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Najczestsze btedy przy wyborze nazwy firmy.

09 pazdziernik 2017 .

Opis odcinka: https://znakitowarowe-blog.pl/010

Witam Cie bardzo serdecznie.

Ja nazywam sie Mikotaj Lech, a to jest mdj podcast pod tytutem Prawna ochrona marki. Odcinek jedenasty.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci jak mozesz zapewnic¢ swojej marce silng ochrone prawng oraz dlaczego
jest to takie wazne. Dowiesz sie rowniez jakich btedéw jako przedsiebiorca powinienes unikac. Ten podcast

jest takze uzupetnieniem wiedzy, ktérg dziele sie na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Czesc. Postanowitem w tym odcinku opowiedzie¢ Ci o takich najczestszych btedach jakie ludzie popetniajg
wybierajgc nazwy dla swoich firm. Przy czym, nie bede tutaj méwit o sytuacjach, kiedy przedsiebiorca

wybiera nazwe podobng do juz zarejestrowanego znaku towarowego.

Te sytuacje szczegétowo omawiatem w trzecim odcinku mojego podcastu. W skrécie jedynie powiem, ze
wiele oséb robi wytgcznie proste poszukiwanie w wyszukiwarce Google czy taka nazwa nie jest przez kogos

uzywana oraz czy domena internetowa jest wolna.

Nie widzac kolizji wchodzg w takg nazwe i pdzniej po kilku miesigcach lub nawet latach zderzaja sie z
brutalng rzeczywistoscig kiedy odzywa sie do nich kancelaria prawna konkurenta, ktéra zgda zmiany nazwy

oraz najczesciej odszkodowania. Po wiecej informacji na ten temat odsytam Cie do odcinka numer trzy.
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Dzi$ w gtdwnej mierze bede méwit o nazwach opisowych, ktérych w ogdle nie da sie w Urzedzie
Patentowym zarejestrowac. By¢ moze od strony marketingowej sg atrakcyjne, ale co z tego, jezeli od
strony prawnej nie mozesz ich zmonopolizowa¢. Zmonopolizowa¢, czyli uzyskaé na nie

Swiadectwo rejestracji. Takie swiadectwo jest wydawane po zastrzezeniu znaku towarowego w
odpowiednim urzedzie patentowym. Takie swiadectwo jest fantastycznym dowodem w sgdzie, poniewaz
Swiadczy o tym, ze to Tobie przystugujg prawa do znaku towarowego, a formalnie, ze nikt z Twoich
konkurentéw nie moze oferowac towardw lub ustug pod identyczng lub podobng nazwa. Nie ma tutaj
kwestii udowadniania, czy masz te prawa czy nie, wystarczy, ze przedstawisz Swiadectwo rejestracji i to

tak naprawde konkurent ma problem.

Przy okazji rozgryzania tematu znakdéw opisowych wskaze Ci pewien wyjatek, a wtasciwie nawet dwa,
kiedy takie oznaczenie ma jednak szanse na uzyskanie ochrony. Z tym, ze juz zaznaczam, ze nie jest to
zadanie proste i wiele firm moze o jednej z tych metod jedynie pomarzy¢. Pomyslatem, ze przy tej okazji
zmierze sie rowniez z mitem, ze wystarczy znak zarejestrowac, aby cieszy¢ sie silng ochrona prawna.
Tylko, ze sita ochrony znakédw towarowych sie rézni. Ja podzielitem znaki na te zawierajace

stabg, $rednig i wysokg ochrone prawng. Wszystko zalezy od zawartych w nim stow.

| o tych wszystkich rzeczach powiniene$ pamietaé juz na etapie wymyslania nazwy dla firmy. Oczywiscie
po kilku latach mozna jg zmieni¢ lub zmodyfikowac, ale kazdy marketingowiec Ci powie, ze to dos¢
karkotomne zadanie. Jezeli ten rebranding bedzie dos¢ brutalny, czyli dos¢ istotny, to moze sie okazaé, ze
znikniesz z pola widzenia wielu swoich klientéw, ktérzy mieli o Tobie bardzo dobre zdanie, poniewaz
korzystali z Twoich towardw lub ustug. Tak wiec po kilku latach taka zmiana moze sie wigzac z
uszczerbkiem, chociazby finansowym dla Ciebie. Wybierajac dobrg nazwe firmy oszczedzisz sobie duzo

problemdw w przysztosci.
No to zaczynamy :)

Potocznie ludzie méwig, ze w Urzedzie Patentowym zastrzega sie nazwe firmy. Formalnie powinno sie
powiedzieé, ze rejestruje sie tam znaki towarowe. Kazda firma dziatajgca na rynku zarabia na oferowaniu
jakis towardw lub ustug. Zgtaszajgc do ochrony znak towarowy musisz wiec wskaza¢ do oznaczania czego
bedzie stuzyt. Nie zastrzega sie samej abstrakcyjnej nazwy. Jezeli na rynku pojawi sie firma o identycznej
nazwie jak Twoja, to jeszcze nie oznacza naruszania prawa. Pytanie czy jest to Twoja bezposrednia
konkurencja. Jezeli prowadzisz restauracje, to nie zabierze Ci klientéw firma transportowa o podobne;j
nazwie. Osoba chcaca zjes¢ w Twojej restauracji przez pomytke nie zrobi zamoéwienia na przewiezienie
10 ton cegiet do Hiszpanii :D Mam nadzieje, ze ten obrazowy przyktad bardzo dobrze Ci wszystko

wyttumaczyt.
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Znaki towarowe sg wiec nierozerwalnie zwigzane z towarami i ustugami. Rejestrujac je sprawiasz, ze
Twoja konkurencja nie moze postugiwaé sie okresleniami ani identycznymi ani podobnymi. To znaczy,
mowigc precyzyjniej konkurencja nie powinna w takie nazwy wchodzié, bo ztamie prawo. Tylko, ze przy
zaktadaniu dziaftalnosci gospodarczej czy spétki zaden urzednik tego nie kontroluje. Stad pojawiajg sie

czasami réznego rodzaju kolizje.

Tylko pamietaj, ze podstawowg funkcjg znaku towarowego jest mozliwos¢ odrdzniania towardw i ustug
na rynku. Chodzi o to, aby konsumenci widzgc przyktadowo 5 rodzajow wod mineralnych mogli z nich
wybra¢ Twojg marke. Jezeli na etykiecie znajdzie sie jedynie napis woda mineralna to nie jest to znak
towarowy. A nie jest dlatego, poniewaz nie spetnia funkcji znaku towarowego. Czyli nie pozwala odrdznic
sie tej wodzie z grona wod mineralnych konkurencji. Konsekwencjg tego jest to, ze nie zarejestrujesz
znaku towarowego ,,woda mineralna” do oznaczania wody mineralnej. Mysle, ze to jest dos¢ oczywiste.
Gdyby urzedy chetnie takie znaki rejestrowaty to oczami wyobrazni widze catg mase cwaniaczkéw, ktdrzy
rejestrujg stowa codziennego uzytku jak masto, chleb czy mleko i zadajg optat za ich komercyjne
wykorzystywanie. Taka sytuacja bytaby szkodliwa dla obrotu gospodarczego i wtasciwie by go

paralizowata.

Nie oznacza to jednak, ze takie préby rejestrowania znakdw opisowych sie nie zdarzajg. Znalaztem
przyktady, gdzie np. Poczta Polska ztozyta wniosek o zastrzezenie stownego znaku towarowego KARTKA
POCZTOWA do oznaczania kartek pocztowych, a Minister Edukacji Narodowe] ubiegat sie o ochrone
znaku ELEMENTARZ do oznaczania podrecznikdw edukacyjnych. W obu przypadkach Urzad Patentowy

odmoéwit rejestracji tych znakéw towarowych.

Oczywiscie mozna powiedzied, ze sg to wrecz topatologiczne przyktady znakéw opisowych. Tylko, ze
kiedy zgtaszajg sie do mnie przedsiebiorcy z prosbg, abym zajat sie dla nich formalnosciami przy
rejestracji ich znakdw to widze, ze dos¢ chetnie wchodzg w okreslenia opisowe. Moze nie takie
jednoznaczne, ale nadal w catosci opisowe. Z oczywistych powoddw nie bede tutaj podawat nazw moich

Klientdw, ale podam przyktady w podobnym stylu.

Jak myslisz co jest oferowane pod nazwg kosmetyki24.pl? Mysle, ze fatwo rozszyfrowad, ze bedzie to
polski internetowy sklep z kosmetykami, ktéry dziata 24 godziny na dobe. | wtasnie z podobng nazwa
zgtosit sie do mnie jeden z przedsiebiorcéw. Powiedziat, ze swdj sklep prowadzi juz od 15 lat i nagle
pojawita sie konkurencja z identyczna nazwag, ale inna koicdwka w domenie. Musiatem mu powiedziec,

ze niestety wybrat nazwe, ktorej w wersji stownej nie jest w stanie zmonopolizowac.
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Mam wrazenie, ze najwiekszy problem ze znakami opisowymi majg firmy, ktére swéj model biznesowy
majg oparty na internecie. Czyli wtasnie sklepy czy firmy zwigzane z branzg finansowg. Domyslam sie, ze
naciskajg na to osoby, ktére widzg korzysci z marketingowego punktu widzenia. Chodzi o to, zeby
potencjalny klient widzgc dang nazwe od razu skojarzyt jg z okreslonym towarem badz ustuga. Zobacz
podany przeze mnie przyktad kosmetyki24.pl. Nazwa jest prosta, tatwa do zapamietania, zawiera w sobie
informacje jak trafi¢ do sklepu, ze dziata catg dobe. Poza tym, co wiele oséb przekonuje, posiada w sobie
nazwe ,kosmetyki”, ktdra jest chetnie wpisywana przez internautéw. A to oznacza, ze sklep tatwiej
bedzie wypozycjonowac, wyzej wyskoczy w wyszukiwarkach i sklep finalnie zarobi na tym wiecej. Mozna

powiedzieé¢ nazwa idealna dla marketingowca. Dla mnie jako rzecznika patentowego juz nie.

Co z tego, ze za grube pienigdze kupisz atrakcyjng domene, skoro po osiggnieciu sukcesu konkurencja
bedzie mogta dziata¢ pod podobng nazwg. W sumie w tym przypadku wystarczy, ze stowo ,kosmetyki” i
»24” rozdzieli mysinikiem. Ewentualnie kupi domene z koncéwka ,,com.pl” lub inng. Pewnie, ze mozesz
sie zabezpieczy¢ wykupujac wszystkie mozliwe wersje domen, ale tak na oko musiatbys$ kupi¢ okoto 30, a

i tak wystarczy lekka inwencja, aby to obejs¢.

W tym wszystkim kluczowe jest zrozumienie, kiedy znak towarowy nalezy do kategorii oznaczen
opisowych. | tak przyjmuje sie, ze sg to oznaczenia, ktére majg wystarczajgco bezposredni i konkretny
zwigzek z towarami lub ustugami, ktére majg oznaczac. Innymi stowy dany kragg odbiorcéw postrzega
takie oznaczenie natychmiast i bez gtebszego zastanowienia jako opis kategorii towardow lub ustug.

Alternatywnie jedng z ich cech.

Czyli za opisowy zostanie uznany nie tylko znak "chleb" do oznaczania pieczywa, ale réwniez "pachnacy

chleb" czy "swiezy chleb".

Oczywiscie to czy znak jest opisowy czy nie bywa kwestig dyskusyjng. Toczyty sie w tym zakresie rowniez

liczne spory. Mysle jednak, ze na takim podstawowym poziomie mozesz zrobié prosty test.

WyobrazZ sobie, ze 10-ciu swoim potencjalnym klientom zadajesz pytanie jakie towary badz ustugi kryja
sie pod Twojg nazwa. Jezeli bez gtebszego zastanowienia wiekszos¢ odpowie prawidtowo, Twdj znak jest
raczej opisowy. Jezeli po dtuzszej chwili udzielg prawidtowej odpowiedzi, Twdj znak moze by¢ aluzyjny
lub sugerujacy. | o tych dwdch kategoriach znakéw za chwile nieco wiecej Ci powiem. Jezeli z kolei takie
osoby w ogdle nie beda wstanie rozszyfrowac co za takg nazwag sie kryje Twoj znak jest catkowicie

fantazyjny. | w sumie od strony prawnej do tego powiniene$ dazy¢.

znakitowarowe-blog.pl


http://znakitowarowe-blog.pl/

Prawna Ochrona Marki — podcast #011

| teraz odniesmy ten test do przyktadu z nazwg kosmetyki24.pl Jaka jest szansa, ze np. 30 letnia kobieta
rozszyfruje co sie za nig kryje? Tutaj bytbym tego raczej pewny. Jezeli jednak taki sklep funkcjonowatby
pod nazwa FENIKS to nikt sie tego nie domysli. | od strony prawnej to bardzo dobra sytuacja. Oznacza

bowiem, ze znak towarowy ma bardzo silng zdolnos$¢ odrdzniajgca. Bardzo tatwo moze wyrdznic sie na

rynku.

Urzedy Patentowe odmawiajg rejestracji znakom opisowym w mysl zasady, ze pewne oznaczenia

powinny by¢ wolne dla wszystkich. Chodzi wiec o ochrone interesu publicznego.

Jezeli stuchates poprzednich odcinkéw podcastu to na pewno pamietasz, ze czesto podawatem przyktad
nieudanej rejestracji w polskim Urzedzie Patentowym stownego znaku PolskiBus. Urzad uznat, ze jest to

prosta informacja o ustugach przewozu polskimi autobusami.

Nie udafa sie réwniez rejestracja znaku SPIRYTUS REKTYFIKOWANY. Zgtaszajgcy walczyt o ten znak w
wielu instancjach. Ostatecznie Naczelny Sad Administracyjny stwierdzit, ze "Ani pojecie “spirytus”, ani
pojecie “rektyfikowany” nie sq okresleniami fantazyjnymi, zawierajq natomiast informacje o rodzaju
towaru i technologicznym procesie jego uzyskania, a zatem sq to oznaczenia opisowe, znajdujgce sie w

domenie publicznej, ktorych mogq uzywac w obrocie inni przedsiebiorcy."

Takich przyktadéw jest jednak wiecej, poniewaz Urzgd Patentowy odmoéwit rowniez rejestracji znaku
MOCNE na papierosy. Ekspert uzasadniat to tym, ze znak sugeruje wtasciwosci towaru. Uzyskanie
monopolu prawnego na okreslenie MOCNE uniemozliwiatoby przekazanie takiej informacji przez innych
producentéw papierosdow. Podobnie skonczyta sie prdba rejestracji znaku DZISIEJSZE do oznaczania

mleka. a takze znakdw:
- Lody prawdziwie domowe do oznaczania lodéw
- Kietbaski do piwa do oznaczania wyrobdw miesnych
- Maijtki-shop do oznaczania majtek

- FITO APTEKA do oznaczania herbat leczniczych.

Wspomniatem o tym, ze czasami okreslenie czy dany znak jest opisowy stanowi problem réwniez dla
samego Urzedu Patentowego. Przyktadowo po wielu latach bojow przedsiebiorstwu Wedel udato sie w
koncu zarejestrowac stowny znak towarowy PTASIE MLECZKO. Znak ten wzbudza wiele kontrowersji, bo
w branzy cukierniczej tak nazywa sie rodzaj ciastka z piankg. Mimo wszystko przed Urzedem
Patentowym udato sie wykazaé, ze ten znak kojarzy sie bezposrednio z Wedlem, a wiec przekazuje

informacje o pochodzeniu towaru.
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Innym ciekawym znakiem, ktory w wersji stownej uzyskat ochrone jest PACZKOMAT. Stuzy do oznaczania
urzadzen do wydawania paczek. Pojawia sie pytanie czy obecnie okreslenie paczkomat jest fantazyjne

czy raczej kojarzy sie z rodzajem maszyny do wydawania paczek. Ja sie sktaniam do tej drugiej opcji.

No, ale idgc dalej. Juz wiele lat temu udato sie zarejestrowad stowny znak towarowy POCZTA KWIATOWA
do oznaczania ustug dostarczania kwiatéw. Znak ten obronit sie przed prébami uniewaznienia zaréwno
ze strony Poczty Polskiej, jak i bezposredniej konkurencji. Zresztg obecnie trwajg proby uniewaznienia
kazdego z wspomnianych znakdéw towarowych. Jak wiec widzisz w sytuacjach granicznych, nawet jezeli

swoj znak zarejestrujesz konkurencja moze prébowac obali¢ Ci ochrone.

Na koniec tej czesci chciatem Ci jeszcze podaé przyktady ciekawych znakéw, ktdre otrzymaty ochrone.

Chodzi o znaki:
- FISZKI do oznaczania materiatéw do nauczania;
- MYDtO NATURALNE do oznaczania mydta;
- DOBRA WODA do oznaczania napojow bezalkoholowych oraz
- MANUFAKTURA CUKIERKOW do oznaczania cukierkéw.

W kontekscie tego co powiedziatem, zadajesz sobie pewnie pytanie jakim cudem te znaki udato sie
zarejestrowac? Otdz wyobraz sobie, ze zgtoszono je do ochrony w wersji stowno-graficznej. Czyli jako
logo. Ekspert rozpatrujgcy dana sprawe oczywiscie miat Swiadomos¢, ze na ptaszczyznie fonetycznej te
znaki sg opisowe. Uznat jednak, ze to co pozwala im odrdzniaé sie na rynku to charakterystyczna szata

graficzna.

| to jest wtasnie jeden ze sposobow jak mozna zarejestrowac znak opisowy. Musisz ubraé go w
charakterystyczny garniturek, czyli grafike. Przy czym ta grafika powinna by¢ fantazyjna. Zwykty czarny

napis na biatym tle to $rednia fantazja.

W tym miejscu musze Ci wyjasnié co tak na prawde bedzie podlegac ochronie. Czesto dostaje pytania o
to czy zgtaszajgc do ochrony logo chroni sie rowniez samg nazwe. Nie ma na to prostej odpowiedzi, bo
wszystko zalezy od konkretnego stowa. Jezeli w logo znajduje sie okreslenie opisowe, np. DOBRA WODA,
to witasciciel takiego znaku nie moze konkurencji zakaza¢ méwienia, ze ich woda mineralna jest dobra.
Moze za to zakaza¢ postugiwania sie identyczng lub podobng grafikg. Cho¢ akurat w tym przypadku to
jakis cud, ze ten znak dostat ochrone, bo przedstawia po prostu szklanke wody. No, ale zgtaszany byt

wiele lat temu, a wtedy w Urzedzie Patentowym panowata inna praktyka.
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Wracajgc jednak do tematu, jezeli w logo znajduje sie okreslenie fantazyjne, to faktycznie ochrona
prawna obejmuje réwniez ptaszczyzne fonetyczng. Dobrym przyktadem moze by¢ tutaj znak towarowy
ORLEN. Obejsciem prawa nie bedzie otworzenie stacji benzynowej ORLEN z odmienng szatg graficzna.
ORLEN w swojej stylizacji nawigzuje do orta, a to totalnie nie kojarzy sie paliwami. Tak wiec juz
rejestracja znaku stowno-graficznego wystarczy do walki z nieuczciwa konkurencja. Jak sie jednak pewnie

domyslasz ORLEN chroniony jest rowniez w najsilniejszej wersji, czyli w wersji stownej.
W tym miejscu zrobmy moze mate podsumowanie.

Cho¢ oznaczenia opisowe majg swoje zalety od strony marketingowej, to jednak nie da sie ich
zmonopolizowaé. A to przynajmniej w moich oczach wytgcza je z grona nazw, w ktére powinni wchodzic¢
przedsiebiorcy. Co prawda, jezeli znak opisowy ubierzemy w fantazyjng szate graficzng to ochrone
uzyska, ale ten monopol prawny nie obejmie samej nazwy. Tak wiec wchodzgc w nazwe opisowg musisz

liczy¢ sie z tym, ze podobnie z czasem zrobi konkurencja. | nic na to nie poradzisz.

Jest jednak sposdb, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli zadowoli¢ z jednej strony
marketingowca, a z drugiej rzecznika patentowego. Sg kategorie nazw, ktére czesciowo komunikujg do
oznaczania czego stuzg, a jednoczesnie sg na tyle fantazyjne, ze dadzg sie zarejestrowaé w wersji

stownej. Chodzi o znaki sugerujace i aluzyjne. Wspominatem o nich juz dzisiaj.

Znaki sugerujace jak sama nazwa wskazuje, sugerujg tylko okreslone cechy towardw i ustug. Znaki
aluzyjne stanowig tylko aluzje do tych cech. Obie te kategorie oznaczen odnoszg sie do tych cech jedynie
posrednio. Co najwazniejsze, odbiorca musi poczynié pewien szczegdlny wysitek intelektualny, aby sie

tego domyslic.

Czyli przy znaku opisowym te informacje wytozone sg jak kawa na tawe. Przyktadem niech bedzie stowo
piekarnia do oznaczania piekarni. Do grona znakéw sugerujacych bedzie za to nalezat znak PIEKUS.

Mysle, ze po chwili zastanowienia wiekszo$¢ osdb skojarzytoby, ze jest to nazwa piekarni.

Do grona znakdéw sugerujacych zaliczytbym réwniez znak KURCZAKOS do oznaczania potraw z drobiu,
znak SMAKUS do oznaczania $rodkédw odzywczych dla dzieci, znak ASEKURACJA do oznaczania ustug
agencji ochrony czy znak UBIERAMY SAMOCHODY.PL do oznaczania ustug rozpowszechniania ogtoszen

reklamowych na samochodach.

Znaki sugerujgce majq te zalete, ze posrednio komunikujg do oznaczania czego stuzg. Zadowalajg wiec
marketingowca. taskawym okiem patrzy na nie rdwniez rzecznik patentowy, poniewaz Urzedy

patentowe rejestrujg je w wersji stownej.
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Przy tej okazji pamietaj jednak, ze znaki sugerujgce korzystajg z ochrony prawnej na Srednim poziomie.
Co to oznacza? Ot6z konkurencja moze do pewnego stopnia sie do niech przyblizy¢. Chodzi o
skopiowanie fragmentu znaku, ktéry jest sugerujacy. Wezmy na przyktad piekarnie PIEKUS. Raczej nie

narazisz sie na problemy wchodzac w nazwe PIEK-POL czy PIEK-MAR.

W kontekscie tego co powiedziatem mozesz sie zastanawiac, gdzie koriczy sie znak opisowy a zaczyna
znak sugerujgcy. Niestety ta granica jest trudna do okreslenia dla osoby, ktdra z tymi znakami nie miata
nigdy do czynienia. Aby z wiekszg Swiatfoscig sie tutaj wypowiadac, trzeba miec nie tylko wiedze, ale i
doswiadczenie. W swojej pracy miatem okazje juz z dobre kilkadziesigt razy pomagac klientom, ktérym
Urzad Patentowy stawiat zarzut opisowosci. Mam wiec praktyczng wiedze jakie znaki majg szanse na
ochrone, a jakich nie da sie uratowad. Jezeli chciatbys sie ze mng skonsultowac w tym zakresie to napisz

do mnie na adres mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Oczywiscie dobrze o tych ewentualnych problemach z rejestracjg pomyslec jeszcze zanim wejdzie sie z
marka na rynek. W takiej sytuacji zawsze masz jakie$ pole manewru. Znak catkowicie opisowy mozesz
zmodyfikowac¢ na znak sugerujacy lub catkowicie fantazyjny. Kiedy jednak dziatasz na rynku pod nazwa
opisowa od kilkunastu lat, to rebranding wtasciwie nie wchodzi w gre. Staniesz wtedy przed widmem
tego, ze konkurencja postuguje sie bardzo podobng nazwa a Ty nic nie mozesz na to poradzi¢. Znam
jednak przypadki nawet bardzo rozpoznawalnych marek, ktére zdecydowaty sie catkowita zmiane nazwy
pod ktéra dziataty. Popularny serwis ogtoszeniowy OLX nazywat sie jeszcze kilka lat temu TABLICA.PL. Nie
wiem czy akurat to byto powodem zmian, ale od strony prawnej decyzja byta swietna. OLX nalezy do
kategorii znakow z najsilniejszym poziomem ochrony. Jest bowiem catkowicie fantazyjny. TABLICA.PL to

raczej znak staby w kontekscie ustug ogtoszeniowych.

We wstepie do dzisiejszego odcinka obiecatem Ci powiedzie¢ o sposobie, aby jednak znak opisowy
zarejestrowac. | to nie chodzi o rejestracje poprzez dodanie szaty graficznej, ale o rejestracje w wers;ji
stownej. Okazuje sie, ze oznaczenie, ktére poczatkowo nie nadawato sie do oznaczania towaréw ani
ustug, bo byto np. opisowe, w nastepstwie ogromnej popularnosci moze zaczgc sie kojarzyc
konsumentom z konkretnym przedsiebiorcg. W takiej sytuacji znak towarowy nabywa tzw.

wtdrng zdolnos¢ odrdzniajgcg i ma realng szanse na uzyskanie ochrony.

| przedstawie Ci to zndw na konkretnym przyktadzie. Czesto ttumacze swoim Klientom czym jest znak
opisowy na przyktadzie PolskiegoBusa. Ostatnio ztapatem sie na tym, ze kiedy w rozmowie pytam sie,
czy kojarzy Pan/ Pani PolskiBus stysze odpowiedz: Tak to ten przewoZnik autobusowy. | faktycznie

ostatnio uswiadomitem sobie ciekawa rzecz.
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Kiedy ta marka wchodzita na rynek w 2010 r. to w sposdb jednoznaczny byta opisowa. Nie kojarzyta sie z
zadnym konkretnym przewoznikiem. Tylko, ze po prawie 10-ciu latach, wpompowaniu ogromnych
pieniedzy w promocje i przewiezieniu kilkudziesieciu miliondw Polakéw ludzie zaczeli te marke kojarzy¢
po samej nazwie. Dokfadnie tak jak moi Rozméwecy. A to oznacza, ze w nastepstwie popularnosci tej
marki, najprawdopodobniej uzyskata ona wtérng zdolnosé odrdzniajgcg. Gdyby wiec, PolskiBus dzisiaj
zgtosit w polskim Urzedzie Patentowym znak stowny to miatby zdecydowanie duzo wiekszg szanse na

rejestracje niz kiedy dopiero wchodzit na rynek.

Tylko, ze o tej wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej tatwiej powiedzieé, niz jg wykazaé. Po pierwsze taki znak
musi nabrac¢ charakteru odrézniajgcego jeszcze przed datg zgtoszenia. Oznacza to, ze zanim postanowisz
powalczyé o rejestracje swojego znaku opisowego, powiniene$ maksymalnie go wypromowac na rynku.
Z drugiej jednak strony, sytuacja, kiedy z takiej nazwy korzysta wielu Twoich konkurentdw jest dla Ciebie
niekorzystna. Ciezko bowiem wykazywaé, ze dana marka kojarzy sie z jedng firma, kiedy postuguje sie nig

kilkanascie innych. | to wtasciwie obecnie dyskwalifikuje czes¢ okreslen z mozliwosci rejestraciji.

Osobiscie mam wrazenie, ze ORLEN troche przespat swojg okazje na zastrzezenie koloru czerwonego dla
stacji benzynowych. Po kilku latach wszedt na rynek LUKOIL z podobng kolorystykg i szanse na taka

ochrone wyraznie spadty.

Problem z wykazaniem wtérnej zdolnosci odrdzniajacej jest wiasnie dobrze widoczny w przypadku préob
rejestrowania czystych kolorodw. Co do zasady przyjmuje sie, ze sam kolor nie nadaje sie do odrdzniania
towaréw lub ustug. Spokojnie mozna powiedzieé, ze ok 95% firm moze jedynie pomarzy¢ o rejestracji
koloru. Faktycznie znane sg przypadki rejestracji czystych kolorédw. Dotyczy to jednak marek, ktére na

tyle te kolory wypromowaty, ze ludzie kojarzg je z okreslonym towarem lub ustuga.

Ja swego czasu do$¢ mocno rozgryzatem ten temat w jednym z artykutéw na blogu. Artykut wiralowo
rozlat sie po internecie, bo zawierat przyktady az kilkudziesieciu koloréw chronionych jako znaki

towarowe.

Poza kolorem lila dla czekolad Milka, byt tam kolor pomarariczowy dla Orange, niebieski dla kremoéw
Nivea, magenta dla sieci telekomunikacyjnej T-Mobile, czy kolor buraczkowy dla karmy dla kotow
Whiskas. Prawdziwym hitem byta jednak rejestracja koloru czarnego dla papieru toaletowego :) Kazda z
tych marek, na etapie rejestracji musiata wykazaé, ze ich kolor jest na tyle popularny, ze konsumenci

kojarzg go z ich firmg. Wielu ta sztuka sie nie udata.

Tak byto z kolorem z6ttym dla Kodak, czerwonym dla banku Santander czy rézowym dla marki Vanish.
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Aby wykaza¢, ze dane oznaczenie nabyto wtérng zdolnos¢ odrdzniajgcg, musi ono by¢ uzywane w funkgji
znaku towarowego. | to najlepiej do oznaczania niewielkiego grona towaréw lub ustug. Monopolizacja

oznaczen opisowych nie moze odbywac sie ze szkodg dla konkurenciji.

Pozostajac przy przyktadach z kolorami, to gdyby ich rejestrowanie byto proste tatwe i przyjemne to z

biegiem lat bytby problem z wypuszczeniem jakiejkolwiek ulotki reklamowej bez ztamania prawa.

To czy znak towarowy uzyskat wtérng zdolnos$¢ odrdzniajgca ocenia sie w oparciu o szereg czynnikow. Po
pierwsze jest to okres jego uzywania. Im znak jest obecny na rynku dtuzej tym lepiej. W tym kontekscie
raczej bedg marne szanse na rejestracje znaku opisowego, ktérego dopiero planujesz uzywac¢ w

przysztosci.

Drugim kryterium, ktéry ocenia Urzad, to udziat znaku towarowego w rynku. Ten udziat procentowy
rézni sie w zaleznosci od branzy, ale co do zasady korzystnie, aby byt jak najwiekszy. Urzad bierze
réwniez pod uwage sposoéb i intensywnosé uzywania znaku. Na pewno na Twojg rzecz bedzie

przemawiat argument wydawania milionéw na reklame.

Najwazniejsze w tym wszystkim jest jednak nie tylko popularnos¢ samego znaku, ale to, ze dla znaczgcej

grupy odbiorcow znak ten identyfikuje towar z konkretnym producentem.

To jak trudne jest wykazanie wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej pokazujg przyktad nieudanej proby
rejestracji koloru fioletowego dla sieci PLAY. W ciekawym sporze, ktéry opisywatem na blogu, nie wykazat

tego rowniez Louis Vitton dla swojej charakterystycznej kratki.

Zeby nie byfo jednak tak pesymistycznie to podam Ci przyktady znakéw towarowych, ktérym ta sztuka

sie udata. Do grona szczesliwcow nalezy:

- AUDIOTEKA

- EBILET

- EOBUWIE

- EUROFIRANY,

- LOT

- POLSKIERADIO.PL

- PANORAMA FIRM a takze

- charakterystyczne trzy paski ADIDASA.

W kontekscie tego co powiedziatem powinienes$ sSwiadomie wchodzi¢ w pewne nazwy. Jasne, mozesz byé
optymistg i zaktadac, ze znak wypromujesz do takiego poziomu, ze finalnie nabierze on charakteru

odrdzniajgcego i ochrone uzyska.
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Tylko zauwaz, ze wiele z takich marek toczy spory o uniewaznienie swoich znakdéw towarowych. Z drugiej
strony, zeby swoje prawo ochronne utrzymaé muszg prowadzi¢ agresywng polityke ochrony wtasnosci
przemystowej. Przyktadowo Poczta Kwiatowa momentalnie lokalizuje firmy, ktdre takg samga lub
podobng nazwag sie postugujg i wysytajg im pisma ostrzegawcze. Muszg to robic¢, bo tak jak wskazatem,
gdyby wiele firm moéwito na swoje sklepy poczta kwiatowa, to bytby to koronnym argumentem za

uniewaznieniem ich znaku.

Bardziej prawdopodobne jest jednak, ze tak wysokiego poziomu rozpoznawalnosci swojego znaku nie
osiggniesz i bedziesz tkwit w takiej bezradnosci, patrzac jak konkurencja korzysta z Twojego dorobku

wchodzac na rynek z podobng nazwa.

Jezeli jestes dopiero na poczatku swojej drogi to staraj sie wybiera¢ nazwy jak najbardziej fantazyjne. Nie
musi to byé od razu neologizm, czyli stowo, ktérego nie ma w stownikach. Fantazyjny znak to taki, ktory
nie wskazuje do oznaczania czego stuzy. Chyba te kwestie w ktdryms odcinku juz ttumaczytem. Zobacz,
ze APPLE nie sprzedaje jabtek ani Biedronka biedronek. Obie marki fantastycznie nadajg sie do
odrdzniania towardw lub ustug i nalezg do kategorii znakdw silnych. A jest to wazne dlatego, ze liderow

w branzy konkurencja chetnie nasladuje.

Poniekgd doswiadczam tego na wtasnej skorze, bo prowadze najpopularniejszego bloga o znakach
towarowych w Polsce. Ostatnio przyjrzatem sie ofertom mojej konkurencji i zauwazytem, ze mocno
inspirujg sie mojg twodrczoscig. W swoich ofertach podajg te same przyktady znakéw co ja, kopiujg nawet
niektére ze zdjec. U jednej firmy znalaztem wyliczenie, dlaczego warto chroni¢ znak towarowy i
argumenty te dziwnym trafem byty uszeregowane doktadnie w tej samej kolejnosci jak w jednym z

moich artykutéw.

Oczywiscie nikt nie moze podszywac sie pod moje nazwisko ani logo naszej kancelarii. To znaczy, znéw
mowie nie moze, bo to oznaczatoby ztamanie prawa. Mielismy autentycznie historie, gdzie pewna firma
postugiwata sie logo bedgcym plagiatem naszego firmowego orzetka. Oczywiscie juz dawno
zarejestrowalismy go w urzedzie patentowym. Jezeli jestes ciekawy jak ta historia sie skoficzyta to mysle,

ze w niedalekiej przysztosci opisze tg sprawe na blogu :)

| to bedzie juz koniec tego odcinka. Mam nadzieje, ze to wszystkie informacje beda dla Ciebie pomocne.
Mysle, ze wchodzenie w nazwy opisowe to, obok wybierania nazw juz przez kogos$ chronionych,
najwiekszy problem polskich przedsiebiorcéw. Wtasnie z tego powodu warto na ktéryms etapie
powstawania marki skonsultowac sie z rzecznikiem patentowym. Moze Ci to oszczedzi¢ wielu kfopotow

w przysztosci.
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Przypominam Ci, ze notatki do tego odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-
blog/011. Umieszcze tam miedzy innymi link do artykutu o kolorach. Przygotowywanie go to byta dla

mnie dobra zabawa.

Z drugiej strony w notatkach znajdziesz odestania do artykutéw, w ktorych bardziej szczegétowo

rozgryzam jedynie zasygnalizowane tutaj tematy.

Bardzo dziekuje Ci za uwage i do ustyszenia w nastepnym odcinku.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj sie ze mna:
+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
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