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WSTEP

Niniejsza publikacja podejmuje tematyke opisowosci oznaczenia jako
przeszkody uzyskania prawa do znaku towarowego. Rozwazania w niej
podjete dotyczg zaréwno krajowych, jak i unijnych znakéw towarowych.
Z uwagi na zasadnicza zbiezno$¢ zharmonizowanej regulacji krajowej
z unijng mozliwe bylo przeprowadzenie wspolnej analizy dla obu ka-
tegorii znakow towarowych, za$ naturalne odrebnosci pomiedzy nimi
zostaly wyraznie zasygnalizowane.

Tematyka opisowosci jako przeszkody uzyskania prawa do znaku towa-
rowego ma ogromne znaczenie dla praktyki stosowania znakéw towa-
rowych. Opisowos¢ jest najczeéciej podnoszona przeszkoda ze strony
urzedu rejestrujacego (UPRP, EUIPO) w postepowaniu o udzielenie
prawa do znaku towarowego. Jest rowniez czesta podstawa wnioskow
o uniewaznienie uzyskanego prawa. Pojawia sie tez czesto jako zarzut
wobec zarejestrowanego znaku towarowego, podnoszony przez pozwa-
nego w procesie o naruszenie prawa do tegoz znaku.

,Opisowo$¢” oznaczenia jest przeszkodg w uzyskaniu prawa do znaku
towarowego, ktorej celem jest zapewnienie przedsiebiorcom swobo-
dy komunikacyjnej w postugiwaniu si¢ pojeciami dotyczacymi cech
i wlasciwosci towardéw czy ustug. Opisowo$¢ co do zasady dotyczy¢
moze kazdego rodzaju oznaczenia, a wigc nie tylko stownego, stowno-
-graficznego czy graficznego, cho¢ problematyczne moze okaza¢ si¢
okreslenie, w czym przejawia si¢ opisowo$¢ oznaczen innych niz pod-
stawowe. Przeprowadzona analiza kryteriéw oceny opisowoséci wska-
zuje, ze oprdcz ogolnych, wspdlnych dla wszystkich oznaczen, istnieje
szereg kryteriow szczegétowych wilasciwych danym kategoriom ozna-
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czen (stownym, stowno-graficznym czy graficznym), a takze dalszych
kryteriéw zaleznych juz od konkretnych tresci tej kategorii oznaczenia.
W kryteriach tych niejednokrotnie dochodzi do sprzecznosci, co rodzi
pytania zwigzane z systemowa spdjno$cia omawianego pojecia.

Opisowos¢ oznaczenia ma charakter otwarty, moze wiec dotyczy¢ szero-
kiego spektrum cech i wlasciwosci towaréw/ustug. Opisowos$¢ oznaczenia
zalezy od jego relacji z dang kategorig towaréw i ustug. Oznaczenie opisowe
dla jednej kategorii moze by¢ fantazyjne dla innych. W zaleznosci od bada-
nego towaru/ustugi zmianie ulec moze réwniez konkretyzacja opisowosci
w postaci wskazywanej cechy. Oznaczenie wskazujace na jedng ceche dla
pewnej kategorii towaréw wskazywaé moze inng ceche innych kategorii
towarow. Zakres opisowoséci na poziomie konkretnym jest tez zmienny
i zalezny od wskazywanej cechy, ale réwniez od tresci oznaczenia. Moze
ona bowiem mie¢ rdzne znaczenie dla towaru/ustugi, a przez to by¢ gorzej
lub lepiej postrzegana przez odbiorcow, co wplynaé moze na ocene reali-
zacji kryterium bezposredniosci opisowosci. Nawet jednak stwierdzona
opisowo$¢ oznaczenia moze mie¢ rdzna site, ktoéra stanowi w pewnym
sensie odbicie mocy znaku - jego zdolnosci odrdzniajacej. Moze wiec by¢
ona ,,silna’;, co ma zazwyczaj miejsce w odniesieniu do stownych wyrazen
stownikowych odnoszacych si¢ do rodzaju towaru/ustugi, a moze mie¢
charakter opisowosci stabej na granicy aluzyjnosci przy odniesieniu mniej
konkretnym lub dotyczacym mniej konkretnej cechy towaru/ustugi. Zakres
przeszkody opisowosci rozpatrywaé mozna tez w relacji do danej kategorii
oznaczenia i jego mozliwosci komunikacyjnych, czyli zdolnosci do przeka-
zania informacji o cechach towaréw/ustug. Opisowos¢ moze by¢ najszerzej
realizowana w przypadku znaku stownego, ktory jest w stanie przekazaé
informacje o kazdej cesze towaru/ustugi. Mozna stwierdzi¢, ze im bardziej
oznaczenie oddala si¢ od komunikacyjnej (jezykowo) tresci — a wigc im
wieksza zyskuje forme, tym wezszy jest zakres cech, jakie moze przekazac.
Zakres opisowosci jest stosunkowo tatwy do okreslenia w przypadku zna-
kow konwencjonalnych i najczesciej wystepujacych w praktyce — stownych
czy stowno-graficznych. W przypadku znakow niekonwencjonalnych te-
matyka ta staje si¢ problematyczna, o czym przekonuje chocby dyskusja
w doktrynie odno$nie do zakresu opisowosci znaku przestrzennego. Brak
jest bowiem jasnosci, w czym przejawia sie jego opisowos¢. Wydaje sie tez, ze
w wielu przypadkach tatwiejsze dla organdw rejestrowych jest stwierdzenie



Rozdziaf 1

PRZESZKODA OPISOWOSCI
| JEJ UZASADNIENIE

1. Konstrukcja znaku towarowego i przeszkoda
opisowosci — kwestie ogdlne

Towary wystepujace w obrocie gospodarczym moga by¢ opatrywane
przerdznymi oznaczeniami i informacjami. Mozna zaryzykowac stwier-
dzenie, ze nigdy wczesniej przecigtny towar nie byt opatrywany tak duza
liczba réznych oznaczen o tak niejednorodnym charakterze. Jest to
signum temporis wynikajace z przerostu regulacji prawnych i wymogow
stawianych przedsigbiorcom przez ustawodawcow: polskiego i unijnego.
Jest to tez jednak po cze$ci wynik $wiadomych decyzji przedsigbiorcow
— efekt poszukiwania i stosowania innych poza znakami towarowymi
elementéw uatrakcyjnienia towaru czy warunkow jego obrotu. Naktada-
nie okreslonych oznaczen na towar moze by¢ wiec skutkiem obowiazkow
wynikajacych z okreslonych przepiséw prawa - np. dotyczacych kwestii
bezpieczenstwa (np. przeznaczenia dla dzieci od okre§lonego wieku) czy
zgodnosci z okreslonymi regulacjami (np. oznaczenie CE). Naktadanie
innych jest dowolne oznaczenia petni¢ mogg role dekoracyjna czy tez
role znakéw informacyjnych bazujgcych na konkretnych instynktow-
nych skojarzeniach (np. ikona koperty obok podanego adresu wskazuje,
ze jest to adres korespondencyjny, zas stuchawka obok ciagu cyfr - ze
jest to numer telefonu). Naktadanie okreslonych oznaczen moze tez by¢
srodkiem do efektywnego zarzadzania towarami (przyjecia pewnych
standardéw umozliwiajacych otwarcie si¢ na nowe rynki zbytu) - stuza



18 Rozdzial 1. Przeszkoda opisowosci i jej uzasadnienie

temu tzw. kody kreskowe (bedace rowniez w sferze wizualnej rodzajem
graficznego oznaczenia). Jeszcze innym rodzajem coraz czg$ciej stoso-
wanego oznaczenia sg tzw. kody QR - alfanumeryczne, dwuwymiarowe,
matrycowe, kwadratowe kody graficzne, ktérych zeskanowanie przez
odpowiednig aplikacje w smartfonie umozliwia dostep do materialow,
informacji czy tresci multimedialnych powiazanych z towarem, beda-
cych elementem strategii marketingowej przedsiebiorcy.

Znak towarowy rozni si¢ od wskazanych wyzej oznaczen, ktérym moze
towarzyszy¢ na towarze, ze wzgledu na pelnione funkcje oraz strukture'.
Funkcje znaku towarowego nadaja mu specyficzne role w procesie bu-
dowania i utrwalania rozpoznawalnoéci towaru na rynku. Wynikaja one
z istoty odrdzniania towaru opatrzonego znakiem na rynku oraz jego
komunikacji z odbiorcami. Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest
funkcja oznaczenia pochodzenia, ktéra gwarantowa¢ ma pochodzenie
danego towaru/ustugi od okreslonego przedsiebiorcy. Funkgje, jakie
wypelnia znak towarowy, powoduja réwniez, ze jego rola jest priory-
tetowa w stosunku do innych oznaczen, ktére moga mu towarzyszyc.
Znak towarowy pozostaje bowiem podstawowym zrodlem identyfikacji
i budowania skojarzen. Struktura znaku (a wiec jego forma zewnetrz-
na, przedstawieniowa) zwigzana jest za$ z jego percepcja. Struktura ta
musi by¢ odpowiednia, aby posiada¢ zdolno$¢ utrwalenia si¢ znaku
w $wiadomosci odbiorcow.

Znak towarowy, aby uzyska¢ formalng ochrong?, musi posiada¢ okre-
$lone cechy konstrukeyjne, przy czym biorac pod uwage kategoryzacje
i uwarunkowania prawne dotyczace ochrony, cechy te nalezy ujaé na
trzech poziomach badania. Pierwszy poziom to cechy, ktére musi posia-
da¢ oznaczenie, aby by¢ znakiem w jego semiotycznym znaczeniu. Jest
nim: (i) zmystowa postrzegalnos¢ oraz (ii) jednolito$¢. Drugi poziom to
dodatkowo (iii) przedstawialnos¢ w rejestrze. Wskazane trzy przymioty

' J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znakéw towarowych, Warszawa 1976, s. 19.

? Poprzez przyznanie prawa ochronnego przez Urzad Patentowy RP zgodnie z wy-
mogami ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej na terenie RP, za$ na terenie Unii
Europejskiej poprzez przyznanie prawa przez EUIPO zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2017/1001.
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wyznaczajg juz cechy tzw. zdolno$ci odrdzniania znaku towarowego,
czyli mozliwosci petnienia przez dane oznaczenie roli znaku towarowego
sjako takiego” w ujeciu abstrakcyjnym. Trzeci poziom badania doty-
czy odniesienia znaku do konkretnych towaréw lub ustug, dla ktérych
istnieje che¢ uzyskania rejestracji i jest to przestanka (iv) samoistnosci
znaku towarowego. Wskazane cechy rozpatrywane facznie wyznaczaja
podstawowe ramy uzyskania prawa do znaku towarowego. Ich znaczenie
zostalo szeroko opisane w doktrynie i nie budzi wigkszych watpliwosci
interpretacyjnych’.

Z perspektywy tematyki niniejszego opracowania kluczowe jest kry-
terium samodzielno$ci (samoistnosci) oznaczenia wzgledem towaru®.
Kryterium to stanowi podstawowe kryterium oceny zdolnosci odroz-
niajacej (konkretnej) oznaczenia. Jego podstawa jest istota zasadniczej
funkcji, jaka spelni¢ ma oznaczenie w obrocie, tj. funkcji oznaczenia
pochodzenia. Znak towarowy nie moze by¢ bowiem sam dla siebie
identyfikatorem, dlatego musi istnie¢ rozlacznos¢ pojeciowa miedzy
towarem lub jego istotng cz¢$cig a oznaczeniem wybranym do jego
identyfikacji. Roztaczno$¢ pojeciowa nie oznacza przy tym rozlacznosci
faktycznej, czyli fizycznego rozdzielenia towaru i oznaczenia®. Samo-
istnosci oznaczenia poszukuje sie w jakiej$ charakterystycznej cesze
wyrdzniajacej, ktdra umozliwia konsumentowi stwierdzenie istnienia
cech indywidualizujacych bez dokonywania doglebnej analizy znaku®.
Zasada samodzielno$ci oznaczenia wzgledem towaru, jako zalozenie
konstrukcyjne znaku towarowego, znajduje materializacje w konkret-
nych przeszkodach uniemozliwiajacych uzyskanie formalnej ochrony
i rejestracji znaku towarowego. Jedna z nich jest — bedaca przedmiotem
niniejszego opracowania - przeszkoda w postaci opisowosci oznaczenia
uregulowana w art. 129" ust. 1 pkt 3 p.w.p. i art. 7 ust. 1 lit. c rozporza-
dzenia 1001/2017. Przeszkoda opisowosci oznaczenia normatywnie
i faktycznie wystepuje obok innej przeszkody - niedystynktywnosci,

* E. Wojcieszko-Gluszko [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, red. R. Skubisz,
Warszawa 2017, s. 428-432 i podana tam literatura.

* Tlekro¢ w niniejszej pracy nastepuje odniesienie do ,towaru”, nalezy przez to
rozumie¢ réwniez ,ustugi” zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p.

° Tak R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 33.

¢ Por. wyrok WSA w Warszawie z 17.10.2017 r., VI SA/Wa 953/17, LEX nr 2418663.
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z ktora czesto rozpatrywana jest lacznie. W orzecznictwie i doktrynie
ustalona zostata ratio legis wlasciwa dla kazdej z przeszkdd, nakazuje
ona spojrze¢ na kazdg z nich od strony okreslonych interesow, ktdre
kazda z tych przeszkdd ma zabezpieczaé. Dyskusyjna pozostaje jednak
relacja pomiedzy obiema przeszkodami. Powyzsze kwestie wymagaja
omowienia przed analizg dotyczacg kryteriéw oceny oraz zakresu za-
stosowania przeszkody opisowosci, maja one bowiem istotny wptyw na
sposdb postrzegania przeszkody oraz jej miejsce w systemie przeszkod
bezwzglednych w udzieleniu praw do znakéw towarowych.

2. Interesy podmiotéw w prawie znakow
towarowych

Normatywnie ujety model ochrony znaku towarowego uwzglednia¢
musi rozmaite interesy podmiotéw, ktérych dotyka uzywanie znakow
towarowych. Sg nimi: panstwo - jako organizator fadu prawnego i go-
spodarczego, konsumenci - jako odbiorcy towaréw i przedsiebiorcy
- jako podmioty wprowadzajace na rynek towary opatrzone znakami
towarowymi i konkurujace miedzy sobg w maksymalizacji sprzedazy
swoich towaréw’. Panistwo, zapewniajac prawne ramy funkcjonowania
ochrony znakéw towarowych, stymuluje rozwoj gospodarczy. Stwarza
bowiem warunki do funkcjonowania ,,gry rynkowej’, w ktorej uczestni-
czg konkurenci jednakowo wyposazeni w mozliwos¢ uzyskania analo-
gicznych instrumentéw ochrony swoich produktéw. Panstwo czuwa nad
dziataniami, ktére moglyby zaburzy¢ réwnowage sit miedzy konkuren-
tami, wykorzystujac do tego powotane systemowo instrumenty prawne,
w tym dodatkowo te dotyczace ochrony konkurencji i konsumentow.
Z perspektywy panstwa wazne jest wigc, aby system funkcjonowania
znakow towarowych byl efektywny i nie dochodzito do zachwiania
regut konkurencji, ergo aby rynek funkcjonowat prawidtowo. Zdrowa
gospodarka to stabilny rozwoj i walka konkurencyjna przedsiebiorcow,

7 R. Skubisz, Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, referat wy-
gloszony z okazji Jubileuszu 90-lecia Urzgdu Patentowego, Warszawa 2008, s. 8, https://
www.uprp.pl/uprp/_gAllery/15/50/15507/Znaki_towarowe._Ewolucja_przedmiotu_
ochrony_prawnej_-_prof._dr_hab._Ryszard_Skubisz_UMCS.pdf (dostep: 1.11.2021 r.).
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co prowadzi do zwiekszenia konsumpcji. To za$ generuje zwiekszone
wplywy budzetowe wynikajace z naktadanych danin publicznych.

Konsumenci dzigki znakom towarowym moga dokonywa¢ powtarzaja-
cych sie wybordw, co skraca w diuzszej perspektywie czas poszukiwan
produktéw. Moga dzigki temu dotrze¢ do towardw, ktdre spelniajg ich
oczekiwania. Znaki towarowe pozwalaja konsumentom lepiej porusza¢
sie w ofercie rynkowej. Interes konsumentow wyraza sie wiec w zapew-
nieniu warunkéw do odrézniania towaréw pochodzacych z réznych
przedsiebiorstw, a wiec w tym, zeby na rynku jako znaki towarowe
funkcjonowaly oznaczenia, ktdre si¢ do tego nadaja. W interesie kon-
sumentow lezy réwniez, aby towary opatrywane znakami towarowymi
posiadaly deklarowane wlasciwosci oraz aby wilasciwosci te byly co
najmniej na tym samym poziomie.

Przedsigbiorca identyfikuje za pomocg znakéw towarowych swoje to-
wary na rynku. Znak towarowy staje si¢ wiec swego rodzaju komuni-
katorem, przy uzyciu ktorego przedsi¢biorca dociera do konsumenta,
stara si¢ zbudowac popyt na swoj towar, a takze lojalnos¢ i przywiaza-
nie, ktore bedzie zwigkszalo sprzedaz towaréw opatrzonych znakami.
Przedsigbiorca wyrdznia za pomoca znakéw towarowych swoje towary
na tle towaréw pochodzacych od przedsigbiorcow konkurencyjnych,
przy czym oczywiste jest, ze w dtuzszej perspektywie wyréznienie to
wigzane bedzie nie z oznaczeniem jako takim, lecz z wyobrazeniem,
jakie kreuje w stosunku do wtasciwosci sygnowanych towarow. To wiec
wlasciwosci towaru, a nie wylacznie atrakcyjno$¢ formalna znaku towa-
rowego, w tym najbardziej istotna, czyli relacja jakosci do ceny towaru,
sg czynnikami budowania przewagi rynkowej nad konkurentem. Twier-
dzenie, zZe odbiorcy towaréw oczekuja od towardw najwyzszej jakosci,
bytoby z gruntu falszywe, jakos$¢ ta ma bowiem okreslona — zazwyczaj
wysoka — cene. Odbiorcy oczekujg wiec pewnej jakosci, lecz wyznacz-
nikiem jej poziomu jest relacja w stosunku do ceny produktu. Musi to
wiec by¢ taka relacja, jakiej oczekuja. Cena produktu zaczyna bowiem
odgrywac mniejszg rol¢ dopiero w sytuacji wytworzenia renomy znaku
towarowego i spelnienia przez znak funkcji gwarancyjnej w zakresie
wysokiej jakosci produktéw. Wowczas klienci przekonani o wysokiej
jako$ci i renomie towaréw sygnowanych znakiem sg w stanie zaptaci¢



Opisowos¢ jest jednym z najczesciej podnoszonych zarzutéw w procesie uzyskiwa-
nia praw na znaki towarowe zaréwno przed Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO).

W publikacji autor uporzadkowat szerokie spektrum zagadnien zwigzanych zocena
opisowosci oznaczenia, dajac czytelnikowi przystepny i praktyczny materiat umozli-
wiajacy szybkie dotarcie do wielu kluczowych kwestii. Problematyka ta wystepuje
niezwykle czesto na etapie rejestracji, jak rowniez sagdowej realizacji prawa do znaku
towarowego.

Autor szczegbtowo wyjasnia wystepujace w praktyce problemy, ktére przejawiaja
sie w braku jasnego ustalenia granic opisowosci oznaczenia, a takze réznice w ocenie
poszczegblnych kategorii oznaczen.

Publikacja zawiera tez analize pogladéw wyrazonych w orzecznictwie sgdoéw
krajowych (Naczelnego Sadu Administracyjnego i wojewddzkich sadéw admini-
stracyjnych), unijnych (Sadu oraz Trybunatu Sprawiedliwosci), jak rowniez Urzedu
Patentowego RP oraz EUIPO.

Ksigzka jest przeznaczona dla adwokatdéw, radcéw prawnych, rzecznikéw paten-
towych, sedzidéw oraz pracownikéw Urzedu Patentowego. Zainteresuje takze
przedstawicieli nauki zajmujgcych sie prawem wtasnosci intelektualne;j.

Wojciech Gierszewski - doktor nauk prawnych; radca prawny, rzecznik patentowy;
reprezentuje klientow w procesach sgdowych, zajmuje sie doradztwem strategicz-
nym; wspotzatozyciel i wiceprezes Instytutu Ekspertyz Wtasnosci Intelektualnej
i DObr Niematerialnych, w ramach ktérego sporzadza opinie (w tym opinie sadowe)
z omawianej dziedziny; autor publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu
prawa wtasnosci intelektualnej, w szczegélnosci z tematyki znakéw towarowych.
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