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1. Wprowadzenie

W wyroku z 20.01.2021 r. w sprawie Oatly AB v. EUIPO" Sad anulowat
decyzje obu instancji EUIPO i uznat, ze slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS moze petni¢ funkcje znaku towarowego. Jednoczesnie Sad w lakoniczny
sposéb uzasadnit mozliwos¢ petnienia przez slogan funkcji odrézniajgcej,
powotujac sie na ogdlne tezy z wczesniejszych wyrokdéw Sadu i TS, przez
co potwierdzit, ze pomimo istnienia praktyki orzeczniczej, ocena przestanek
rejestrowych sloganéw odbywa sie ad hoc na potrzeby konkretnej sprawy. Wyrok
ten moze jednak stanowic¢ wazny punkt odniesienia dla kierunku dalszego orzecz-
nictwa w sprawach rejestracji sloganéw jako znakéw towarowych, gdyz wskazuje,
ze kontrowersyjny charakter sloganu moze przesadzac o jego zdolnosci rejestra-
cyjnej jako znaku towarowego.

* Dr Karolina Sztobryn, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu tédzkiego w Katedrze Europejskiego
Prawa Gospodarczego, polski rzecznik patentowy i petnomocnik w sprawach unijnych znakéw towarowych i
wzoréw wspdlnotowych przed EUIPO, tutorka. Autorka publikacji z dziedziny prawa znakéw towarowych, prawa
autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

Maria Kurkowska, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu todzkiego oraz | roku
historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Ut. Dwukrotnie reprezentowata Wydziat Prawa i Administracji
w ogolnopolskich konkursach Moot Court z zakresu prawa zamoéwien publicznych. Jej zainteresowania naukowe
odnosza sie do prawa wtasnosci intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy, a
takze prawa zamoéwien publicznych.

T Wyrok Sadu z 20.01.2020 r. w sprawie T253/20, Oatly AB v. EUIPO, ECLI:EU:T:2021:21.
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2. Okolicznosci faktyczne i prawne

W dniu 14.03.2019 r. przedsiebiorstwo Oatly AB dokonato zgto-
szenia stownego unijnego znaku towarowego IT’'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS dla, miedzy innymi, produktow mlecznych i ich substytutow. Decyzjg
2 5.09.2019 r. EUIPO odrzucit zgtoszenie w odniesieniu do niektorych towarow
nim objetych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/10012, jako
pozbawionego jakiegokolwiek odrézniajgcego charakteru. Skarzacy wniost odwo-
tanie od decyzji, a Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO utrzymata decyzje, wska-
zujac, ze z perspektywy wtasciwego kregu odbiorcéw slogan zostanie odczytany
wytacznie jako hasto reklamowe, zgodnie z ktorym produkty Oatly stanowiag
substytut mleka, ale bardziej niz zwykfe mleko sg dostosowane do konsumpcji
przez cztowieka, zwtaszcza przez alergikdw i wegan, i dlatego nie posiada zdol-
nosci odrézniajacej, a wiec nie moze zostac zarejestrowany jako znak towarowy?.
Sad jednak nie podzielit tego stanowiska i anulowat decyzje EUIPO, wskazujac
po pierwsze, ze EUIPO w niewtasciwy sposéb okreslit wtasciwy krag odbiorcow
znaku towarowego, ograniczajgc go tylko do anglojezycznych konsumentow
z panstw, w ktérych angielski jest jezykiem oficjalnym, nie zas réwniez tych,
w ktorych jezyk ten jest powszechnie rozumiany (Dania, Norwegia, Szwecja,
Finlandia)®. Po drugie, Sad uwzglednit argumentacje zgtaszajgcego znak, zauwa-
zajac, ze znak przekazuje komunikat, ktory jest kontrowersyjny i jest w stanie
wywota¢ proces myslowy w umystach wiasciwego kregu odbiorcow, co czyni
go tatwym do zapamietania i umozliwia wskazanie pochodzenia handlowego
towaréw nim oznaczanych.

3. Komentarz do wyroku

3.1. Zdolnos¢ odrézniajaca a zdolnos¢ percepcji znaku
przez wtasciwy krgg odbiorcow

Znak towarowy w formie sloganu, cho¢ nie jest wymieniony per se jako
rodzaj znaku, na ktéry moze by¢ udzielona ochrona, to jest oznaczeniem sktada-
jacym sie z wyrazow, a zatem zgodnie z art. 4 rozporzadzenia 2017/1001 moze
stanowi¢ chroniony znak towarowy. Najczestszym zarzutem EUIPO, Sadu i TS
stawianym w stosunku do mozliwosci rejestrowych znakéw w formie sloganéw
jest brak zdolnosci odrdzniajacej takich oznaczen, gdyz z reguty slogany przyjmujg
forme zestawienia prostych stow, przekazuja opisowg, promocyjng lub informa-
cyjng tres¢ i nie posiadajg tzw. charakteru fantazyjnego, ktérego znaczenie nie
jest jednak dookreslone®. Analiza wskazanych cech sloganu stanowi podstawe

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r,, s. 1).

3 Decyzja Piatej Izby Odwotawczej EUIPO z 7.02.2020 r. w sprawie R 2446/2019-5.

4 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 35.

5 K. Grzybczyk, Ochrona sloganu, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 1997/6, s. 29.



Kontrowersyjny charakter sloganu a jego zdolnos¢ odrézniajaca jako znaku towarowego

do oceny zdolnosci odrézniajacej slogandéw, ktéra podobnie jak w przypadku
kazdego rodzaju znaku towarowego oparta jest na weryfikacji odbioru znaku
przez wtasciwy kreg odbiorcéw, przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju débr
i ustug, dla ktérych znak towarowy zostat zgtoszony®. Przy ocenie zdolnosci
odro6zniajacej sloganu bierze sie pod uwage uniwersalne kryteria, takie same jak
dla innych kategorii znakéow towarowych. O ile sam poziom wymaganej zdol-
nosci odrézniajgcej powinien byc¢ identyczny w stosunku do wszystkich ozna-
czen, to poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej zdolnosci
moze by¢ w przypadku sloganu usytuowany wyzej niz standardowo’. Jak wska-
zuje sie w orzecznictwie, przecietny odbiorca nie traktuje sloganu jako nosnika
informacji o pochodzeniu towaru, ale dostrzega w nim jedynie funkcje rekla-
mowa?®. Nalezy przy tym podkredli¢, ze charakter reklamowy, ktéry jest pierwotna
i podstawowg cechg sloganu, nie stanowi samoistnej przestanki dla odrzucenia
whiosku o rejestracje znaku towarowego. W orzeczeniu Audi v. EUIPO C-398/08 P
TS jednoznacznie rozstrzygnat, ze o ile odbiorcy postrzegajg znak towarowy
jako wskazanie pochodzenia, okolicznos¢, iz jest on jednoczesnie odbierany
jako sformutowanie reklamowe, nie ma wptywu na kwestie jego charakteru
odrozniajacego®.

Powyzsze zatozenia, bedace punktem wyjscia w sprawie zaréwno dla
rozwazan EUIPO, jak i Sadu, doprowadzity jednak oba organy do odmiennych
whioskéw. Zgodnie z oceng EUIPO, relewantny odbiorca zrozumie slogan IT'S LIKE
MILK BUT MADE FOR HUMANS jedynie na poziomie dostownym, nie zgtebiajac
jego wieloznacznosci i odbierze go jako hasto o charakterze reklamowym. Sad
natomiast stwierdzit, ze slogan ten prezentuje zaskakujacg i kontrowersyjng dla
odbiorcow teze, i przez to sktania do interpretacji, a wiec zyskuje cechy wykracza-
jace poza laudacje. Rozbieznosci interpretacyjne EUIPO i Sadu na tle tej sprawy,
swojg drogg dosc czeste w przypadku oceny zdolnosci odrézniajacej sloganow’®,
dowodza, jak niejasne i trudne do zastosowania na potrzeby innych spraw sg tezy
wskazane w dotychczasowej praktyce orzeczniczej. Wskazéwki zawarte w wyro-
kach moga jedynie pomdc w ocenie wystgpienia charakteru odrézniajacego,
choc ich interpretacja moze byc¢ rozbiezna, czego dowodzi glosowany wyrok.
Nie stanowig one tez warunku niezbednego dla ustalenia charakteru odréznia-
jacego sloganu reklamowego, niemniej — jak wskazat TS w sprawie C-398/08 P
— ich wystepowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru'.

6 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 20-21.

7 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 24-25.

8 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 28. Podobne wnioski TSUE sformutowat na gruncie innych niekonwencjonalnych
znakéw towarowych, w tym znakéw w formach przestrzennych, ktére stanowia ksztatt samego towaru. Zdaniem
Sadu i TS przecietny konsument nie postrzega ksztattu towaru jako nosnika informacji o jego pochodzeniu, a jedynie
jako element funkcjonalny; zob. wyrok TS z 7.10.2004 r. w sprawie C136/02 P, Mag Instrument Inc v. EUIPO,
ECLI:EU:C:2004:592, pkt 83; wyrok Sadu z 5.02.2020 r. w sprawie T-573/18, Hickies, Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2020:32,
pkt 30; wyrok TS z 20.11.2011 r. w sprawie C344/10 P i C345/10 P Freixenet v. EUIPO, ECLI:EU:C:2011:680, pkt 46.

9 Wyrok TS z 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 P, AUDI AG v. EUIPO, ECLI:EU:C:2010:29, pkt 44.

Zob. wyrok TS w sprawie C-398/08 P; wyrok Sadu z 11.12.2001 r. w sprawie T138/00, Erpo Mdbelwerk GmbH v.

EUIPO, ECLI:EU:T:2001:286; wyrok Sadu z 15.09.2005 r. w sprawie T320/03, Citicorp v. EUIPO, ECLI:EU:T:2005:325;

wyrok Sadu z 29.01.2015 r. w sprawie T59/14 Blackrock Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2015:56.

Wyrok TS w sprawie C-398/08 P, pkt 47.
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Do czynnikéw, ktore predestynuja slogan do bycia chronionym znakiem towa-
rowym, naleza:
— réznorodnos¢ znaczenia sloganu,
— gra stéw wchodzaca w sktad sloganu,
— element fantazyjnosci, zaskoczenia i nieoczekiwanego postrzegania
zawarty w sloganie, umozliwiajacy stosunkowo tatwe jego zapamietanie.

3.2. Kontrowersyjna tres¢ sloganu jako znak towarowy

W omawianym wyroku Sad, po dokonaniu analizy sloganu pod katem
spetniania przestanek wskazanych w orzecznictwie, stusznie skonkludowat, ze
kontrowersyjna teza, zgodnie z ktérg mleko odzwierzece nie nadaje sie do spozycia
dla cztowieka, zestawione z prostg formg przekazu moze budzi¢ zaskoczenie
relewantnego odbiorcy. Wiekszos¢ konsumentéw traktuje bowiem mleko jako
niezbedny i zdrowy sktadnik diety. Slogan, ktéry poddaje te teze w watpliwos¢,
jest wiec zaskakujacy, paradoksalny i skfaniajacy do myslenia'?. O kontrowersyjnym
charakterze hasta reklamowego moga $wiadczy¢ liczne komentarze w prasie, kryty-
kujace Oatly za sposéb prowadzenia kampanii reklamowej. Swoj sprzeciw wobec
tezy sloganu wyrazity takze przedsiebiorstwa konkurencyjne wobec Oatly AB,
wystepujac na droge sgdowa. W wyroku wydanym przez szwedzki sqgd w procesie
wytoczonym przez producenta wyrobéw mlecznych, LRF Mjolk v. Oatly, kampania
reklamowa Oatly zostata uznana za wprowadzajacg konsumentéw w btad poprzez
niestuszng dyskredytacje mleka'. Spory przedsiebiorstw mleczarskich z Oatly
zyskaty w szwedzkiej i brytyjskiej prasie tytut ,,Milk war”, wywotujac publiczna
debate w zakresie wptywu mleka na ludzki organizm™. Poza kontrowersyjnym
charakterem, slogan IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS cechuje sie réwniez
réznorodnoscig znaczeniowa. Cho¢ moze zosta¢ odczytany, jak wskazat EUIPO,
jedynie w sposéb dostowny jako stwierdzenie faktu, poddany odpowiedniej inter-
pretacji, staje sie nosnikiem idei, z ktérg Oatly chce by¢ utozsamiane. W zakresie
swojej tezy wyrok zastuguje wiec na aprobate. Za wiasciwy nalezy uzna¢ wniosek,
ze niejednoznacznosc sloganu oraz jego prowokacyjny charakter czynig go tatwym
do zapamietania i odréznienia, a w konsekwencji odpowiednim dla petnienia
funkcji znaku towarowego. Z uwagi na wykazanie, ze kontrowersyjny charakter
sloganu jest jedng z przestanek, ktére maja wptywac na jego zdolnos¢ rejestra-
cyjng, wyrok moze stanowi¢ wazny punkt odniesienia dla kierunku dalszego
orzecznictwa w sprawach rejestracji sloganéw jako znakéw towarowych.

Cho¢ teza wyroku jest stuszna, jej uzasadnienie ma lakoniczny charakter.
Sad wielokrotnie wskazywat, ze decydujaca przestanka dla stwierdzenia odréznia-
jacego charakteru sloganu jest zdolnos¢ uruchomienia wsréd odbiorcéw procesu

2 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 38.

3 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 39.

4 Zob. J. Webber, Why Sweden Is Terrified of Oat Milk, https://www.livekindly.co/sweden-oat-milk/ (dostep:
27.09.2021 r.); J. Goldberg, Sweden’s ‘Milk War’ is getting udderly vicious, https://theoutline.com/post/8384/sweden-
milk-war-oatly (dostep: 27.09.2021 r.).
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myslowego, ktéry jest niezbedny do dokonania interpretacji i oceny kontrower-
syjnego hasta. Pojecie ,procesu myslowego” pozostaje jednak niezdefiniowane
w dotychczasowym orzecznictwie, co skutkuje brakiem jednolitej interpretacji.
W omawianym wyroku Sad wywiodt wniosek, ze slogan negujacy teze, ktéra
dla wiekszosci odbiorcéw jest oczywista, sktoni ich do zastanowienia nad niedo-
stownym znaczeniem hasta. Odmiennie niz w niniejszej sprawie, w orzeczeniu Citi-
corp v. EUIPO T320/03, Sad, podtrzymujac odmowe zarejestrowania sloganu LIVE
RICHLY jako znaku towarowego dla ustug sektora bankowego, odrzucit argumenty
skarzacej, wskazujace na dwuznacznos¢ sloganu oraz jego nieoczywisty charakter,
zauwazajac, ze przecietny odbiorca odczyta go wytgcznie w sposéb dostowny,
w kontekscie obietnicy dobrobytu materialnego'. Rozbieznos¢ miedzy orzecze-
niami wynika z braku precyzyjnego okreslenia, w jaki sposéb nalezy bada¢ mini-
malny poziom nieoczywistosci lub wieloznacznosci sloganu, ktéry miatby sktonic
przecietnego odbiorce do uruchomienia procesu myslowego. W celu ujednolicenia
praktyki decyzyjnej w zakresie mozliwosci rejestracji sloganéw jako znakéw towa-
rowych niezbedne jest wiec doprecyzowanie wypracowanych w orzecznictwie
pojec oraz przedstawienie sposobu badania percepcji wtasciwego kregu odbiorcéow
wobec niejednoznacznych haset reklamowych. Wyrok w sprawie Oatly AB v. EUIPO
T253/20 nie rozwiewa tych watpliwosci, potwierdzajac jedynie, ze ocena czyn-
nikow, ktére miatyby swiadczy¢ o odrdzniajagcym charakterze sloganu, takich jak
réznorodnosc znaczeniowa lub kontrowersyjnos¢ hasta, pozostaje w sferze dyspo-
zycyjnosci organow rejestracyjnych i sgdow.

5 Wyrok Sadu w sprawie T320/03.
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