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L Wstep

Na system ochrony znakéw towarowych w Unii Europejskiej sktada si¢: prawo do
unijnych znakéw towarowych, bedace europejskim prawem witasnosci intelektualne;j
w rozumieniu art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zharmonizowane
prawa do krajowych znakéw towarowych. Unijny znak towarowy ma swoja podstawe
w rozporzadzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiejl, harmonizacja za$
nastgpita poprzez dyrektywe majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych?.

Oba akty prawa unijnego postuguja si¢ t3 samg definicja znaku towarowego, ktory
moze sklada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen, w szczegdlnosci z wyrazéw, Iacznie
z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, kolorow, ksztattu towaréw lub ich opakowan czy

dzwiekow.

Tabela nr 1. Przyktady postaci znakéw towarowych
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Znak towarowy powinien spetnia¢ dwie podstawowe przestanki. Po pierwsze, znak
towarowy umozliwia odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsiebiorstw. Po drugie, znakiem towarowym jest oznaczenie
umozliwiajace przedstawienie w rejestrze w sposOb pozwalajacy wilasciwym organom
i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego 1 dokladnego przedmiotu ochrony udzielonej

wiascicielowi tego znaku towarowego.

' Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1), dalej jako ,,rozporzadzenie”.

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz. Urz. UE L 336
z23.12.2015 r., s. 1), dalej jako ,,dyrektywa”.



Pierwszy z powyzszych elementéw definicji, zwany zdolnos$cig odrézniajaca, stanowi
najistotniejsza przestanke rejestracji znaku towarowego przez Urzad Unii Europejskiej
ds. Wtasnosci Intelektualnej lub krajowe urzedy rejestrujgce znaki towarowe. Fundamentalne
znaczenie zdolnosci odrézniajgcej w systemie znakéw towarowych ujawnia si¢ przez jej
zdefiniowanie jako zdolnos$ci pelnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka jest
wskazywanie konsumentom pochodzenia towaréw lub ustug.

Dla ochrony funkcji znaku towarowego uprawnionemu do znaku towarowego
przyznaje si¢ w drodze decyzji rejestracyjnej prawo wytaczne. Stuzy ono miedzy innymi do
dochodzenia ochrony znaku towarowego przed ryzykiem wprowadzenia w btad
konsumentéw co do pochodzenia towaréw lub ustug. Do naruszenia prawa wylacznego moze
dojs¢ rowniez w przypadkach, gdy ryzyko wprowadzenia w btad konsumentéw nie zachodzi.
Po pierwsze, w przypadku tzw. podwdjnej identycznosci, to znaczy, gdy osoba trzecia bez
zezwolenia wiasciciela uzywa znak identyczny dla identycznych towaréw lub ustug, na
przyktad w ramach odsprzedazy towaréw. Po drugie, do naruszenia dochodzi, gdy
wczesniejszy znak towarowy jest renomowany, a pézniejsze oznaczenie jest na tyle podobne,

by by¢ kojarzone z renomowanym znakiem towarowym.

IL. Problem badawczy

Problemem badawczym niniejszej rozprawy jest tytulowa zalezno$¢ ochrony znaku
towarowego od jego zdolnosci odrézniajacej. Zatem zdolno$¢ odrézniajaca jako warunek
rejestracji nie bedzie przeze mnie szczegélowo omawiana, lecz wylacznie w zakresie
koniecznym dla przedmiotu badania. Sama definicja zdolno$ci odrézniajacej w orzecznictwie
i w doktrynie podporzadkowana jest badaniu zdolnosci rejestrowej znaku towarowego i nie
zbadano tresci tego pojecia stosowanego w przypadku ochrony znakéw towarowych.
W przeciwienstwie do rejestracyjnej, minimalnej zdolnosci odrézniajacej, zdolnos¢
odrézniajaca analizowana przeze mnie jest stopniowalna (wysoka, srednia lub niska).

Niniejsza rozprawa powstala po zakonczeniu waznego etapu w rozwoju unijnego
systemu znakow towarowych. Etap ten rozpoczat si¢ w 2010 r. od wstepnych przygotowan
Komisji do inicjatywy prawodawczej majgcej zreformowac system i zakonczyl si¢ wejsciem
w zycie w 2016 r. rozporzadzenia oraz dyrektywy, ktérej termin na transpozycje mingt
w styczniu 2019 r. Istotnym watkiem dyskusji nad zmianami w systemie byt zakres ochrony

praw wyltacznych do znakéw towarowych. Ton tej dyskusji nadawali zwolennicy twierdzenia



o nieuzasadnionym wzro$cie monopolu wynikajacego z praw do znakéw towarowych,
wywodzacy si¢ gtéwnie z doktryny.

Wskazywano przede wszystkim na zbyt daleko idaca ochrone znakéw o wysokiej
zdolnosci odrézniajacej (,,znakéw silnych”), w tym renomowanych znakéw towarowych, oraz
na rozszerzenie w orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci (TS) ochrony znakéw
towarowych w sytuacji podwdjnej identycznosci poza ochron¢ funkcji podstawowej znaku
towarowego. W przygotowanej na zlecenie Komisji Europejskiej przez Instytut Maxa Plancka
Wtasnosci  Intelektualnej i Prawa Konkurencji ,,Analizie ogoélnego funkcjonowania
europejskiego systemu znakéw towarowych™ przedstawiono ponadto stanowisko krytyczne
wobec orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci dajacego szeroka ochrone przez ryzykiem
wprowadzenia w blad znakom o niskiej zdolnosci odrézniajacej (,,znakom stabym”).
Powyzsze stanowisko doktryny spotkalo si¢ ze skutecznym sprzeciwem wtascicieli praw
wylacznych, przez co reforma systemu znakéw towarowych ostatecznie nie wprowadzita
zmian w podstawowych zasadach ochrony znakéw towarowych.

Problem zalezno$ci zakresu praw wylacznych do znakéw towarowych od ich
zdolnos$ci odrézniajacej jest zatem aktualny i z uwagi na jego fundamentalne znaczenie dla
systemu ochrony znakéw towarowych wymaga szczegélowej analizy. Po wstepnym
przeanalizowaniu orzecznictwa sagdéw unijnych i pogladéw doktryny, doszedtem do wniosku,
ze w orzecznictwie ani doktrynie nie potwierdzono tezy o zaleznosci ochrony znaku
towarowego od jego zdolno$ci odrézniajacej, ktéra obejmowataby wszystkie formy ochrony
znaku towarowego i skupiata si¢ na poszczegélnych etapach badania kolizji znakéw
towarowych.

W rezultacie niejednolitego orzecznictwa, braku dostatecznej definicji zdolnosci
odrézniajacej oraz szczegdélowych analiz dotyczacych problemu badawczego, na tym etapie
nie bylem w stanie postawi¢ tezy, tj. twierdzenia nie wymagajacego dalszego sprawdzenia.
Na podstawie zebranych materiatéw udato mi si¢ jednak sformutowac¢ nast¢pujaca hipoteze:
zakres ochrony znakéw towarowych zalezy od stopnia ich zdolno$ci odrézniajacej, ktorej
sprawdzenie stanowi moéj gtéwny cel badawczy, co znajduje odbicie w tytule niniejszej

rozprawy doktorskie;j.

? Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, adres URL (dostep 15.05.2018 r.):
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.
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III. Metodologia

W rozprawie postuguje si¢ klasyczng metoda pozytywizmu prawniczego, zwang
metodg dogmatyczng, polegajaca na wyktadni tekstu prawnego w celu skonstruowania norm
prawnych na podstawie przepisow. W rozprawie stosowane sg metody wykladni jezykowe;j
przepisOw prawa, w tym koniecznej na gruncie prawa unijnego wyktadni wersji jezykowych
aktow prawa. Metoda ta uzyta jest w rozprawie dla oméwienia na przyktad pojecia prawnego
,charakteru odrézniajacego” i pojecia prawniczego ,,zdolnosci odrézniajacej”, jak réwniez
pojecia ,,renomy znaku towarowego”. Réwniez wielokrotnie przydatne dla wyktadni byty
reguty inferencyjne, takie jak wnioskowanie a contrario czy a fortiori.

Szczegdlng cecha prawa unijnego jest szerokie wykorzystanie wyktadni
celowosciowej. W rozprawie celowosciowo wigz¢ podstawowe pojecia zdolnosSci
odrézniajacej i funkcji znaku towarowego oraz konstrukcje szczegélowe prawa znakéw
towarowych. Powigzanie to stanowi fundament postrzegania w prawie Unii Europejskiej
praw do znakéw towarowych jako praw chronigcych funkcje znakéw towarowych, a nie praw
o charakterze wtasnosciowym sensu stricto.

Rozprawa skupia si¢ na wykladni prawa unijnego przez instytucje i organy unijne, to
jest Trybunal Sprawiedliwosci, Sad UE oraz Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO). Odniesienie w rozprawie do orzecznictwa sadéw polskich,
w szczegllnosci Sadu Najwyzszego, ma charakter pomocniczy dla oceny wyktadni
stosowanej przez organy unijne. Przywotanie orzecznictwa sadéw Niemiec, Austrii
1 Zjednoczonego Krélestwa ogranicza si¢ do wykladni prawa unijnego stosowanej przez te
sady, nie czyni natomiast omowionego orzecznictwa przedmiotem  analizy
komparatystycznej. Rozprawa napisana zostata w polskim jezyku prawniczym i dotyczy
polskiego jezyka prawnego aktow prawa unijnego (przy uwzglednieniu innych wersji
jezykowych), dlatego istotne dla analizy bylo uwzglednienie dorobku polskiej doktryny

prawa znakow towarowych, w szczegdlnosci w zakresie rozdziatu 1.

IV.  Struktura rozprawy

W ramach realizacji gléwnego celu badawczego w poszczegdlnych rozdziatach
rozprawy doktorskiej realizuj¢ cele czastkowe. W rozdziale 1. ocenilem stan pojec
podstawowych dla problemu badawczego wypracowanych w unijnym orzecznictwie, jak

rowniez zweryfikowalem poprawnos¢ i przydatno$¢ poje¢ wypracowanych w polskiej
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doktrynie dla unijnej doktryny prawa znakéw towarowych. W ramach powyzszego
przeprowadzitem krytyke przydatnoSci poje¢ abstrakcyjnej 1 konkretnej zdolnosci
odrézniajacej. Rozwazylem ponadto, czy poszczegdélne stopnie zdolnosci odrézniajacej
(niska, $rednia, wysoka) nalezy odmiennie definiowac. Potozylem nacisk réwniez na czynnik
zrodlowy dla ustalenia wtérnej wysokiej zdolnosci odrdzniajacej, ktéorym jest znajomos$¢
znaku towarowego (powszechna znajomos$¢, renoma lub rozpoznawalnos¢). Zwrdcitem
uwage na etapowy charakter badania kolizji znakéw towarowych, podzial na okolicznos$ci
faktyczne i kwestie prawne decydujacy o podziale kognicji Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu
UE w sprawach znakéw towarowych.

Korzystajac z wypracowanego zestawu pojeciowego, rozdzialty od II. do V.
poswiecitem sprawdzeniu podstawowej hipotezy rozprawy doktorskiej, kazdy rozdziat
konczac czastkowym podsumowaniem w zakresie wynikéw weryfikacji hipotezy. Rozdziat
II. omawia znaczenie zdolnosci odrézniajacej w przypadku kolizji znakéw towarowych na
etapie badania ich podobienstwa. W ramach powyzszego przeanalizowatem trzy rozwini¢te
linie orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci: badania ogélnego wrazenia wywolywanego
przez znaki towarowe, badania dominujacych elementéw znaku towarowego, badania
elementéw  majacych niezalezng pozycje odrézniajacg. Rozwazania prowadza
w szczegollnosci do odpowiedzi na pytanie, czy zachodzi podobienstwo znakéw w sytuacji,
gdy ich wspdlny element jest pozbawiony zdolnosci odrézniajacej lub ma niskg zdolnos¢
odr6zniajaca.

Rozdziat III. poswigcitem badaniu zakresu ochrony przed ryzykiem wprowadzenia
w btad. Rozpoczatem od definicji ryzyka wprowadzenia w btad, w szczegdlnosci rozréznienia
ryzyka bezposredniego 1 posredniego, ktore jak dowodzitem jest istotne dla wyznaczania
zakresu ochrony. Przeanalizowalem réznice zakresu ochrony znakéw o wysokiej, $redniej
iniskiej zdolnosci odrézniajacej. Rozwazylem réwniez, czy zdolno$¢ odrézniajgca
wczesniejszego znaku towarowego jest dobrym kryterium wyznaczajacym zakres ochrony,
czy lepszym kryterium bylaby znajomos¢ wczesniejszego znaku towarowego. Zbadalem
rOwniez, czy niezaleznym czynnikiem cato$ciowej oceny ryzyka wprowadzenia w btad
powinna by¢ zdolno$¢ odrézniajgca wspolnych elementéw znakéw towarowych.

Tematem rozdziatu IV. jest zalezno$¢ rozszerzonego zakresu ochrony renomowanego
znaku towarowego od jego zdolno$ci odrdzniajgcej. Rozszerzony zakres oznacza ochrong
niezalezng od ryzyka wprowadzenia w biad oraz podobienstwa towaréw lub ustug
kolidujacych znakéw. W szczegdlnosci zbadatem znaczenie przestanki szkodzenia zdolnosci

odrézniajacej. Przeanalizowalem réwniez, czy brak dystynktywnosci elementu wspdlnego
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znakéw towarowych moze wyklucza¢ ryzyko skojarzenia znakéw lub stanowi¢ uzasadniong
przyczyng uzywania znaku towarowego przez osobg trzecia.

Rozdzial V. dotyczy zakresu ochrony znakéw towarowych w sytuacji podwdjnej
identycznosci. Zbadatem wypracowane na gruncie tego standardu ochrony przestanki
uzywania oznaczenia poézniejszego w charakterze znaku towarowego oraz podejscie
funkcjonalne do wyznaczania zakresu ochrony znaku towarowego. Z problemem badawczym
rozwazania te tacze poprzez powigzanie podejscia funkcjonalnego i podejscia skupionego na
cechach znaku towarowego prawnie istotnych. W tym zakresie zbadatem, czy zdolno$¢
odrézniajaca jest jedyna cechg istotng dla zakresu ochrony, czy istotne s3 rowniez cechy,
takie jak znajomos$¢ znaku towarowego czy wizerunek marki.

W rozdziale V1. przeanalizowalem szczegdlne instytucje prawnomaterialne mogace
prowadzi¢ do odmowy ochrony znaku towarowego pozbawionego zdolnosci odr6zniajacej
lub takiego, ktéry zawiera elementy niedystynktywne. Rozwazylem przede wszystkim
instytucje: ograniczenia skutkow znaku towarowego, terytorialne ograniczenie orzeczen
zakazowych, konstrukcje chronigce swobodny przeptyw towaréw przed nieuzasadnionymi
ograniczeniami w postaci roszczen na gruncie znakéw towarowych, jak réwniez koncepcje
naduzycia praw do znakéw towarowych. Stwierdzenie, ze prawo materialne nie wyklucza
ochrony znakéw towarowych de facto pozbawionych zdolno$ci odrézniajacej prowadzito
wprost mnie do badania, czy za pomoca przepisOw proceduralnych prawo unijne
przeciwdziata ochronie takich znakéw. W szczegélnosci pod tym katem omowitem
konstrukcje wniosku o uniewaznienie wczesniejszego znaku towarowego oraz zawieszenia

postepowan sadowych i administracyjnych.

V. Whioski badawcze

W ramach wnioskéw badawczych stwierdzilem, ze podstawowa hipoteza rozprawy
o zaleznosci zakresu ochrony znaku towarowego od jego zdolnosci odrdzniajacej w prawie
Unii Europejskiej zostala potwierdzona jedynie czeSciowo. Zasada prawa znakéw
towarowych jest to, ze znak towarowy o wysokiej zdolnosci odrézniajacej korzysta z szerszej
ochrony niz znak towarowy o $redniej zdolno$ci odrézniajacej, obie kategorie znakéw za$
korzystajg z szerszej ochrony niz znak towarowy o niskiej zdolnosci odrézniajacej. Zaleznos¢
ta ma rézny wymiar w poszczegélnych standardach ochrony znakéw towarowych:

podstawowym standardzie ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w btad, standardzie



rozszerzonej ochrony renomowanego znaku towarowego oraz w sytuacji podwdjnej
identycznosci.

Wszystkie znaki towarowe korzystaja z relatywnie szerokiego zakresu ochrony przed
ryzykiem wprowadzenia w btad (zob. zalaczona tabela nr 2). Zakres ochrony jest budowany
na domniemaniu znajomos$ci znakéw towarowych ujawnionych w rejestrze znakéw
towarowych. W tym zakresie obowigzuje zasada, ze zachodzi ryzyko wprowadzenia w btad,
jesli kolidujacy znak towarowy jest identyczny, wysoce lub $rednio podobny do znaku
towarowego oraz gdy taki kolidujacy znak towarowy jest uzywany, zgloszony lub
zarejestrowany z pozniejszym pierwszenstwem dla towaréw lub ustug identycznych, wysoce
lub srednio podobnych do towaréw lub ustug, dla ktoérych zarejestrowany jest wczesniejszy
znak towarowy. Pewne ograniczenia tego zakresu moga zachodzi¢ w przypadku sredniego
podobienstwa obydwu podstawowych czynnikéw. Dla powzigcia takiego wniosku zdolnos¢
odr6zniajagca wczesniejszego znaku towarowego jest czynnikiem drugorzednym,
niedeterminujacym rezultatu oceny. W tym zakresie hipoteza o zaleznosci zakresu ochrony
znaku towarowego od jego zdolnosci odrézniajacej jest niepotwierdzona (zob. w zalaczniku

przyktady nr 1, nr 2 inr 3).

Stwierdzenie braku ryzyka wprowadzenia w btagd w przypadku niskiego podobienstwa
zarOwno znakéw, jak 1 towaréw lub ustug réwniez nie jest determinowane zdolno$cig
odrézniajaca wczesniejszego znaku towarowego. Hipoteza gidéwna rozprawy w tym zakresie
jest niepotwierdzona (zob. przykiad nr 4).

Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, ze w przypadku niskiego podobienstwa
oznaczen lub niskiego podobienstwa towardéw i ustug, ryzyko konfuzji moze nie zachodzi¢.
Poniewaz ocena ryzyka wprowadzenia w btad ma charakter caloSciowy, ostateczny rezultat
badania nalezy uzalezni¢ od dodatkowych czynnikéw, z ktérych najwazniejszym jest
zdolno$¢ odrézniajgca znaku towarowego. Znaki towarowe o wysokiej i $redniej zdolnosci
odrézniajacej s3 chronione w przypadku niskiego podobienstwa towardw, jesli znaki sa
identyczne lub wysoce podobne. Znaki towarowe o niskiej zdolnosci odrézniajacej nie
korzystaja z takiego zakresu ochrony. Wylacznie znaki rozpoznawalne, renomowane lub
powszechnie znane korzystaja z ochrony réwniez w przypadku niskiego podobienstwa
znakéw przy identycznosci lub wysokim podobienstwie, a nawet Srednim podobienstwie
towar6éw lub ustug. Znaki towarowe o Sredniej, ani o niskiej zdolno$ci odrézniajacej nie sg tak
szeroko chronione. W oméwionym zakresie stopien zdolnosci odrézniajagca wczesniejszego
znaku towarowego jest czynnikiem modyfikujacym zakres ochrony, hipoteza rozprawy jest

zatem potwierdzona (zob. przyktady nr 5, nr 6 i nr 7).
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W przypadku niekonwencjonalnych znakéw towarowych niemajacych pierwotnej
zdolnosci odrézniajacej (kolor per se, podstawowe figury geometryczne lub nieodbiegajace
znacznie od norm sektora kompozycje kolorystyczne, ksztalty towaréw lub opakowan), do
kolizji znakéw moze dojs$¢ tylko, gdy znaki sg podobne co najmniej w $rednim stopniu. Taki
stopien podobienstwa jest konieczny dla przejecia przez pdzniejszy znak towarowy od
wczesniejszego znaku towarowego percepcji oznaczenia wskazujacego pochodzenie
towaréw. W tym przypadku giéwna hipoteza pracy réwniez jest potwierdzona (zob. przyktad
nr 8).

De lege lata zdolno$¢ odrézniajgca wczesniejszego znaku towarowego nie powinna
stanowi¢ czynnika calosciowej oceny ryzyka wprowadzenia w btad. Witasciwa dla oceny
ryzyka wprowadzenia w btad jest jedynie perspektywa odbiorcy towaréw lub ustug i jego
interes, ktérym jest niewprowadzajgca w btad informacja o pochodzeniu towaréw lub ustug.
Interes uprawnionego jest uwzgledniany jedynie w zakresie, w ktérym jest zgodny
z interesem konsumenta. Dlatego wysoka zdolno$¢ odrdézniajagca wczesniejszego znaku
towarowego nie jest dobrym kryterium oddajagcym dynamike procesu kojarzenia
konfuzyjnego znakéw towarowych. Moim zdaniem pojecie znajomosci znaku towarowego
(rozpoznawalnos$ci, renomy lub powszechnej znajomosci) jest lepszym kryterium
tlumaczacym szeroki zakres ochrony przed konfuzja konsumencka.

Drugim kryterium, ktére powinno zastgpi¢ czynnik w postaci zdolnosci odrdzniajace]
wczesniejszego znaku towarowego jest to, czy wspolny element znakéw pelni w pézniejszym
znaku towarowym funkcje odrézniajaca, czy funkcj¢ niedystynktywng (w tym opisowa).
Koncepcja ta zostata zastosowata na przyktad w sprawie dotyczacej kolizji znakéw POST
i TPG POST dla ustug pocztowych®. Mozna z niej wywodzi¢, ze ocena podobienstwa znakéw
nie jest determinowana jedynie zdolno$cig odrézniajacg i1 wilasciwy czynnik oceny
catosciowej ryzyka wprowadzenia w biad powinien mie¢ charakter mieszany (bra¢ pod
uwage zaréwno zdolno$¢ odrézniajaca, jak i inne czynniki takie jak wielkos¢ czy potozenie
wspolnego elementu). Kryterium moze by¢ uzyte zaréwno do sytuacji, gdy wczesniejszy znak

towarowy ma niskg, $srednig jak i wysoka zdolnos$¢ odrézniajacg (zob. przyktady nr 9, nr 10,

nr 11 i nr 12). Podobienstwo znakéw w elemencie niepelniagcym w pdzniejszym znaku

towarowym funkcji odrézniajgcej nie powinno prowadzi¢ do kolizji znakow.
W przypadku rozszerzonej ochrony renomowanego znaku towarowego postawiona

hipoteza znajduje potwierdzenie. Wystepuje zaleznos¢ pomiedzy wysoka zdolnoscig

* Wyrok Sadu w sprawie Deutsche Post v OHIM — PostNL Holding (TPG POST), T-102/14, EU:T:2015:279.
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odr6zniajacg znaku towarowego a rozszerzonym zakresem ochrony, jednak rowniez w tym
przypadku jest to czynnik pomocniczy. Wysoka zdolnos¢ odrézniajgca, zwlaszcza unikalnego
znaku towarowego, jest jedynie istotna dla jednej postaci ochrony, to jest przed szkodzeniem

zdolnosci odrézniajacej (zob. przyktad nr 13). Wysoka zdolno$¢ odrézniajaca jest tylko jedng

z cech znaku renomowanego, i to cechg pochodng wobec renomy znaku towarowego,
definiowanej jako znaczna znajomo$¢ znaku towarowego w relewantnym kregu odbiorcow.
Renoma skutkuje nie tylko wysoka zdolnoscia odrdzniajgca, a zatem rzeczywistym
petlieniem przez znak funkcji komunikowania pochodzenia towaréw lub ustug, ale, co
rOwnie wazne, cechg w postaci komunikowania wizerunku marki. Wystepowanie tej cechy
znaku towarowego skutkuje przyznaniem ochrony nie tylko przed naruszeniem podstawowej
funkcji znaku towarowego, ale réwniez funkcji komunikowania wizerunku marki, ktéra jest
w rozprawie zdefiniowana jako catoksztalt pozytywnych skojarzen przypisanych marce.
Definicja zdolno$ci odrézniajacej jako cechy znaku odniesionej do konkretnych
towar6w 1 uslug utrudnia ustalenie, na czym polega czerpanie nienaleznej korzysci ze

zdolnosci odrézniajacej, w jezyku prawniczym ,pasozytowanie” (zob. przykiad nr 14).

Trudno broni¢ racjonalnosci prawodawcy przez odwotanie si¢ do szerokiego rozumienia
wysokiej zdolnosci odrézniajacej. Moim zdaniem de lege ferenda konieczna jest zmiana
prawa unijnego, ktére powinno chroni¢ przed czerpaniem nienaleznych korzysci z renomy
(rozumianej zaréwno jakosciowo, jak 1 iloSciowo), a nie ze zdolnos$ci odrézniajace;.

W przypadku ochrony znaku towarowego w sytuacji podwdjnej identycznosci
hipoteza rozprawy zostaje niepotwierdzona. W sprawach, w ktérych funkcjg chroniong przez
znak towarowy jest funkcja wskazywania pochodzenia, kazdy znak towarowy, niezaleznie od
stopnia zdolnos$ci odrézniajacej, jest chroniony przed ryzykiem wprowadzenia w blad, ktére
jest domniemane. W przypadku, gdy znak towarowy jest chroniony przed szkodzeniem
renomie, rozumianej jako wizerunek marki’, réwniez zdolno§¢ odrézniajaca znaku
towarowego nie jest relewantna dla oceny. Istotny jest wizerunek marki komunikowany przez
znak towarowy, przy czym proponuj¢, by tylko rzeczywisty wizerunek marki, utrwalony
w pamig¢ci przynajmniej czesci odbiorcow, byt brany pod uwage. Dlatego opowiadam si¢ za
ograniczeniem ochrony w tym zakresie jedynie do rozpoznawalnych znakéw towarowych, co

w praktyce nie stanowi znaczgcego ograniczenia zakresu ochrony. Dowodzenie

> Przyktady naruszenia wizerunku marki w sytuacji podwéjnej identycznosci: 1) odsprzedaz lekéw z importu
réwnoleglego w wysoce nieestetycznym opakowaniu (wyrok TS w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. v
Paranova, C-427/93, EU:C:1996:282), 2) odsprzedaz perfum bez opakowania zewnetrznego (wyrok TS
w sprawie L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474.), odsprzedaz luksusowej bielizny w sklepie dyskontowym
w koszu (wyrok TS w sprawie Copad, C-59/08, EU:C:2009:260.).
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rozpoznawalnosci powinna by¢ konieczne jedynie w przypadku zarzutu podniesionego przez
pozwanego.

Gltéwna hipoteza rozprawy nie sprawdza si¢ rOwniez w zakresie, w ktérym przepisy
rozporzadzenia o unijnym znaku towarowym moga chroni¢ znaki towarowe de facto
pozbawione zdolno$ci odrézniajacej, ktére korzystaja z domniemania swojej waznosci
(wtym zdolnosci odrézniajacej), ktére moze by¢ wzruszone jedynie w odrebnym
postepowaniu majacym za przedmiot uniewaznienie wczesniejszego znaku towarowego (zob.

przyktady nr 151 nr 16).

W rozprawie omdéwilem szczegdlne mechanizmy prawnomaterialne majace na celu
zapobiezenie ochronie znakéw pozbawionych zdolnosci odrdézniajacej, wsrdd ktoérych
najistotniejsze sg instytucje: ograniczenia skutkéw znaku towarowego, terytorialnego
ograniczenia orzeczenia zakazowego oraz swobody przeptywu towaréw oraz ushlug.
W odniesieniu do krajowych znakéw towarowych mechanizmem moze by¢ réwniez
wzruszenie domniemania w ramach postgpowan majacych na celu ochron¢ znaku
towarowego, wobec czego jestem krytyczny. Moim zdaniem wzruszenie domniemania
zdolnosci odrézniajacej zawsze musi mie¢ skuteczno$¢ erga omnes, w odmiennym przypadku
zaufanie obywatela wobec panstwa jest podwazone, gdy znak pozbawiony zdolnosci
odr6zniajacej pozostaje chroniony na podstawie decyzji rejestracyjne;j.

W rozprawie rozwazytlem mechanizmy prawa proceduralnego majace na celu
zapobiezenie ochronie znakéw towarowych pozbawionych zdolnosci odrézniajace;.
Ustalitem, ze najskuteczniejszym narz¢dziem temu stuzacym jest konstrukcja wniosku
0 uniewaznienie wczesniejszego znaku towarowego, rozpatrywanego przez sagd w ramach
postepowania o uniewaznienie lub przez organ rejestrowy w ramach postgpowania w sprawie
sprzeciwu lub w sprawie uniewaznienia pdzniejszego znaku towarowego. Ta pierwsza
konstrukcja jest stosowana na gruncie rozporzadzenia w sprawie unijnego znaku towarowego
1 moze by¢ rowniez przyjeta w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych, co proponuje
na gruncie prawa polskiego. Druga konstrukcja nie jest obecnie stosowana w prawie unijnym
i jej rozwazenie jest postulowane, zwtaszcza wobec obecnych narzedzi, ktére rodza ryzyko
niedostatecznej skutecznosci postepowan (zawieszenie postepowania) lub niespdjnosci
rozstrzygnie¢ organéw Unii Europejskiej. Zmiany te sg konieczne, moim zdaniem, dla
przestrzegania zasady skuteczno$ci prawa, ktéra powinna rzadzi¢ przestrzenia wolnosci,
bezpieczenstwa 1 sprawiedliwosci w zakresie prawa proceduralnego znakéw towarowych

Unii Europejskie;j.
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Zalacznik

Tabela nr 2. Zakres ochrony znakow towarowych przed ryzykiem wprowadzenia w blad

Czy znak towarowy korzysta z ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w btad?

znaki towarowe

towary identyczne lub s .
lub ustugi wysoce podobne srednio podobne nisko podobne

identyczne lub
tak
wysoce podobne

$rednio podobne tak
nisko podobne taik

Jednak brak ochrony po uwzglgdnieniu dodatkowych czynnikow:

! wspélny element znakéw towarowych nie peni funkcji odrézniajacej w pézniejszym znaku towarowym
? wysoki poziom uwagi odbiorcéw

? niekonwencjonalny element wspélny znakéw towarowych nie ma pierwotnej zdolnosci odrézniajacej

* weze$niejszy znak towarowy nie jest znany

> podobienstwo znakéw towarowych jest bardzo niskie

»Znany” oznacza powszechnie znany, renomowany lub rozpoznawalny.

Zrédlo: opracowanie wilasne
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Przyklad nr 1. Ochrona znaku towarowego o wysokiej zdolnosci odrézniajacej przy
srednim podobienstwie znakéw i identycznosci towaréw

NICORETTE

NICORONO

wczesniejszy unijny znak towarowy
zarejestrowany na rzecz McNeil AB m.in.

dla produktéw leczniczych

oznaczenie zgtoszone do EUIPO przez
Novartis AG m.in. dla produktéw
leczniczych6

Przyklad nr 2. Ochrona znaku towarowego o Sredniej zdolnosci odrézniajacej przy
srednim podobienstwie znakéw i Srednim podobienstwie ustug

meo

VIMEO

wczesniejszy unijny znak towarowy
zarejestrowany na rzecz PT Comunicagdes,
SA m.in. dla ustug badan w dziedzinie
telekomunikacji

oznaczenie zgtoszone do EUIPO przez
Vimeo LLC m.in. dla ustug badan
naukowych’

Przyklad nr 3. Ochrona znaku towarowego o niskiej zdolnos$ci odrézniajacej przy
srednim podobienstwie znakéw i identycznosci towaréw

FLEX

FLEXI AIR

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
na rzecz Revlon (Suisse) SA m.in. we Francji

dla szamponow

oznaczenie zgloszone do EUIPO przez
L’Oréal SA m.in. dla szamponéw®

Przyklad nr 4. Brak ochrony znaku towarowego w przypadku niskiego podobienstwa
znakow oraz niskiego podobienstwa towaréw lub ustug

LINES PERLA

LINEX

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
we Wtoszech na rzecz Tenimenti Angelini
SpA m.in. dla podpasek

oznaczenie zgloszone do EUIPO przez
Novartis AG m.in. dla produktéw
leczniczych’

® Wyrok Sadu w sprawie McNeil v OHIM — Alkalon (NICORONO), T-580/11, EU:T:2013:301.
7 Wyrok Sadu w sprawie Vimeo v OHIM — PT Comunicagdes (VIMEO), T-96/14, EU:T:2015:799.

8 Wyrok SPI w sprawie L'Oréal v OHIM - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:10; odwotanie oddalone

w postanowieniu TS w sprawie L'Oréal v OHIM, C-235/05 P, EU:C:2006:271.
 Wyrok Sadu w sprawie Novartis v OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX), T-444/12, EU:T:2014:886.
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Przyklad nr 5. Ochrona znaku towarowego o wysokiej zdolnosci odrézniajacej, mimo

niskiego podobienstwa znakéw

)’

VAR

SARTA

/N

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
w panstwach Beneluksu na rzecz The
Polo/Lauren Company, LP m.in. dla ubran i
obuwia

Oznaczenie zgloszone do EUIPO przez
Glenton Espafa, SA m.in. dla ubran i
obuwia'’

Przyklad nr 6. Brak ochrony znaku towarowego o minimalnej zdolnosci odrézniajacej,

mimo identycznoS$ci towarow

GTI

SWIFT GTi

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
w Portugalii na rzecz Volkswagen AG m.in.
dla samochodéw

oznaczenie zgtoszone do EUIPO przez
Suzuki Motor Corp. m.in. dla samochodéw'"

Przyklad nr 7. Brak ochrony znaku towarowego o minimalnej zdolnosci odrézniajacej,

mimo identycznosci ustug

CAIXA

"la Caixa”

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
w Portugalii na rzecz Caixa Geral de
Depositos, SA m.in. ustug finansowych

oznaczenie zgloszone do EUIPO przez
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
m.in. ustug finalnsowych12

' Wyrok Sadu w sprawie Glenton Espafia v OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T-376/09,

EU:T:2011:225.

" Wyrok Sadu w sprawie Volkswagen v OHIM — Suzuki Motor (SWIFT GTi), T-63/09, EU:T:2012:137.
"2 Wyrok Sadu w sprawie Caixa Geral de Depésitos v OHIM — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la

Caixa"), T-255/09, EU:T:2012:383.
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Przyklad nr 8. Ochrona niekonwencjonalnego znaku towarowego

n ¢

N

wczesniejsze migdzynarodowe znaki oznaczenie uzywane przez m.in. Marca
towarowe, ktorych ochrona zostata uznana Mode CV, m.in. dla ubran’?

w panstwach Beneluksu na rzecz Adidas
AG m.in. dla ubran

Przyklad nr 9. Uzaleznienie ochrony znaku towarowego od funkcji pelnionej przez
wspolny element w pézniejszym oznaczeniu (wczesniejszy znak o niskiej zdolnoS$ci
odrozniajacej)

POST TPG POST

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany | oznaczenie zgloszone do EUIPO przez
w Niemczech na rzecz Deutsche Post AG | PostNL Holding BV m.in. dla ustug
m.in. dla ustug pocztowych pocztovvych14

Przyklad nr 10. Uzaleznienie ochrony znaku towarowego od funkcji pelnionej przez
wspolny element w pézniejszym oznaczeniu (wczesniejszy znak o niskiej zdolnosci
odrézniajacej)

HALLOUMI

LHalloumi

wczesniejszy znak gwarancyjny | oznaczenie zgloszone do EUIPO przez
zarejestrowany w Zjednoczonym Krélestwie | Papouis Dairies Ltd dla sera'
na rzecz Cypru dla sera

" Wyrok TS w sprawie adidas i adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217.

' Wyrok Sadu w sprawie Deutsche Post v OHIM — PostNL Holding (TPG POST), T-102/14, EU:T:2015:279.
Podobnie wyroki Sadu w sprawach: Deutsche Post v  EUIPO — Media Logistik (PostModern), T-13/15,
EU:T:2017:434; Deutsche Post v EUIPO — bpost (BEPOST), T-118/16, EU:T:2018:86; Deutsche Post v EUTPO
— Verbis Alfa and EasyPack (InPost), T-537/15, EU:T:2018:384.

"> Wyrok Sadu w sprawie Cyprus v EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi), T-825/16, EU:T:2018:482,
postepowanie w sprawie odwolania w toku przed TS w sprawie Cyprus v EUIPO, C-608/18 P. Podobnie wyrok
Sadu w sprawie Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v OHIM — Garmo (HELLIM), T-534/10,
EU:T:2012:292; odwotanie oddalone w postanowieniu TS w sprawie Foundation for the Protection of the
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v OHIM, C-393/12 P, EU:C:2013:207; wyrok Sadu w sprawie
Cyprus v EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI), T-847/16, EU:T:2018:481; postgpowanie w sprawie
odwotlania w toku przed TS w sprawie Cyprus v EUIPO, C-609/18 P;.
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Przyklad nr 11. Uzaleznienie ochrony znaku towarowego od funkcji pelnionej przez
wspolny element w pézniejszym oznaczeniu (wczesniejszy znak o niskiej zdolnoS$ci

odrozniajacej)

MULTIPLUS

ram\

SOLGAR

L NS 1947

MultiPlus

WHOLEFOOD CONCENTRATE
MULTIVITAMIN FORMULA

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
w Irlandii na rzecz Sona Nutrition Ltd min.
dla witamin

oznaczenie zgltoszone do EUIPO przez
Solgar Holdings, Inc.m.in. dla witamin'®

Przyklad nr 12. Uzaleznienie ochrony znaku towarowego od funkcji pelnionej przez
wspolny element w pézniejszym oznaczeniu (wczesniejszy znak o Sredniej zdolnosci

odrézniajacej)

VISCOPLEX

VISCOTECH

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
na rzecz Evonik Oil Additives GmbH m.in.
w Niemczech dla olejéw przemystowych,
lubrykantow

oznaczenie zgtoszone do EUIPO przez BRB
International BV  m.in. dla olejow
przemystowych, lubrykantéw'’

Przyklad nr 13. Ochrona renomowanego znaku towarowego przed szkodzeniem jego

zdolnosci odrozniajacej

BOTOX

BOTUMAX

wczesniejszy  unijny  znak
zarejestrowany na rzecz Allergan Inc. m.in.
dla substancji leczniczych

towarowy | oznaczenie zgltoszone do EUIPO przez

Farmeco AE Dermokallyntika m.in. dla
substancji leczniczych'®

'® Wyrok Sadu w sprawach potaczonych Sona Nutrition v EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947

MultiPlus
EU:T:2019:294.

WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA),

T-152/18 do T-155/18,

7 Wyrok Sadu w sprawie Evonik Oil Additives v OHIM — BRB International (VISCOTECH), T-138/13,

EU:T:2014:973.

'8 Wyrok Sadu w sprawie Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458.
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Przyklad nr 14. Ochrona renomowanego znaku towarowego przed czerpaniem

nienaleznej korzysci z jego renomy

SPA

MINERAL SPA

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
w panstwach Beneluksu na rzecz Spa
Monopole, compagnie fermiere de Spa
SA/NV renomowany dla wéd mineralnych

oznaczenie zgltoszone do EUIPO przez
Miilhens GmbH & Co. KG m.in. dla
kosmetykc’)w19

Przyklad nr 15. Domniemanie minimalnej zdolnos$ci odrézniajacej wczesniejszego znaku

towarowego

F1

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
na rzecz Formula One Licensing BV m.in.
w Zjednoczonym Kroélestwie dla publikacji

ESPN Sports Media Ltd dla publikacji

zwiazanych z wy$cigami Formuty 12

Przyklad nr 16. Domniemanie minimalnej zdolnosci odrézniajacej wczesniejszego znaku

towarowego

qurm’/f

wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany
w Hiszpanii na rzecz Miquel Alimentacid
Grup, SA dla produktéw zywnos$ciowych

oznaczenie zgtoszone do EUIPO przez Aldi
GmbH & Co. KG dla produktéw
zywnosciowych”!

" Wyrok SPI w sprawie Miilhens v OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, EU:T:2008:215.
% Wyrok TS w sprawie Formula One Licensing v OHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314.
! Wyrok Sadu w sprawie Aldi v EUIPO — Miquel Alimentaci6é Grup (Gourmet), T-212/15, EU:T:2016:746.
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