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Znaki kontrowersyjne, wzbudzajac u klienta tadunek emocjonalny,
lepiej zapadaja u niego w pamiegé, co czyni je atrakcyjnymi. Starajac
sie jednak o rejestracje takiego znaku, nalezy pamietac o ogdlnych
klauzulach generalnych, ktére nie pozwalajg na rejestracje znakéw
sprzecznych z porzadkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Stad dziwi¢ moze, ze Sad Unii Europejskiej niedawno podtrzymat
decyzje Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO) o uwzglednieniu sprzeciwu wzgledem stownego znaku
METAPORN, zgtoszonego przez chinsky spdtke Sun Media
w odniesieniu do towaréw m.in. zwigzanych z ,rozrywka dla
dorostych”. Cho¢ sprzeciw uwzgledniono, istotnym faktem
pozostaje, ze znak pozytywnie przeszedt kontrole z punktu
widzenia art. 7 (1) (f) Rozporzgdzenia ws. wspdlnotowego
znaku towarowego (Rozporzgdzenie), ktéra nastepuje przed
opublikowaniem zgtoszenia znaku. Przywotany przepis stanowi
bezwzgledng podstawe odmowy rejestracji znakdw, ktdre sg
sprzeczne z porzgdkiem publicznym badz dobrymi obyczajami.
Wedtug EUIPO, znak zgtoszony przez Sun Media tej przestanki
nie spetnia.

W zblizonym kierunku poszedt w 2017 r. Sgd Najwyzszy USA.
W wyroku w sprawie Matal v Tam orzekt o niezgodnosci amery-
kanskiego odpowiednika art. 7 (1) (f) Rozporzadzenia z wyrazong
w 1. Poprawce do Konstytucji USA zasadg wolnosci stowa, tym
samym dajac zielone swiatto rejestracji znaku , THE SLANTS”,
zawierajgcego rasistowskie okreslenie oséb pochodzenia
wschodnioazjatyckiego, a takze zapewne wielu jemu podobnych
oznaczen.

Do petnej swobody przy zgtaszaniu nowych oznaczen jeszcze
jednak daleko. Organy unijny i polski stosujg omawiane klauzule,
ilekro¢, w ich ocenie, zgtoszony znak naruszytby wyzej wymienione
wartosci. Za przyktady mogg stuzyé wyrok Sadu UE w sprawie PAKI
Logistics GmbH dotyczacy znaku zawierajgcego angielski rasistowski
wulgaryzm czy tez odmowa rejestracji znaku ,Pozar w Burdelu”
wzgledem warszawskiej grupy teatralnej, wydana przez polski
urzad patentowy.

STARBUCKS broni swojego znaku

Jak (nie)rejestrowac znaku towarowego?

Czy da sie zatem okresli¢ ogdlne kryteria oceny zgodnosci znaku
z klauzulami generalnymi, ktore pozwolityby przewidzie¢ decyzje
organu przy podejmowaniu préby rejestracji znaku kontrowersyjnego?

Przez sprzecznos¢ z porzagdkiem publicznym rozumieé nalezy
niezgodnos¢ z zasadami wynikajacymi z porzadku prawnego —
przestanka ta nie odwotuje sie do regut moralnych. Podstawowym
aktem, do ktérego nalezy zajrze¢ w tym wzgledzie jest Kodeks karny,
ktéry zakazuje m.in. zniestawiania i zniewazania innych oséb,
zwtaszcza ze wzgledu na ich przynaleznosé narodows, etniczng,
rasowg czy wyznaniowa. Przyktadem znaku sprzecznego z porzagdkiem
prawnym moze by¢ oznaczenie zawierajgce godto Zwigzku Radzieckie-
go (wyrok SUE ws. Couture Tech Ltd). Sad, oddalajgc skarge na decyzje
unijnego organu o odmowie rejestracji powotat sie na przepis
wegierskiego kodeksu karnego, zakazujgcego uzywania ,symboli
despotyzmu” (por. art. 256 §2 k.k.).

Niezgodnos¢ z dobrymi obyczajami oznacza niezgodnosc
z normami pozaprawnymi, rowniez tymi charakterystycznymi
dla obrotu profesjonalnego. Podkreslenia wymaga, ze wymog
zgodnosci znaku z dobrymi obyczajami nie oznacza koniecznosci,
aby byt on w dobrym guscie czy nie stanowit artystycznego kiczu.
Najczesciej sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami dotyczy znakdéw
zawierajacych elementy wulgarne badz obrazliwe (zob. wyrok
SUE ws. Federico Cortes del Valle Lopez, dotyczacej rejestracji
znaku zawierajgcego hiszpanskie stowo Hijoputa).

Rozwazajgc rejestracje znaku, ktéry mozna uznad za kontrowersyjny;,
nalezy wzig¢ pod uwage przede wszystkim dotychczasowgq praktyke
orzeczniczg organdw. Wydaje sie, ze organ unijny przejawia
tendencje bardziej liberalne w poréwnaniu do UPRP. Decydujgc
sie na rejestracje unijng, nie mozna jednak tudzi¢ sie, ze EUIPO
nie bedzie znat zwyczajowych, a zwtaszcza jezykowych uwarunkowan
panujgcych w kraju, gdzie podmiot zgtaszajgcy ma siedzibe.
Mozliwe jest jednak, ze nada im nizszg range, ktéra nie bedzie
uzasadniac¢ ingerencji w prawo przedsiebiorcy do swobodnego
oznaczenia swoich towaréw wybranym przez siebie znakiem.

BRZECZEN

Belgijka mogta zdezorientowa¢é klientow amerykanskiego giganta, orzekt Sagd UE. Wyrokiem z 16 stycznia 2018 r. SUE stwierdzit

niewaznos$¢ decyzji EUIPO, ktéry oddalit sprzeciw Starbucks Corp.

We wrzesniu 2013 r. Pani Hasmik Nersesyan wniosta o rejestracje jako znaku towarowego przedstawionego nizej oznaczenia.

Znak ten miat dotyczy¢ ustugi podawania napojoéw.

W lutym 2014 r. Starbucks wnidst sprzeciw przeciwko tej rejestracji, powotujgc sie na szereg znakéw towarowych,

zarejestrowanych przede wszystkim w EUIPO.

Starbucks zarzucit zgtoszonemu znakowi podobieristwo do swoich oznaczen, ktére, po pierwsze, mogto wprowadzi¢
w bfad konsumentéow co do pochodzenia towardw i ustug Belgijki (art. 8 (1b) Rozporzadzenia UE ws. wspdlnotowego
znaku towarowego, [Rozporzadzenie]), a po drugie, mogto negatywnie wptynac na odrdzniajgcy charakter i renome,

jaka oznaczenie Starbucks cieszy sie w Europie (art. 8 (5) Rozporzadzenia).

Urzad unijny uznat, ze niebezpieczenstwa takie nie zachodzg, ze wzgledu na brak podobieristwa miedzy znakami.
EUIPO wskazat m.in., ze znak zgtoszony zawiera stowo ,,rocks” oraz unikalne przedstawienie nut w ksztatcie ziarenek
kawy, podczas gdy znaki amerykanskiej kawiarni oprécz charakterystycznego stowa ,,STARBUCKS” obejmowaty
wizerunek stynnej syreny. Wykluczono réwniez podobienstwo na ptaszczyznie fonetycznej i znaczeniowe;j.

Z taka oceng nie zgodzit sie Sad UE. Sedziowie w pierwszej kolejnosci odnotowali podobienstwa wizualne — okragty

ksztatt znakdw, podobng strukture w zakresie umiejscowienia elementdw stownych i graficznych, a takze na zastosowaniu

tej samej czcionki. Zwrdcono réwniez uwage na to, ze zgtoszenie znaku ,,coffee rocks” nie zawierafo zastrzezenia dla zadnego koloru, co oznacza,
ze w razie pomysinej rejestracji Belgijka mogtaby go uzywac réwniez przy zastosowaniu stynnego dla Starbucks zestawienia czerni, bieli i zieleni.

W ocenie Sadu, ze wzgledu na rézne mozliwe sposoby wymowy stowa ,,rocks”, podobienstwo fonetyczne réwniez nie jest wykluczone.
SUE ponadto podzielit argumentacje Starbucks, ze obecno$¢ w znakach stowa ,coffee” moze sprawi¢, ze konsumenci od strony
znaczeniowej bedga kojarzy¢ porownywane oznaczenia z ideg domu, lokalu z kawa.

Sad, nakazujgc EUIPO zbadanie prawdopodobieristwa wprowadzenia konsumentow w bfad przez znak Belgijki, posrednio wskazat, ze wraz
ze wzrostem podobienstwa miedzy towarami czy ustugami rygory oceny podobienstwa znakéw moga ulec liberalizacji.

SUE ponadto krytycznie odnidst sie do postepowania EUIPO, ktdry po stwierdzeniu braku podobienstwa miedzy znakami na gruncie art. 8
(1b) te sama ocene przenidst do rozwazan w przedmiocie zastosowania art. 8 (5) Rozporzadzenia. Sad stwierdzit, ze wyktadnia podobienstwa na
gruncie art. 8 (1b) i 8 (5) jest rézna — w przypadku, gdy znak wczesniejszy cieszy sie renoma we Wspdlnocie, znak zgtoszony musi sie wykazywac
wyzszg zdolnoscig odrézniajaca niz zwykle.

Omawiane orzeczenie rzuca $wiatto na kilka ciekawych zagadnien. Przede wszystkim, unaocznia ryzyko, jakie wigze sie ze sposobem
procedowania EUIPO. Organ, stwierdziwszy brak spetnienia jednej z przestanek uwzglednienia sprzeciwu (podobierstwa miedzy
znakami), zaniechat poczynienia ustalen faktycznych na gruncie pozostatych (m.in. prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
opinii publicznej). Teraz bedzie musiat je przebadaé, ponad 4 lata po zgtoszeniu znaku w EUIPO. Rodzi to pytanie o rzeczywistg
sprawno$¢é postepowania organdw UE, postulowang w Traktatach.

Po drugie, rozwija ono linie orzeczniczg zaprezentowang w wyroku El Corte Ingles. Jesli wnoszacy sprzeciw powotuje sie na znak, ktéry
cieszy sie renomg we Wspdlnocie, to nie musi dowodzi¢ podobienstwa znaku zgtaszanego w takim stopniu, w jakim musiatby to zrobic,
gdyby tej rozpoznawalnosci zabrakto. Takie podejscie abstrahuje od podstawowej funkcji, jakg ma petni¢ znak towarowy, tj. zapobiezeniu
wprowadzenia nabywcéw w bfad co do pochodzenia nabywanych towardw i ustug. Jesli dany znak cieszy sie renomg i rozpoznawalnoscig,
to znacznie trudniej jest konkurentowi wprowadzi¢ klientéw w btagd co do pochodzenia towaréw nim oznaczonych. To powinno
sie przetozy¢ na wiekszg swobode w ksztattowaniu swojego znaku towarowego, ktéry miatby potencjalnie konkurowad ze znakiem
renomowanym, zwtaszcza w przypadku, gdy chronione towary lub ustugi sg rézne. W ujeciu przyjetym przez Sad, bardziej od konsumentéw
wydaje sie by¢ chroniony sam znak.
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