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Oprocz opracowania odpowiedniej receptury, wprowadzenie na rynek nowego kosmetyku wymaga takze zapew-
nienia wlasciwej rozpoznawalnosci produktéw. Udaje sie to czesto zrealizowaé dzieki wybraniu ciekawej i chwytliwej
nazwy dla marki lub okreslonej linii produkiow.
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naczenie dobrze rozpoznawalnej na-

zwy potwierdzaja nie tylko dane z
zyskow osiggnietych ze sprzedazy najbar-
dziej znanych produktéw, lecz takze straty
wynikajace ze sprzedazy przedostajacych
sie do obiegu - gltéwnie poprzez sprzedaz
internetowa - podrobionych produktéow
kosmetycznych. W samej tylko Wielkiej
Brytanii szacowane straty branzy kosme-
tycznej z tego tytutu to ok. 201 mIn funtéw
rocznie. Na skale europejska - zgodnie z
danymi European Observatory on Infrin-
gements of Intellectual Property Rights -
szacuje sie, ze tzw. ,beauty economy” traci
z tego tytutu ok. 8,2 mld euro rocznie. W
tym kontekscie, prawna ochrona nazwy
produktu kosmetycznego okazuje sie by¢
sporym wyzwaniem.

Co zrobié, aby chronié¢ nazwe kosmetyku?

Chcac chroni¢ sie przed podrébkami lub
wyrézni¢ kosmetyk oryginalng nazwa,
nalezy pomysle¢ o wlasciwym zabezpie-
czeniu praw wiasciciela kosmetyku, np.
poprzez rejestracje jego nazwy jako zna-
ku towarowego. Dzieki temu mozliwe jest
uzyskanie wylacznosci na postugiwanie
sie zarejestrowang nazwa w obrocie go-
spodarczym oraz skuteczniejsze zwalcza-
nie podrabianych produktéw.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak to-
warowy daje réwniez gwarancje, ze inne
podmioty w sektorze nie beda uzywac

zastrzezonej nazwy do oznaczania swo-
ich produktéw. Przepisy prawa zakazuja
takze postugiwania sie nazwa na tyle zbli-
zong do zarejestrowanej, by oznaczenie
mogto wprowadzi¢ konsumenta w btad
i sprawi¢, ze przyjmie on tak oznaczony
produkt za pochodzacy od producenta -
wlasciciela chronionej marki. Jak kazde
prawo, wytaczne prawo postugiwania sie
chronionym znakiem towarowym podlega
pewnym ograniczeniom, takim jak limity
czasowe czy terytorialne.

Rodzaje znakéw towarowych

Podczas wnioskowania o przyznanie ochro-
ny nazwie, podstawowg kwestig do rozwa-
Zenia jest wybor formy znaku towarowego.
Nazwe kosmetyku mozna zarejestrowac
jako znak stowny lub graficzny, a takze jako
znak stowno-graficzny, laczacy elementy
obu Kkategorii. Stowny znak towarowy
zwykle stanowi charakterystyczne, chwy-
tliwe stowo. Jednak ochronie w tej kategorii
mozna poddaé rowniez zestaw stéw, a na-
wet cate zdanie czy slogan reklamowy. Co
ciekawe, stownym znakiem towarowym
moze by¢ nawet pojedyncza litera. Graficz-
ne znaki towarowe tworza zdefiniowane
formy graficzne czy uktady kolorystyczne.
Moga one sktadac¢ sie z obrazkéw, elemen-
téw graficznych badz zdjec.

W przypadku kosmetykéw najczesciej re-
jestrowane sa znaki towarowe stowno-

-graficzne, czyli te wyrazone przy uzyciu
elementéw stownych, jak i towarzyszacej
im grafiki. Najszersza formg ochrony cie-
sz3 sie jednak znaki stowne, gdyz gwaran-
tuja ochrone przed naduzyciem wyrazo-
nym we wszelkich potencjalnych formach
graficznych. Mimo to, warto rejestracje
,wzmocni¢” grafika, a nawet przyblizy¢
calg szate graficzng, jaka produkt postu-
guje sie w obrocie. Praktyka rejestracyjna
pokazuje, ze wystepuja tez znaki towaro-
we przestrzenne, dzwiekowe czy chocby
sam kolor (kolor per se), o ile faktycznie
jego odcien stanowi charakterystyczna ce-
che odrézniajgca produkty nim opatrzone.

Ograniczenia w ochronie

Whnioskodawca w procedurze rejestracji
znaku towarowego musi okresli¢, jakie
rodzaje produktéw bedzie sygnowat re-
jestrowanym oznaczeniem. W tym celu
wykorzystuje sie tzw. klasyfikacje nicej-
ska. Zdefiniowany zakres przedmiotowy
rejestracji znaku towarowego moze mieé
kluczowe znaczenie dla ocenianych przez
Urzad ustawowych cech rejestracyjnych,
a takze wyznacza granice ochrony i wy-
tacznosci uzywania. Struktura i regularnie
aktualizowana tres¢ Klasyfikacji na pod-
stawie Porozumienia Nicejskiego, ktérego
Polska jest strona, zostaty zaimportowane
przez Urzad Patentowy RP, a wykaz (edy-
towany po raz 11 od czasu jego powstania
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w 1939 roku, w zaktualizowanej wersji
obowiazujacej od 1 stycznia br.) dostepny
jest na stronie internetowej Urzedu.
Ograniczenia terytorialne prawa ochrony
znaku towarowego zaleza od trybu, w ja-
kim dokonano zgtoszenia. Mozliwosci sa
trzy: rejestracja w trybie krajowym obej-
muje terytorium catego kraju, w ktérym
rejestruje sie znak, np. w Polsce poprzez
ztozenie wniosku w Urzedzie Patentowym
RP; na terytorium Unii Europejskiej obej-
mie ochrona znaku uzyskana w procedu-
rze wspolnotowej otwartej przed EUIPO
w Alicante (Hiszpania); natomiast ochro-
ne obejmujaca terytorium niektérych lub
wszystkich z 87 panstw bedacych strona-
mi Uktadu Madryckiego mozna uzyskac¢ w
procedurze trybu miedzynarodowego.
Pod warunkiem dochowania nalezytej sta-
rannoéci i terminowego uiszczania optat
na rzecz urzedéw ochrona wynikajaca z
przyznanych praw moze trwac przez wie-
le lat. W obrocie istniejg znaki towarowe
zarejestrowane juz wiele dekad temu.
Swiadczy to na pewno o sile rynkowej tak
chronionej marki. Niemniej nalezy pamie-
ta¢, ze urzedy nie wysytaja przypomnien
o uptywajacych terminach, zatem ich pil-
nowanie lezy w gestii wnioskodawcéw. To
samo dotyczy egzekwowania ochrony wy-
nikajacej z przyznanego prawa.

Nie bedzie ,,spa” w nazwie

Niezaleznie od wybranej procedury, we-
dtug ktérej producent zechce zarejestrowac
znak towarowy, jak rowniez kategorii zna-
ku, azeby zostal on zaakceptowany przez
urzedy musi spetnia¢ podstawowy waru-
nek, tj. musi mie¢ charakter odrézniajacy
umozliwiajacy jednoznaczne wyréznienie
towaréw i ustug nim sygnowanych od tych
pochodzacych od innych przedsiebiorcow.
Oznacza to, ze znak musi mie¢ znamiona in-
dywidualizujace towar i umozliwia¢ proste
skojarzenie go z przedsiebiorstwem pocho-
dzenia. Brak spetnienia tego wymogu moze
utrudni¢ uzyskanie prawa ochronnego.

Wnioskodawcy, ktérzy ubiegaja sie o za-
rejestrowanie znaku towarowego sg zwy-
kle przekonani o jego niepowtarzalno$ci
i oryginalno$ci. Jednym z czesto spotyka-
nych w branzy kosmetycznej pomystéw sa
proby uzupetnienia nazwy kosmetykow o
czton ,spa”. Te trzy charakterystyczne lite-
ry maja nada¢ kosmetykowi wyjatkowosci
poprzez skojarzenie z produktami uzywa-
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nymi przez profesjonalistOw w gabinetach
odnowy biologicznej, kurortach spa czy
cho¢by w tradycyjnych salonach kosme-
tycznych. Sa to z reguty marki niedostepne
w sprzedazy detalicznej, przeznaczone do
zabiegéw urodowych o wysokiej skutecz-
nosci, a przynajmniej majacych dawac re-
zultaty bardziej widoczne niz pielegnacja
w domowym zaciszu. Dodanie do nazwy
kosmetyku cztonu ,spa” ma implikowaé
zatem, ze produkt charakteryzuje sie wiek-
szg skutecznos$cia dziatania. Orzecznictwo
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci podkresla jednak, ze takie nazywanie
kosmetykdw ma w istocie skojarzeniowy
charakter, gdyz wskazuje na mozliwo$¢ od-
tworzenia atmosfery relaksu zblizonej do
tej zwigzanej z zabiegiem w prawdziwym
spa. Nie ma to jednak zwigzku ze skutecz-
noscig poréwnywalng do takiego zabiegu.
Zdaniem Trybunatu ochrona nazwy kosme-
tykéw zawierajaca czton ,spa” jest zatem
nieuzasadniona.

Z takim wtasnie problemem zetkneta sie
brytyjska firma kosmetyczna The Body
Shop, ktéra wypuscita na rynek kosmetyki
z linii ,,spa wisdom”. Przedsiebiorstwo chcac
chroni¢ oryginalng nazwe, w 2010 roku za-
wnioskowato o rejestracje stownego znaku
towarowego na terytorium Unii Europej-
skiej w Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego (OHIM), ktéry od 23 marca
2017 r. przeksztalcit sie w Urzad Unii Eu-
ropejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EU-
IPO). Po nieudanej rejestracji i odmowie ze
strony OHIM firma zaskarzyta negatywna
decyzje do Sadu Unii Europejskiej, ktéry w
swoim orzeczeniu zauwazyt, ze stowo ,spa”
w zglaszanej nazwie nie jest elementem od-
rézniajacym. Sad uznat, iz termin ,spa” jest
wyrazem popularnym, ktéremu brakuje
fantazyjnosci i odnosi sie ono raczej w po-
tocznym rozumieniu do miejsc zwigzanych
z hydroterapia. Jednak problem braku ele-
mentu wyrézniajacego w nazwie nie byt je-
dynym, jaki na drodze do rejestracji znaku
spotkat The Body Shop.

Sprawdz, czy nie naruszasz cudzego prawa

Przed wydaniem decyzji o przyznaniu
ochrony znakom zgloszenia sa przez urze-
dy publikowane, co umozliwia ewentu-
alnym posiadaczom lub uzytkownikom
takiego lub podobnego znaku zloZenie
sprzeciwu jeszcze w trakcie procesu re-
jestracji. Waznym jest zatem dokonanie

wczesniejszego sprawdzenia, czy znak kto-
ry ma zostac zarejestrowany nie bedzie na-
ruszac praw innych posiadaczy uprawnien.
Tej czynnoSci musiata zaniecha¢ przywo-
tana wczesniej firma The Body Shop, gdyz
po opublikowaniu przez OHIM zgtoszenia
znaku ,spa wisdom”, swéj sprzeciw ztozyto
belgijskie przedsiebiorstwo SPA Monopole
Compagnie Fermiere de Spa, majace siedzi-
be w miejscowosci Spa. Spétka zajmujaca
sie dystrybucja wod mineralnych zdazyta
zarejestrowac¢ wczesniej stowny znak to-
warowy ,spa” dla swoich produktéw. Mimo
powiagzania znakéw z ochrong dwoch in-
nych kategorii produktéw, Sad zauwazyt
pomiedzy nimi zwigzek wynikajacy z wy-
korzystania wéd mineralnych w produkcji
wielu kosmetykéw. Istotnie, sam Spa Mo-
nopole wszedt we wspdtprace z takimi fir-
mami kosmetycznymi, jak Elisabeth Arden,
Sothys czy Yves Roche. Wnioski z tej sprawy
sg dwojakie: po pierwsze nalezy pamietac
o tym, zeby nazwa byta mocno odrdzniaja-
ca i oryginalna, a po drugie, by doktadnie
sprawdzi¢ przed zgtoszeniem znaku, czy
nie narusza sie cudzych praw.

Identyczna sytuacja miata miejsce, gdy
inny koncern kosmetyczny prébowat za-
rejestrowac nazwe dla kosmetykéw z linii
»Spaline”. Wéwczas Spa Monopole rowniez
z powodzeniem zglosit sprzeciw, a nazwie
nie przyznano ochrony. Inni producenci
muszg wiec liczy¢ sie z tym, ze kosmetyki
mozna nazywac z uzyciem stowa ,spa” i z
powodzeniem wprowadza¢ je do sprze-
dazy. Produkty tak nazwane mogg sie na-
wet okaza¢ hitem sprzedazowym, ktérego
oryginalnos$ci jednakze nie uda sie chroni¢
poprzez rejestracj¢ nazwy zawierajacej w
sobie ten element.

Ciekawym przyktadem nazwy, ktdrej nie
udato sie zarejestrowac jest ,gen mtodo-
$ci”. Nazwe prébowano w tej i podobnych
formach (takich, jak , kod mtodosci”, ,eliksir
mtodosci” czy ,youthgen”) chroni¢ juz wie-
lokrotnie, jednak bezskutecznie. Proteina
Klotho odkryta w 1997 roku przez naukow-
coéw z Japonii, nazywana genem mtodosci,
zrobita furore w $wiecie kosmetycznym
anti-aging. Jej popularno$¢ i szerokie za-
stosowanie w kosmetyce, a takze glodne i
zaawansowane badania nad tym enzymem
nie pozwolity na uczynienie z nazwy znaku
towarowego bedacego w posiadaniu jed-
nego przedsiebiorstwa ze wzgledu na brak
charakteru odrézniajacego.

Inne nieudane préby zarejestrowania na-
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zwy kosmetyku jako znaku towarowego
dotyczyty nazwy ,endermologia”’, ktéra
w sposéb jednoznaczny odnosita sie do
rodzaju zabiegu wyszczuplajacego, pole-
gajacego na masazu wykonywanym pod
ci$nieniem. Sprzeciw w procedurze reje-
stracji zglosit producent urzadzen prze-
znaczonych do wykonywania tego zabiegu
w tradycyjny sposob, ktory juz wczesniej
zastrzeglt nazwe w podobnej formie. Sprze-
ciw zostal uwzgledniony, a wniosek zgta-
szajacego znak odrzucono. Lekcja na przy-
sztos¢ z tej sprawy bedzie bezskutecznosé¢
odnoszenia sie w rejestrowanych nazwach
kosmetykéw do konkretnych zabiegéw o
podobnych rezultatach, co dziatanie kon-
kretnych produktow.

Co poza Europg?

Praktyka $wiatowa pokazuje tez zupeinie
nieznane na podwdérku europejskim przy-
ktady odrzuconych nazw, ktére prébowano
rejestrowac. W Chinach nie zaakceptowano
znaku, jaki probowata zarejestrowac jedna
z firm produkujacych tradycyjne kosmetyki
pielegnacyjne, gdyz nazwa zawierata czton
,doctor”. Uznano, ze budzi ona w kupujg-
cym jednoznaczne skojarzenia dotyczace
bezpieczenstwa i skutecznosci produktu,
co moze wprowadza¢ w btad, nie majac
przetozenia w rzeczywistosci. Na podsta-
wie tego precedensu chinska Food and
Drug Administration zupeinie zakazata
uzywania tego stowa nie tylko w nazewnic-
twie produktéw kosmetycznych, ale nawet
produktéw leczniczych.

Z kolei przepis amerykanskiego prawa (nie-
majacy odpowiednika w Europie) zakazuje
nazywania produktéw kosmetycznych tak,
by nazwa nawigzywata do jednej konkret-
nej substancji ze sktadu produktu, nawet
gdy sktadnik ten jest w kosmetyku dominu-
jacy. Dawatoby to zdaniem Amerykanskiej
Agencji Zywnoéci i Lekéw (U.S. Food and
Drug Administration) mylne wyobrazenie o
dziataniu preparatu, dlatego Agencja zaleca
postugiwanie sie nazwami o abstrakcyjnym
charakterze.

Organiczny czy naturalny?

Oznakowywanie produktow kosmetycz-
nych hastami ,bio”, ,eco”, ,organic” czy
ynatural” nie ma na rynku europejskim
praktycznie zadnych ograniczen prawnych.
Uzycie takich elementéw w nazwie wyda-

je sie dobrym pomystem marketingowym,
gdyz konsumenci coraz czeSciej siegaja
po takie wilasnie srodki pielegnacyjne. W
rzeczywisto$ci nazewnictwo to jest czesto
naduzywane, a w sktadzie definiowanych
jako naturalne czy organiczne kosmety-
kow znajduja sie syntetyczne substancje.
Nie nalezy jednak zapomina¢ o rosnacej
Swiadomosci konsumentéw. Urzad Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentéw nie wydat
wprawdzie jeszcze zadnych decyzji doty-
czacych takich naduzy¢, jednak mimo uzy-
wania w sktadzie INCI nazw angielskich czy
facinskich substancji, konsumenci coraz
czesciej znaja, rozpoznaja i zwracaja uwa-
ge na naturalne i syntetyczne sktadniki. W
USA, na mocy Organic Foods Production
Act 1990, utworzono program kontroli
produktow oznaczanych tym hastem - The
National Organic Program. Uznana zostata
w jego ramach prawna definicja i sposoby
kontroli oznakowania produktéw wyko-
rzystujacych (takze w kosmetyce) surowce
naturalne i roslinne.

Czy mozna zabezpieczy¢ sie inaczej?

Wtiasciwe zabezpieczenie praw do nazwy
produktu kosmetycznego to tylko jedna z
mozliwych drég ochrony praw producen-
ta. Oprécz oryginalnej i chwytliwej nazwy
istnieja inne, sankcjonowane prawnie spo-
soby ochrony, np. powigzane z rejestracja
wizerunku opakowania. Oryginalne opa-
kowanie moze by¢ przedmiotem ochrony,
gdy zarejestruje sie je jako znak towaro-
wy przestrzenny lub wzoér przemystowy.
Wzorem przemystowym na opakowaniu
moze by¢ takze oryginalna czcionka, uzyta
nie tylko w ozdobnym foncie nazwy. Roz-
poznawane przez wszystkich duze, kwie-
ciste nakretki na buteleczki perfum budza
jednoznaczne skojarzenie z marka Marca
Jacobsa, mimo ze niewiele os6b pamieta
nazwe konkretnych perfum tej marki. Bez
wzgledu na wybrang droge zabezpieczenia
praw warto jednak pamieta¢, ze podstawa
do skutecznego egzekwowania przystugu-
jacych uprawnien jest wtasciwe reagowa-
nie, gdy dostrzeze sie na rynku podrobione
produkty. ]

Anna Partyka-Opiela, Senior Associate,
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kancelarii Domanski Zakrzewski
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