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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

1 Wstep

Zgodnie z art. 8 ust. 6 RZTUE prawa do nazw pochodzenia i oznaczen geograficznych
chronionych na poziomie Unii lub na poziomie krajowym uprawniajg do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia ZTUE. Przy okreslaniu zakresu ochrony tych konkretnych
nazw przepisy odnoszg sie przede wszystkim do nazw chronionych/zarejestrowanych,
bez wzgledu na to, czy nazwy te dotyczg chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub
chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG). Ponadto na zakres ochrony nie ma
wptywu rozréznienie miedzy ChNP a ChOG. A zatem w niniejszym dziale te nazwy
chronione bedg okreslane mianem oznaczen geograficznych (OG) bez wprowadzania
rozroznienia miedzy nimi.

Podstawowg funkcjg ochrony OG jest zagwarantowanie konsumentowi geograficznego
pochodzenia towardow i zwigzanych z nim szczegolnych cech jakosciowych
(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147).

Ochrona OG w oparciu o wzgledne podstawy stanowi uzupetnienie ochrony z urzedu w
oparciu o bezwzgledne podstawy (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE). Mimo, ze istniejg
powigzania i zbieznos¢ z ochrong w oparciu o bezwzgledne podstawy, istniejg roznice
zarowno pod wzgledem proceduralnym, jak i merytorycznym, wynikajgce ze
wzglednego charakteru ochrony na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE.

Artykut 8 ust. 6 RZTUE ma nastepujgce brzmienie:

W wyniku sprzeciwu jakiejkolwiek osoby, ktéra jest uprawniona na podstawie
stosownych przepisbw prawa .do wykonywania praw wynikajgcych z nazwy
pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, nie rejestruje sie zgtoszonego znaku
towarowego, jezeli i w zakresie, w jakim — zgodnie z przepisami prawa Unii lub prawa
krajowego, przewidujgcymi ochrone nazw pochodzenia lub oznaczeh geograficznych:

1. zgtoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostato juz
dokonane na podstawie przepiséw prawa Unii lub prawa krajowego przed datg
zgtoszenia unijnego znaku towarowego lub datg pierwszenstwa zastrzezong w
zgtoszeniu, pod warunkiem jego pozniejszej rejestracii;

2. ta nazwa pochodzenia lub to oznaczenie geograficzne uprawnia do zakazania
uzywania pozniejszego znaku towarowego.

Artykut 8 ust. 6 RZTUE jest zatem przepisem ramowym w tym sensie, ze to
obowigzujgce przepisy Unii, prawo panstwa czionkowskiego Ilub umowa
miedzynarodowa okre$lajg warunki nabycia i zakres ochrony OG. Ponadto, jak
zostanie to wyjasnione ponizej, wyczerpujgcy charakter unijnego systemu ochrony OG
w okreslonych obszarach produktéw decyduje o zakresie, w jakim OG chronione na
mocy prawa krajowego lub umowy miedzynarodowej moze stanowi¢ podstawe
sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE.

Ogdiny przeglad oznaczeh geograficznych znajduje sie w Wytycznych, cze$é B:
Rozpatrywanie zgtoszenh, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracii,
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi
(art. 7 ust. 1 lit. ) RZTUE).

2 Oznaczenia geograficzne kwalifikujgce sie na
podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE

Oznaczenia geograficzne sg chronione na réznych poziomach, na mocy prawa Unii,
prawa krajowego lub umoéw miedzynarodowych, i obejmujg rézne obszary produktéw,
takie jak srodki spozywcze, wina, wina aromatyzowane, napoje spirytusowe lub wyroby
rzemiesinicze.

21 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy prawa Unii

Jezeli chodzi o przepisy prawa UE chronigce oznaczenia geograficzne, obecnie
obowigzujg nastepujgce rozporzadzenia UE:

rozporzadzenie (UE) nr 1308/2013 (%3) w odniesieniu do win;

rozporzgdzenie (UE) nr 251/2014 (5%) w odniesieniu do win aromatyzowanych;
rozporzadzenie (UE) 2019/787 (8%) w odniesieniu do napojow spirytusowych;
rozporzgdzenie (UE) nr 1151/2012 (%) w odniesieniu do produktéw rolnych i
Srodkow spozywczych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zob. réwniez Wytyczne, czes¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracii,
rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi
(art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 2: Definicja oznaczeh geograficznych na podstawie
rozporzgdzen UE.

2.1.1 Szczegodty uzasadnienia

Oznaczenia geograficzne chronione na podstawie powyzszych rozporzadzen moga
stanowi¢ wazng podstawe do wniesienia sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE, w
zakresie w jakim umozliwiajg osobie uprawnionej na mocy obowigzujgcego prawa do
wykonywania tych praw w celu uniemozliwienia uzywania pdzniejszego znaku.
Mozliwos¢ zapobiegania uzywaniu oznaczen wynikajgca z tych rozporzadzeh podlega

63 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce
wspoIng organizacje rynkéw produktéow rolnych oraz uchylajgce rozporzadzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

64 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji,
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczen geograficznych aromatyzowanych produkiéw sektora wina,
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 1601/91.

65 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji,
opisu, prezentacji i etykietowania napojéw spirytusowych, stosowania nazw napojoéw spirytusowych w prezentacji i
etykietowaniu innych $rodkéw spozywczych, ochrony oznaczeh geograficznych napojéow spirytusowych,
wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatow pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a takze
uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 110/2008.

66 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemow jakosci produktow rolnych i $rodkdw spozywczych. Zastgpito ono i uchylito rozporzadzenie (WE)
nr 510/2006.
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wiasciwym przepisom rozporzgdzeh wymienionych powyzej (art. 13 ust. 1
rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013,
art. 21 rozporzgdzenia (UE) 2019/787 oraz art. 20 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 251/2014). W tym kontekscie wazne jest rozréznienie przepiséw zapobiegajacych
uzywaniu od tych, ktdre zapobiegaja rejestracji (6) znaku towarowego, ktore nie sg
podstawg wniesienia sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE (przepisy
uniemozliwiajgce rejestracje sg stosowane jako podstawa dla bezwzglednej odmowy
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 RDZTUE osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowody
na istnienie i zakres ochrony wczesniejszego OG, jak rowniez dowody na to, ze jest
uprawniona do wniesienia sprzeciwu.

W szczegdlnosci zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. €) RDZTUE, aby uzasadni¢ swoje prawa,
osoba wnoszgca sprzeciw musi dostarczyé Urzedowi dowody na istnienie i zakres
ochrony wskazanego OG (zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 4.214.2.4.4).

Osoba wnoszaca sprzeciw musi réwniez udowodni¢ swoje: uprawnienie do jego
wniesienia, a mianowicie, ze jest uprawniona na podstawie odpowiednich
przepiséw do wykonywania praw wynikajacych z OG (art. 46 ust. 1 lit. d) RZTUE i
art. 7 ust. 2 RDZTUE). Ponadio osoba wnoszgca sprzeciw musi dowiesé, ze
obowigzujgce przepisy przyznajg jej bezposrednie prawo dziatania w celu zakazania
bezprawnego wykorzystania oznaczenia geograficznego (zob. Wytyczne, czes¢ C:
Sprzeciw, dziat 4: Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia uzywane w
obrocie handlowym (art. 8 ust. 4 RZTUE), pkt 3.1).

21.2 Wyczerpujgcy charakter unijnego systemu ochrony

Trybunat Sprawiedliwosci uznat (08/09/2009, C-478/07, Budé&jovicky Budvar,
EU:C:2009:521), ze unijny system ochrony oznaczen geograficznych produktéw
rolnych i Srodkow spozywczych ustanowiony w rozporzgdzeniu (WE) nr 510/2006
[wéwczas obowigzujgcym] ma  ,charakter wyczerpujacy”. Trybunat potwierdzit
ponadto, ze to  samo odnosi sie do unijnego systemu ochrony oznaczen
geograficznych dla win, zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1234/2007 [wowczas
obowigzujgcym], z uwagi na fakt, ze ,te dwa systemy majg zasadniczo ten sam
charakter, poniewaz ich cele i funkcje sg podobne” (14/09/2017, C-56/16 P, PORT
CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). W odniesieniu do produktéw rolnych i srodkow
spozywczych zob. art. 9 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012 w zwigzku z motywem 24
tego rozporzadzenia. W odniesieniu do win zob. art. 107 rozporzgdzenia (UE)
nr 1308/2013.

Urzad stosuje analogiczne podejscie w odniesieniu do oznaczeh geograficznych win
aromatyzowanych i napojow spirytusowych z nastepujgcych wzgledéw. Poprzednia
ochrona na poziomie krajowym OG dla win aromatyzowanych i napojow
spirytusowych, ktére obecnie kwalifikujg sie do OG odpowiednio na mocy

67 Artykut 14 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013, art. 36
ust. 1 rozporzadzenia (UE) 2019/787 i art. 19 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 251/2014.
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rozporzadzenia (UE) nr 251/2014 i rozporzadzenia (UE) 2019/787, zostata zniesiona
po zarejestrowaniu tych OG na poziomie UE (zob. art. 26 rozporzgdzenia (UE) nr
251/2014 i art. 37 rozporzgdzenia (UE) 2019/787 w zwigzku z art. 15 ust. 2 i art. 20 ust.
1 rozporzadzenia (WE) nr 110/2008).

2.2, Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepiséw
panstw czlonkowskich

Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisow panstw cztonkowskich mogag
stanowi¢ podstawe sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 6 RZTUE jedynie w zakresie, w
jakim dana kategoria towarow nie jest objeta jednolita ochrong UE. Dotyczy to np.
produktow rzemies$lniczych (np. ,HEREND” w odniesieniu do wyrobéw porcelanowych
pochodzgcych z Herendu na Wegrzech).

Z powyzszych wzgledéw unijna ochrona S$rodkéw spozywczych, win, napojow
spirytusowych i win aromatyzowanych ma charakter wyczerpujacy, co oznacza, ze w
tych obszarach sprzeciw na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE nie moze opiera¢ sie na
prawach krajowych. Wynika to z faktu, ze unijny system ochrony obejmujgcy powyzsze
rozporzadzenia uchyla i zastepuje krajowg ochrone oznaczen geograficznych dla
Srodkéw spozywcezych, win, napojow spirytusowych oraz win aromatyzowanych.

W przypadku tych produktéw osoba wnoszaca sprzeciw musi‘powofaé sie w nim na
odpowiednie ustawodawstwo UE, jako ze odwofania do przepisow prawa krajowego
nie bedg uznawane za stosowne.

W sprawie wymogow dotyczacych uzasadnienia zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw,
dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.2 i4.2.4.4.

2.3 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy uméw
miedzynarodowych

Niezaleznie od tego, ze art. 8 ust. 6 RZTUE nie zawiera wyraznego odniesienia do
oznaczen geograficznych chronionych umowami miedzynarodowymi, odniesienie do
.przepiséw - prawa Unii” i ,prawa krajowego” obejmuje oczywiscie umowy
miedzynarodowe, poniewaz stanowig one czesé porzadku prawnego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego, ktére jest strong umowy miedzynarodowe;.

Aby sprzeciw na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE na podstawie prawa wynikajgcego z
jakiejkolwiek umowy miedzynarodowej byt skuteczny, postanowienia tej umowy
miedzynarodowej muszg mie¢ bezposrednie zastosowanie i muszg umozliwiaé
beneficjentowi danego oznaczenia geograficznego wystgpienie z bezposrednim
powddztwem w celu zakazania uzywania kolejnego znaku towarowego.

Pod tym ostatnim wzgledem umowy miedzynarodowe nie zawsze s3
samowykonalne. Zalezy to od cech samej umowy oraz od tego, w jaki sposdb zostaty
one zinterpretowane w danej jurysdykcji. Urzad uznaje na przyktad, ze postanowienia
porozumienia lizbonskiego (w szczegdlnosci art. 3 i 8) nie sg samowykonalne. Jak
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

wyraznie wskazano w art. 8 porozumienia lizbonskiego, w odpowiednim
ustawodawstwie krajowym trzeba okresli¢ rodzaj mozliwych czynnos$ci prawnych, ich
zakres oraz to, czy te czynnosci prawne obejmujg umozliwienie wtascicielowi nazwy
pochodzenia zakazania uzywania kolejnego znaku towarowego. W zwigzku z tym w
takich przypadkach niezbedne jest powotanie sie na stosowne ustawodawstwo
krajowe, gdyz jest ono niezbednym elementem umozliwiajgcym osobie wnoszacej
sprzeciw udowodnienie, ze dane oznaczenie geograficzne moze zapobiec uzywaniu
kolejnego znaku, a osoba wnoszaca sprzeciw jest uprawniona na mocy przepisu
regulujgcego dane prawo do wykonywania tego prawa.

2.3.1 Umowy miedzynarodowe zawierane przez UE

Na oznaczenia geograficzne wynikajace z uméw zawartych miedzy UE a panstwami
trzecimi mozna sie powotywac na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE, jezeli postanowienia tych
uméw wskazuja konkretnego beneficjenta oznaczenia geograficznego Ilub
konkretng kategorie uzytkownikow, ktérym przystuguje prawo do powdédztwa.

Artykut 8 ust. 6 lit. i) RZTUE zawiera wymog, aby oznaczenie geograficzne byto od
razu zgtoszone i nastepnie zarejestrowane. Niemniej jednak ten przepis moze by¢
réwniez stosowany w drodze analogii wobec oznaczen geograficznych z panstw
trzecich chronionych na mocy uméw miedzynarodowych. W przypadku uméw
miedzynarodowych, ktérych UE jest strong, date ~wejscia w zycie umowy
miedzynarodowej uznaje sie za date _pierwszenstwa takiego oznaczenia
geograficznego (a w przypadku oznaczenia geograficznego panstwa trzeciego
dodanego pozniej do listy, date wejscia w zycie takiej zmiany), chyba ze umowa
miedzynarodowa wymaga wczesniejszej daty pierwszenstwa.

UE jest umawiajgcg sie strong Aktu genewskiego Porozumienia lizbonskiego,
obowigzujgcego od dnia 26 lutego 2020 r. Oznaczenia geograficzne pochodzgce z
krajow spoza UE chronione na mocy. Aktu genewskiego Porozumienia lizbonskiego
moga by¢ przywolywane w postepowaniach sprzeciwowych zgodnie z trescig art. 8 ust.
6 RZTUE, pod warunkiem Ze Komisja przyznata im ochrone w UE na mocy
rozporzgdzenia (UE) 2019/1753 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2019 r. w sprawie dziatan Unii po jej przystgpieniu do Aktu genewskiego
Porozumienia lizbonskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeh geograficznych
(,rozporzadzenie (UE) 2019/1753") oraz pod warunkiem, ze zgtoszono kwestionowany
znak towarowy po powiadomieniu Komisji przez WIPO o rejestracji miedzynarodowego
oznaczenia geograficznego.

W przypadku gdy zgtoszono kwestionowany znak towarowy przed powiadomieniem
Komisji o rejestracji miedzynarodowej, ale po dokonaniu rejestracji miedzynarodowej w
Biurze Miedzynarodowym, oznaczenie geograficzne stanowi wczesniejsze prawo
wytgcznie, gdy osoba wnoszgca sprzeciw udowodni, ze zgtoszono znak towarowy w
Zlej wierze.

Prawem materialnym, na ktéorym musi opiera¢ sie strona wnoszgca sprzeciw,
powotujac sie na oznaczenia geograficzne chronione na mocy Aktu genewskiego, jest
art. 11 ust. 1i ust. 3 Aktu genewskiego w zwigzku z rozporzgdzeniem (UE) 2019/1753.
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zob. pkt 3.2 ponizej i Wytyczne, czes¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracii,
rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi
(art. 7 ust. 1 lit. ) RZTUE), pkt 6.2.3: Oznaczenie geograficzne sg chronione w ramach
systemu lizbonskiego (Akt genewski).

2.3.2 Umowy miedzynarodowe zawierane przez panstwa cztonkowskie, w
tym porozumienie lizborskie (°8)

Z przyczyn wskazanych powyzej w pkt 2.1.2 na oznaczenie geograficzne chronione na
mocy umowy miedzynarodowej zawartej przez panstwa czionkowskie (miedzy
panstwami cztonkowskimi lub z panstwami trzecimi) nie mozna sie powotywac¢ jako na
wczedniejsze prawo na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE, jezeli jest ono sprzeczne z
wyczerpujgcym charakterem prawa Unii w odpowiednich obszarach (obecnie pewnych
srodkow spozywczych i innych produktow rolniczych, win, napojéw spirytusowych oraz
win aromatyzowanych).

W wyroku w sprawie Budéjovicky Budvar (08/09/2009, C-478/07, Budé&jovicky Budvar,
EU:C:2009:521) Trybunat oméwit wyczerpujgcy charakter prawa Unii w zakresie
oznaczen geograficznych pochodzgcych z panstw czionkowskich. W interpretacii
Urzedu dotyczy to tym bardziej oznaczen geograficznych panstw trzecich dotyczgcych
odpowiednich kategorii produktow, ktére korzystajg z ochrony na terytorium panstwa
cztonkowskiego na mocy umowy miedzynarodowej, zawartej miedzy tym panstwem
cztonkowskim a panstwem trzecim (69).

Dotyczy to takze porozumienia lizbonskiego. Co do zasady nazwy pochodzenia
chronione w panstwie cztionkowskim na mocy porozumienia lizbohskiego nie mogg
stanowi¢ podstawy sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE. Jedynymi wyjgtkami w tym
zakresie sg nastepujgce przypadki:

* Umowy miedzynarodowe obejmujgce oznaczenia geograficzne, ktére nie dotyczg
Srodkow spozywczych, win, napojow spirytusowych lub win aromatyzowanych.

® Umowy miedzynarodowe zawarte 2z panstwami trzecimi przez panstwo
cztonkowskie przed jego przystgpieniem do UE. Jest tak, poniewaz obowigzki
wynikajgce z umowy miedzynarodowej zawartej przez panstwo cztonkowskie przed
jego przystapieniem do UE muszg byC przestrzegane. Panstwa cztonkowskie majg
jednak obowigzek podjecia wszelkich wtasciwych krokéw w celu wyeliminowania
niezgodnosci- miedzy umowg zawartg przed przystgpieniem danego panstwa
cztonkowskiego a Traktatem (zob. art. 307 Traktatu ustanawiajgcego Wspdinote
Europejska, obecnie art. 351 TFUE zgodnie z wyktadnig Trybunatu w wyroku z
18/11/2003, C-216/01, Budé&jovicky Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).

* Umowy miedzynarodowe zawarte z panstwem trzecim przez panstwo cztonkowskie
po przystgpieniu do UE, lecz przed wejsciem w zycie jednolitego unijnego systemu
ochrony w odniesieniu do danej kategorii produktow.

68  Niektore panstwa czionkowskie (Butgaria, Republika Czeska, Francja, Wiochy, Wegry, Portugalia i Stowacja) sg
stronami Porozumienia lizbonskiego o ochronie nazw pochodzenia i ich miedzynarodowej rejestracji z 1958 r.
(zrewidowanego w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionego w dniu 28 wrzesnia 1979 r.).

69 w przypadku gdy UE nie jest strong umowy.
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

Jako ze panstwa cztonkowskie sg zobowigzane do wyeliminowania niezgodnosci z
prawem UE, Urzad bedzie stosowa¢ dwa ostatnie wyjatki (ktére dotyczg wytgcznie
oznaczen geograficznych panstw trzecich w odniesieniu do produktéw spozywczych,
win i napojow spirytusowych lub aromatyzowanych produktéw sektora wina) tylko
wtedy, gdy osoba wnoszaca sprzeciw wyraznie odnosi sie¢ do wyjatku i popiera
go spoéjng argumentacja oraz stosownymi dowodami (w szczegdlnosci
dotyczgcymi daty wejscia w zycie cytowanej umowy miedzynarodowej w panstwie
cztonkowskim UE, na ktérego ciggtosé zapewnianej ochrony powotuje sie osoba
wnoszgca sprzeciw). Zarzuty ogélne podnoszone przez osobe wnoszacg sprzeciw (np.
tylko powotanie sie na stosowng umowe miedzynarodowg) nie bedg same w sobie
wystarczajgce, aby Urzad uznat, ze zastosowanie ma jeden z dwdch ostatnich
wyjatkow.

3 Zakres ochrony oznaczen geograficznych

3,1 Sytuacje objete rozporzadzeniami UE

Zakres ochrony oznaczenia geograficznego chronionego na mocy rozporzadzen
UE podlega art. 13 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2
rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013, art. 21 rozporzgdzenia (UE) 2019/787 oraz art. 20
ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 251/2014. Przepisy zapobiegajgce rejestracji — art. 14
ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporzadzenia (UE)
nr_1308/2013, art. 36 ust. 1 rozporzadzenia (UE) 2019/787 oraz art. 19 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 251/2014 — nie stanowig podstawy sprzeciwu zgodnie z art. 8
ust. 6 RZTUE (12/06/2007, T-60/04 - T-64/04, Bud, EU:T:2007:169, § 78); taki
sprzeciw nie moze zalezeC od tego, czy osoba go wnoszgca spetnita warunki
wymagane do zakazania rejestracji na podstawie rzeczonych przepiséw (18/09/2015,
T-387/13, COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et
seq.). W zwigzku z tym na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE oznaczenie geograficzne moze
byé podstawg sprzeciwu, jezeli sg spetnione warunki okreslone w przepisach
zapobiegajgcych uzywaniu.

Rozporzadzenia UE dotyczg, mutatis mutandis, roznych sytuacji ,uzywania’, w
odniesieniu do ktérych oznaczenia geograficzne sg chronione:

1. kazde uzycie oznaczenia geograficznego (bezposrednie lub posrednie):

a. w odniesieniu do porownywalnych produktow; lub
b. w zakresie, w jakim takie uzycie wykorzystuje renome oznaczenia
geograficznego;
2. kazde niewtasciwe stosowanie, imitacja lub przywotanie;
3. Kazde inne fatszywe lub wprowadzajgce w btad przestanki lub praktyki.

Nalezy podkreslic, ze zastosowanie majg konkretne warunki zakresu ochrony,
okreslone stosownymi przepisami, a nie na przyklad ,podobienstwo oznaczen”,
.podobienstwo towardw i ustug” lub ,,prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd”.
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

Szczegotowe informacje dotyczgce zakresu ochrony oznaczen geograficznych
chronionych stosownymi rozporzgdzeniami sg zawarte w Wytycznych, czes¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji,
rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi
(art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE) (np. definicje uzywania bezposredniego i posredniego,
imitacji, przywofania, niewlasciwego uzywania, wskazan i praktyk wprowadzajgcych w
btad, niedopuszczalnych produktéw).

Istnieje roznica pomiedzy bezwzglednymi i wzglednymi podstawami oceny. Rdznica ta
oparta jest na towarach, ktore sg przedmiotem sprzeciwu, lub na tym, ze Urzad bedzie
potrzebowat dowodow, aby méc oceni¢ wszelkie potencjalne wykorzystanie renomy lub
taki zamiar, lub na tym, ze nalezy przeanalizowaé oznaczenie wprowadzajgce w biad
lub takie praktyki. Jako ze bezwzgledne podstawy oceny sg ograniczone przepisami
UE dotyczgcymi oznaczen geograficznych, tj. art. 14 ust. 1 rozporzgdzenia (UE)
nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013, art. 19 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 251/2014 i art. 36 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) 2019/787 w
odniesieniu do niedopuszczalnych towaréw i powigzanych ustug, lub wymogiem
ztozenia dowodow, stanowig one potencjalne konflikty, ktére podlegajg ocenie opartej
na wzglednych podstawach.

Jezeli wnoszgcy sprzeciw twierdzi w ztozonych dokumentach, ze np. ZTUE ,uzywa”
oznaczenia geograficznego i zgtoszone towary sg towarami tego samego rodzaju jak te
objete oznaczeniem geograficznym, Urzad w takim przypadku ponownie otworzy
postepowanie sprawdzajgce, opierajgc sie na bezwzglednych podstawach. Dotyczy to
réwniez zgtaszanego ,przywotania”, kiedy towary i ewentualnie powigzane ustugi sg
tymi, ktére objete sg ochrong zgtoszonego oznaczenia geograficznego.

3.1.1 Wykorzystanie renomy oznaczen geograficznych

W przepisach rozporzgdzen UE zapobiegajgcych uzywaniu uwzgledniono sytuacje, w
ktérych oznaczenie geograficzne jest przywotywane w odniesieniu do towardéw lub
ustug, niekoniecznie = nalezacych do towaréow i wustug, ktore mogg zostaé
zakwestionowane w ramach dokonywanegoz urzedu badania bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, z zastrzezeniem warunkéw okreslonych w stosownych przepisach
odpowiednich rozporzgdzen UE. Zakres ochrony oznaczen geograficznych w badaniu
ex officio ‘nalezy odczytywaC zgodnie z uprawnieniami okreslonymi w przepisach
zapobiegajgcych rejestracji: art. 14 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102
ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013, art. 19 ust. 1 rozporzadzenia (UE) 251/2014 i
art. 36 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 2019/787. Urzad interpretuje te przepisy jako
ograniczajgce odmowe rejestracji znaku towarowego do okreslonych produktéw.
Zobacz takze Wytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgloszen, dziat 4: Bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji, rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z
oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 4.5.

Na mocy art. 13 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 lit. a)
ppkt (i) rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013, art. 21 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia (UE)
2019/787 i art. 20 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia (UE) nr 251/2014 mozna
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

powotaC sie na oznaczenie geograficzne wobec towaréw i ustug, ktére nie sg
niedopuszczalne ex officio, opierajgc sie na bezwzglednych podstawach, zgodnie z
zasadami uzywania oznaczen geograficznych w zakwestionowanym ZTUE i dowodem
na to, ze takie uzycie w zwigzku z zakwestionowanymi towarami i ustugami
wykorzystywatoby renome oznaczenia geograficznego. W celu uzyskania dalszych
informacji na temat ,uzywania oznaczenia geograficznego” zob. Wytyczne, czes¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestraciji,
rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi
(art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 4.1. Argument wykorzystania renomy mozna zatem
podnies¢ jedynie w przypadku, gdy wystepuje ,uzywanie” oznaczenia geograficznego,
a wnoszacy sprzeciw wykazuje mozliwe wykorzystanie renomy oznaczenia
geograficznego dla towaréw nieobjetych oznaczeniem geograficznym i ustug
niezwigzanych z oznaczeniem geograficznym (gdyz towary i ustugi zwigzane z
oznaczeniem geograficznym bylyby juz niedopuszczalne w oparciu o bezwzgledne
podstawy oceny).

Renoma oznaczen geograficznych stanowi wyktadnik ich wizerunku w oczach
konsumentéw, a wizerunek ten zalezy zasadniczo od szczegdlnych cech oraz bardziej
ogolnie od jakosci produktu. To wtasnie jakos¢ produktu okresla w sposob decydujgcy
renome produktu (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693,
§ 81-82). Dlatego tez, w przeciwienstwie do sytuacji dotyczacej znakow towarowych,
tam gdzie renoma jest oceniana ilosciowo, renoma oznaczenia geograficznego jest
powigzana wyigcznie z jakoscig produktu, ktéry okresla. Wszystkie zarejestrowane
oznaczenia geograficzne zapewniajg gwarancje jakosci wynikajgca z ich pochodzenia
geograficznego. W zwigzku z tym Urzad bierze pod uwage, ze oznaczenia
geograficzne sg okreslane w catosci w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia
(UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia (UE) nr 1308/2013,
art. 21 ust. 2 lit. a) rozporzgdzenia (UE) 2019/787 i art. 20 ust. 2 lit. a) ppkt (ii)
rozporzgdzenia (UE) nr 251/214 z tego wzgledu, ze sg zarejestrowane. Jest tak
niezaleznie od tego, czy oznaczenie geograficzne zostatlo zarejestrowane na
podstawie roszczenia w zgtoszeniu co do renomy, ktéra jest zasadniczo przypisana do
pochodzenia geograficznego (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012,
art. 93 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013, art. 3 ust. 4
rozporzgdzenia (UE) 2019/787 i art. 2 ust. 3 rozporzgdzenia (UE) nr 251/2014).

W rezultacie wnoszgcy sprzeciw nie muszg sktadaé dowodéw dotyczacych renomy
oznaczenia geograficznego. Niemniej jednak wnoszacy sprzeciw muszg ztozyé
przekonujace argumenty Ilub dowody dotyczace wykorzystania renomy
oznaczenia geograficznego. Trybunat orzeki, ze ,wtgczenia do danego znaku
towarowego danej nazwy chronionej (...) nie mozna bowiem uznaé za mogace
wykorzystywac¢ renome tej [nazwy] (...), jesli takie wtaczenie nie prowadzi wiasciwego
kregu odbiorcow do kojarzenia tego znaku towarowego lub towaréw, dla ktérych zostat
on zarejestrowany, z dang [nazwag] lub wyrobem (...), w zwigzku z ktérym nazwa ta jest
chroniona” (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

Co do zasady, ogolne twierdzenia (takie jak wytgcznie powotanie sie na odpowiednie
brzmienie przepisow UE) dotyczgce wykorzystania renomy nie beda same w sobie
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

wystarczajace do udowodnienia takiego wykorzystania: strona przeciwna musi
przedstawi¢ dowody lub opracowaé przekonujgca linie argumentacji, uwzgledniajgc
zarowno prawa, towary i ustugi, o ktérych mowa, jak i wszystkie istotne okolicznosci,
aby dokfadnie okresli¢, w jaki sposdb moze dojs¢ do domniemanej szkody.

3.1.2 Niewfasciwe uzywanie oraz wskazania i praktyki wprowadzajgce w
btad

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczgcych ,niewtasciwego uzywania” oraz
~wskazan i praktyk wprowadzajgcych w btgd” zob. Wytyczne, cze$é B: Rozpatrywanie
zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, rozdziat 10: Znaki
towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j)

RZTUE), pkt 4.

3.1.3 Ograniczenia zakresu ochrony oznaczen geograficznych z przyczyn
wzglednych

Zakres ochrony oznaczen geograficznych zgodnie z rozporzgdzeniami UE nie moze
wykraczaé¢ poza zakres wymagany w celu ochrony funkcji oznaczenia geograficznego,
ktéra obejmuje oznaczenie towaréw jako wywodzacych sie 2z okredlonego
pochodzenia geograficznego i posiadajgcychr szczegdlne cechy z tym
pochodzeniem zwigzane. W przeciwienstwie do innych oznaczen oznaczenia
geograficzne nie sg uzywane w celu wskazywania pochodzenia handlowego towardw i
nie zapewniajg zadnej ochrony w tym zakresie.

W zwigzku z tym w przypadkach, w ktérych specyfikacja zgtoszenia ZTUE ogranicza
sie do towaréw identycznych wzgledem produktu objetego oznaczeniem
geograficznym, towaréw zgodnych ze specyfikacja stosownego oznaczenia
geograficznego, funkcja danego oznaczenia geograficznego w stosunku do tych
produktow jest zachowana, gdyz zgtoszenie ZTUE obejmuje tylko produkty o
okreslonym pochodzeniu geograficznym i wiasciwych mu cechach szczegéinych.
W zwigzku z tym sprzeciw wobec odpowiednio ograniczonego zgtoszenia ZTUE nie
powiedzie sie. Zob. w tym wzgledzie art. 12 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 1151/2012
lub art. 103 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 1308/2013. W celu uzyskania ogélnych
informacji dotyczacych ograniczen zakresu ochrony oznaczen geograficznych zob.
Whytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji, rozdziat 10: Znaki towarowe pozostajgce w_konflikcie z oznaczeniami
geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 4.5.

3.2 Zakres ochrony oznaczen geograficznych podlegajacych
ochronie na podstawie przepiséw prawa krajowego lub
umow miedzynarodowych

Zakres ochrony oznaczen geograficznych podlegajgcych ochronie na podstawie
przepisdw prawa krajowego lub umoéw miedzynarodowych, w tym roéwniez umow
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Dziat 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE)

zawartych przez UE z panstwami trzecimi, regulujag odpowiednie przepisy (np. w
odniesieniu do wspomnianego wyzej wegierskiego oznaczenia geograficznego
+HEREND” — art. 109 ustawy Xl z 1997 r. o ochronie znakéw towarowych i oznaczen
geograficznych; w odniesieniu do oznaczenia geograficznego ,Mezcal’ — odpowiednie
postanowienia Umowy miedzy Wspdlnotg Europejskg a Meksykanskimi Stanami
Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeh napojéw
spirytusowych (Dz.U. L 152 z 11.6.1997, str. 16). Wiasciwe postanowienia danej
umowy mogg zawiera¢ na przyktad szczegdlne wymogi lub upowaznienie do
postugiwania sie chronionym terminem. Zobacz takze Wytyczne, cze$¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, rozdziat
10: Znaki towarowe pozostajgce w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7
ust. 1 lit. j) RZTUE) pkt 6.2.

W odniesieniu do zakresu ochrony oznaczen geograficznych chronionych na mocy
aktu genewskiego, ktérego Unia Europejska jest umawiajgcg sie strong, a w
szczegolnosci jego art. 11, zob. Wytyczne, cze$¢ B, Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4,
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, rozdziat 10, Znaki towarowe pozostajgce w
konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. 'j) RZTUE), pkt 6.2.3:
Oznaczenia geograficzne sg chronione w ramach systemu lizbonskiego (Akt

genewski).

Urzad uwaza, ze pomimo odmiennego brzmienia art. 11 ust. 1 Aktu genewskiego,
zakres ochrony odpowiada zakresowi ochrony oznaczen geograficznych chronionych
na mocy rozporzadzeh UE (tj. przed bezposrednim i posrednim wykorzystaniem
oznaczenia geograficznego dla tych samych i  poréwnywalnych produktow,
wykorzystaniem renomy oznaczenia geograficznego, niewtasciwym wykorzystaniem,
imitacja lub przywotaniem lub ‘innymi wprowadzajgcymi w btagd oznaczeniami i
praktykami). W tym wzgledzie Urzad uwaza, ze pojecie ,towaréw, ktoére nie sg tego
samego rodzaju” jest analogiczne do pojecia ,towaréw nieporéwnywalnych” w
rozporzadzeniach UE przewidujgcych ochrone oznaczen geograficznych.

Wreszcie, inaczej niz w przypadku badania z urzedu bezwzglednych podstaw odmowy,
sprzeciw oparty na art. 8 ust. 6 RZTUE mozna wnie$¢ przeciwko towarom i ustugom,
ktére nie sg porownywalne z towarami lub ustugami objetymi chronionym oznaczeniem
geograficznym, pod warunkiem ze wnoszacy sprzeciw przedstawi dowody i argumenty
swiadczgce o tym, ze art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) lub art. 11 ust. 1 lit. b) Aktu
genewskiego majg zastosowanie do takich nieporownywalnych towardw lub ustug.
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