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Program

. Como e by mark : oznaczenia, opakowania, kolory, kszta ty,
Itp. — granice mo liwej monopolizaci

. Nazwy lekow — jak wybiera , na co zwraca uwag , jak ocenia

. Niezb dne badania przed wyborem nazwy leku

. Specyfika produktow leczniczych, kosmetykow, produktow
Spo ywczych

. Nazwy lekow — uwarunkowania prawa farmaceutycznego

. Kryterium przeci tnego odbiorcy dla ka dego z typow towarow

. Uwarunkowania sektorowe

. Produkty podobne: suplementy diety — leki; leki — kosmetyki

. Przyk adowe post powania przed s dami krajowymi lub

wspolnotowymi
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Program

Ocena podobie stwa nazw produktéw Rx — do wiadczenia polskie i
europejskie

Spory 0 nazwy lekoéw w Polsce

Post powanie przed URPL w sprawie zmiany nazwy leku

Nazwy lekow w procedurach rejestracyjnych — ocena dopuszczalno ci
nazw

 Nazwy lekdw Rx w reklamie

Marki lekow a nazwy suplementow diety

«  Ochrona marek — systemy, obowi zuj ce przepisy, granice ochrony

e  Znaki krajowe, mi dzynarodowe i wspolnotowe

 Praktyka Urz du Patentowego i OHIM w rejestracji znakéw towarowych
 Unijne znaki towarowe w Polsce — jak egzekwowa swoje prawa
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Nazwy lekow

Dwa podstawowe aspekty

Organy
 Farmaceutyczny: URPL/MZ
e Znaki towarowe: UPRP

Przepisy
 Ustawa PF
e Ustawa PWP



Nazwy lekow —co mo e by znakiem
towarowym
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O Mo e by znakiem

» Jakiekolwiek oznaczenie, ktore mo na przedstawi w
formie graficznej , pod warunkiem e oznaczenie takie
umo liwia odré nianie towardw lub us ug jednego
przedsi biorstwa od towarow lub us ug innych
przedsi biorstw.

Art. 4 Rozporz dzenia nr 40/94

« Ka de oznaczenie, ktére mo na przedstawi w
sposob graficzny , je eli oznaczenie takie nadaje si
do odré niania towarow jednego przedsi biorstwa od
towarow innego przedsi biorstwa.

Art. 120 p.w.p.
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Nazwy lekow

Znaki towarowe lekow to tak e:

 Has a reklamowe
 Wzory opakowa

e Postacie graficzne
 Symbole

Ma to znaczenie w takich sprawach jak reklama
przypominaj ca lekow, import rownolegy
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Co mo e by
znakiem towarowym?

e Znakl s owne:

— fantazyjne wyrazy
np. Viagra, Aspirin, Levitra
— Istnie] ce s owa
np. Dr Kac
— Imiona, nazwiska
np. Dr. Bittner, Dr. Sumi
— sowaz niew a ciw pisowni
np. Ulgamax
— onomatopeje
np. Plusssz
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Co mo e by
znakiem towarowym?

e Znakl s owne:

— litery
np. REGLA PH, AFB.K
— cyfry
np. UNIK 1, seven for 7, KC24
— slogany

np. ,Go dzikowa daje rad ”, ,Go dzikowa
przypomina: na bol g owy — Etopiryna”
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e Znaki s owno-graficzne:
— rysunki
—logo
— szata graficzna opakowania

RENNIE
Bayer

Co mo e by
znakiem towarowym?

CERAVIX
GlaxoSmithKline

)
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KANCELARIA PRAWNO: PATENTOWA

Co mo e by
znakiem towarowym?

e Znaki s owno-graficzne:

odzyskaj rade$é 2ycia

—kolory WEZVEtko e RADOSCZYCIA

. Zapyta| seksiiologa Forum dyskusyje
) = =
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FANCELARIA PRAWNO: PATENTOWA

O Mo e by

znakiem towarowym?

e Znaki s owno-graficzne:
— kombinacje kolorow
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Co mo e by
znakiem towarowym?

e Znaki przestrzenne:

— kszta t produktu:
np. tabletek

— kszta t opakowania:
np. blistry, inhalatory (Glaxo)
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Co mo e by
znakiem towarowym?

e Zapach:
zapach wanilii (brak reprezentacji graficzne))

* m.in. dla plastrow
 firmy The Aromacology Patch Co. Ltd.
 OHIM: odmowa przyj cia zg oszenia

— graficzna reprezentacja specjalnego
zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus
(bergamot, cytryna), ro kwiatowy

(zapach pomara czy, hiacyntu), pi mo
m.in. dla ywno ci dietetycznej do celow leczniczych

firmy Maitre Yann KERLAU agissant au nom et pour compte
de IPF

OHIM: odmowa przyj cia zg oszenia

RAT - KANCELAREA PRAWNC - PATENTIW
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Co mo e by

znakiem towarowym?

() D W i k Hisamitsu japanese commercial
(il Tube)

np. Hisamitsu

http://pl.youtube.com/watch?v=-fFhYBRuzrw Hisamitsu|l
) BEAHEMBOI0F %

A o = BELET
i
ey e - -
A : D S - ~3
i e — e CEEER — o O

HOSA M OTSU

np. Hexal AG:
mowiony tekst
"Arzneimittel ihres
Vertrauens: HEXAL"
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Co mo e by
znakiem towarowym?

Smak

smak pomara czy dla lekow przeciwdepresyjnych
e firmy N.V. Organon
« OHIM: odmowa przy| cia zg oszenia

— sztuczny smak truskawek produktow leczniczych
« Firmy Eli Lilly and Co.
« OHIM: odmowa przy| cia zg oszenia \

 Hologramy
np. Bio-Active
— dla produktow farmaceutycznych

— firmy Bioclin B.V.
— OHIM: znak wspoélnotowy zarejestrowany

MG MDRAT - KANCELAREA PRAWNG - PATENTERAA
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Co mo e by
nakiem towarowym lekow?

e Smak

smak pomara czy dla lekow
przeciwdepresyjnych
« firmy N.V. Organon
OHIM: odmowa
sztuczny smak truskawek produktéw leczniczych
Firmy Eli Lilly and Co.
OHIM: odmowa
Hologramy




KONDRAT

KANCELARIA PRAWNO: PATENTOWA

Co mo e by

nakiem towarowym lekow?
 Ruchome obrazy

np. sekwencja trzech obrazéow
— dla produktow farmaceutycznych
— firmy Bayer

np. ruch ust ,Aquafresh”

— m.in. Dla gumy do ucia o wa ciwo ciach leczniczych
— firmy Beecham Group
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Co mo e by
nakiem towarowym lekow?

Inne:

np. twarz cz owieka
o ,ulepszony Dorian Yates”

e dla suplementow ywno cido celow leczniczych
e OHIM: odmowa




Kolor — jest znakiem?



Ocena podobie stwa znakow
Kiedy znakis zbyt podobne do innych



Praktyka UPRP

Uznaniowo w praktyce UPRP I URPL

Viagra vodka — dla wodki
Pharma — leki, witaminy, rodki od ywcze
Pharma (Phoenix pharma) - leki

Eko-lek — leki (na bazie produktow
pszczelich)




Nazwy rodzajowe/opisowe

Ograniczenia w zakresie rejestracj
INNS — nie powinny by zaw aszczane

Im bardzie] znak podobny do INNs tym
,S absza” ochrona

Rutinoscorbin/Novorutin/Rutinacea/Ascoru
tical — sk adnik rutyna



Podobie stwo nazw

Elementy brane pod uwag
Zakres podobie stwa nazw
Podobie stwo do INNs
Graficzna prezentacja produktu
Zakres u ywania na rynku

Ewentualne przejawy nieuczciwe|
konkurencjl



Nazwy lekOw — ocena podobie  stwa

Zakwestionowane podobne nazwy — generyku |
oryginalnego w praktyce OHIM

Hu — od human...

uznane podobie stwo
Oro — podawany ustnie

OHIM uznaje podobie stwo



Nazwy lekOw — ocena podobie stwa
Elementy brane pod uwag
To czy lekis wydawane bez recepty

Tendencja konsumentow do samoleczenia
May wyra ne pismo lekarzy...

Disprin i1 Aspro (indyjskie ,aspiryny”), po niej
Disprin Plus 1 Aspro Plus z paracetamolem



Praktyka w USA

* Losec (omeprazole) — ryzyko pomy ki z
produktem firmy Hoechst-Roussel - Lasix

« W US Losec nazywa si Prilosec
e Zmiana wymuszona przez FDA



Praktyka w USA - FDA

e 1990 - Labeling and Nomenclature
Committee (LNC) — utworzona w celu
oceny proponowanych nazw lekow

 Przeciwdzia a u ywaniu wprowadzaj cych
wb dnazw

* Od powstania wp yn o0 na ok. 600 nazw
lekow



Praktyka w USA - FDA

 Produkt Pharmacia & Upjohn’s na
wypadanie w 0SOw

 Regaine - ,suggestive of a promise that
you’re going to get something back that
you lost, when in fact, you'll only keep it as
long as you use it,"

e Zmieniono nazw nha Rogaine.



Nazwy podobne | wprowadzaj] cewb d

Zakwestionowane podobie stwo nazw lekow w
USA

Atarax and Ativan
Benylin and Benadryl
Diovan and Zyban
Vioxx and Zyvox



Praktyka w USA - FDA

* Look-alike medication names cause up to
25 per cent of errors.

 The FDA reported that of 400 deaths, 16
per cent involved name mix-ups. Drugs
with similar-sounding names have led to
deaths.

Cox AR. Marriott JF. Safety First.
Pharmaceutical Marketing
February 2002 - Patient Safety Problems



EMEA - znaki

e Wytyczne

« GUIDELINE ON THE ACCEPTABILITY OF INVENTED
NAMES FOR HUMAN MEDICINAL PRODUCTS

PROCESSED THROUGH THE CENTRALISED
PROCEDURE

« CPMP/328/98, zmienione od 2008
 Dost pne na stronie EMEA

 http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/re
gaffair/032898en.pdf
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EMEA - znaki

he invented name of a medicinal product
nould not convey misleading therapeutic or
narmaceutical connotations

ne invented name of a medicinal product

should not be misleading with respect to the
composition of the product.

e T

he invented name of a medicinal product

should not be liable to cause confusion IN

P

rint, handwriting or speech with the invented

name of an existing medicinal product



Wytyczne EMEA

 The invented name should not convey any
promotional message with respect to the
therapeutic and/or pharmaceutical
characteristics and/or the composition of
the medicinal product.

 The invented name should not appear
offensive or have a “bad” connotation In
any of the official EU languages.




Wytyczne EMEA

When assessing the potential for such confusion, the following aspects are considered
systematically:

 The indication(s);

o Patient population(s);

 The pharmaceutical form(s);

 The route(s) of administration;

* The strength(s);

» The setting for dispensing and use;

 The legal status/ classification for supply (i.e. medicinal product subject to medical
prescription, medicinal product not subject to medical prescription, medicinal product
subject to restricted and/or special medical prescription).

 Orphan (designation) status;

« (Potential) New pharmaceutical forms and/or routes of administration for the
medicinal product concerned, as appropriate.

« Assessment of potential for harm to the patient in case of a mix-up.



Wytyczne EMEA

Where a similarity between a proposed invented name
and an existing INN is identified, the following criteria
should be taken into consideration:

The closeness either in speech or in writing with its own
or a different INN;

The similarity in medicinal setting, general use
(indication) of concerned medicinal products;

The similarity in classification for supply of the concerned
medicinal products e.g. restricted to hospital setting,
specialists

The route(s) of administration and, where possible the
concerned pharmaceutical forms.



Polska praktyka w rejestracji |
ocenie podobie stwa znakow
lekow



Nazwy lekow — polska praktyka

Rejestracje:

Vitamineral, Vitaminets, vitrum calcium + vitamin
D3, CENTRUM. VITAMINS FOR A GOOD DAY,

Vitaminella (publikacja 2003)

Odmowa:
Vitaminum C Forte, Vitaminka, Krynica Vitamin



Nazwy lekow — praktyka UE - CTM

Rejestracje:

VITAMIN ZELL KOMPLEX, BABY VITAMIN F ®
, VITAMIN A bis MINERAL ZINK, Vitamin Zoo,
VITAMIN EXPRESS

Odmowy:
MICRO-VITAMIN-K, VITAMIN WORLD,



Wyrok SN
w spr. Il CSK 289/07

Stan faktyczny:

. Powod:

—  roszczenie o wydanie nakazu rozpowszechnienia reklamy |
zamieszczenie 0g 0sze z przeprosinami

—  reklama wprowadzaj cawb d
—  niedozwolona reklama poréwnawcza

Sporna reklama:

ulotka zawieraj ca zestawienie zawsze znacznie

ni szych cen, po jakich mo na kupi wybrane leki
recepturowe | refundowane w aptekach pewnej sieci z
cenami okre lanymi jako ,typowe, sugerowane”



Wyrok SN
w spr. Il CSK 289/07

Motywy wyroku (SN):

cel: zach cenie do kupowania produktow leczniczych
— zestawienie cen lekow na recept i refundowanych
jest reklam

adresatami reklamy s ludzie chorzy i starzy — nie ma
zastosowania wzorzec tzw. uwa nego |
zorientowanego konsumenta

niedozwolone pos ugiwanie si  nieostrymi,
nieweryfikowalnymi okre leniami, np. ,cena typowa”

niedozwolone stosowanie ma e] wielko ci czcionki —
nie do odczytania



Wyrok SN
w spr. Il CSK 289/07

Wyrok SN:

uchylenie wyroku S  du Apelacyjnego | przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania:

naruszenie art. 57 ust. 1 pkt 1 1 3 pf = czyn nieuczciwe]
konkurencji

zamieszczenie og osze 0 odpowiedniej tre ciw
prasie konieczne ze wzgl du na pacjentow



Zdolno
odro niaj ca

PHARMA

e znak towarowy s owny

 m.in. dla ,produktow farmaceutycznych, weterynaryjnych
| higienicznych wytwarzanych na bazie zi¢ ”

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Zdolno
odro niaj ca

e znak towarowy s owno-graficzny
 dla produktow farmaceutycznych

na li cie INN (International Nonproprietary Names) pod
numerem 392: heparinum sodium

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Zdolno
odro niaj ca

OMEPRAZOL-GZF

e znak towarowy s owny
» dla preparatow farmaceutycznych

nali cie INN (International Nonproprietary Names)
pod numerem 5081: Omeprazole

UPRP: Odmowa



Nazwy podobne do INN

Znak towarowy
GLAZIDE

- substancja gliclazidium
(gliclazide)

- UPRP przyzna ochron

- WSA podtrzyma decyzj
UPRP (sygn. akt VI
SA/Wa 492/08)

Znak towarowy
AMLOPIN

- substancja amlodypina
(amlodipinum)

- UPRP uniewa ni znak
S owny



Sprawa Calcium C

Znak towarowy s owny ,Calcium C”
zarejestrowany na rzecz Polfy od

Sprawa wielokrotnie na wokandzie s dow
powszechnych | administracyjnych

UPRP dwukrotnie uniewa nia rejestrac]
znaku ze wzgl du na ogolnoinformacyjny
charakter znaku

S dy administracyjne uchyla y decyzje UPRP
ze wzgl du na uchybienia proceduralne



Sprawa Calcium C

* Wyrok Wojewoddzkiego S du Administracyjnego
z dnia 20 lutego 2006 r. (Sygn. akt VI SA/Wa
1730/05)

— Urz d Patentowy RP zasadnie przy] ,i zg oszone
przez stron skar ¢ do rejestracji oznaczenie
,Calcium C” nie posiada o pierwotnej zdolno ci
odré niaj cej, albowiem jest to oznaczenie s owne
pozbawione jakichkolwiek elementow fantazyjnych,
posiadaj ce jedynie charakter informacyjny,
wskazuj cy nato, e mamy do czynienia z
preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C



Sprawa Calcium C

« S dNajwy szy w wyroku z 21 czerwca 2006,
sygn. || CSK 34/06:

— Oznaczanie wprowadzanego na rynek preparatu
leczniczego nazw mog ¢ wywo ywa u klientow
prze wiadczenie o jego to samo ci z ciesz cym Si
ju renom Iinnym preparatem tego samego rodzaju
pozostaje w sprzeczno ci z dobrymi obyczajami |
narusza interes konkurenta. Post powanie takie,

b d ce przejawem korzystania z cudzej renomy,
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji



Sprawa Calcium C

e Ostatecznie nie przes dzono, czy Calcium
C to nazwa fantazyjna czy opisowa

* Nie rozstrzygni to rédwnie 0 wtdrnej
zdolno ci odré niaj cej, na ktor powo uje
SI  uprawniony do znaku

o Aktualnie znak ten pozostaje
zarejestrowany



Sprawa MgB6

Pomimo opisowego charakteru tego
oznaczenia S d Okr gowy w odzi
stwierdzi naruszenie prawa do znaku
spo ki Aflofarm | zakaza pos ugiwania si
podobnym oznaczeniem przez spo k
Hasco



VITRUM PRENATAL
vS. PRENATAL

 Urz d Patentowy odmowi rejestracji oznaczenia
VITRUM PRENATAL z powodu wcze niejszego
znaku PRENATAL

* UPRP: posu enie si cudzym znakiem towarowym |
uzupe nienie go o dodatkowe s owo mo e
sugerowa , 1 zg oszony znak s owny Jest odmian
wcze niejszego | pochodzi od tego samego
producenta lub e istniej zwi zki organizacyjno-
prawne cz ce obie firmy.

S dadministracyjny podtrzyma odmown decyzj
Urz du



VITRUM PRENATAL
vS. PRENATAL

* Wyrok Wojewddzkiego S du Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. VI SA/Wa 1044/05:

PRENATAL nie jest oznaczeniem stricte opisowym

z faktu po redniego wskazywania na pewne w a ciwo ci towaru
nie mo na wyprowadza wniosku o braku zdolno ci
odro niaj cej przeciwstawionego znaku towarowego

wykonywanie praw z rejestracji znakow towarowych podobnych
do oznacze opisowych jest ograniczona do przypadkow
ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez
zastosowanie oznacze identycznych, czy te podobnych w
stopniu wyra nie wprowadzaj cym odbiorcoww b d

nawet zwyk y ostateczny odbiorca (a wi ¢ nie tylko
profesjonalista) podczas zakupu produktow farmaceutycznych
jest wy] tkowo uwa ny w wyborze prawid owego produktu,
poniewa kupowany produkt nie jest towarem zwyk ym, lecz
takim, ktory b dzie mia skutki dla jego zdrowia



Echinaid vs. Echinacin

 Wyrok SPI w sprawie T-202/04 (Echinaid)

— Ocena, czy s owny znak towarowy wprowadza
odbiorcow w b d, koncentruje si na tych jego
elementach, ktére nie maj charakteru opisowego

— Przedrostek (echina-) odnosi si  do naukowe],
aci skiej nazwy je owki (Echinacea) i nale y go
w zwi zKu z tym uzna za opisowy, a skoro tak,
to jego zamieszczenie w obu znakach nie
przes dza o istnieniu prawdopodobie stwa
wprowadzeniaw b d

— To ko cowki -id (Echinaid) lub -cin (Echinacin)
decyduj o zdolno ciodrd niaj cej.



Jedna nazwa
dla ré6 nych lekow

Calan werapamil Japonia : winpocetyna

Dilacor diltiazem Serbia: digoksyna, Brazylia : werapamil,
Argentyna : barnidypin

Rubex doksorubicyna Irlandia : kwas askorbowy

Norpramin  desipramina Hiszpania : omeprazol



Nazwy lekow w imporcie rownoleg ym



Nazwa — import rownoleg y

Art. 21 a ustawy PF

,9. Podmiot uprawniony do importu rownoleg ego mo e
wprowadza produkt importowany rownolegle do obrotu
pod nazw :

1) stosowan na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej lub

2) stosowan w pa stwie cz onkowskim Unii
Europejskiej lub pa stwie cz onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z
ktorego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo

3) powszechnie stosowan lub naukow opatrzon
znakiem towarowym lub nazw podmiotu uprawnionego
do importu rownoleg ego.”,



Nazwa — import rownoleg y

Bardzo liberalny zapis
Znacznie bardzie] ni orzecznictwo ETS

ETS — sprawa Upjohn/Paranova —

mo liwo zmiany nazwy na nazw pod
ktor produkt jest w obrocie w kraju
Importu

Czy jednak ma praktyczne znaczenie?



Ustawa PF

Art. 21a ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne

dopuszczalno zmian nazwy lekow w imporcie
rownoleg ym

Podmiot uprawniony do importu rownoleg ego mo e wprowadza
produkt importowany rownolegle do obrotu pod nazw

1) stosowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) stosowan w pa stwie cz onkowskim Unii Europejskie] lub

pa stwie cz onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z ktorego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo

3) powszechnie stosowan lub naukow opatrzon znakiem
towarowym lub nazw podmiotu uprawnionego do importu
rownoleg ego.



ETS

C-348/04 Boehringer z 26 kwietnia 2007 r.
Import rownoleg y lekow | przepakowanie
Wyczerpanie praw ze znakdéw towarowych

Przepakowanie | zmiana nhazwy w
Imporcie rownoleg ym lekow



ETS

Warunki przepakowania w imporcie rownoleg ym

Artyku 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EW G z dnia 21 grudnia 1988 r. maj cejna
celu zbli enie ustawodawstw pa  stw cz onkowskich odnosz  cych si do znakdéw
towarowych, w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. winien by interpretowany w ten sposob, e
uprawniony do znaku towarowego mo e zasadnie sprzeciwia si dalszemu wprowadzaniu
do obrotu produktu leczniczego przywo onego z innego pa  stwa cz onkowskiego w
oryginalnym opakowaniu wewn  trznymizewn trznym, z dodatkow etykiet nao on
przez podmiot dokonuj  cy przywozu, chyba e:

zostanie ustalone, i korzystanie przez uprawnionego z prawa do znakuto  warowego w celu
sprzeciwienia si  wprowadzaniu do obrotu produktu z now etykiet opatrzonego tym _
znakiem towarowym przyczynia Si do sztucznego podzia u rynkéw pomi dzy pa stwami

cz onkowskimi;

zostanie wykazane, e nowa etykieta nie mo e naruszy oryginalnego stanu produktu
wewn trz opakowania,

na nowym opakowaniu zostanie wyra  nie wymieniony podmiot, ktéry dokona na o enia
nowej etykiety, jak rownie  nazwa wytworcy produktu;

wygl d produktu z now etykiet nie b dzie w stanie zaszkodzi renomie znaku
towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykie ta nie mo e by zatem uszkodzona,
z e jako cilub nieschludna, atak e

podmiot dokonuj cy przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarow ego przed
wprowadzeniem produktu z now etykiet do sprzeda vy idostarczy mu, na danie, probk
tego produktu.



Nazwy lekow w harmonizacji



Nazwy

o Art. 8. ustawy o zmiany ustawy PF

* Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu lub
ktore by y przedmiotem post powania o
dopuszczenie do obrotu w dniu wej claw ycie
ustawy, ktorych nazwa nie odpowiada
wymaganiom okre lonym w ustawie zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw |,
mog znajdowa sI w obrocie pod nazw
dotychczasow do dnia 31 grudnia 2008 r .



Nazwy

e Art. 2 pkt 14 PF

e nazw produktu leczniczego - jest nazwa
nadana produktowi leczniczemu, ktéra mo e by
nazw wasn niestwarzaj ¢ mo liwo ci
pomy ki z nazw powszechnie stosowan albo
nazw powszechnie stosowan lub naukow
opatrzon znakiem towarowym lub nazw
podmiotu odpowiedzialnego;



Nazwy

e Komunikat Prezesa URPL z 21 marca
2008 r.



Nazwy

Komunikat Prezesa URPL z 12 marca 2008 r.

W sprawie nadawania oraz zmiany nazwy
produktu leczniczego

Zawilera restrykcyjne postanowienia (nazwa
musi ré ni si co najmniej 3 literami, nie mo e
mie sekwencji 2 tych samych liter)

Nazwa nie powinna zawiera wybiorczo
wskaza

Wiele postanowie ma charakter uznaniowy



Nazwy



Nazwy



Nazwy



Znakil towarowe

Zdolno odro niaj ca



Zdolno odro niaj ca

Kryteria zdolno ciodro niaj cej
= podstawy odmowy rejestracii

N

bezwzgl dne wzgl dne

art. 129 i art. 131 p.w.p. art. 132 p.w.p.
art. 7 Rozporz dzenia nr 40/94 art. 8 Rozpodz dzenia nr 40/94



Bezwzgl dne

podstawy odmowy

Znaki krajowe

Zhia&kiwspohhotbovee

1. ,niemog by znakiem

towarowym”
art. 129(1)(1) p.w.p.

1. sprzeczno z definicj znaku

towarowego (art. 4)
art. 7(1)(a) Rozp.

2. ,nhie nadaj si do odré niania

towarow”
art. 129(2)(1) p.w.p.

2. brak jakichkolwiek znamion
odré niaj cych
art. 7(1)(b) Rozp.

3. znaki pierwotnie rodzajowe

rodzaj, pochodzenie, jako ,ilo
warto , przeznaczenie, sposob
wytwarzania, sk ad, funkcja lub
przydatno _towaru

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

rodzaj, jako , ilo , przeznaczenie,
warto

pochodzenie geograficzne, czas
produkcii lub

inne w a ciwo ci towaru

art. 7(1)(c) Rozp.




Bezwzgl dne
podstawy odmowy

Znaki krajowe Zhia&kwspodiotbovee

4. znaki wtérnie rodzajowe

.weszy doj zyka potocznego lub s zwyczajowo u ywane w handlu”

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

5. efekt techniczny/ warto

formab d innawa ciwo towarulub |ksztatwynikaj cy z charakteru towardw,
opakowania, ktéra jest niezb dny do uzyskania efektu
uwarunkowana wy cznie jego technicznego lub zwi kszaj cy
natur , jest niezb dna do uzyskania Znacznie warto  towaru
efektu technicznego lub zwi ksza art. 7(1)(e) Rozp.
znacznie warto  towaru
art. 131(2)(6) p.w.p.




Zdolno
odro niaj ca
e brak pozytywnej definicji legalnej

e 0odro nianie towarow jednego
przedsi biorstwa od towarow innego
przedsi biorstwa

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

e dwa etapy badania zdolno ci odré niaj cej:

— in abstracto: czy oznaczenie w ogole nadaje si do
pe nienia funkcji znaku towarowego?

— In conctreto: czy oznaczenie nadaje si  do pe nienia
funkcji znaku dla konkretnych towarow?

wyrok SN w sprawie Ill RN 218/01



Zdolno
odro niaj ca

LEK NATURY

e znak towarowy s owny
 m.in. dla preparatow zio owych do celow leczniczych

oznaczenie okre laj ce cechy towarow:
— jako ,ilo , przeznaczenie, warto , pochodzenie
geograficzne, sposob i czas produkgji, sk ad, funkcja,

przydatno lub inne wa ciwo ci
Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporz dzenia nr 40/94

UPRP: odmowa udzielenia ochrony




Zdolno
odro niaj ca
ZJ oszenie
e znak towarowy graficzny

» dla produktow farmaceutycznych i
antygrzybicznych

UPRP: odmowa udzielenia ochrony

Wcze niej stosowane szaty graficzne opakowa




Zdolno
odro niaj ca
VILCACORA

e znak towarowy s owny
e zg 0szony w trybie Porozumienia Madryckiego

 m.in. dla produktow farmaceutycznych, weterynaryjnych
| higienicznych

oznaczenie okre laj ce rodzaj towarow
Art. 129(2)(2) p.w.p.

UPRP: odmowa udzielenia ochrony




Zdolno
odro niaj ca

e znak towarowy s owno-graficzny

 m.in. dla ,zwidérkowanej lub sproszkowanej kory
amazo skiej liany”

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Zdolno
odro niaj ca

PHARMA

e znak towarowy s owny

 m.in. dla ,produktow farmaceutycznych, weterynaryjnych
| higienicznych wytwarzanych na bazie zi¢ ”

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Zdolno
odro niaj ca

e znak towarowy s owno-graficzny
 dla produktow farmaceutycznych

na li cie INN (International Nonproprietary Names) pod
numerem 392: heparinum sodium

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Zdolno
odro niaj ca

OMEPRAZOL-GZF

e znak towarowy s owny
» dla preparatow farmaceutycznych

na li cie INN (International Nonproprietary Names) pod
numerem 5081: Omeprazole

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Bezwzgl dne
podstawy odmowy c.d.

Znaki krajowe Zhia&kiwspohhotbovee
oznaczeniawy czone z mo liwo ci monopolizacji
nazwa lub skrot RP, wojewodztw art. 6ter Konwencji Paryskiej
Itp., a tak e obcych pa stw, odznaki, god a lub herby inne ni
organizacji mi- dzynarodowych itp. art. 6ter Konwencji Paryskiej
urz dowo uznane oznaczenia art. 7(1)(h) — (i) Rozp.

przyj te do stosowania w obrocie:
znaki bezpiecze stwa, znaki

jako ci, cechy legalizaciji

symbole o charakterze religijnym,

patriotycznym lub kulturowym
art. 131(2)(2) — (4) p.w.p.




Znaki
niedozwolone

> X



Bezwzgl dne
podstawy odmowy

Znaki krajowe Zhagkiwspodhotdovee

zasady

U ywanie narusza prawa osobiste
lub maj tkowe o0s6b trzecich

sprzeczno z prawem, porz dkiem sprzeczno z porz dkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami publicznym lub przyj tymi dobrymi
wprowadzanie wb d (w obyczajami

szczego6lno ci dot. oznacze wprowadzanie w b d opinii
geograficznych) publicznej

Zg 0Szone W z ej wierze art. 7(1)(f) - (9) Rozp.

art. 131(1)(1) — (3) i art. 131(2)(1) p.w.p.

np. imi , nazwisko, firma
np. HWDP, zajebiste




Wzgl dne
podstawy odmowy

Znaki krajowe Zhagkwsgodhotdovee

1. identyczno znakow +identyczno towardow/us ug
art. 132(2)(1) p.w.p.
art. 8(1)(a) Rozp.

2. identyczno Ilub podobie stwo znakow + identyczno lub
podobie stwo towardw, je_eli istnieje prawdopodobie  stwo
wprowadzeniawb d

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

3. szczegolna kategoria znakow: znaki renomowane:

identyczno lub podobie stwo znakow, je _eli mog oby to przynie
zg aszal cemunienale n_ korzy lub by szkodliwe dla

odr6 niaj ceqo charakterub d renomy znaku wcze niejszeqo

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




Ryzyko konfuzji

1. ocenacao ciowa
2. ocenaw trzech p aszczyznach
3. ocena przez przeci tnego konsumenta

dla lekow:
o profesjonali |- lekarze, farmaceuci, personel medyczny
« 0soby pozbawione jakiejkolwiek wiedzy medycznej — pacjenci
4. ocena in concreto — w odniesieniu do towarow i
us ug
5. podobie stwo znakow a podobie  stwo towarow
6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobie stwo
wprowadzeniaw b d
7. Jjednakowe kryteria bez wzgl du na rodzaj znaku



Ryzyko konfuzji
SUPERLINE

e znak towarowy s owny

« m.in. dla ,,od ywek wzmacniaj cych zawieraj cych
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
| dla rekonwalescentow” (klasa 05)

PO niejsze zg oszenia:

SUPERSLIM oraz EXTRALINE

e znaki towarowe s owne

UPRP: odmowa udzielenia ochrony




Ryzyko konfuzji
DALTON CELUMAR

e znak towarowy s owny

« dla farmaceutycznych wyrobow i preparatow do
piel gnacji zdrowia

PO niejsze zg oszenie:

CELLUMED

e znak towarowy s owny

dla ,preparatow oftalmologicznych, w czaj ¢
oftalmologiczne roztwory smaruj ce i zwil aj ce”

UPRP: odmowa udzielenia ochrony




Ryzyko konfuzji
VIAGRA

e znak towarowy s owny

« dla produktow farmaceutycznych, w tym preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburze erekcj

PO niejsze zg oszenie:

« znak towarowy s owno-graficzny
o dla herbaty (klasa 30)

UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony




Czynniki oceny podobie stwa

brzmienie nazwy — atwo zapami tywania i skojarzenia
e podobie stwo do nazw rodzajowych

e podobie stwo do nazw obecnych na rynku (nie tylko
produktow leczniczych, ale réwnie
suplementow/kosmetykow) + ryzyko wprowadzenia w
b d

e pode] cie marketingowe:
— strategia wobec produktu
— konkurencja produktowa



Rejestracja
znakow towarowych

badanie zdolno ci rejestracyjne] oznaczenia
w odpowiednie] bazie danych:

e Dbaza UPRP:

http://www.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx

 baza CTM ONLINE:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en SearchBasic

e Dbaza Madrid Express lub ROMARIN

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.|sp




Baza UPRP

wybor bazy

danych \

/

e znaki krajowe

e znaki mi dzynarodowe
skuteczne w Polsce



Baza UPRP

wyszukiwanie

Prosie \



Baza UPRP

wyszukiwanie zaawansowane

np. (TLP ZawWyr '...") AND (KNTCZZsaWWy1065')

produkty lecznicze
(farmaceutyczne) — kidaasbs



CTM-ONLINE

wyszukiwanie podstawowe
basic search

znaki identyczne
e TMnameis: ...

znaki podobne

e TM name contains: ...

e podobne litery/g oski
v w;c k ckix Kks;
sh sz sch;tsch cz;

o0 u O0b w

e znaczenie w innych

] zykach WE




CTM-ONLINE

wyszukiwanie zaawansowane
advanced search

produkty lecznicze

(farmaceutyczne) — kidaaab5 \



Post powania przed s dami krajowymi |
wspolnotowymi



SPI

VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN
Has o reklamowe: Ze rod a doskonao ci
Wyrok SPI T-28/06 z 6 listopada 2007

,PIWO; wody mineralne | gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe; napoje owocowe | soki
owocowe; syropy I iInne preparaty do produkcj
napojow; mieszanki tych napojow” nale ce do
klasy 32;

,napoje alkoholowe (z wyj tkiem piwa)”

nale ce do klasy 33.



SPI

S djest zdania, e koncepcyjna zawarto

Zg 0Szonego znaku towarowego stanowi dostatecznie
bezpo rednie | konkretne odniesieniedowa  ciwo ci
towarow wymienionych w zg oszeniu, to jest napojow
alkoholowych i bezalkoholowych”

W istocie slogan odwo uje si  wyra nie do czysto ci

| doskona o ci substancji podstawowych  napojow,

a w szczegolno ci do u ytej wody, a przecie czysto

I doskona o  substancji podstawowych ma szczegolne
znaczenie w przypadku towarow z klas 321 33. Je i
chodzi o wody mineralne, doskona e pochodzenie u ytej
wody rodlanej ma decydUJ ce znaczenie dla jako ci
napoju, zarowno pod wzgl dem smaku, jak i walorow
zdrowotnych

Odmowa



SPI

TWIST & POUR

Sprawa T-190/05 The Sherwin-Williams Company z
12 czerwca 2007

klasa 21: Pojemniki plastikowe z uchwytem,
sprzedawane jako element procesu sk adowania
| przelewania farby p ynnej

lzba Odwo awcza s usznie zatem stwierdzia, e
wyra enie to rozpatrywane w swym ca okszta cie
oznacza ,twist and pour”, czyli ,odkr ci i1wyla ” lub
,0dkr 1 wyle)”. (powinno by wila )

Odmowa



« T-270/06 (12/11/1008) Lego

Sporny kszta t ma charakter funkcjonalny

Jednak e nale y stwierdzi , e analiza ta zawiera rownie wszystkie elementy widoczne na
graficznym wyobra eniu przedstawionym powy ej w pkt 2, a ka dy z nich, zdaniem Wielkigj
Izby Odwo awczej, spe nia szczegolne funkcje techniczne , a mianowicie, zgodnie z
brzmieniem pkt 54 zaskar onej decyzji: wysoko 1 rednica g ownych bolcow w
zakresie sczepiania klockow ze sob  , ich liczba w zakresie wielofunkcyjno ci czenia, a
ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji czenia; boki w zakresie zestawiania z bokami
innych klockow, aby zbudowa cian ; ogdlny kszta t klocka konstrukcyjnego, a wreszcie
jego rozmiar, umo liwiaj ce, by dziecko trzymaojewr ce. Nale y rOwnie stwierdzi ,
e adna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podwa y prawid owo ci
ustalenia, ewa ciwo cite s zasadniczymiwa ciwo ciami spornego kszta tu

Odmowa



Przeci tny odbiorca

Wyrok z dnia 2 pa dziernika 2007 r. S d Najwy szy Il CSK 289/07

Oceniaj c, czy reklama mo e wprowadza wb dnale yodwoa si do
modelu przeci tnego odbiorcy reklamy - konsumenta reklamowanych

artyku 6w lub us ug. Chodzi wi ¢ nie o ogbélny model przeci  tnego
konsumenta, lecz o model przeci tnego konsumenta reklamowanych towarow,
w tym przypadku przeci  tnego konsumenta lekow , do ktérego kierowane by y
gazetki reklamowe pozwanej spo ki komandytowej. Jak suszniewskaza S d
Najwy szy w powo anym przezS d Okr gowy orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2003
r., | CK 358/02 (niepubl.), rbwnie  w Polsce co do zasady, nale y obecnie

przyj powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model pr zeci tnego
konsumenta jako osoby nale  ycie poinformowanej, uwa nej, ostro neji

rozs dnie krytycznej. Wzorzec ten nie mo e by jednak definiowany w
oderwaniu od konkretnych warunkow ustalonych w spra wie oraz od realiéw
zwi zanych z odbiorc  okre lonych produktéw, do ktorego kierowana jest
reklama (poréwnaj wyrok S du Najwy szego z dnia 11 lipca 2002 r., | CKN
1319/00, OSNC z 2003 r., nr 5, poz. 73). Nie mo na zatem pomija , e
konsumentami lekbw s  osoby chore, cz  sto 0 zmniejszonej z tego powodu
zdolno ci postrzegania oraz rozs dnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby
starsze, stanowi cetak e znaczn grup konsumentow lekow.S tozreguy
osoby bardziej podatne na sugesti I mniej krytyczne. Do nich kierowana jest
reklama lekOw i przy ocenie mo liwo ciwprowadzeniaw b d, cechy tej grupy
odbiorcow nale ywzi poduwag jako model przeci tnego odbiorcy.



Nazwy lekOw — ocena podobie stwa

Elementy brane pod uwag
« Toczy lekis wydawane bez recepty
 Tendencja konsumentow do samoleczenia
« May wyra ne pismo lekarzy...




ETS

TRAVATAN a TRIVASTAN

Sprawa Alcon z 26 kwietnia 2007 C-412/05

Oznaczenie TRAVATAN dla ,oftalmicznych preparatéw farmaceutycznych”
(klasa 5)

Biofarma z o0 y a sprzeciw w oparciu o znak TRIVASTAN

W konsekwencji, bior ¢ pod uwag fakt, e znakitowarowes podobne
na p aszczy nie wizualneji fonetycznej oraz e wyst puje pewne
podobie stwo towarow , odmowi on rejestracji w charakterze znaku
towarowego zg oszonego oznaczenia s ownego TRAVATAN ze wzgl du na
istnienie prawdopodobie stwa wprowadzenia w b d, obejmuj cego
prawdopodobie stwo skojarzenia z wcze niejszym znaklem we W oszech.

SPI: oba oznaczenia skadaj si ze s6w maj cycht sam dugo
fonetyczn , ten sam pocz tek (»tr«), t sam ko cowk (sylab »tan«),
prawie |dentyczne rodkowe g oski (»va« i »vas«) umieszczone w tym
samym porz dku, jako e wi kszo fonemow jest identyczna i pojawia Si
w tym samym porz dku. Nale y wskaza , e istnienie tak licznejilo  ci
wspolnych elementdéw nie pozwala w oskiemu konsumento wi na
wyra ne dostrze enie maych odr bno citych oznacze |, co stwarza
mo liwo  wywo ania u niego pewnego poczucia dezorlentaCJl



ETS

W pkt 63 zaskar onego wyroku S d oceni podobie stwo wizualne
pomi dzy oboma oznaczeniami w sposob ogolny, nie precyzuj c,
w jakim zakresie ocena ta dotyczy konsumentoéw ko cowych,

a w jakim specjalistow z dziedziny ochrony zdrowia, przez
dokonanie, w zale no ci od potrzeby, podzia u lub rozré nienia
ocenywzale no ciod okre lonejcz ciwa ciwego kr gu
odbiorcow.

Konkluzja : ocena powinna by dokonywana zaroéwno przez
konsumentow ko  cowych jak i specjalistow z dziedziny

W tych okoliczno ciach, w pkt 75, 76 1 80 tego wyroku S d uzna, e
bior ¢ pod uwag znaczne podobie stwo towarow oraz wizualne

| fonetyczne podobie  stwo oznacze |, zachodzi w odniesieniu

do nich niebezpiecze  stwo wprowadzeniaw b  d, gdy odbiorcy
mogliby uzna , 1 dane towary pochodz ztego samego

przedsi biorstwa lub ewentualnie z przedsi biorstw powi zanych
gospodarczo. W konsekwencji S d oddali drugi zarzut skar cej,

a tym samym oddali skarg w cao ci.



SPI

PRAZOL v. PREZAL

e Sprawa Aventis T-95/07 z 21/10/2008

e |Izba Odwo awcza: wyra ne ro nice
fonetyczne

 SPI: Podobie stwo znakow przewa a nad
ich r6 nicami. Ma e ro nice



COLOR EDITION

COLOR EDITION dla kosmetykow
SPI - 8 lipca 2008 - T-160/07
Sprawa Lancome v. OHIM

Wydzia uniewa nie odmowi, Druga Izba
Odwo awcza uwzgl dni a odwo anie |
uniewa nia

Lancome probuje uchyli decyzj

uniewa niaj c




COLOR EDITION

,Znak towarowy z o ony z elementow, z ktorych ka  dy
opisuje wa ciwo citowaru lub us ugi , dla ktérych
wniesiono o rejestracj , sam w sobie tak e opisuje

w a ciwo ci tych towarow lub us ug w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporz dzenia nr 40/94, chyba e istnieje
dostrzegalna ré nica mi dzy zg oszonym znakiem
towarowym a zwyk sum znacze tworz cych go
elementow. Oznacza to, e z uwagi na nietypowe dla
tych towaréw lub us ug po czenie obj ty wnioskiem
znak towarowy wywiera wra enie, ktore jest
dostatecznie dalekie od wra enia b d cego wynikiem
zestawienia wskazowek dostarczanych przez tworz ce
go elementy (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie
PAPERLAB, pkt 27 | przytoczone tam orzecznictwo).



COLOR EDITION

« Wtym wzgl dzie nale y zauwa y , e angielski termin ,color”
oznacza kolor lub odcie  ijestcz stou ywanyw bran vy
kosmetycznej dla okre lenia przeznaczenialubwa ciwo ci
towarow . S owo ,edition” odsy a nie tylko do wiata literatury lub
prasy, lecz oznacza rownie , jak zauwa Yy a Izba Odwo awcza,
gam towarow w jednej lub wielu wersjach lub formach. Tak samo
jak termin ,color” jest ono rownie stosowane w bran y
kosmetycznej.

« 48 Nale yzatemuzna , e znak COLOR EDITION jestzo ony
wy cznie ze wskazowek, ktore mog su y do okre lenia
niektorychwa ciwo ci rozpatrywanych towarow. Jak
zauwa Y a lzba Odwo awcza, znak ten wyra a przekaz, ktory
zostanie natychmiast i w sposob bezpo redni zrozumiany przez
zainteresowanych odbiorcow, a mianowicie odniesienie do gamy
p(rjoduKtOV\r/] kosmetycznych lub kosmetykow kolorowych w ré nych
odcieniach.



COLOR EDITION

Poza tym nale y zauwa y , e skojarzenie s 0w ,color” i ,edition”
nie jest, z punktu widzenia zasad leksyki | zyka angielskiego,
zestawieniem niecodziennym, tylko potocznym . Obj ty
wnioskiem znak towarowy nie wywo uje zatem u docelowych
odbiorcow wra enia na tyle odbiegaj cego od wra enia
wywieranego przez zwyk e zestawienie tworz cych go elementow
s ownych, aby zmieni ich znaczenie lub zakres. Z tego wzgl du
nale y uzna , podobnie jak to uczyni a Izba Odwo awcza, e dla
Zrozumienia tego przekazu nie jest potrzebny aden wysi ek
intelektualny i e zwyk e zestawienie analizowanych s ow nie
zmienia opisowego charakteru poszczegolnych elementow znaku.

Jednocze nie OHIM zarejestrowa znaki s owne w klasie 3:
EXTREME, LEXTREME



SPI

Ocenacao ciowa

SPI z 23 pa dziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen

 Ocena prawdopodobie stwa wprowadzeniawb dw

zakresie podobie stwa wizualnego , fonetycznego
lub koncepcyjnego _ spornych oznacze  powinna
opiera Si nawywieranym przez niecao ciowym
wra eniu ze szczegolnym uwzgl dnieniem ich
elementéw odré niaj cychidominuj cych.




NSA

Ocena ca o ciowa oznhacze

Sporny znak towarowy musi by oceniany, przy rozpatrywaniu jego
podobie stwa ze znakiem wcze niej zarejestrowanym, jako cao
w zwi zKu z czym brak jest podstaw do porownywania

podobie stwa tylko jedneqo sowaskada] cegosi__naten
znak. (...) W przypadku kolizji dwoch zarejestrowanych znakow

s ownych, z ktérych jeden jest znakiem jedno- a drugi znakiem
wielowyrazowym, nie mo e by podstaw dania stwierdzenia
niewa no ci prawa ochronnego z rejestracji znaku z gorszym
pierwsze stwem wy cznie podobie stwo znaczeniowe jedneqo
sowa sk adaj cegosi_naznak wielowyrazowy , je eli pozosta e
wyrazy u yte w tym znaku nadaj mu wystarczaj ¢ zdolno

odré niaj ¢ w zwyk ych warunkach obrotu handlowego.

wyrok NSA z dnia 26 wrze nia 2006 r. w sprawie sygn. akt || GSK 105/06



Ocena podobie stwa

e bywy czy podobie stwo (...) w znakach

s ownych rednig]

d ugo ci (do 8 liter w cznie)

ro ne powinny by co najmniej dwie litery . (...)

[| tak na przyk ad|

MAGNAT I MAGNUM wed ug

tego nale dosow redniejdugo ci, gdy
zawieraj 6 liter, z czegodwies ro ne,cow
Zupe no_ci wystarcza do uznania braku

podobie stwa w p aszczy nie wizualne.

wyrok WSA w W-wie z dnia 5 stycznia 2006 r. w
sprawie sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05



Ryzyko wprowadzeniaw b d

Znaczenie kana ow dystrybucji i ceny

 Celem ochrony znaku towarowego jest zapobieganie
sytuacji, w ktorej to konsument mog by odnie
mylne wra enie, co do pochodzenia towarow (od
okre lonego przedS| biorcy). [Na przyk ad] w
przypadku, gdyby okulary pozwanego
dystrybuowane by y w salonach optycznych i miay
ceny mieszcz _ce si__w tym samym przedziale
warto ci, co ceny okularow oryginalnych, ryzyko
wprowadzeniaw b d by oby wi__ksze.

Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII , S du Wspolnotowych Znakéw Towarowych |
Wzorow Przemys owych z dnia 9 pa dziernika 2006 r. w sprawie sygn. akt
XXII GWzt 2/06



Ryzyko wprowadzeniaw b d

,im bardzie] znak towarowy jest znany
w rod odbiorcow, tym bardzie]
wzmocnhiony jest charakter odré niaj cy

Zhaku”

Wyrok SO w W-wie Wydz. XXIl , S du Wspdlnotowych Znakow Towarowych |

Wzorow Przemys owych z dnia 8 marca 2007 r. w spraw  ie sygn. akt XXII GWzt
5/06



Ryzyko wprowadzeniaw b d

Im bardzie] znany znak, tym mniejsze ryzyko
wprowadzeniaw b d?7??

S dtej tezy nie werbalizuje, ale wydaje si by
akceptowana w wietle cytowanego fragmentu

| uzasadniona, bo trudnie] pomylimy oznaczenie

X ze znakiem Microsoft, ni ze znakiem
Macrosoft, cho mo e atwiej z nim skojarzymy

Ryzyko skojarzenia a ryzyko pomy Ki



Ryzyko wprowadzeniaw b d

o Szybcie] skojarzymy dane oznaczenie z
oznaczeniem ,silnym”, ale wolniej (trudnie))
zostaniemy przez nie wprowadzeniw b d

 Oznaczenia silne przyci gaj skojarzenia, ale s
na tyle silne, e odpychaj ryzyko pomy Ki

 Chronione s jednak przed naruszeniem
renomy/reputacji — ale to inna podstawa prawna



Ryzyko wprowadzeniaw b d

« Renomowana marka producenta dodana
do znaku ktérym opatrzony jest produkt
ZWi ksza jego odré nialno

 Mniejsze ryzyko wprowadzeniaw b d
przeci tnego odbiorcy ni w przypadku
braku silnego znaku

 \Wprowadzeniew b d odno nie
pochodzenia



Ryzyko wprowadzeniaw b d

« Il CSK 299/06 wyrok SN 2006.12.15
« OSNC 2007/11/172

 Ryzyko wprowadzenia odbiorcow w b d co do
pochodzenia towarow, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci
przemys owej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117 ze zm.), zale y w szczegolno ci od stopnia
Zznajomo ci znaku zarejestrowanego, jego Siy
(zdolno ci) odro niaj cej, stopnia podobie  stwa
znakow | towarow oraz okoliczno  ci, w ktorych
oznakowane towary s  sprzedawane .



Dzi ku} zauwag !
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