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JOANNA BUCHALSKA

OCHRONA RENOMOWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO.
UWAGI NA GRUNCIE WYROKU SADU NAJWYZSZEGO I CSK 778/15

W glosowanym wyroku Sad Najwyzszy dokonat interpretacji dwoch istotnych
zagadnien zwigzanych z ochrong wspélnotowych znakéw towarowych' oraz za-
kresu ich ochrony. Pierwsze z nich dotyczy zakresu ochrony znakéw towarowych
sktadajacego si¢ z koloru per se. Drugie za$ zagadnienie dotyczy réznicy w tresci
art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy — Prawo wiasno$ci przemystowej’ w odniesieniu do
tresci art. 9 ust. 1 lit. ¢’ rozporzadzenia nr 207/2009* wobec ochrony renomowa-
nych znakéw towarowych. Przedmiotem omawianej glosy bedzie drugie ze wska-
zanych zagadnien, bowiem podkresla ono réznice pomiedzy systemem prawa pol-
skiego i unijnego oraz jest szczegdlne istotne wobec prowadzenia postepowania
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! Obecnie unijny znak towarowy na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonu-
jace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz uchy-
lajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz Urz¢du Harmonizacji
w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki towarowe i wzory).

? Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnoéci przemystowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 776
[dalej cyt.: p.w.p.].

3 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozporzadzenia nr (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 .,
Dz. U. UE. L 2015.341.21, zmieniajacego rozporzadzenie z dniem 23 marca 2016 r., obecnie odpo-
wiada mu art. 9 ust. 2 lit. c.

* Obecnie rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia
2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego
(znaki towarowe i wzory), kwestia ta uregulowana jest w art. 9 ust. 2 lit. c.
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dotyczacego naruszenia znakéw renomowanych, w tym w szczegdlnosci zakresu
1 mozliwosci powotania dowodéw.

Zagadnienie rozwazane przez Sad Najwyzszy dotyczylo réznicy w tresci prze-
piséw art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia nr 207/2009
odnoszacych si¢ do ochrony znakéw renomowanych. Na wstepie wskaza¢ nalezy
zakres ochrony, jaki przypisywany jest renomowanym znakom towarowy. Znaki
te w polskim ustawodawstwie maja krétsza histori¢ niz, np. w prawie francuskim,
bowiem powstanie tego znaku jest charakterystyczne dla panstw posiadajacych
wolny rynek gospodarczy’. Kwestia definiowania pojecia znaku renomowanego
byta podejmowana wielokrotnie i zostala wyrazona w orzecznictwie unijnym’.
W przypadku korzystania z renomy wskazuje si¢, ze dochodzi do niej réwniez
wtedy, gdy osoba trzecia prébuje dziata¢ w cieniu renomy znaku, korzystajac bez
ponoszenia naktadéw finansowych z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu. Dys-
kusyjne pozostaje jednak, czy pojecie renomowanego znaku towarowego powin-
no by¢ utozsamiane z prestizem, jakoscia i luksusem’, wskazujac, ze renomg sta-
nowi 0g6t ,,pozytywnych wyobrazen klientéw o wyrobach i ustugach kojarzonych
z danym podmiotem™®, czy tez stanowi odpowiednik znaku znanego tylko czesci
odbiorcéw, jednakze na znaczacej czeéci terytorium’. Korzystajac bowiem ze
stownikowego wyjasnienia pojecia ,,renomowany”, podkres§lane jest jego dobre

imi¢ — ,,ustalony dobrym imieniem, chwalony, slawny”m, ,rozgtos, wzietos$¢ sta-

> M. BOHACZEWSKI, Pojecie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na
tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej, ,Przeglad Pra-
wa Handlowego™ 11 (2012), s. 38.

® Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt
C-487/07, L’Oréal SA, Zb. Orz 2009, s. I-5185; por. M. NAMYSLOWSKA, Glosa do wyroku TS z dnia
18 czerwca 2009 r., C-487, LEX; M. KULIKOWSKA, Ochrona renomowanego znaku towarowego
w prawie wspdlnotowym — na podstawie orzecznictwa ETS, ,,Glosa” 2 (2009), s. 99.

7 Por. np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt Il CSK 541/08, LEX
nr 500147; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 7 marca 2007 r., sygn. akt II CSK 428/06, LEX
nr 278685; wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK
359/07, www.orzeczeniansa.gov.pl; BOHACZEWSKI, Pojecie znaku, s. 33; W. KATNER, Komentarz do
art. 55, [w:] Kodeks Cywilny. Czes¢ Ogdlna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Ksiezak, Warszawa:
Wydawnictwo C.H. Beck 2014, s. 587.

8 J. MARCINKOWSKA, S. STANISLAWSKA—KLOC, Ochrona oznaczer indywidualizujgcych wyko-
rzystywanych w adresach internetowych — wybrane zagadnienia, [w:] Internet 2000. Prawo — Eko-
nomia — Kultura, red. R. Skubisz, Lublin: Verba 2000, s. 25.

? Por wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci z dnia 14 wrzesnia 1999 r., sygn. akt
C-375/97, Chevy, Zb. Orz. 1999, s. I-5421, pkt 25, R. SKUBISZ, Kolizja pdzniejszego znaku towaro-
wego z wczeSniejszym renomowanym znakiem towarowym. Glosa do wyroku TS z dnia 27 listopada
2008 r., C-252/07, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2 (2009), s. 33-38.

M. ARCT, Stownik wyrazéw obcych, Warszawa: M. Arct 1913, s. 855.
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11 . . 12 . . .
wa” ', ,znany z dobrej strony, wzigty” °, ,cieszacy si¢ uznaniem, powodze-

niem”n, ,markowy, uznany”M.

Znak renomowany staje si¢ réwniez czg¢sto znakiem pewnego symbolu, wyso-
kiej jakosci utozsamianej z konkretnym prestizem'’. W polskiej literaturze'® i cze-
Sciowo w judykaturze'’ wskazuje si¢ stuszng obecnie tendencje, ze nie nalezy
utozsamia¢ znaku renomowanego z towarami luksusowymi. Przyjmowanie po-
wyzszego stanowiska stanowi istotny element w zakresie oceny renomy znakéw
towarowych i ich naruszania. ,,Dobra stawa, renoma, zaufanie do znaku towaro-
wego jest wartoscig sama w sobie”'®. ,,Znak o uznanej renomie to ten, ktory jest
symbolem potwierdzonej jakosci towaru. Krag nabywcéw, w oczach ktérych
znak zdobyt uznanie z tego powodu nie ma decydujacego znaczenia”'". Bezspor-
ne jest rowniez to, ze renoma przedsigbiorstwa stanowi dobro osobiste przedsie-
biorstwa, tak jak dobra stawa osoby fizycznej, i stanowi¢ moze niematerialny
sktadnik majatkowy przedsiebiorstwa®. Zdaniem J. Piotrowskiej, ocena renomy
znaku towarowego polega na przeanalizowaniu kilku kwestii, takich jak: udziat
w rynku; zasieg i dlugotrwato$¢ reklamy produktéw sygnowanych danym ozna-
czeniem; terytorialny i czasowy zasig¢g uzywania znaku; licencje udzielone na

"' W. DOROSZEWSKI, Stownik Poprawnej Polszczyzny, Warszawa: Pafistwowe Wydawnictwo
Naukowe 1980, s. 631.

12 J. TOKARSKI, Stownik Wyrazéw Obcych PWN, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Nauko-
we 1980, s. 640.

3 W. Grucn, Stownik Wyrazéw Obcych, Wroctaw: Europa 2002, s. 508.

4 Stownik Synonimow, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 2007, s. 282; M. Szym-
CZAK, Stownik Jezyka Polskiego, t. 111, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1989, s. 44.

15 R. SKUBISZ, Naruszenie prawa z rejestracji renomowanych znakéw towarowych (w $wietle
dyrektywy o znakach towarowych), [w:] Wspotczesne wyzwana europejskiej przestrzeni prawnej.
Ksiega pamigtkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, red. A. Lazowski,
R. Ostrihansky, Krakéw: Zakamycze 2005, s. 429.

16 TENZE, Glosa do wyroku Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r.,
Il GSK 359/07, ,,Przeglad Sadowy” 4 (2009), s. 143; M. KUBIAK, Komentarz do art. 296, [w:] Pra-
wo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
2016, s. 821; A. TISCHNER, Komentarz do art. 296, [w:] Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz,
red. P. Kostanski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014, s. 1419.

7 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, OSNC-ZD
2009, Nr 3, poz. 85; odmiennie Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt
IV CSK 393/10, OSN 2011, Nr 11, poz. 127.

18 J. PIOTROWSKA, Renomowany znak towarowy. Analiza pojecia, formy naruszenia interesu up-
rawnionego, ochrona w prawie polskim, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red.
T. Szymanek, Warszawa: Polska Izba Rzecznikéw Patentowych 2001, s. 115.

' A. SzEWC, Przedmioty wiasnosci przemystowej (przedmioty ochrony), [w:] A. SZEwc, G. JYZ,
Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 124-125.

20 J. DOMINOWSKA, Naruszenie renomy przedsigbiorcy przez nieuprawnione korzystanie 7 jego
oznaczen indywidualizujgcych, ,,Panstwo i Prawo” 7 (2013), s. 68.
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uzywanie znaku; jako$¢ oznaczanych towaréw; warto§¢ danego oznaczenia
w ocenach niezaleznych instytucji finansowych; rozktad naktadéw poniesionych
w zwigzku z promocja znaku; relacja cenowa do towardéw substytucyjnych; czy
(i w jakim zakresie) znak ten uzywany jest przez osoby trzecie®'.

W odniesieniu do znaku renomowanego szczegdlnie istotne jest to, ze obok
tradycyjnych funkcji znaku, takiej jak reklamowa, odrézniajaca czy jakosciowa,
podkresla sie, ze znak ten posiada réwniez funkcj¢ inwestycyjna. W wyroku Try-
bunatu Sprawiedliwos$ci z dnia 14 wrzesnia 1999 r., stwierdzono, ze przy ocenie
renomy nalezy uwzgledni¢ réwniez ,,wielko$¢ inwestycji poniesionych przez
przedsigbiorstwo w zwiazku z jego promocjg”**. Pozycja rynkowa renomowa-
nych znakéw towarowych jest szczegdlna — ,,stymuluja one w sposéb szczegdlny
intensywny zbyt towaréw lub ustug. Przekazuja one bowiem, obok informacji
wlasciwych kazdemu znakowi towarowemu, takze réznego rodzaju sygnaty i wy-
woluja emocje i asocjacje korzystne dla towaréw pod tym znakiem. Dlatego ich
warto$é rynkowa jest niekiedy bardzo wysoka”*. Znak towarowy staje si¢ reno-
mowany w wyniku wieloletnich wysitkéw i inwestycji ze strony whasciciela*. Na
ochrone znakéw renomowanych powotuje si¢ zaréwno art. 296 ust. 2 pkt 3
p-w.p., jak réwniez rozporzadzenie Rady nr 207/2009 w art. 9 ust. 1 lit b. i ¢ oraz
rozporzadzenie Rady nr 207/2009 w art. 9 ust. 2 lit. ¢, zmienionym rozporzadze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku iden-
tycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego
w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢
uzywajacemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakte-
ru badz renomy znaku wcze$niejszego. Artykul ten stosuje si¢ do przypadkow
»«zamachOow» na zarejestrowane znaki towarowe dokonywane poza granicami
podobienstwa towaréw”>. Jak podkresla si¢ w doktrynie, artykut ten odnosi si¢
do samej mozliwosci faktycznego niebezpieczefistwa, nie jest za$ wymagane wy-

2y, PIOTROWSKA, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa: Wydawnictwo C.H.
Beck 2001, s. 74.

2 Sygn. akt C-375/97. Wersja w jezyku polskim dostepna w: Weasnos¢ przemystowa. Orzeczni-
ctwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, red. R. Skubisz, Warszawa: Wolters Kluwer
2015, s. 159.

2 R. SKUBISZ, Czerpanie nienalezytych korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku
towarowego, [w:] Abiit, non obitt. Ksigga poswigcona pamieci Ksiedza Profesora Antoniego Koscia
SVD, red. A. De¢binski, P. Stanisz, T. Barankiewicz [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013,
s. 1287.

** Wyrok Sadu (czwarta izba) z dnia 22 maja 2012 r., sprawa T-570/10, www.curia.europa.eu

= TISCHNER, Komentarz do art. 296, s. 1418.
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kazanie skutku®. Stopien podobienstwa pomiedzy znakami wskazany w tym arty-
kule jest niski. Wystarczy bowiem jedynie przywodzenie na mys$l wcze$niejszego
znaku towarowego, kojarzenie z nim lub jedynie taczenie”. Wobec tego, zakres
ochrony, ktéra przyznawana jest znakom renomowanym jest szerszy, niz ochrona
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad w przypadku pozostatych znakéw, uza-
sadnione to jest szczegdlng warto$cig znakéw renomowanych®,

Zjawisko takie wystepowac za$ czgsto moze w obrocie gospodarczym podob-
nych znakéw towarowych i ,.bedzie wigza¢ si¢ z czerpaniem z renomy, pasozyt-
nictwem, rozwodnieniem znaku, przenoszeniem na znak renomowany negatyw-
nych do$wiadczen w przypadku, gdy towary z podobnym oznaczeniem bedg gor-
szej jakosci”® lub gdy wystepuje tzw. ,jezdzenie na gape”, stuzace korzystaniu
z uzyskanej przez znak renomy™’ A. Tischner, na wzér pogladéw doktryny i judy-
katury unijnej, wyrdznia trzy przypadki, kiedy uzywanie znaku moze:

a) prowadzi¢ do czerpania korzy$ci z odrézniajacego charakteru znaku lub

b) wyrzadzi¢ szkode¢ zdolno$ci odrézniajacej, lub

¢) naruszy¢ renome tego znaku, przez ostabienie znaku, erozje lub jego rozmy-
cie’'.

Jednoczesnie, Autorka — odnoszac si¢ do orzecznictwa unijnego — podnosi, ze
w przypadku naruszenia renomowanego znaku towarowego ,,wykaza¢ nalezy
zmian¢ zachowania rynkowego przecietnego konsumenta, bedaca konsekwencja
uzywania pézniejszego znaku towarowego, lub duze prawdopodobienstwo, ze ta-
ka zmiana nastapi w przysztosci”*>. Podobnie twierdzi R. Skubisz, ktéry wskazu-
je, ze do tego z naruszeniem znaku towarowego wymagany jest zwigzek myslo-
wy”. Jednakze, nie wystarcza juz sama mozliwo$¢ powstania zwigzku pomiedzy
oznaczeniem osoby trzeciej a renomowanym znakiem towarowym®'. Zgodnie
z orzecznictwem unijnym, dzigki przypisaniu wizerunku wczesniejszego znaku
towarowego lub cech, ktére ten znak reprezentuje, towarom oznaczonym identy-

2% KUBIAK, Komentarz do art. 296, s. 820.

2" G. TYLEC, Komentarz do art. 296, [w:] T. DEMENDECKI, A. NIEWEGLOWSKI, J.J. SITKO [11N.],
Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 1169.

23 TISCHNER, Komentarz do art. 296, s. 1418.

» KUBIAK, Komentarz do art. 296, s. 820.

% Por. wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE,
WWwWw.curia.europa.eu

31 Por. TISCHNER, Komentarz do art. 296, s. 1423.

32 Tamze.

33 SKUBISZ, Czerpanie nienalezytych korzysci, s. 1288.

3 Tamze, s. 1295.
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cznym lub podobnym pézniejszym znakiem towarowym, mamy do czynienia
z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego™.

Przestanki wymienione w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zostaly zdefiniowane
w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 r., w ktérym zajeto stanowi-
sko, ze w zakresie tej oceny istotna jest sama mozliwo$¢ uzyskania przez narusza-
jacego nienaleznej korzySci lub szkodliwego oddziatlywania dla odrézniajacego
charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego, nie za$ uzyskanie tych korzysci
lub dziatanie godzace w renome znaku®. Chodzi przy tym o przestanke o charak-
terze hipotetycznym, a mianowicie, czy wystarczy sama mozliwo$¢ czerpania nie-
nalezytej korzysci’’ lub uszczerbek w charakterze odrézniajacym tego znaku®.
Jak podkresla Sad Apelacyjny we Wroctawiu w wyroku z dnia 3 pazdziernika
2007 r., odmiennie, niz w przypadku nierenomowanych znakéw towarowych,
w odniesieniu do znakéw towarowych renomowanych przestanka zastosowania
przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie jest istnienie prawdopodobienistwa po-
wstania konfuzji, a wystarcza jedynie mozliwo$¢ samego skojarzenia innego zna-
ku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcze$niej, powodujace przycia-
ganie przez ten pierwszy znak klientéw przez pozytywne wyobrazenia przenoszo-
ne przez znak renomowany. Wskaza¢ przy tym trzeba, ze skojarzenie migdzy zna-
kami wystepuje wtedy, gdy oznaczenie uzyte przez naruszyciela przywotuje u po-
tencjalnego klienta automatycznie na mysl renomowany znak uzywany oryginal-
nie przez uprawnionego nawet wowczas, gdy 6w odbiorca $wiadomy jest faktu
catkowitej niezaleznosci obu podmiotéw. Gdy przy tym konfrontowane oznacze-
nia uzywane s3 jednoczes$nie do oznaczania towaréw podobnych, to nie istnieje
konieczno$¢ wykazywania zadnych dodatkowych przestanek®.

Odmiennie, a jednocze$nie zgodnie z orzecznictwem unijnym, wypowiada si¢
w tym zakresie Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r.,
zgodnie z ktérym renoma sama w sobie nie jest wartoscig, zatem dla udzielenia

35 Wyrok Trybunatu z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, L’Oreal Zb.Orz. 2009, s. 1-
5185, pkt 41; wyrok Sadu UE z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt T-59/08, Nute Partecipazioni SpA,
La Perla Srlv. OHIM (Worldgem Brands Srl), pkt 40, www.curia.europa.eu

% Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt IV CSK 393/10, OSNC
2011/11/127, ,Biuletyn Sadu Najwyzszego” 2011, Nr 5, poz. 13-14; wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 300/06, OSNC 2008, Nr 1, poz. 11; wyrok Sadu Najwyz-
szego z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt IV CSK 23/12, OSP 2013, Nr 708, poz. 79.

37 Podobnie w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt V CSK 237/06,
LEX nr 201179; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt V CSK 71/09,
LEX nr 627240.

3 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. akt III CSK 120/09, LEX nr 585820.

¥ Wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., sygn. akt I ACa
767/07, LEX nr 519252.
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ochrony renomowanemu znakowi towarowemu na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3
p-w.p. nalezy dodatkowo stwierdzi¢, ze uzywanie innego (podobnego) znaku to-
warowego przyniosto naruszajagcemu nieuzasadniong korzys¢, istniata mozliwos¢
jej uzyskania, uzywanie byto szkodliwe lub powstata sama mozliwos¢ szkodliwe-
go oddzialywania dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niej-
szego. Przestanki te maja charakter normatywny i hipotetyczny. Stwierdzenie, ze
uzywanie pozniej innego znaku towarowego dziala lub moze dziata¢ na szkode
odrézniajacego charakteru renomowanego znaku towarowego wymaga wykaza-
nia zmiany rynkowego zachowania przeci¢tnego konsumenta towaréw, dla kto-
rych ten wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja
uzywania pdzniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze
taka zmiana nastapi w przysztosci®.

Wobec tego, nawet brak rejestracji znaku towarowego lub jego rejestracja na
konkretnym terytorium zgodnie z zasada specjalnosci®', nie pozbawia znaku to-
warowego ochrony. Oznaczenia te mogg by¢ chronione na podstawie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepiséw Kodeksu cywilnego. Jest to
szczeg6lnie istotne w konteks$cie uzywania pewnych oznaczen, jako znakéw to-
warowych. Najtrudniejszym jednak elementem pozostaje udowodnienie renomy
oznaczenia®.

Odnoszac si¢ do tresci dyrektywy 2008/95 na wstepie podkresli¢ nalezy, ze
przepis ten nie ma charakteru obligacyjnego dla panstw cztonkowskich, jednakze
w wigkszosci z nich zostat implementowany w niezmienionej wersji*’. Zgodnie
z art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw to-
warowych, 89/104/EWG*, ktéra zostata uchylona z dniem 28 listopada 2008 r.,
kazde Panstwo Czlonkowskie moze réwniez postanowi¢, ze wiasciciel jest up-
rawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do
wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére nie
sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy,

0 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt I ACa 866/10,
Apel.-W-wa 2011/3/22.

4 Szerzej o zasadzie specjalnos$ci: J. BUCHALSKA, Zasada specjalnosci ograniczajgca prawo
z rejestracji wzoru przemystowego, ,Przeglad Prawa Handlowego” 6 (2014), s. 46-52.

2 Por Wyrok Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r.,
sygn. akt VI SA/Wa 3168/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl

43 E. SKRZYDLO-TEFELSKA, Renomowany znak towarowy, [w:] Wtasnos¢ przemystowa. Orzecz-
nictwo z komentarzami, red. R. Skubisz, Warszawa: Wolters Kluwer 2008, s. 611.

# Dz. U. UE L z dnia 11 lutego 1989 r. [dalej cyt.: dyrektywa 89/104].
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w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzy-
wanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzys¢
z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlno-
towego znaku towarowego. Analogiczne unormowania wskaza¢ mozna na grun-
cie obowiazujacej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych®. Zgodnie z art. 5 ust. 2,
kazde panstwo cztonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest upraw-
niony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie s3 podobne do
tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on
renomag we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasad-
nionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odrdzniajacego cha-
rakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe. Jednoczesnie w dyrektywie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majace;j
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do zna-
kéw towarowych™, ktéra bedzie sie stosowac od 15 stycznia 2019 r. mowa w art.
10 ust. 2 lit. ¢, ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed data zgto-
szenia lub datg pierwszenstwa zarejestrowanego znaku towarowego wiasciciel te-
go zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym
oznaczenia w odniesieniu do towaréw lub ustug, w przypadku gdy oznaczenie
jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne niezaleznie od tego,
czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne,
podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy si¢ on renomg w danym panstwie cztonkowskim i uzy-
wanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢
lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego.
W przepisie art. 5 ust. 2 dyrektywy nr 2008/95 méwi si¢ natomiast o powsta-
niu szkody badz czerpaniu nienalezytej korzysci. Dlatego tez za wlasciwa nalezy
uznaé szerszg wyktadni¢ wskazanego przepisu, w szczegdlno$ci w zakresie pro-
wadzenia postepowania dowodowego, zadaniem ktérego bedzie tylko wskazanie
istnienia mozliwosci wywotania szkody*’. Za zasadne nalezy bowiem uznaé, ze
w razie dokonywania oceny renomowanego znaku towarowego niezbedne jest

# Dz. U. UE L z dnia 8 listopada 2008 r. [dalej cyt.: dyrektywa 2008/95).
% Dz. U. UE L z dnia 23 grudnia 2015 r. [dalej cyt.: dyrektywa 2015/2436].
47 Podobnie: SKUBISZ, Naruszenie prawa ochronnego, s. 1123.
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wskazanie samego skojarzenia znakéw towarowych pomiedzy relewantnymi od-
biorcami*,

Za takim stanowiskiem wypowiada si¢ réwniez orzecznictwo europejskie.
W wyroku z dnia 14 wrzesnia 1999 r.*’, Trybunatu Sprawiedliwo$ci wskazat spo-
sOb interpretacji przepisu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, wskazujac, ze artykut
ten w odréznieniu od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wymaga pewnej znajomosci
znaku wczesniejszego wsréd odbiorcow — ,,w rzeczywistosci tylko w przypadku
wystarczajacej znajomosci tego znaku, odbiorcy, skonfrontowani z pézniejszym
znakiem, moga skojarzy¢ obydwa znaki, nawet wowczas, gdy sa one uzywane dla
towaréw niepodobnych i, w konsekwencji, moze by¢ wyrzadzona szkoda znako-
wi wezesniejszemu™ ,[...] jezeli w wyniku przeprowadzonej analizy sad krajo-
wy zdecyduje, ze warunek co do istnienia renomy jest spetniony, w odniesieniu
zaréwno do wlasciwych odbiorcéw, jak i przedmiotowego terytorium, musi wow-
czas przej$¢ do badania drugiego warunku przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrekty-
wy, to znaczy istnienia szkody, bez uzasadnionej podstawy, dla znaku wcze$niej-
szego. Nalezy w tym miejscu zauwazy¢, ze im silniejsza jest zdolno$¢ odrézniaja-
ca i renoma znaku wcze$niejszego, tym latwiej bedzie mozna przyjac istnienie ta-
kiej szkody™".

Réznice pomigdzy poréwnywaniem znaku renomowanego a znaku zwyktego
zostaty uwypuklone w wyroku Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnoty Europej-
skiej z dnia 23 pazdziernika 2003 r.** Zgodnie z teza tego wyroku ,,ochrona przy-
znana na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy nr 89/104 nie jest uzalezniona od
stwierdzenia takiego stopnia podobienstwa mig¢dzy renomowanym znakiem i 0z-
naczeniem, ze istnieje mi¢dzy nimi niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad
wsrdd relewantnych odbiorcoéw. Jest wystarczajgce, aby stopien tego podobien-

*8 Por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, OSNC-ZD
2009, Nr 3, poz. 85; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 323/06,
LEX nr 274219; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 300/06,
OSNC 2008, Nr 1, poz. 11; odmiennie: K. SIKORSKI, Glosa do wyroku Sqdu Najwyzszego z dnia
22 lutego 2007 r., III CSK 323/06, LEX; K. DOBIEZYNSKI, Glosa do wyroku Sqdu Najwyzszego
z dnia 22 lutego 2007 r., 11 CSK 300/06, OSNC nr 1/2008, poz. 11; SKUBISZ, Czerpanie nienalez-
nych korzysci, s. 1286-1297.

* Sygn. akt C-375/97. Wersja w jezyku polskim dostepna w: Weasnos¢ przemystowa. Orzeczni-
ctwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, s. 152 n.

> Tamze, s. 159.

3! Tamze, s. 160; por. wyrok Sadu (pigta izba) z dnia 26 wrzesnia 2012 r., sygn. akt T-301/09,
Citigroup i Citibank (CITIGATE), www.curia.europa.eu

52 Sygn. akt C-408/01. Wersja w jezyku polskim dostepna w: Weasnos¢ przemystowa. Orzeczni-
ctwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, red. R. Skubisz, Warszawa: Zakamycze 2006,
s. 281 n.
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stwa skutkowal tgczeniem oznaczenia ze znakiem przez relewantnych odbior-
cow™?; ,[...] ,.w przeciwienstwie do art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy, ktéry moze by¢
stosowany tylko, jezeli istnienie wsrdd odbiorcéw niebezpieczenstwo wprowa-
dzenia w btad, art. 5 ust. 2 dyrektywy ustanawia — z korzys$cia dla renomowanego
znaku towarowego — ochrong, ktérej wdrozenie nie wymaga istnienia takiego nie-
bezpieczenstwa’*,

Analogicznie wskazano w orzeczeniu Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 27 li-
stopada 2008 r.”> W orzeczeniu tym badano przede wszystkim charakter inwesty-
cyjny renomowanego znaku towarowego oraz jego wptyw na konkurencje. Zada-
niem Trybunatu, byta bowiem ochrona zaréwno intereséw wtasciciela znaku re-
nomowanego oraz pogodzenie tych intereséw z interesem publicznym nie pozwa-
lajacym na naruszenie pozycji dominujacej na rynku. Za R. Skubiszem, wskazaé
mozna trzy elementy, ktére nalezy wykaza¢ podczas oceny naruszenia znaku to-
warowego. ,,Po pierwsze, konieczne jest wykazanie istnienia zwigzku myslowego
(kojarzenia) pomiedzy zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym
a oznaczeniem osoby trzeciej [...] Po drugie, przestanka wyrzadzenia szkody
zdolno$ci odrézniajacej renomowanego znaku towarowego wyraza si¢ w za-
chwianiu pozycji rynkowej tego znaku towarowego. Po trzecie wreszcie, upraw-
nionego obcigza cigzar dowodu dotyczacego wszystkich — z wylaczeniem uzasad-
nionych podstaw (wtasciwych powod6éw) uzywania pézniejszego znaku towaro-
wego — przestanek naruszenia prawa z rejestracji renomowanego znaku towaro-
wego. Brak stosownego dowodu ze strony uprawnionego z rejestracji powinien
wywotywaé dla niego negatywne konsekwencje”*. Gléwnym bowiem elementem
oceny naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego jest ocena jego
skutkéw”’.

W odniesieniu do réznicy pomigdzy unormowaniami polskim i1 unijnymi
wprost wypowiada si¢ R. Skubisz. W unormowaniach unijnych w zakresie po-
rOwnywania znaku renomowanego i znaku, ktory narusza renome, uzyto trybu
oznajmujgcego — ,,uzywanie stanowi nieuprawnione wykorzystywanie odroznia-
jacego charakteru”. W unormowaniach prawa polskiego mowa za$ o mozliwosci
— ,,moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odréz-
niajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego”. ,,Wskazane rozbiezno-

> Tamze s. 281-282.

> Tamze, s. 289.

%3 Sygn. akt C-252/07 Intel, www.curia.europa.eu

% SKUBISZ, Kolizja pdzniejszego znaku towarowego, 37.

57 Por. A. TISCHNER, Odpowiedzialno$¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego,
Warszawa: Wolters Kluwer 2008, s. 42.
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sci, z punktu widzenia stosowania prawa, ma istotne znaczenie. Nie ulega bo-
wiem watpliwosci, ze tatwiej jest wskaza¢ mozliwo$¢ (prawdopodobienstwo)
pewnego zachowania niz przeprowadzi¢ dowdd, ze to zachowanie jest juz realizo-
wane. Mogtoby to nawet prowadzi¢ do wniosku, ze art. 5 ust. 2 dyrektywy nie zo-
stat wtasciwie, w tym aspekcie, transportowany do prawa polskiego™.

W tym kontekscie, Autor odnosi si¢ do orzecznictwa unijnego, a przede
wszystkim do rozbiezno$ci w warstwie stownej pomiedzy art. 4 ust. 4 lit. a1 art. 5
ust. 2 dyrektywy 2008/95. W wyroku Trybunatu z dnia 18 czerwca 2009 r. wska-
zano, ze uzywanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub po-
dobnego don oznaczenia bez uzasadnionego powodu [...] powoduje lub moze po-
wodowac¢ czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
tego znaku towarowego’ .

Powyzsze rozwazania konkluduje R. Skubisz, ktérego zdaniem ,,w $wietle wy-
roku w sprawie L’Oreal powinna by¢ oceniana regulacja art. 296 ust. 2 pkt 3
p-w.p., ktéry przewiduje, jako jedna z przestanek naruszenia, samg mozliwo$¢
czerpania nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego badz renomy znaku
towarowego. Stanowisko Trybunatu przedstawione w tym wyroku pozwala po-
twierdzi¢ — pomimo mato fortunnej redakcji tego przepisu — jego zgodno$¢ z art.
5 ust. 2 dyrektywy. Uprawniony z tytulu rejestracji renomowanego znaku towa-
rowego, domagajac si¢ udzielenia ochrony, powinien przedstawi¢ dowody po-
zwalajagce na stwierdzenie prima facie realnego przyszlego zagrozenia czerpania
nienaleznej korzySci z renomy lub charakteru odrézniajacego swojego znaku to-
warowego”®. Rozwiazujac problematyke postepowania dowodowego i art. 6 k.c.,
wskazuje, ze ,,jezeli jednak uprawniony przeprowadzi dowdd na istnienie tych
przestanek, to dochodzi do przeniesienia ci¢zaru dowodu i pozwany jest obowia-
zany wykazac istnienie uzasadnionych podstaw uzywania przedmiotowego ozna-
czenia™®'.

Szczeg6lnie istotna w zakresie znaku renomowanego jest tres¢ art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p. Z unormowania tego w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy

nr 2008/95 wynika, ze zgodnie z prawem polskim w zakresie naruszenia, wskazu-

8 SKUBISZ, Czerpanie nienalezytych korzysci, s. 1289; Por. TENZE, Ingerencja w prawo ochron-
ne na renomowanym znaku towarowym, brak uzasadnionego powodu uzywania znaku, [w:] System
prawa prywatnego, t. XIV B: Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa: Wydaw-
nictwo C.H. Beck 2012, s. 1123.

% Wyrok Trybunatu z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, L’Oreal i inni, Zb. Orz.
2009, s. 1-5185, pkt 34.

0 SKUBISZ, Czerpanie nienalezytych korzysci, s. 1290-1291; por. TENZE, Naruszenie prawa z re-
Jestracji, s. 452-453.

1 TENZE, Ingerencja w prawo ochronne, s. 1129.
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je sie mozliwo$¢ nienalezytej korzysci lub szkody. Odmienna tre$¢ art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p. uwarunkowana jest tym, ze dyrektywa 89/104 (oraz nast¢pne) umo-
zliwila panstwom cztonkowskim szersza ochrone¢ dla zarejestrowanego, renomo-
wanego znaku towarowego®.

W odniesieniu zas do tresci rozporzadzenia 207/2009, na wstgpie wskaza¢ na-
lezy, ze nie ma w polskiej literaturze i doktrynie opracowan dotyczacych analizy
art. 9 ust. 1 lit. c 1 art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 207/2009. Wobec tego, przydatne
moga by¢ wypowiedzi judykatury w tym zakresie, w ktérej utozsamia si¢ dwie
przestanki (wskazane w art. 9 ust. 1 lit. ¢ i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 207/2009),
nie przyznajac im odmiennego charakteru, mimo powolywania si¢ na nie w in-
nym etapie — odpowiednio zgtoszenia lub naruszenia — wspdlnotowego (a obecnie
unijnego) znaku towarowego®. W literaturze zagranicznej odmiennie podkre$la
si¢ bowiem, ze art. 8 ust. 5 odnosi si¢ do zdolnosci odrézniajacej znaku, w przy-
padku za$ unormowan art. 9 ust. 1 lit. ¢ mowa o funkcji inwestycyjnej renomowa-
nego znaku towarowego, ktéra ma by¢ ,,rekompensowana” wobec jego szerszej
ochrony®.

Wyraznie wskaza¢ nalezy, ze zard6wno w pogladach doktryny i judykatury
podkresla sie, ze znaki towarowe chronione sa wylacznie przed prawdopodobien-
stwem wprowadzenia w btad, a wigc samo skojarzenie znakdéw nie wystarcza dla
zakre$lenia ochrony®. W odniesieniu za$ do znakéw renomowanych, o narusze-
niu moze by¢ mowa réwniez w przypadku wytacznie skojarzenia pomigdzy zna-
kiem renomowanym a pdzniejszym. Wobec tego, lepsza znajomos$¢ znaku reno-
mowanego skutkowa¢ moze zwigkszeniem prawdopodobiefstwa wprowadzenia
w btad w kontekscie powiazania znakéw®.

82 Por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci Wspélnoty Europejskiej z dnia 9 stycznia 2003 r.,
sygn. akt C-292/00, Davidoff, wersja w jezyku polskim dostgpna w Wtasnosc przemystowa. Orzecz-
nictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej 2006, s. 189.

% Por. np. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 pazdziernika 2005 r., sygn. akt C-405/03,
Class International, LEX nr 225793; wyrok Sadu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r., sygn.
akt T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK),
WWwWw.curia.europa.eu

o C. HOWELL, Intel: a mark of distinction?, ,,European Intellectual Property Review” 11 (2007),
s. 442; wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, sprawa
L’Oreal SA przeciwko Bellure NV, www.curia.europa.eu

03 PIOTROWSKA, Renomowane znaki towarowe, s. 78; K. SZTOBRYN, Glosa do wyroku TS z dnia
2 wrzesnia 2010 r., C-254/09 P, LEX.

8 M. SIERADZKA, Czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wezesniejszego znaku towarowego,
,.Gdanskie Studia Prawnicze — Przeglad Orzecznictwa” 3 (2012), s. 143; wyrok SPI z dnia 22 paz-
dziernika 2003 r., sygn. akt T-311/01, Les Editions Albert René v. Urzad Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnegtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Zb. Orz. 2003, s. I1-04625, pkt 42; wyrok
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W odniesieniu do wyktadni art. 9 ust. 1 lit. c rozporzadzenia, wypowiedziat si¢
jedynie Trybunat w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., badajac prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w btad wobec uzywania koloru zblizonego do zarejestrowanego
znaku towarowego. Pytanie to sformutowano jako: ,,czy art. 9 ust. 1 lit. b i ¢ roz-
porzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze okoliczno$¢, iz
osoba trzecia uzywajgca oznaczenia, ktéremu zarzuca si¢ naruszenie praw do za-
rejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczng cz¢$¢ od-
biorcéw z konkretnym kolorem lub z konkretng kombinacja koloréw, ktére wy-
korzystuje ona w tym oznaczeniu, stanowi czynnik istotny dla calo$ciowej oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad lub czerpania nienaleznej korzysci
w rozumieniu tego przepisu”. W ocenie Trybunalu, sama okolicznos$¢, ze Asda
kojarzona jest z kolorem zielonym — kolorem uzywanym przez nig w oznacze-
niach, ktérym zarzuca si¢ naruszenie praw do znakéw towarowych grupy Spec-
savers, moglaby w szczegdlnosci skutkowac zmniejszeniem prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad lub skojarzenia tych oznaczen ze znakami grupy Specsa-
vers, poniewaz wtasciwy krag odbiorcow mégtby uznaé, ze uzyty w tych ozna-
czeniach kolor zielony jest charakterystyczny dla Asdy. Zdaniem Trybunatu, wo-
bec tego art. 9 ust. 1 lit. b i ¢ rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac
w ten sposob, ze okoliczno$¢, iz osoba trzecia uzywajaca oznaczenia, ktéremu za-
rzuca si¢ naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzo-
na jest przez znaczng czgs$¢ odbiorcéw z konkretnym kolorem lub z konkretna
kombinacjg koloréw, ktérych uzywa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik majacy
znaczenie dla catoSciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
i czerpania nienaleznej korzys$ci w rozumieniu tego przepisu®’.

W wyroku Trybunatu z dnia 10 maja 2012 r. uznano, ze wiasciciel wczesniej-
szego znaku towarowego nie ma jednak obowigzku wykaza¢ zaistnienia faktycz-
nego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5
wspomnianego rozporzadzenia. W przypadku bowiem, gdy mozna przewidziec,
ze takie naruszenie bedzie skutkiem sposobu uzywania pézniejszego znaku towa-
rowego, na jaki wilasciciel tego znaku moze by¢ sktonny si¢ zdecydowac, wiasci-
ciela wczesniejszego znaku towarowego nie mozna zobowiaza¢ do oczekiwania
na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby mdc zakaza¢ wspomnianego uzywa-
nia. Dalej Trybunal podnidst, ze wiasciciel wczesniejszego znaku towarowego

sygn. akt T-185/07, CK CREACIONES KENNYA, pkt 33; wyrok Sadu (pierwsza izba) z dnia
6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, www.curia.europa.eu

 Wyrok Trybunatu z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt C-252/12, Specsavers International
Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd
przeciwko Asda Stores Ltd, www.curia.europa.eu
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powinien jednak wykaza¢ okolicznosci wskazujace na duze prawdopodobienstwo
zaistnienia takiego naruszenia w przysztosci. Wiasciciel wczesniejszego znaku
nie ma obowiazku wykaza¢ zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swe-
go znaku towarowego, ale musi przedstawi¢ dowody pozwalajace na stwierdzenie
prima facie realnego przyszlego zagrozenia czerpania nienaleznej korzysci z re-
nomy lub charakteru odrézniajacego swego znaku badz tez dziatania na ich szko-
de, przy czym stwierdzenie to moze zosta¢ dokonane na podstawie logicznej de-
dukcji na podstawie wynikéw analizy prawdopodobienstwa oraz przy uwzgle-
dnieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, jak réwniez innych okolicz-
nosci danej sprawy” .

Wprost do przedstawionego zagadnienia, wprawdzie na gruncie wcze$niej
obowigzujacego rozporzadzenia 40/94, odniesiono si¢ za§ w wyroku Sadu z dnia
19 maja 2011 r.%, zgodnie z ktérym nalezy w tym zakresie uscisli¢, ze whasciciel
wczesniejszego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazania zaistnienia fak-
tycznego i trwajgcego naruszenia jego znaku towarowego. Powinien on jednak
przedstawi¢ okoliczno$ci pozwalajace na uprawdopodobnienie przysztego, nie-
majacego charakteru hipotetycznego prawdopodobienstwa czerpania nienaleznej
korzysci czy wyrzadzenia szkody’’. W opinii Rzecznika Generalnego Paola Men-
gozziego, podkreslono, ze konieczne jest takze, aby wiasciciel wcze$niejszego
znaku towarowego przedstawit dowdd, ze uzywanie pozniejszego znaku lub zna-
ku towarowego ,,powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdznia-
jacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dziata na ich
szkode”. W tym celu zobowigzany jest on udowodni¢ nie tyle istnienie rzeczywi-
stego 1 aktualnego naruszenia, co raczej ,,przedstawi¢ okoliczno$ci wykazujace
duze prawdopodobienstwo zaistnienia takiego naruszenia w przysztosci’. Jezeli
taki dowdd zostanie przedstawiony, wilasciciel pdzniejszego znaku powinien wy-

% Wyrok Trybunatu z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt C -100/11 P, Helena Rubinstein SNC
i L’Oreal v. OHIM, pkt 93; zob. wyrok Sadu z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt T-215/03 Sigla prze-
ciwko OHIM - Elleni Holding (VIPS), Zb. Orz. s. II-711, pkt 3642 i przytoczone tam orzeczni-
ctwo; wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE,
WWwWw.curia.europa.eu

% Sygn. akt T-580/08, curia.europa.eu

" Por. K. SZTOBRYN, Glosa do wyroku S(PI) z dnia 19 maja 2011 r., T-580/08, LEX wraz z po-
wotanym tam orzecznictwem, tj. wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci, sygn. akt C-252/07 Intel Cor-
poration Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., Zb. Orz. 2008, s. I-8823, pkt 71 oraz wyrok Sadu z dnia
25 marca 2009 r., sygn. akt T-21/07 L’Oréal przeciwko OHIM — Spa Monopole (SPALINE), nie-
publikowany w Zbiorze, pkt 38; podobnie opinia Rzecznik Generalnej E. Sharpston przedstawiona
w sprawie Intel Corporation, pkt 84.
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kazaé, ze posiada uzasadniony powdd do korzystania z tego znaku’'. Jak pod-
kres§lono w wyroku Trybunatu z dnia 14 listopada 2013 r., rozporzadzenie nr
207/2009 oraz orzecznictwo Trybunatu nie wymagaja przedstawienia dowodéw
rzeczywiste] szkody, lecz dopuszczaja réwniez powazne prawdopodobienstwo
takiej szkody, pozwalajac na zastosowanie logicznej dedukcji”®. Przedstawienie
prawdopodobnej szkody nie moze ogranicza¢ si¢ za$ jedynie do wskazania na
,linka” (powigzania) pomiedzy znakami””. Samo istnienie zwigzku migdzy ushu-
gami oznaczanymi kolidujagcymi ze soba znakami towarowymi nie jest wystar-
czajace ani tez nie ma charakteru determinujacego. Oczywiscie istnienie takiego
zwiazku zwigksza prawdopodobienstwo, ze odbiorcy, stykajac si¢ ze zgtoszonym
znakiem towarowym, pomy$la takze o wczesniejszym znaku towarowym, jednak
okoliczno$¢ ta sama w sobie nie wystarcza, by zmniejszy¢ site przyciagania
wczesniejszego znaku towarowego. Taki skutek wystapi tylko wowczas, gdy zo-
stanie wykazane, ze ustugi, do oznaczania ktérych stuzy zgloszony znak towa-
rowy, wykazuja cechy lub wlasciwosci mogace ewentualnie zaszkodzi¢ renomie
wezedniejszego znaku towarowego’*. Skutek ten jest jednak bardziej prawdopo-
dobny, jesli na rynku istniata rodzina znakéw towarowych”.

W wyroku Sadu Pierwszej Instancji z dnia 25 maja 2005 r. stwierdzono, ze
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wcze-
$niejszego znaku towarowego nalezy rozumie¢ jako obejmujace przypadek,
w ktérym maja miejsce oczywisty wyzysk i wykorzystanie stynnego znaku towa-
rowego lub préba czerpania korzysci z jego reputacji. Sad stwierdzil, ze nie zosta-
fo wykazane, aby znak towarowy SPA-FINDERS umozliwiat jego wlascicielowi
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze-
$niejszego znaku towarowego SPA. Nie zostaly bowiem przedstawione jakiekol-
wiek dowody na okolicznos$¢ zaistnienia prawdopodobienstwa wyzysku i wyko-
rzystania znaku towarowego SPA lub na okoliczno$¢ préby czerpania korzysci

"' Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 16 lutego 2012 r.,
sprawa C-100/11 P, Helena Rubinstein SNC i L’Oréal SA przeciwko OHIM, www.curia.europa.eu

" Wyrok Trybunatu (piata izba) z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt C-383/12 P, Wolf,
WWwWw.curia.europa.eu

3 Pkt 47 Wyrok Sadu (szésta izba) z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt T-417/09, MERCATOR
STUDIOS, www.curia.europa.eu

™ Wyrok Sadu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt T-215/03, VIPS,
WWwWw.curia.europa.eu

> Wyrok Sadu (pigta izba) z dnia 26 wrzesnia 2012 1., sygn. akt T-301/09, Citigroup i Citibank
(CITIGATE), www.curia.europa.eu
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z jego reputacji. Podkresli¢ nalezy, ze sprawa ta dotyczyla zupelnie innych zna-
k6w towarowych — wody mineralnej oraz publikacji i biura turystycznego’®.

Nie jest jednak konieczne wykazanie, ze w odczuciu danego kregu odbiorcéw,
w przypadku cieszacego si¢ renomg wczesniejszego znaku towarowego i zgloszo-
nego znaku towarowego, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.
Wystarczy, by stopien podobienstwa mi¢dzy tymi znakami byl na tyle duzy, ze
dany krag odbiorcéw nabierze przekonania o istniejacym mi¢dzy nimi zwiazku.
Istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, biorac pod uwage wszystkie
czynniki majace znaczenie w danej sprawie. Jesli chodzi o poréwnanie oznaczen
w kontek$cie wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych podobiefstw rozpa-
trywanych znakéw towarowych, powinno ono opiera¢ si¢ na cato§ciowym wraze-
niu wywieranym przez te znaki, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych”’.

Trafnie wobec tego uznal Sad Najwyzszy w glosowanym wyroku’®, Ze mimo
réznic tresci przepiséw odnoszacych si¢ do rejestracji lub uniewaznienia dotycza
one zapewnienia ochrony renomowanym znakom towarowym. Na takie stanowi-
sko powotat si¢ réwniez Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie Intel Corporation.
Stusznie uznat wiec Sad Najwyzszy, odwotujac sie do wskazanego wyzej orzecz-
nictwa, ze regulacje zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nalezy odnies$¢ per ana-
logiam do art. 8 ust. 5 oraz art. 9 ust. 1 lit. c rozporzadzenia nr 207/2009. W orze-
cznictwie unijnym bowiem wyraznie podkresla si¢, ze ,,zwykle” znaki towarowe
chronione s3 wylacznie przed prawdopodobienstwem wprowadzenia w biad.
W odniesieniu za§ do znakéw renomowanych, o naruszeniu mowa réwniez
w przypadku wylacznie skojarzenia pomiedzy znakiem renomowanym a pdézniej-
szym. Taka szersza ochrona znakéw towarowych ma na celu pogodzenie funkcji
inwestycyjnej oznaczenia z mozliwoscig wprowadzania do obrotu innych znakéw
podobnych. Wobec tego, lepsza znajomo$¢ znaku renomowanego, skutkowa¢ mo-
ze zwigkszeniem prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w kontekscie po-
wigzania znakéw. Istotne jednak bedzie w ramach dalszego postgpowania w tej

" Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 25 maja 2005 r., sygn. akt T-67/04, SPA-
FINDERS, www.curia.europa.eu.

" Wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2009 r., sygn. akt T-140/08, TiMi KiNDERJOGHURT;
wyrok Sadu z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt T-181/05; wyroki Trybunatu: z dnia 27 listopada
2008 r., sygn. akt C-252/07 Intel Corporation, Zb. Orz. s. I-8823, pkt 42; z dnia 12 marca 2009 r.,
sygn. akt C-320/07 P Antartica przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 45; postanowie-
nie w sprawie Japan Tobacco przeciwko OHIM, pkt 26; wyrok Sadu (piata izba) z dnia 25 stycznia
2012 r., sygn. akt T-332/10, Citigroup i Citibank przeciwko OHMI - Citi (CITI),
WWwWw.curia.europa.eu

"8 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 778/15, LEX nr 2297410.
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sprawie, ze wiasciciel wczesniejszego znaku towarowego nie ma obowiazku wy-
kazania zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia jego znaku towarowego.
W celu udowodnienia nalezy przedstawi¢ okolicznosci pozwalajace na uprawdo-
podobnienie przysztego, niemajacego charakteru hipotetycznego prawdopodo-
biefistwa czerpania nienaleznej korzysci czy wyrzadzenia szkody. Dowody te ma-
ja potwierdzi¢, ze uzywanie pozniejszego znaku lub znaku towarowego ,,powodu-
je czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcezes-
niejszego znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode”. Wobec tego nie nale-
zy przedstawi¢ jedynie istnienia rzeczywistego i aktualnego znaku, ktéry moze
powodowa¢ naruszenie, a okoliczno$ci wykazujace duze prawdopodobienstwo
zaistnienia takiego naruszenia w przyszto$ci, ktére dadza si¢ oceni¢ przy zastoso-
waniu logicznej dedukcji.
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OCHRONA RENOMOWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO.
UWAGI NA GRUNCIE WYROKU SADU NAJWYZSZEGO I CSK 778/15

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykutu jest wskazanie ré6zni¢ pomigdzy uregulowaniami prawa pol-
skiego i unijnego w odniesieniu do naruszenia renomowanego znaku towarowego, w szczegdlnosci
w zakresie poréwnania poj¢cia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad a skojarzenia pomi¢dzy
renomowanymi znakami towarowymi. Podstawa do przeprowadzonych rozwazan byl wyrok Sadu
Najwyzszego z 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15.

Stowa kluczowe: znak towarowy; renomowany znak towarowy; ochrona koloru per se
PROTECTION BASED ON THE REPUTED TRADEMARK.
BASED ON THE POLISH SUPREME COURT JUDGMENT I CSK 778/15
Summary
The subject of this article is to indicate the differences between Polish and EU law regulations
of the infringement of a reputable trademark, in particular — compare of the concept of likelihood of
confusion and associations between reputable trademarks. The basis for this article was the Supreme

Court’s judgment of 2 February 2017, I CSK 778/15.

Key words: trademark; reputed trademark; colour per se



