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Wytyczne dotyczqgce rozpatrywania minimalnego stopnia cha-
rakteru odrézniajgcego znakéw towarowych sktadajgcych sie
ze sloganéw — wyrok Sgdu Unii Europejskiej z dnia 20 stycznia

2021 r. w sprawieT-253/20

dr Anna Sokotowska-Eawniczak
Julia Jewgraf

W niedawno wydanym wyroku Sagd Unii Europejskiej (UE)
orzekl, ze przy ocenie minimalnego stopnia charakteru
odrézniajgcego znaku towarowego bedacego sloganem
nalezy rozpatrywad jego calo$ciowe znaczenie koncepcyjne.

Niniejszy wyrok zapadl na gruncie nastepujacego stanu
faktycznego. W dniu 14 marca 2019 r. spétka Oatly AB (dale;j:
,0atly”) zlozyta do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestracje stownego
znaku towarowego: IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS (TO JEST JAK MLEKO, ALE STWORZONE DLA
LUDZI). Znak zostal zgloszony dla oznaczania towaréw z
klasy 18, 25,29, 301 32.

W dniu 5 wrzeénia 2019 r. Urzad na podstawie art. 7 ust. 1lit.
b rozporzadzenia 2017/1001[1] (dalej: ,Rozporzadzenie”) w
zwigzku z art. 7 ust. 2 Rozporzadzenia odmoéwil rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towardw zwigzanych
m.in. z produktami mlecznymi, mlekiem i napojami, tj.
wszystkich towaréw objetych zgloszeniem w klasie 29 oraz
wiekszosci towaréw objetych zgloszeniem w klasach 301 32.

Oatly wniosta odwolanie od tej decyzji, ktére zostalo
oddalone przez Pigta Izbe Odwolawczy. Izba uznala, ze
sporne towary sg skierowane do ogélu odbiorcéw, nalezy
wiec wzigé pod uwage sposéb postrzegania oznaczenia
przez anglojezyczny krag odbiorcéw w Unii Europejskiej.
Nastepnie Izba stwierdzila, ze pierwsza czes¢ zgloszonego
znaku towarowego (,it's like milk”) wskazuje, ze sprze-
dawane towary sg substytutami mleka lub zawieraja je, a
druga czeéé (,but made for humans”) wyjasnia, ze s3 one
bardziej odpowiednie do spozycia przez ludzi.

Izba Odwolawcza wskazata réwniez, ze zgloszone
oznaczenie, postrzegane w Swietle rozpatrywanych
towar6w, byloby raczej rozumiane jako zachwalajacy slogan
promocyjny, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego
tych towaréw. Izba podkreslila, ze niektdrzy konsumenci
cierpig na nietolerancje laktozy, majg alergie na mleko lub sg
weganami. Zgloszony znak towarowy wskazuje wiec na
pozytywne aspekty tych towardw, a mianowicie na to, ze sg
one bardzo podobne do mleka i ze w przeciwieristwie do
mleka krowiego, koziego i owczego s3 specjalnie
wyprodukowane i przeznaczone do spozycia przez ludzi.

Ponadto Izba Odwotawcza doszla do wniosku, ze zgloszone
oznaczenie nie zawiera innych elementéw, ktére moglyby
nadac mu charakter odrdzniajacy, a dlugosdé tego oznaczenia
moze uniemozliwié postrzeganie go jako znaku towarowego.
Na podstawie wszystkich tych rozwazan Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze wyrazenie IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, poza jego znaczeniem promocyjnym, nie moze
pemié funkcji znaku towarowego w odniesieniu do roz-
patrywanych towaréw i ze w konsekwencji zgloszony znak

towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru od-

rdézniajgcego.

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.



Izba Odwolawcza wskazala réwniez, ze zgloszone oznacze-

nie, postrzegane w $wietle rozpatrywanych towaréw, byloby
raczej rozumiane jako zachwalajacy slogan promocyjny, a nie
jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towaréw. Izba
podkreslila, ze niektdrzy konsumenci cierpig na nietolerancje
laktozy, majg alergie na mleko lub sg weganami. Zgtoszony
znak towarowy wskazuje wiec na pozytywne aspekty tych
towardw, a mianowicie na to, Ze sg one bardzo podobne do
mleka i Zze w przeciwienistwie do mleka krowiego, koziego i
owczego s3 specjalnie wyprodukowane i przeznaczone do
spozycia przez ludzi.

Ponadto Izba Odwotawcza doszta do wniosku, ze zgloszone
oznaczenie nie zawiera innych elementéw, ktére moglyby
nadaé mu charakter odrézniajacy, a dlugo$é tego oznaczenia

moze uniemozliwié postrzeganie go jako znaku towarowego.

Na podstawie wszystkich tych rozwazan Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze wyrazenie IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, poza jego znaczeniem promocyjnym, nie moze
pemié funkcji znaku towarowego w odniesieniu do roz-
patrywanych towaréw i ze w konsekwencji zgloszony znak
towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru od-

rézniajgcego.

Oatly odwotala si¢ od tej decyzji do Sadu Unii Europejskiej.
Rozstrzygni¢cie Sqdu UE

W wyroku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie T-253/20 Sad
UE, rozpatrujgc przedmiotowsg sprawe, dokonal przegladu

orzecznictwa unijnego dotyczacego znakéw towarowych
sktadajgcych sie ze slogandéw i przekazéw reklamowych.
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W szczegdlnosci Sad odnidst sie do nastepujacych zasad:
1.Rejestracja znaku towarowego skladajacego sie z
oznaczeni lub wskazéwek, ktére sg ponadto uzywane
jako hasta reklamowe, oznaczenia dotyczgce jakosci lub
wyrazenia zachecajace do zakupu towaréw lub ustug
objetych tym znakiem, nie jest sama w sobie
wykluczona ze wzgledu na tego rodzaju uzycie (wyrok z
dnia 21 pazdziernika 2004 r., OHIM vs. Erpo
Méobelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, par. 41; wyrok z
dnia 21 stycznia 2010 r., Audi vs. OHIM, C-398/08 P,
EU:C:2010:29, par. 35).

2.Przy ocenie charakteru odrdzniajacego znaku
towarowego nie jest wlasciwe stosowanie do znakdw
bedacych sloganami bardziej rygorystycznych kry-
teriéw niz do innych rodzajéw oznaczen (wyrok z dnia
21 stycznia 2010 r., Audi vs. OHIM, C-398/08 P,
EU:C:2010:29, par. 36; wyrok z dnia 12 czerwca 2012 r.,
Smart  Technologies vs. OHIM, C-311/11 P,

EU:C:2012:460, par. 25).

3.Podczas gdy kryteria oceny charakteru odrézniajacego
sg takie same dla rdéznych kategorii znakéw to-
warowych, sposéb postrzegania przez wlasciwy krag
odbiorcéw niekoniecznie jest taki sam w odniesieniu do
kazdej z tych kategorii. W zwigzku z tym uzyskanie
charakteru odrézniajgcego w przypadku znakéw to-
warowych nalezacych do niektdérych kategorii moze
okaza¢ sie trudniejsze w poréwnaniu ze znakami
towarowymi nalezacymi do innych kategorii (wyrok z
dnia 21 stycznia 2010 r., Audi vs. OHIM, C-398/08 P,
EU:C:2010:29, par. 37; wyrok z dnia 9 marca 2017 r.,
Puma vs. EUIPO (FOREVER FASTER), T-104/16,
nieopublikowany, EU:T:2017:153, par. 18).

4.Nie mozna wymagaé, by slogan reklamowy miat
ofantazyjny charakter” czy nawet ukazywat ,wklad
wysitku twérczego, ktéry spowodowalby efekt zasko-
czenia, dzieki czemu latwo by go bylo zapamietaé”, aby
nie byt on pozbawiony minimum charakteru od-
rézniajacego wymaganego w art. 7 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia (wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi
vs. OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, par. 39; wyrok z
dnia 17 wrzesnia 2015 r., Volkswagen vs. OHIM
(COMPETITION), T-550/14, EU:T:2015:640, par. 16).

W swietle powyzszego orzecznictwa Sad wskazal, ze
pochwalna tre$é stownego znaku towarowego nie oznacza,
ze nie moze on pelni¢ funkcji znaku towarowego. Takie
oznaczenie moze by¢ postrzegane przez wlasciwy krag

odbiorcéw zaréwno jako formula promocyjna, jak i jako

wskazanie pochodzenia handlowego towaréw lub ustug.




W S$wietle powyzszego orzecznictwa Sad wskazal, ze
pochwalna tre$é stownego znaku towarowego nie oznacza,
ze nie moze on pelié funkcji znaku towarowego. Takie
oznaczenie moze by¢ postrzegane przez wlasciwy krag
odbiorcéw zaréwno jako formula promocyjna, jak i jako
wskazanie pochodzenia handlowego towaréw lub ustug.

W odniesieniu do konkretnego znaczenia zgloszonego znaku
towarowego IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS Sad
stwierdzil, ze z uwagi na obecno$¢ spdjnika ,but” w $rodku
tego znaku konsument bedzie dostrzegal przeciwstawienie
pierwszej czesci znaku (,it's like milk”) wobec drugiej
(,made for humans”). W rezultacie zgtoszony znak towaro-
wy przekazuje nie tylko mysl, ze sporne towary, ktére sg
artykulami spozywczymi, sg podobne do mleka i prze-
znaczone do spozycia przez ludzi, lecz takze mysl, ze mleko
samo w sobie takie nie jest. Idgc dalej, Sad stwierdzil, ze
zgloszony znak towarowy podwaza powszechnie przyjeta
koncepcje, zgodnie z ktérg mleko jest podstawowym
sktadnikiem diety czlowieka. Zgloszony znak towarowy
zawiera przekaz, ktdry jest w stanie uruchomié proces
poznawczy w umystach wlasciwego kregu odbiorcéw, w tym
tych konsumentéw, ktérzy unikaja spozywania produktéw

mlecznych ze wzgledéw etycznych lub fizjologicznych.

Zdaniem Sadu samo sformulowanie IT'S LIKE MILK BUT
MADE FOR HUMANS jest zatem latwe do zapamietania i w
konsekwencji pozwala na odréznienie towaréw Oatly od

towaréw o innym pochodzeniu handlowym. Stad Sad uznal,
ze zgloszony znak posiada minimalny stopien charakteru
odrdézniajagcego wymagany przez art. 7 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia.

Komentarz:

W niniejszym wyroku Sad po raz kolejny potwierdzil, ze
slogan reklamowy moze zostaé zarejestrowany jako znak
towarowy, jezeli niesie ze sobg przeslanie, ktdre jest w stanie
wywola¢ w umysle wlasciwego kregu odbiorcéw proces
poznawczy ulatwiajacy jego zapamietanie.

Wyrok ten ukazuje, ze przy ocenie charakteru odrézniajgcego
znaku towarowego bedgcego sloganem nalezy rozpatrywad
jego calo$ciowe znaczenie koncepcyjne. Poprzez rozwazenie
tacznego znaczenia sloganu IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS jako calosci Sad byl w stanie znalezé element
odrézniajacy, ktdrego Izba Odwolawcza nie dostrzegla,
rozdzielajac slogan na dwa niezalezne wyrazenia. Chociaz nie
istnieje wymdg, aby znaki towarowe bedgce sloganami miaty
charakter fantazyjny lub abstrakcyjny, kontrowersyjny
charakter sloganu moze mie¢ znaczenie przy okreslaniu

minimalnego stopnia charakteru odrézniajgcego.




Sqd moze zgdacé udostepnienia danych abonenta
naruszajgcego dobra osobiste w Internecie — uzasadnienie
uchwaty SN Il CZP 78/19

Julia Jewgraf

W uchwale podjetej 6 sierpnia 2020 r. Sad Najwyzszy (dalej:
»SN”) orzekl, ze sad cywilny moze zwolni¢ z tajemnicy
komunikacyjnej dostawce Internetu w celu zweryfikowania
twierdzenia powoda, ze dany czyn naruszajacy jego dobra
osobiste zostal popelniony przez pozwanego wskazanego w

sprawie.

Sad Apelacyjny w Gdarisku wystgpil z pytaniem do SN w
ramach rozpatrywanej sprawy o ochrone débr osobistych. W
procesie tym Sad zwrdcil sie wczesniej do firmy tele-
komunikacyjnej o udostepnienie danych osobowych poz-
wanego. Dostawca, powolujgc sie na art. 159 ust. 2 pkt. 4
Prawa telekomunikacyjnego[l], nie udostepnil jednak
zadanej informacji.

W uzasadnieniu uchwaly Sad Najwyzszy zauwazyl, ze
ustanowienie w art. 159 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego
tajemnicy komunikacyjnej pozostaje w zwigzku z realizacjg
konstytucyjnego prawa do wolnodci i ochrony tajemnicy
komunikowania. Odnoszgc si¢ do wyroku Trybunalu
Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11 (OTK-A 2014,
nr 7, poz. 80), Sad Najwyzszy wskazal, ze art. 49 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczacy tajemnicy komunikowa-
nia sig, chroni zaréwno tres$é przekazywanych informacji, jak
i dane osobowe tych, miedzy ktérymi informacje te sg
wymieniane. Tajemnica ta moze by¢ jednak ograniczona w
przypadkach wymienionych w ustawie i w sposéb w niej
okreslony.

Sad Najwyzszy podzielit poglad Sadu Apelacyjnego, ze
Internet stal si¢ nowym miejscem naruszania débr osobis-
tych, czemu sprzyja pozorna anonimowos$é uzytkownikéw
Internetu i wigzace si¢ z tym poczucie bezkarnosci. W
wiekszosci przypadkéw zidentyfikowanie sprawcy narusze-
nia débr osobistych jest mozliwe dzigki uzyskaniu odpo-
wiednich danych od operatora, ktéry zawarl ze sprawca
umowe o $wiadczenie uslug dostepu do Internetu. Jednak
zwigzanie operatora tajemnicg telekomunikacyjng tworzy w

tym zakresie pewne ograniczenia.

SN wskazal, ze zachowanie godzgce w dobra réznych oséb i
majace swoje miejsce w Internecie moze by¢ sankcjonowane
na plaszczyZnie zaréwno prawa karnego, jak i prawa
cywilnego. Postepowanie karne zmierza przede wszystkim
do ustalenia, czy dane zachowanie nosi znamiona przes-
tepstwa, oraz do identyfikacji sprawcy i nastepnie jego
ukarania. W tym celu organy procesowe w postepowaniu
karnym majg rozlegle kompetencje, m.in. zgodnie z art. 159
ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego sad lub prokurator w
postepowaniu karnym, na podstawie stosownych postano-
wienl, ma mozliwos$¢ zniesienia zakazéw bedgcych formg
tajemnicy komunikacyjnej. Z kolei postepowanie cywilne
sprowadza si¢ gléwnie do wydania orzeczenia o zasadnosci
roszczenia. Biorgc pod uwage konstrukcje cywilnego
postepowania procesowego — w szczegdlnosci panujace w
nim zasady kontradyktoryjnosci, dyspozycyjnosci oraz
reguly zwigzania zadaniem pozwu — informacje, kto jest
sprawcg czynu niedozwolonego, z ktérego wynikajg do-
chodzone roszczenia, i w jakiej postaci czyn ten zostal
popelniony, powinny zostac zebrane przez powoda co do
zasady przed wszczeciem postepowania. Jak przypomnial
SN, stuzy temu postepowanie o zabezpieczenie dowoddéw
oraz przewidziane przez ustawodawce szczegdlne kategorie

roszczen informacyjnych i postepowan.

[1] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 2460, z pdzn. zm.).



Dalej w uzasadnieniu SN podnidsl, ze drogg pozyskania
informacji o osobie, ktéra swoim wpisem narusza dobra
osobiste innych oséb, jest wystapienie z zadaniem do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(obecnie do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych) o
nakazanie podmiotowi $wiadczgcemu ustuge dostepu do
Internetu, aby udostepnil on dane osoby, ktéra w zwigzku ze
$wiadczong jej usluga dokonala konkretnych wpiséw na
forach internetowych.

Osoba domagajgca sie ujawnienia danych osobowych
autora wpisu musi jednak wykaza¢ cel, dla ktérego dane te
maja by¢ pozyskane, a takze musi mie¢ na uwadze ogra-
niczenia wynikajgce z przepiséw RODOJ[2] oraz Prawa
telekomunikacyjnego dotyczace okresu przechowywania
takich danych.

Jezeli powdd nie skorzysta jednak z powyzszej drogi i w
pozwie zarzuci, ze konkretna osoba naruszyla jego dobra
osobiste, a pozwany zaprzeczy twierdzeniom, ze jest on
sprawca naruszenia, sagd prowadzacy postepowanie moze
sie zwrécié do podmiotu $wiadczacego pozwanemu ustuge
dostepu do Internetu o udzielenie informacji pozwalajgcej
na zweryfikowanie prawdziwosci twierdzenia powoda, na
ktérym oparl zgdanie udzielenia mu ochrony w zwigzku z
naruszeniem ddbr osobistych. Jak podkreslit SN, takie
wystgpienie sgdu moze zmierzaé jedynie do weryfikacji
zarzutdéw, jego celem nie moze by¢ pozyskanie danych
innych oséb, niezaangazowanych w postepowanie. Pod-
stawg zazgdania tego rodzaju informacji jest art. 159 ust. 2
pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego w zwigzku z art. 30, art.
32 ust. 2, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji, ktdre
obligujg sad do zrealizowania prawa do sagdu powoda.

Uchwatla Sagdu Najwyzszego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP
78/19 (OSNC 2021, nr 2, poz. 7).

[2]Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie

o ochronie danych).




Czy warto inwestowacé w prawa wlasnosci intelektualnej?

Krzysztof Wasilewski

Nowe badania Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej i Europejskiego Urzedu Patentowego
wskazuja, ze firmy posiadajace prawa wlasnosci inte-
lektualnej $rednio generuja o 20% wyzsze przychody na
jednego pracownika i placg swoim pracownikom o 19%
wyzsze wynagrodzenia niz firmy, ktére tych praw nie
posiadaja.

Jak wynika z najnowszych badali przeprowadzonych
wspélnie przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urzad Patentowy (EPO),
firmy, ktére posiadajg prawa wlasnosci intelektualnej, sa
zwykle wieksze i majg s$rednio o 20% wyzsze przychody na
jednego pracownika niz firmy, ktére tych praw nie posiadajs.
Srednia nadwyzka wydajnosci, jakiej do$wiadczaja przed-
siebiorstwa bedgce wlascicielami praw wlasnosci inte-
lektualnej, wynosi odpowiednio 36% na patenty, 21% na
znaki towarowe i 32% na wzory przemyslowe. Co ciekawe,
firmy posiadajgce prawa wlasnosci intelektualnej placg
§rednio o 19% wyzsze wynagrodzenia niz firmy, ktére tych
praw nie posiadajg. W tym aspekcie najsilniejszy efekt wigze
sie z posiadaniem patentéw (53%), nastepnie wzoréw
przemystowych (30%) i znakéw towarowych (17%). Pod
wzgledem zaréwno dochodu na pracownika, jak i wyptaca-
nych wynagrodzeri prawa z patentédw, prawa na znaki
towarowe i wzory przemystowe sg rodzajem praw wiasnosci
intelektualnej, ktére $rednio generuja najwyzsze przychody

dla firm i ich pracownikéw.

Numiber of Revenue per Wages per
employees employee employee
(EUR ‘000/year) | (EUR "M00/year)

&1

Men-PR cwners 14886 8

IPR owners Any IPRs 135 1786 356
% difference compared with 163 8% 207% 18.3%
TON-CWTHETS
Patent owniers o 2024 455
% difference compansd withi 460.1% 3I63% 526%
PE-CRATRIS
Trade mark owners 135 1796 350
% difference compared with 164.3% 20.5% 1T 4%
TON-OWTHETS
Design owners 1 1963 B7
% difference compared with 4ET % 2% 28.1%
CN-CWTHETS

Piobe: The figures are based on avalable observations of 127 159 frms. Al di¥lerences are stasbeally sqraficant a1 e 1% level
The "Any IPR owners” group i defined as frms that own ot least one patent, rade mark or design, or any combnabon theseol
The “Patent oweses”, “Teade mark owres” and Design ownes” groups are defined a3 firms that own at kast one of these
parbcular IPRs. Since many firma can combinations of the thiee, the cwners of he vanous IPRS overlap

Jak nalezalo sie spodziewad, sektorami, w ktérych

stwierdzono najwiecej praw wlasnosci intelektualnej, sa:
branza informatyczna i komunikacyjna (18% firm z tego
sektora posiada prawa wlasnodci intelektualnej), firmy
zajmujace sie produkcjg (14%) oraz pozostata dziatalnogé
ustugowa (14%). Wtascicielami tych praw sg réwniez czesto
firmy $wiadczgce ustugi ,eksperckie, naukowe i techniczne”
(13%). Ogdlna dystrybucja praw wiasnosci intelektualnej w
poszczegblnych paristwach wskazuje, ze najczestszymi ich
wlascicielami sg firmy z Malty, Portugalii, Cypru, Niemiec,
Austrii, Hiszpanii, Francji, Polski i Wielkiej Brytanii. Ponad
10% wszystkich malych i $rednich przedsiebiorstw posiada
co najmniej jedno z trzech wskazanych wyzej praw

wlasno$ci intelektualne;.

Badania dowodzg, ze prawa wlasnosci intelektualnej majg
pozytywny wplyw na wyniki ekonomiczne firm, przy czym
dochéd na pracownika jest s$rednio o 55% wyziszy w
przypadku firm bedacych wlascicielami tychze praw niz dla
przedsiebiorcéw, ktdrzy tych praw nie posiadajg.

W ramach wspdlnego raportu EUIPO i EPO przeanalizowa-
no reprezentatywng prébe ponad 127 tys. europejskich firm
ze wszystkich 28 panistw czlonkowskich UE na dzien 1
stycznia 2020 1.

Tre$¢ pelnego raportu dostepna na stronach European

Observatory: https://euipo.europa.eu/tunnel-
Iy

web/secure/webdav/guest/document _library/observatory/

documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_perform

ance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_
EU_en.pdf.



https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf

Sqd UE utrzymuje decyzje EUIPO, ze El Clasico nie powinno
zostaé zarejestrowane jako znak towarowy

Justyna Sitnikow

Wszyscy kojarzymy termin El Clasico z konfrontacjg sportowa

pomiedzy dwiema druzynami pitkarskimi, ktérych
rywalizacja przyciaga przed telewizory nie tylko fandéw
futbolu — oczywiscie mowa o dwdch potegach hiszpanskich:

Realu Madryti FC Barcelonie.

Sad Unii Europejskiej 24 lutego br. wydal wyrok w sprawie
znaku towarowego El Clasico. Sad odrzucil odwolanie zlozone
przez Liga Nacional de Fitbol Profesional (Laliga) i tym
samym potwierdzil decyzje Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wrtasnosci Intelektualnej (EUIPO). Sad, podobnie jak EUIPO,
uznal, ze El Clasico nie powinno by¢ zarejestrowane jako znak
towarowy, bo jest opisowe oraz pozbawione zdolnosci
odrézniajacej.

Warto wskazad, ze postepowanie dotyczy znaku przed-
stawionego w formie graficznej jak ponizej:

Znak zostal zgloszony dla ustug klasy 41, takich jak: edukacja;
szkolenia, uslugi rozrywkowe; dzialalno$é sportowa i
kulturalna; ustugi edukacyjne i instruktazowe; szkolenia;
organizacja warsztatéw, konferencji, seminariéw i wystaw o
charakterze kulturalnym.

Sad wskazal, ze dla hiszpariskiego kregu odbiorcéw termin ,.el
clasico” (z hiszp. klasyczny) oznacza co$ tradycyjnego lub
charakterystycznego. Sad stwierdzil, ze wyrazenie el clasico”
jest uzywane do oznaczenia konfrontacji sportowej, ktdra
istnieje pomiedzy druzynami o znaczacej rywalizacji, i ze
pojecie to jest zrozumiale nie tylko dla wlasciwego
hiszpariskojezycznego kregu odbiorcéw, lecz takze dla
wlasciwego francusko-, niemiecko-, niderlandzko- i
portugalskojezycznego kregu odbiorcéw. Wyrazenie el
clasico” nie jest jednak uzywane do okreslenia imprezy
sportowej organizowanej wylacznie przez wnoszacg
odwolanie. W rezultacie Sad podzielit zdanie EUIPO, ze
wlasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegal zgloszony znak
towarowy jako oznaczajacy m.in. co$ tradycyjnego lub
charakterystycznego, a takze jako odnoszgcy sie do rywalizacji
sportowe;j.

Interesujace jest to, ze zgtaszajacy twierdzil, iz El Clasico to
oznaczenie, ktére nabylo wtdérng zdolnos¢ odrézniajgcy
poprzez intensywne uzywanie znaku. Sad byl jednak zdania,
ze w zaden sposéb nie zostalo to udowodnione. W ocenie
Sadu Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze przedstawione
dowody nie wykazaly charakteru odrézniajgcego uzyskane-
go w nastepstwie uzywania zgtoszonego znaku towarowego
wlasnie dlatego, iz dotyczyly one jedynie uzywania
omawianego oznaczenia do opisu meczu pitki noznej
miedzy dwiema rywalizujagcymi ze sobg hiszpanskimi
druzynami. Fakt opisywania lub reklamowania meczu pitki
noznej, ktéry jest okreslany jako El Cldsico, nie oznacza, ze
omawiane ustugi sg sprzedawane pod zgloszonym znakiem
towarowym. W konsekwencji znak ten nie wskazuje na
pochodzenie handlowe okreslonych ustug.

Sprawa jednak na tym sie nie koriczy — LaLiga moze teraz
zaskarzy¢ wyrok do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskie;j.

Wyrok dostepny jest w jezyku hiszpanskim pod linkiem:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=238151&pagelndex=0&doclang=ES&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=6312834.
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1. Nowe wydanie EUIPO Examination Guidelines

Od 1 marca 2021 r. weszlo w zycie najnowsze wydanie Wytycznych dotyczacych spraw zwigzanych ze znakami UE oraz
Pobierz raport >>
2. IP a przedsiebiorstwa w UE

We wspdlnym badaniu EPO i EUIPO przeanalizowano wyniki malych i srednich przedsigbiorstw oraz wiekszych firm w Unii

spraw zwigzanych z zarejestrowanymi wzorami wspdélnotowymi.

Europejskiej w zakresie posiadania i korzystania z patentédw, znakéw towarowych i wzoréw przemystowych.

3. Konsultacje dotyczqce nowych Wytycznych EPO
EPO prowadzi publiczne konsultacje dotyczgce nowych Wytycznych EPC oraz Wytycznych PCT-EPO. Uwagi mozna sktadad
do 12 kwietnia 2021 r.

4. Nowe zasady komunikaciji z EUIPO
0Od 1 marca 2021 r. obowigzujg nowe zasady komunikacji z EUIPO, m. in. EUIPO rezygnuje ze stosowania faksu jako srodka

komunikacji.



https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8555774&journalRelatedId=manual/
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7120D0280636B3E6C1258673004A8698/$File/ipr_performance_study_en.pdf
https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8530473
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