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Program
PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE W	ASNO � CI PRZEMYS	OWEJ W 

POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ
- ustawa Prawo w
asno� ci przemys
owej
- zasady stosowania prawa wspólnotowego w Polsce
- znaczenie dyrektyw, rozporz� dze� , orzecznictwa Trybuna
u Sprawiedliwo� ci Wspólnot Europejskich

DOMENY INTERNETOWE
- jak rejestrowa�  i chroni�  domeny
- domeny krajowe .pl i europejskie .eu- domeny krajowe .pl i europejskie .eu
- do jakich domen mamy prawa 
- na co uwa� a�  przy rejestracji domen 

ZASADY REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH W POLSCE I W U NII EUROPEJSKIECH

- znaczenie znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej
- strategia przedsi� biorstw w zakresie rejestracji i ochrony znaków
- zalety i wady ró� nych systemów mi� dzynarodowej ochrony znaków towarowych
- koszty rejestracji znaków towarowych
- jak si�  broni�  przed wspólnotowymi znakami?
- jak chroni�  wspólnotowe znaki towarowe?
- najnowsze orzecznictwo Trybuna
u Sprawiedliwo� ci Wspólnot Europejskich w zakresie znaków towarowych



Program
ZNAKI TOWAROWE A DOMENY INTERNETOWE

- znaki towarowe a domeny internetowe
- zasady rozstrzygania sporów o domeny internetowe
- piractwo domenowe w Polsce – jak odzyska�  domen�
- krajowy i europejski arbitra�  domenowy

NARUSZENIA PRAW WY	 � CZNYCH W INTERNECIE
- Przes
anki stwierdzenia naruszenia znaków towarowych w internecie- Przes
anki stwierdzenia naruszenia znaków towarowych w internecie
- Naruszenia praw poprzez linki i metatagi
- Naruszenia praw autorskich przez zawarto��  stron internetowych

LICENCJE W PRAWIE W	ASNO � CI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYS	OWEJ
- Poj� cie i znaczenie licencji
- Licencje na znaki towarowe i patenty
- Licencje na prawa autorskie i programy komputerowe
- Licencje wy
� czne i niewy
� czne; licencje przymusowe



Podstawowe 
obowi� zuj� ce przepisy

• Ustawa Prawo w
asno� ci przemys
owej
• Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji
• Ustawa o prawie autorskim i prawach • Ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych
• Dyrektywa 89/104 w sprawie znaków 

towarowych
• Rozporz� dzenie 40/94 w sprawie 

wspólnotowego znaku towarowego



Prawo UE

• Zasady stosowania prawa wspólnotowego 
w Polsce

• Znaczenie dyrektyw i rozporz� dze�
• Orzecznictwo Europejskiego Trybuna
u • Orzecznictwo Europejskiego Trybuna
u 

Sprawiedliwo� ci



Znaki towaroweZnaki towaroweZnaki towaroweZnaki towarowe



Sposoby ochrony

Znaki towaroweZnaki towarowe Domeny internetoweDomeny internetowe
najd
u� szy dost� pny monopol 

ALE
monopol na nowej platformie 
komunikacji, jak�  jest Internet

dla okre� lonych towarów i us
ug 
(klasa 5)

niemo� liwo��  istnienia dwóch 
identycznych domen – niezale� nie (klasa 5) identycznych domen – niezale� nie 
od tre� ci stron www

nie tylko nazwa, równie�  
kolorystyka, kszta
t opakowania

wy
� cznie nazwa (z pomini� ciem 
prefiksów i sufiksów)

publiczna dost� pno��  baz 
danych: UPRP, CTM-ONLINE, 
ROMARIN, Madrid Express

publiczna dost� pno��  baz 
danych: WHOIS

op
aty okresowe op
aty okresowe

s� dy powszechne s� downictwo polubowne



Cz���  I: znaki towaroweCz���  I: znaki towarowe

� ród
a ochrony znaków towarowych� ród
a ochrony znaków towarowych



� ród
a ochrony 
znaków towarowych

• prawo mi� dzynarodowe:
– Konwencja Paryska

klauzula narodowa, prawo pierwsze� stwa

– Porozumienie TRIPS
postanowienia ogólne, egzekwowanie prawpostanowienia ogólne, egzekwowanie praw

– Porozumienie i Protokó
 Madrycki
u
atwienia proceduralne w rejestracji znaków w ró� nych 

pa� stwach

– Porozumienie Nicejskie
mi� dzynarodowa klasyfikacja towarów i us
ug

– Porozumienie Wiede� skie
mi� dzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych 



� ród
a ochrony
znaków towarowych

• Unia Europejska:

– Art. 28 Traktatu ustanawiaj� cego Wspólnot�  
Europejsk� : 

realizacja zasady swobodnego przep
ywu towarów i us
ugrealizacja zasady swobodnego przep
ywu towarów i us
ug

– Dyrektywa Rady (EWG) nr 89/104 o harmonizacji 
przepisów prawnych Pa� stw Cz
onkowskich 
odnosz� cych si�  do znaków towarowych

nakaz harmonizacji

– Rozporz� dzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego

niezale� na podstawa ochrony w systemie wspólnotowym



� ród
a ochrony 
znaków towarowych

• Polska:

– Ustawa Prawo w
asno� ci przemys
owej
ochrona w systemie krajowym

– Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
czyny nieuczciwej konkurencji, zakaz na� ladownictwa



Cz���  I: znaki towaroweCz���  I: znaki towarowe

Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej:Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej:
co mo � e by�  znakiem towarowym?co mo � e by�  znakiem towarowym?



Definicja 
znaku towarowego

•• Postrzegalne zmys
owoPostrzegalne zmys
owo oznaczenie przeznaczone do 
odró � niania odró � niania towarów pochodz� cych z jednego 
przedsi� biorstwa od towarów pochodz� cych z innego 
przedsi� biorstwa.

R. Skubisz: Prawo znaków towarowych – komentarz, Warszawa 1997

• Jakiekolwiek oznaczenie, które mo� na przedstawi �  w mo� na przedstawi �  w • Jakiekolwiek oznaczenie, które mo� na przedstawi �  w mo� na przedstawi �  w 
formie graficznejformie graficznej , pod warunkiem � e oznaczenie takie 
umo � liwia odró � nianieumo � liwia odró � nianie towarów lub us
ug jednego 
przedsi� biorstwa od towarów lub us
ug innych 
przedsi� biorstw.

Art. 4 Rozporz� dzenia nr 40/94

• Ka� de oznaczenie, które mo� na przedstawi �  w mo� na przedstawi �  w 
sposób graficznysposób graficzny , je� eli oznaczenie takie nadaje si �  nadaje si �  
do odró � nianiado odró � niania towarów jednego przedsi� biorstwa od 
towarów innego przedsi� biorstwa.

Art. 120 p.w.p.



Przyk
ady 
znaków towarowych 

• wyraz
• rysunek 
• ornament 

• wyraz, w tym nazwisko
• rysunek
• litery

• kompozycja 
kolorystyczna

• forma przestrzenna, w 
tym forma towaru lub 
opakowania

• melodia lub inny sygna
 
d� wi� kowy

Art. 120 p.w.p.

• litery
• cyfry
• kszta
t towarów lub ich 

opakowa�

Art. 4 Rozporz� dzenia nr 40/94



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki s
owne:
– fantazyjne wyrazy
np. Viagra, Aspirin, Levitra:

� nazwa wymy� lona przez The Brand Institute� nazwa wymy� lona przez The Brand Institute
� bezpo� rednio nie znaczy nic
� po� rednio wywo
uje pozytywne skojarzenia:

� „lewitowa� ”
� „le VITA”
� ostatnia sylaba jak w „viag-RA”



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki s
owne:
– istniej� ce s
owa: 
np. Dr Kac
– imiona, nazwiska– imiona, nazwiska
np. Dr. Bittner, Dr. Sumi
– s
owa z niew
a� ciw�  pisowni� : 
np. Ulgamax
– onomatopeje
np. Plusssz



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki s
owne:
– litery
np. REGLA PH, AFB.K
– cyfry– cyfry
np. UNIK 1, seven for 7, KC24 
– slogany
np. „Go� dzikowa daje rad� ”, „Go� dzikowa 

przypomina: na ból g
owy – Etopiryna” 



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki s
owno-graficzne:
– rysunki
– logo
– szata graficzna opakowania CERAVIX – szata graficzna opakowania CERAVIX 

GlaxoSmithKline

RENNIE
Bayer



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki s
owno-graficzne:
– kolory



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki s
owno-graficzne:
– kombinacje kolorów



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Znaki przestrzenne:
– kszta
t produktu: 
np. tabletek
– kszta
t opakowania: – kszta
t opakowania: 
np. blistry, inhalatory (Glaxo)



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Zapach:
- zapach wanilii (brak reprezentacji graficznej

• m.in. dla plastrów 
• firmy The Aromacology Patch Co. Ltd.  
• OHIM: odmowa przyj� cia zg
oszenia

– graficzna reprezentacja specjalnego – graficzna reprezentacja specjalnego 
zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus 
(bergamot, cytryna), ró�  kwiatowy 
(zapach pomara� czy, hiacyntu), pi� mo

• m.in. dla � ywno� ci dietetycznej do celów leczniczych 
• firmy Maître Yann KERLAU agissant au nom et pour compte 

de IPF 
• OHIM: odmowa przyj� cia zg
oszenia



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• D� wi� k
np. Hisamitsu
http://pl.youtube.com/watch?v=-fFhYBRuzrw

np. Hexal AG:
mówiony tekst 
"Arzneimittel ihres 
Vertrauens: HEXAL"



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Smak 
- smak pomara� czy dla leków przeciwdepresyjnych 

• firmy N.V. Organon 
• OHIM: odmowa przyj� cia zg
oszenia

– sztuczny smak truskawek produktów leczniczych– sztuczny smak truskawek produktów leczniczych
• Firmy Eli Lilly and Co.
• OHIM: odmowa przyj� cia zg
oszenia

• Hologramy
np. Bio-Active
– dla produktów farmaceutycznych
– firmy Bioclin B.V. 
– OHIM: znak wspólnotowy zarejestrowany



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Ruchome obrazy
np. sekwencja trzech obrazów
– dla produktów farmaceutycznych
– firmy Bayer

np. ruch ust „Aquafresh”
– m.in. Dla gumy do � ucia o w
a� ciwo� ciach leczniczych
– firmy Beecham Group



Co mo� e by�  
znakiem towarowym?

• Inne: 
np. twarz cz
owieka

• „ulepszony Dorian Yates”
• dla suplementów � ywno� ci do celów leczniczych• dla suplementów � ywno� ci do celów leczniczych
• OHIM: odmowa przyj� cia zg
oszenia



Zdolno��  rejestracyjna

Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej 
= podstawy odmowy rejestracji= podstawy odmowy rejestracji

bezwzgl � dnebezwzgl � dne
art. 129 i art. 131 p.w.p.

art. 7 Rozporz� dzenia nr 40/94

wzgl � dnewzgl � dne
art. 132 p.w.p.

art. 8 Rozpodz� dzenia nr 40/94

= podstawy odmowy rejestracji= podstawy odmowy rejestracji



Cz���  I: znaki towaroweCz���  I: znaki towarowe

Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej:Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej:
podstawy bezwzgl � dnepodstawy bezwzgl � dne



Bezwzgl� dne
podstawy odmowy

Znaki krajoweZnaki krajowe Znaki wspólnotoweZnaki wspólnotowe
1. „nie mog�  by�  znakiem 

towarowym”
art. 129(1)(1) p.w.p.

1. sprzeczno��  z definicj�  znaku 
towarowego (art. 4)

art. 7(1)(a) Rozp.

2. „nie nadaj�  si�  do odró� niania 2. brak jakichkolwiek znamion 
odró� niaj� cych

2. „nie nadaj�  si�  do odró� niania 
towarów”

art. 129(2)(1) p.w.p.

odró� niaj� cych
art. 7(1)(b) Rozp.

3. znaki pierwotnie rodzajowe

rodzaj, pochodzenie, jako�� , ilo�� , 
warto�� , przeznaczenie, sposób 
wytwarzania, sk
ad, funkcja lub 
przydatno��  towaru

art. 129(2)(3) p.w.p.

rodzaj, jako�� , ilo�� , przeznaczenie,
warto�� ,
pochodzenie geograficzne, czas
produkcji lub
inne w
a� ciwo� ci towaru

art. 7(1)(c) Rozp.



Bezwzgl� dne
podstawy odmowy

Znaki krajoweZnaki krajowe Znaki wspólnotoweZnaki wspólnotowe
4. znaki wtórnie rodzajowe

„wesz
y do j� zyka potocznego lub s�  zwyczajowo u� ywane w 
handlu”

art. 129(2)(3) p.w.p.art. 129(2)(3) p.w.p.
art. 7(1)(d) Rozp.

5. efekt techniczny/ warto��

forma b� d�  inna w
a� ciwo��  towaru lub 
opakowania, która jest 
uwarunkowana wy
� cznie jego 
natur� , jest niezb� dna do uzyskania 
efektu technicznego lub zwi� ksza 
znacznie warto��  towaru

art. 131(2)(6) p.w.p.

kszta
t wynikaj� cy z charakteru towarów, 
niezb� dny do uzyskania efektu 
technicznego lub zwi� kszaj� cy 
znacznie warto��  towaru

art. 7(1)(e) Rozp.



Brak 
zdolno� ci odró� niaj� cej

• brak pozytywnej definicji legalnej 

•• odró � nianie towarów jednego odró � nianie towarów jednego 
przedsi � biorstwa od towarów innego przedsi � biorstwa od towarów innego 
przedsi � biorstwaprzedsi � biorstwaprzedsi � biorstwaprzedsi � biorstwa

Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporz� dzenia nr 40/94

• dwa etapy badania zdolno� ci odró� niaj� cej:
– in abstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje si�  do 

pe
nienia funkcji znaku towarowego?
– in conctreto: czy oznaczenie nadaje si�  do pe
nienia 

funkcji znaku dla konkretnych towarów?
wyrok SN w sprawie III RN 218/01



Znaki opisowe

• oznaczenia okre� laj� ce cechy towarów:
– jako�� , ilo�� , przeznaczenie, warto�� , pochodzenie 

geograficzne, sposób i czas produkcji, sk
ad, funkcja, 
przydatno��  lub inne w
a� ciwo� ci

Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporz� dzenia nr 40/94Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporz� dzenia nr 40/94

• znak s
owny LEK NATURY
– m.in. dla preparatów zio
owych do celów leczniczych
– firmy Leki Natury
– UPRP: odmowa udzielenia prawa ochronnego



Bezwzgl� dne
podstawy odmowy c.d.

Znaki krajoweZnaki krajowe Znaki wspólnotoweZnaki wspólnotowe
6. oznaczenia wy
� czone z mo� liwo� ci monopolizacji

� nazwa lub skrót RP, województw 
itp., a tak� e obcych pa� stw, 
organizacji mi� dzynarodowych itp.

� art. 6ter Konwencji Paryskiej
� odznaki, god
a lub herby inne ni�  

art. 6ter Konwencji Paryskiejorganizacji mi� dzynarodowych itp.
� urz� dowo uznane oznaczenia 

przyj� te do stosowania w obrocie: 
znaki bezpiecze� stwa, znaki 
jako� ci, cechy legalizacji

� symbole o charakterze religijnym, 
patriotycznym lub kulturowym

art. 131(2)(2) – (4) p.w.p.

art. 6ter Konwencji Paryskiej
art. 7(1)(h) – (i) Rozp.



Bezwzgl� dne
podstawy odmowy

Znaki krajoweZnaki krajowe Znaki wspólnotoweZnaki wspólnotowe
7. zasady

� u� ywanie narusza prawa osobiste 
lub maj� tkowe osób trzecich

� sprzeczno��  z prawem, porz� dkiem 
publicznym lub dobrymi obyczajami

� wprowadzanie w b
� d (w 
szczególno� ci dot. oznacze�  
geograficznych)

� zg
oszone w z
ej wierze
art. 131(1)(1) – (3) i art. 131(2)(1) p.w.p.

� sprzeczno��  z porz� dkiem 
publicznym lub przyj� tymi dobrymi 
obyczajami

� wprowadzanie w b
� d opinii 
publicznej

art. 7(1)(f) – (g) Rozp.



Cz���  I: znaki towaroweCz���  I: znaki towarowe

Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej:Kryteria zdolno � ci rejestracyjnej:
podstawy wzgl � dnepodstawy wzgl � dne



Wzgl� dne
podstawy odmowy

Znaki krajoweZnaki krajowe Znaki wspólnotoweZnaki wspólnotowe
1. identyczno��  znaków + identyczno��  towarów/us
ug

art. 132(2)(1) p.w.p.
art. 8(1)(a) Rozp.

2. identyczno��  lub podobie� stwo znaków + identyczno��  lub 
podobie� stwo towarów, je� eli istnieje prawdopodobie � stwo podobie� stwo towarów, je� eli istnieje prawdopodobie � stwo 
wprowadzenia w b
 	 d

art. 132(2)(2) p.w.p.
art. 8(1)(b) Rozp. 

3. szczególna kategoria znaków: znaki renomowane: 

identyczno��  lub podobie� stwo znaków, je� eli mog
oby to 
przynie ��  zg
aszaj 	 cemu nienale � n	  korzy ��  lub by �  
szkodliwe dla odró � niaj 	 cego charakteru b 	 d
  renomy 
znaku wcze � niejszego

art. 132(2)(3) p.w.p.
art. 8(5) Rozp.



Naruszenie 
wcze� niejszych praw

Ocena podobie� stwa – wytyczne ETS:
1.1. ocena ca
o � ciowaocena ca
o � ciowa
2.2. ocena w trzech p
aszczyznachocena w trzech p
aszczyznach
3.3. ocena przez przeci � tnego konsumentaocena przez przeci � tnego konsumenta3.3. ocena przez przeci � tnego konsumentaocena przez przeci � tnego konsumenta
4.4. ocena ocena in concreto in concreto –– w odniesieniu do towarów i w odniesieniu do towarów i 

us
ugus
ug
5.5. podobie � stwo znaków a podobie � stwo towarówpodobie � stwo znaków a podobie � stwo towarów
6.6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobie � stwo ryzyko skojarzenia a prawdopodobie � stwo 

wprowadzenia w b
 	 dwprowadzenia w b
 	 d



Rejestracja krajowa
(prawo ochronne na znak towarowy w Polsce)

• zasada terytorializmu: skuteczno��  na terytorium 
pa� stwa, które przyzna
o ochron�  (np. Polski)

• rejestracja/ udzielenie prawa ochronnego – Urz� d 
Patentowy danego pa� stwa (np. UPRP)Patentowy danego pa� stwa (np. UPRP)

• mo� liwo��  rozszerzenia na terytorium innych pa� stw w 
trybie madryckim (rejestracja mi� dzynarodowa)

• roszczenia na podstawie prawa krajowego – w Polsce:
– z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
– z Ustawy prawo w
asno� ci przemys
owej

• w
a� ciwo��  s� dów powszechnych (okr� gowych)



Rejestracja 
znaku wspólnotowego

• jednolity charakter – ten sam skutek w ca
ej WE 
(skuteczno��  + jednolity zakres ochrony)

• jedno zg
oszenie znaku – ochrona we wszystkich krajach 
WE

• rejestracja w Urz� dzie OHIM w Alicante (bezpo� rednio • rejestracja w Urz� dzie OHIM w Alicante (bezpo� rednio 
lub za po� rednictwem UPRP)

• roszczenia na podstawie Rozporz� dzenie nr 40/94 (w 
sprawach nieobj� tych Rozporz� dzeniem s� d stosuje 
przepisy swojego ustawodawstwa krajowego)

• specjalny S� d Wspólnotowych Znaków Towarowych i 
Wzorów Przemys
owych (XXII Wydz. Gosp. SO w 
Warszawie) Rozporz� dzenie Rady (WE) nr 40/94 



Supermarket

Wyrok z dnia 27 pa� dziernika 2005 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 
1708/05 GW Supermarket

1. Ustalenie, � e oznaczenie nie ma abstrakcyjnej zdolno� ci odró� niaj� cej, czyli w ogóle nie 
nadaje si �  do odró � niania towarów i us
ug jednego przedsi � biorstwa od towarów i us
ug 
innych przedsi � biorstw, zwalnia organ od dalszych rozwa � a�  czy dane oznaczenie ma 
konkretn�  zdolno��  odró� niaj� c� , tzn. czy ma znamiona odró� niaj� ce konkretne, wskazane we konkretn�  zdolno��  odró� niaj� c� , tzn. czy ma znamiona odró� niaj� ce konkretne, wskazane we 
wniosku  towary (us
ugi) danego przedsi� biorstwa od towarów (us
ug) tego samego rodzaju 
innych przedsi� biorstw.  (…)

Z uzasadnienia: „W sprawie niniejszej badaj� c abstrakcyjn�  zdolno��  odró� niaj� c�  znaku 
s
ownego "supermarket" nale� y zauwa� y� , � e jak wynika z art. 4 ust. 2 u.z.t. sam ustawodawca 
uzna
, � e wyraz jako taki zasadniczo nadaje si �  do odró � niania towarów . NSA orzekaj� c w 
sprawie niniejszej wyja� ni
 uzasadnienie takiego unormowana i wskaza
, � e wyraz jest 
postrzegalny zmys
owo, widzialny, odr � bny w stosunku do towaru, nie stanowi 
w
a� ciwo � ci towaru, a ponadto jest jednolity i konkretny , gdy�  wyst� puje w jednej i tej samej 
sta
ej postaci. NSA wskaza
, � e s
owo, nawet nale �� ce do j � zyka potocznego, ma 
abstrakcyjn �  zdolno ��  odró � niaj � c� . Wadliwe by
o wi� c uznanie przez organ, � e wyraz 
"supermarket" w � wietle uregulowa�  art. 4 u.z.t. nie ma abstrakcyjnej zdolno� ci odró� niaj� cej.”



Supermarket

„W ocenie S� du takie podej� cie jest b
� dne. W � wietle art. 7 ust. 2 u.z.t. 
oznaczenie "supermarket" nie nadaje si�  do zarejestrowania jako znak 
towarowy dla sklepu czy innej placówki handlowej, gdy �  rzeczywi � cie dla 
takich us
ug ma znaczenie jedynie informacyjne.
Jednak nie do takich towarów (us
ug) znak ten zosta
 zg
oszony. Dla 
gazety , która nie jest przecie�  sklepem, tylko � rodkiem masowego gazety , która nie jest przecie�  sklepem, tylko � rodkiem masowego 
przekazu, z za
o� enia oznaczenie to u� yte jest w przeno � ni i ma 
charakter fantazyjny, a nie informacyjny . Organ powinien zatem 
rozwa� y� , czy w zwyk
ych warunkach obrotu gospodarczego oznaczenie 
"supermarket" nadaje si�  do odró� niania gazety reklamowej wydawanej 
przez wnioskodawc�  od innych gazet reklamowych, wydawanych przez 
innych uczestników rynku. Jest to jednak tylko ma
y wycinek rozwa� a� , 
które powinny zosta�  przeprowadzone.”



Opisowe/ogólnoinformacyjne

• Wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. Naczelny S� d Administracyjny w Warszawie II GSK 
65/05 „Calcium C ”

• W � wietle art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. 
Nr 5, poz. 17 ze zm.) opisowy czy ogólnoinformacyjny charakter oznaczenia  to 
cecha, która � wiadczy o braku konkretnej , a nie abstrakcyjnej zdolno� ci 
odró� niaj� cej znaku towarowego. (ONSAiWSA 2006/2/57)odró� niaj� cej znaku towarowego. (ONSAiWSA 2006/2/57)

• W ocenie S� du Urz� d Patentowy RP zasadnie przyj� 
, i�  zg
oszone przez stron�  
skar�� c�  do rejestracji oznaczenie "calcium C" nie posiada
o pierwotnej zdolno� ci 
odró� niaj� cej, albowiem jest to oznaczenie s
owne pozbawione jakichkolwiek 
elementów fantazyjnych , posiadaj� ce jedynie charakter informacyjny, wskazuj� cy 
na to, � e mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C. 



Calcium C
• Wyrok z dnia 20 lutego 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1730/05 

„Calcium C”

• S� d podzieli
 argumentacj�  Urz� du Patentowego RP, � e znak towarowy s
owny "calcium C" dla 
towarów w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne), jako oznaczenie informacyjne, nie posiada
 
pierwotnej zdolno� ci odró� niaj� cej, a ponadto, � e skar�� cy nie udowodni
, � eby znak ten naby
 
wtórn�  zdolno��  odró� niaj� c� . 

• Fakt poczynienia du � ych nak
adów na reklam �  oraz wykazanie znacz � cych obrotów same 
w sobie nie stanowi �  o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej . 

• Nale� y mie �  natomiast na uwadze, � e w dacie zg
oszenia do rejestracji znaku towaroweg o 
"calcium C" preparaty farmaceutyczne o tej nazwie p rodukowa
y tak � e inne firmy 
farmaceutyczne, a preparat o nazwie Calcium C znajd owa
 si �  wykazie � rodków 
farmaceutycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo
ecznej. Oznaczenie 
Calcium C by
o wi� c przed dat�  zg
oszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" u� ywane 
do oznaczania preparatów wapniowych przez innych producentów. Strona skar �� ca nie 
wykaza
a natomiast w toku post � powania spornego przed Urz � dem Patentowym, � e w 
dacie zg
oszenia do rejestracji oznaczenie "calcium  C by
o jednoznacznie kojarzone tylko i 
wy
 � cznie z Zak
adami Farmaceutycznymi P. oraz jego pre paratem wapniowym. 



Asekuracja
• Wyrok z dnia 14 lipca 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1011/06 

LEX nr 232095 „ASEKURACJA”

• Zdaniem S� du nale� y uzna� , i�  Urz� d Patentowy RP zasadnie przyj� 
, � e zarejestrowane na rzecz 
Przedsi� biorstwa Specjalistycznego "A." Sp. z o.o. z siedzib�  w W. oznaczenie ASEKURACJA, nr R-147278 
posiada zdolno��  odró� niaj� c� , albowiem jest to oznaczenie s
owne o charakterze fantazyjnym, nie stanowi� ce 
zarówno nazwy rodzajowej towaru, ani te�  nie informuj� ce o cechach (w
a� ciwo� ciach) towaru. W konsekwencji 
przyj��  nale� y, i�  wyraz asekuracja, stanowi� cy w ca
o� ci sporne oznaczenie, nie ma charakteru � ci� le 
ogólnoinformacyjnego, nie jest oznaczeniem stricte opisowym. 

• Wed
ug ustale�  dokonanych w toku post� powania wynika, i�  ze wzgl � du na swoj �  wieloznaczno �� - wyraz 
"asekuracja" nie jest nazw�  rodzajow� , ani okre� leniem ogólnoinformacyjnym w � wietle przepisu art. 7 u.z.t., w 
odniesieniu do us
ug, do oznaczania których jest przeznaczony sporny znak, w tym równie�  do us
ug agencji 
ochrony osób i mienia w klasie 45. 

• Zob. ETS Doublemint – 191/01
• In so doing, the Court of First Instance applied a test based on whether the mark is ‘exclusively descriptive’, 

which is not the test laid down by Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94. 
• It thereby failed to ascertain whether the word at issue was capable of being used by other economic operators to 

designate a characteristic of their goods and services



Asekuracja
• Zdaniem S� du znak towarowy ASEKURACJA jest niew � tpliwie znakiem aluzyjnym , wywo
uj� cym - jak s
usznie 

podnios
a w skardze strona skar�� ca - pewne skojarzenia z kwesti�  zapewnienia bezpiecze� stwa, jednak z ca
�  
pewno� ci�  nie stanowi przyk
adu oznaczenia opisowego, w tym w szc zególno � ci oznaczenia rodzajowego, 
bezpo � rednio rozstrzygaj � cego o przynale � no� ci do towarów lub us
ug okre � lonego gatunku. 

• W ocenie S� du z faktu po� redniego wskazywania na pewne w
a� ciwo� ci towaru lub rodzaj us
ugi nie mo� na 
wyprowadza�  wniosku o braku zdolno� ci odró� niaj� cej spornego znaku towarowego R-147278. Sama mo � liwo ��  
skojarzenia u odbiorców towarów lub us
ug oznaczonych znakiem towarowym to za ma
o, by przyj �� , � e 
znak informuje o przeznaczeniu, w
a � ciwo � ci czy funkcji towarów lub us
ug (podobnie /w:/ wyrok WSA w 
Warszawie z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1780/04, niepubl.). 

• To stwierdzenie � wiadczy�  mo� e tak� e o tym, � e sporny znak co najwy � ej sugeruje rodzaj pewnych us
ug, ale • To stwierdzenie � wiadczy�  mo� e tak� e o tym, � e sporny znak co najwy � ej sugeruje rodzaj pewnych us
ug, ale 
w � aden sposób nie stanowi wprost oznaczenia ogólnoinformacyjnego, które pozbawione by
oby zdolno� ci 
odró� niaj� cej. 

• Zdaniem S� du warto jednak wyra� nie w tym miejscu podkre� li� , i�  wykonywanie praw z rejestracji znaków 
towarowych podobnych do oznacze �  ogólnoinformacyjnych (opisowych) jest jednak w du � ym stopniu 
ograniczone, a wi� c uprawniony z rejestracji musi liczy�  si�  - po pierwsze z tym, � e takie znaki towarowe, w razie 
ich rejestracji, nie powinny by�  podstaw�  domagania si�  zaniechania u� ywania oznacze�  ogólnoinformacyjnych, 
je� eli te ostatnie nie s�  u� ywane w charakterze znaku towarowego, a - po drugie, � e inni przedsi� biorcy z danej 
bran� y (np. inne firmy ochrony osób lub mienia) b� d�  mia
y prawo do oznaczania swoich wyrobów znakami 
zawieraj� cymi podobny element aluzyjny wskazuj� cy po� rednio na rodzaj us
ugi. W takim przypadku ochrona 
wynikaj� ca z udzielonego prawa wy
� cznego (prawa z rejestracji) winna by�  - zdaniem S� du - w znacznym 
stopniu os
abiona, i w konsekwencji ograniczona wy
� cznie do przypadków ewidentnego naruszenia zasad 
uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie w obrocie oznacze�  identycznych, czy te�  podobnych w stopniu 
wyra� nie wprowadzaj� cym odbiorców w b
� d. 



Cyjanopan
• Wyrok z dnia 16 lutego 2007 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI 

SA/Wa 1934/06 „CYJANOPAN”

• Zdaniem Wojewódzkiego S� du Administracyjnego w Warszawie nale� y uzna� , i�  
Urz� d Patentowy RP prawid
owo przyj� 
 w niniejszej sprawie, i�  sporny znak 
towarowy CYJANOPAN, nr R-158371, przeznaczony do oznaczania "klejów innych 
ni�  do papieru lub do u� ytku domowego" (kl. 01) oraz "klejów do papieru lub do ni�  do papieru lub do u� ytku domowego" (kl. 01) oraz "klejów do papieru lub do 
u� ytku domowego" (kl. 16), nie posiada
 w dacie zg
oszenia zdolno� ci odró� niaj� cej, 
albowiem zarówno przez wiele lat przed dat �  zg
oszenia kwestionowanego 
oznaczenia do ochrony, jak i przede wszystkim w tej  dacie, to jest w dniu 25 
sierpnia 2000 r., by
 stosowany w obrocie równolegl e, nieprzerwanie i 
spokojnie przez ró � nych, niezale � nych od siebie przedsi � biorców, co - jak 
zasadnie stwierdzi
 organ - uniemo� liwia
o potencjalnym odbiorcom 
� czenie towarów 
opatrzonych rozpatrywanym znakiem z jednym, zawsze tym samym 
przedsi� biorstwem. 



Tradycyjne
• Wyrok z dnia 17 lutego 2005 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 763/04

• Zdaniem S� du, nale� y uzna� , i�  Urz� d Patentowy RP zasadnie przyj� 
, i�  zg
oszone przez stron�  
skar�� c�  oznaczenie Herbatniki Tradycyjne, nr Z-199925, nie posiada zdolno� ci odró� niaj� cej, 
albowiem jest to oznaczenie s
owne, pozbawione jakichkolwiek element ów fantazyjnych , 
sk
adaj� ce si�  z dwóch wyrazów, z których pierwszy - Herbatniki - stanowi nazw�  rodzajow�  
towaru, a drugi - Tradycyjne - informuje o sposobie wytworzenia towaru, a mianowicie o tym, � e 
jest on wytwarzany w sposób tradycyjny, wed
ug tradycyjnych receptur czy te�  metod.jest on wytwarzany w sposób tradycyjny, wed
ug tradycyjnych receptur czy te�  metod.

• W ocenie S� du nale� y zgodzi�  si�  z Urz� dem Patentowym RP i uzna� , i�  przy ustaleniu, czy 
sformu
owanie "tradycyjne" ma w niniejszej sprawie charakter czysto fantazyjny (jak uwa � a 
strona skar �� ca), czy te �  jest tylko no � nikiem informacji - nie nale � y bada � , czy 
rzeczywi � cie istnieje konkretna receptura wytwarzania herbat ników, lecz wystarczaj � ce jest 
wskazanie na skojarzenia, jakie wi ���  si �  z nim w � wiadomo � ci przeci � tnego odbiorcy . 
Urz� d Patentowy RP prawid
owo - zdaniem S� du - przyj� 
, i�  w potocznym odbiorze przymiotnik 
"tradycyjne" oznacza, � e co�  jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, oparte na 
do� wiadczeniu, pewnej tradycji. W powi� zaniu ze s
owem "herbatniki" okre� lenie "tradycyjne" 
kojarzy si�  wi� c ze sprawdzon� , klasyczn�  receptur�  stosowan�  od wielu lat, która gwarantuje, � e 
produkt zawiera odpowiedni smak, krucho��  i inne cechy w
a� ciwe dla herbatników.



Dzisiejsze
• Wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1965/05 

„DZISIEJSZE”
• oznaczenie s
owne, pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, wskazuj � ce na w
a � ciwo ��  tak 

oznaczanego towaru . W konsekwencji, wed
ug S� du, przyj��  nale� y, i�  wyraz "dzisiejsze", stanowi� cy wy
� czny 
element znaku s
ownego, ma charakter � ci � le informacyjny, a wi � c nie stanowi fantazyjnej kompozycji 
s
ownej, lecz posiada jedynie swoje opisowe, dos
own e znaczenie i tylko tak mo � e by �  postrzegany . 
Zdaniem S� du, taki znak nie spe
nia prawid
owo funkcji odró� niaj� cej, poniewa�  nie ma � adnych cech 
(znamion), które utkwi
yby w pami � ci odbiorcy i pozwoli
y zindywidualizowa �  dany towar na rynku w � ród 
towarów tego samego rodzaju, ale pochodz � cych z ró � nych przedsi � biorstw . 

• W ocenie Wojewódzkiego S� du Administracyjnego w Warszawie brak zdolno � ci odró � niaj � cej oznacze �  • W ocenie Wojewódzkiego S� du Administracyjnego w Warszawie brak zdolno � ci odró � niaj � cej oznacze �  
ogólnoinformacyjnych wynika z obowi � zuj � cej w obrocie handlowym zasady swobody informowania - w 
interesie uczestników obrotu - o istotnych w
a � ciwo � ciach produktów i us
ug (tak równie� : R. Skubisz, 
"Prawo znaków towarowych. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 57-58). Zakaz udzielania 
praw ochronnych na znaki opisowe wi�� e si�  � ci� le z regu
�  swobody komunikacyjnej w zakresie opisu 
towarów lub us
ug na rynku . Regu
a ta gwarantuje, � e � aden inny podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na 
u� ywanie oznacze� , które s�  w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub us
ug i jako taka stanowi 
konkretyzacj �  konstytucyjnej zasady wolno � ci gospodarczej. Utrzymywanie swobody w zakresie u� ywania 
tego rodzaju oznacze�  uzasadnia interes uczestników obrotu gospodarczego. Interes ten ujmowa�  nale� y 
jako interes publiczny (vide: W. W
odarczyk, "Zdolno��  odró� niaj� ca znaku towarowego", s. 165 i powo
ane tam 
orzeczenie ETS z dnia 4 maja 1999 r., sygn. C-108/97 i C-109/97 w sprawie Chiemsee oraz wyrok S� du 
Najwy� szego z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS nr 15 z 1997 r., poz. 263 w sprawie znaku 
WAWELSKIE).



SLOGAN
• Wyrok z dnia 15 wrze� nia 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 

1238/06 - "przyprawy dla ka � dej potrawy "
• Maj� c na uwadze powy� sze S� d rozpoznaj� cy niniejsz�  spraw�  doszed
 do przekonania, � e 

organ nie wyja� ni
 sprawy w sposób wyczerpuj� cy, który pozwoli
by na jej ostateczne 
rozstrzygni� cie. Strona skar �� ca nie kwestionowa
a, i �  oznaczenie "przyprawy do ka � dej 
potrawy" sk
ada si�  z pospolitych wyrazów o charakterze informacyjnym. Jednocze� nie zwraca
a 
uwag�  na fantazyjno��  zg
oszonego oznaczenia wynikaj� c�  z faktu, i�  jest to slogan -
rymowanka, która niew� tpliwie zapada w pami� ci przeci� tnego odbiorcy i mo� e wywo
ywa�  
skojarzenia z konkretnym przedsi� biorc� . W ocenie S� du niezb� dna zatem wydaje si�  ocena skojarzenia z konkretnym przedsi� biorc� . W ocenie S� du niezb� dna zatem wydaje si�  ocena 
znaku jako ca
o� ci, a nie jego poszczególnych fragmentów, jak to uczyni
 Urz� d Patentowy RP 
(zg
aszaj� cemu zawsze zostanie odmówiona ochrona dla poszczególnych s
ów lub termin 
sk
adaj� cych si�  na ca
o��  znaku z uwagi na ich informacyjny charakter). Organ powinien 
rozwa � y�  czy rzeczywi � cie po
 � czenie wyrazów nale �� cych do j � zyka potocznego, o 
cechach informacyjnych w okre � lonym zestawieniu - w tym przypadku tworz � cym 
rymowank �  - nie posiada jednak zdolno � ci odró � niaj � cej. Powstaje równie�  pytanie, czy 
cz���  sloganu "do ka� dej potrawy" - stanowi informacj�  o przeznaczeniu towarów do oznaczania 
których s
u� y i nie decyduje o pewnej fantazji zg
oszonego oznaczenia, skoro powszechnie 
wiadomo, � e nie ka� da przyprawa mo� e by�  wykorzystana do ka� dej potrawy. 

• Ponadto w ocenie S� du istotnym naruszeniem przez Urz� d Patentowy RP przepisów 
post� powania by
o zupe
nie marginesowe potraktowanie kwestii nabycia przez zg
oszony do 
rejestracji znak "przyprawy do ka � dej potrawy" tzw. wtórnej zdolno � ci rejestracyjnej. 



CYFRY
• Wyrok z dnia 8 lutego 2005 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 294/04
• Co do zasady, rejestracja znaków towarowych s
ownych, zawieraj� cych cyfry i liczby sk
adaj� ce si�  z cyfr, jest 

dopuszczalna. 
• „S
ownego znaku towarowego 700 przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy towarowej 16, tj. broszur, 

czasopism, czasopism - tytu
ów czasopism z krzy� ówkami, ksi�� ek z krzy� ówkami”
• Maj� c powy� sze na uwadze nale� y uzna� , i�  w toku ponownego post� powania organ winien - w ocenie S� du -

uwzgl� dniaj� c powy� sze zastrze� enia - szczegó
owo ustosunkowa�  si�  do zarzutów strony skar�� cej. Organ 
zobowi� zany jest rozwa� y� , czy liczba, jako specyficzna kombinacja � ci � le okre � lonych trzech cyfr, 
niespe
niaj � ca ewentualnie � adnych funkcji informacyjnych o cechach towaru, mo � e stanowi �  znak 
abstrakcyjny nadaj � cy si �  do odró � niania towarów jednego przedsi � biorcy od towarów innych abstrakcyjny nadaj � cy si �  do odró � niania towarów jednego przedsi � biorcy od towarów innych 
przedsi � biorców dzia
aj � cych na rynku . Organ zobowi� zany b� dzie ab initio rozwa� y�  przy tym, czy 
uwzgl � dniaj � c fakt, i �  cyfra nale � y do domeny publicznej i musi by �  dost � pna dla wszystkich uczestników 
obrotu gospodarczego - mo � na uzna � , � e okre � lona liczba, sk
adaj � ca si �  z trzech cyfr - mo � e by �  
zastrze � ona jako znak towarowy . Przy ewentualnej ocenie wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej znaku 700 organ 
zobowi� zany b� dzie uwzgl� dni�  to, i�  nabycie wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej ma charakter nast � pczy, 
który wyra � a si �  w tym, � e zdolno ��  znaku do odró � niania jest konsekwencj �  jego rzeczywistego i 
konsekwentnego u � ywania przez przedsi � biorc �  dla wskazywania pochodzenia oznaczanych nim 
towarów. Chodzi tu wi� c o u� ywanie znaku w taki sposób, który umo � liwia powstanie asocjacji znaku z 
towarem i jej utrwalenie . Nale� y pami� ta�  wi� c, � e oznakowany towar musi by�  wprowadzony na rynek i 
dost � pny dla kupuj � cych . Dla oceny nabycia wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej nale� y bra�  pod uwag�  
okoliczno � ci faktyczne, takie jak m.in. czas u � ywania znaku, jego udzia
 w rynku, sposób i intensywn o��  
u� ywania znaku, przy czym nale � y mie �  na uwadze, � e ocena wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej znaków 
opisowych powinna równie �  uwzgl � dnia �  interes konkurentów w swobodzie dost � pu do oznacze �  
opisowych (tak równie�  U. Promi� ska (w:) E. Nowicka, U. Promi� ska, M. du Vall, "Prawo w
asno� ci 
przemys
owej", Wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 197-198).



KOLORY
• Wyrok z dnia 2 marca 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1705/05
• W tym miejscu podkre� lenia wymaga, � e przy ocenie znaku bierze si�  pod uwag �  tylko te 

elementy, które maj �  znamiona - zdolno ��  odró � niaj � c� . 
• Dokonuj� c oceny przestrzennej postaci znaku towarowego R-142 204 Urz� d Patentowy uzna
, i�  

jest ona nieomal identyczna jak przestrzenne postacie przeciwstawionych znaków. Urz� d przyj� 
 
mi� dzy innymi, � e zdolno ��  odró � niaj � c�  ma w tym wypadku kolorystyka 
przeciwstawionych znaków . Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje si� , � e 
"prosty kolor nie mo � e by� zarejestrowany jako znak, gdy�  nie posiada on pierwotnej zdolno� ci "prosty kolor nie mo � e by� zarejestrowany jako znak, gdy�  nie posiada on pierwotnej zdolno� ci 
odró� niaj� cej. Mo� liwe jest jednak uzyskanie przez prosty kolor wtórn ej zdolno � ci 
odró � niaj � cej . Jednak� e nale� y potwierdzi�  zdolno��  odró� niaj� c�  koloru tylko w tych 
przypadkach, gdy jest on jednoznacznie 
 � czony w obrocie z konkretnym towarem . 
Pierwotn �  zdolno ��  odró � niaj � c�  ma najcz �� ciej kompozycja kilku kolorów (kombinacja), 
b� d�  te�  kolor lub kilka kolorów mog � cych by �  elementami znaku . Zastrze� enie koloru lub 
kombinacji istotnie podwy� sza zdolno��  odró� niaj� c�  znaku, a nawet mo� e prowadzi�  do jej 
powstania". (Ryszard Skubisz, "Prawo znaków towarowych", Komentarz, Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1997, str. 36). W tym miejscu nale� y jednak zauwa� y� , � e ilo ��  kolorów a 
tak � e ich kompozycja jest ograniczona , a wi� c trudno wymaga�  aby ka� dy znak towarowy -
pude
ko na czekolad�  mia
 inne zestawienie kolorów. 



Kolor jako znak
• Bior� c pod uwag�  orzecznictwo Europejskiego Trybuna
u Sprawiedliwo� ci nale� y zauwa� y� , i�  w 

wyroku ETS z dnia 6 maja 2003 r., sprawa Libertel Groep BV (C-104/01), Trybuna
 wyrazi
 pogl� d, 
� e nawet kolor per se, wyst � puj � cy abstrakcyjnie, bez nadania mu konkretnego kszta
 tu 
czy postaci, mo � e mie � , jako znak towarowy, charakter odró � niaj � cy , je� eli jest 
przedstawiony graficzne w sposób jasny, precyzyjny, samowystarczalny, 
atwo  dost � pny, 
zrozumia
y, trwa
y i obiektywny . Równie�  w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie 
Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02 ETS zajmowa
 si�  kwesti�  zdolno� ci odró� niaj� cej 
znaku towarowego wyst� puj� cego pod postaci�  kombinacji dwóch kolorów. Trybuna
 ponownie 
stwierdzi
, � e pojedynczy kolor lub po
� czenie kolorów przedstawione w sposób abstrakcyjny, bez stwierdzi
, � e pojedynczy kolor lub po
� czenie kolorów przedstawione w sposób abstrakcyjny, bez 
konturów, mog�  stanowi�  znak towarowy m.in. pod warunkiem, � e we wniosku o rejestracj�  znaku 
zaprezentowano ten znak jako planow �  kompozycj �  kolorów, po
 � czonych w sposób z góry 
okre � lony i jednolity . W uzasadnieniu tego orzeczenia ETS podkre� li
 m.in., powo
uj� c si�  na 
orzeczenie Trybuna
u z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Ralph Sieckmann, C-273/00, � e 
graficzne przedstawienie znaku towarowego powinno zapewnia�  jego precyzyjne 
rozpoznawanie (pkt 25). Proste zestawienie dwóch lub wi � cej kolorów, bez formy lub 
konturów albo zwi � zek tych kolorów w ka � dej mo � liwej konfiguracji, nie spe
nia wymagania 
dok
adno � ci i jednolito � ci (pkt 34). Takie nieprecyzyjne przedstawienie znaku towarowego 
stanowi� cego zestawienie kolorów po
� czonych w sposób abstrakcyjny (bez konturów) mo� e 
dopuszcza�  liczne, ró� ne jego kombinacje, co z kolei nie pozwoli konsumentowi dostrzec i 
zapami � ta�  znak i przez to ponownie zakupi �  towar pochodz� cy od tego samego 
przedsi� biorcy (pkt 35). 



Kolor jako znak
• Zaprezentowane stanowisko Europejskiego Trybuna
u Sprawiedliwo� ci znajduje 

potwierdzenie równie�  w orzecznictwie Naczelnego S� du Administracyjnego. W 
wyroku z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. akt GSK 864/04, OSP 2005/9/108 (sprawa 
FERRERO) NSA stwierdzi
, i�  nie w pe
ni skonkretyzowane i niejednoznaczne 
przedstawienie oznaczenia zg
oszonego do ochrony ja ko znak towarowy, 
stanowi � cego w tym przypadku kombinacj �  kolorystyczn � , pozwala na pewn �  
dowolno �� w pos
ugiwaniu si�  t�  kombinacj�  (znakiem) w praktyce oznaczania 
towarów. Zdaniem NSA znak niedookre � lony, niewyst � puj � cy w jednej i tej samej towarów. Zdaniem NSA znak niedookre � lony, niewyst � puj � cy w jednej i tej samej 
postaci, nie jest w stanie wytworzy �  i utrwali �  u konsumenta skojarzenia co do 
pochodzenia towaru od tego samego przedsi � biorcy . Nie ma wi� c - jak stwierdzi
 
NSA - dostatecznych znamion odró� niaj� cych w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1
ustawy o znakach towarowych. 



Kolor jako znak
• Wyrok z dnia 31 pa� dziernika 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 

1420/06 

• W tej sytuacji Urz� d Patentowy RP zasadnie przyj� 
, i�  sporny znak towarowy zg
oszony przez 
spó
k�  I. posiada
 abstrakcyjn�  zdolno��  odró� niaj� c�  (zdolno��  do bycia znakiem towarowym). 

• Je� li chodzi o konkretn �  zdolno ��  odró � niaj � c�  koloru per se ( art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., 
art. 3 dyrektywy), to podnie ��  nale � y na wst � pie, i �  w � wietle orzecznictwa ETS przes
ank �  
t�  nale � y interpretowa �  w � wietle interesu publicznego, który polega na tym, a by nie by
a t�  nale � y interpretowa �  w � wietle interesu publicznego, który polega na tym, a by nie by
a 
nies
usznie ograniczona dost � pno ��  kolorów dla innych przedsi � biorców, którzy oferuj �  
towary lub us
ugi tego samego rodzaju co towary lub  us
ugi obj � te zg
oszeniem do 
rejestracji (tak m.in. ETS /w:/ cyt. wyroku w sprawie C-104/01, Libertel, czy te�  wyroku z dnia 18 
czerwca 2002 r., C-299/99, Philips). 

• W zwi� zku z tym niew � tpliwie nale � y zwróci �  uwag �  zarówno na zwyczajowe u � ywanie 
znaków towarowych, jako oznaczenia pochodzenia w da nych sektorach, jak i na percepcj �  
relewantnych odbiorców, którymi s �  przeci � tni konsumenci, a wi � c konsumenci nale � ycie 
poinformowani, uwa � ni i racjonalni (vide: m.in. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26). 

• Je� li chodzi o kolor per se przyjmuje si � , � e istnienie pierwotnej zdolno � ci odró � niaj � cej 
(bez jakiegokolwiek wcze � niejszego u � ywania) jest mo � liwe tylko w wyj � tkowych 
okoliczno � ciach, a w szczególno � ci, gdy liczba towarów lub us
ug, dla których jest 
zg
oszony znak towarowy jest bardzo ograniczona i g dy rynek relewantny jest bardzo 
specyficzny (tak równie� : ETS /w:/ orzeczeniu w sprawie C-104/01, Libertel). 



Kolor jako znak
• Nale� y zauwa� y�  przy tym, i�  w literaturze przyjmuje si � , � e kolory pe
ni � ce 

funkcj �  ostrzegawcz � dla narz � dzi lub maszyn niebezpiecznych (kolor 
czerwony lub pomara � czowy) powinny by �  pozostawione do wolnego u � ytku 
wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (tak m.in. M. Kicia /w:/ Kolor per 
se jako znak towarowy w � wietle orzecznictwa europejskiego, Rzecznik Patentowy nr 
1-2 z 2004 r., s. 117 i powo
ane tam przyk
ady orzecznictwa Urz� du Harmonizacji 
Rynku Wewn� trznego /Znaki Towarowe i Wzory/ OHIM z siedzib�  w Alicante). 

• Sprawa Viking• Sprawa Viking
• Ponadto zauwa� y�  nale� y, i�  z ustale�  dokonanych przez organ wynika, � e inne 

podmioty dzia
aj � ce na rynku maszyn i urz � dze�  budowlano-remontowych 
równie �  wykorzystuj � kolor czerwony do oznaczania swoich wyrobów, a wi� c 
trudno mówi�  w tym przypadku, � e zestawienie koloru czerwonego z ró� nego rodzaju 
urz� dzeniami i narz� dziami, czy te�  akcesoriami wykorzystywanymi w budownictwie 
jest czym�  nadzwyczajnym, wyj� tkowym i niespotykanym, co mog
oby 
bezapelacyjnie utkwi�  w pami� ci odbiorcy i pozwoli�  zindywidualizowa�  dany towar 
na rynku w� ród towarów tego samego rodzaju, ale pochodz� cych z ró� nych 
przedsi� biorstw. 



WTÓRNA ZDOLNO��  ODRÓ� NIAJ� CA

• Art. 130 PWP. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostatec zne 
znamiona odró � niaj 	 ce, nale � y uwzgl � dni �  wszystkie 
okoliczno � ci zwi 	 zane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. okoliczno � ci zwi 	 zane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. 
Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie prz episu 
art. 129 ust. 1 pkt 2 nie mo � e nast 	 pi �  w szczególno � ci, je � eli 
przed dat 	  zg
oszenia znaku towarowego w Urz � dzie 
Patentowym znak ten nabra
, w nast � pstwie jego u � ywania , 
charakteru odró � niaj 	 cego w przeci � tnych warunkach obrotu.



Wtórna zdolno��
• Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. S� d Najwy� szy III RN 218/01
• Instytucja wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej oznaczenia - jako wyj� tek od przeszkód rejestracyjnych - powinna 

by �  stosowana ostro � nie i z uwzgl � dnieniem wszystkich okoliczno � ci zwi� zanych z oznaczaniem tym 
oznaczeniem towarów w obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikaj�  z aktualnego stanu prawnego, a 
mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo w
asno� ci przemys
owej, zgodnie z którym odmowa udzielenia 
prawa ochronnego ze wzgl� du na brak dostatecznych znamion odró� niaj� cych nie mo� e nast� pi� , je� eli przed 
dat�  zg
oszenia znaku towarowego w Urz� dzie Patentowym znak ten nabra
 w nast� pstwie jego u� ywania 
charakteru odró� niaj� cego w przeci� tnych warunkach obrotu. 

• W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 19 97 nr 15, poz. 263), S � d Najwy � szy wyrazi
 • W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 19 97 nr 15, poz. 263), S � d Najwy � szy wyrazi
 
pogl� d, � e przepis art. 7 ust. 2 nie przes � dza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym 
przepisie oznacze �  mog �  naby �  zdolno ��  odró � niania wskutek u � ywania w obrocie gospodarczym . Przy 
ocenie, czy oznaczenie posiada zdolno��  odró� niania nale� y jednak uwzgl � dnia �  interes uczestników obrotu 
gospodarczego , który wyra� a si�  w swobodnym dost � pie do wszystkich oznacze �  informuj � cych o nazwie 
lub cechach towarów lub us
ug. Taki interes mo� na potwierdzi �  tak d
ugo, jak d
ugo dany znak jest odbierany 
jako nazwa produktu lub informacja o w
a � ciwo � ciach towaru lub us
ugi. W przypadku wielu takich 
oznacze � , nawet d
ugotrwa
e u � ywanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania  na 
pochodzenie towaru z przedsi � biorstwa, nie mo � e doprowadzi �  do zmiany pierwotnej informacji 
odnosz� cej si�  do produktu jako takiego w no� nik informacji w
a� ciwej znakowi towarowemu. Dlatego te�  takie 
oznaczenia nie mog�  by�  rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje 
wy
� czenie od rejestracji takich oznacze� , poniewa�  ich rejestracja prowadzi
aby do monopolizacji u � ywania 
tych oznacze � przez poszczególnych przedsi� biorców, co w rezultacie stanowi
oby bardzo powa� ne i 
nieuzasadnione ograniczenie dzia
alno � ci innych przedsi � biorców . 



RZECZYWISTE U� YWANIE

• Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny S� d Administracyjny w Warszawie II GSK 210/06
(…) oznakowany towar musi by �  wprowadzony na rynek i dost � pny dla kupuj � cych (tzw. 
rzeczywiste u � ywanie znaku) nabywa zdolno��  odró� niaj� c�  w wyniku jego u� ywania dopiero 
wówczas, gdy mo � na identyfikowa �  towar jako pochodz � cy od konkretnego przedsi � biorcy

• Kryteriami, które nale� y bra�  pod uwag�  przy ocenie nabycia zdolno� ci 
odró� niaj� cej, s�  mi� dzy innymi intensywno ��  i d
ugotrwa
o ��  u� ywania 
znaku, udzia
 towaru w rynku, inwestycje na promocj �  znaku, sposób 
u� ywania znaku oraz dane wskazuj � ce na to, � e dla znacz � cej grupy 
znak identyfikuje towar ze wzgl � du na jego pochodzenie od 
konkretnego przedsi � biorcy (...). 

• Ustalenia w tym zakresie musz�  opiera�  si�  na konkretnych i 
wiarygodnych danych, uwzgl � dniaj � cych przeci � tnego konsumenta 
danej kategorii towarów i us
ug, który jest dobrze p oinformowany, 
nale � ycie uwa � ny i ostro � ny.



RZECZYWISTE U� YWANIE

• Wyrok NSA z 8.11.2002 r. (II SA 76/02).24
Samo wieloletnie u� ywanie okre� lonego znaku przez przedsi� biorc�  
nie wystarczy, by znak naby
 wtórn�  zdolno��  odró� niania. S
owny 
znak towarowy „Podlaski”.
Uwzgl� dniaj� c powy� sze zarzuty, s� d wskaza
, i�  nawet w wypadku 
d
ugotrwa
o� ci u� ycia oznaczenie geograficzne nie mo� e nabra�  d
ugotrwa
o� ci u� ycia oznaczenie geograficzne nie mo� e nabra�  
wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej wówczas, gdy przed dat�  
zg
oszenia do rejestracji u� ywane by
o tak� e przez innych 
producentów. W takim wypadku nie jest bowiem mo � liwe, aby 
nabra
o ono cech oznaczenia identyfikuj � cego towary ze 
wzgl� du na ich pochodzenie z okre� lonego przedsi� biorstwa, co jest 
podstawow�  funkcj�  znaku towarowego.



100panoramicznych

• Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. S� d Najwy� szy III RN 218/01
• Przedsi� biorca, który domaga si�  dost� pu do rynku w ten sposób, � e chce opisowo oznacza�  sprzedawane przez 

siebie towary, ma interes prawny w domaganiu si�  uniewa� nienia prawa z rejestracji opisywanego znaku 
towarowego. „100 PANORAMICZNYCH”

• nie naby
o równie �  wtórnej zdolno � ci odró� niania w znaczeniu przyj� tym na wst� pie. Jak wynika z ustale�  
Komisji Odwo
awczej przy Urz� dzie Patentowym RP, zarówno przed zg
oszeniem do rejestracji znaku 100 
PANORAMICZNYCH, jak i po rejestracji tego znaku, w o brocie by
y u � ywane - na rynku wydawnictw 
szaradziarskich lub tylko krzy� ówkowych - liczne oznaczenia zawieraj � ce zestawienia ró � nych liczb oraz s
ów 
"panoramiczne", "krzy � ówki panoramiczne" lub "krzy � ówki" bez oznaczenia rodzaju tych krzy � ówek.

• Niezale� nie od tego nale� y stwierdzi� , � e przyznanie wy
� cznego prawa do u� ywania znaku towarowego 100 • Niezale� nie od tego nale� y stwierdzi� , � e przyznanie wy
� cznego prawa do u� ywania znaku towarowego 100 
PANORAMICZNYCH jednemu przedsi� biorcy mog
oby istotnie ograniczy �  swobod �  innych przedsi � biorców 
w zakresie przekazywania w tej formie informacji o swo ich towarach . W rezultacie trafne jest stanowisko 
Komisji Odwo
awczej przy Urz� dzie Patentowym RP o braku zdolno� ci odró� niaj� cej znaku towarowego 100 
PANORAMICZNYCH. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru z przedsi� biorstwa przedsi� biorcy 
uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych w
a� ciwo� ciach towaru, jakim jest czasopismo 
krzy� ówkowe, co stanowi oznaczenie niedaj� ce wystarczaj� cych podstaw odró� niaj� cych pochodzenie towaru 
(art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, � e znak towarowy mo � e pe
ni �  i cz � sto pe
ni 
funkcj �  reklamow �  lub informacyjn � , nie oznacza to, � e do tych funkcji sprowadza si �  warunek rejestracji 
i ochrony znaku skutecznej erga omnes . Niezb� dn�  przes
ank�  przyznania okre� lonemu znakowi zdolno� ci 
odró� niaj� cej i jego rejestracji jest mo� liwo��  realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru jako 
pochodz� cego od okre� lonego przedsi� biorcy (z okre� lonego przedsi� biorstwa). Sporny znak jako oznaczenie 
opisowe w odniesieniu do czasopism krzy� ówkowych nie mo� e pe
ni�  funkcji oznaczenia pochodzenia, co 
dyskwalifikuje go jako znak towarowy.



100panoramicznych

• Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. S� d Najwy� szy III RN 218/01
• Okoliczno�� , � e sporny znak 100 PANORAMICZNYCH  jest 

skrótem, nie pozbawia go funkcji opisowej . Skrót ten ("100 
panoramicznych") nie czyni z omawianego oznaczenia znaku o 
innej tre� ci informacyjnej ni�  tre��  wynikaj� ca z oznaczenia pe
nego 
("100 krzy� ówek panoramicznych" albo "100 panoramicznych ("100 krzy� ówek panoramicznych" albo "100 panoramicznych 
krzy� ówek"). Brakuj � cy element oznaczenia ("krzy � ówek") jest 
dla przeci � tnego odbiorcy czasopism krzy � ówkowych 
atwo 
domy � lny. Nie chodzi tu przy tym o jakie�  po� rednie skojarzenia 
stanowi� ce efekt gry wyobra� ni lub skomplikowanych procesów 
intelektualnych, ale w
a� nie o natychmiastow�  reakcj�  umys
u. 



Cyjanopan
• Wyrok z dnia 16 lutego 2007 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1934/06

• Uzna�  nale� y, i�  sporne s
owne oznaczenie "cyjanopan", z uwagi na utrwalenie jego stosowania przez 
ró � nych przedsi � biorców w uczciwych i prowadzonych w dobrej wierze pra ktykach handlowych, powinno 
zosta �  wy
 � czone od mo � liwo � ci jego "zaw
aszczenia" przez jednego z konkurentów (podobnie: na gruncie 
przepisu art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., U. Promi� ska /w:/ E. Nowi� ska, U. Promi� ska, M. du Vall, Prawo w
asno� ci 
przemys
owej, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 196-197; patrz tak� e: art. 3 ust. 1 
pkt d) Pierwszej Dyrektywy Rady EWG nr 89/104). 

• Ustosunkowuj� c si�  do zarzutu nierozpatrzenia przez Urz� d Patentowy RP kwestii wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej 
- stwierdzi�  nale� y, i�  brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do przyj � cia tezy, � e mo� liwe jest nabycie 
takiej wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej przez znak towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie u� ywane takiej wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej przez znak towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie u� ywane 
jest d
ugotrwale i równolegle tak � e przez innych, ni �  podmiot zg
aszaj � cy znak do ochrony, niezale � nych 
od siebie przedsi � biorców.

• W tym miejscu wskaza�  trzeba, i�  w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02, dotycz� cym znaku 
towarowego "Podlaski", Naczelny S � d Administracyjny uzna
, � e znak nie mo � e naby �  wtórnej zdolno � ci 
odró � niania, je � li nie jest identyfikowany z towarami pochodz � cymi z okre � lonego przedsi � biorstwa. Taka 
identyfikacja - wed
ug NSA - nie jest za �  z regu
y mo � liwa, je � li znak u � ywany jest tak � e przez innych 
producentów. W ocenie NSA samo wieloletnie u � ywanie okre � lonego znaku przez przedsi � biorc �  nie 
wystarczy, by znak naby
 wtórn �  zdolno ��  odró � niania. 

• Równie �  w orzecznictwie wspólnotowym przyjmuje si� , � e jedynie znak towarowy, który w znacz � cy sposób 
odbiega od norm lub zwyczajów danego sektora i w zwi � zku z tym spe
nia swoj �  podstawow �  funkcj �  
wskazania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odró � niaj � cego (tak m.in. /w:/ wyrok ETS z dnia 29 
kwietnia 2004 r., w sprawach po
� czonych C-468/01 P do C-472/01 P, Procter&Gamble v. OHIM, pkt 21). 



Cyjanopan

• Wed
ug S� du niezale� nie od powy� szego uzna�  trzeba jednak� e, i�  
okoliczno��  zwi� zana z wielko � ci �  udzia
u w rynku wyrobów skar �� cej 
oznaczanych znakami zawieraj � cymi s
owo "cyjanopan" oraz jego 
proporcj �  w stosunku do udzia
u w rynku uczestnika post � powania , 
nie mo� e sama w sobie przes� dza�  o nabyciu przez sporne oznaczenie 
wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej, tym bardziej, � e skar�� ca spó
ka nie by
a 
pierwszym, ani te�  jedynym podmiotem, który zastosowa
 sporne pierwszym, ani te�  jedynym podmiotem, który zastosowa
 sporne 
oznaczenie. 

• W tej sytuacji trudno mówi�  o mo� liwo� ci nabycia przez skar�� c�  spó
k�  
poprzez u� ywanie zdolno� ci odró� niaj� cej znaku w postaci elementu 
s
ownego "cyjanopan" w sytuacji, w której równie�  inne podmioty 
gospodarcze pos
ugiwa
y si�  wcze� niej w obrocie handlowym tym 
oznaczeniem dla oznaczania tych samych towarów, co zg
oszone do 
ochrony. 



FORMA PRZESTRZENNA

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. S� d Najwy� szy III RN 240/01

• Mo� liwo ��  nabycia wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej przez oznaczenia 
niemaj � ce dostatecznych znamion odró � niaj � cych ( art. 7 ust. 2 u.z.t.) by
a ju �  
kwestionowana w doktrynie i orzecznictwie, w szczeg ólno � ci w odniesieniu do 
oznacze �  ogólnoinformacyjnych (por. wyrok S� du Najwy � szego z dnia 4 oznacze �  ogólnoinformacyjnych (por. wyrok S� du Najwy � szego z dnia 4 
grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepublikowany, dot ycz � cy znaku 100 
PANORAMICZNYCH). Pogl � d ten mo � na odnie ��  do oznaczenia sk
adaj � cego 
si �  wy
 � cznie z wyobra � enia formy towaru, uwarunkowanej konieczno� ci�  
uzyskania okre� lonych w
a� ciwo� ci technicznych. Oznacza to, � e zestaw cech 
funkcjonalnych towaru nie mo � e naby �  wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej. 
Prowadzi to do wniosku, � e forma przestrzenna b � d� ca odzwierciedleniem 
towaru i podyktowana (uwarunkowana) wy
 � cznie w
a � ciwo � ciami 
funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolno � ci odró � niaj � cej i nie mo � e naby �  
(nie nabywa) wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej . 

• Por. spraw�  przez ETS - Philips v. Remington 



Kolor
• Wyrok z dnia 31 pa� dziernika 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1420/06 
• W tej sytuacji organ zobowi� zany by
 rozwa� y� , czy zg
oszony kolor per se naby
 zdolno ��  odró � niaj � c� , dla 

obj� tych zg
oszeniem towarów lub us
ug, w wyniku u� ywania (vide: art. 130 p.w.p., oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy). 
• W orzecznictwie Europejskiego Trybuna
u Sprawiedliwo� ci dotycz� cym tej problematyki wielokrotnie zwracano 

uwag�  na przes
anki konieczne do uzyskania nabycia wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej. 
• W wyroku z dnia 4 maja 1999 r., w sprawach po
� czonych C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ETS 

zwróci
 uwag� , � e przy ustalaniu, czy znak towarowy naby
 zdolno��  odró� niaj� c�  w wyniku u� ywania, w
a� ciwy 
organ musi dokona �  ca
o � ciowej oceny dowodów n a okoliczno�� , � e znak zacz� 
 identyfikowa�  dany produkt 
jako pochodz� cy z konkretnego przedsi� biorstwa i odró� nia tym samym ten towar od towarów pochodz� cych z 
innych przedsi� biorstw. Trybuna
 podkre� li
, � e przy ustalaniu zdolno� ci odró� niaj� cej znaku, w zwi� zku z którym innych przedsi� biorstw. Trybuna
 podkre� li
, � e przy ustalaniu zdolno� ci odró� niaj� cej znaku, w zwi� zku z którym 
wnosi si�  o rejestracj� , mog �  by �  brane równie �  pod uwag �  czynniki takie jak: udzia
 w rynku, 
intensywno �� , zasi � g geograficzny i d
ugotrwa
o ��  u� ywania znaku, kwota zainwestowana 
przez przedsi � biorstwo w promocj �  znaku, procent osób danej kategorii, które ze wzgl � du 
na znak, identyfikuj �  towary jako pochodz � ce z konkretnego przedsi � biorstwa, a tak � e 
o� wiadczenia stosownych izb handlowych i przemys
owyc h oraz innych stowarzysze �  
handlowych i zawodowych. ETS stwierdzi
, � e je� eli na podstawie powy � szych czynników, 
w
a� ciwy organ ustali, � e dana grupa osób, lub przynajmniej znaczna jej cz ��� , identyfikuje 
towary jako pochodz � ce z konkretnego przedsi � biorstwa ze wzgl � du na znak towarowy, 
musi on stwierdzi � , � e wymóg dotycz � cy rejestracji znaku , okre� lony w art. 3 ust. 3 Dyrektywy 
zosta
 spe
niony (podobnie /w:/ wyroku ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., sprawa C-25/05 P, August Storck AG v. 
OHIM, pkt 75 i nast. i powo
ane tam orzecznictwo Trybuna
u; tak równie�  m.in. W. W
odarczyk /w:/ Zdolno��  
odró� niaj� ca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001, s. 235-237). 



Kolor
• W tej sytuacji przyj��  nale� y, i�  Urz� d Patentowy RP prawid
owo uzna
, � e badania opinii 

publicznej (opinii rynku) powinny by �  przeprowadzone naukowymi metodami przez 
niezale � ny, obiektywny o � rodek bada �  opinii, a nie tak, jak to zrobi
a skar �� ca spó
ka -
poprzez podsuwanie do podpisania swoim kontrahentom  handlowym gotowej formu
ki 
o� wiadczenia . 

• Ustosunkowuj� c si�  z kolei do przed
o� onych przez skar�� c�  spó
k�  materia
ów reklamowych 
(katalogów, folderów), przyj��  nale� y, i�  organ zasadnie nie uzna
 tych dowodów za 
uzasadniaj� cych nabycie wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej przez sporny znak. Zdaniem S � du 
przedmiotowe materia
y reklamowe nie pozwalaj �  na jakiekolwiek konkretne stwierdzenia przedmiotowe materia
y reklamowe nie pozwalaj �  na jakiekolwiek konkretne stwierdzenia 
dotycz � ce czynników � wiadcz � cych o wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej. Ponadto nie mog �  
one stanowi �  dowodu u � ywania znaku towarowego w zg
oszonej postac i, poniewa�  - jak 
zasadnie uzna
 organ - na przedstawionych ilustracjach prezentacji zg
oszonego koloru 
czerwonego per se towarzyszy element s
owny "I". Wynika z tego, � e ww. materia
y reklamowe 
nie mog�  stanowi�  dowodu na to, � e zainteresowany kr� g odbiorców postrzega sam zg
oszony 
znak towarowy w postaci pojedynczego koloru czerwonego - samodzielnie i niezale� nie od logo 
firmy I., jako wskazuj� cy pochodzenie handlowe maszyn i urz� dze�  produkowanych przez ten 
podmiot. 

• W tym miejscu podzieli�  nale� y tak� e w� tpliwo� ci organu odnosz� ce si�  do braku jakiejkolwiek 
informacji na temat prowadzenia reklamy w � rodkach masowego przekazu, na billboardach, 
ulotkach itp.



Kolor
• W tej sytuacji mo � na zgodzi �  si �  z organem, i �  strona skar �� ca wykaza
a jedynie 

d
ugotrwa
e u � ywanie spornego znaku, które jest wprawdzie koniecz n�  i zawsze bardzo 
istotn �  przes
ank �  udowodnienia wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej danego znaku, ale nie 
jedyn �  i w tej sytuacji z ca
 �  pewno � ci �  niewystarczaj � c� . 

• Na marginesie warto jedynie zauwa� y� , i�  W tym miejscu trzeba przyk
aistnieje uzasadniona 
w� tpliwo �� , czy w ogóle mo � liwe jest nabycie wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej przez znak 
towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie (w tym pr zypadku kolor czerwony per se) towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie (w tym pr zypadku kolor czerwony per se) 
u� ywane jest tak � e przez innych producentów . dowo wskaza� , i�  w wyroku z dnia 8 listopada 
2002 r., sygn. akt II SA 76/02, dotycz� cym znaku towarowego "Podlaski", Naczelny S� d 
Administracyjny zwróci
 uwag� , � e znak nie mo � e naby �  wtórnej zdolno � ci odró � niania, je � li 
nie jest identyfikowany z towarami pochodz � cymi z okre � lonego przedsi � biorstwa . Taka 
identyfikacja, wed
ug NSA, nie jest za�  z regu
y mo� liwa, je� li znak u� ywany jest tak� e przez 
innych producentów. W ocenie NSA samo wieloletnie u� ywanie okre� lonego znaku przez 
przedsi� biorc�  nie wystarczy, by znak naby
 wtórn�  zdolno��  odró� niania. S� d podkre� li
 w swym 
orzeczeniu, � e w tej sprawie kluczowe znaczenie ma kwestia, czy oznaczenie by
o u� ywane w 
taki sposób, � e znak móg
 identyfikowa�  towary, dla których zosta
 zg
oszony. 



CI
� AR DOWODU

• Wyrok z dnia 18 wrze� nia 2006 r. Wojewódzki S� d Administracyjny w Warszawie VI 
SA/Wa 1085/06

• Jednak� e trzeba podkre� li� , i�  przyznanie prawa ochronnego mog
oby nast� pi� , 
je� eli znak zaistnia
by w obrocie jako wskazuj� cy na okre� lonego producenta. Ci�� ar 
udowodnienia wtórnej zdolno � ci odró � niaj � cej ci �� y na skar �� cej, a w 
niniejszej sprawie nie przedstawi
a ona wystarczaj � cych dowodów na 
potwierdzenie tego faktu. Bezsprzecznym dowodem pot wierdzaj � cym 
powy � sz�  okoliczno ��  jest badanie opinii publicznej, czy dany znak koja rzy si �  powy � sz�  okoliczno ��  jest badanie opinii publicznej, czy dany znak koja rzy si �  
z towarami, do oznaczania których jest przeznaczony . 

• Przedstawione przez skar�� c�  twierdzenia, � e "znak PRACOWNIE KONSERWACJI 
ZABYTKÓW sta
 si�  znakiem towarowym jednoznacznie kojarzonym przez 
bezpo� rednich odbiorców towarów i us
ug tzn. przede wszystkim jednostki 
pa� stwowe krajowe i zagraniczne oraz samorz� dowe" bez poparcia tego w postaci 
przeprowadzonego badania opinii publicznej nie mog�  by�  wi��� ce dla organu. 



CI
� AR DOWODU

• Wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. Naczelny S� d Administracyjny w Warszawie II GSK 235/07
• Naczelny S� d Administracyjny uwa� a to stanowisko za prawid
owe. Post � powanie sporne, 

prowadzone na zasadzie art. 255 p.w.p., charakteryzuje si �  kontradyktoryjno � ci � . To same 
strony post � powania powinny przytacza �  dowody na poparcie swoich twierdze � . Takie 
stanowisko wyrazi
 ju �  Naczelny S � d Administracyjny w wyroku z 19 stycznia 2006 r., s ygn. 
II GSK 320/05. Nie nale � y go rozumie �  w ten sposób, � e organ administracyjny zachowuje 
pe
n �  bierno ��  w post � powaniu. Obowi � zek wyja � nienia stanu faktycznego spoczywa na pe
n �  bierno ��  w post � powaniu. Obowi � zek wyja � nienia stanu faktycznego spoczywa na 
organie na podstawie przepisów art. 7 i 77 k.p.a. odpowiednio stosowanych na podstawie 
art. 256 ust. 1 p.w.p. Jednak � e obowi � zek ten powinien by �  tak rozumiany, � e inicjatywa do 
powo
ywania argumentów i przedstawiania � rodków dowodowych spoczywa na stronach, 
zw
aszcza je � li korzystaj �  z profesjonalnych pe
nomocników. Rola organu ma natomiast 
charakter uzupe
niaj � cy . Naczelny S� d Administracyjny stwierdza, � e trafne jest stanowisko 
S� du pierwszej instancji co do braku wykazania przez uprawnionego ze znaku towarowego 
okoliczno� ci � wiadcz� cych o nabyciu przez znak "B." wtórnej zdolno� ci odró� niaj� cej, poza 
wskazaniem na okres jego u� ywania, wobec czego do organu nie nale� a
o przeprowadzanie 
post� powania dowodowego w tej kwestii.



CI
� AR DOWODU

• Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny S� d Administracyjny w Warszawie II GSK 210/06 „Calcium C”

• Dopiero zaniechanie przedstawienia przez stron �  dowodów, pomimo wezwania 
przez organ, wy
 � cza mo � liwo ��  skutecznego zg
oszenia zarzutu, � e 
zaskar � ona decyzja jest niezgodna z prawem wskutek narusze nia przez organ 
obowi � zku wyja � nienia okoliczno � ci sprawy zgodnie z art. 7 i 77 K.p.a. Na 
gruncie Kodeksu post � powania administracyjnego post � powanie dowodowe 
podlega zasadzie oficjalno � ci, a rola organu nie jest ograniczona tylko do podlega zasadzie oficjalno � ci, a rola organu nie jest ograniczona tylko do 
oceny faktów, które przedstawi
 wnioskodawca (...).  Uwa� a si � , � e w sprawach, 
w których na stronie spoczywa ci �� ar wskazania konkretnych faktów i zdarze � , 
z których wywodzi ona dla siebie okre � lone skutki prawne, a twierdzenia strony 
w tym zakresie s �  ogólnikowe i lakoniczne, obowi � zkiem organu prowadz � cego 
post � powanie jest wezwanie strony do uzupe
nienia i spre cyzowania tych 
twierdze � . Dopiero gdy strona nie wska � e takich konkretnych okoliczno � ci, 
mo� na z tego wywie ��  negatywne dla niej wnioski (wyrok NSA z dnia 19 
wrze� nia 1988 r. sygn. akt II SA 1947/87, ONSA 1988, z. 2, poz. 82, oraz W. 
Chró� cielewski: Organ administracji publicznej w post� powaniu administracyjnym, 
Warszawa 2002, s. 104 i cytowana tam literatura) (...).



Cz���  I: znaki towaroweCz���  I: znaki towarowe

Aspekty praktyczne:Aspekty praktyczne:
niezb � dne badania przed wyborem markiniezb � dne badania przed wyborem marki



Czynniki

• brzmienie nazwy – 
atwo��  zapami� tywania i skojarzenia
• podobie� stwo do nazw rodzajowych 
• podobie� stwo do nazw obecnych na rynku (nie tylko 

produktów leczniczych, ale równie�  produktów leczniczych, ale równie�  
suplementów/kosmetyków) + ryzyko wprowadzenia w 
b
� d

• podej� cie marketingowe:
– strategia wobec produktu
– konkurencja produktowa



Rejestracja 
znaków towarowych

badanie zdolno� ci rejestracyjnej oznaczenia 
w odpowiedniej bazie danych:

• baza UPRP: • baza UPRP: 
http://www.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx

• baza CTM ONLINE: 
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic

• baza Madrid Express lub ROMARIN
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp



Baza UPRP
wybór bazy wybór bazy 

danychdanych

• znaki krajowe

• znaki mi� dzynarodowe 
skuteczne w Polsce



Baza UPRP

wyszukiwanie wyszukiwanie 
prosteproste



Baza UPRP
wyszukiwanie zaawansowanewyszukiwanie zaawansowane

np. (TLP ZawWyr '...')  AND np. (TLP ZawWyr '...')  AND (NIC ZawWyr '05')(NIC ZawWyr '05')

produkty lecznicze produkty lecznicze 
(farmaceutyczne) (farmaceutyczne) –– klasa 5klasa 5



CTM-ONLINE
wyszukiwanie podstawowewyszukiwanie podstawowe

basic searchbasic search

znaki identyczne
• TM name is: …

znaki podobne
• TM name contains: 

…
• podobne litery/g
oski

v 	 w; c 	 k 	 ck; x 	 ks; 
sh 	 sz 	 sch; tsch 	 cz; 

oo 	 u 	 ó; b 	 w

• znaczenie w innych 
j� zykach WE



CTM-ONLINE
wyszukiwanie zaawansowanewyszukiwanie zaawansowane
advanced searchadvanced search

produkty lecznicze produkty lecznicze 
(farmaceutyczne) (farmaceutyczne) –– klasa 5klasa 5



Cz���  I: znaki towaroweCz���  I: znaki towarowe

Aspekty praktyczne:Aspekty praktyczne:
zg
oszenie znaku towarowegozg
oszenie znaku towarowego



Zg
oszenie 
znaku krajowego

1. wype
nienie odpowiedniego formularza zg
oszenia:
– formularz do pobrania ze strony UPRP
– elementy: 
1) okre� lenie zg
aszaj� cego: osoba prawna lub fizyczna
2) dane zg
aszaj� cego: firma lub imi�  i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne 

(NIP, PESEL/ REGON)
3) okre� lenie pe
nomocnika (je� li przez rzecznika patentowego)
4) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna4) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna
5) dok
adne okre� lenie wykazu towarów i us
ug

Klasyfikacja Nicejska dost� pna na stronie UPRP: 
http://www.uprp.pl/Polski/Post� powanie+przed+UPRP/
Teksty+klasyfikacji/default.htm

6) za
� czniki:
• pe
nomocnictwo (ew.)
• wykaz towarów i us
ug (je� li wi� cej ni�  15 wyrazów)
• znaki s
owno-graficzne: 5 odbitek kolorowych i 2 czarno-bia
e

2. z
o� enie w Biurze Podawczym UPRP albo listem poleconym



Zg
oszenie 
znaku krajowego

1)1)

2)2)

6)6)

4)4)

3)3)

5)5)



Zg
oszenie 
znaku krajowego

Op
aty 
• za zg
oszenie znaku towarowego:

� do 3 klas towarów i us
ug – 550.00 PLN
� powy � ej 3 klas – 150.00 PLN za klas�

• za 10-cioletnie okresy ochronne:
� do 3 klas towarów i us
ug – 350.00 PLN
� powy � ej 3 klas – 400.00 PLN za klas�



Zg
oszenie 
znaku wspólnotowego

1. mo� liwo��  dokonania zg
oszenia online (e-filing: 
https://secure.oami.europa.eu/efiling/efservlet?langId=EN&result=init&reloadable=
YES#top)

– w ka� dym j� zyku WE
– drugi j� zyk: angielski, francuski, niemiecki, hiszpa� ski, 

w
oskiw
oski
– wymagane informacje:

• zg
aszaj� cy (nazwa/ imi�  i nazwisko), adres, numery 
identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON)

• przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna
• dok
adne okre� lenie wykazu towarów i us
ug

– za
� czniki:
• pe
nomocnictwo (je� li przez rzecznika patentowego)
• wykaz towarów i us
ug (je� li wi� cej ni�  15 wyrazów)
• znaki s
owno-graficzne: 5 odbitek kolorowych  2 czarno-bia
e



Rejestracja 
w systemie wspólnotowym



Zg
oszenie 
znaku krajowego

Op
aty 

• za zg
oszenie znaku towarowego:• za zg
oszenie znaku towarowego:
� do 3 klas towarów i us
ug – 900.00 Euro (op
ata 

za zg
oszenie, rejestracj�  i 10 lat ochrony)
� powy � ej 3 klas – 150.00 Euro za klas�



Internetowe 
� ród
a informacji 

o znakach towarowych
• Urz� d Patentowy RP

www.uprp.pl

• Urz� d do spraw Harmonizacji Rynku Wewn� trznego, OHIM
www.oami.europa.euwww.oami.europa.eu

• 
 wiatowa Organizacja W
asno� ci Intelektualnej, WIPO 
www.wipo.org

• 
 wiatowa Organizacja Handlu, WTO 
www.wto.org

• Urz� d Patentowy i Znaków Towarowych Stanów 
Zjednoczonych, USPTO

www.uspto.gov



Domeny internetoweDomeny internetowe

Systemy ochronySystemy ochrony



Rodzaje domen

• komercyjne: .com, .info, .gov etc.
• sponsorowane: .museum (muzea), .cat 

(Katalonia) etc.

• ccTLD – domeny najwy� szego poziomu kodu 
krajowego (country code top level domain 
names): .pl, .uk, .is, .de, ale równie�  .eu

• ISO Maintenance Agency: pa� stwo, terytorium, 
obszar na li� cie (ISO 3166-1)



Domeny .pl
S� d Polubowny 

ds. Domen Internetowych
• przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
• dzia
a i orzeka na podstawie:

– Regulaminu S� du Polubownego ds. Domen 
Internetowych przy PIITInternetowych przy PIIT

– per analogiam k.p.c.

• brak prawa materialnego reguluj� cego 
zagadnienia domen internetowych – stosowanie 
przepisów dot. znaków towarowych:
– Ustawy Prawo w
asno� ci przemys
owej
– Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



Polski Arbitra�
Przepisy proceduralne:
• klauzula arbitra� owa:

– podpisanie przez obie strony – warunek wszcz� cia post� powania
– niepodpisanie przez któr� kolwiek ze stron – post� powanie arbitra� owe nie 

zostaje wszcz� te
– Regulamin NASK: niepodposanie klauzuli arbitra� owej skutkuje 

rozwi� zaniem umowy pomi� dzy NASK a abonentem w odniesieniu do 
domen obj� tych przedmiotem sporudomen obj� tych przedmiotem sporu

• j� zykiem post� powania arbitra� owego jest j� zyk polski
• rozprawy:

– na �� danie obu stron lub 
– z w
asnej inicjatywy, je� eli Arbiter uzna, � e jest to niezb� dne dla 

wszechstronnego wyja� nienia wszelkich okoliczno� ci sprawy; 
– s�  prowadzone niepublicznie: tylko w obecno� ci stron lub ich 

pe
nomocników, protokolanta wyznaczonego przez PIIT, oraz osób 
wezwanych przez Arbitra

• wydanie orzeczenia – � adna ze stron nie skorzysta
a z mo� liwo� ci 
przedstawienia dodatkowych dowodów w terminie okre� lonym 
przez Arbitra



Polski Arbitra�
Prawo materialne:
• ocena podobie� stwa znaku do domeny - te same kryteria, jak w 

przypadku kolizji znaków towarowych:
– decyduje tre��  wpisu w NASK z pomini� ciem prefiksów (np. 

http://www.) oraz sufiksów (np. .pl, .com.pl)
– identyczno� ci lub takiego stopnia podobie� stwa domeny do znaku 

towarowego, które mo� e powodowa�  ryzyko konfuzji
– znaki renomowane – mo� liwo��  osi� gni� cia przez naruszaj� cego – znaki renomowane – mo� liwo��  osi� gni� cia przez naruszaj� cego 

nienale� nej korzy� ci lub wyst� pienia szkody dla odró� niaj� cego 
charakteru (tzw. rozwodnienie) lub renomy znaku towarowego

• czyn nieuczciwej konkurencji:
– domeny uznawane za oznaczenia przedsi� biorców.
– nie mog�  one zatem wprowadza�  w b
� d co do jego to� samo� ci, ani 

co do pochodzenia towarów. 
– utrudnianie dost� pu do rynku: rejestracja domeny w celu 

uniemo� liwienia dost� pu do rynku poprzez Internet swoim 
konkurentom



Dane statystyczne

EURid Report 2006 
http://www.eurid.eu/images/Documents/Quarterly_reports/eurid%5C%27s%20quarterly_4_web.pdf



Piractwo domenowe

• Cybersquatting
• Przypadki Toeppena - ponad 240 domen, w tym 

lufthansa,com, panavision.com
• propozycja odsprzedania przes� dza o z
ej • propozycja odsprzedania przes� dza o z
ej 

wierze
• udowodniony „use in commerce”
• rozwodnienie znaku



Piractwo domenowe

• plannedparenthood.com - u� ycie w “w 
nawi� zaniu do” dystrybucji us
ug

• ACPA - Anticybersquatting Consumer Protection 
Act - od 1999 Act - od 1999 

• ustawa, która ma odstraszy�  piratów
• kary do 100.000 USD



Piractwo domenowe

• UK: harrods.com - naruszenie prawa znaków 
towarowych i passing off

• One in a Million i rejestracja uznana za 
„instrument of fraud” - narz� dzie oszustwa„instrument of fraud” - narz� dzie oszustwa

• Rosja: kodak.ru - sprawa przed rosyjskim 
S� dem Najwy� szym 

• w konsekwencji przygotowano ustaw�  w sprawie 
piractwa domenowego



Piractwo a PWP

Art. 296 ust. 2
Bezprawne u � ywanie w obrocie gospodarczym  
• identyczno��  znaków i towarów
• Identyczno��  lub podobie� stwo oznaczenia do 

zarejestrowanego znaku towarowego w 
• Identyczno��  lub podobie� stwo oznaczenia do 

zarejestrowanego znaku towarowego w 
odniesieniu do towarów identycznych lub 
podobnych i udowodni� , � e takie u� ywanie
mo� e spowodowa�  ryzyko wprowadzenia 
odbiorców w b
 	 d, które obejmuje ryzyko 
skojarzenia ze znakiem zarejestrowanym



Piractwo a PWP

• Identyczno��  lub podobie� stwo oznaczenia do 
renomowanego znaku towarowego, 
zarejestrowanego w odniesieniu do 
jakichkolwiek towarów, je� li takie u� ywanie jakichkolwiek towarów, je� li takie u� ywanie 
mo� e przynie��  u� ywaj� cemunienale� n�  
korzy�� lub by�  szkodliwe dla odró� niaj � cego 
charakteru b� d�  renomy znaku 
wcze� niejszego



• Wa� na tre ��  wpisu w rejestrze w NASK

• Pomija si �  prefiksy i sufiksy

• Ocena ryzyka wprowadzenia w b
 	 d

Piractwo a PWP

• Nienale � na korzy �� , szkodliwo ��  dla 
odró � niaj 	 cego charakteru b 	 d
  renomy 
znaku

• 	atwiejsza ochrona znaków renomowanych



Piractwo w Polsce

Inne � rodki ochrony prawnej:
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

• Art. 3 - dzia
anie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, które zagra� a lub narusza interes innego 
przedsi� biorcy

• Art. 5 - takie oznaczanie przedsi� biorstwa, które mo� e 
wprowadzi�  w b
� d co do to� samo� ci

• Art. 10 - takie oznaczanie towarów lub us
ug, które mo� e 
wprowadza�  klientów w b
� d co do pochodzenia 

• Art. 15 – utrudnianie innym przedsi� biorcom dost� pu do 
rynku



Kazusy

roadrunner.com
• rejestracja domeny w 1994 r. 
• Dzia
alno��  ISP
• znak towarowy Warner Brothers• znak towarowy Warner Brothers
• wniosek o rejestracj�  znaku w Tunezji
• domena utrzymana i w dalszym ci� gu w 

posiadaniu ISP



Domeny rodzajowe

• Najbardziej atrakcyjne: business.com
zosta
a sprzedana za ponad 7 mln USD

• Iuris.com oferowana za „tylko” 3000 USD
• rejestracja nie narusza cudzych praw• rejestracja nie narusza cudzych praw
• atrakcyjno��  przez 
atwo��  

zapami� tywania
• funkcja podobna do znaków towarowych



Decyzje UDRP

Problem z udowodnieniem rejestracji i 
u� ycia domeny w z
ej wierze

• Odmówiono transferów:• Odmówiono transferów:
• sampdoria.com 
• nikepark.com, nikepark.net, nikeman.com, 

nikegol.net, nikeshops.com



Decyzje UDRP

juliaroberts.com - transfer
• zwyczajowe prawo do znaku

sting.com - odmowa transferusting.com - odmowa transferu
• nazwa rodzajowa, 20 znaków towarowych,
• u� ywana przez 5 lat w dobrej wierze, poza ofert�  

odsprzeda� y za 25.000
• naruszenie dóbr osobistych nie jest przes
ank�



Decyzje UDRP

madonna.com - transfer
• kupiona za 20.000 w 1998
• zg
oszenie znaku w Tunezji
• strony pornograficzne• strony pornograficzne

Transfery:
• venusandserenawilliams.com
• nicolekidman.com



Decyzje UDRP

Lukas Bank - polska sprawa
• lukasbank.com , propozycja odsprzeda� y 

domeny za 25.000 USD
• zarejestrowana przez szelf.com z siedzib�  w • zarejestrowana przez szelf.com z siedzib�  w 

Komorowie Mazowieckim, a nast� pnie 
przeniesiona na rzecz Express Ventures Ltd. 
maj� cej siedzib�  w Taipei w Tajwanie

• posiadacz twierdzi
, � e na zamiar potwierdzania 
wa� no� ci kart kredytowych na Dalekim 
Wschodzie





• Domena europejska .eu



Informacje ogólne



Podstawy prawne

Rozporz� dzenie Komisji nr 733/2002
z dnia 22 kwietnia 2002 r. 

w sprawie wprowadzania w � ycie 
Domeny Najwy� szego Poziomu .euDomeny Najwy� szego Poziomu .eu

Rozporz� dzenie Komisji nr 874/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

ustanawiaj� ce regu
y porz� dku publicznego 
dotycz� ce wprowadzania i funkcji 

Domeny Najwy� szego Poziomu .eu 
oraz zasad jej rejestracji



Informacje ogólne

• EURid – organizacja typu non-profit wybrana w 
trybie przetargowym przez Komisj�

• Wspólnota zachowuje wszystkie prawa • Wspólnota zachowuje wszystkie prawa 
zwi� zane z TLD .eu, w
� czaj� c w szczególno� ci 
prawa w
asno� ci intelektualnej i inne prawa do 
baz danych (art.7 Rozp. nr 733/2002)

• ograniczenia podmiotowe (art. 4(2)(b) Rozp. nr 
733/2002)



Ciekawostki �
Zarejestrowano:

• 63 pierwsze cyfry przybli� enia liczby �

• zdanie: „This is the longest European domain 

EURid Report 2006 
http://www.eurid.eu/images/Documents/Quarterly_reports/eurid%5C%27s%20quarterly_4_web.pdf

• zdanie: „This is the longest European domain 
name all over the world and now it is mine.”

• najd
u� sz�  nazw�  miejscowo� ci w Walii



ADR

• Alternatywne Rozstrzyganie Sporów 
(Alternative Dispute Resolution) 

• S� d Arbitra� owy z siedzib�  w czeskiej Pradze –
jedyny organ do rozstrzygania sporów w 
sprawach domen .eusprawach domen .eu

• dzia
a i orzeka na podstawie:
– Regulaminu ADR,
– Regulaminu uzupe
niaj� cego ADR oraz 
– zasad i regulacji Komisji Europejskiej, zawartych w 

Rozporz� dzeniu WE nr 874/2004.



ADR – zasady 

• sk
ad: jeden/trzech
niezale� nych i
bezstronnych arbitrów

• we wszystkich j� zykach• we wszystkich j� zykach
Wspólnoty

• elektronicznie –
efektywnie, szybko, dost� pnie



ADR – przepisy 

Post� powanie przed S� dem Arbitra� owym 
dopuszczalne w dwóch przypadkach:

Art. 22(1) Rozp. nr 874/2004

(1) rejestracji spekulacyjnej lub stanowi� cej 
nadu� ycie

(2) sprzeczno��  decyzji podj� tej przez EURid z 
przepisami jednego z Rozporz� dze�



ADR – przepisy 
Rejestracje o charakterze spekulacyjnym i 

stanowi� ce nadu� ycie
nazwa zarejestrowanej domeny jest identyczna
albo do z
udzenia przypomina nazw�  
podlegaj� c�  prawu, które zosta
o uznane lub 
ustanowione na mocy ustawodawstwa ustanowione na mocy ustawodawstwa 
krajowego i/lub wspólnotowego, 

oraz
zosta
a zarejestrowana przez jej w
a� ciciela 
bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu ; 

albo
zosta
a zarejestrowana lub jest u� ywana w z
ej 
wierze



ADR – statystyki 

EURid Report 2006 
http://www.eurid.eu/images/Documents/Quarterly_reports/eurid%5C%27s%20quarterly_4_web.pdf



Kazusy: mbank.eu (1) 

www.mbank.eu



Kazusy: mbank.eu  

Stan faktyczny (pozwany):
• www.mbank.eu zarejestrowana w fazie Sunrise 

na rzecz osoby fizycznej (Dennis Toeppen)na rzecz osoby fizycznej (Dennis Toeppen)
• od 2001 roku prowadzi
a ona firm�  “MAXINET”, 

w której profesjonalnie i zawodowo zajmuje si�  
po� rednictwem w handlu domenami

• nie u� ywa
a ona jednak powy� szej domeny w 
celu oferowania dóbr lub � wiadczenia us
ug 



Kazusy: mbank.eu  

Stan faktyczny (powód):
• BRE Bank S.A. – m.in. bankowo��  internetowa
• posiadacz domen:• posiadacz domen:

www.mbank.pl, www.mbank.com.pl
• uprawniony ze s
owno-graficznych znaków 

towarowych „mBank” (2 rejestracje krajowe i 
wspólnotowa)



Kazusy: mbank.eu  
Rozstrzygni� cie (Art. 21(1) Rozp. nr 874/2004):

• domena pozwanego identyczna ze znakami 
towarowymi powoda (pomija si�  postfiksy) oraz

• z
a wiara pozwanego – niedostatecznie • z
a wiara pozwanego – niedostatecznie 
udowodniona

• brak dowodów wykazuj 	 cych interes prawny
pozwanego + brak jego stanowiska w tym 
wzgl� dzie

• transfer domeny mbank.eu na rzecz powoda 
(spe
niony warunek posiadania siedziby na 
terytorium Wspólnoty)



Kazusy: wwwaudi.eu (1) 
www.audi.eu
www.wwwaudi.eu



Kazusy: wwwaudi.eu

Stan faktyczny (pozwany):
• osoba fizyczna zamieszka
a w Polsce
• dokona
 rejestracji wielu domen .eu – takie same 

prefiksy „www+TM®” bez kropki:prefiksy „www+TM ” bez kropki:
– www.wwwbmw.eu
– www.wwwfiat.eu
– www.wwwnokia.eu
– www.wwwmicrosoft.eu

• nie u� ywa
 domeny w celu oferowania dóbr lub 
� wiadczenia us
ug 



Kazusy: wwwaudi.eu

Stan faktyczny (powód):
• niemiecka firma samochodowa Audi AG
• uprawniony z rejestracji kilku znaków 

towarowych „AUDI”:
– mi� dzynarodowe znaki s
owne i s
owno-graficzne
– wspólnotowe znaki s
owne
– niemiecki znak s
owny i s
owno-graficzny
– polski znak s
owno-graficzny

• w
a� ciciel domeny komercyjnej www.audi.com



Kazusy: wwwaudi.eu

Rozstrzygni� cie (art. 22 (1) Rozp. nr 874/2004)

• zarejestrowana domena zawiera w sobie pe
n�  form�  
znaku towarowego „AUDI” + element „www” – skrót od 
Worl Wide Web pozbawiony charakteru odró� niaj� cego

• po
� czenie – do z
udzenia przypomina znak towarowy• po
� czenie – do z
udzenia przypomina znak towarowy
„AUDI” oraz

• brak kropki – celowe stworzenie prawdopodobie� stwa 
pomy
ki + rejestracja kilku domen o podobnej budowie 
z
a wiara pozwanego

• transfer domeny wwwaudi.eu na rzecz powoda 
(spe
niony warunek posiadania siedziby na terytorium 
Wspólnoty)



Kazusy: wyborowa.eu (1)

www.wyborowa.eu



Kazusy: wyborowa.eu

Stan faktyczny (pozwany)

• osoba fizyczna zamieszka
a w Polsce• osoba fizyczna zamieszka
a w Polsce
• prowadzi dzia
alno��  gospodarcz�  pod firm�  

MAXINET polegaj� c�  na po� rednictwie w handlu 
domenami 

• brak odpowiedzi na pozew



Kazusy: wyborowa.eu
Stan faktyczny (powód)
• polski holding dzia
aj� cy na rynku artyku
ów 

spo� ywczych AGROS HOLDING S.A.
• spó
ka zale� na WYBOROWA S.A.
• uprawniony osobi� cie lub przez spó
k�  zale� n�  z • uprawniony osobi� cie lub przez spó
k�  zale� n�  z 

rejestracji s
ownego znaku towarowego 
(renomowanego) „WYBOROWA” 
– rejestracja krajowa skuteczna w blisko 100 krajach
– rejestracja wspólnotowa

• oraz wielu innych znaków towarowych 
zawieraj� cych s
owo „WYBOROWA”

• prawo do firmy – WYBOROWA S.A.



Kazusy: wyborowa.eu
Rozstrzygni� cie (art. 22 (1) Rozp. nr 874/2004)

• domena identyczna w stosunku do znaku „WYBOROWA” 
oraz

• firma „WYBOROWA S.A.” chroniona jako taka oraz jako 
dobro osobiste na gruncie polskiego prawa krajowego (ale 
spó
ka zale� na nie jest powodem – bez znaczenia dla 
sprawy)sprawy)

• pozwany – brak praw do oznaczenia, nie by
 powszechnie 
znany z oznaczania + u� ywanie wprowadza w b
� d 
konsumentów = brak uzasadnionego interesu

• dokona
 rejestracji wielu domen, domniemanie rejestracji w 
celu odsprzeda� y = z
a wiara

• transfer domeny wyborowa.eu na rzecz powoda 
(spe
niony warunek posiadania siedziby na terytorium 
Wspólnoty)



Polski Arbitra�

• Polski arbitra�

• Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
S	 d Polubowny ds. Domen InternetowychS	 d Polubowny ds. Domen Internetowych

• REGULAMIN  S� DU POLUBOWNEGO DS. 
DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT



Polski Arbitra�
V. Prowadzenie post � powania arbitra � owego 

(Art. 23 Ogólne zasady post � powania) 
• Arbiter zapewni równe traktowanie stron w toku 

post� powania;
• Arbiter umo� liwi stronom przedstawienie ich stanowisk w 

sprawie, lecz powinien przeciwdzia
a�  przewlekaniu przez 
stron�  post� powania arbitra� owego:
sprawie, lecz powinien przeciwdzia
a�  przewlekaniu przez 
stron�  post� powania arbitra� owego:
– terminy – mog�  by�  przed
u� one tylko w wyj� tkowych przypadkach
– przed
u� enie terminu, zale� y wy
� cznie od Arbitra i nie mo� e by�  

przedmiotem zarzutu strony 
– wyj� tek: strony wspólnie zaproponuj�  przed
u� enie terminu; 

• j� zykiem post� powania arbitra� owego jest j� zyk polski, 
– wyj� tek: Arbiter postanowi inaczej na zgodny wniosek stron;
– obowi� zek t
umaczenia dokumentów na j� zyk polski

• wyj� tek: Arbiter postanowi inaczej na zgodny wniosek stron;
– wyrok lub inne orzeczenie Arbiter wydaje w j� zyku polskim. 



Polski Arbitra�
V. Prowadzenie post � powania arbitra � owego 

(Art. 23 Ogólne zasady post � powania) c.d.
• Arbiter rozstrzyga na podstawie w
asnego przekonania o 

wnioskach dowodowych strony
• Dowody: 

– z dokumentów, 
– z przes
uchania stron, 
– � wiadkowie i biegli

• Arbiter mo� e:
– za�� da�  okazania dokumentów lub innych dowodów, 
– za�� da�  od strony udost� pnienia bieg
emu okre� lonych dowodów 

znajduj� cych si�  w jej posiadaniu.

• opinia bieg
ego lub zeznania � wiadków niezg
oszonego przez 
strony – wezwa�  � wiadka lub bieg
ego dokonuje PIIT 

• mo� liwo��  wydania orzeczenia – � adna ze stron nie skorzysta
a z 
mo� liwo� ci przedstawienia dodatkowych dowodów w terminie 
okre� lonym przez Arbitra



Polski Arbitra�
Rozprawa
• Inicjatywa:

– na �� danie obu stron lub 
– z w
asnej inicjatywy, je� eli Arbiter uzna, � e jest to niezb� dne dla 

wszechstronnego wyja� nienia wszelkich okoliczno� ci sprawy;
• Arbiter zawiadomi strony o terminie i miejscu 

przeprowadzenia rozprawy nie pó� niej ni�  na 5 (pi�� ) dni przeprowadzenia rozprawy nie pó� niej ni�  na 5 (pi�� ) dni 
roboczych przed terminem jej przeprowadzenia

• rozprawy s�  prowadzone niepublicznie: 
– tylko w obecno� ci stron lub ich pe
nomocników, protokolanta 

wyznaczonego przez PIIT, oraz osób wezwanych przez Arbitra
• rozpraw�  kieruje Arbiter
• nieobecno�� na rozprawie strony lub jej pe
nomocnika, 

prawid
owo powiadomionych o rozprawie, nie 
wstrzymuje post� powania



Polski Arbitra�
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Licencje



Licencje

• Znaczenie licencji
• Licencje wzajemne
• Licencje istotnym � ród
em dochodu
• Umo� liwiaj�  osi� ganie po� ytków z • Umo� liwiaj�  osi� ganie po� ytków z 

patentów przy trudno� ciach w 
samodzielnej komercjalizacji



Licencje

• W umowie licencyjnej mo� na ograniczy�  korzystanie z 
wynalazku (licencja ograniczona). 

• Je� eli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu 
korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo 
korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak 
licencjodawca (licencja pe
na)licencjodawca (licencja pe
na)

• Je� eli umowa licencyjna nie zastrzega wy
� czno� ci 
korzystania z wynalazku w okre� lony sposób, udzielenie 
licencji jednej osobie nie wyklucza mo� liwo� ci udzielenia 
licencji innym osobom, a tak� e jednoczesnego 
korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu 
(licencja niewy
� czna). 



Licencje

• Licencja wygasa najpó� niej z chwil�  
wyga� ni� cia patentu. 

• Strony mog�  przewidzie�  d
u� szy okres 
obowi� zywania umowy w zakresie postanowie�  
innych ni�  licencja, obejmuj� cych w 
szczególno� ci odp
atne � wiadczenia konieczne 
innych ni�  licencja, obejmuj� cych w 
szczególno� ci odp
atne � wiadczenia konieczne 
do korzystania z wynalazku. 

• Uprawniony z licencji mo� e udzieli�  dalszej 
licencji (sublicencja) tylko za zgod�  
uprawnionego z patentu 



Licencje

• Licencja podlega, na wniosek 
zainteresowanego, wpisowi do rejestru 
patentowego. 

• Uprawniony z licencji wy
� cznej wpisanej • Uprawniony z licencji wy
� cznej wpisanej 
do rejestru mo� e na równi z uprawnionym 
z patentu dochodzi�  roszcze�  z powodu 
naruszenia patentu, chyba � e umowa 
licencyjna stanowi inaczej. 



Licencje
• Urz� d Patentowy mo� e udzieli�  zezwolenia na korzystanie z 

opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy:
• 1) jest to konieczne do zapobie� enia lub usuni� cia stanu 

zagro� enia bezpiecze� stwa Pa� stwa, w szczególno� ci w dziedzinie 
obronno� ci, porz� dku publicznego, ochrony � ycia i zdrowia 
ludzkiego oraz ochrony � rodowiska naturalnego;

• 2) zostanie stwierdzone, � e patent jest nadu� ywany • 2) zostanie stwierdzone, � e patent jest nadu� ywany 
• 3) zostanie stwierdzone, � e uprawniony z patentu udzielonego z 

wcze� niejszym pierwsze� stwem (patentu wcze� niejszego) 
uniemo� liwia, nie godz� c si�  na zawarcie umowy licencyjnej, 
zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie 
opatentowanego wynalazku (patent zale� ny), z którego korzystanie 
wkracza
oby w zakres patentu wcze� niejszego; 
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Mariusz Kondrat
biuro@kondrat.pl


