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Chlopskie Jadlo, Kwiaty Polskie, Radio Muzyka Fakty iinni, czyli: wtorna
zdoInos$¢ odrozniajaca znaku towarowego

Znakiem towarowym moze by¢ oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢
w sposob graficzny, pod warunkiem, Ze nadaje si¢ do odrdzniania towarow
pochodzacych od réznych przedsigbiorstw.

Ustawa moéwi wprost, ze znakiem towarowym moga by¢é zaréwno wyrazy, jak
i rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, byle odbiorca
postrzegat je jako informacje o pochodzeniu oznaczonego nimi towaru lub ustugi
od konkretnego przedsigbiorcy, a nie jako informacje o ich wtasciwosciach. Nie udzela
si¢ bowiem praw ochronnych na oznaczenia, ktore nie maja ,,dostatecznych znamion
odrdzniajacych”.

Oznaczenia opisowe

Oznaczenia opisowe, takie na ktore nie udzela si¢ praw ochronnych, to wiasnie te, ktére wskazuja wylacznie
na okreslone wlasciwosci oznaczanych nimi towaréw lub ustug, tj. na ich rodzaj, pochodzenie, jakos¢, ilo$¢, wartosc,
przeznaczenie, sposob wytwarzania itp.

Ograniczenie rejestracji znakow towarowych opisowych jest zrozumiate i uzasadnione swoboda dziatalnosci
gospodarczej pozostalych uczestnikow rynku. Wyobrazmy sobie bowiem, ze jeden z producentow kosmetykow
rejestruje ak stowny ,.szampon” dla preparatdéw do pielegnacji wtoséw. Prawo ochronne na mak towarowy
da mu wytaczno$¢ na uzywanie tego oznaczenia w obrocie. Bedzie zatem mogt zakaza¢ innym producentom uzywania
okreslenia szampon (bez wzgledu na forme graficzna) na produkowanych przez nich... szamponach. Na szczgscie
opisana wyzej sytuacja jest hipotetyczna. Nataki znak stowny Urzad Patentowy nie udzeli prawa ochronnego.

Oznaczenia opisowe a wyrazy w obcych jezykach

Podobnie powinny zostaé potraktowane oznaczenia w jezykach obcych. Juz w 1949 roku Wydzat Odwotawczy
Urzgdu Patentowego argumentowal w swojej decyzji, ze ,,wyraz gelateria nie jest nazwa fantazyjna, lecz przeciwnie
jest w stownictwie wloskim przyjetym, normalnym stowem, odpowiadajacym zaczeniowo polskiemu stowu
lodziarnia” i na tej podstawie podtrzymat odmowg rejestracji zgtoszonego znaku.

Secondary meaning ...

czyli wtdrna zdolnos¢ odrdzniajaca znaku towarowego

Rejestracja omaczenia wskazjacego wylacznie na wilasciwosci oznaczanego nim towaru nie jest zatem zgodna
z prawem. Takie kategoryczne stwierdzenie budzi jednak watpliwos¢ - dlaczego zatem Urzad niektore takie znaki
rejestruje? Dlaczego chociazby Grupa Kolastyna S.A. moze zakaza¢ innym firmom kosmetycznym uzywania
oznaczenia Kwiaty Polskie?

Dlaczego restauratorzy w catej Polsce nie moga uzywa¢ w nazwach swoich restauracji stowa ,,jadto”, chociaz zgodnie
z definicja stownikowa stowo to omacza: ,,pokarm”? Istnieje pewna kategoria znakéw towarowych, ktére jedynie
z pozoru wydaja si¢ opisowe. Ekspert Urzedu Patentowego, ktéry dokonuje oceny, czy zgloszone oznaczenie
ma dostateczne znamiona odrdzniajace, musi uwzglgdni¢ wszystkie okolicznosci zwiazane zjego uzywaniem w obrocie
i nie moze wyda¢ decyzji odmownej, jezeli przed data zgtoszenia znak taki nabrat tzw. wtornej zdolnosci odrozniajacej
(ang. secondary meaning).

Jeszcze w latach 80. Komisja Odwotawcza Urzedu Patentowego w decyzji wydanej w sprawie znaku KROSNO
stwierdzita, ze znak towarowy ma status znaku wtornego, jezeli w $wiadomosci przecigtnego odbiorcy utkwito
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,.wskazanie, ze towar oznaczony tym znakiem pochodz zawsze od tego samego producenta i obejmuje ogét wyobrazen
odbiorcéw o towarze pochodzacym z imiennie wskazanego zrédta”. W sprawie wtoérnej zdolno$ci odrdzniajace;j
wypowiadat si¢ tez Europejski Trybunatl Sprawiedliwosci, ktory w swoim orzeczeniu w sprawie CHIEMSEE
wskazat, ze mak towarowy nabywa wtorna zdolno$¢ odrézniajaca, jezeli zaczyna identyfikowaé oznaczane nim
towary (lub ustugi) jako pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa.

Dla przedsigbiorcy ubiegajacego si¢ o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wazne jest, ze nalezy wykazac,
iz owa ,,wtorna zdolno$¢ odrdzniajaca” znak uzyskat w okresie poprzedzajacym zgloszenie znaku, a nie w momencie
orzekania przez eksperta o udzieleniu prawa ochronnego. Jezeli zatem otrzymamy z Urzgdu Patentowego pismo
o tym, ze zgloszony przez nas znak nie posiada dostatecznych znamion odrézniajacych, a chcemy oprze¢ nasza obrong
nasecondary meaning, to w odpowiedzi musimy wskaza¢ dowody dotyczace okresu sprzed daty zgtoszenia.

Kolor per se

Istnieje taka kategoria oznaczen, ktore ze swej istoty nie moga wskazywaC na pochodzenie towaru lub ustug
od konkretnego przedsigbiorcy, a ich rejestracji moze nastapi¢ jedynie w przypadku istnienia secondary meaning.
Do kategorii tej zalicza si¢ przede wszystkim kolory, a wtasciwie kolor per se (,,jako taki”).

Intuicja podpowiada nam, ze niektdre kolory szczegblnie silnie zwiazane sa z konkretnymi towarami lub ustugami.
Dzieje si¢ tak zazwyczaj dzigki konsekwentnej, wieloletniej polityce marketingowej przedsigbiorcy. W branzy
telekomunikacyjnej kolor pomaranczowy kojarzy si¢ nam najprawdopodobniej tylko z jednym operatorem,
a charakterystyczny odcien fioletowego w sklepie spozywczym powoduje jednoznaczne skojarzenie z czekoladkami
Milka.

Omaczenie moze nabyé wtorna zdolnos¢ odrdzniajaca jedynie w wyniku jego uzywania w obrocie. Co wazne, aby
mak mogl zosta¢ skutecie zarejestrowany, zdolno$¢ ta wykazana powinna by¢ na czas sprzed dokonania zgloszenia.

Zasada ta dotyczy zar6wno znakéw krajowych, rejestrowanych przez Urzad Patentowy RP, jak i1 znakow
wspolnotowych rejestrowanych przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewngtrznego (OHIM) w Alicante. Brak zdolnosci
odrdzniajacej jest bezwzgledna przeszkoda rejestracji wspdlnotowych mmakéw towarowych, pomimo ze OHIM
z wlasnej inicjatywy nie bada kolizji ze znakami wczesniejszymi. Zgtoszenie znaku w OHIM nie stanowi zatem ,,tylnej
furtki” dla rejestracji znakéw opisowych, a zgtaszajacy takie znaki musza liczy¢ si¢ z konieczno$cia wykazania
zdolnosci odrozniajacej znaku zaréwno przed UP RP, jak i OHIM. Jako dowody warto przedstawi¢ statystyki sprzedazy,
kopie faktur, materiaty reklamowe i promocyjne, artykuty prasowe, badania opinii publicznej, opinie jgzykoznawcow.

Na podstawie lektury tego tekstu mogloby si¢ wydawac, iz zglaszany znak towarowy nie moze sklada¢ si¢ z zadnych
ormaczen wskazujacych na wiasciwos§¢ oznaczanych nim towaréw i ustug, Nic bardziej biednego. Rejestrowane znaki
bardzo czgsto zawieraja nazwy rodzajowe. Urzad udziela bowiem praw ochronnych na znaki zawierajace — oprocz
opisowych — réwniez dodatkowe elementy pozwalajace zdentyfikowat oznaczany nim produkt z konkretnym
producentem, tj. jego logo czy odpowiednia grafike.

Zakres prawa wyltacznego udzielonego na taki znak nie obejmuje jednak prawa do Zadania zaniechania uzywania przez
inne firmy okreslen opisowych. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
uzywania przez inne osoby w obrocie oznaczen wskazujacych na cechy i charakterystyke towarow, a takze np. ich
rodzaj, ilo$¢, jakos¢, pochodzenie.

Anna Gorska

Tekst pochodzi ze strony internetowej
Matopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.marrpl

Wykorzystanie materiatéw zamieszczonych na stronie www.marr.pl jest dopuszczalne wylacznie na zasadach okreslonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie

odpowiadajacym whasnemu uzytkowi osobistemu oraz dozwolonemu uzytkowi publicznemu. W celu uzyskania zgody na korzystanie z m aterialéw udostgpnionych na stronie www. marr. pl, prosimy o
kontakt emailowy: marketing@marr. pl. 5
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