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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. Opisowo$¢ oznaczenia
zalezy od jego relacji z dang kategoria towaréw i ustug. Oznaczenie opisowe
dla jednej kategorii moze by¢ fantazyjne dla innych. W zaleznosci od bada-
nego towaru/ustugi zmianie ulec moze réwniez konkretyzacja opisowosci
w postaci wskazywanej cechy. Oznaczenie wskazujace na jedng ceche dla
pewnej kategorii towaréw wskazywaé moze inng ceche innych kategorii
towarow. Zakres opisowoséci na poziomie konkretnym jest tez zmienny
i zalezny od wskazywanej cechy, ale réwniez od tresci oznaczenia. Moze
ona bowiem mie¢ rdzne znaczenie dla towaru/ustugi, a przez to by¢ gorzej
lub lepiej postrzegana przez odbiorcow, co wplynaé moze na ocene reali-
zacji kryterium bezposredniosci opisowosci. Nawet jednak stwierdzona
opisowo$¢ 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 towardéw/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-
kéw konwencjonalnych i najczesciej wystepujacych w praktyce — stownych
czy stowno-graficznych. W przypadku znakow niekonwencjonalnych te-
matyka ta staje si¢ problematyczna, o czym przekonuje choc¢by dyskusja
w doktrynie odno$nie do zakresu opisowosci znaku przestrzennego. Brak
jest bowiem jasnosci, w czym przejawia sie jego opisowos¢. Wydaje sie tez, ze
w wielu przypadkach tatwiejsze dla organdw rejestrowych jest stwierdzenie
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niedystynktywnosci oznaczenia niz wykazywanie kryteriow wystepowania
opisowosci. Szczegolnie w orzecznictwie unijnym zauwazalna jest tendencja
do wyboru tej prostszej do uzasadnienia przeszkody, co w pewnym sensie
uzasadnia naktadanie si¢ na siebie zakreséw przeszkod. Powoduje to jednak,
ze opisowos$¢ wielu, szczegélnie niekonwencjonalnych znakéw pozostaje
kwestig teoretyczna.

Opisowos¢ oznaczenia jako przeszkoda w uzyskaniu prawa do znaku to-
warowego ma charakter usuwalny i moze by¢ przezwycigzona za pomocg
wykazania tzw. wtornej zdolnosci odrdzniajacej. Jezeli zgtaszajacy (lub
w sprawie uniewaznieniowej — uprawniony) wykaze, ze zdotal wytwo-
rzy¢ okreslony poziom asocjacji w stosunku do oznaczenia, mozliwe jest
uzyskanie prawa czy tez jego obrona przed uniewaznieniem. Potrzeba
wykazania owej zdolno$ci moze powsta¢ w momencie zgloszenia znaku
do ochrony, ale réwniez po uzyskaniu rejestracji i wszczeciu procedury
uniewaznieniowej - w momencie zlozenia wniosku o uniewaznienie.
Uzyskanie rejestracji znaku opisowego (prawidlowe czy bledne) nie
oznacza bowiem, ze znak ten nie bedzie mégt by¢ przedmiotem ponow-
nej analizy. W postepowaniu uniewaznieniowym ponownie bada sie
podstawy uzyskania prawa, przy czym wnioskodawca zobowigzany jest
do wykazania opisowo$ci na moment zgloszenia, za$ uprawniony moze
broni¢ si¢ wykazaniem wtérnej zdolnosci odrdzniajacej na pdzniejszy
moment — zfozenia wniosku o uniewaznienie.

Niniejsza publikacja opiera sie na analizie odno$nych przepiséw prawa
krajowego i unijnego oraz stosunkowo nielicznych wypowiedziach dok-
tryny krajowej i zagranicznej. W istocie ogromna cze$¢ pracy zostata
oparta na pogladach wyrazonych w orzecznictwie sagdow krajowych
(WSA w Warszawie, NSA), unijnych (aktualnie Sgdu Unii Europejskiej
oraz Trybunatu Sprawiedliwosci), jak réwniez Urzedu Patentowego oraz
EUIPO. Sposdb rozumienia pojecia opisowosci oznaczenia uksztattowa-
ny zostal bowiem w znacznej mierze przez wypracowane w orzecznic-
twie tych sadow i organow kryteria. Zostaly one zebrane, uporzadko-
wane i poddane systemowej ocenie. Praca zawiera szereg propozycji
rozwigzan dotyczacych rozumienia czy doprecyzowania stosowanych
poje¢ i kryteriow. Ich uwzglednienie w praktyce decyzyjnej organéw
mialoby duze znaczenie dla uspdjnienia orzecznictwa z badanej materii.






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 $wiadomych decyzji przedsigbiorcow
— efekt poszukiwania i stosowania innych poza znakami towarowymi
elementéw uatrakcyjnienia towaru czy warunkow jego obrotu. Naktada-
nie okreslonych oznaczen na towar moze by¢ wiec skutkiem obowiazkow
wynikajacych z okreslonych przepiséw prawa - np. dotyczacych kwestii
bezpieczenstwa (np. przeznaczenia dla dzieci od okre§lonego wieku) czy
zgodnosci z okreslonymi regulacjami (np. oznaczenie CE). Naktadanie
innych jest dowolne oznaczenia petni¢ mogg role dekoracyjna czy tez
role znakéw informacyjnych bazujgcych na konkretnych instynktow-
nych skojarzeniach (np. ikona koperty obok podanego adresu wskazuje,
ze jest to adres korespondencyjny, zas stuchawka obok ciagu cyfr - ze
jest to numer telefonu). Naktadanie okreslonych oznaczen moze tez by¢
srodkiem do efektywnego zarzadzania towarami (przyjecia pewnych
standardéw umozliwiajacych otwarcie si¢ na nowe rynki zbytu) - stuza
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temu tzw. kody kreskowe (bedace rowniez w sferze wizualnej rodzajem
graficznego oznaczenia). Jeszcze innym rodzajem coraz czg$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$ci i renomie towaréw sygnowanych znakiem sg w stanie zaptaci¢
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za niego wiecej. W skrajnej zas formie w odniesieniu do ograniczonego
zakresu towarow (zazwyczaj luksusowych) dochodzi do tzw. paradoksu
Veblena®. Przedsigbiorca, uczestniczac w grze rynkowej, jest wiec niejako
zmuszony do dbania o wlasciwg jako$¢ produktow, ktore oferuje po
okreslonej cenie, a wrecz, odpowiadajac na zachowania konkurencji,
0 jej podwyzszanie, lecz nie kosztem podwyzszania ceny. Rynek cechuje
dynamika. Mozna uzna¢, ze w zasadzie jedyna jego cechg stalg jest
brak stalo$ci. Przedsigbiorcy musza reagowac na dzialania konkuren-
cji, jezeli chcg utrzymac lub powigkszaé¢ rynek zbytu swoich towardw.
W tak zarysowanej gospodarczej roli znakow towarowych pierwot-
ny interes przedsigbiorcy wyraza si¢ przede wszystkim w uzyskaniu
prawnych instrumentéw ochrony (przed wykorzystaniem przez innych
przedsiebiorcéw) inwestycji poczynionych w znak towarowy i jakos¢
towarow. Celowi temu stuzy ochrona znaku towarowego postrzegana
z jego perspektywy’. Interesem jednak réwnie istotnym jest dla niego
réwny dostep do okreslonego katalogu oznaczen, czyli swoboda wybo-
ru oznaczenia, jak réwniez przeswiadczenie o réwnym braku dostepu
do pewnych oznaczen dla siebie i swoich konkurentow. Jezeli bowiem
przedsiebiorcy maja mie¢ réwne warunki prowadzenia dziatalnosci
konkurencyjnej, nie moze dojs¢ do uzyskania nieuzasadnionej przewagi
nad konkurentami, cho¢ taki bylby zapewne cel niejednego z nich.

W obszarze znakdw towarowych pojawia sie pojecie ,,interesu publicz-
nego” jako czynnika branego pod uwage przy udzielaniu i okreslaniu
granic ochrony praw do znakéw towarowych. Problematyka ustalenia
znaczenia i zakresu tego pojecia zdecydowanie wykracza poza ramy
niniejszego opracowania. Na jego potrzeby wskazac jedynie nalezy,
ze jest to pojecie zbiorcze i niedookreslone. Cho¢ jest ono kategorig

8 Zgodnie z nim w odniesieniu do pewnej kategorii dobr luksusowych dochodzi do
paradoksu, polegajacego na zwiekszeniu popytu wraz ze wzrostem ceny i odwrotnie —
zmniejszeniu popytu wraz z jej spadkiem. Zwigzane to jest z checig dowarto$ciowania
sie przez najzamozniejsze warstwy spoteczne i manifestacje swego statusu majatkowego
przez posiadanie tego rodzaju débr luksusowych - por. D. Bochanczyk-Kupka, Luksus
i dobra luksusowe, ,,Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
2014/176, s. 106-107.

° Cho¢ z perspektywy omawianych celéw ochrony prawo znakéw towarowych stuzy¢
ma przede wszystkim ochronie przed ryzykiem konfuzji odbiorcow.
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normatywna, to odwoluje sie do wartos$ci pozaprawnych. Zgodzi¢ na-
lezy si¢ ze stwierdzeniem, Ze interes publiczny moze by¢ rozumiany
roznie na gruncie poszczegdlnych kategorii prawa'®, dlatego wymaga
on kazdorazowej konkretyzacji i wskazania, w czym w danej sytuacji
sie przejawia'’. Na gruncie prawa wlasnosci intelektualnej pojecie to
pojawito sie w art. 7 i 8 porozumienia TRIPS rozwijajacego pkt 5 pre-
ambuly do porozumienia, nakazujacych zachowanie stanu réownowagi
miedzy stanem praw wlasnosci intelektualnej a interesem publicznym'.
W doktrynie wyodrebniono co najmniej dwanascie konkretyzacji in-
teresow publicznych, jakie zidentyfikowane zostaly w orzecznictwie
Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczacym znakow towarowych. Wéréd
nich znajduje si¢ zaréwno interes, ktory zidentyfikowaé mozna jako
interes przedsiebiorcow w swobodnym dostepie do oznaczen, jak i in-
teres konsumentdw, ktory przejawia sie w mozliwosci petnienia funkeji
znaku towarowego'’. Oba wskazane interesy sg wiec emanacjg szerszego
pojecia, jakim jest interes publiczny, w tym tez kontek$cie uzywane sg
w doktrynie i orzecznictwie.

3. Uzasadnienie ekonomiczne wytaczenia
z ochrony oznaczen opisowych

Z perspektywy ekonomicznej uzasadnienie wyltaczenia z ochrony
oznaczen opisowych ma charakter ztozony. Patrzac od strony korzysci
ekonomicznych, mozna stwierdzi¢, ze uzasadnienie to wigze si¢ z bra-
kiem mozliwoséci wyrdznienia towaru oznaczonego opisowo na rynku
i jako takiej jego zerowej ,,mocy sprzedazowej”. Jesli bowiem znaki
towarowe wplywajg na efektywno$¢ sprzedazy towarow, to im bardziej
odrozniajacy charakter znaku, tym wieksza jest jego moc sprzedazowa'.
I odwrotnie - im ten charakter jest mniej odrozniajacy, tym mniejsza

10 Tak PJ. Suwaj, Konflikt intereséw w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 28.

1 A. Michalak, Interes..., s. 81.

12 A. Michalak, Interes..., s. 72.

3 1. Simon, The Public Interest in European Trade Mark Law, ,,Intellectual Property
Quarterly” 2017, s. 36-38, https://ssrn.com/abstract=3044057 (dostep: 1.11.2021 r.).

' F. Schechter, The rational basis of trademark protection, ,Harvard Law Review”
1927/40, no. 6, s. 819.
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jest ta moc. Zatem inwestycja w znak towarowy, ktéry pozbawiony jest
mocy sprzedazowej, z ekonomicznego punktu widzenia wydaje sie nie
miec sensu. Zasadniczym ekonomicznym celem znaku towarowego jest
bowiem obnizenie kosztéw poszukiwan produktu przez konsumentow.
Zatem brak zdolnos$ci odrdzniajacej znaku towarowego uniemozli-
wia konsumentom identyfikacje¢ towaréw i przywolanie w umysle (na
podstawie wcze$niejszych doswiadczen) wyobrazenia o nabywanym
towarze z tym znakiem'. Z perspektywy konsumentéw prowadzi to do
dodatkowych kosztow poszukiwan'® wobec braku mozliwosci dokony-
wania powtarzalnych zakupow. Z perspektywy relacji konkurencyjnej
przyznanie monopolu na oznaczenie opisowe jednemu przedsigbiorcy
w wielu przypadkach spowodowaloby faktyczne ,wyjecie” ze stownika
wyrazow czy fraz, ktdre potrzebne sa do prowadzenia dziatalno$ci przez
jego konkurentéw rynkowych. Nalezy zauwazy¢, ze oznaczenia opiso-
we (w duzej mierze w warstwie sfownej) sa elementem ,,jezyka rynku”
jako kategorii odmiennej od jezyka, ktérym ludzie postugujg sie na
co dzien. Jezyk rynku to jezyk, ktérym przedsiebiorcy komunikuja si¢
z odbiorcami swoich towaréw/ustug. Jezyk ten zawiera zbiér oznaczen
i okreglen, ktore potrzebne sg do przekazywania informacji o towarach
i ustugach'” - innymi stowy do prowadzenia handlu. Uzywanie tych
okreslen przez jeden podmiot nie wplywa na mozliwo$¢ korzystania
z nich przez inny podmiot, co wiecej, pozostaje bez znaczenia dla war-
tosci tego stowa czy frazy, skoro z zalozenia nie mozna go powigza¢
z okreslonym przedsigbiorcg. Wskazana wigc monopolizacja oznaczenia
opisowego w relacjach miedzy przedsigbiorcami prowadzitaby do trud-
nych do zaakceptowania z perspektywy dziatania rynku konsekwencji.
Z jednej strony tworzylaby uprawnienie kontrolne do postugiwania si¢
danym oznaczeniem, a wigc mozliwos¢ nakfadania (lub przynajmniej
zadania) przez jednego przedsigbiorce nieuzasadnionych (ekonomicz-
nie) optat licencyjnych na swoich konkurentéw, gdyby chcieli oni si¢
nim postugiwac. Istota bowiem prawa do znaku towarowego jest jego

'* W. Landes, R. Posner, Trademark Law: An Economic Perspective, ,,Journal of Law
& Economics” 1987, s. 265, 268-270.

!¢ R. Folsom, L. Teply, Trademarked Generic Words, ,Yale Law Journal” 1980/89,
no. 1261, s. 1341-1342.

17" N. Wilkof, Trademarks and the public domain: generic marks and generic domain
names, EIPR 2000/22(12), s. 572.
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ekonomiczna eksploatacja. Dlatego tez posiadajac monopol na postugi-
wanie si¢ danym oznaczeniem, uprawnieni w naturalny sposob chcieliby
uniemozliwi¢ korzystanie z niego przez inne podmioty lub przyzwoli¢ na
to korzystanie, jednak uzyskujgc w zamian oplate licencyjng. Z drugiej
za$ strony, nawet jesli przedsigbiorcy nie byliby skfonni do ponoszenia
wskazanych optat, zmuszeni byliby do poszukiwania substytutdw, ktére
moglyby pelnié¢ funkcje zastepcza wobec wskazanych oznaczen. To zas
prowadzitoby do dodatkowych kosztow, ktore przektadalyby si¢ na
wyzsze koszty koncowe towaréw. Koszty te bylyby ponoszone przez
przedsiebiorcéw lub - co bardziej prawdopodobne - przerzucane na
konsumentow w wyzszej cenie towaréw/ustug. W odniesieniu do naj-
czedciej wystepujacych jako opisowe oznaczen stownych lub stowno-
-graficznych, w ktérych dominujacym elementem jest stowna fraza,
naturalnych substytutéow nalezaloby poszukiwaé w ich znaczeniach
stownikowych. Na przyklad okreslenie rodzajowe ,,st61” definiowane
jest jako ,,mebel skladajacy si¢ z blatu opartego na nogach, stuzacy
gléwnie do spozywania na nim positkéw”'8. Z perspektywy jezyka ryn-
ku tak rozbudowana formuta nie mogtaby skutecznie zastagpi¢ stowa
»Stol”, jest bowiem zbyt sztuczna i skomplikowana w treéci, a przez
to nie nadaje si¢ do wykorzystania w komunikacji handlowej. Ekono-
micznym uzasadnieniem wylgczenia z ochrony oznaczen opisowych
nie jest zalozenie, ze sg to okre$lenia unikatowe', ale fakt, ze sa one
komunikacyjnie najkrdtsza (a przez to najbardziej efektywna) forma
przekazania informacji o towarze lub jego cechach. Nalezy przy tym
zauwazy¢, ze nie wszystkie oznaczenia zaliczane do miana opisowych
maja jednakowe znaczenie z perspektywy jezyka rynku. Dotyczy¢ to
bedzie w najwigkszym stopniu znakéw stownych/stowno-graficznych
odnoszacych si¢ badz do rodzaju towaru, badz jego zasadniczych cech,
te bowiem maja najwieksze znaczenie z perspektywy normalnego funk-
cjonowania rynku i konkurencji. Monopolizacja oznaczenia opisowego
przez jeden podmiot doprowadzitaby do nieuzasadnionej przewagi nad

'8 Stownik jezyka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/st%C3%B3%C5%82.html
(dostep: 1.11.2021 1.).

19 Z perspektywy znaczeniowej odbiorca, ktéry zapoznalby sie z przedstawiona
definicja stownikowg ,,stotu”, otrzymalby prawdziwa, zrozumialg i alternatywna w formie
informacj¢ o towarze.
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innymi podmiotami, a w konsekwencji do wygenerowania dodatko-
wych kosztdw zaréwno po stronie przedsiebiorcéw, jak i konsumen-
tow?. Uzasadnienie ekonomiczne wyltgczenia z ochrony ujmuje wiec
omawiang problematyke kompleksowo, z uwzglednieniem jej wpltywu
zaréwno na interesy konsumentow, jak i przedsiebiorcow. Jest to o tyle
zrozumiale, ze z perspektywy gospodarczej funkcjonowanie znakow
towarowych jest procesem dotykajacym wszystkich uczestnikéw ryn-
ku, wiec skutkow tych - jak rowniez przyczyn wylaczenia — nie mozna
sztucznie rozdzielac.

4. Uzasadnienie prawne — perspektywa prawa
polskiego

System ochrony znakdéw towarowych stworzony zostal po to, by
uwzgledniac i balansowac interesy wskazanych podmiotéw: przedsie-
biorcéw i konsumentéw przy nadzorze sprawowanym ze strony pan-
stwa i wykonywanym przez Urzad Patentowy RP i sady?'. Poszczegdlne
i zidentyfikowane oraz skonkretyzowane interesy stanowia — wylacznie
wolg ustawodawcy - uzasadnienia, w $wietle ktorych rozpatrywane sa
poszczegdlne przeszkody uzyskania prawa. Z perspektywy prawnej
uzasadnienie wylgczenia z ochrony oznaczen opisowych przedstawia
sie zatem odmiennie niz z perspektywy ekonomicznej. Jest ono bowiem
pochodna przyjetych zalozen systemowych, a przez to (jak wyjasnione
zostanie dalej) rozdzielonych sztucznie uzasadnien przeszkdd w uzyska-
niu prawa. Jak wspomniano, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Try-
bunatu Sprawiedliwosci uzasadnieniem wylaczenia z ochrony oznaczen
opisowych pozostaje wzglad na interesy konkurentdéw — przedsigbiorcow,
za$ uzasadnieniem dla przeszkody niedystynktywnosci jest wzglad na

2 R. Folsom, L. Teply, Trademarked..., s. 1341-1342.

' Cho¢ nie w pelnym zakresie. Tak bowiem jak nie wszystkie zidentyfikowane funk-
cje gospodarcze znaku towarowego podlegaja ochronie, tak samo nie wszystkie interesy
poszczegolnych podmiotdw sa chronione prawnie. Bezposredniej ochronie na gruncie
prawa znakow towarowych nie podlega interes konsumentéw w gwarancji utrzymywania
stalej jakosci produktéw. Jest to swego rodzaju postulat. Tego rodzaju interes, jakkolwiek
z innej perspektywy i przy spetnieniu okreslonych przestanek, mogtby by¢ chroniony na
gruncie prawa ochrony konkurencji i konsumentéw.
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interes konsumentéw. Uzasadnienie wylaczenia przeszkody opisowo-
$ci pozostaje wigc w tym aspekcie w $cistej relacji do przeszkody nie-
dystynktywnosci. Jak wskazano, aktualnie nie jest kwestionowane, ze
wskazane przeszkody sa niezalezne oraz ze ich zakresy si¢ przecinaja,
rodzi to jednak problematyczno$¢ ocen w krzyzowaniu sie czy tez braniu
pod uwage uzasadnien poszczegélnych, czesto kumulatywnie ocenia-
nych przypadkéw. Sktania to réwniez do dalszych pytan odnosnie do
zasadno$ci tak poczynionych zalozen i ich konsekwencji zauwazonych
w praktyce stosowania prawa. Dalsza analiza wymaga nakreslenia oma-
wianej problematyki w pewnej chronologii czasowej i normatywnej
odnoszacej si¢ zaréwno do regulacji ustawy o znakach towarowych, jak
i ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej oraz regulacji europejskich:
dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia 40/94, na gruncie ktérych doszlo
do wydania kluczowych orzeczenn w omawianym zakresie.

Juz pod rzadami ustawy o znakach towarowych kwestia uzasadnie-
nia wylaczenia z ochrony oznaczen opisowych nie przedstawiata si¢
jednolicie. Jej zrodlem byta zaréwno systematyka ustawy, ktora prze-
szkode opisowosci klasyfikowala jako podkategorie oznaczen odréz-
niajgcych (por. art. 7 u.z.t.), jak i stanowisko doktryny i orzecznictwa.
Przedstawiciele doktryny w zasadzie zgodnie akcentowali wzglad na
obie przyczyny wylaczajace mozliwo$¢ rejestracji oznaczen opisowych
(mozliwo$¢ pelnienia roli znaku towarowego i ochrona przedsi¢biorcow
przed monopolizacja), przy czym pierwsza z przyczyn nie doczekata
sie szerszego omodwienia ani analizy. Najszersze uzasadnienie drugiej
z przyczyn zaprezentowal R. Skubisz. Zgodnie z wyrazonym przez niego
pogladem przyczyng odmowy uzyskania rejestracji na znaki towarowe
opisowe (oprocz braku mozliwosci pelnienia roli znaku towarowego)
jest interes wszystkich podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodar-
cza w swobodnym dostepie do tego rodzaju oznaczen. Gdyby bowiem
jeden z podmiotéw dzialajacych na rynku mégl zawlaszczy¢ oznaczenie
o charakterze opisowym, doszloby do ograniczenia warunkéw pro-
wadzenia dziatalnosci gospodarczej przez jego konkurentéw rynko-
wych?. U. Prominska wskazywata na zobiektywizowane kryteria oceny
zdolnosci odrdzniajacej (a wiec réwniez odnoszace si¢ do oznaczen

22 R. Skubisz, Prawo znakéw..., s. 57-59.



28 Rozdzial 1. Przeszkoda opisowosci i jej uzasadnienie

opisowych), ktéra badana jest oczywiscie przez Urzad Patentowy w po-
stepowaniu zgloszeniowym, lecz ktéra nalezy postrzegaé przez pryzmat
odczu¢ uczestnikow rynku - zaréwno klienteli, jak i konkurentow?.
Roéwniez R. Stefanicki zauwazyl, ze wylaczno$¢, jaka plynie z rejestracji
znaku towarowego, musi uwzglednia¢ interes innych uczestnikéw ryn-
ku (przedsiebiorcéw), jak rowniez interes odbiorcéw towaréw i ustug,
ktorzy powinni mie¢ zapewniong sfere pewnosci co do pochodzenia
sygnowanych takim oznaczeniem produktéw*. Interes tych ostatnich
jest wiec prostg pochodng funkeji znaku towarowego. Wszedzie zatem
tam, gdzie brana jest pod uwage mozliwos¢ postrzegania oznaczenia
jako znaku towarowego — de facto nawet bez wyraznego wskazywania na
taki cel — ochronie podlega interes konsumentéw, bo wynika on z istoty
znaku towarowego. W glosowanym przez R. Stefanickiego wyroku Sad
Najwyzszy wskazal, ze stowo ,,miss” z uwagi na upowszechnienie si¢
konkurséw pieknosci nie moze by¢ kojarzone z jednym podmiotem na
rynku. Zatem bez wzgledu na interes innych konkurentéw rynkowych
istnieje przede wszystkim interes konsumentéw w tym, aby jako znak
towarowy rejestrowane byto oznaczenie, ktére moze wskazywac zrédlo
pochodzenia towaréw, a wiec pojeciowo odrywa sie od sygnowanych
towarow i ustug.

Mimo powyzszych pogladéw doktryny, orzecznictwo wydane pod
rzagdami ustawy zdaje si¢ akcentowa¢ wylacznie drugi ze wskazanych
argumentéw, pomijajac w istocie wage tego pierwszego. W wyroku
w sprawie znaku towarowego ,Wawelskie” Sad Najwyzszy* wskazal, ze
ocena, czy znak posiada zdolno$¢ odrdzniajaca, musi mie¢ na uwadze
interes innych uczestnikéw rynku w dostepie do oznaczen opisowych,
przy czym interes ten istnieje tak dtugo, jak dltugo dany znak jest od-
bierany jako nazwa produktu lub informacja o wlasciwosciach towaru
lub ustug. W wyroku w sprawie oznaczenia ,,1000 Panoramicznych” Sad
Najwyzszy wskazal®, ze nie tylko interes ten stanowi uzasadnienie dla

» Tak U. Prominska, Prawo z rejestracji znaku towarowego: tres¢ i naruszenie, £L.6dz
1994, s. 31.

* Por. R. Stefanicki, Glosa do wyroku SN z 1.02.2001 r., I CKN 1128/98, OSP 2002/2,
poz. 20, s. 85.

» Wyrok SN z 10.12.1996 r., ITI RN 50/96, OSNP 1997/15, poz. 263.

% Wyrok SN z 4.12.2002 r., III RN 218/01, OSNP 2004/2, poz. 23.
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odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy opisowy, ale
tez — co oczywiste — wynika z niego interes czy tez prawo do swobod-
nego korzystania z oznaczen opisowych w prowadzonej dzialalnosci.
Ow interes moze zatem by¢ podstawg interesu prawnego jako 6wczesnej
formalnej podstawy do wszczecia postgpowania o uniewaznienie prawa
zrejestracji znaku towarowego. Sad wskazal rowniez, ze rejestracja nazw
rodzajowych miataby w efekcie skutek antykonkurencyjny. Konkurujacy
ze soba przedsigbiorcy, ktorzy mieli dotychczas nieskrepowany dostep
do rynku i mogli ze sobg konkurowa¢ lepsza jakoscig lub poziomem
technicznym wlasnych towardw, w razie zarejestrowania na rzecz jed-
nego z nich znaku towarowego zawierajacego oznaczenie bedace nazwa
rodzajowg zaczynaja napotyka¢ trudnoéci zwigzane z brakiem mozli-
wosci uzywania oznaczen stanowigcych nazwy rodzajowe, poniewaz
narazitoby ich to na zarzuty naruszenia praw wynikajacych z rejestra-
cji znaku towarowego. Wskazane tezy potwierdzone zostaly rowniez
w wyroku Sadu Najwyzszego w sprawie znaku przestrzennego klocka
Lego®, aczkolwiek w zakresie odnoszacym si¢ do kwestii funkcjonalnych
zwigzanych ze znakiem tréjwymiarowym (klockiem), bedacym zdaniem
Sadu ksztattem pospolitym i pozbawionym zdolnosci odrézniajacej.

Pod rzadami ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej zmienita sig
systematyka ustawy, doprecyzowana zostata tres¢ i uklad przeszkod
w udzieleniu prawa ochronnego do znaku towarowego®, co stanowilo
réwniez wypelnienie obowiazkow traktatowych zwigzanych z dostoso-
waniem prawa krajowego do prawa wspolnotowego. Niemniej pomimo
podnoszenia zarzutéw w zakresie niezgodnosci z prawem unijnym prze-
szkoda opisowosci utrzymana zostala jako normatywna podkategoria
oznaczen niedystynktywnych az do 15.04.2016 r.** W doktrynie brak
jest jednolitosci w zakresie wskazywanych motywow lezacych u podstaw
badania przeszkody opisowosci. U. Prominska zdaje si¢ uzasadniaé

¥ Wyrok SN z 8.01.2003 r., III RN 240/01, OSNP 2004/3, poz. 42.

* Pod rzadzami u.z.t. kwestie funkcjonalnosci oznaczenia zawarte byty w jednym
uregulowaniu wraz z przeszkodami opisowymi — w przepisie art. 7 ust. 2.

¥ Wart. 129 ust. 2 p.w.p. w brzmieniu pierwotnym wyodrebnione redakcyjnie zostaly
przeszkody zwigzane z niedystynktywnoscia, opisowoscig i oznaczeniami wolnymi.

* Do czasu wejscia w zycie duzej nowelizacji ustawy — Prawo wlasnosci przemy-
stowe;j.
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wylaczenie z rejestracji oznaczen opisowych potrzebg ochrony obu
interesow — ze wzgledu na role znakéw towarowych, jaka jest przeka-
zywanie informacji o towarach i ustugach jako pochodzacych z okre-
$lonego przedsigbiorstwa (a zatem interes konsumentéw) oraz zasade
swobodnego dostepu przedsigbiorcow do oznaczen opisowych (ochrona
interesu konkurentéw rynkowych)?'. Poglad ten podziela P. Funka, ktory
wskazuje, ze przy ocenie opisowosci znaku towarowego znaczenie ma
interes konkurentdw, jak réwniez interes odbiorcow towarow i ustug,
cho¢ ten ostatni w przeciwienstwie do badania przeszkody niedystynk-
tywnoéci ma, wedlug niego, mniejsze znaczenie®.

Przewazajaca cze$¢ przedstawicieli doktryny, m.in. K. Szczepanowska-
-Koztowska®, R. Skubisz*, A. Michalak i ]. Mordwilko-Osajda, przed-
stawia jednak poglad zbiezny z utrwalonym stanowiskiem Trybunatu.
Autorzy ci akcentujg wylgcznie wzglad na zapewnienie dostepnosci
pewnych oznaczen dla szerokiego kregu uczestnikéw rynku - a wiec in-
teres przedsiebiorcow. A. Michalak® rozszerza dodatkowo uzasadnienie
wskazanej przeszkody argumentami odnoszacymi si¢ do wolnosci stowa
zagwarantowanej w art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie praw
czlowieka i podstawowych wolnosci*, wskazujac, ze wolnos¢ stowa to

1 U. Prominska [w:] Prawo wlasnosci przemystowej, red. U. Prominska, Warsza-
wa 2005, s. 212; U. Prominska, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej, red. E. Nowinska,
U. Prominska, M. du Vall, Warszawa 2008, s. 196; U. Prominska [w:] Prawo wtasnosci
przemystowej. Przedmiot, tres¢ i naruszenie, red. E. Nowinska, U. Prominska, K. Szcze-
panowska-Kozlowska, Warszawa 2021, s. 406.

2 Por. P. Funka, Zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego w aspekcie prawnoporéw-
nawczym, ZNUJ PWiOWI 2006/95, s. 51. Niezrozumiale jest przy tym wartosciowanie
znaczen obu ocenianych intereséw przez autora w ramach badania tej przeszkody. Jezeli
bowiem autor podaza torem logiki wyroku Chiemsee (na ktdry sie zreszta powotuje),
powinien w ogole wylaczy¢ znaczenie interesu konsumentéw w badaniu omawianej
przeszkody.

3 K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo
wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 653.

# Por. R. Skubisz, Zdolnos¢ odrozniajgca znaku towarowego w prawie europejskim
iw prawie polskim [w:] Sgdownictwo administracyjne gwarantem wolnosci i praw obywa-
telskich 1980-2005. Naczelny Sgd Administracyjny, red. J. Géral, Warszawa 2005, s. 387.

* Por. A. Michalak, Interes publiczny i jego oddzialywanie na powstanie, tres¢ i wy-
konywanie praw wlasnosci intelektualnej, Warszawa 2012, s. 129-130.

* Konwencja z 4.11.1950 r., Dz.U. 2 1993 r. Nr 61, poz. 284.
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réwniez wolnos¢ komercyjnych wypowiedzi, do jakich mozna zaliczy¢
znaki towarowe jako forme komunikacji przedsiebiorcéw z konsumenta-
mi. J. Mordwitko-Osajda® podkresla zas element nieuzasadnionej prze-
wagi rynkowej, jaki uzyskatby przedsiebiorca nad swoimi konkurentami.

W orzecznictwie sagdéw administracyjnych wydanych pod rzadami
ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej czesto podkreslany jest drugi
ze wskazanych pogladéw?®. Prézno w wydawanych judykatach szuka¢
jednak glebszej analizy problematyki, szczegdlnie w zakresie relacji
uzasadnien poszczegolnych przeszkdd — mozliwosci petnienia funkcji
znaku towarowego (czyli ochrony interesu konsumentéw) do ochrony
przed monopolizacja (interes konkurentéw rynkowych). Analiza orze-
czen wskazuje jednak, ze uzasadnieniem odmowy uzyskania prawa jest
niemal zawsze stwierdzona pierwotnie niemoznos$¢ pelnienia funkcji
znaku towarowego, zas$ interes przedsigbiorcow stanowi tylko dodatkowy
dla niej argument, przemawiajacy za uznaniem odmowy. Nie mozna tez
oprzed si¢ wrazeniu, ze czesto Ow interes przedsiebiorcéw przyjmowany
jest niejako z automatu i uzasadniany powtarzalnymi w orzecznictwie
(cytowanymi wyzej) fragmentami orzeczen wydanymi juz na tle ustawy
o znakach towarowych. Innymi stowy, jezeli stwierdzone zostaje, ze dane
oznaczenie nie bedzie odbierane jako znak towarowy, lecz jako odniesie-
nie do cech/wlasciwosci towarow czy ustug, automatycznie stwierdzany
jest interes konkurentéw w pozostawieniu oznaczenia wolnym. Powyz-
sze skfania do zbadania, czy ochrona interesu konkurentéw rynkowych
nie stanowi (wbrew wyrazanym pogladom) jedynie uzasadnienia dodat-
kowego, ktére nie ma realnego znaczenia, a ktére stanowi¢ moze jedynie
argument dodatkowy w sytuacjach granicznych. Wiele orzeczen sagdow
administracyjnych, pomimo braku analizy w tym zakresie, wskazuje na
taki akcesoryjny charakter owego uzasadnienia, sugerujac chocby, ze
przy ocenie zdolnosci rejestracyjnej nalezy bra¢ ,,réwniez” pod uwage

7" ]. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, War-
szawa 2009, s. 169-170.

¥ Tak np. wyrok NSA z 30.03.2006 r., IT GSK 15/05, LEX nr 197241; wyrok NSA
2 6.05.2016 1., IT GSK 2724/14, ONSAIiWSA 2017/4, poz. 68; wyrok WSA w Warszawie
24.03.2016 r., VI SA/Wa 1454/15, LEX nr 2141982.
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interesy innych uczestnikdéw obrotu gospodarczego®. Wynika z tego, ze
pod uwage brane sg tez inne interesy i motywy, w tym ten najbardziej
podstawowy, czyli interes konsumentow zwigzany z mozliwoscig pelnie-
nia przez oznaczenie roli znaku towarowego. Nalezaloby sie zastanowic,
czy logika, a zarazem metodologia badania nie powinna by¢ odwrotna,
tj. czy interes przedsigbiorcéw mialtby by¢ podstawowym przedmiotem
ochrony i badania. Jezeli odpowiedZ na to pytanie bytaby twierdzaca,
oznaczaloby to, ze samodzielne zastosowanie wskazanego uzasadnienia
mialoby znaczenie marginalne. Taka ocena faczy si¢ wyraznie z relacja
przeszkody opisowosci do przeszkody niedystynktywnosci. Jezeli bo-
wiem uzna, ze zakresy przeszkod opisowosci i niedystynktywnosci sie
krzyzuja", a uzasadnienia wskazanych przeszkdd sa odrebne, ustali¢
nalezy, w jakiej mierze zakresy tych przeszkdd faktycznie si¢ pokrywaja.
W tym kontekscie wyodrebni¢ mozna trzy zbiory oznaczen, a miano-
wicie takie, ktore:

a) sg opisowe, ale nie sg niedystynktywne,

b) sa opisowe i jednoczesnie niedystynktywne oraz

) nie sg opisowe, ale sg niedystynktywne.

W tak przyjetych zalozeniach uzasadnienie kierowania si¢ interesem
konkurentéw mogtoby mie¢ samodzielne znaczenie tylko w przypadku
oznaczen opisowych, ktére jednoczesnie sa dystynktywne (czyli nie
podpadaja pod drugg z przeszkod). W tym zakresie stwierdzona opiso-
wo$¢ bytaby ,,czysta” i calkowicie niezalezna od pozostalych przeszkod.
W innych przypadkach w procesie badania przestanek Urzad Patentowy
musi - bo taki jest cel postepowania zgloszeniowego i badania bez-
wzglednych przestanek ochrony - ustali¢ najpierw mozliwos¢ petnienia
przez oznaczenie roli znaku towarowego i dopiero nastepczo analizowac,

¥ Wyrok WSA w Warszawie z 28.02.2018 r., VI SA/Wa 2136/17, LEX nr 2540679;
wyrok WSA w Warszawie z4.10.2017 1., VI SA/Wa 966/17, LEX nr 2762260; wyrok WSA
w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, LEX nr 2602180; wyrok WSA w War-
szawie z 27.07.2016 r., VI SA/Wa 172/16, LEX nr 2185898; wyrok WSA w Warszawie
24.03.2016 r., VI SA/Wa 1454/15, LEX nr 2141982.

0 Odrzuci¢ tym samym nalezy teze, ze znaki opisowe stanowiag podkategorie
oznaczen niedystynktywnych. Ujecie normatywne przeszkdd, jakie miato miejsce do
15.04.2016 r., nie moze stanowi¢ jedynego uzasadnienia, wbrew regulacjom dyrektyw
89/104 i 2008/95, a przede wszystkim okoliczno$ciom faktycznym.
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czy lezy w interesie konkurentéw pozostawienie oznaczen wolnymi.
Jezeli moze by¢ stwierdzone, Ze rola taka nie moze by¢ petniona, interes
konsumentéw jako pierwotny przewaza, czyniac wrecz zbednym dalsze
badanie interesu przedsiebiorcow. Powstaje zatem dalsze pytanie o kata-
log sytuacji, w ktérych przeszkoda opisowosci bedzie miata samodzielne
znaczenie (a wiec gdy oznaczenie opisowe bedzie dystynktywne). Nie
ulega watpliwosci, ze jednoznaczne wskazanie katalogu takich oznaczen
jest niemozliwe. Sytuacja komplikuje si¢ rowniez w odniesieniu do
mniej oczywistych, w tym niekonwencjonalnych znakéw, w przypad-
ku ktérych problematyczne moze by¢ ustalenie, w czym przejawia sie
ich opisowos¢ i jaki jest jej zakres. Poruszajac si¢ w obszarze znakow
stownych/stowno-graficznych, bo orzecznictwo, ktérego przedmiotem
jest opisowos¢ znaku towarowego w przewazajacej mierze dotyczy tych
wlasnie kategorii oznaczen, stwierdzi¢ nalezy, ze mogg to by¢ oznaczenia
bedace pewnymi tworami stownymi, zestawieniami stéw czy skrétami,
nie za$ oczywistymi, stownikowymi wyrazami odnoszacymi si¢ do ro-
dzaju/wlasciwos$ci towarow. Jesli bowiem wprowadzona jest juz jakas
odmiennos¢ w stosunku do stowa opisowego, automatycznie zwigkszona
jest szansa na uzyskanie dystynktywno$ci oznaczenia. Zmiana ta musi
mie¢ jednak okreslony cigzar gatunkowy. Wydaje sie, Ze mniej proble-
matyczne bedzie poczynienie takiego ustalenia w stosunku do oznaczen
graficznych, niebedacych typowymi i uproszczonymi przedstawieniami
podjetych tematdw. O ile, zgodnie z przytoczonymi wyzej pogladami,
od znakéw towarowych generalnie nie wymaga sie spelnienia prze-
stanki oryginalnosci rozumianej w kategoriach prawno-autorskich,
o tyle w przypadku oznaczenn mogacych spelnia¢ ceche opisowosci ta
oryginalno$¢ (w stfowotworczym zestawieniu) pozwoli zniweczy¢ opi-
sowo$¢, nadajac oznaczeniu nawet ceche fantazyjnosci. W przypadku
za$ wyrazow stownikowych oznaczeniami dystynktywnymi beda stowa
oddalajace si¢ znaczeniowo od wlasciwosci czy cech desygnatu, a wiec
stowa z pogranicza aluzji lub sugestii. W przypadku innych mozliwych
oznaczen, szczegdlnie w odniesieniu do oznaczen przestrzennych, oce-
na, a tym bardziej czynienie zalozen jest niezwykle utrudnione.

W kontekscie omawianej ratio legis warto zwrdci¢ uwage na dodatkowy
aspekt zwigzany z mozliwo$cia uzyskania przez oznaczenie opisowe
tzw. wtdrnej zdolnosci odrézniajacej, ktérej warunki uzyskania uregu-
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