzadzenia (WE) nr 110/2008; (iii) towaréw ze
zgtoszenia WZT, na ktére wptyw ma ochrona przystugujgca w zwigzku z ChNP/ChOG.
Wreszcie oméwiono mozliwosci ograniczenia zakresu towaréw, tak by doprowadzi¢ do
odstgpienia od zastrzezen.
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2.9.2 Stosowanie art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT
2.9.2.1 Wiasciwe ChNP/ChOG

Artykut 7 ust. 1 lit. j) RWZT stosuje sie, gdy ChNP/ChOG (badz z panstwa
cztonkowskiego UE, badz panstwa trzeciego) zostaly zarejestrowane w trybie
okreslonym w rozporzgdzeniach nr 1308/2013 i nr 110/2008.

Informacje dotyczace ChNP/ChOG z panstw trzecich korzystajgcych z ochrony w Unii
Europejskiej na podstawie uméw miedzynarodowych zawartych miedzy Unig
Europejska a panstwami trzecimi mozna znalez¢ w pkt 2.9.3.2 ponizej.

Istotne informacje o ChNP/ChOG win mozna znalez¢ w administrowanej przez Komisje
bazie danych ,E-Bacchus”, ktora jest dostepna on-line:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/. ChOG napojow spirytusowych
sg wymienione w zatgczniku lll do rozporzadzenia nr 110/2008 (art. 15 wust. 2
rozporzadzenia nr 110/2008), z pdzniejszymi zmianami, ktéry jest dostepny pod
adresem http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=464638:cs&lang=en&list=531377:¢s,500631:cs,500623:c
$,500621:cs,464638:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=. Komisja prowadzi
réwniez baze danych napojow spirytusowych, ,E-Spirit-Drinks”, ktdra jest dostepna pod
adresem http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/. Nie jest to jednak oficjalny rejestr, a
zatem, ma wytgcznie charakter informacyjny.

Ochrona przystuguje wytgcznie nazwie ChNP/ChOG i nie obejmuje z mocy prawa
nazw podregiondw, nazw mniejszych jednostek geograficznych, miejscowych
jednostek administracyjnych lub lokalizacji znajdujgcych sie¢ na obszarze objetym
ChNP/ChOG. W tym kontekscie nalezy zwrdci¢ uwage na roznice miedzy doktryng
Sadu przedstawiong w wyroku z 11/05/2010 w sprawie T-237/08 ,Cuvée Palomar” a
obecnie obowigzujgcymi ramami prawnymi. Wyrok ten dotyczy systemu kompetenciji
panstwa czionkowskiego w zakresie oznaczen geograficznych win, ktéry istniat na
podstawie poprzedniego rozporzadzenia (WE) nr 1493/1999, lecz ktéry juz nie
obowigzuje. Zgodnie z art. 67 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 607/2009 (zob. art. 120
ust. 1 lit. g) rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013) nazwy tych mniejszych obszaréw
geograficznych sg obecnie uznawane wytgcznie za fakultatywne dane szczegétowe na
etykietach.

Z drugiej strony do uméw handlowych podpisanych miedzy UE a krajami trzecimi
zatgczany zwykle jest wykaz ChNP/ChOG zarejestrowanych na poziomie UE, ktore
majg rowniez podlega¢ ochronie w zainteresowanych panstwach trzecich (zob. wyrok z
11/05/2010 w sprawie T-237/08 ,Cuvée Palomar”, pkt 104-108 oraz orzeczenie z
19/06/2013 w sprawie R 1546/2011-4 ,FONT DE LA FIGUERA”). Eksperci nie powinni
jednak korzysta¢ z tych wykazow jako zrédet informacji o unijnych ChNP/ChOG, lecz
powinni zamiast tego korzysta¢ z odpowiednich baz danych wspomnianych powyze;.
Po pierwsze, wykazy unijnych ChNP/ChOG podlegajgcych ochronie za granicag moga
rozni¢ sie w zaleznosci od umowy, ktorej ksztatt wynika ze szczegotowych ustalen
dokonanych w toku negocjacji. Po drugie, zatgczniki do uméw sg zwykle zmieniane i
aktualizowane w drodze ,wymiany pism”.

Artykut 7 ust. 1 lit. j)) RWZT ma skutek wytgcznie w odniesieniu do ChNP/ChOG
zgtoszonych przed WZT oraz zarejestrowanych w czasie badania WZT.
Obowigzujgcymi terminami stwierdzenia pierwszenstwa danego znaku towarowego i
ChNP/ChOG sg odpowiednio daty zgtoszenia WZT (lub tzw. ,pierwszenstwo konwencji
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paryskiej’, o ile wystgpiono o jego stwierdzenie) oraz data przedtozenia wniosku o
ochrone ChNP/ChOG Komisiji.

Dlatego nie zostang wysuniete zastrzezenia co do rejestracji na mocy art. 7 ust. 1
lit. ) RWZT, jezeli ChNP/ChOG zostaty zgloszone po dacie zlozenia (lub dacie
zastrzezenia pierwszenstwa, w zaleznosci od przypadku) zgtoszenia WZT. W
przypadku win, jezeli we wpisie bazy danych ,E-Bacchus” brakuje informacji o
wiasciwej dacie, oznacza to, ze ChNP/ChOG istniaty juz na dzien 01/08/2009, czyli
dzien, w ktérym ustanowiono rejestr. W przypadku ChNP/ChOG win dodanych w
pozniejszym terminie wpis w bazie danych ,E-Bacchus” bedzie zawierat odestanie do
publikacji w Dzienniku Urzedowym, ktora zawiera istotne informacje. W odniesieniu do
napojow spirytusowych pierwotna publikacja zatgcznika Ill rozporzgdzenia (WE)
nr 110/2008 zawierata wszystkie ChOG napojow spirytusowych, ktdre istniaty na dzien
20/02/2008, czyli dzien wejscia w zycie rozporzadzenia. W przypadku ChOG napojow
spirytusowych dodanych w pézniejszym terminie istotne informacje mozna znalez¢ we
wiasciwym rozporzadzeniu zmieniajgcym.

Niezaleznie od powyzszego, a takze w sSwietle faktu, ze znaczna wiekszos¢ wnioskow
o rejestracie ChNP/ChOG zwykle ewoluuje w toku procedury rejestracyjnej,
zastrzezenia co do rejestracji zostang wysuniete, jezeli ChNP/ChOG zostaty
zgtoszone przed datg ztozenia (lub datg zastrzezenia pierwszenstwa, w zaleznosci od
przypadku) zgtoszenia WZT, lecz nie zostaly jeszcze zarejestrowane w czasie badania
zgtoszenia WZT. Jezeli jednak zgtaszajgcy WZT stwierdzi, ze dane ChNP/ChOG nie
zostato jeszcze zarejestrowane, postepowanie zostanie zawieszone do czasu
rozstrzygniecia procedury ChNP/ChOG.

2.9.2.2 Sytuacje wchodzgce w zakres art. 103 rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013
oraz art. 16 rozporzadzenia (WE) nr 110/2008

Artykut 7 ust. 1 lit. j) RWZT stosuje sie (z zastrzezeniem spetnienia pozostatych
warunkéw) we wszystkich nastepujgcych sytuacjach:

1. WIZT skiada sie wylgcznie z ChNP/ChOG w catosci (,bezposrednie
wykorzystanie”);

2. WZT zawiera ChNP/ChOG w catosci, a dodatkowo inne elementy stowne lub
graficzne (,bezposrednie lub posrednie wykorzystanie”);

3. WZT zawiera imitacje lub przywotanie ChNP/ChOG lub sktada sie z imitacji lub

przywotania ChNP/ChOG;

inne oznaczenia lub praktyki wprowadzajgce w btad;

renoma ChNP/ChOG.

ok

WZT skiada sie wytacznie z ChNP/ChOG w catosci (,bezposrednie wykorzystanie”)

Ta sytuacja obejmuje ,bezposrednie wykorzystanie” ChNP/ChOG jako WZT, tzn. znak
towarowy sktada sie wytgcznie z nazwy ChNP/ChOG.

Przyktady
ChNP/ChOG Wspolnotowy znak towarowy
MADEIRA MADEIRA
(PDO-PT-A0038) (Wspdlny WZT nr 3 540 911)
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ChNP/ChOG Wspéblnotowy znak towarowy
MANZANILLA MANZANILLA
(PDO-ES-A1482) (Wspdlny WZT nr 1 723 345)

Jezeli znak sktada sie wytgcznie z ChNP/ChOG, wéwczas WZT miesci sie réwniez w
zakresie art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT, poniewaz jest uznawany za opisowy w stosunku do
pochodzenia geograficznego danych towaréw. Oznacza to, ze zastrzezenia co do
rejestracji eksperta bedg oznaczaty jednoczesne podniesienie bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji zarbwno na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ), jak i art. 7 ust. 1 lit. ¢)
RWZT. Zgodnie z art. 66 ust. 2 RWZT istnieje odstepstwo od tego przepisu, gdy WZT
jest wspdlnotowym znakiem wspdlnym, a regulamin uzywania znaku zawiera
informacje okreslone w art. 67 ust. 2 (jezeli chodzi o przeciwng sytuacje, gdy znak jest
zgtaszany do rejestracji indywidualnie, zob. orzeczenie z 07/03/2006 w sprawie
R 1073/2005-1 ,TEQUILA”, pkt 15).

Chociaz ograniczenie zakresu wiasciwych towaréw (w celu zapewnienia zgodnosci ze
specyfikacjg ChNP/ChOG) moze zwykle doprowadzi¢ do odstgpienia od zastrzezen
wysunietych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ) RWZT (zob. pkt 2.9.2.3 ponizej), takie
ograniczenie jest nieistotne z punktu widzenia art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT.

Na przykfad zgtoszenie do rejestracji znaku stownego ,Bergerac” w odniesieniu do win
bedzie skutkowalo jednoczesnym wysunieciem zastrzezen co do rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. j) i art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT: sktada sie on wytgcznie z ChNP
.Bergerac’, a zatem ma charakter opisowy. Jezeli zakres towaroéw zostanie nastepnie
ograniczony do win zgodnych ze specyfikaciami ChNP ,Bergerac”, zastrzezenia na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. ) RWZT zostang wycofane, lecz znak towarowy bedzie miat
nadal charakter opisowy i bedzie nadal skutkowat wysunieciem zastrzezen na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT, chyba ze zgtoszono go jako znak wspdélny zgodny
z art. 67 ust. 2 RWZT.

WZT zawiera ChNP/ChOG w catosci, a dodatkowo inne elementy stowne lub graficzne
(,bezposrednie lub posrednie wykorzystanie”)

Roéwniez ta sytuacja dotyczy ,bezposredniego wykorzystania” ChNP/ChOG we WZT
poprzez reprodukcje nazwy ChNP/ChOG wspdlnie z innymi elementami.

Nastepujgce WZT sg uznawane za spetniajgce przestanki art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT,
poniewaz zawierajg cate nazwy/oznaczenia sktadajgce sie na ChNP/ChOG.

ChNP/ChOG Wspdlnotowy znak towarowy

BEAUJOLAIS BEAUX JOURS BEAUJOLAIS
(PDO-FR-A0934) (WZT nr 1 503 259)

CHAMPAGNE CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY
(PDO-FR-A1359) (WZT nr 11 593 381)
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ChNP/ChOG Wspodlnotowy znak towarowy

BEAUJOLAIS

(PDO-FR-A0934)

g A2 3 — ’
o La Macson des Geawiolacs «

(WZT nr 1 561 646)

W mysl art. 7 ust. 1 lit. ) RWZT nie jest istotne, czy pozostate elementy stowne lub
graficzne mogg nadawa¢ znakowi towarowemu charakter odrézniajgcy. Dane
oznaczenie moze by¢ mozliwe do przyjecia jako catos¢ w Swietle art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
RWZT, a mimo to skutkowa¢ wysunieciem zastrzezen co do rejestracji (jak w
powyzszych przypadkach) na podstawie art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT.

Do ,posredniego wykorzystania” ChNP/ChOG dochodzi na przyktad wéwczas, gdy
ChNP/ChOG s3a zapisane w ztozonym znaku towarowym (takim jak przedstawienie na
etykiecie) mniejszymi znakami jako informacja o pochodzeniu lub rodzaju produktu
badz czes¢ adresu producenta. W takich przypadkach znak towarowy bedzie
skutkowat wysunigeciem zastrzezenh co do rejestracji niezaleznie od umiejscowienia lub
rozmiaru ChNP/ChOG w obrebie znaku towarowego jako catosci, o ile tylko
ChNP/CHOP sg widoczne.

ChNP/ChOG Wspdlnotowy znak towarowy

GRAHAM'S
OPORTO

(PDO-PT-A1540)

(WZT nr 11 907 334 i nr 2 281 970)

WZT zawiera imitacje lub przywotanie ChNP/ChOG lub sktada sie z imitacji lub
przywotania ChNP/ChOG

Ani RWZT, ani rozporzgdzenia nr 1308/2013 i nr 110/2008 nie definiujg ,imitacji” lub
~przywotania”. W znacznym stopniu sg to pojecia scisle ze sobg powigzane.

Wedlug Sadu ,przywotanie” dotyczy ,sytuaciji, w ktérej termin uzyty do okreslenia
produktu obejmuje cze$é chronionej nazwy lub oznaczenia, tak ze, w przypadku gdy
konsument ma do czynienia z nazwg produktu, obraz przywotany w jego umysle jest
obrazem produktu, ktérego nazwa lub oznaczenie sg chronione” (wyrok z 04/03/1999
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w sprawie C-87/97 ,Cambozola”, pkt 25 i wyrok z 26/02/2008 w sprawie C-132/05,
pkt 44).

Powyzsze oznacza, ze do przywotania moze dojs¢, gdy WZT powtarza czes$é
ChNP/ChOG, taka jak jeden lub kilka jego geograficznie istotnych elementéw stownych
(w tym sensie, ze nie jest to element rodzajowy, jak ,cabernet” i ,ron” w ChNP/ChOG
,Cabernet d'Anjou” Ilub ,Ron de Granada”), czy nawet czes¢ stowa, jak
charakterystyczny rdzen lub koncéwka (przyktady podano ponizej).

Ponadto art. 103 wust. 2 lit. b) rozporzadzenia (UE) nr1308/2013 i art. 16
rozporzadzenia (WE) nr110/2008 zapewniajg ochrone ChNP/ChOG przed
niewlasciwym stosowaniem, imitacjg lub przywolywaniem, ,nawet jesli podano
prawdziwe pochodzenie produktu lub ustugi lub jezeli podano chroniong nazwe w
ttumaczeniu, w formie transkrybowanej lub transliterowanej, w tym z towarzyszgcym jej
okresleniem takim jak: »w stylu«, »typu«, »zgodnie z metoda«, »jak produkowane w,
»imitacja« [...] lub podobne”, a zatem nawet jezeli konsumenci nie sg wprowadzani w
btad.

Wedtug rzecznika generalnego (opinia z 17/12/1998 w sprawie C-87/97 ,Cambozola”,
pkt 33), ,termin »przywotanie« ma charakter obiektywny, w zwigzku z czym nie jest
niezbedne wykazywanie, ze wiasciciel znaku miat zamiar przywotac¢ chroniong nazwe”.

W tym zakresie, i do celéw art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT, Urzad oceni ponizsze sytuacje w
sposéb réwnie obiektywny, niezaleznie od rzeczywistej intencji zgtaszajgcego WZT.

Ponadto Urzad uznaje, ze terminy ,imitacja” i ,przywotanie” nawigzujg do tego samego
pojecia. Znak ,imituje” (nasladuje, powiela elementy itp.), czego skutkiem jest
~przywotanie” (na mysl) produktu, ktérego dotyczy ChNP/ChOG.

W swietle powyzszego Urzad stwierdza, ze przywotanie lub imitacja ChNP wystepuja,
gdy:

(@) WZT zawiera czes¢ istotng z geograficznego punktu widzenia (w tym sensie, ze
nie jest to element rodzajowy) ChNP/ChOG;

(b) WZT zawiera odpowiednik przymiotnikowy/rzeczownikowy wskazujgcy na to
samo pochodzenie geograficzne;

(c) ChNP/ChOG jest przettumaczony;

(d) oprécz ChNP/ChOG Ilub ich przywotania WZT zawiera wyrazenie bedace
,2delokalizatorem”.

WZT zawiera cze$¢ ChNP/ChOG

Wedtug Sagdu (wyrok z 04/03/1999 w sprawie C-87/97 ,Cambozola”, i wyrok z
26/02/2008 w sprawie C-132/05, przytoczone powyzej) WZT musi przywotywaé na
mys$| konsumenta obraz produktu, ktérego oznaczenie jest chronione.

Ponadto, jak stwierdzit Sad, ,mozliwe jest [...], ze chronione oznaczenie bedzie
przywotywane, gdy nie wystepuje prawdopodobiehstwo wprowadzenia w btgd miedzy
danymi produktami” (wyrok z 04/03/1999 w sprawie C-87/97 ,Cambozola”, pkt 26).

Co wazne, przywotanie nie jest oceniane w ten sam sposob, jak prawdopodobiehAstwo

wprowadzenia w btgd (zob. opinia rzecznika generalnego z 17/12/1998 w sprawie
C-87/97 ,Cambozola”, pkt37). Musi wystgpi¢ zwigzek z produktem, ktérego
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oznaczenie jest chronione. A zatem, fakt wystgpienia przywotania nie bedzie ustalany
na podstawie zasad okreslonych w wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 ,Sabel”.

Jak wskazano powyzej, przywotanie wystepuje nie tylko woéwczas, gdy WZT zawiera
jeden lub kilka geograficznie istotnych elementéw stownych (w odréznieniu od
elementow rodzajowych) ChNP/ChOG, ale réwniez gdy WZT powiela inne czesci
ChNP/ChOG, takie jak charakterystyczny rdzen lub koncowka.

Chociaz ponizsze przyktady dotyczg srodkéw spozywczych, mozna traktowaé je

analogicznie jak w przypadku ,imitacji” i ,przywotania” w zakresie win i napojéw
spirytusowych.
ChNP/ChOG Znak towarowy Wyjasnienie

o Ol
Wyraz ,chianti” przywotuje ChNP
CHIANTI CLASSICO ,Chianti Classico”.
(IT/PDO/0005/0108) (R 1474/2011-2 ,AZIENDA

OLEARIA CHIANTI”, pkt 14-15)
(WZT 9 567 851)

»[---] chroniona nazwa jest bowiem
przywotywana w przypadku, gdy
termin uzyty do oznaczenia tego
produktu konczy sie tymi samymi
GORGONZOLA dwoma sylabami i zawiera te
CAMBOZOLA sama liczbe sylab, tak ze skutkuje
(IT/PDO/0017/0010) to oczywistym fonetycznym i
wizualnym podobienstwem miedzy
danymi dwoma nazwami”.

(C-87/97, pkt 27)

Jezeli dane ChNP/ChOG zawiera lub przywotuje produkt, ktory jest uznawany za
rodzajowy, ochrona nie obejmuje tego rodzajowego elementu. Na przyktad w
przypadku ChOG ,Ron de Malaga” powszechnie wiadomo, ze termin ,ron” (rum w
jezyku hiszpanskim) ma charakter rodzajowy, a zatem nie podlega ochronie.
Analogicznie zastrzezenia co do rejestracji nie zostang wysuniete w zwigzku z samym
tylko faktem, ze WZT zawiera termin rodzajowy bedgcy czescig ChNP/ChOG.

W przypadku gdy rodzajowy charakter danego elementu w ChNP/ChOG mozna
stwierdzi¢ na podstawie standardowej definicji stownikowej, rozstrzygajgca jest
perspektywa opinii publicznej w panstwie pochodzenia ChNP/ChOG. Na przyktad w
powyzszych przypadkach wystarcza, ze termin ,ron” jest terminem rodzajowym dla
konsumentéw hiszpanskich, by uznaé, ze ma on charakter rodzajowy, niezaleznie od
tego, czy moze by¢ rozumiany przez inne kregi odbiorcow z Unii Europejskie;.

Natomiast jezeli nie mozna znalez¢ definicji w standardowym, dobrze znanym
stowniku, rodzajowy charakter danego terminu powinien zostaC oceniony wedtug
kryteriow wskazanych przez Sad (zob. wyrok z 26/02/2008 w sprawie C-132/05 i wyrok
z 12/09/2007 w sprawie T-291/03 ,Grana Biraghi”), takich jak wiasciwe przepisy
krajowe i UE, sposdb postrzegania terminu przez opinie publiczng oraz okolicznosci
zwigzane z wprowadzaniem danego produktu do obrotu.
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Wreszcie w niektérych przypadkach WZT moze stanowi¢ bezposrednie/posrednie
wykorzystanie lub przywofanie wiecej niz jednego ChNP/ChOG jednoczesnie. Moze to
nastgpi¢, gdy WZT zawiera element (niebedacy elementem rodzajowym), ktéry pojawia
sie w wiecej niz jednym ChNP/ChOG.

RIOJA (PDO-ES-A0117)
ChNP/ChOG
SANTIAGO (chilijskie ChOG)

Wspélnotowy znak

RIOJA SANTIAGO
towarowy

Zgtoszony znak skfada sie z terminéw ,RIOJA” i ,SANTIAGOQO”, z ktérych kazdy
jest zbiezny z chroniong nawg pochodzenia win — pierwszy (,RIOJA”) jest
chroniony przez Unie Europejskg, a drugi (,SANTIAGO”), bedacy
oznaczeniem geograficznym wina pochodzgcego z Chile, jest chroniony na
podstawie dwustronnej umowy miedzy Unig Europejskg a Republikg Chile

[.].

Nie mozna dopusci¢ ograniczenia obejmujgcego ,wino” pochodzgcego z
terytorium objetego jedng z tych dwdch nazw pochodzenia, poniewaz takie
ograniczenie automatycznie wyklucza wina pochodzgce z terytorium objetego
drugg nazwag pochodzenia, co nieuchronnie oznacza, ze zgtoszony znak
bedzie skutkowat wprowadzaniem w bigd. Analogicznie, hipotetyczne
ograniczenie wykazu towar6éw do wina z obszaru geograficznego objetego
jedng z nazw pochodzenia, tj. ,win objetych nazwg pochodzenia Rioja i win
objetych nazwg pochodzenia Santiago”, w klasie 33, podlegatoby zakazowi na
mocy art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT w zwigzku z tym, ze znak towarowy w sposéb
nieunikniony — i wprowadzajgcy w btgd — wskazywatby na wina o pochodzeniu
geograficznym innym niz objete nazwami pochodzenia wtgczonymi do znaku
towarowego. Zapobieganie takiej ewentualnosci jest podstawowym celem tego
artykutu.

Wyjasnienie

(R 0053/2010-2 ,RIOJA SANTIAGO”)

O ile WZT obejmuje wtasciwe towary, nalezy wysung¢ zastrzezenia co do rejestracji w
odniesieniu do wszystkich odno$nych towaréw chronionych ChNP/ChOG. Ekspert
wskaze jednak, ze odstgpienie od zastrzezen co do rejestracji nie bedzie mozliwe,
poniewaz ograniczenie zakresu towarow do tych, kiore sg zgodne z jednym lub
wszystkimi ChNP/ChOG skutkowatoby sitg rzeczy innymi zastrzezeniami na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT, poniewaz takie ograniczenie wskazywatoby — w sposéb
nieuchronny i wprowadzajgcy w btgd — na wina o pochodzeniu geograficznym innym
niz to objete danymi ChNP/ChOG.

Odpowiedniki przymiotnikowe/rzeczownikowe

Uzycie odpowiednikdw przymiotnikowych/rzeczownikowych w celu wskazania na to
samo pochodzenie stanowi przywotanie ChNP/ChOG.

Wspolnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjne przyktady)

IBIZA
IBICENCO Rzeczownik w ChNP — przymiotnik w WZT

(PGI-ES-A0110)
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ACORES
ACORIANO Rzeczownik w ChNP — przymiotnik w WZT
(PGI-PT-A1447)
BORDEAUX
BORDELAIS Rzeczownik w ChNP — przymiotnik w WZT
(PDO-FR-A0821)

Przettumaczone ChNP/ChOG

Podobnie przywofanie lub imitacja ChNP/ChOG zachodzg, gdy WZT skfada sie z
ttumaczenia catosci lub czesci ChNP/ChOG na dowolny jezyk UE lub zawiera takie
ttumaczenie.

Wspadlnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
WZT  zawierajgcy termin ,Konjakki”
COGNAC (ﬁch_OnNJArI:KkIh d) zostanie uznany za przywotujacy ,Cognac”
yiny przy w jezyku fiiskim.
Weita de Plata
S ,Borgofia” jest hiszpanskim ttumaczeniem
BOURGOGNE Horpeia ChNP ,Bourgogne’.
WZT 2417269

Rejestracja znakow towarowych obejmujgcych te terminy spotka sie z odmowag
zarOwno na podstawie art. 7 ust. 1 lit. j), jak i art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT, a nie wytgcznie
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT.

Wyrazenia uzyte jako ,delokalizatory”

Zgodnie z art. 103 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 16 lit. b)
rozporzadzenia (WE) nr 110/2008, ChNP/ChOG jest chronione ,nawet jesli podano
prawdziwe pochodzenie produktu [...] lub jezeli podano chroniong nazwe [...] z
towarzyszgcym jej okresleniem takim jak: »w stylu«, »typu«, »zgodnie z metodg«, »jak
produkowane w«, »imitacja« [...] lub podobne”.

A zatem fakt, ze takie wyrazenia towarzyszg ChNP/ChOG reprodukowanym lub
przywotanym w WZT, nie stanowi przestanki przemawiajgcej za niezastosowaniem
art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT. Innymi stowy, nawet jezeli w zwigzku z uzyciem takich
wyrazen opinia publiczna jest informowana o rzeczywistym pochodzeniu produktu,
zostang wysuniete zastrzezenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT.
Niezaleznie od tego, znak towarowy bedzie miat charakter wprowadzajgcy w btgd w
Swietle art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT, poniewaz bedzie zachodzita sprzeczno$¢ miedzy
towarami (ktorych zakres jest ograniczony do danego ChNP/ChOG) a informacjg
przekazywang przez znak (ze towary nie s3 ,autentycznymi” produktami ChNP/ChOG),
co bedzie nieuchronnie skutkowato dalszymi zastrzezeniami co do rejestracji na
podstawie tego artykutu.
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ChNP/ChOG Wspdlnotowy znak Wyjasnienie
towarowy
(fikcyjne przyktady)
WZT zawierajacy takie wyrazenie jak ,Rioja
RIOJA Style Red Wine” bedzie uznawane za

przywotujgce ChNP ,Rioja”, nawet jezeli
zawiera informacje, ze produkt objety WZT
nie jest ,autentycznym” winem Rioja o
chronionej nazwie pochodzenia.

RIOJA STYLE RED WINE
(PDO-ES-A0117)

Miejsce zarejestrowane] siedziby zgtaszajgcego jest nieistotne z punktu widzenia
oceny art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT. Artykut 103 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013
stanowi, ze chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne mogg
by¢ wykorzystywane przez dowolny podmiot wprowadzajgcy na rynek produkt zgodny
z odpowiednig specyfikacjg. Stad, o ile towary sg zgodne ze specyfikacja danego
ChNP/ChOG (co jest zagwarantowane odpowiednim ograniczeniem zakresu towaréw),
miejsce zarejestrowanej siedziby zgtaszajgcego wskazane w zgtoszeniu WZT jest bez
znaczenia. Na przyktad spétka z siedzibg w Polsce moze by¢ wiascicielem winnicy
potozonej w Hiszpanii, w ktorej produkowane jest wino zgodne ze specyfikacjg ChNP
,Ribera del Duero”.

Inne oznaczenia lub praktyki wprowadzajace w btad

Artykut 103 ust. 2 lit. ¢) i d) rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 16 lit. ¢) i d)
rozporzadzenia (WE) nr 110/2008 chronia ChNP/ChOG przed szeregiem innych
fatszywych lub wprowadzajgcych w btad oznaczen odnoszgcych sie do pochodzenia,
charakteru lub podstawowych wiasciwosci produktu.

Chociaz w znacznym stopniu zalezy to od specyfiki danego przypadku, w zwigzku z
czym kazdy przypadek musi by¢é oceniany indywidualnie, WZT moze zostaé
przyktadowo uznany za wprowadzajgcy w bitad, gdy zawiera elementy graficzne
kojarzone z danym obszarem geograficznym (jak dobrze znane zabytki).

Powyzsze podlega wyktadni zawezajgcej: dotyczy wylacznie WZT przedstawiajgcych
dobrze znany i charakterystyczny obraz, ktéry jest powszechnie uznawany za symbol
danego miejsca pochodzenia produktéw objetych ChNP/ChOG.

Wspdlnotowy znak

(PDO-PT-A1540)

»most Dom Luis I”
w miescie Porto

ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjne przyktady)
Przedstawienie mostu Dom Luis | i
okolicznego nabrzeza stanowi dobrze
PORTO WZT przedstawiajacy znane godto miasta Porto. Jego uzycie w

odniesieniu do innych win niz te objete
ChNP ,Porto” stanowitoby podstawe do

zastosowania art. 103 wust. 2 lit.c) i d)
rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013.

Zwazywszy na nieodtgczng trudnos¢ zwigzang ze zidentyfikowaniem przywotujgcych
elementow graficznych, zwlaszcza w mniej oczywistych przypadkach, w takich
przypadkach Urzad opiera sie zasadniczo na zastrzezeniach wysunietych przez strony
trzecie.
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Renoma ChNP/ChOG

Zgodnie z art. 103 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 16 lit. a)
rozporzadzenia (WE) nr 110/2008 zarejestrowane nazwy sg chronione przed
uzywaniem stanowigcym wykorzystanie renomy chronionej nazwy. Ochrona ta
obejmuje nawet odmienne produkty (zob. wyrok z 12/06/2007 w sprawach potgczonych
T-53/04 — T-56/04, T-58/04 i T-59/04 ,Budweiser”, pkt 176).

Zakres powyzszej ochrony musi by¢ jednak odczytywany zgodnie z mandatem
okreslonym w art. 102 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013, ktéry ogranicza odmowe
rejestracji znaku towarowego do produktéw wymienionych w zatgczniku VII czes¢ |l
rozporzadzenia.

Dlatego Urzad uznaje, ze w kontekscie badania bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji ochrona ChNP/ChOG ogranicza sie do produktéw identycznych Ilub
poréwnywalnych.

Na rozszerzony zakres ochrony ChNP/ChOG posiadajgcych renome mozna sie jednak
powotywa¢ w kontekscie art. 8 ust. 4 RWZT (zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw,
dziat 4: Prawa, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4 RWZT).

2.9.2.3 Wiasciwe towary

Porownywalne towary

Zastrzezenia co do rejestracji oparte na art. 7 ust. 1 lit. ) RWZT mozna wysunagc¢
wylgcznie w odniesieniu do konkretnych towarow objetych zgtoszeniem WZT, a
mianowicie tych, ktdére sg identyczne Iub ,poréownywalne” z towarami objetymi
ChNP/ChOG.

Rézne terminy uzyte w art. 102 ust.1 i art. 103 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1308/2013 (odpowiednio ,produkt nalezacy do jednej z kategorii wymienionych w
zatgczniku VIl czes¢ 11" i ,porownywalne produkty”) sg interpretowane przez Urzad jako
synonimy odnoszgce sie do tego samego pojecia.

Aby utatwi¢ odniesienie, kategorie wymienione w czesci |l zatgcznika VIl mozna
pogrupowa¢ w nastepujgcy sposob: (i) wino; (i) wino musujgce; (i) moszcz
winogronowy; (iv) ocet winny.

Pojecie porownywalnych towardéw nalezy interpretowa¢ w sposéb zawezajgcy i
niezalezny od analizy podobienstwa miedzy towarami na podstawie prawa znakéw
towarowych. W zwigzku z powyzszym niekoniecznie nalezy stosowacC Kkryteria
okreslone w wyroku z 29/09/1998 w sprawie C-39/97 ,Canon”, chociaz niektére z nich
mogg okazaC sie uzyteczne. Na przyktad, zwazywszy ze ChNP/ChOG stuzy
oznaczaniu pochodzenia geograficznego i szczegélnych wtasciwosci produktow, takie
kryteria jak charakter produktu lub jego sktad sg bardziej istotne niz przyktadowo to,
czy towary sg komplementarne, czy tez nie.
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Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (w wyroku z 14/07/2011 w sprawach
potgczonych C-4/10 i C-27/10 ,BNI Cognac”, pkt 54) wymienit zwlaszcza nastepujgce
kryteria, na podstawie ktérych mozna stwierdzaé, czy towary sg poréwnywalne:

o czy majg one wspolne obiektywne cechy (takie jak metoda opracowania, wyglad
produktu lub uzycie tych samych surowcow);

o czy sg zasadniczo spozywane, z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcow,
przy takich samych okazjach;

o czy sa rozprowadzane za pomocg tych samych kanatoéw dystrybucji i podlegaja
podobnym regutom sprzedazy.

Chociaz wyszczegolnienie wszystkich mozliwych scenariuszy w niniejszych
wytycznych nie jest mozliwe, ponizej przedstawiono przyktady poréwnywalnych
produktow.

Produkty objete ChNP/ChOG Poréwnywalne produkty

Wszelkiego rodzaju wina (w tym musujace);
Wino moszcz  winogronowy; ocet winny; napoje
winopochodne (np. ,sangria”)

Wszelkiego rodzaje wyroby spirytusowe; napoje
spirytusowe

Wyroby spirytusowe

Ograniczenie wykazu towaréw

Zgodnie z art. 103 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 chronione nazwy
pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne mogg by¢ wykorzystywane przez
dowolny podmiot wprowadzajgcy na rynek wino zgodne z odpowiednig specyfikacja.

Od zastrzezeh co do rejestracji wysunietych na mocy art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT mozna
odstgpi¢, jezeli zakres wiasciwych towarOw zostaje ograniczony w spos6b
zapewniajgcy zgodnosc¢ ze specyfikacjami odpowiednich ChNP/ChOG.

Ograniczenie zakresu towarow moze by¢ ztozonym zadaniem, a jego wynik bedzie w
znacznym stopniu uzalezniony od indywidualnej analizy danego przypadku.

o Zakres produktow tego samego typu, co produkty objete ChNP/ChOG, nalezy
ograniczy¢ w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ ze specyfikacjami ChNP/ChOG.
Wiasciwe brzmienie powinno przedstawia¢ sie nastepujgco: ,[nazwa produktu]
zgodny ze specyfikacjag [ChNP/ChOG ,X"]". Nie nalezy proponowac¢ ani
dopuszczac innego brzmienia. Niedopuszczalne sg ograniczenia o tresci ,[nazwa
produktu] o [ChNP/ChOG X1’ lub ,[nazwa produktu] pochodzacy z [nazwa

miejsca]”.
ChNP/ChOG we wspdélnotowym znaku Dopuszczalny wykaz towarow
towarowym
Slovackéa

Wino zgodne ze specyfikacjg

(PDO-CZ-A0890) ChNP ,Slovacka
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. Kategoria produktéw, do ktorej nalezg produkty objete ChNP/ChOG, powinna
zosta¢ ograniczona tak, by oznacza¢ ,wina” zgodne ze specyfikacjg
ChNP/ChOG. W przypadku napojow spirytusowych ograniczenie powinno
wskazywaé na Scisle okreslong kategorie produktéw (np. ,whisky”, ,rum”,
,2okowita z owocéw”, zgodnie =z zatgcznikiem Il rozporzadzenia (WE)
nr 110/2008), ktora jest zgodna ze specyfikacja ChNP/ChOG.

wsggllr\wls:gvl?/;)rﬁ ;\:ﬁaku Pierwotna specyfikacja Dopuszczalny Wyjasnienie
(niedopuszczalna) wykaz towaréw
towarowym
TOKAJI Wino zgodne ze \é\ézzszczrgr?ze " IkZSSta\Z
Wina specyfikacja ChNP odﬁiesieniuy doy wina
(PDO-HU-A1254) »Tokaji” objetego ChNP

o Zakres poréwnywalnych produktéw jest ograniczony do tych produktéw — w
ramach kategorii poréwnywalnych produktéw — ktére sg objete ChNP/ChOG.

ChNP/ChOG we Pierwotna specyfikacja Dopuszczalny Byt
TEROELIRTIT ZEL (niedopuszczalna) wykaz towarow WS EEIIENID
towarowym P y
WZT moze zostaé
Wino zgodne ze |dopuszczony tylko w
MOSLAVINA Napoje alkoholowe specyfikacja ChNP | odniesieniu  do wina
b (z wyjatkiem piw) ,Moslavina”; napoje | objetego ChNP i
(PDO-HR-A1653) alkoholowe inne niz wina | napojow  alkoholowych
innych niz wina.

Mogag wystepowac przypadki, gdy odstgpienie od zastrzezen w wyniku ograniczenia
nie bedzie mozliwe, na przyktad gdy zgtoszone produkty — mimo ze sg ,poréwnywalne”
— nie obejmujg produktu objetego ChNP/ChOG (np. gdy ChOG obejmuje ,whisky”, a
towarem, ktérego dotyczy zgtoszenie, jest ,rum”).

2.9.3 ChNP/ChOG niechronione na mocy rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013
i rozporzadzenia (WE) nr 110/2008

2.9.3.1 ChNP/ChOG chronione na szczeblu krajowym w jednym 2z panstw
cztonkowskich UE

Trybunat Sprawiedliwosci uznat (wyrok z 08/09/2009 w sprawie C-478/07 ,Bud”), ze
wspélnotowy system ochrony ChNP/ChOG produktow rolnych i $rodkéw spozywczych
ustanowiony w rozporzgdzeniu (WE) nr510/2006 [wowczas obowigzujgcym] ma
,charakter wyczerpujgcy”. Urzad stosuje podobne podejScie w odniesieniu do
ChNP/ChOG win i wyrobow spirytusowych z nastepujgcych wzgledow.

Uprzednia ochrona na poziomie krajowym oznaczen geograficznych win i napojéw
spirytusowych, ktére obecnie kwalifikujg sie do ChNP/ChOG odpowiednio na
podstawie rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i rozporzadzenia (WE) nr 110/2008
ustata z chwilg, gdy te oznaczenia geograficzne zostaty zarejestrowane na poziomie
UE (zob. art. 107 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1
rozporzgdzenia (WE) nr 110/2008).
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Oznaczenia geograficzne win, ktére kwalifikujg sie obecnie do ChNP/ChOG na
podstawie rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 i ktére w przesziosci korzystaty z
ochrony na podstawie ustawodawstwa krajowego, nie wchodzg w zakres art. 7 ust. 1
lit. ) RWZT. W zwigzku z tym nie stanowig one jako takie, i tylko z tego powodu,
podstawy odmowy rejestracji w swietle art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT, chyba ze zostaly
réwniez zarejestrowane na poziomie UE. A zatem, jezeli przyktadowo strona trzecia
twierdzi, ze WZT zawiera oznaczenie geograficzne win lub sktada sie z takiego
oznaczenia, ktore byto w przeszitosci zarejestrowane na szczeblu krajowym w jednym z
panstw czionkowskich UE, ekspert sprawdzi, czy takie oznaczenie geograficzne jest
réwniez zarejestrowane na poziomie UE w postaci ChNP/ChOG. Jezeli nie, uwagi
strony trzeciej zostang uznane za niebudzgce powaznych watpliwosci z punktu
widzenia art. 7 ust. 1 lit. j) RWZT.

2.9.3.2 ChNP/ChOG z panstw trzecich

Nastepujgce sytuacje odnoszg sie do ChNP/ChOG z panstw trzecich
niezarejestrowanych jednoczesnie na poziomie UE.

Oznaczenie geograficzne jest chronione wytacznie w kraju pochodzenia na podstawie
ustawodawstwa krajowego

Artykut 7 ust. 1 lit. j) RWZT nie ma skutku, poniewaz oznaczenie geograficzne panstwa
trzeciego nie jest uznawane i chronione expressis verbis na mocy prawodawstwa UE.
W tym kontek$cie nalezy zauwazyé, ze postanowienia porozumienia TRIPS nie
stwarzajg praw, na ktére osoby fizyczne mogg sie bezposrednio powotywac przed
sgdami na mocy prawa UE (wyrok z 14/12/2000 w sprawach potgczonych C-300/98 i
C-392/98, pkt 44).

Niemniej gdy WZT skiada sie z jednego takiego chronionego oznaczenia
geograficznego lub je zawiera, nalezy réwniez ocenic, czy ten WZT mozna uznaé za
opisowy lub wprowadzajgcy w btgd w Swietle art. 7 ust. 1 lit. ¢) i g) RWZT na zasadach
ogolnych okreslonych w niniejszych wytycznych. Przyktadowo gdy strona trzecia
zgtasza, ze WZT skfada sie z terminu ,Murakami” (fikcyjny przykfad), ktéry jest ChOG
wyrobdw spirytusowych na podstawie ustawodawstwa krajowego panstwa X, art. 7
ust. 1 lit. j) RWZT nie bedzie miat skutku z powyzszych wzgledéw, przy czym
niezbedne jest zbadanie, czy ten WZT bedzie postrzegany przez wiasciwy krag
odbiorcow w UE jako oznaczenie opisowe lub wprowadzajgce w btad.

Oznaczenie geodraficzne jest chronione na podstawie umowy, ktérej Unia Europejska
jest strong

UE podpisata szereg uméw handlowych z panstwami trzecimi, na mocy ktérych
chronione sg oznaczenia geograficzne. Z reguty instrumenty te zawierajg wykaz
oznaczenh geograficznych, a takze postanowienia dotyczace ich konfliktu ze znakami
towarowymi. Umowy mogg jednak rozni¢ sie miedzy sobg pod wzgledem tresci i
stopnia szczegotowosci. Oznaczenia geograficzne z panstw trzecich sg chronione na
poziomie UE po wejsciu danej umowy w zycie.

W tym wzgledzie nalezy zauwazyC, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
postanowienie umowy zawartej przez UE z panstwami trzecimi nalezy uznac¢ za
majgce bezposredni skutek, jezeli uwzgledniajgc brzmienie, cel i charakter umowy,
przewiduje ono jasny, precyzyjny i bezwarunkowy obowigzek, ktérego wypetnienie i

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen Strona 55

DRAFT VERSION 1.0 01/08/2014



Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji

skutki nie sg uzaleznione od wydania kolejnego aktu (wyrok z 14/12/2000 w sprawach
potgczonych C-300/98 i C-392/98, pkt 42).

Zakres ochrony udzielanej tym ChOG przez panstwa trzecie jest okreslony
postanowieniami materialnymi danej umowy. Podczas gdy najstarsze umowy zawieraty
z reguty wylgcznie ogoélne postanowienia, umowy o wolnym handlu ,najnowszej
generacji’ odnoszg sie do zwigzku miedzy znakami towarowymi a ChOG w podobny
sposéb jak art. 102 i 103 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013 (zob. na przyktad art. 210 i
211 ,Umowy o wolnym handlu miedzy Unig Europejska i jej panstwami cztonkowskimi,
z jednej strony, a Kolumbig i Peru, z drugiej strony”, Dz.U. L 354 z 21/12/2012).

W zwigzku z powyzszym WZT skitadajgce sie z ChNP/ChOG z panstw trzecich
chronionych przez umowe, ktorej UE jest strong (i niezarejestrowanych jednoczesnie
na podstawie rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013) lub zawierajgce takie ChNP/ChOG
sg badane, w kazdym przypadku z osobna, pod katem wiasciwych postanowien
materialnych danej umowy dotyczgcych odmowy rejestracji spornych znakéw
towarowych, z zastrzezeniem wyzej wspomnianego orzecznictwa. Sam tylko fakt, ze
ChNP/ChOG z panstwa trzeciego sg chronione na podstawie tych instrumentéw nie
oznacza automatycznie, ze WZT sktadajgcy sie z tych ChNP/ChOG lub je zawierajgcy
nalezy odrzucic: to zalezy od tresci i zakresu wiasciwych postanowiefh umowy.

Oznaczenie geograficzne jest chronione na podstawie umowy miedzynarodowej
podpisanej wytacznie przez panstwa czionkowskie

Ochrona oznaczen geograficznych na podstawie umowy miedzy dwoma panstwami
cztonkowskimi jest wykluczona na mocy obecnie obowigzujgcego rozporzadzenia UE
odnoszgcego sie do ChNP/ChOG (zob. doktryna w wyroku z 08/09/2009 w sprawie
C-478/07 ,Bud”, zastosowana przez Urzad na zasadzie analogii w odniesieniu do
ChNP/ChOG win i wyrobow spirytusowych). Takie umowy sg nieistotne i nie majag
skutku prawnego.

Jezeli chodzi o umowy miedzynarodowe podpisane z panstwami trzecimi wytgcznie
przez panstwa cztonkowskie (zwlaszcza Porozumienie lizbonskie o ochronie i
miedzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia) i w wylgcznym celu zbadania
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, UE nie jest strong tych umow, a zatem nie
nakfadajg one na UE Zadnych obowigzkéw (zob. wyrok z 14/10/1980 w sprawie
812/79, pkt 9).

2.10 Artykut 7 ust. 1 lit. k) RWZT

2.10.1 Wprowadzenie

Artykut 7 ust. 1 lit. k) RWZT stosuje sie do WZT, w przypadku ktérych zachodzi konflikt
z chronionymi nazwami pochodzenia i chronionymi oznaczeniami geograficznymi
(ChNP/ChOG) produktéw rolnych i srodkéw spozywczych zarejestrowanych na
poziomie UE.

Sciélej rzecz biorgc, przewiduje on odmowe rejestracji WZT sktadajgcych sie z
ChNP/ChOG produktow rolnych lub srodkéw spozywczych zarejestrowanych na mocy
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rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012° lub je zawierajgcych, o ile zaistniata sytuacja
odpowiada jednej z sytuacji okreslonych w tym rozporzadzeniu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 1151/2012 ChNP/ChOG obejmujg produkty, w
przypadku ktorych istnieje nieroztgczny zwigzek miedzy cechami produktu lub srodka
spozywczego a jego pochodzeniem geograficznym.

Scislej rzecz biorgc:
,nazwa pochodzenia” to nazwa, ktérg okresla sie produkt:

1. pochodzgcy z okreslonego miejsca, regionu lub, w wyjgtkowych przypadkach,
kraju;

2. ktorego jakosé lub cechy charakterystyczne sg w istotnej lub wylgcznej mierze
zastugg szczegdlnego srodowiska geograficznego, na ktére skfadajg sie czynniki
naturalne i ludzkie; oraz

3. ktérego wszystkie etapy produkcji odbywajg sie na okreslonym obszarze
geograficznym;

,oznaczenie geograficzne” to nazwa, ktérg okresla sie produkt:

1. pochodzgcy z okreslonego miejsca, regionu lub kraju;

2. ktérego okreslona jakosc¢, renoma lub inna cecha charakterystyczna w gtéwnej
mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego; oraz

3. ktérego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa sie na tym okreslonym
obszarze geograficznym.

ChNP jest terminem uzywanym do opisywania srodkéow spozywczych produkowanych,
przetwarzanych i przygotowywanych na danym obszarze geograficznym z
wykorzystaniem uznanej wiedzy fachowej. ChOG wskazuje na zwigzek z danym
obszarem przynajmniej na jednym z etapOw produkcji, przetwarzania lub
przygotowania. A zatem ChNP sg Scislej zwigzane z regionem.

Réznica ta nie ma jednak wptywu na zakres ochrony, ktory jest taki sam zaréwno dla
ChNP, jak i ChOG. Innymi stowy, art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT stosuje sie jednakowo do
wszystkich oznaczen objetych rozporzgdzeniem (UE) nr 1151/2012, niezaleznie od
tego, czy sg to zarejestrowane ChNP czy ChOG.

Ochrone przyznaje sie ChNP/ChOG w celu zapewnienia uczciwego uzywania tych
ChNP/ChOG i zapobiegania praktykom, ktére mogtyby wprowadzi¢ w btad
konsumentéw (zob. motyw 29 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012).

W tym kontekscie nalezy rowniez podkresli¢, ze pojecia ChNP i ChOG réznig sie od
~prostych oznaczen pochodzenia geograficznego”. W przypadku prostego oznaczenia
pochodzenia geograficznego nie wystepuje bezposredni zwigzek miedzy szczegdlng
jakoscig, renomg Ilub innymi wiasciwosciami produktu a jego szczegdlnym
pochodzeniem geograficznym, w zwigzku z czym nie wchodzi ono w zakres art. 5
ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 (wyrok z 07/11/2000 w sprawie C-312/98
.,Haus Cramer”, pkt43 i 44). Przyktadowo ,Queso Manchego” jest ChNP sera,
poniewaz odnosi sie do produktu o szczegdlnych cechach zgodnych z definicjg ChNP.
Natomiast ,Queso de Alicante” (,proste oznaczenie geograficzne”) nie moze sie

° Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w

sprawie systeméw jakosci produktéow rolnych i srodkéw spozywczych. Zastgpito ono i uchylito
rozporzadzenie (WE) nr 510/2006.
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kwalifikowa¢ do ChNP/ChOG, poniewaz nie posiada szczegdlnych cech i nie spetnia
szczegolnych wymagan.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012:

jezeli na mocy niniejszego rozporzadzenia zarejestrowano nazwe
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, odmawia sie rejestracji znaku
towarowego, ktérego stosowanie bytoby sprzeczne z art. 13 ust. 1 i ktory
odnosi sie do tego samego rodzaju produktu, w przypadku gdy wniosek o
rejestracje tego znaku towarowego zostat ztozony po terminie ztozenia w
Komisji wniosku o rejestracje nazwy pochodzenia lub oznaczenia
geograficznego.

Artykut 13 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012 okreSla sytuacje, w ktérych
dochodzi do naruszeh praw wynikajgcych z ChNP/ChOG: (i) bezposrednie lub
posrednie wykorzystywanie ChNP/ChOG w celach komercyjnych; (ii) niewtasciwe
stosowanie, nasladowanie lub przywotywanie; (iii) inne praktyki moggce wprowadzi¢ w
biad.

Stosowanie art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT wymaga spetnienia trzech tgcznych warunkéw:

o dane ChNP/ChOG muszg by¢ zarejestrowane na poziomie UE w trybie
przewidzianym w rozporzgdzeniu (UE) nr 1151/2012 (zob. pkt 2.10.2.1 ponizej);

o korzystanie z WZT sktadajacego sie z ChNP/ChOG produktow rolnych lub
srodkdw spozywczych lub je zawierajgcego musi stanowi¢ jedng z sytuacji
okreslonych w art. 13 ust. 1 rozporzgadzenia (UE) nr 1151/2012 (zob. pkt 2.10.2.2
ponizej);

o zgtoszenie WZT musi obejmowac produkty identyczne lub ,poréwnywalne” do
produktow objetych ChNP/ChOG (zob. pkt 2.10.2.3 ponizej).

Dla tych trzech warunkow ponizej odniesiono sie do: (i) tego, ktére ChNP/ChOG mogg
skutkowac¢ zastrzezeniami co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. K) RWZT; (i) w
jakich okolicznosciach dany WZT sktada sie z ChNP/ChOG lub je zawiera w taki
sposéb, ze miedci sie w zakresie art. 13 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012; (iii)
towarow ze zgtoszenia WZT, na ktore wptyw ma ochrona przystugujgca w zwigzku z
ChNP/ChOG. Wreszcie oméwiono mozliwosci ograniczenia zakresu towaréw tak, by
doprowadzi¢ do odstgpienia od zastrzezen co do rejestracji.

2.10.2 Stosowanie art. 7 ust. 1 lit. K) RWZT

2.10.2.1 Wiasciwe ChNP/ChOG

Artykut 7 ust. 1 lit. k) RWZT stosuje sig, gdy ChNP/ChOG (badz z panstwa
cztonkowskiego UE, badz z panstwa trzeciego) zostaty zarejestrowane w trybie
okreslonym w rozporzadzeniu (UE) nr 1151/2012.

Informacje dotyczgce ChNP/ChOG panstw trzecich korzystajgcych z ochrony w Unii

Europejskiej na podstawie uméw miedzynarodowych zawartych miedzy Unig
Europejska a panstwami trzecimi mozna znalez¢ w pkt 2.10.3.2 ponizej.
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Istotne informacje o ChNP/ChOG zarejestrowanych na podstawie rozporzgdzenia (UE)
nr 1151/2012 mozna znalez¢ w bazie danych ,DOOR” prowadzonej przez Komisje, do
ktorej dostep mozna uzyskaé pod adresem
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.

Ochrona obejmuje wytgcznie zarejestrowang nazwe ChNP/ChOG (zob. art. 13 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012) i nie obejmuje z mocy prawa nazw podregionéw,
nazw mniejszych jednostek geograficznych, miejscowych jednostek administracyjnych
lub lokalizacji znajdujgcych sie na obszarze objetym ChNP/ChOG. W tym kontekscie
nalezy zwréci¢ uwage na réznice miedzy doktryng Sgadu przedstawiong w wyroku z
11/05/2010 w sprawie T-237/08 ,Cuvée Palomar” a obecnie obowigzujgcymi ramami
prawnymi. Wyrok ten dotyczy systemu kompetencji panstwa cztonkowskiego w
zakresie oznaczen geograficznych win, ktéry istniat na podstawie poprzedniego
rozporzgdzenia (WE) nr 1493/1999, lecz ktory juz nie obowigzuje.

Z drugiej strony do umoéw handlowych podpisanych miedzy UE a krajami trzecimi
zatgczany zwykle jest wykaz ChNP/ChOG zarejestrowanych na poziomie UE, ktore
majg rowniez podlega¢ ochronie w zainteresowanych panstwach trzecich (zob. wyrok z
11/05/2010 w sprawie T-237/08 ,Cuvée Palomar”, pkt104-108 oraz orzeczenie z
19/06/2013 w sprawie R 1546/2011-4 ,FONT DE LA FIGUERA”). Eksperci nie powinni
jednak korzystac z tych wykazéw jako zrédet informacji o unijnych ChNP/ChOG, lecz
powinni zamiast tego korzysta¢ z wyzej wspomnianej bazy danych. Po pierwsze,
wykazy unijnych ChNP/ChOG podlegajgcych ochronie za granica mogg rézni¢ sie w
zaleznosci od umowy, ktorej ksztatt wynika ze szczegdtowych ustalenn dokonanych w
toku negocjacji. Po drugie, zatgczniki do umow sg zwykle zmieniane i aktualizowane w
drodze ,wymiany pism”.

Artykut 7 ust. 1 lit. k) RWZT ma skutek wytgcznie w odniesieniu do ChNP/ChOG
zgtoszonych przed WZT oraz zarejestrowanych w czasie badania WZT.
Obowigzujgcymi terminami stwierdzenia pierwszenstwa danego znaku towarowego i
ChNP/ChOG sg odpowiednio daty zgtoszenia WZT (lub tzw. ,pierwszenstwo konwencji
paryskiej’, o ile wystgpiono o jego stwierdzenie) oraz data przedtozenia wniosku o
ochrone ChNP/ChOG Komisji.

Dlatego zastrzezenia co do rejestracji na mocy art. 7 ust. 1 lit. Kl RWZT nie zostang
wysuniete, jezeli ChNP/ChOG zostaly zgtoszone po dacie ztozenia (lub dacie
zastrzezenia pierwszenstwa, w zaleznosci od przypadku) zgtoszenia WZT. Informacja
o dacie ztozenia wniosku o rejestracje ChNP/ChOG jest dostepna w bazie danych
,DOOR”.

Niezaleznie od powyzszego, a takze w $wietle faktu, ze znaczna wiekszo$¢ wnioskéw
o rejestracie ChNP/ChOG zwykle ewoluuje w toku procedury rejestracyjnej,
zastrzezenia co do rejestracji zostang wysuniete, jezeli ChNP/ChOG zostaty
zgtoszone przed datg ztozenia (lub datg zastrzezenia pierwszenstwa, w zaleznosci od
przypadku) zgtoszenia WZT, lecz nie zostaly jeszcze zarejestrowane w czasie badania
zgtoszenia WZT. Jezeli jednak zgtaszajgcy WZT stwierdzi, ze dane ChNP/ChOG nie
zostaty jeszcze zarejestrowane, postepowanie zostanie zawieszone do czasu
rozstrzygniecia procedury ChNP/ChOG.
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2.10.2.2 Sytuacje wchodzace w zakres art. 13 ust.1 rozporzgdzenia (UE)
nr 1151/2012

Artykut 7 ust. 1 lit. k) RWZT stosuje sie (z zastrzezeniem spetnienia pozostatych
warunkéw) we wszystkich nastepujgcych sytuacjach:

1. WIZT skiada sie wylgcznie z ChNP/ChOG w catosci (,bezposrednie
wykorzystanie”);

2. WZT zawiera ChNP/ChOG w catosci, a dodatkowo inne elementy stowne lub
graficzne (,bezposrednie lub posrednie wykorzystanie”);

3. WZT zawiera imitacje lub przywotanie ChNP/ChOG lub sktada sie z imitacji lub
przywotania ChNP/ChOG;

4. inne oznaczenia lub praktyki wprowadzajgce w btad;

5. renoma ChNP/ChOG.

WZT skiada sie wytacznie z ChNP/ChOG w catosci (,bezposrednie wykorzystanie”)

Ta sytuacja obejmuje ,bezposrednie wykorzystanie” ChNP/ChOG jako WZT, tzn. znak
towarowy skfada sie wylgcznie z nazwy ChNP/ChOG.

Przyktady
ChNP/ChOG Wspolnotowy znak towarowy
DRESDNER CHRISTSTOLLEN DRESDNER CHRISTSTOLLEN
(DE/PGI/005/0704) (Wspolny WZT nr 262 949)
PROSCIUTTO DI PARMA PROSCIUTTO DI PARMA
(IT/PDO/0117/0067) (Wspélny WZT nr 1 116 458)

Jezeli znak sktada sie wytgcznie z ChNP/ChOG, wéwczas WZT miesci sie réwniez w
zakresie art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, poniewaz jest uznawany za opisowy w stosunku do
pochodzenia geograficznego danych towaréw. Oznacza to, ze zastrzezenia co do
rejestracji wysuniete przez eksperta bedg oznaczaly jednoczesne podniesienie
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji zaréwno na podstawie art. 7 ust. 1 lit. k),
jak i art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT. Zgodnie z art. 66 ust. 2 RWZT istnieje odstepstwo od
tego przepisu, gdy WZT jest wspolnotowym znakiem wspdlnym, a regulamin uzywania
znaku zawiera informacje okreslone w art. 67 ust. 2 (jezeli chodzi o przeciwng sytuacje,
gdy znak jest zgtaszany do rejestracji indywidualnie, zob. orzeczenie z 07/03/2006 w
sprawie R 1073/2005-1 ,TEQUILA”, pkt 15).

Chociaz ograniczenie zakresu wiasciwych towardéw (w celu zapewnienia zgodnosci ze
specyfikacjg ChNP/ChOG) moze zwykle doprowadzi¢ do odstgpienia od zastrzezen co
do rejestracji wysunietych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. K} RWZT (zob. pkt 2.10.2.3
ponizej), takie ograniczenie jest nieistotne z punktu widzenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT.

Na przyktad WZT sktadajgcy sie z wyrazenia ,PROSCIUTTO DI PARMA” dla mies
bedzie skutkowat jednoczesnym wysunieciem zastrzezen co do rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. k) i art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT: sktada sie on wytgcznie z ChNP
,Prosciutto di Parma”, ktéra korzysta z ochrony w przypadku produktéw migsnych, czyli
okreslonego rodzaju szynki, a zatem ma charakter opisowy. Jezeli zakres towaréw
zostanie nastepnie ograniczony do migs zgodnych ze specyfikaciami ChNP ,Prosciutto
di Parma”, zastrzezenia co do rejestracji wysuniete na podstawie art. 7 ust. 1 lit. k)
RWZT zostang wycofane, lecz znak towarowy bedzie miat nadal charakter opisowy i
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bedzie nadal skutkowat wysunieciem zastrzezen na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢)
RWZT, chyba ze zgtoszono go jako znak wspdélny zgodny z art. 67 ust. 2 RWZT.

WZT zawiera ChNP/ChOG w catosci, a dodatkowo inne elementy stowne lub graficzne
(,bezposrednie lub posrednie wykorzystanie”)

Roéwniez ta sytuacja dotyczy ,bezposredniego wykorzystania” ChNP/ChOG we WZT
poprzez reprodukcje nazwy ChNP/ChOG wspdélnie z innymi elementami.

Nastepujgce WZT sg uznawane za spetniajgce przestanki art. 7 ust. 1 lit. K) RWZT,
poniewaz zawierajg cate hazwy/oznaczenia sktadajgce sie na ChNP/ChOG.

ChNP/ChOG Wspdlnotowy znak towarowy
PROSCIUTTO DI PARMA CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA
(IT/PDO/0117/0067) (WZT nr 6 380 141)

DRESDNER CHRISTSTOLLEN

(DE/PGI/005/0704)

PARMIGIANO REGGIANO

(IT/PDO/0117/0016)

WELSH BEEF

(UK/PGI/0005/0057)

(WZT nr 10 513 729)

W mysl art. 7 ust. 1 lit. K} RWZT nie jest istotne, czy pozostate elementy stowne lub
graficzne mogg nadawa¢ znakowi towarowemu charakter odrézniajgcy. Dane
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oznaczenie moze by¢ mozliwe do przyjecia jako catos¢ w swietle art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
RWZT, a mimo to skutkowa¢ wysunieciem zastrzezen co do rejestracji (jak w
powyzszych przypadkach) z mocy art. 7 ust. 1 lit. K) RWZT.

Do ,posredniego wykorzystania” ChNP/ChOG dochodzi na przyktad wéwczas, gdy
ChNP/ChOG sg zapisane w ztozonym znaku towarowym (takim jak przedstawienie na
etykiecie) mniejszymi znakami jako informacja o pochodzeniu lub rodzaju produktu
badz czes¢ adresu producenta. W takich przypadkach znak towarowy bedzie
skutkowat wysunieciem zastrzezenh co do rejestracji niezaleznie od umiejscowienia lub
rozmiaru ChNP/ChOG w obrebie znaku towarowego jako catosci, o ile tylko
ChNP/CHOP s3 widoczne.

ChNP/ChOG Wspolnotowy znak towarowy

(UK/PG1/0005/0081)

Mm.-/,,, (W dih (L 5

(WZT nr 11 927 472)

DON SANCIHO

QUESO MANCHEGO DEL MOLINO
=

(ES/PDO/0117/0087)

(WZT nr 5 582 267)

WZT zawiera imitacje lub przywotanie ChNP/ChOG Ilub sktada sie z imitacji lub
przywotania ChNP/ChOG

Ani RWZT, ani rozporzgdzenie (UE) nr1151/2012 nie definiujg ,imitacji” lub
»przywotania”. W znacznym stopniu sg to pojecia scisle ze sobg powigzane.

Wedilug Sadu ,przywotanie” dotyczy ,sytuacji, w ktérej termin uzyty do okreslenia
produktu obejmuje czes$¢ chronionej nazwy lub oznaczenia, tak ze, w przypadku gdy
konsument ma do czynienia z nazwg produktu, obraz przywotany w jego umysle jest
obrazem produktu, ktérego nazwa lub oznaczenie sg chronione” (wyrok z 04/03/1999
w sprawie C-87/97 ,Cambozola”, pkt 25 i wyrok z 26/02/2008 w sprawie C-132/05,
pkt 44).

Powyzsze oznacza, ze do przywotania moze dojs¢, gdy WZT powtarza czesé
ChNP/ChOG, taka jak jeden lub kilka jego geograficznie istotnych elementéw stownych
(w tym sensie, ze nie jest to element rodzajowy), czy nawet cze$¢ stowa, jak
charakterystyczny rdzen lub koncéwka (przyktady podano ponizej).
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Ponadto art. 13 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 zapewnia ochrone
ChNP/ChOG przed ,wszelkiego rodzaju niewtasciwym stosowaniem, imitacjg lub
przywofaniem, nawet jesli podano prawdziwe pochodzenie produktéow lub ustug
lub jesli chroniona nazwa zostata przettumaczona lub towarzyszg jej okreslenia
takie jak: »styl«, »typ«, »metoda«, »zgodnie z recepturg stosowana«, »imitacja« i
tym podobne” (podkreslenie dodane), a zatem nawet jezeli konsumenci nie sg
wprowadzani w btad.

Wedlug rzecznika generalnego (opinia z 17/12/1998 w sprawie C-87/97 ,Cambozola”,
pkt 33), ,termin »przywotanie« ma charakter obiektywny, w zwigzku z czym nie jest
niezbedne wykazywanie, ze wiasciciel znaku miat zamiar przywotac¢ chroniong nazwe”.

W tym zakresie, i do celow art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT, Urzad oceni ponizsze sytuacje w
sposob rownie obiektywny, niezaleznie od rzeczywistej intencji zgtaszajgcego WZT.

Ponadto urzad uznaje, ze terminy ,imitacja” i ,przywofanie” nawigzujg do tego samego
pojecia. Znak ,imituje” (nasladuje, powiela elementy itp.), czego skutkiem jest
~przywotanie” (na mysl) towaréw, ktérych dotyczy ChNP/ChOG.

W $Swietle powyzszego przywotanie lub imitacja ChNP/ChOG wystepujg, gdy:

(@) WZT zawiera czesc istotng z geograficznego punktu widzenia (w tym sensie, ze
nie jest to element rodzajowy) ChNP/ChOG;

(b) WZT zawiera odpowiednik przymiotnikowy/rzeczownikowy wskazujgcy na to
samo pochodzenie geograficzne;

(c) ChNP/ChOG jest przettumaczony;

(d) oprécz ChNP/ChOG Ilub ich przywotania WZT zawiera wyrazenie bedace
,2delokalizatorem”.

WZT zawiera cze$¢ ChNP/ChOG

Wedtug Sagdu (wyrok z 04/03/1999 w sprawie C-87/97 ,Cambozola”, i wyrok z
26/02/2008 w sprawie C-132/05, przytoczone powyzej) WZT musi przywotywaé na
mys$| konsumenta obraz produktu, ktérego oznaczenie jest chronione.

Ponadto, jak stwierdzit Sad, ,mozliwe jest [...], ze chronione oznaczenie bedzie
przywotywane, gdy nie wystepuje prawdopodobiehstwo wprowadzenia w btgd miedzy
danymi produktami” (wyrok z 04/03/1999 w sprawie C-87/97 ,Cambozola”, pkt 26).

Co wazne, przywotanie nie jest oceniane w ten sam sposdb, jak prawdopodobiehstwo
wprowadzenia w btad (zob. opinia rzecznika generalnego z 17/12/1998 w sprawie
C-87/97 ,Cambozola”, pkt37). Musi wystgpi¢ zwigzek z produktem, ktérego
oznaczenie jest chronione. A zatem fakt wystgpienia przywotania nie bedzie ustalany
na podstawie zasad okreslonych w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 ,Sabeél”.

Jak wskazano powyzej, przywotanie wystepuje nie tylko wowczas, gdy WZT zawiera
jeden lub kilka geograficznie istotnych elementéw stownych (w odréznieniu od
elementéw rodzajowych) ChNP/ChOG, ale réwniez gdy WZT powiela inne czesci
ChNP/ChOG, takie jak charakterystyczny rdzen lub koncowka.
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ChNP/ChOG Znak towarowy Wyjasnienie
AZIENDA
LEARIA
HIANTI.
Wyraz ,chianti” jest przywotaniem
CHIANTI CLASSICO ChNP ,Chianti Classico”.
(IT/PDO/0005/0108) (R 1474/2011-2 ,AZIENDA OLEARIA
CHIANTI", pkt 14-15)
(WZT nr 9 567 851)
sL---] chroniona nazwa jest bowiem
przywotywana w przypadku, gdy termin
uzyty do oznaczenia tego produktu
konczy sie tymi samymi dwoma
GORGONZOLA sylabami i zawiera te sama liczbe sylab,
CAMBOZOLA tak ze skutkuje to oczywistym
(IT/PDO/0017/0010) fonetycznym i wizualnym
podobienstwem miedzy danymi dwoma
nazwami”.
(C-87/97, pkt 27)
) o] W zwigzku z podobienstwem
NURNBERGER fonetycznym NUERNBERGA  jest
BRATWURSTE/NURNBERGER NUERNBERGA utozsamiana z oznaczeniem
ROSTBRATWURSTE geograficznym Nirnberger”.
(WZT nr 9 691 577)
(DE/PGI/0005/0184) (R 1331/2011 4 ,NUERNBERGA”", pkt
12)

Jezeli ChNP/ChOG zawiera lub przywotuje nazwe produktu uznawang za rodzajowa,
ochrona nie obejmuje elementu rodzajowego (zob. art. 13 ust. 1 rozporzgdzenia (UE)
nr 1151/2012, in fine oraz wyrok z 12/09/2007 w sprawie T-291/03 ,Grana Biraghi”,
pkt 58 i 60). Przyktadowo w przypadku ChOG ,Macad de Alcobaga” i ,Jambon
d'Ardenne” powszechnie wiadomo, ze terminy ,maca” (jabtko w jez. portugalskim) i
.Jambon” (szynka w jez. francuskim) majg charakter rodzajowy, a zatem nie podlegajg
ochronie. Podobnie zastrzezenia co do rejestracji nie zostang wysuniete w zwigzku z
samym tylko faktem, ze dany WZT zawiera te terminy rodzajowe bedace czescig
ChNP/ChOG.

Nalezy zwlaszcza zauwazyé, ze charakter rodzajowy majg terminy ,camembert” oraz
Lorie” (zob. wyrok z 26/02/2008 w sprawie C-132/05 pkt 36). Innymi przyktadami sg
,cheddar” lub ,gouda” (zob. rozporzadzenie (WE) nr 1107/96, przypisy do ChNP ,West
Country farmhouse Cheddar” i ,Noord-Hollandse Gouda”). Dlatego w nastepujgcej
sprawie nie wysunieto zadnych zastrzezen co do rejestracji:
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ChNP/ChOG Wspo6lnotowy znak towarowy

(brak, poniewaz ,,camembert” nie jest oznaczeniem
geograficznym, lecz terminem rodzajowym)

(WZT nr 7 389 158)

W przypadku gdy rodzajowy charakter danego elementu w ChNP/ChOG mozna
stwierdzi¢ na podstawie standardowej definicji stownikowej, rozstrzygajgca jest
perspektywa opinii publicznej w panstwie pochodzenia ChNP/ChOG. Na przyktad w
powyzszych przypadkach wystarcza, ze termin ,mac¢ad” i ,jambon” sg nazwami
rodzajowymi odpowiednio dla konsumentoéw portugalskich i francuskich, by uzna¢, ze
majg one charakter rodzajowy, niezaleznie od tego, czy mogg by¢ zrozumiane przez
inne kregi odbiorcow z Unii Europejskie;j.

Natomiast jezeli nie mozna znalez¢ definicji w standardowym, dobrze znanym
stowniku, rodzajowy charakter danego terminu powinien zosta¢ oceniony wedtug
kryteribw wskazanych przez Sad (zob. wyrok z 26/02/2008 w sprawie C-132/05 i wyrok
z 12/09/2007 w sprawie T-291/03 ,Grana Biraghi’), takich jak wiasciwe przepisy
krajowe i UE, spos6b postrzegania terminu przez opinie publiczng oraz okolicznosci
zwigzane z wprowadzaniem danego produktu do obrotu.

Wreszcie w niektorych przypadkach WZT moze stanowi¢ bezposrednie/posrednie
wykorzystanie lub przywotanie wiecej niz jednego ChNP/ChOG jednoczesnie. Moze to
nastgpi¢, gdy WZT zawiera element (niebedgcy elementem rodzajowym), ktéry pojawia
sie w wiecej niz jednym ChNP/ChOG.

ChNP/ChOG Wspdlnotowy znak towarowy Wyjasnienie

Amarene Brusche di Modena

Aceto Balsamico di Modena

) . - (PURG WZT zawiera element
Aceto balsamico tradizionale di MODENA”, ktory przywoluje

Modena A= S i
MODENA

Cotechino Modena bt
zawierajg stowo ,MODENA”.
Zampone Modena (WZT nr 11 338 779)

Prosciutto di Modena

O ile WZT obejmuje wtasciwe towary, zastrzezenia co do rejestracji nalezy wysungé w
odniesieniu do wszystkich odno$nych towaréw chronionych ChNP/ChOG. Ekspert
wskaze jednak, ze odstgpienie od zastrzezen co do rejestracji nie bedzie mozliwe,
poniewaz ograniczenie zakresu towarow do tych, kiére sg zgodne z jednym lub
wszystkimi ChNP/ChOG, skutkowatoby sitg rzeczy wysunigciem innych zastrzezen na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT, poniewaz takie ograniczenie wskazywatoby — w
sposéb nieuchronny i wprowadzajgcy w btgd — na towary o pochodzeniu
geograficznym innym niz to objete danymi ChNP/ChOG.
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Odpowiedniki przymiotnikowe/rzeczownikowe

Uzycie odpowiednikéw przymiotnikowych/rzeczownikowych w celu wskazania na to
samo pochodzenie stanowi przywotanie ChNP/ChOG.

Wspodlnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjne przyktady)

JAGNIECINA

PODHALANSKA JAGNIECINA Z PODHALA Przymiotnik w Cr\‘/f/)ch\r_) rzeczownik w

(PL/PGI/0005/00837)

MEL DO ALENTEJO . I~
MEL ALENTEJANA Rzeczownik w ChNP — przymiotnik w

(PT/PDO/0017/0252) wzt
SCOTTISH WILD SALMON WILD SALMON Przymiotnik w ChOG — rzeczownik w
FROM SCOTLAND WZT

(GB/PGI/0005/00863)

Przettumaczone ChNP/ChOG

Podobnie przywofanie lub imitacja ChNP/ChOG zachodzg, gdy WZT skitada sie z
ttumaczenia catosci lub czesci ChNP/ChOG na dowolny jezyk UE lub zawiera takie
ttumaczenie.

Wspdlnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjny przyktad)
PATES D'ALSACE WZT zawierajacy termin ,Alsatian Pasta”
ALSATIAN PASTA zostanie uznany za przywotujgcy ChOG
(FR/PGI/0005/0324) .Pates d'Alsace”.

Rejestracja znakéw towarowych obejmujgcych te terminy spotka sie z odmowg
zarOwno na podstawie art. 7 ust. 1 lit. k), jak i art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, a nie wytgcznie
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT.

Wyrazenia uzyte jako ,delokalizatory”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012 ChNP/ChOG sg
chronione ,nawet jesli podano prawdziwe pochodzenie produktéw lub ustug [...] lub
jesli [chronionej nazwie] towarzyszg [...] okreslenia takie jak: »styl«, »typ«, »metoda,
»zgodnie z recepturg stosowang«, »imitacja« [...] i tym podobne”.

A zatem fakt, ze takie wyrazenia towarzyszg ChNP/ChOG reprodukowanym lub
przywotanym w WZT, nie stanowi przestanki przemawiajgcej za niezastosowaniem
art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT. Innymi stowy, nawet jezeli w zwigzku z uzyciem takich
wyrazen opinia publiczna jest informowana o rzeczywistym pochodzeniu produktu,
zostang wysuniete zastrzezenia co do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. k)
RWZT. Niezaleznie od tego, znak towarowy bedzie miat charakter wprowadzajgcy w
btad w Swietle art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT, poniewaz bedzie zachodzita sprzecznosc
miedzy towarami (ktérych zakres jest ograniczony do danego ChNP/ChOG) a
informacja przekazywang przez znak (ze towary nie sg ,autentycznymi” produktami
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ChNP/ChOG), co bedzie nieuchronnie skutkowato dalszymi zastrzezeniami co do
rejestracji na podstawie tego artykutu.

Wspdlnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjne przyktady)

WZT zawierajgcy takie wyrazenia jak
,Greek Style Plain Feta” lub ,Arabian
Feta” zostang uznane za przywotujgce
ChNP ,Feta”, nawet jezeli zawierajg
informacje, ze dany produkt nie jest
~autentyczng fetg o ChNP”.

FETA GREEK STYLE PLAIN FETA

(EL/PDO/0017/0427) ARABIAN FETA

Miejsce zarejestrowanej siedziby zgtaszajgcego jest nieistotne z punktu widzenia
oceny art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT. Artykut 12 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012
stanowi, ze chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne moga
by¢ wykorzystywane przez dowolny podmiot wprowadzajgcy na rynek produkt zgodny
z odpowiednig specyfikacjg. Stad, o ile towary sg zgodne ze specyfikacjg danego
ChNP/ChOG (co jest zagwarantowane odpowiednim ograniczeniem zakresu towaréw),
miejsce zarejestrowanej siedziby zgtaszajgcego wskazane w zgtoszeniu WZT jest bez
znaczenia. Na przyktad spdtka z siedzibg na Litwie moze by¢ wiascicielem wytwdrni
potozonej w Hiszpanii, ktéra opracowuje produkty zgodne z ChNP ,Chorizo de
Cantimpalos”.

Inne oznaczenia lub praktyki wprowadzajace w btad

Artykut 13 wust. 1 lit. ¢) i d) rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 chroni ChNP/ChOG
przed szeregiem innych falszywych Iub wprowadzajgcych w btad oznaczeh
odnoszacych sie do pochodzenia, charakteru lub podstawowych wiasciwosci produktu.

Chociaz w znacznym stopniu zalezy to od specyfiki danego przypadku, w zwigzku z
czym kazdy przypadek musi byC¢ oceniany indywidualnie, WZT moze zostac
przyktadowo uznany za wprowadzajgcy w bitgd, gdy zawiera elementy graficzne
kojarzone z danym obszarem geograficznym (jak dobrze znane zabytki) lub gdy
powiela szczegdlny ksztait produktu.

Powyzsze podlega wyktadni zawezajgcej: dotyczy wytgcznie WZT przedstawiajgcych
dobrze znany i charakterystyczny obraz, ktéry jest powszechnie uznawany za symbol
danego miejsca pochodzenia produktéw objetych ChNP/ChOG lub szczegdlny ksztatt
produktu opisanego w specyfikacjach ChNP/ChOG.

Wspélnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjne przyktady)

Obraz opactwa Mont-Saint-Michel jest
dobrze znanym symbolem miasta i wyspy
MOULES DE BOUCHOT DE Mont Saint Michel w Normandii. Jego
LA BAIE DU WZT, ktéry zawiera obraz uzycie w odniesieniu do owocoéw morza
MONT-SAINT-MICHEL opactiva Mont.Saint-Miche| |innych niz te objete ChNP ,Moules de
P Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel”
(FR/PDO/0005/0547) stanowitoby podstawe do zastosowania
art. 13 ust. 1 lit. c) i d) rozporzgdzenia
(UE) nr 1151/2012.
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Wspoélnotowy znak
ChNP/ChOG towarowy Wyjasnienie
(fikcyjne przyktady)

QUESO TETILLA WZT przedstawiajgcy ser w | Szczegdlny ksztatt produktu jest opisany

(ES/IPDO/0017/0088) ksztatcie stozka w specyfikacji ChNP ,Queso Tetilla”.

Zwazywszy na nieodtgczng trudnosc¢ zwigzang ze zidentyfikowaniem przywotujgcych
elementéw graficznych, zwtaszcza w mniej oczywistych przypadkach, w takich
przypadkach Urzad opiera sie zasadniczo na zastrzezeniach wysunietych przez strony
trzecie.

Renoma ChNP/ChOG

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012 zarejestrowane nazwy
sg chronione przed uzywaniem stanowigcym wykorzystanie renomy chronionej nazwy.
Zasadniczo ochrona ta obejmuje nawet odmienne produkty (zob. wyrok z 12/06/2007 w
sprawach potgczonych T-53/04 — T-56/04, T-58/04 i T-59/04 ,Budweiser”, pkt 176).

Zakres powyzszej ochrony musi by¢ jednak odczytywany zgodnie z mandatem
okreslonym w art. 14 wspomnianego rozporzgdzenia, ktéry ogranicza odmowe
rejestracji znaku towarowego do produktow ,tego samego rodzaju”.

Dlatego Urzad uznaje, ze w kontekscie badania bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji ochrona ChNP/ChOG ogranicza sie do produktéow identycznych Iub
poréwnywalnych.

Na rozszerzony zakres ochrony ChNP/ChOG posiadajgcych renome mozna sie jednak
powotywa¢ w kontekscie art. 8 ust. 4 RWZT (zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw,
dziat 4: Prawa, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4 RWZT).

2.10.2.3 Wiasciwe produkty

Porownywalne produkty

Zastrzezenia co do rejestracji oparte na art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT mozna wysung¢
wytgcznie w odniesieniu do konkretnych towaréw objetych zgtoszeniem WZT, a
mianowicie tych, ktére sg identyczne lub ,poréwnywalne” z towarami objetymi
ChNP/ChOG.

Ro6zne terminy uzyte w art. 13 i 14 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 (odpowiednio
.porownywalne produkty” i ,produkty tego samego rodzaju”) sg interpretowane przez
Urzad jako synonimy odnoszgce sie do tego samego pojecia.

Pojecie porownywalnych towaréw nalezy interpretowa¢ w sposéb zawezajacy i
niezalezny od analizy podobienstwa miedzy towarami na podstawie prawa znakdéw
towarowych. W zwigzku z powyzszym niekoniecznie nalezy stosowacC Kkryteria
okreslone w wyroku z 29/09/1998 w sprawie C-39/97 ,,Canon”, chociaz niektore z nich
mogg okazaé sie uzyteczne. Na przyklad, zwazywszy ze ChNP/ChOG stuzy
oznaczaniu pochodzenia geograficznego i szczegdlnych wtasciwosci produktéw, takie
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kryteria jak charakter produktu lub jego sktad sg bardziej istotne niz przyktadowo to,
czy towary sg komplementarne, czy tez nie.

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (w wyroku z 14/07/2011 w sprawach
potgczonych C-4/10 i C-27/10 ,BNI Cognac”, pkt 54) wymienit zwlaszcza nastepujgce
kryteria, na podstawie ktérych mozna stwierdzaé, czy towary sg podobne:

o czy majg one wspolne obiektywne cechy (takie jak metoda opracowania, wyglad
produktu lub uzycie tych samych surowcow);

o czy sg zasadniczo spozywane, z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcow,
przy takich samych okazjach;

o czy sg rozprowadzane za pomocg tych samych kanatéw dystrybucji i podlegaja
podobnym regutom sprzedazy.

Chociaz wyszczegolnienie wszystkich mozliwych scenariuszy w niniejszych
wytycznych nie jest mozliwe, ponizej przedstawiono przyktady poréwnywalnych
produktow.

Produkty objete ChNP/ChOG Poréwnywalne produkty
Scisle okreslone mieso i $ci$le okreslone przetwory Dowolne mieso i dowolne przetwory miesne
miesne (R 659/2012-5, p.14-17)
Mleko Ser i inne produkty mleczne

Owoce konserwowane, mrozone, sSuszone i
gotowane (galaretki, dzemy, owoce w wodnym
roztworze cukru nie sg ,poréwnywalnymi
Swieze owoce produktami”, przy czym owoc objety ChNP/ChOG
moze by¢ skiadnikiem istotnym z komercyjnego
punktu widzenia; zob. ponizej w ,Produkty uzywane
jako skfadniki”).

Warzywa Kkonserwowane, mrozone, suszone i
gotowane (galaretki, dzemy nie sg ,poréwnywalnymi
produktami”, przy czym konkretne warzywo objete
ChNP/ChOG moze by¢ skiadnikiem istotnym z
komercyjnego punktu widzenia; zob. ponizej w
,Produkty uzywane jako sktadniki”).

Swieze warzywa

Ograniczenie wykazu towaréw

Zgodnie z art.12 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr1151/2012 ,chronione nazwy
pochodzenia oraz chronione oznaczenia geograficzne mogg by¢ wykorzystywane
przez dowolny podmiot wprowadzajgcy na rynek produkt zgodny z odpowiednig
specyfikacja”.

Od zastrzezen co do rejestracji wysunietych na mocy art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT mozna
odstgpi¢, jezeli zakres wiasciwych towaréw zostaje ograniczony w sposéb
zapewniajgcy zgodnos¢ ze specyfikacjami odpowiednich ChNP/ChOG.

Ograniczenie zakresu towardow moze by¢ ztozonym zadaniem, a jego wynik bedzie w
znacznym stopniu uzalezniony od indywidualnej analizy danego przypadku.
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. Zakres produktéw tego samego typu, co produkty objete ChNP/ChOG, nalezy
ograniczy¢ w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ ze specyfikacjami ChNP/ChOG.
Wiasciwe brzmienie powinno przedstawiaé sie nastepujgco: ,[nazwa produktu]
zgodny ze specyfikacja [ChNP/ChOG ,X"]". Nie nalezy proponowaé ani
dopuszczac innego brzmienia. Niedopuszczalne sg ograniczenia o tresci ,[nazwa
produktu] o [ChNP/ChOG X"’ lub ,[nazwa produktu] pochodzgcy z [nazwa
miejsca]”.

ChNP/ChOG we WZT Dopuszczalny wykaz towarow

WELSH BEEF Mieso wotowe zgodne ze specyfikacjag ChOG

~Walijska wotowina”

(UK/PGI/0005/0057)

Kategorie produktow, do ktérej nalezg dane produkty objete ChNP/ChOG, mozna
sprawdzié w bazie danych ,DOOR”. Sci$le okreslony produkt objety ChNP/ChOG
mozna znalez¢ w zgtoszeniu zatgczonym do publikacji w Dzienniku Urzedowym, ktére
jest réwniez dostepne za posrednictwem ,DOOR”.

o Kategoria produktow, do ktérej nalezg produkty objete ChNP/ChOG, powinna
zosta¢ ograniczona tak, by odnosita sie tylko i wytgcznie do tych produktéw, ktére
sg objete ChNP/ChOG i zgodne ze specyfikacja.

ChNP/ChOG we WZT Pierwotna specyfikacja Dopuszczalr]y Wyjasnienie
(niedopuszczalna) wykaz towarow
,Mieso” obejmuje produkty
. (np. wieprzowing), ktére nie
WELSH BEEF Mfsé’d‘;l"gg‘ef"e moga odpowiadaé
Mieso spec ?ikac. ShoG |specyfikacii  ChNP/ChOG,
(UK/PGI/0005/0057) pecytikacia UG | 1iore  obejmuja  dany
Welsh beef ; .
produkt, czyli ,mieso
wotowe”.
Kategoria ,owoce” obejmuje
takie produkty jak gruszki
POMME DU LIMOUSIN Jablka zgodne ze 1 " oskwinie, ktore nie
o specyfikacjg ChNP .
woce Pomme du mogg by¢é zgodne ze
(FR/PDO/0005/0442) "L' - specyfikacjg ChNP
imousin A .
obejmujacej wytgcznie
jabtka.

o Zakres poréwnywalnych produktéw jest ograniczony do tych produktéw — w
ramach kategorii porownywalnych produktow — ktére sg objete ChNP/ChOG.
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Pierwotna specyfikacja

Dopuszczalny

CnnE oS nr2 iz (niedopuszczalna) wykaz towaréw Rlvigsgicnis
Kategoria Lowoce
konserwowane, mrozone,

Jabika suszone i  gotowane”
K obejmuje produkty
onserwowane,

POMME DU LIMOUSIN

(FR/PDO/0005/0442)

Owoce konserwowane,
mrozone, suszone i
gotowane

mrozone, suszone i
gotowane zgodne ze
specyfikacjg ChNP
~LPomme du
Limousin”

sktadajgce sie¢ z innych
owocow, ktére nie mogg
by¢ zgodne ze specyfikacjg

ChNP obejmujacej
wytagcznie jabtka. Nalezy
rowniez odnotowaé, ze

ograniczenie nie powinno
dotyczyC ,jabtek”.

Moga wystepowac przypadki, gdy odstgpienie od zastrzezen co do rejestracji w wyniku
ograniczenia nie bedzie mozliwe, na przyktad gdy zgtoszone produkty — mimo ze sg

~poréownywalne” —

nie obejmujg produktu objetego ChNP/ChOG (np. gdy ChNP

obejmuje ,ser”, a towarem, ktérego dotyczy zgtoszenie, jest ,mleko”).

o Produkty uzywane jako skladniki: jezeli towary objete ChNP/ChOG mogg by¢
uzywane jako istotny z komercyjnego punktu widzenia (w tym sensie, ze moze
przesgdza¢ o wyborze gtdéwnego produkiu) sktadnik dowolnych towarow
uwzglednionych w zgtoszeniu WZT, wymagane bedzie ograniczenie. Wynika to z
faktu, ze art. 13 ust. 1 lit. a) i b) rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 wyraznie
rozszerzajg zakres ochrony ChNP/ChOG zarejestrowanych dla danego produktu
»W sytuacji, gdy produkty te sg wykorzystywane jako skfadnik”.

ChNP/ChOG we WZT

Pierwotna specyfikacja
(niedopuszczalna)

Dopuszczalny
wykaz towaréw

Wyjasnienie

POMME DU LIMOUSIN

(FR/PDO/0005/0442)

Dzemy i owoce w wodnym
roztworze cukru

Dzemy jabtkowe i
jabtka w wodnym
roztworze cukru
zgodne ze
specyfikacjg ChNP
,Pomme du
Limousin”

Owoc ten jest gtownym
sktadnikiem  dzemow i
owocow w wodnym
roztworze cukru.

PROSCIUTTO DI
PARMA

(IT/PDO/0117/0067)

Pizze

Pizze z szynkg
zgodng ze
specyfikacjg ChNP

LProsciutto di Parma”

Szynka ta jest gtownym
sktadnikiem pizzy i
skfadnikiem decydujgcym o
wyborze konsumentéw.

Ograniczenie nie jest niezbedne, gdy towary objete ChNP/ChOG sg wykorzystywane
jako drugorzedne, nieistotne z komercyjnego punktu widzenia skfadniki zgtaszanych

towarow.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen Strona 71

DRAFT

VERSION 1.0

01/08/2014




Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji

. . . Dopuszczalny N
ChNP/ChOG we WZT Pierwotna specyfikacja wykaz towar6w Wyjasnienie

Nie jest niezbedne
ograniczenie zakresu
towaréw z racji samego
ACEITE DE LA tylko  faktu, ze do
ALCARRIA Ciastka Ciastka pr_zygotOV\_/ania _ cia:stelf
uzywana jest oliwa. ,Oliwa
(ES/PDO/0005/0562) jest sktadnikiem
drugorzednym, ktéry nie
jest istotny z komercyjnego
punktu widzenia.

2.10.3 ChNP/ChOG niechronione na mocy rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012

2.10.3.1 ChNP/ChOG chronione na szczeblu krajowym w jednym z panhstw
cztonkowskich UE

Trybunat Sprawiedliwosci uznat (wyrok z 08/09/2009 w sprawie C-478/07 ,Bud”), ze
wspolnotowy system ochrony ChNP/ChOG produktow rolnych i srodkéw spozywczych
ustanowiony w rozporzgdzeniu (WE) nr 510/2006 [wowczas obowigzujgcym] ma
,charakter wyczerpujacy”.

Artykut 9 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 stanowi, ze

panstwo cztonkowskie moze — wytgcznie na zasadzie tymczasowej —
przyznac¢ danej nazwie ochrone na szczeblu krajowym na mocy niniejszego
rozporzgdzenia, ze skutkiem od dnia, w ktérym w Komisji zostat ztozony
wniosek o rejestracje. Tego rodzaju ochrona na szczeblu krajowym ustaje z
dniem, w ktorym podjeta zostaje decyzja w sprawie rejestracji nha mocy
niniejszego rozporzadzenia albo wniosek zostaje wycofany. Srodki
podejmowane przez panstwa czionkowskie [...] wywotujg skutki jedynie na
szczeblu krajowym i nie majg wpltywu na handel wewnagtrzunijny lub
miedzynarodowy.

Przepis ten jest zgody z motywem 24 tego samego rozporzgdzenia, zgodnie z ktérym

nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne, ktére majg zostaé
objete ochrong na terytoriach panstw cztonkowskich, powinny by¢
rejestrowane jedynie na szczeblu unijnym. Ze skutkiem od dnia ztozenia
wniosku o rejestracje na szczeblu unijnym panstwa cztonkowskie powinny
mie¢ mozliwos¢ przyznawania na szczeblu krajowym tymczasowej
ochrony, ktéra nie bedzie miata wptywu na handel wewnatrzunijny ani
miedzynarodowy.

Ponadto nalezy odnies¢ sie do rozporzgdzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie
ochrony oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia produktéw rolnych i srodkéw
spozywczych. Rozporzgdzenie to (ktére poprzedzato rozporzadzenie (WE) nr 510/2006
i zostato nim uchylone) stanowito w art.17 ust.1, Zze panstwa cztonkowskie
spoinformujg Komisje, ktére swoje prawnie chronione nazwy [...] chcg zarejestrowac”
zgodnie z tym rozporzgdzeniem. W ust. 3 dodano, ze panstwa cztonkowskie mogg
Lutrzymywac ochrone krajowg nazw, o ktérych poinformowaty zgodnie z ust. 1 do
czasu podjecia decyzji o rejestracji” (zob. w tym kontekscie wyrok z 04/03/1999 w
sprawie C-87/97 ,Cambozola”, pkt 18).
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W zwigzku z powyzszym uprzednia ochrona oznaczeh geograficznych produktéw
rolnych isrodkéw spozywczych na szczeblu krajowym ustata z chwilg, gdy te
oznaczenia geograficzne zostaty zarejestrowane na poziomie UE.

Oznaczenia geograficzne tego rodzaju produktéw, ktdére wczesniej korzystaty z
ochrony na mocy ustawodawstwa krajowego, nie wchodzg w zakres art. 7 ust. 1 lit. k)
RWZT. W zwigzku z tym nie stanowig one, jako takie i wylgcznie z tego powodu,
podstawy odmowy rejestracji w swietle art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT, chyba ze zostaty
réwniez zarejestrowane na poziomie UE. A zatem, jezeli przyktadowo strona trzecia
twierdzi, ze WZT skfada sie z oznaczenia geograficznego produktow rolnych lub
srodkéw spozywczych lub zawiera takie oznaczenie, ktére byto w przesziosci
zarejestrowane na szczeblu krajowym w jednym z panstw cztonkowskich UE, ekspert
sprawdzi, czy takie oznaczenie geograficzne jest réwniez zarejestrowane na szczeblu
UE jako ChNP/ChOG. Jezeli nie, uwagi strony trzeciej zostang uznane za niebudzace
powaznych watpliwosci z punktu widzenia art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT.

2.10.3.2 ChNP/ChOG z panstw trzecich

Nastepujgce sytuacje odnoszg sie do tych ChNP/ChOG z panstw trzecich, ktére nie sg
jednoczes$nie zarejestrowane na poziomie UE.

Oznaczenie geograficzne jest chronione wytgcznie w kraju pochodzenia na podstawie
ustawodawstwa krajowego

Artykut 7 ust. 1 lit. k) RWZT nie ma skutku, poniewaz oznaczenie geograficzne
panstwa trzeciego nie jest uznawane i chronione expressis verbis na mocy
prawodawstwa UE. W tym Kkontekscie nalezy zauwazyC, ze postanowienia
porozumienia TRIPS nie stwarzajg praw, na ktoére osoby fizyczne mogg sie
bezposrednio powotywac¢ przed sgdami na mocy prawa UE (wyrok z 14/12/2000 w
sprawach potgczonych C-300/98 i C-392/98, pkt 44).

Niemniej gdy WZT sktada sie z jednego tego rodzaju chronionego oznaczenia
geograficznego lub je zawiera, nalezy ponadto ocenic, czy ten WZT mozna uzna¢ za
opisowy lub wprowadzajgcy w btgd w Swietle art. 7 ust. 1 lit. ¢) i g) RWZT na zasadach
ogoélnych okreslonych w niniejszych wytycznych. Przyktadowo gdy strona trzecia
zgtasza, ze WZT skfada sie z terminu ,Tea Murakami” (fikcyjny przyktad), ktory jest
ChOG zgodnie z ustawodawstwem krajowym panstwa X, art. 7 ust. 1 lit. k) RWZT nie
bedzie miat skutku z powyzszych wzgledoéw, przy czym niezbedne jest zbadanie, czy
ten WZT bedzie postrzegany przez wiasciwy krgg odbiorcow w UE jako oznaczenie
opisowe lub wprowadzajgce w btad.

Oznaczenie geograficzne jest chronione na podstawie umowy, ktérej Unia Europejska
jest strong

UE podpisata szereg umow handlowych z panstwami trzecimi, na mocy ktérych
chronione sg oznaczenia geograficzne. Z reguly instrumenty te zawierajg wykaz
oznaczen geograficznych, a takze postanowienia dotyczgce ich konfliktu ze znakami
towarowymi. Umowy mogg jednak rézni¢ sie miedzy sobg pod wzgledem tredci i
stopnia szczegotowosci. Oznaczenia geograficzne z panstw trzecich sg chronione na
poziomie UE po wejsciu danej umowy w zycie.
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W tym wzgledzie nalezy zauwazyé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
postanowienie umowy zawartej przez UE z panstwami trzecimi nalezy uznac¢ za
majgce bezposredni skutek, jezeli uwzgledniajgc brzmienie, cel i charakter umowy,
przewiduje ono jasny, precyzyjny i bezwarunkowy obowigzek, ktérego wypetnienie i
skutki nie sg uzaleznione od wydania kolejnego aktu (wyrok z 14/12/2000 w sprawach
potgczonych C-300/98 i C-392/98, pkt 42).

Zakres ochrony udzielanej tym ChOG przez panstwa trzecie jest okreslony
postanowieniami materialnymi danej umowy. Podczas gdy najstarsze umowy
(zwtaszcza dotyczgce win i wyrobdéw spirytusowych) zawieraty z reguty wylgcznie
ogolne postanowienia, umowy o wolnym handlu ,najnowszej generacji” odnoszg sie do
zwigzku miedzy znakami towarowymi a ChOG w podobny sposéb jak przepisy art. 13 i
14 rozporzagdzenia (UE) nr 1151/2012 (zob. na przyktad art. 210 i 211 ,Umowy o
wolnym handlu miedzy Unig Europejskg i jej panstwami cztonkowskimi, z jednej strony,
a Kolumbig i Peru, z drugiej strony”, Dz.U. L 354 z 21/12/2012).

W zwigzku z powyzszym WZT sktadajgce sie z ChNP/ChOG z panstw trzecich
chronionych przez umowe, ktorej UE jest strong (i niezarejestrowanych jednoczesnie
na podstawie rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012) lub zawierajgce takie ChNP/ChOG
sg badane, w kazdym przypadku z osobna, pod katem wtasciwych postanowien
materialnych danej umowy dotyczacych odmowy rejestracji spornych znakow
towarowych, z zastrzezeniem wyzej wspomnianego orzecznictwa. Sam tylko fakt, ze
dane ChNP/ChOG z panstwa trzeciego sg chronione na podstawie tych instrumentéw
nie oznacza automatycznie, ze WZT skiadajgcy sie z tych ChNP/ChOG lub je
zawierajgcy nalezy odrzucic¢: to zalezy od tresci i zakresu wiasciwych postanowien
umowy.

Oznaczenie geograficzne jest chronione na podstawie umowy miedzynarodowej
podpisanej wytacznie przez panstwa czionkowskie

Ochrona oznaczen geograficznych na podstawie umowy miedzy dwoma panstwami
cztonkowskimi jest wykluczona na mocy obecnie obowigzujgcego rozporzadzenia UE
odnoszgcego sie¢ do ChNP/ChOG produktow rolnych i sSrodkéw spozywczych (wyrok z
08/09/2009 w sprawie C-478/07 ,Bud”). Takie umowy sg nieistotne i nie majg skutku
prawnego.

Jezeli chodzi o umowy miedzynarodowe podpisane z panstwami trzecimi wytgcznie
przez panstwa cztonkowskie (zwltaszcza Porozumienie lizbonskie o ochronie i
miedzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia) i w wylgcznym celu zbadania
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, UE nie jest strong tych umow, a zatem nie
nakfadajg one na UE Zadnych obowigzkéw (zob. wyrok z 14/10/1980 w sprawie
812/79, pkt 9).

2.11 Wspaolnotowe znaki wspolne

2.11.1 Charakter znaku wspdlnego

Wspélnotowy znak wspélny (WZW) jest — zgodnie z art. 66 ust.1 RWZT -
szczegolnym WZT, ktory ,okreslony jako taki w momencie zgtoszenia pozwala

odrozniaé towary lub ustugi cztonkéw organizacji, ktéra jest wiascicielem znaku, od
towardw lub ustug innych przedsiebiorstw”.
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Wspdlnotowy znak wspdlny ma na celu zapewnienie mozliwosci odréznienia towardw i
ustug czionkéw organizacji bedacej wtascicielem znaku od towardw i ustug innych
przedsiebiorstw, ktore nie nalezg do tej organizacji. A zatem wspodlnotowy znak
wspolny kwalifikuje pochodzenie handlowe okreslonych towaréw i ustug, informujgc
konsumenta, ze producent towarow lub dostawca ustug nalezy do danej organizaciji i
Ze ma prawo uzywania znaku.

Przedsiebiorstwa zwykle korzystajg z WZW, oprécz ich indywidualnych znakéw, by
wskazaé, ze nalezg do okreslonej organizacji. Na przyktad Stowarzyszenie
Producentow Obuwia w Hiszpanii moze zechcie¢ wystgpi¢ o rejestracje wspdlnego
znaku towarowego ,Asociacion Espafiola de Fabricantes de Calzado”, ktéry, mimo ze
bedzie naleze¢ do tego stowarzyszenia, bedzie wykorzystywany przez wszystkich jego
cztonkéw. Dowolny cztonek stowarzyszenia moze chcie¢ uzywac¢ znaku wspdllnego
oprocz wiasnego indywidualnego znaku, na przykfad ,Calzados Luis”.

Znaki wspélne niekoniecznie poswiadczajg jakos¢ towaréw, mimo ze czasami tak jest.
Na przyktad regulaminy uzywania znaku czesto zawierajg zapisy majgce na celu
poswiadczenie jakosci towardw i ustug czionkdéw organizacji i to jest dopuszczalne
(zob. orzeczenie z 10/05/2012 w sprawie R 1007/2011-2, pkt 13).

Do zgtaszajgcego nalezy decyzja, czy dany znak towarowy spetnia wymogi znaku
wspdlnego, czy znaku indywidualnego. Oznacza to zasadniczo, ze to samo oznaczenie
mozna zgtosi¢ jako indywidualny WZT badz jako wspolny WZT, o ile spetnione sg
warunki okreslone w niniejszym rozdziale. Réznice miedzy znakami indywidualnymi a
wspolnymi nie zalezg od oznaczen jako takich, ale raczej od innych cech, takich jak
wiasnos¢ znaku lub warunki jego uzywania.

Przyktadowo dana organizacja moze ztozy¢ zgtoszenie do rejestracji znaku stownego
»1amaki’ badz jako indywidualnego znaku, bgdz jako znaku wspdélnego, w zaleznosci
od przewidywanego uzywania znaku (tylko przez organizacje albo réwniez przez jej
cztonkow). W przypadku zgtoszen WZW niezbedne jest dopetnienie okreslonych
dodatkowych formalnosci, takich jak przedtozenie regulaminu uzywania itp.

Po dokonaniu zgtoszenia zmiana rodzaju znaku (ze wspdlnego na indywidualny lub na
odwrot) jest dopuszczalna wytgcznie w niektérych okolicznosciach (zob. Wytyczne,
czesc¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnosci, pkt 8.2.5).

Przepisy RWZT stosuje sie do WZW, chyba ze art. 67-74 RWZT stanowig inaczej. A
zatem WZW podlegaja, z jednej strony, ogoinemu systemowi WZT, a z drugiej strony,
okreslonym odstepstwom i wymogom szczegdlnym.

Z powyzszego wynika, po pierwsze, ze WZW podlegajg zasadniczo temu samemu
trybowi i warunkom badania, co indywidualne znaki. Ogdlnie rzecz ujmujac,
klasyfikacja towardéw i ustug, badanie formalnosci i bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji przebiegajg wedtug tej samej procedury, co w przypadku znakow
indywidualnych. Na przyktad eksperci sprawdzajg wykaz towarow i ustug Ilub
wymagania jezykowe w ten sam sposéb jak w przypadku indywidualnych znakéw.
Analogicznie badaja, czy dany WZW kwalifikuje sie do zastosowania podstaw odmowy
okreslonych w art. 7 RWZT.

Po drugie, w badaniu WZW uwzglednione zostang odstepstwa i szczegdlne

wymagania dotyczgce tego rodzaju znakow. Dotyczg one zaréwno przepiséw
formalnych, jak i materialnych. Jezeli chodzi o formalnosci, wymogiem regulaminu
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uzywania znaku jest przyktadowo szczegodlna wtasciwos¢ WZW. (W celu uzyskania
dalszych informacji dotyczgcych badania formalnosci WzZW, w tym regulaminu
uzywania znaku zob. Wytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgloszen, dziat 2:
Formalnosci, pkt 8.2: Znaki wspdlne).

Ponizej przedstawiono istotne odstepstwa i wymogi szczegdélne dotyczace WZW.

2.11.2 Wiasnosé

Wiascicielami WZW mogg by¢ wylgcznie (i) organizacje wytwércéw, producentéw,
ustugodawcow lub handlowcéw, ktére na mocy regulujgcych je ustawodawstw
posiadajg zdolnos¢ w swoim wiasnym imieniu do nabywania praw i obowigzkéw
wszelkiego rodzaju, zawierania uméw lub dokonywania innych czynnosci prawnych
oraz pozywania i bycia pozywanym, jak rowniez (ii) osoby prawne prawa publicznego.

Pierwszy rodzaj wtascicieli obejmuje zwykle organizacje prywatne majgce wspolny cel
lub interes. Muszg one mieC¢ wtasng osobowos¢ prawng i zdolno$¢ do czynnosci
prawnych. Dlatego wiascicielami WZW nie mogq by¢ przedsiebiorstwa prywatne, takie
jak sociedades anénimas, Gesellschaften mit beschrankten Haftung itp., kilka
podmiotow zgtaszajgcych o odrebnej osobowosci prawnej lub tymczasowe zwigzki
przedsiebiorstw. Jak stanowig Wytyczne, czesc¢ B: Rozpatrywanie zgtoszenh, dziat 2:
Formalnosci, pkt8.2.1, ,wspdlny nie oznacza, ze znak nalezy do kilku oso6b
(wspotzgtaszajgcych/wspétwtadcicieli) ani ze znak ten oznacza/obejmuje wiecej niz
jeden kraj”.

Jezeli chodzi o drugi rodzaj wiascicieli, pojecie ,0s6b prawnych prawa publicznego”
podlega wykladni rozszerzajgcej. Termin ten obejmuje, z jednej strony,
stowarzyszenia, korporacje i inne podmioty prawa publicznego. Nalezg do nich
przyktadowo ,Consejos Reguladores” lub ,Colegios Profesionales” ustanawiane na
mocy prawa hiszpanskiego. Z drugiej strony pojecie to obejmuje réwniez inne osoby
prawne prawa publicznego, na przykfad Unie Europejskg, panstwa lub gminy, ktore
niekoniecznie majg strukture korporacji lub stowarzyszenia, a mimo to mogg byc¢
wiascicielami WZW. W takich wypadkach wymdg dotyczacy warunkéw cztonkostwa w
mys$| art. 67 ust. 2 RWZT nie ma skutku (zob. orzeczenie z 22/11/2011 w sprawie
R 828/2011-1, pkt 18 i orzeczenie z 10/05/2012 w sprawie R 1007/2011-2, pkt 17, 18).
Innymi stowy, gdy zgtaszajagcy WZW jest osobg prawng prawa publicznego, ktora
niekoniecznie posiada strukture korporacji lub stowarzyszenia, takg jak Unia
Europejska, panstwo lub gmina, regulamin uzywania znaku nie musi zawieraC
informaciji o cztonkach.

2.11.3 Wymogi szczegodlne odnoszgce sie do bezwzglednych podstaw
odmowy rejestraciji

Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 RWZT maja
zastosowanie do WZW. Oznacza to, ze tego rodzaju znaki zostang wpierw
przeanalizowane pod katem tych przepisow w celu stwierdzenia przyktadowo, czy maja
one odrdzniajgcy charakter, charakter wprowadzajgcy w btad lub staty sie znakiem
zwyczajowym. Jezeli przyktadowo dany znak nie ma samoistnie odrdzniajgcego
charakteru w mysl art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT, zostanie odrzucony (zob. orzeczenie z
18/07/2008 w sprawie R 229/2006-4, pkt 7).

Istniejg jednak pewne odstepstwa i wymogi szczegdlne, ktére nalezy uwzgledni¢ w
toku badania bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji WZW. Oprocz podstaw
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odmowy rejestracji WZT okreslonych w art. 7 ust. 1 RWZT eksperci analizujg rowniez
nastepujgce podstawy szczegodlne:

. opisowos¢ oznaczenh;
o charakter wprowadzajgcy w btad co do natury oznaczenia;
o regulamin uzywania sprzeczny z porzgdkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Szczegoblne podstawy odmowy rejestracji mogg rowniez by¢ przedmiotem uwag
zgtoszonych przez strony trzecie.

2.11.3.1 Opisowos¢ oznaczeh

Wspdlnotowymi znakami wspolnymi moga by¢ znaki lub oznaczenia mogace stuzyé¢, w
obrocie handlowym, jako okre$lenie pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug
(zob. wyrok z 15/10/2003 w sprawie T-295/01, pkt 32 i wyrok z 25/10/2005 w sprawie
T-379/03, pkt 35).

W zwigzku z powyzszym oznaczenie, ktére wytgcznie opisuje pochodzenie
geograficzne towardw lub ustug (i ktére nalezy odrzucié, jezeli zostanie zgtoszone jako
indywidualny WZT) moze zosta¢ zaakceptowane, jezeli (i) zostato ono w sposdb wazny
zgtoszone jako WZW i (ii) spetnia warunki upowaznienia przewidziane w art. 67 ust. 2
RWZT (zob. orzeczenie z 05/10/2006 w sprawie R 280/2006-1, pkt 16, 17).

Zgodnie z tym przepisem regulamin uzywania WZW posiadajgcego charakter opisowy
musi upowaznia¢ wszystkie osoby, ktérych towary lub ustugi pochodzg z danego
obszaru geograficznego, do uzyskania cztonkostwa w organizacji bedgcej wtascicielem
znaku.

Na przyktad zgtoszenie do rejestracji znaku stownego ,Alicante” okreslajgcego ustugi
turystyczne nalezy odrzuci¢ na mocy art. 7 ust. 1 lit. c) RWZT, jezeli znak ten zostat
zgtoszony jako indywidualny WZT, poniewaz opisuje on pochodzenie geograficzne
ustug. Jednakze, na zasadzie odstepstwa, jezeli znak ten zostat zgtoszony w sposéb
wazny jako WZW (ij. zostat zgtoszony przez organizacje lub osobe prawng prawa
publicznego i spetnia pozostate wymogi dotyczgce wspdlnotowych znakdéw wspdinych),
a regulamin uzywania znaku zawiera upowaznienie przewidziane w art. 67 ust. 2
RWZT, znak ten zostanie przyjety na mocy art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT.

Odstepstwo to dotyczy wytgcznie oznaczen, ktére opisujg pochodzenie geograficzne
towarow i ustug. Jezeli WZW opisuje inne cechy towarow lub ustug, odstepstwo to nie
ma zastosowania, a zgtoszenie zostanie odrzucone na mocy art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT.

Na przyktad jezeli znak stowny ,Do-it-yourself’ zostaje zgtoszony jako WZW dla
narzedzi w klasie 7, zostanie uznany za opisowy w stosunku do przeznaczenia
towarow. Poniewaz znak opisuje pewne cechy towaréw inne niz ich pochodzenie
geograficzne, zostanie odrzucony na mocy art. 7 ust. 1 lit. ¢) RWZT, mimo ze zostat
zgtoszony jako WZW (zob. orzeczenie z 08/07/2010 w sprawie R 934/2010-1, pkt 35).

2.11.3.2 Charakter wprowadzajgcy w btad co do natury oznaczenia

Ekspert jest zobowigzany odrzuci¢ zgtoszenie, jezeli krgg odbiorcow moze zostaé
wprowadzony w btgd co do charakteru lub znaczenia znaku, zwlaszcza jezeli moze on
by¢ postrzegany w inny sposéb niz jako znak wspaolny.
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Znak wspélny, do ktérego uzywania upowaznieni sg tylko czionkowie organizacji
bedacej wtascicielem znaku, moégtby wprowadza¢ w btad, jezeli sprawia wrazenie, ze
do jego uzywania upowazniony jest kazdy, kto jest w stanie spetni¢ pewne obiektywne
standardy.

2.11.3.3 Regulamin uzywania sprzeczny z porzgdkiem publicznym i dobrymi
obyczajami

Jezeli regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z porzgdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami, zgtoszenie WZW nalezy odrzucic.

Niniejszg podstawe odmowy rejestracji nalezy odr6zni¢ od podstawy okreslonej w
art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT, ktéra zakazuje rejestracji znakéw towarowych, ktére sg same
w sobie sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Odmowa przewidziana w art. 68 ust. 1 RWZT odnosi sie do sytuacji, w ktorych,
niezaleznie od znaku towarowego, regulamin uzywania znaku zawiera zapis sprzeczny
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, na przyktad zapis dyskryminujacy
ze wzgledu na pte¢, wyznanie lub rase. Przyktadowo gdy regulamin zawiera klauzule
zakazujgcg kobietom uzywania znaku, zgtoszenie WZW zostanie odrzucone, nawet
jezeli znak towarowy nie spetnia przestanek art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT.

Od zastrzezen co do rejestracji wysunietych przez eksperta mozna odstgpi¢, jezeli
sprzeczny zapis zostanie skreslony z regulaminu. W powyzszym przyktadzie
zgtoszenie WZW zostanie przyjete, jezeli klauzula zakazujgca kobietom uzywania
znaku zostanie skreslona z regulaminu.

2.12 Charakter odrézniajacy uzyskany w wyniku uzywania
2.12.1 Wprowadzenie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT znak towarowy moze zosta¢ zarejestrowany, mimo ze nie
jest zgodny z art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) RWZT, ,jezeli w nastepstwie uzywania znak
towarowy uzyskat charakter odrdzniajgcy w odniesieniu do towardw lub ustug, dla
ktérych wystepuje sie o rejestracje”.

Artykut 7 ust. 3 RWZT stanowi odstepstwo od zasady okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. b), c)
lub d) RWZT, ktére przewidujg odmowe rejestracji w przypadku znakéw towarowych
pozbawionych odrézniajgcego charakteru, znakéw opisowych i znakdw, ktore sktadajg
sie wylgcznie z oznaczen lub wskazowek, ktére weszty do jezyka potocznego lub sg
Zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Uzyskanie charakteru odrézniajgcego w wyniku uzywania oznacza, ze chociaz ab initio
znak jest pozbawiony samoistnego charakteru odrdzniajgcego w odniesieniu do
zgtaszanych towarow i ustug, w zwigzku z jego uzywaniem na rynku wtasciwy krag
odbiorcéw zaczat go uznawac za identyfikujgcy towary i ustugi zawarte w zgtoszeniu
WZT jako pochodzace od okreslonego przedsiebiorstwa. Tym samym znak uzyskat
zdolnos¢ do odrozniania towarow i ustug od towarow innych przedsigbiorstw z raciji
tego, ze sg one postrzegane jako pochodzace od okreslonego przedsiebiorstwa. W
zwigzku z tym znak pierwotnie niekwalifikujgcy sie do rejestracji w swietle art. 7 ust. 1
lit. b), c) lub d) RWZT moze nabra¢ nowego znaczenia, a jego konotacja, niemajgca juz
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charakteru czysto opisowego lub nieodrézniajgcego, sprawia, ze bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego, ktére mialyby zastosowanie w
przeciwnym razie, przestajg mie¢ skutek.

2.12.2 Whniosek

Urzad bada charakter odrézniajgcy uzyskany w nastepstwie uzywania wylgcznie na
wniosek zgtaszajgcego WZT, ktéry mozna ztozy¢ w dowolnym czasie w toku procedury
rozpatrywania zgtoszenia.

2.12.3 Moment w czasie, do ktérego muszg odnosi¢ sie dowody

Z dowoddéw musi wynikac, ze charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania zostat
uzyskany przed datg zgtoszenia WZT do rejestracji. W przypadku rejestracji
miedzynarodowej wiasciwg datg jest dzieh rejestracji dokonanej przez Biuro
Miedzynarodowe. Gdy zgtaszane jest pierwszenstwo, wiasciwg datg jest data
pierwszenstwa. Ponizej wszystkie wymienione daty sg zwane ,datg zgtoszenia”.

2.12.3.1 Procedura badania

Poniewaz kazdy znak towarowy jest objety ochrong poczgwszy od daty zgtoszenia, a o
pierwszenstwie danego znaku wzgledem innego decyduje data zgtoszenia, znak
towarowy musi mie¢ charakter umozliwiajacy jego rejestracje w tym dniu. W zwigzku z
powyzszym zgtaszajgcy musi dowiesé, ze znak uzyskat charakter odrézniajgcy w
nastepstwie uzywania przed dniem ziozenia zgtoszenia do rejestracji (wyrok z
11/06/2009 w sprawie C-0542/07P ,Pure Digital”’, pkt 49 i 51; oraz wyrok z 07/09/2006
w sprawie C-0108/05 ,Europolis”, pkt22). Dowody dotyczace uzywania znaku
towarowego po tym dniu nie powinny by¢ automatycznie wytgczane, poniewaz mogg
zapewni¢ istotne informacje dotyczace sytuacji sprzed daty zgtoszenia (wyrok z
28/10/2009 w sprawie T-137/08 ,Green/Yellow”, pkt 49).

2.12.3.2 Postepowanie w sprawie uniewaznienia

W postepowaniu w sprawie uniewaznienia nie mozna utrzymywac¢ niewaznosci znaku
towarowego, ktory zostat zarejestrowany z naruszeniem przepiséw art. 7 ust. 1 lit. b),
c) id) RWZT, jezeli w wyniku uzywania uzyskat on po rejestracji charakter odrézniajgcy
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany (art. 52 ust. 2
RWZT).

Szczegdtowym celem niniejszej normy jest utrzymanie w mocy rejestracji tych znakow,
ktore w zwigzku z uzywaniem uzyskaty w miedzyczasie — to znaczy po rejestracji —
charakter odrézniajgcy w odniesieniu do towaréw Ilub ustug, dla ktérych sg
zarejestrowane, mimo ze, gdy dokonywano rejestracji, rejestracja ta byta sprzeczna z
art. 7 RWZT (wyrok z 14/12/2011 w sprawie T-237/10 ,Louis Vuitton”, pkt 86; wyrok z
15/10/2008 w sprawie T-405/05 ,Manpower” pkt 127).
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2.12.4 Konsument

Charakter odrozniajgcy znaku, w tym uzyskany w nastepstwie jego uzywania, nalezy
oceniaC pod katem oczekiwanego postrzegania tego znaku przez przecietnego
konsumenta w odniesieniu do danej kategorii towaréw lub ustug. Uznaje sie, ze
konsumenci sg dostatecznie poinformowani, uwazni i rozsgdni. Okres$lenie wtasciwego
kregu odbiorcow wymaga ustalenia docelowego kregu nabywcéw danych towaréw lub
ustug, poniewaz to wiasnie w ich odbiorze znak musi petni¢ swojg podstawowg funkcje.
W konsekwencji wlasciwy krgg odbiorcow nalezy okresli¢ poprzez odniesienie do
podstawowej funkcji znaku towarowego, ktérg jest zagwarantowanie konsumentom lub
uzytkownikom kohcowym mozliwosci zidentyfikowania pochodzenia towaréw lub ustug
objetych znakiem poprzez umozliwienie im, z wykluczeniem mozliwosci wprowadzenia
ich w btad, odréznienia tych towaréw lub ustug od innych towaréw lub ustug o
odmiennym  pochodzeniu  (wyrok z  29/09/2010 w  sprawie  T-378/07
,RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)”, pkt 33, 38).

A zatem do wiasciwego kregu odbiorcéw nalezg nie tylko osoby, ktére rzeczywiscie
zakupity towary i ustugi, lecz rowniez wszelkie potencjalnie zainteresowane osoby, to
znaczy potencjalni nabywcy w $cistym znaczeniu (wyrok z 29/09/2010 w sprawie
T-378/07 ,RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)”, pkt 41 i nast.).

Krag potencjalnych nabywcéw jest okreslony przez Scisle okreslony produkt lub ustuge,
ktorych dotyczy zgtoszenie do rejestracji. Jezeli zgtaszane towary lub ustugi nalezg do
szerokiej kategorii (na przyktad torby lub zegarki), nieistotne jest, ze rzeczywiste
oferowane produkty stanowig niezwykle drogi luksusowy asortyment — do kregu
odbiorcéw bedg naleze¢ wszyscy potencjalni nabywcy towaréw okreslonych w
zgtoszeniu WZT, w tym towarow nieluksusowych i tahszych, o ile zgtoszenie dotyczy
szerokiej kategorii.

2.12.5 Towary i ustugi

Poniewaz jedng z gtéwnych funkcji znaku towarowego jest zagwarantowanie
pochodzenia towarow i ustug, charakter odrozniajgcy uzyskany w nastepstwie
uzywania nalezy oceni¢ w odniesieniu do danych towaréw i ustug. Skutkiem tego
dowody zgtaszajgcego muszg dowodzi¢ zwigzku miedzy znakiem a towarami i
ustugami, dla ktérych zgtaszany jest znak, pozwalajgc przy tym na stwierdzenie, ze
dana kategoria 0s6b lub przynajmniej jej znaczna cze$¢ uznaje towary za pochodzgce
od konkretnego przedsiebiorstwa w zwigzku ze znakiem (wyrok z 04/05/1999 w
sprawach potgczonych C-0108/97 i C-0109/97 ,Chiemsee”, pkt52; i wyrok z
19/05/2009 w sprawie T-0211/06 ,,Cybercrédit et al.”, pkt 51).

2.12.6 Aspekty terytorialne

Zgodnie z art. 1 RWZT wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywotuje
ten sam skutek w catej Unii Europejskiej. Artykut 7 ust. 2 RWZT stanowi, ze rejestracji
znaku towarowego nalezy odmoéwic, jezeli bezwzgledna podstawa wystepuje tylko w
czesci Unii Europejskie;.

Logiczng konsekwencjg powyzszego jest to, ze charakter odrozniajgcy uzyskany w

nastepstwie uzywania znaku musi zosta¢ wykazany w odniesieniu do catego
terytorium, na ktérym byt on pozbawiony tego charakteru ab initio (wyrok z 22/06/2006
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w sprawie C-0025/05P ,Sweet wrapper”, pkt 83, 86; i wyrok z 29/09/2010 w sprawie
T-0378/07 ,RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)”, pkt 30).

Jest tak, poniewaz charakter jednolity wspdlnotowego znaku towarowego wymaga
posiadania przez znak charakteru odrézniajgcego, samoistnego lub uzyskanego w
nastepstwie uzywania, w catej Unii Europejskiej (wyrok z 17/05/2011 w sprawie T-7/10
,2uyeia”, pkt 40). Paradoksem bytoby, gdyby, z jednej strony, zgodnie z art. 3 ust. 1
lit. b) dyrektywy w sprawie znakéw towarowych, panstwo czionkowskie miato
obowigzek odmowy rejestracji na swoim terytorium jako znaku krajowego oznaczenia
pozbawionego jakiegokolwiek odrdzniajgcego charakteru, a z drugiej, to samo panstwo
cztonkowskie miato obowigzek respektowania wspdlnotowego znaku towarowego
odnoszgcego sie do tego samego oznaczenia tylko z racji tego, ze uzyskato ono
charakter odrozniajgcy na terytorium innego panstwa czionkowskiego (wyrok z
14/12/2011 w sprawie T-237/10 ,Louis Vuitton”, pkt 100).

2.12.6.1 Specjalne postanowienia dotyczgce przystgpienia do UE nowych panstw
cztonkowskich

Zgodnie z postanowieniami traktatow akcesyjnych UE, WZT zgtoszony przed datg
przystgpienia danego panstwa czionkowskiego moze zosta¢ odrzucony wytgcznie z
powodoéw, ktore istnialy juz przed dniem przystgpienia. Stad, w toku procedury badania
przez Urzad, charakter odrozniajgcy uzyskany w wyniku uzywania musi zostac
wykazany wytgcznie w odniesieniu do panstw czionkowskich nalezgcych do UE w
czasie zgtoszenia WZT, a nie tych, ktore przystgpity do Unii w pozniejszym terminie.

2.12.6.2 Znaki tréjwymiarowe, kolory per se i graficzne znaki towarowe

Jezeli przestanki zastrzezen co do rejestracji wystepujg w catej Unii Europejskiej, co
ma zwykle miejsce w przypadku znakow tréjwymiarowych, koloréw per se i graficznych
znakow towarowych sktadajgcych sie wytgcznie z przedstawienia danych towarow,
charakter odrdzniajgcy uzyskany w wyniku uzywania nalezy wykaza¢ w catej Unii
Europejskiej. W celu uzyskania informacji dotyczacych mozliwosci ekstrapolaciji
dowodow zob. pkt 2.12.8.7 ponizej.

2.12.6.3 Obszar jezykowy

Gdy zgtoszony WZT zostaje odrzucony w zwigzku ze swym znaczeniem w okreslonym
jezyku, charakter odrézniajgcy uzyskany w wyniku uzywania musi by¢ wykazany
przynajmniej w odniesieniu do tych panstw cztonkowskich, w ktérych jezyk ten jest
jezykiem urzedowym.

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ przypadkom, w ktérych dany jezyk jest jezykiem
urzedowym w wiecej niz jednym panstwie cztonkowskim UE. W takich przypadkach,
badajac bezwzgledng podstawe odmowy rejestracji w oparciu 0 znaczenie danego
sformutowania w okreslonym jezyku, charakter odrdzniajgcy uzyskany w wyniku
uzywania nalezy wykazac¢ dla kazdego panstwa czlonkowskiego, w ktorym jezyk ten
ma status urzedowego (a takze wszystkich innych panstw cztonkowskich lub rynkow,
gdzie bedzie rozumiany).
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(&) Przyktady jezykéw majgcych status urzedowych w wiecej niz jednym panstwie
cztonkowskim UE obejmuija:

. niemiecki

Niemiecki jest jezykiem urzedowym w Niemczech i Austrii, a takze w
Luksemburgu i Belgii. Kazde twierdzenie, ze charakter odrdzniajgcy
uzyskany w  wyniku uzywania skutkuje  bezprzedmiotowoscig
bezwzglednych podstaw zastrzezeh co do rejestracji wobec zgtoszonego
znaku w zwigzku ze znaczeniem brzmienia w jezyku niemieckim, nalezy
zbadac¢ z urzedu w odniesieniu do wszystkich tych krajow.

o grecki

Grecki jest jezykiem urzedowym nie tylko w Grecji, ale rowniez na Cyprze.
Kazde twierdzenie, ze charakter odrézniajgcy uzyskany w wyniku uzywania
skutkuje bezprzedmiotowoscig bezwzglednych podstaw zastrzezeh co do
rejestracji wobec zgtoszonego znaku w zwigzku ze znaczeniem brzmienia
w jezyku greckim, nalezy zbadac¢ z urzedu w odniesieniu do obu krajéw.

o angielski

Angielski jest jezykiem urzedowym w Zjednoczonym Krélestwie, Irlandii i na
Malcie. Kazde twierdzenie, ze charakter odrozniajgcy uzyskany w wyniku
uzywania skutkuje bezprzedmiotowoscia bezwzglednych podstaw
zastrzezeh co do rejestracji wobec zgloszonego znaku w zwigzku ze
znaczeniem brzmienia w jezyku angielskim, nalezy zbada¢ z urzedu w
odniesieniu do wszystkich tych krajow.

. francuski

Francuski jest jezykiem urzedowym nie tylko we Francji, lecz réwniez w
Belgii i Luksemburgu. Kazde twierdzenie, Zze charakter odrdzniajgcy
uzyskany w  wyniku uzywania skutkuje  bezprzedmiotowoscig
bezwzglednych podstaw zastrzezen co do rejestracji w zwigzku z
brzmieniem w jezyku francuskim, nalezy zbada¢ z urzedu w odniesieniu do
wszystkich tych krajéw.

. niderlandzki

Niderlandzki jest jezykiem urzedowym nie tylko w Niderlandach, ale
rowniez w Belgii. Kazde twierdzenie, ze charakter odrdzniajgcy uzyskany w
wyniku uzywania skutkuje bezprzedmiotowos$cig bezwzglednych podstaw
zastrzezen co do rejestracji wobec zgtoszonego znaku w zwigzku ze
znaczeniem brzmienia w jezyku niderlandzkim, nalezy zbadac z urzedu w
odniesieniu do obu krajow.

° szwedzki

Szwedzki jest jezykiem urzedowym nie tylko w Szwecji, ale réwniez w
Finlandii. Kazde twierdzenie, ze charakter odr6zniajgcy uzyskany w wyniku
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uzywania skutkuje bezprzedmiotowoscig bezwzglednych podstaw
zastrzezeh co do rejestracji wobec zgloszonego znaku w zwigzku ze
znaczeniem brzmienia w jezyku szwedzkim, nalezy zbadac¢ z urzedu w
odniesieniu do obu krajow.

(b) Rozumienie jezyka danego panstwa czionkowskiego w panstwach
cztonkowskich, w ktérych jezyk ten nie ma statusu urzedowego

Oprocz panstw cztonkowskich, w ktorych jezyk znaku jest jednym z jezykow
urzedowych UE, nalezy rowniez ustali¢, czy dany jezyk urzedowy UE jest rozumiany w
innych panstwach cztonkowskich, w ktérych nie jest jezykiem urzedowym. Sytuacja ta
moze mie¢ miejsce wowczas, gdy — w zaleznosci od towarow i ustug wskazanych w
zgtoszeniu WZT — wiasciwy krag odbiorcow w danym panstwie czionkowskim moze
mie¢ podstawowg znajomosé okreslonego jezyka lub gdy wiasciwy krag odbiorcow
sktada sie ze specjalistow, ktorzy rozumiejg niektére terminy techniczne w innym
jezyku urzedowym panstwa czionkowskiego UE. Jezeli tak jest, wowczas charakter
odrézniajgcy uzyskany w wyniku uzywania nalezy wykaza¢ dla witasciwego kregu
odbiorcéw z tych innych panstw cztonkowskich, a nie tylko panstw cztonkowskich, w
ktérych dany jezyk ma status urzedowego.

Sad uznat na przyktad, ze znaczna czes¢ europejskich konsumentéw i specjalistow
posiada podstawowg znajomosc¢ jezyka angielskiego (wyrok z 26/09/2012 w sprawie
T-301/09 ,Citigate”, pkt41). W zwigzku z powyzszym, w zaleznosci od wiasciwego
konsumenta odnosnych towarow i ustug i od tego, czy oznaczenie sktada sie z
podstawowego stowa w jezyku angielskim, czy tez nie, niezbedne moze roéwniez
okazac sie stwierdzenie charakteru odrézniajgcego uzyskanego w wyniku uzywania w
odniesieniu do innych panstw cztonkowskich.

Jezeli chodzi o krgg odbiorcow danych towardw i ustug sktadajacy sie ze specjalistow,
a nie ogotu spoteczenstwa, Sgd uznat, ze niekidre terminy z dziedziny medycyny
(wyrok z 29/03/2012 w sprawie T-242/11 ,3D eXam”, pkt 26), technologii (wyrok z
09/03/2012 w sprawie T-172/10 ,Base-seal”, pkt 54) i finanséw (wyrok z 26/09/2012 w
sprawie T-301/09 ,Citigate”, pkt 41) beda rozumiane przez wiasciwych specjalistow w
catej Unii Europejskiej, poniewaz angielski jest powszechnie uzywanym jezykiem w
tych dziedzinach.

Z drugiej strony, poniewaz zasieg znajomosci jezykdw nie pokrywa sie w sposéb Scisty
z obszarami wyznaczonymi granicami geograficznymi, moze dochodzi¢ do sytuacii,
gdy — ze wzgledow historycznych, kulturowych Ilub zwigzanych z handlem
miedzynarodowym — pewne (zwykle podstawowe) stownictwo w danym jezyku bedzie
rozpowszechniato sie i moze by¢ powszechnie rozumiane przez ogot spoteczenstwa w
innych panstwach czionkowskich, zwlaszcza w sgsiednich krajach. Przyktadowo
niemiecki i francuski sg powszechnie stosowane odpowiednio we witoskich regionach
Trentino-Alto Adige i Valle d’Aosta.

2.12.7 Zakres postepowania dowodowego

Trybunat Sprawiedliwosci dostarczyt wytycznych dotyczgcych warunkéw, ktorych
spetnienie powinno skutkowa¢ uznaniem, Zze znak towarowy uzyskat odrdzniajgcy
charakter w wyniku uzywania: ,Jezeli wkasciwy organ uzna, ze w zwigzku ze znakiem
towarowym znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow odbiera towary jako
pochodzgce od konkretnego przedsiebiorstwa, jest zobowigzany uzna¢ ten wymog
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rejestracji znaku za spetniony”. (Wyrok z 04/05/1999 w sprawach potgczonych
C-0108/97 i C-0109/97 ,Chiemsee”, pkt 45 i nast.).

W konsekwencji z dowoddéw musi wynikaé, ze znaczna cze$¢ wiasciwego kregu
odbiorcéw zgtaszanych towardéw i ustug na danym terytorium postrzega znak towarowy
jako odnoszacy sie do witasciwych towardéw lub ustug konkretnego przedsiebiorstwa,
innymi stowy, ze uzywanie znaku doprowadzito do powstania w $wiadomosci
wiasciwego kregu odbiorcow zwigzku z okreslonymi towarami lub ustugami tego
przedsiebiorstwa, niezaleznie od tego, ze danemu brzmieniu brakowatoby charakteru
odrozniajgcego, ktory skutkowatby takim zwigzkiem, gdyby takie uzywanie nie miato
miejsca.

Jezeli chodzi o stopien upowszechnienia danego znaku na rynku i jego
rozpoznawalnosci wsréd wiasciwego kregu odbiorcdw, jaki jest niezbedny, by uznad,
ze znak ten uzyskat charakter odrozniajgcy w wyniku uzywania, tak ze zaczat wsréd
wiasciwego kregu odbiorcow oznaczaé towary i ustugi danego przedsiebiorstwa w
odréznieniu od innych towardw i ustug, orzecznictwo nie przewiduje Scisle okreslonego
odsetka rozpoznawalnosci tego znaku na rynku wsrod wiasciwego kregu odbiorcow.
Zamiast stosowania sciSle okreslonego udziatu procentowego wiasciwego kregu
odbiorcéw na danym rynku, dowody powinny raczej wskazywac, ze znaczna czes¢
odbiorcéw postrzega dany znak jako oznaczajgcy konkretne towary lub ustugi.

Wreszcie przedstawione dowody muszg odnosi¢ sie do kazdego z towardéw i ustug ze
zgtoszenia WZT. W nastepstwie zastrzezen co do rejestracji uzasadnianych
bezwzgledng podstawg na mocy art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) lub d) RWZT, rejestracji beda
podlegaty wytgcznie te sposrod zgtoszonych towardw i ustug, w odniesieniu do ktorych
znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy w wyniku uzywania.

2.12.8 Dowody i ich ocena

Aby stwierdzi¢ charakter odrozniajagcy uzyskany w wyniku uzywania, mozna
uwzgledni¢ nastepujgce aspekty: udziat znaku w rynku; intensywno$¢, zasieg
geograficzny i dlugotrwato$¢ jego uzywania; naktady przedsiebiorstwa na jego
promocje; czesc¢ kregu odbiorcéw, ktéra ze wzgledu na znak odbiera towary lub ustugi
jako pochodzace od danego przedsigbiorstwa; a takze oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub innych organizacji handlowych i zawodowych (wyrok z 04/05/1999
w sprawach potgczonych C-108/97 i C-0109/97 ,Chiemsee”, pkt31; i wyrok z
29/09/2010 w sprawie T-378/07 ,RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)”, pkt 32).

Urzad nie ma obowigzku badania okolicznosci faktycznych dowodzacych, ze zgtoszony
znak uzyskat charakter odrézniajgcy w wyniku uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3,
chyba ze powotat sie na nie zgtaszajgcy (wyrok z 12/12/2002 w sprawie T-247/01
~Ecopy”, pkt 47).

2.12.8.1 Dopuszczalne dowody

Dowody mogace wskazywac¢ na wystepowanie niektorych lub wszystkich powyzszych
czynnikéw, ktére mogg dowiesé, ze dany znak uzyskat charakter odrdzniajgcy w
wyniku uzywania, mogg obejmowac: broszury sprzedazy, katalogi, cenniki, faktury,
sprawozdania roczne, dane o obrotach, dane i raporty dotyczace naktadéw na
reklame, reklamy (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne) wraz z dowodami
dotyczgcymi intensywnosci i zasiegu uzywania, a takze badania klientéw lub rynku.
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Zgtaszajgcy powinni dopilnowac¢, by dowody nie tylko $wiadczyty o uzywaniu znaku,
ale byly réwniez wystarczajgce do stwierdzenia okresu uzywania oraz terytorium
geograficznego w obrebie UE, na ktorym znak byt uzywany. Dowody niepozwalajgce
na stwierdzenie dat uzywania nie bedg zwykle wystarczaly, by wykazac¢, ze charakter
odrozniajgcy zostat uzyskany przed datg zgtoszenia, natomiast dowody uzywania
znaku poza UE nie mogg swiadczy¢ o niezbednej rozpoznawalnosci danego znaku na
rynku wsrod wiasciwego kregu odbiorcow w UE. Dodatkowo, w przypadku gdy dowody
zawierajg zaréwno materialy dotyczgce UE, jak i terytoriéw poza UE, i nie umozliwiajg
Urzedowi okreslenia szczegétowego zakresu uzywania wytgcznie wewnagtrz UE,
wowczas bedg one analogicznie pozbawione mocy dowodowej w odniesieniu do
wiasciwego kregu odbiorcow w UE.

Artykut 78 RWZT zawiera niewyczerpujgcy wykaz $rodkéw  dowodowych
przeprowadzanych w postepowaniu przed Urzedem, ktéry moze postuzy¢ jako
wytyczne dla zgtaszajgcych.

2.12.8.2 Ocena materiatu dowodowego jako catosci

Poniewaz Urzad ma obowigzek oceny materiatu dowodowego jako catosci
(R 0159/2005-4 ,Metavit/MEXA-VIT C et al”, pkt 37), nie jest niezbedne, by o danej
okolicznosci swiadczyt kazdy dowdd z osobna. Taki dowdd moze wynika¢ z ogolnej
oceny wszystkich przedstawionych srodkéw dowodowych (wyrok z 07/06/2005 w
sprawie T-303/03 ,Salvita”, pkt 42; i orzeczenie z 08/03/2006 w sprawie R 0358/2004-4
,MediQi/MEDICE”, pkt 34). Aby oceni¢ moc dowodowg danego dokumentu, nalezy
zbada¢ jego wiarygodnos¢. Niezbedne jest rowniez uwzglednienie pochodzenia
dokumentu, okolicznosci jego sporzadzenia, jego przeznaczenia, a nastepnie na
podstawie jego tresci — zbadanie, czy dokument ten wydaje sie sensowny i wiarygodny
(wyrok z 07/06/2005 w sprawie T-303/03 ,Salvita”, pkt42; i wyrok z 16/12/2008 w
sprawie T-86/07 ,DEITECH” [znak graficzny], pkt 46 i nast.).

2.12.8.3 Udziat w rynku

Udziat danego znaku w rynku moze by¢ istotny z punktu widzenia oceny, czy znak ten
uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania w zakresie, w jakim ta
obecno$¢ na rynku mogtaby umozliwi¢ Urzedowi wywnioskowanie, ze wtasciwy krag
odbiorcéw rozpoznawatby ten znak jako okres$lajgcy towary lub ustugi danego
przedsiebiorstwa, a tym samym odrdzniajgcy te towary lub ustugi od towardw lub ustug
innych przedsigbiorstw.

llos¢ reklamy zgtaszanych towaréw Ilub ustug na wiasciwym rynku (wyrazona
naktadami na reklame w celu promocji znaku) moze by¢ réwniez istotna podczas
oceny, czy dany znak uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania (wyrok z
22/06/2006 w sprawie C-0025/05P ,Sweet wraper”, pkt76 i nast.). Wiele préb
dowiedzenia charakteru odrozniajgcego uzyskanego w nastepstwie uzywania konczy
sie niepowodzeniem, poniewaz dowody zgtaszajgcego nie sg wystarczajgce, by
wykaza¢ zwigzek miedzy udziatem w rynku a reklama, z jednej strony, a
postrzeganiem przez konsumenta, z drugiej strony.
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2.12.8.4 Badania opinii publicznej

Badania opinii publicznej dotyczgce stopnia rozpoznawalnosci znaku towarowego
wsrod witasciwego kregu odbiorcow na danym rynku moga — o ile sg wiasciwie
przeprowadzane — stanowi¢ jeden z najbardziej bezposrednich rodzajéw srodkow
dowodowych, poniewaz mogg swiadczy¢ o rzeczywistym postrzeganiu znaku przez
wiasciwy krag odbiorcow. Wtasciwe sformutowanie i przeprowadzenie badania opinii
publicznej, tak by byto prawdziwie neutralne i reprezentatywne, nie jest tatwym
zadaniem. Nalezy unika¢ naprowadzajgcych pytan, niereprezentatywnych prob i
zbytniej ingerencji w odpowiedzi, poniewaz mogg one przesadzi¢ o mocy dowodowej
takich sondazy.

Jak stwierdzit Sad, zasadniczo nie mozna wykluczy¢, ze badanie sporzgdzone przed
datg zgtoszenia lub po niej moze zawiera¢ uzyteczne wskazowki, przy czym nalezy
mie¢ swiadomos¢, ze jego moc dowodowa moze sie rézni¢ w zaleznosci od réznicy
czasowej miedzy okresem, dla ktérego przeprowadzono badanie, a datg ztozenia lub
pierwszenstwa znaku towarowego. Co wiecej, moc dowodowa zalezy od metody
badania (wyrok z 12/07/2006 w sprawie T-277/04 ,Vitacoat”, pkt 38-39).

W zwigzku z powyzszym kazde badanie opinii publicznej nalezy poddac¢ wnikliwej
ocenie. Wazne jest, by zadawane pytania byly istotne i nienaprowadzajgce. Kryteria
wyboru ankietowanej opinii publicznej nalezy réwniez uwaznie oceni¢. Préba musi by¢
reprezentatywna dla catego wtasciwego kregu odbiorcéw, a co za tym idzie, musi byc
wybrana losowo.

Nalezy réwniez zapoznac sie z dowodami pochodzgcymi od niezaleznych organizacji
handlowych, organizacji konsumentéw i od konkurentow. Dowody pochodzgce od
dostawcow lub dystrybutoréw majg, co do zasady, mniejszg moc dowodowg, poniewaz
jest mniej prawdopodobne, ze bedg one mialy charakter dowodow niezaleznych
pochodzgcych od strony trzeciej. W zwigzku z tym stopien niezaleznosci strony trzeciej
bedzie miat wptyw na wage przyktadang do dowodéw przez Urzad (wyrok z 28/10/2009
w sprawie T-137/08 ,,Green/Yellow”).

2.12.8.5 Obroty i reklama

Informacje dotyczace obrotéw sg jedng z najtatwiej dostepnych przedsiebiorstwom
form dowodow. To samo dotyczy wydatkéw na reklame.

Powyzsze dane mogg miec istotny wplyw na ocene dowododw, przy czym w znaczne;j
wiekszos$ci przypadkéw nie sg one same w sobie wystarczajagce, by dowiesé¢, ze dany
znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy w wyniku uzywania. Jest tak, poniewaz
bez dodatkowych informacji  potwierdzajgcych, same dane  dotyczgce
obrotéw / kosztow reklamy sg czesto zbyt ogdlne, by umozliwi¢ wyciggniecie
okreslonych wnioskéw co do uzywania znaku towarowego: niezbedna jest mozliwosé
precyzyjnego zidentyfikowania tych obrotow/liczb dotyczgcych reklamy oraz
dowodow, ktore odnoszg sie do zgtoszonego znaku, i wtasciwych towardw i ustug.

Towary i ustugi sg czesto wprowadzane do obrotu pod kilkoma znakami towarowymi,
co utrudnia stwierdzenie, jak witasciwy krag odbiorcow postrzega tylko i wytgcznie
zgtaszany znak, tymczasem dane dotyczgce obrotéw/reklamy mogg réwniez
obejmowaé sprzedaz lub promocje innych znakéw towarowych lub znaczaco
odmiennych wersji danego znaku towarowego (na przykfad graficznych znakow
towarowych, w odréznieniu od znakéw stownych, badz tez réznych elementow
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stownych w znaku graficznym), badz tez majg na tyle ogolny charakter, ze identyfikacja
wiasciwych rynkow jest niemozliwa. W konsekwencji dalece skonsolidowane dane
dotyczgce obrotéw lub reklamy mogg nie wystarcza¢ do stwierdzenia, czy wlasciwy
krag odbiorcdéw postrzega rozpatrywany znak towarowy jako oznaczenie pochodzenia,
czy tez nie.

Gdy przekazywane sg dane o obrotach lub reklamie, powinny one dotyczy¢ nie tylko
zgtaszanego znaku towarowego, ale rowniez konkretnych towarow lub ustug objetych
znakiem. Pozadane jest, by dane dotyczgce obrotu byty uporzgdkowane wedtug lat i
rynkéw. Dowody muszg zawieraé¢ szczegotowe informacje dotyczace okresu (okresow)
uzywania (w tym szczegoty dotyczgce jego rozpoczecia), tak by Urzad mogt upewnié
sie, iz dowody $wiadczg o tym, ze znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy przed
datg zgtoszenia.

2.12.8.6 Posrednie dowody uzywania

Dowody mogg obejmowac rejestracje dokonane w panstwie cztonkowskim w zwigzku z
charakterem odrézniajgcym uzyskanym w wyniku uzywania.

Data, do ktoérej odnoszg sie dowody przedstawione na poziomie krajowym, bedzie
zwykle rézni¢ sie od daty ztozenia zgtoszenia WZT. Rejestracje te mozna uwzgledni¢ —
przy czym nie sg one wigzgce — gdy ekspert jest w stanie oceni¢ dowody przedtozone
krajowemu urzedowi wiasnosci intelektualne;j.

2.12.8.7 Ekstrapolacja

Kolejng istotng kwestig podczas oceny dowoddéw jest to, czy Urzad jest w stanie
dokonaé ekstrapolacji wybranych dowoddw, by wyciggnaé bardziej ogdlne wnioski.
Dotyczy to stopnia, w jakim dowody wykazujgce uzyskanie charakteru odrézniajgcego
w wyniku uzywania w niektérych panstwach czionkowskich mogg postuzy¢ do
wyciggniecia wnioskow dotyczgcych sytuacji rynkowej w innych panstwach
cztonkowskich, ktorych dowody nie dotycza.

Mozliwos¢ dokonywania tego rodzaju ekstrapolacji w celu przyjecia bardziej
uogodlnionych wnioskéw jest szczegodlnie istotna z perspektywy rozszerzonej Unii
Europejskiej, ktora skfada sie z wielu panstw czlonkowskich, poniewaz bardzo mato
prawdopodobne jest, ze strony bedg w stanie dostarcza¢ dowody dotyczgce catej Unii
Europejskiej — skupig sie raczej na niektérych obszarach.

Ekstrapolacja jest mozliwa w przypadku, gdy rynek jest jednolity i gdy przedstawiono
przynajmniej pewne dowody. Poréwnywalne muszg by¢ warunki rynkowe i nawyki
konsumentéw. W zwigzku z tym niezmiernie istotne jest, by zgtaszajgcy przedstawit
dane dotyczgce wielkosci rynku, wtasnego udziatu w rynku, a w miare mozliwosci,
udziatu w rynku konkurentéw, a takze kosztow marketingu, jakie ponosi. Tylko gdy
wszystkie dane sg porownywalne, Urzad moze ekstrapolowa¢ wyniki z jednego
terytorium na inne. Na przyktad, gdy WZT jest uzywany na catym wiasciwym
terytorium, ale dowody dotyczg wytgcznie jego czesci, wycigganie wnioskow na
zasadzie ekstrapolacji jest mozliwe, jezeli okolicznosci sg porownywalne. Jezeli jednak
WZT jest uzywany na czeséci wtasciwego terytorium (i wskazujg na to dowody), trudno
bedzie zazwyczaj ekstrapolowac te fakty na inne czesci terytorium.
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2.12.8.8 Sposob uzywania

Dowody powinny przedstawia¢ przyktady uzywania znaku towarowego (broszury,
opakowania, probki towarow itp.). Uzywanie znacznie odmiennego znaku jest
pozbawione mocy dowodowej i powinno zosta¢ pominiete.

Czasami dochodzi do sytuacji, gdy wykazywane jest uzywanie znaku, ktory — cho¢ jest
podobny do zgtaszanego — ma sam w sobie charakter odrozniajgcy. W takich
przypadkach dowody nalezy pomingé. Nabyty charakter odrézniajgcy musi zostaé
wykazany w odniesieniu do zgtaszanego oznaczenia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a)
RWZT dopuszczalne sg jednak nieznaczne zmiany znaku, ktére nie rzutujg na jego
charakter odrézniajgcy (orzeczenie z 15/01/2010 w sprawie R 0735/2009-2
,PLAYNOW?”; oraz orzeczenie z 09/02/2010 w sprawie R 1291/2009-2
,EUROFLORIST").

Mozliwe jest dowiedzenie charakteru odrozniajgcego uzyskanego w wyniku uzywania
w odniesieniu do znaku, ktéry byt uzywany z innymi znakami towarowymi (wyrok z
28/10/2009 w sprawie T-137/08 ,Green/Yellow”, pkt 27), o ile wtasciwy konsument
przypisuje znakowi funkcje identyfikacyjng (wyrok z 07/07/2005 w sprawie C-353/03
,Have a break”; wyrok z 30/09/2009 w sprawie T-75/08 ,!” [znak graficzny], pkt 43; i
wyrok z 28/10/2009 w sprawie T-137/08, ,Green/Yellow” pkt 46).

2.12.8.9 Dtugosc¢ okresu uzywania
Dowody powinny wskazywac, kiedy uzywanie sie rozpoczeto i ze trwato w sposéb
ciggty albo zawiera¢ stosowne wyjasnienie, jezeli uzywanie przebiegato z przerwami.

2.12.8.10 Dowody po dacie dokonania zgtoszenia

Z dowoddéw musi wynikac, ze przed datg zgtoszenia znak towarowy uzyskat charakter
odrozniajgcy w wyniku uzywania.

Dowoddw nie mozna jednak odrzucic tylko dlatego, ze dotyczg okresu nastepujgcego
po dacie zgtoszenia, poniewaz mogg one dostarczy¢ informacji o sytuacji sprzed tej
daty. Dlatego nalezy je odpowiednio oceni¢ i nada¢ im odpowiednig moc dowodows.

Przyktadowo znak towarowy, ktéry cieszy sie znacznym uznaniem na rynku lub ma
szczegolnie istotny udziat w rynku kilka miesiecy po dacie zgtoszenia mogt uzyskac
charakter odrdzniajgcy rowniez na dzieh zgtoszenia.

2.12.9 Skutki charakteru odrézniajgcego uzyskanego w wyniku uzywania

Znak towarowy zarejestrowany zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT korzysta z tej samej
ochrony co dowolny inny znak towarowy, ktéry w trakcie badania uznano za

kwalifikujgcy sie do rejestracji z racji jego samoistnych cech.

Jezeli zgtoszenie WZT zostaje przyjete na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT, informacja ta
jest publikowana w Biuletynie WZT, z uzyciem kodu INID 521.
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