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Trybunat uscislit wymogi przewidziane dla wskazania towaréw i ustug,
w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku towarowego

Towary i ustugi, o ktérych mowa powinny bowiem zosta¢ wskazane przez zgtaszajgcego w sposob
wystarczajqco jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢ wtasciwym organom i uczestnikom obrotu
gospodarczego, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak
towarowy

Dwoma istotnymi elementami sktadowymi rejestracji znaku towarowego sa, z jednej strony,
oznaczenie i, z drugiej strony, towary i ustugi, ktére majg byé oznaczone tymze oznaczeniem.
Wszystkie te elementy sktadowe umozliwiajg okreslenie dokladnego przedmiotu ochrony, jaka
wynika z zarejestrowanego na rzecz jego wtasciciela znaku towarowego.

Po uprzednim ustaleniu w swoim orzecznictwie', przestanek, jakie musi spetniaé oznaczenie, aby
stanowi¢ znak towarowy, Trybunat zajat sie w niniejszej sprawie wymogami przewidzianymi dla
wskazania towardw i ustug, w odniesieniu do ktérych zazadano ochrony wynikajacej ze znaku
towarowego. Kwestia ta jest szczegolnie wazna w momencie, kiedy krajowe urzedy znakow
towarowych oraz OHIM (urzad wspdlnotowych znakoéw towarowych) rozwijajg rozbiezne praktyki
prowadzace do réznorodnych przestanek rejestracji, sprzecznych z celami zamierzonymi przez
europejska dyrektywe o znakach towarowych?.

Na ptaszczyznie miedzynarodowej prawo znakéw towarowych regulujg przepisy konwenciji
paryskiej o ochronie wiasnosci przemystowej®. Konwencja ta stata sie podstawa przyjecia
porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakow®. Od dnia 1 stycznia 2002 r. wykaz klas klasyfikacji nicejskiej obejmuje 34 klasy
towaréw i 11 klas ustug. Kazda klasa oznaczona jest za pomocag jednego lub wielu ogdinych
okreslen, zwanych powszechnie ,nagtéwkami klasyfikacyjnymi”, ktére wskazujg w sposéb ogdiny
dziedziny, do ktérych nalezg zasadniczo towary i ustugi z tej klasy. Alfabetyczny wykaz towarow
i ustug zawiera okoto 12 000 pozycji.

W dniu 16 pazdziernika 2009 r. Chartered Institute of Patent Attorneys (,Institute”) dokonat
zgtoszenia oznaczenia ,IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego. Dla wskazania
ustug objetych tym zgtoszeniem Institute postuzyt sie ogélnymi okresleniami nagtéwka jednej z klas
klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie ,nauczaniem; ksztatceniem; rozrywka; dziatalnoscig sportowg
i kulturalng”.

! Wyrok Trybunatu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz. U. L 299, s. 25).

3 Konwencja o ochronie wtasnosci przemystowej podpisana w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowana
w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 wrzesnia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies,
vol. 828, nr 11851, s. 305) Wszystkie panstwa cztonkowskie sg stronami tej konwenciji.

* Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréow i ustug dla celdéw rejestracji znakoéw,
podpisane w trakcie konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowane w dniu
13 maja 1977 r. w Genewie i zmienione w dniu 28 wrzesnia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154,
nr 1-18200, s. 89).
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00

Decyzjg z dnia 12 lutego 2010 r. Registrar of Trade Marks (organ wtasciwy do spraw rejestraciji
znakow towarowych w Zjednoczonym Krolestwie) odrzucit to zgtoszenie w oparciu o przepisy
prawa krajowego transponujgce dyrektywe o znakach towarowych. Registrar zinterpretowat
bowiem to zgtoszenie w sposéb ogdlny, zgodnie z komunikatem OHIM®. Uznat on, ze zgtoszenie
to obejmuje nie tylko ustugi wskazane przez Institute, ale réwniez wszystkie inne ustugi nalezace
do tej klasy klasyfikacji nicejskiej, w tym takze ustugi ttumaczeniowe. W konsekwencji w
odniesieniu do ustug ttumaczeniowych oznaczenie ,IP TRANSLATOR” bytoby w jego opinii z
jednej strony pozbawione charakteru odrézniajgcego, z drugiej zas strony miatoby charakter
opisowy. Nie byto ponadto dowodoéw na to, by oznaczenie stowne ,IP TRANSLATOR” uzyskato
w nastepstwie jego uzywania charakter odrézniajgcy w odniesieniu do ustug ttumaczeniowych
przed dniem jego zgtoszenia do rejestracji. Institute nie wystapit tez o wytgczenie tego rodzaju
ustug ze specyfikacji jego zgtoszenia do rejestracji znaku towarowego.

Institute wnidst odwotanie od tej decyzji podnoszac, ze jego zgtoszenie do rejestracji nie
wskazywato inie obejmowato zatem ustug ttumaczeniowych. Ztego wzgledu zarzuty wobec
rejestracji wskazane przez Registrar byty btedne, zas$ dokonane przez Institute zgtoszenie
niestusznie odrzucone.

High Court of Justice (Zjednoczone Krélestwo), przed ktérym zawist spér, zwrécit sie do Trybunatu
Sprawiedliwosci z pytaniem dotyczacym wymogow przewidzianych dla wskazania towardw i ustug,
w odniesieniu do ktoérych zazadano ochrony wynikajgcej ze znaku towarowego oraz mozliwosci
postuzenia sie w tym celu ogdlnymi okresleniami nagtéwkow klasyfikacyjnych klasyfikacji
nicejskiej.

W dzisiejszym wyroku Trybunat podkreslit w pierwszej kolejnosci, ze wyktadni dyrektywy
o znakach towarowych nalezy dokonywa¢ w ten sposob, ze wymaga ona by towary lub ustugi,
w odniesieniu do ktérych wnosi sie 0 ochrone wynikajaca ze znaku towarowego byty wskazane
przez zgtaszajgcego w sposéb wystarczajgco jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢ witasciwym
organom i uczestnikom obrotu gospodarczego, na tej jedynej podstawie, okre$lenie zakresu
ochrony przyznanej przez znak towarowy.

Z jednej strony bowiem wtasciwe organy muszg zna¢ w sposob wystarczajgco jasny i precyzyjny
towary iustugi objete znakiem towarowym, aby mdéc wykonywalé swoje obowigzki zwigzane
z uprzednim badaniem zgtoszeh do rejestracji, jak rowniez z publikacjg i prowadzeniem
stosownego i dokfadnego rejestru znakéw towarowych. Z drugiej zas strony rowniez uczestnicy
obrotu gospodarczego powinni mie¢ mozliwo$¢ jasnego iprecyzyjnego sprawdzenia wpisow
dokonanych w rejestrze, atakze wnioskdw ztozonych przez rzeczywistych lub potencjalnych
konkurentéw, zyskujac w ten sposéb dostep do odpowiednich informacji na temat praw oséb
trzecich.

Nastepnie Trybunat orzekt, ze dyrektywa nie stoi na przeszkodzie uzywaniu ogdlnych okreslen
nagtéwkéw klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towardéw i ustug, w odniesieniu
do ktérych zada sie ochrony wynikajacej ze znaku towarowego. Niemniej jednak tego typu
wskazanie powinno by¢ wystarczajgco jasne i precyzyjne, aby umozliwi¢ wtasciwym organom
krajowym i uczestnikom obrotu gospodarczego ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony. W tym
kontekécie Trybunat zaznaczyt, Ze niektore ogolne okredlenia nagtowkéw klasyfikacyjnych
klasyfikacji nicejskiej sg same w sobie wystarczajgco jasne i precyzyjne, podczas gdy inne sg zbyt
0golne i odnosza sie do towardw i ustug na tyle réznorodnych, iz nie sg zgodne z funkcjg znaku
towarowego, jakg jest wskazanie pochodzenia. Do witasciwych organdéw nalezy zatem ocena
kazdego indywidualnego przypadku, w zaleznosci od towardéw i ustug w odniesieniu do ktérych
zgtaszajgcy wnioskuje o ochrone przyznang przez znak towarowy, w celu ustalenia, czy te
okreslenia odpowiadajg postawionym im wymogom jasnosci i precyzyjnosci.

® Komunikat nr 4/03 prezesa Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wykorzystywania nagtowkow klasyfikacyjnych w wykazach towaréw i ustug dla
potrzeb wnioskow o rejestracje wspoélnotowego znaku towarowego (Dz. U. OHIM 9/03, s. 1647).



Wreszcie Trybunat uscislit, ze zgtaszajacy krajowy znak towarowy, ktory postuguje sie wszystkimi
ogolnymi okresleniami nagtowkow klasyfikacyjnych konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu
wskazania towardéw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku
towarowego musi sprecyzowac, czy jego zgtoszenie obejmuje catos¢ towardw lub ustug ujetych
w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektére z tych towardéw lub ustug. W przypadku, gdy
zgtoszenie dotyczy jedynie niektorych z omawianych towaréw lub ustug, zgtaszajacy jest
zobowigzany do sprecyzowania, ktérych towaréw lub ustug nalezacych do tej klasy dotyczy to
zgtoszenie.

Zatem do sadu krajowego nalezy ustalenie, czy Institute, w momencie kiedy postuzyt sie
wszystkimi ogdlnymi okresleniami nagtéwka danej klasy klasyfikacji nicejskiej, sprecyzowat
w swoim zgtoszeniu, ze dotyczy ono catosci ustug nalezacych do tej klasy, a w szczegdlnosci ze
jego zgtoszenie obejmowato ustugi ttumaczeniowe.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sagdom panstw cztonkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwréci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sadu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie
z orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposob inne sady krajowe, kidre spotkajg sie
z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu Sprawiedliwo$ci.
Petny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogtoszenia
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca & (+352) 4303 2793


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-307/10
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