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Unijne znaki certyfikujace w praktyce

orzeczniczej EUIPO

Stowa kluczowe: unijny znak certyfikujqcy; zdolnos¢ odrdézniajqca znakéw certyfikujg-
cych; oznaczenie wskazujgce na pochodzenie geogrdficzne; regulamin uzywania unijnych

znakéw certyfikujqcych

Zbior orzecznictwa dotyczacy znakow certyfikujacych UE. Celem jest przedstawienie kilku interesujacych
decyzji Urzedu Unii Europejskiej ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej dotyczacych: problemu zdolnosci
odrodzniajacej unijnego znaku certyfikujacego, oznaczen wskazujacych na geograficzne pochodzenie i re-

gulaminu uzywania unijnych znakow certyfikujacych.

Decyzje zapadle przed Urzedem UE ds.
Ochrony Wtasnoéci Intelektualnej UE' maja
charakter swoistego precedensu. Z samego
orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci UE
wynika, ze EUTPO — w toku wydawania decyzji
w sprawie — powinien uwzglednié rozstrzyg-
nigcia, ktore zapadly juz przed tym urzgdem
w podobnych sprawach, i rozwazy¢, czy nalezy
odejs¢ od wypracowanej praktyki orzeczniczej,

! Jest to agencja UE utworzona w 1994 r. i majaca swoja
siedzibe w Alicante. Poczatkowo funkcjonowata pod
nazwg Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewngtrznego
(od angielskojezycznej nazwy przyjat si¢ skrot OHIM).
Wraz z wejéciem w zycie rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europej-
skiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 (dalej: rozpo-
rzadzenie 2017/1001) zmianie ulegta nazwa na Urzad
UE ds. Ochrony Wiasnosci Intelektualnej. W dalszej
czescei tekstu postuzono si¢ rowniez skrotem nazwy tej
agencji, tj. EUIPO.
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czy pozostaé przy niej>. Koniecznos¢ uwzgled-
niania decyzji juz wydanych przez EUIPO
stanowi realizacj¢ podstawowych zasad prawa
Unii Europejskiej, tj. zasady rownego traktowa-
nia i zasady dobrej administracji’. Znajomos$¢
orzecznictwa EUIPO ma zatem istotny wymiar
praktyczny.

Ten sposob rozstrzygania nieco odbiega
od praktyki orzeczniczej Urzedu Patentowe-

2 Wyroki TS z: 10 marca 2011 r., C-51/10P,
EU:C:2013:875, pkt 42; 12 grudnia 2013 r., C-70/13P,
EU:C:2013:875, pkt 42. Wyrok Sadu UE z 25 wrzes-
nia 2015 r., T-209/14, EU:T:2015:701, pkt 62. Wyzej
wymienione orzeczenia zostaly przywolane m.in.
w decyzjach bedacych przedmiotem niniejszego
przegladu (zob. decyzja V Izby Odwotawczej EUTPO
z 27 pazdziernika 2021 r., R2110/2019-5, Bio-Mi-
neralwasser I, pkt 43 oraz decyzja V Izby Odwo-
tawczej EUIPO z 27 pazdziernika 2021 w sprawie
R 2112/2019-5, pkt 49; wszystkie decyzje EUIPO
powotane w niniejszym opracowaniu znajduja si¢ na
stronie www.euipo.europa.cu).

3 Wyrok TS z 10 marca 2011 r., C-51/10P,
EU:C:2013:875, pkt 71-72.
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go RP* Mozna to uzasadni¢ kontynentalnym
systemem prawa w Polsce. UPRP wprost bo-
wiem w wydanych decyzjach wskazuje na brak
mozliwosci powolywania si¢ na wczesniejsza
praktyke orzecznicza i wywodzi, ze ,,[z]god-
no$¢ z prawem decyzji organu powinna by¢
oceniana wylgcznie na podstawie wlasciwych
przepisbw krajowych oraz obowigzujacych
Polske¢ unormowan unijnych, a nie na podsta-
wie wczesniejszej praktyki decyzyjnej Urzedu
Patentowego czy tez innych organdéw ds. wias-
nosci intelektualnej. Urzad jest zatem zobowia-
zany do stosowania obowigzujacych przepisow
prawa, nie za$ do tworzenia precedensow’™.
Mimo zaprezentowanego stanowiska decyzje
EUIPO - réwniez dla UPRP — mogg stanowié
praktyczng wskazowke interpretacji wielu prze-
pisow prawnych dotyczacych ochrony znakow
towarowych gwarancyjnych, bowiem przepisy
te maja identyczne lub podobne brzmienie do
regulacji dotyczacych unijnych znakow certy-
fikujacych.

W odniesieniu do orzecznictwa innych
sadow unijnych UPRP, jak i Urzad UE ds.
Ochrony Wtasnosci Intelektualnej w  toku
wydawania rozstrzygni¢¢ powinien uwzgled-
niaé¢ orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwos$ci
UE wydane w trybie prejudycjalnym zgodnie
z art. 267 TFUE. Tak zwane wyroki wstgpne,
dotyczace w szczegolnosci wyktadni dyrekty-
wy 2015/2438 oraz rozporzadzenia 2017/1001,
w sprawach dotyczacych znakéw towarowych
odgrywaja szczeg6lng role. Aktualnie (stan na
21 pazdziernika 2024 r.) nie zostato jednak wy-
dane Zzadne orzeczenie prejudycjalne dotyczace
wyktadni przepisow prawnych regulujacych
ochrone znakow certyfikujacych.

W zwigzku z tym, Zze znajomo$¢ decy-
zji EUIPO, jak wynika z przedstawionej linii
orzeczniczej, ma kluczowe znaczenie w kon-
tekscie procedowania przed agencja Unii Eu-
ropejskiej, w niniejszym opracowaniu zosta-
ly zaprezentowane wybrane decyzje wydane

4 Dalej: UPRP.
> Zob. m.in. decyzja UPRP z 28 grudnia 2022 r. w spra-
wie Z.538293; tekst nieopublikowany.
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przez EUIPO w sprawach dotyczacych zglo-
szen unijnych znakow certyfikujacych. Wy-
bor tej kategorii normatywnej znakow nie jest
przypadkowy i wynika z faktu, ze harmoniza-
cja i unifikacja prawa w obrgbie znakoéw cer-
tyfikujacych (inaczej gwarancyjnych) nastgpita
dopiero w ostatnich latach, co spowodowato
konieczno$¢ wypracowania linii orzeczniczej
w zakresie niektorych kluczowych zagadnien
dotyczacych znakow certyfikujacych zgtasza-
nych w EUIPO. W niniejszym artykule anali-
zie poddano takie zagadnienia, jak: zdolno$¢
odrozniajaca znakow certyfikujacych, znaki
certyfikujace wskazujace na pochodzenie geo-
graficzne oraz regulamin uzywania znakow cer-
tyfikujacych.

Badania prowadzono w oparciu o metode
formalno-dogmatycznag, ktéra postuzyta gtow-
nie do interpretacji norm prawa obowigzujg-
cego z zakresu ochrony znakow towarowych
gwarancyjnych na gruncie p.w.p.° oraz unijnych
znakow certyfikujacych chronionych w oparciu
o rozporzadzenie 2017/1001. W toku prowa-
dzonych analiz postuzono si¢ rowniez metoda
komparatystycznga. Metoda pordwnawcza byta
przydatna w zwiagzku z koniecznoscig analizy
zardwno norm prawa krajowego, jak i prawa
Unii Europejskiej.

W przegladzie orzecznictwa wykorzystano
decyzje EUIPO, ktore zostaly wydane najwcze-
$niej i jako najstarsze sg juz powszechnie powo-
tywane w pdzniejszym orzecznictwie EUIPO
ze wzgledu na przyjeta w nich lini¢ orzecz-
niczg. Decyzje nie byly (stan na 21 listopada
2024 r.) przedmiotem analizy przedstawicieli
doktryny, dotycza one jednak zagadnien istot-
nych dla skutecznej ochrony unijnych znakow
certyfikujacych.

Informacje ogdlne o ochronie znakéw

certyfikujacych w Unii Europejskiej

Od 1 pazdziernika 2017 r. w EUIPO na zna-
ki certyfikujace mozna uzyskaé prawo wytacz-

¢ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasno$ci
przemystowej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170).
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ne, ktdre rozcigga si¢ na terytorium wszystkich
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Jest
to kolejny etap usuwania barier w funkcjono-
waniu rynku wewngtrznego w obrebie panstw
cztonkowskich UE.

Zgodnie z definicjg legalng unijnego znaku
certyfikujacego zarejestrowane moze by¢ wy-
facznie takie oznaczenie, ktore pozwala odréznié
towary lub ustugi certyfikowane przez upraw-
nionego do znaku pod wzgledem réznych cech
(z wylaczeniem pochodzenia geograficznego)
od innych towarow czy ustug w taki sposob nie-
certyfikowanych (art. 83 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001). Laczna liczba zgloszen unijnych
znakéw certyfikujagcych wynosi obecnie 665
(stan na 21 listopada 2024 r.). Zgloszenia te nie
sa wprawdzie tak cze¢stym przedmiotem zglo-
szen jak unijne znaki indywidualne, jednak, co
wynika z przeprowadzonych badan, sa one czg$-
ciej zglaszane niz unijne znaki wspolne’.

Zdolnos¢ odroézniajaca znakow certyfikujacych

(gwarancyjnych)

Decyzje EUIPO w sprawie oznaczen Bio-
-Mineralwasser — decyzja V Izby Odwo-
lawczej EUIPO z 27 pazdziernika 2021 r.,
R 2112/2019-5, i decyzja V Izby Odwolawczej
EUIPO z 27 paZzdziernika 2021 r., R 220/2019-5
Z wykladni literalnej i systemowej wynika,
ze bezwzgledne podstawy odmowy udziele-
nia ochrony na oznaczenie wskazane w prze-
pisach rozporzadzenia 2017/1001 sa rowniez
stosowane wobec oznaczen zglaszanych jako
unijne znaki certyfikujace.

W decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5
przedmiotem zgloszenia byto oznaczenie stow-
ne ,,Bio-Mineralwasser” zgloszone do EUI-

7 Na okoliczno$¢ wykazania tej tezy 7 listopada 2024 .
w ogolnodostgpnych bazach znajdujacych si¢ na stro-
nie internetowej www.euipo.europa.eu policzono
liczbg zgtoszen dokonanych w okresie od 1 pazdzier-
nika 2017 r. do 7 listopada 2024 r. Wyniki badania sg
nastepujagce: we wskazanym okresie zostato zgtoszo-
nych 476 unijnych znakéw wspdlnych, 657 unijnych
znakow certyfikujacych oraz 992 971 unijnych znakow
indywidualnych.
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PO za numerem 17 762 337, za$ przedmiotem
drugiej decyzji wydanej przez EUIPO w spra-
wie R 2112/2019-5 bylo zgloszenie oznaczenia
stowno-graficznego Bio-Mineralwasser (nr zgto-
szenia 17 762 386) przedstawionego ponizej.

b i
mineralwasser

Oznaczenie zgtoszone jako unijny znak certyfikujacy za nume-
rem |7 762 386

Obydwa oznaczenia byty zgloszone do
EUIPO jako znaki certyfikujace Unii Euro-
pejskiej. Obydwa byly tez zgloszone dla iden-
tycznych towarow, czyli dla sklasyfikowanych
w klasie 32.: wod mineralnych i innych wad;
innych niealkoholowych napojow wytworzo-
nych w oparciu o wod¢ mineralng.

Badanie zdolnosci odrozniajacej zgtoszo-
nego do ochrony oznaczenia jest prowadzo-
ne z uwzglednieniem definicji legalnej znaku
certyfikujacego, jednak — w zwiazku z bra-
kiem lex specialis w tym zakresie — w oparciu
o analogiczne przepisy jak w odniesieniu do
znakéw indywidualnych. W komentowanych
decyzjach EUIPO przyjal, ze z wyktadni li-
teralnej i systemowej wynika, iz bezwzgled-
ne podstawy odmowy udzielenia ochrony na
oznaczenie sg rowniez stosowane wobec ozna-
czen zglaszanych jako unijne znaki certyfiku-
jace®. EUIPO przyjal, ze w rozdziale VIII sek-
cji 2 pt. ,,Unijne znaki certyfikujace” nie ma
zadnych przepiséw szczegdlnych w stosunku
do regulacji ogdélnych zawartych w rozdzia-
le 11, ktore wytaczatyby zastosowanie przepi-
sow ogolnych®. W rozporzadzeniu 2017/1001
nie ma zatem przepisOw analogicznych jak

8 Tak decyzja V Izby Odwotawczej EUIPO z 27 paz-
dziernika 2021 r., R 2112/2019-55, pkt 151 16 oraz
decyzja V Izby Odwotawczej z 27 pazdziernika
2021 r., R 2110/2019-5, pkt 15 i 16.

? Pkt 17 decyzji EUIPO, R 2112/2019-55 oraz pkt 17
decyzji z 27 pazdziernika 2021 r., R 2110/2019-5. Zob.
tez inne decyzje EUIPO.
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w odniesieniu do unijnych znakéw wspdlnych
zawierajacych wylaczenie stosowania art. 7
ust. 1 lit. ¢ w zw. z art. 74 ust. 2.

Jak wskazatl Urzad w komentowanych de-
cyzjach, przepisy rozporzadzenia 2017/1001
(mowa o art. 4 lit. a, art. 7 ust. 1 lit. b, art. 74
ust. 11 art. 83 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001)
bezposrednio odnoszg si¢ do nadrzednej funkcji
kazdej z trzech kategorii znakdéw towarowych
— indywidualnego, wspolnego i certyfikujace-
20'%. Jeszcze przed wejsciem w zycie dyrektywy
2015/2436, jak i rozporzadzenia 2017/1001 Try-
bunat Sprawiedliwosci UE wskazal, Zze w odnie-
sieniu do indywidualnych znakéow towarowych
,»hie mamy do czynienia z uzywaniem zgodnym
z podstawowa funkcjg indywidualnego znaku
towarowego, jezeli umieszczanie tego znaku na
towarach pelni wylacznie funkcj¢ znaku jakosci
dla tych towarow™!'. Rolg znaku towarowego
indywidualnego — jak zostato juz wielokrotnie
wskazane w orzecznictwie — jest ,,zapewnienie
identyfikacji pochodzenia towarow lub ustug,
dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany”'?,
za$ ,,gwarancja jakosSci jest zwigzana z pocho-
dzeniem towaréw™*. Tymczasem w odniesieniu
do znakow certyfikujagcych'* — zgodnie z art. 83
ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 — naczelna rola
tej kategorii normatywnej znakow jest odroznia-
nie towarow i/lub ustug pod wzgledem konkret-

10 Pkt 18 decyzji R 2112/2019-55 oraz pkt 18 decyzji
R 2110/2019-5.

" Wyrok TS z 8 czerwca 2017 r., C-689/15, W.F. Gozze
Frottierweberei GmbH, Wolfgang Go6zze p. Verein
Bremer Baumwollborse, ECLI:EU:C:2017:234, pkt 46
(dalej: wyrok TS w sprawie C-689/15).

12 Wyrok TS w sprawie C-689/15, pkt 37. Zob. glosa
do tego wyroku K. Wernicka, Indywidualny znak
towarowy znakiem certyfikujgcym — glosa do wyroku
Trybunatu Sprawiedliwosci z 08 czerwca 2017 r.,
C-689/15, W.F. Gozze Frottierweberei GmbH and
Wolfgang Gozze v. Verein Bremer Baumwollbérse,
,,Glosa — Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komen-
tarzach” 2019, nr 1, s. 79-85.

13 Opinia rzecznika generalnego Melchiora Watheleta
z 1 grudnia 2016 r. w sprawie C-689/15, W.F. Gozze
Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gozze p. Verein
Bremer Baumwollborse, pkt 64 oraz powotane tam
pismiennictwo.

4 W niniejszym opracowaniu autorka nie podda analizie
funkcji wspolnych znakoéw towarowych.
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nych cech, ktérymi majg by¢ certyfikowane towa-
ry i/lub ustugi. Poza ta funkcja znaki certyfikujace
(gwarancyjne) pelnig funkcj¢ gwarancyjna.
Rozne funkcje znakow towarowych indywi-
dualnych® i certyfikujgcych (gwarancyjnych)!'
oraz odmienna rola w obrocie gospodarczym
tych dwoch kategorii normatywnych znakow
prowadzi do wniosku, ze standard dotyczacy
zdolnosci odrdzniajacej zglaszanych oznaczen
jest wyznaczany odrgbnie dla znakow indywi-
dualnych i dla znakow certyfikujacych. To samo
oznaczenie moze nie nadawac si¢ do ochrony
jako znak indywidualny w zw. z art. 7 ust. 1 lit. b
rozporzadzenia 2017/1001, za§ w odniesieniu
do odrozniajacego charakteru znakow certyfi-
kujacych moze okazac sig, ze stopien charakte-
ru odr6zniajacego (w zw. z art. 85 ust. 1 iz art. 7
ust. 1 lit. b rozporzadzenia 2017/1001) jest wy-
starczajacy. Takie stanowisko zostato stusznie
zaprezentowane przez EUIPO wobec znakow
certyfikujacych w komentowanych decyzjach

15 W kwestii funkcji indywidualnych znakéw towarowych
zob. obszernie: J. Koczanowski, Funkcje i ochrona
prawna znakow towarowych, ,,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego. Migdzyuczelniany Instytut
Wynalazczos$ci i Ochrony Wiasnosci Intelektualne;j.
Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci Intelek-
tualnej” 1976, nr 8; J. Koczanowski, Ewolucja funkcji
znakow towarowych w prawie europejskim, ,,Studia
Prawnicze: rozprawy i materiaty” 2008, nr 6, s. 65-74;
R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego [w:] Ksiega
pamigtkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego
Polsce, Warszawa 2001, s. 222-242; L.. Zelechow-
ski, Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy cz. 1, ,,Europejski Prze-
glad Sadowy” 2015, nr 5, s. 4-13; idem, Funkcje znaku
towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy cz. 11, ,,Europejski Przeglad Sadowy” 2015,
nr 6, s. 20-28.

16 W odniesieniu do funkcji unijnych znakow certyfiku-
jacych zob. m.in. K. Wernicka, Unijny znak certyfiku-
Jjgcy — charakterystyka ogélna [w:] 100 lat ochrony
wlasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa
Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red.
A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1114-1115; Unions-
markenverordnung. Kommentar, red. G. Eisenfiihr,
D. Schennen, Hiirth 2024, s. 1335-1342; Prawo wias-
nosci przemystowej, Komentarz, t. VIIIB, red. £. Zele-
chowski, Warszawa 2021, s. 318-319 oraz powotane
tam piSmiennictwo.

89



Kinga Wernicka

w sprawie oznaczen Bio-Mineralwasser!’.

Niezaleznie od rodzaju znaku (np. znak
stowny, graficzny czy przestrzenny) ocena
jest dokonywana z uwzglednieniem towarow
i ustug, dla ktoérych zostalo dokonane zgto-
szenie oraz przez pryzmat osoby przecigtnego
konsumenta. Jest to ugruntowany juz poglad
w orzecznictwie's. Taki sposob badania nie
odnosi si¢ wylacznie do znakéw indywidual-
nych. Ma on zastosowanie rowniez do znakoéw
certyfikujacych. W analizowanych decyzjach
EUIPO wskazatl, ze odbiorca produktow, dla
ktorych zostaly dokonane obydwa zgloszenia
(. wody mineralne i inne wody, napoje bez-
alkoholowe zawierajace wode mineralng), jest
w szczegolnosci ogolna publika, ale w czgsci sg
to rowniez specjalisci (np. szpitale jako odbior-
cy tego rodzaju towarow)'’.

W przypadku odmowy ochrony na podstawie
art. 85 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001 — jak wskazywano juz we wczesniej-
szym orzecznictwie — kazda z podstaw wymie-
nionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001
powinna by¢ rozpatrywana niezaleznie?.

W odniesieniu do zgloszonego oznaczenia
EUIPO stusznie wskazatl, ze oznaczenie ,,Bio-
-Mineralwasser” odnosi si¢ do wlasciwosci
wody mineralnej jako takiej, jednak nie spetnia
podstawowej funkcji znaku certyfikujacego,
jaka jest odroznianie certyfikowanych napojow
od tych napojow, ktore nie podlegaja certyfika-
cji. Z tego powodu — powotujac si¢ na art. 85
ust. 1 wzw. z art. 7 ust. 1 lit. biart. 7 ust. 2 roz-
porzadzenia 2017/1001 — EUIPO odmoéwit re-
jestracji oznaczenia jako znaku certyfikujacego.

Znaki certyfikujace zawierajace oznaczenia

wskazujace na pochodzenie geograficzne

17 Pkt 24 decyzji EUIPO w sprawie R 2112/2019-55 oraz
pkt 24 decyzji w sprawie R 2110/2019-5.

18 Zob. pkt 26 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5
oraz pkt 26 decyzji w sprawie R 2112/2019-5.

19 Tak pkt 27 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5
oraz pkt 27 decyzji w sprawie R 2112/2019-5.

20 Zob. pkt 34 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5
oraz pkt 40 decyzji EUIPO w sprawie R 2112/2019-5
i powolane tam orzecznictwo.
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Decyzja IV Izby Odwolawczej EUIPO
z 16 marca 2021 r. w sprawie R2205/2020-4,
DAIRY FARMERS OF CANADA QUALITY
MILK LES PRODUCTEURS LAITIERS
DU CANADA LAIT DE QUALITE*

Z ochrony jako unijne znaki certyfikujace sa
wylaczone oznaczenia wskazujace na pocho-
dzenie geograficzne.

Unijny znak certyfikujacy — w przeciwien-
stwie do znakoéw towarowych gwarancyjnych
zgltaszanych do UPRP — nie moze stuzy¢ do
odrézniania towaréw lub ustug pod katem po-
chodzenia geograficznego. W sprawie zglosze-
nia do ochrony jako unijnego znaku certyfiku-
jacego oznaczenia przedstawionego ponizej
EUIPO rozpatrywat kwestie mozliwos$ci ochro-
ny przedmiotowego oznaczenia jako unijnego
znaku certyfikujacego.

N 7

DAIRY FARMERS
OF CANADA

QUALITY MILK

LES PRODUCTEURS
LAITIERS DU CANADA

LAIT DE QUALITE

Oznaczenie zgtoszone jako unijny znak certyfikujacy 12 mar-
ca 2020 r. (oznaczenie zgtoszone dla produktéw mlecznych;
nr zgtoszenia 018209306)

Co ciekawe, identyczne oznaczenie bylo
przedmiotem wczesniejszego zgloszenia jako in-
dywidualny znak towarowy, dokonanego 31 paz-
dziernika 2019 r. réwniez dla produktow mlecz-
nych (nr zgloszenia 018145696). Tego samego
dnia do EUIPO wptyneto analogiczne zgloszenie
w kolorze niebiesko-biatym takze jako znak in-

2 Dalej: decyzja EUIPO w sprawie R2205/2020-4.
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dywidualny (nr zgloszenia 018145693). Obydwa
oznaczenia nie zostaly jednak zarejestrowane
jako znaki indywidualne.

N 7

DRIRY FARMERS

OF CANADA
QUALITY MILK

LES PRODUCTEURS
LAITIERS DU CANADA

LAIT DE QUALITE

Oznaczenie zgfoszone jako unijny znak certyfikujacy 31 paz-
dziernika 2019 r. dla produktéw mlecznych (nr zgtoszenia
018145693)

W obydwu przypadkach zaréwno w od-
niesieniu do zgloszen znakéw towarowych in-
dywidualnych, jak i certyfikujacych zglaszaja-
cym jest Canadian Dairy Farmers. Juz w samej
postaci oznaczenia zgloszonego do ochrony
jest wskazanie na pochodzenie nabiatu (jako
towaru certyfikowanego) z Kanady. Zglaszaja-
cy argumentowal, ze certyfikacja ma dotyczy¢
norm, nie za§ — pochodzenia towarow. Swoje
stanowisko uzasadniat tym, ze w regulaminie
uzywania znaku byto zastrzezenie, ze certyfika-
cja dotyczy norm wskazanych w dokumencie
o nazwie ,,Consolidated Food and Drug Regu-
lations”, sekcja B.08.001. EUIPO uznat jednak,
ze oznaczenie wskazuje na geograficzne pocho-
dzenie towarow, co jest zabronione na grun-
cie art. 83 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.
EUIPO wskazat, ze oznaczenie sktada si¢ z ele-
mentow, ktore wskazuja na miejsce wytwarza-
nia i rodzaj produktow. Oznaczenia, takie jak
DAIRY FORMERS OF CANADA i okreslenie
QUALITY MILK, sa w petni zrozumiate przez
przecietnego konsumenta, za$ biaty lis¢ klonu
— znajdujacy si¢ w gornej czgsci oznaczenia —
wskazuje na kraj pochodzenia produktow, tj.

Glosa

Kanade?.

Regulamin uzywania znaku certyfikujacego

Decyzja Il Izby Odwolawczej EUIPO z 11 mar-
ca 2020 r. w sprawie R 1364/2019-2, Ism ATEX
INERIS EX*

Regulacje dotyczace poszczegélnych elemen-
tow regulaminu uzywania unijnego znaku
certyfikujacego znajduja si¢ nie tylko w rozpo-
rzgdzeniu 2017/1001, ale réwniez w rozporza-
dzeniu wykonawczym do tego rozporzadzenia.

Decyzja II Izby Odwotawczej z 11 mar-
ca 2020 r. w sprawie R 1364/2019-2 jest jed-
ng z pierwszych decyzji Izby Odwotawczej
EUIPO, w ktorej EUIPO obszernie wypowie-
dziat si¢ na temat regulaminu uzywania unijne-
go znaku certyfikujacego. W odniesieniu do tej
kategorii normatywnej znaku certyfikujacego
regulamin uzywania znaku certyfikujacego jest
jednym z istotnych elementow dokumentacji
zgltoszeniowej. W rozporzadzeniu 2017/1001
(art. 84 rozporzadzenia 2017/1001) prawodaw-
ca unijny w sposob ogdlny wskazal wylacznie
na czeSci sktadowe regulaminu. Natomiast
w rozporzadzeniu wykonawczym 2018/626 do
rozporzadzenia 2017/1001%* w przepisie art. 17
W Sposob enumeratywny wymieniono wszyst-
kie elementy, ktore muszg si¢ znalezé w regu-
laminie.

W analizowanej sprawie — w zwigzku
z niewystarczajacym usunigciem przez zglasza-
jacego brakow zwigzanych z wymogami doty-
czacymi regulaminu uzywania (w tym: braku
oswiadczenia o spelnieniu przez zglaszajace-
go warunkow z art. 83 ust. 2 rozporzadzenia

22 Zob. pkt 13 decyzji EUTPO w sprawie R2205/2020-4
oraz powotane tam orzecznictwo.

% Decyzja EUIPO w sprawie R1364/2019-2.

24 Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626
z 5 marca 2018 r. okre$lajace szczegotowe zasady
wykonania niektorych przepiséw rozporzadzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w spra-
wie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchy-
lajace rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2017/1431
(dalej: rozporzadzenie wykonawcze 2018/626),
Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2018.
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2017/1001 zgodnie z art. 17 lit. b rozporzadze-
nia wykonawczego 2018/626; braku przedsta-
wienia znaku zgodnie z art. 17 lit. ¢ rozporza-
dzenia wykonawczego 2018/626 oraz wykazu
towarow 1 ustug zgodnie z art. 17 lit. d rozpo-
rzadzenia wykonawczego 2018/626) kompaty-
bilnego z podaniem o zgloszenie; braku dookre-
Slenia standardow certyfikacji zgodnie z art. 17
lit. e rozporzadzenia wykonawczego 2018/626
w odniesieniu do ustug audytowych sklasy-
fikowanych w klasie 42.; braku informacji co
do 0s6b upowaznionych do uzywania znaku
certyfikujacego) EUIPO 30 kwietnia 2019 r.
wydat decyzjg, w ktorej] odmowit rejestracji
zgloszonego oznaczenia jako unijnego znaku
certyfikujacego w zw. z art. 85 rozporzadzenia
2017/1001.

Decyzja EUIPO zostata zaskarzona przez
zglaszajacego. Il Izba Odwotawcza EUIPO
postanowita jednak podtrzymaé wczesniejsza
decyzje EUIPO. Uznano bowiem, ze regulamin
uzywania nie zostal dostosowany przez zgla-
szajacego do wymogow art. 17 rozporzadzenia
2017/1001, a w szczegdlnosci wynikajacych
z art. 17 lit. 1 lit. h rozporzadzenia 2017/1001,
dotyczacych warunkéw uzywania unijnego
znaku certyfikujacego, jak i sankcji za ich nie-
przestrzeganie. W ocenie EUIPO takie infor-
macje powinny by¢ jasne i precyzyjne, podczas
gdy dane przedstawione przez zglaszajacego
w opinii organu byty nieczytelne®.

Izba Odwotawcza EUIPO w toku rozpatry-
wania sprawy zarzucita wadliwos¢ w zakresie
formy o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 83
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001. Z tresci ta-
kiego oswiadczenia powinno wynikaé, ze zgta-
szajacy nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej
obejmujacej dostarczanie towaréw lub ustug
tego samego rodzaju co towary i ushugi certy-
fikowane. W komentowanej decyzji wskaza-
no, ze przedmiotowe o$wiadczenie — zgodnie
z art. 17 lit. b rozporzadzenia wykonawczego
2018/626 — powinno by¢ bezwzglednie elemen-
tem regulaminu uzywania znaku, nawet w ra-

% Tak decyzja EUIPO w sprawie r 1364/2019-2,
pkt 23-25.
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mach aneksu zatgczonego do regulaminu®. Nie
moze to by¢ — wbrew twierdzeniom zglaszaja-
cego — odrgbne zaswiadczenie niewchodzace
w sktad regulaminu?’.

Zgodnie ze stanowiskiem EUIPO wyrazo-
nym w komentowanej decyzji regulamin musi
takze, co jest bardzo wazne w kontekscie cato-
ksztattu dokumentacji zgtoszeniowej, zawieraé
przedstawienie unijnego znaku certyfikujacego.
W tym zakresie, jak wynika z analizowanej
decyzji, umieszczenie w regulaminie przed-
stawienia oznaczenia w wersji czarno-bialej
zamiast wersji kolorowej nie zostanie uznane
za spetniajace wymogi z przepisu art. 17 lit. ¢
rozporzadzenia wykonawczego 2018/626%.
EUIPO stusznie wskazat bowiem, ze przedsta-
wienie oznaczenia w aneksie dolgczonym do
regulaminu w wersji czarno-biatej nie jest toz-
same z przedstawieniem graficznym zawartym
w podaniu o udzielenie ochrony.

Izba Odwotawcza EUIPO zwrocita tez
uwage na rozbieznosci pomiedzy wykazem
towaréow 1 ustug w pierwotnej dokumentacji
zgloszeniowej w poréwnaniu do wykazu stano-
wigcego element regulaminu (zgodnie z art. 17
lit. d rozporzadzenia wykonawczego 2018/626)
sktadanego — celem uzupetnienia zgloszenia —
na pozniejszym etapie postepowania®’.

W regulaminie uzywania znaku — zgodnie
z przepisem art. 17 lit. e rozporzadzenia wy-
konawczego 2018/626 — powinny by¢ rowniez
wskazane cechy charakterystyczne, ktore maja
podlegac certyfikacji. W komentowanej spra-
wie EUIPO uznal, Ze regulamin nie wskazuje
na cechy ushug, lecz na sposdb, w jaki beda
one dostarczane®. Nie jest wystarczajgce tak-
ze wskazanie, ze przedsigbiorstwo zatrudnia
personel, ktory posiada odpowiedni certyfikat
przyznany przez zglaszajacego®!. Cechy musza
by¢ precyzyjnie okreslone, a w przypadku cech
ogolnych, takich jak jako$é¢, nalezy certyfiko-

2 Decyzja EUIPO w sprawie R 1364/2019-2, pkt 27-28.
2 Ibidem, pkt 27.

2 Ibidem, pkt 29-30.

2 Ibidem, pkt 31.

30 Ibidem, pkt 34.

31 Ibidem, pkt 38.
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wane wilasciwosci doprecyzowaé poprzez do-
datkowe ich scharakteryzowanie. Przyktadowo
nie wystarczy wskazac, ze towary czy ushugi
charakteryzujg si¢ dobrg jakoscig. Nalezy do-
okresli¢, w czym przejawia si¢ ta dobra jakos¢
oferowanych produktow czy $wiadczonych
ustug. Celem uniknigcia naduzy¢ i nieporozu-
mien w zakresie funkcjonowania znakow cer-
tyfikujacych w obrocie gospodarczym takie
podejscie EUIPO nalezy w petni zaaprobowac.

W komentowanej decyzji I Izba Odwo-
fawcza EUIPO zwrbécita tez uwage na to, aby
cechy wskazane w regulaminie uzywania zna-
ku byly tozsame z cechami wskazanymi w 16z-
nego rodzaju aneksach i innych dokumentach
zalaczonych do regulaminu uzywania znaku®.

Ponadto w art. 17 lit. f rozporzadzenia
wykonawczego 2018/626 wskazano, ze nie-
zbednym elementem sg warunki dotyczace
uzywania unijnego znaku certyfikujacego, jak
i sankcje za ich nieprzestrzeganie. Zgodnie
z trescig komentowanej decyzji wydanej przez
EUIPO samo odwotanie si¢ do polityki dane-
go organu jest jednak niewystarczajace, nalezy
bowiem wskaza¢ bezposrednio w regulaminie
uzywania znaku certyfikujgcego, na czym po-
lega postepowanie bedace wynikiem wprowa-
dzonej polityki. Analogicznie w przypadku do-
kumentoéw powotywanych przez zgtaszajacych,
takich jak plany czy protokoty.

Regulamin uzywania unijnego znaku certy-
fikujacego powinien takze — zgodnie z przepi-
sem art. 17 lit. g rozporzadzenia wykonawczego
2018/626 — zawiera¢ informacj¢ na temat osob,
ktére sa upowaznione do uzywania unijnego
znaku certyfikujacego. Krag 0sob uprawnionych
do uzywania musi by¢ wskazany w sposob nie-
budzacy watpliwosci. Jak argumentuje II Izba
Odwotawcza EUIPO w komentowanej decyzji,
musi on zatem zawiera¢ precyzyjne informacje
w tym zakresie. Moze to by¢ nawet link umiesz-
czony w regulaminie uzywania znaku przekie-
rowujacy do strony internctowej zawierajacej
informacj¢ na temat kregu 0os6b upowaznionych

32 Zob. ibidem, pkt 41.
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do uzywania unijnego znaku certyfikujacego®.
Zgodnie z przepisem art. 85 rozporzadzenia
2017/1001 warunki uzywania oznaczenia wska-
zane w regulaminie nie moga by¢ sprzeczne
z porzadkiem publicznym i dobrymi obyczajami.
Zasady, ktore zostaly uregulowane na gruncie
regulaminu uzywania, muszg by¢ sprawiedliwe
wobec wszystkich potencjalnych uzytkowni-
kow. Co istotne — nie mogg one by¢ sprzeczne
z obowigzujacymi przepisami, jak rowniez po-
wszechnie obowigzujgcymi praktykami funkcjo-
nujacymi w obrebie przedsigbiorcow.
Jednoczes$nie w regulaminie musi by¢ in-
formacja, w jaki sposob organ certyfikujacy
zamierza bada¢ cechy charakterystyczne oraz
nadzorowa¢ uzywanie unijnego znaku certyfi-
kujacego (tak art. 17 lit. h rozporzadzenia wy-
konawczego 2018/626). Cechy powinny by¢
jasno okreslone, tak aby kontrola w zakresie
certyfikacji 1 nadzoru uzywania mogta prze-
biegac¢ bezproblemowo. Sposob badania i nad-
zorowania powinien by¢ dookreslony poprzez
m.in. jasno okre$lone metody i czgstotliwo$é
przeprowadzania badan oraz kwalifikacje 0sob
przeprowadzajacych testy czy nadzor’.

Podsumowanie

Zgodnie ze specyfika funkcjonowania
Urzedu UE ds. Ochrony Wtasnosci Intelektu-
alnej znajomo$¢ linii orzeczniczej tej agencji
unijnej odgrywa bardzo wazng rolg. W niniej-
Szym opracowaniu zaprezentowano obszernie
tezy z trzech decyzji zapadtych przed EUIPO.
Wybrano orzeczenia, w ktérych Urzad UE ds.
Ochrony Wtasnosci Intelektualnej w najszer-
szym zakresie wypowiedziat si¢ odpowiednio
w kwestii: po pierwsze, zdolno$ci odrozniajgcej

3 Ibidem, pkt 42.

34 Problematyka unijnych znakow certyfikujacych nie jest
poddana analizie w literaturze polskiej. Ze wzgledu na
brak praktyki orzeczniczej nie ma tez komentarzy do
orzecznictwa zapadtego w odniesieniu do tej kategorii
znakow towarowych. W kwestii regulaminu uzywa-
nia unijnego znaku certyfikujagcego zob. ewentualnie
w literaturze polskiej: K. Wernicka, Unijny znak cer-
tyfikujgcy..., s. 1119-1120.
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oznaczen rejestrowanych jako unijne znaki cer-
tyfikujace, po drugie, mozliwosci ochrony jako
unijnych znakow certyfikujacych takich ozna-
czen, ktore wskazujg na pochodzenie geogra-
ficzne, oraz po trzecie, elementéw sktadowych
regulaminu uzywania znaku certyfikujacego.

Co do stosowania wobec unijnych znakdéw
certyfikujacych bezwzglednych podstaw odmo-
wy udzielenia ochrony analogicznych jak w od-
niesieniu do znaku indywidualnego — z decyzji
EUIPO wynika, ze identyczne przepisy powinny
by¢ stosowane. Taki wniosek zostal wysunig-
ty w oparciu o wykladnie literalng i systemowa
przepisow, jak i brak lex specialis w odniesieniu
do unijnych znakow towarowych.

W zakresie ochrony oznaczen wskazuja-
cych na pochodzenie geograficzne towarow

czy ustug Urzad UE ds. Ochrony Wtasnos$ci
Intelektualnej bezwzglednie nie rejestruje tego
rodzaju oznaczen. Ocena, czy zgloszone ozna-
czenie wskazuje na pochodzenie geograficzne,
jest dokonywana w oparciu o oznaczenie jako
takie oraz regulamin uzywania znaku certyfi-
kujacego, a nawet dane zebrane przez EUIPO
w drodze konsultacji internetowych.

W kwestii regulaminu uzywania unijne-
go znaku certyfikujacego wszystkie elemen-
ty, jakie musi posiadaé ta cz¢s¢ dokumentacji
zgloszeniowej, zostaly wymienione w rozpo-
rzadzeniu wykonawczym do rozporzadzenia
2017/1001. Jak wynika z decyzji zapadtych
przed EUIPO, elementy regulaminu muszg by¢
spdjne z pozostatymi czesciami dokumentacji
zgloszeniowej.

Abstract
Case law review on EU certification marks

Keywords: European Union certification mark; distinctiveness of certification marks; signs desig-
nated geographical origin; regulation governing use of the EU certification mark

Case law review on EU certification marks. The aim is to present some interesting decisions
of European Union Intellectual Property Office concerning EU certification marks such as: problem
of distinctiveness of EU certification mark, signs designated geographical origin and regulation

governing use of the EU certification mark.
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