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Wstep

Znaki towarowe renomowane stanowig szczegdlng kategorie znakéw to-
warowych, gdyz realizowane przez nie funkcje wykraczajg znaczaco poza
podstawowga funkcje znaku, jaka jest wskazywanie na pochodzenie towaréw
(ustug) z okreslonego przedsiebiorstwa. Nie sa wiec jedynie no$nikami infor-
magcji o zrédle pochodzenia oznaczonych nimi towaréw (ustug), ale rowniez,
co do zasady, spelniajg funkcje jakosciows, stanowigc w oczach odbiorcow
symbol okreslonej jakosci i cech posiadanych przez towary (ustugi), oraz
funkcje reklamowa, zachecajac do zakupu danych towarow (ustug). Sg tak-
ze wartoscig sama w sobie. Obecnie bowiem znak towarowy renomowany
jako taki staje sie niemal towarem, gtéwnym przedmiotem zainteresowa-
nia odbiorcy, spychajac na dalszy plan produkt lub ustuge, ktdra sygnuje.
W pismiennictwie mozna spotka¢ poglad, zgodnie z ktérym konsument,
kupujac towar oznaczony renomowanym znakiem towarowym, ,,nabywa
jednoczesnie trzy powigzane produkty, tj. produkt w jego materialnym wy-
miarze (np. zegarek, samochdd, portfel itp.), informacje na temat owego
materialnego produktu (np. informacje o jego sktadzie, trwalosci, sposobie
wytworzenia) oraz produkt niematerialny, taki jak stawa, prestiz, spokoj
sumienia lub po prostu mife uczucie™. Dzieje si¢ tak przede wszystkim ze
wzgledu na rozmaite pozytywne skojarzenia, ktore wywotuje w swiadomosci
odbiorcow sam znak per se. Coraz czesciej to znak towarowy, a nie towar
jako taki jest synonimem statusu spolecznego czy przynaleznosci do okre-
slonej spofecznosci. Spostrzezenia te mozna odnies¢ przede wszystkim do
kategorii znakow okreslanych mianem renomowanych, do ktérych nalezy
zaliczy¢ np. znak Chanel, Mercedes czy Coca-Cola. Jak stusznie zauwaza

' S.J. Dilbary, Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting ,Irrational Beliefs”,
George Manson Law Review 2007/14, s. 607-608.
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K. Assaf: ,Znak towarowy «Coca-Cola» oprocz tego, ze wskazuje na pocho-
dzenie towaru, jest kojarzony z wolnoscia, mtodoscia, radoscia i globalizacja.
Znak «Chanel» natomiast utozsamiany jest nie tylko z perfumami i ubiora-
mi, ale takze jest synonimem elitarnosci, inteligencji i europejskiego szyku™.

Problematyka naruszenia prawa do znaku renomowanego omawiana jest
w niniejszej pracy w oparciu o regulacje obowigzujace w prawie polskim,
prawie Unii Europejskiej oraz federalnym prawie amerykanskim. Znak to-
warowy renomowany jako pojecie normatywne wystepuje w kazdym z tych
systemdw prawnych i kazdy z nich przewiduje szczegélng normatywna
ochrone¢ znakéw towarowych renomowanych, niezalezng od tej, jaka za-
pewniana jest znakom zwyktym. O ile wybor prawa polskiego i unijnego jest
dos¢ oczywisty (zwazywszy na miejsce i jezyk publikacji), o tyle krétkiego
uzasadnienia wymaga decyzja o wyborze prawa amerykanskiego. Otdz fe-
deralne prawo amerykanskie wydaje si¢ idealnym odniesieniem dla analizy
rozwigzan przyjetych w prawie unijnym, a tym samym i polskim (ze wzgledu
na symetrie regulacji prawnych obowiazujacych w dziedzinie znakéw reno-
mowanych unijnych i krajowych), gdyz jest to system prawa, ktéry znaczaco
sie rézni od prawa unijnego i polskiego w podejsciu nie tylko do samego
pojecia znaku renomowanego, ale réwniez zasad i przestanek jego ochrony.

Nalezy tez doda¢, ze poza zakresem rozwazan w niniejszej monografii
znajduja sie kwestie dotyczace ochrony znaku renomowanego na podsta-
wie stanowych regulacji prawnych. Przede wszystkim omawianie osobno
rozwigzan przyjetych we wszystkich 50 stanach USA wydaje si¢ niecelo-
we w pracy, dla ktorej kluczowg kwestig jest analiza zagadnien zwiazanych
z naruszeniem prawa do znaku renomowanego w prawie rodzimym, jak
tez w prawie unijnym z racji jego bezposredniego obowigzywania w Pol-
sce, a prawo federalne amerykanskie stanowi jedynie punkt odniesienia do
analizy rozwigzan obowiazujacych w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto
zamieszczanie w pracy odniesien do przepiséw obowiazujacych we wszyst-
kich 50 stanach (czy tez nawet w kilku wybranych stanach ze wzgledu naich
najbardziej reprezentatywny charakter) w znaczacym stopniu ograniczytoby
przejrzystos¢ prowadzonych rozwazan.

2 K. Assaf, The Dilution of Culture and the Law of Trademarks, The Journal of Law and Techno-
logy 2008/1, s. 55.
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Zagadnienia dotyczace renomowanego znaku towarowego i jego ochrony
w prawie polskim i Unii Europejskiej staly si¢ w ostatnim czasie szczegdlnie
aktualne, po pierwsze, ze wzgledu na zmiany, jakie w tym zakresie pojawity
sie w zwigzku z obszernie wprowadzanymi nowelizacjami dotykajacymi pra-
wa znakéw towarowych zarowno krajowych, jak i unijnych, oraz, po drugie,
ze wzgledu na liczne wyroki wydawane w trybie prejudycjalnym przez Try-
bunat Sprawiedliwo$ci w Luksemburgu. Wyroki te maja znaczacy wplyw na
sposob postrzegania pojecia znaku renomowanego oraz zasad jego ochrony,
wprowadzajac m.in. definicje samego znaku renomowanego®, pojecia czer-
pania nienaleznych korzysci z renomy znaku*, przestanke naruszenia prawa
do znaku renomowanego w postaci istnienia zwigzku pomiedzy spornymi
znakami’, wymogu zmian rynkowego zachowania konsumentéw w kon-
tekscie oceny dzialania na szkod¢ renomy lub odroézniajacego charakteru
znaku renomowanego®, czy tez sposobu interpretacji pojecia uzasadnionej
przyczyny uzywania znaku przez naruszyciela prawa do znaku renomowa-
nego’. Nalezy nadmieni¢, ze ze wzgledu na dokonywang w wymienionych
wyrokach wyktadnie przepiséw kolejnych dyrektyw w trybie prejudycjalnym
wytyczne plynace z tych orzeczen majg zastosowanie rowniez wobec spo-
réw toczacych sie na gruncie prawa polskiego w danym zakresie objetym
przepisami dyrektywy?®.

* Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97, General Motors Corporation przeciwko Yplon SA, pkt 31,
ECLLEU:C:1999:408, ttum. wyroku M. Mazurek [w:] Wlasnos¢ przemystowa. Orzecznictwo
Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich i Sgdu Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz,
Warszawa 2015, s. 152.

* Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, L’Oréal, SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC, La-
boratoire Garnier ¢ Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International
Ltd., pkt 50, ECLI:EU:C:2009:378.

® Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, Adidas-Salomon AG i Adidas Benelux BV przeciwko
Fitnessworld Trading Ltd., pkt 29 i 31, ECLI:EU:C:2003:582, tlum. wyroku M. Mazurek
[w:] Wlasnos¢ przemystowa. Orzecznictwo..., red. R. Skubisz, s. 317.

¢ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07, Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom
Ltd., pkt 77, ECLI:EU:C:2008:655.

7 M.in. wyrok TS z 6.02.2014 r., C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko
Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV, pkt 60, ECLI:EU:C:2014:49.

8 Zob. wyrok TS z 6.10.1982 r., C-283/81, Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA przeciwko
Ministero della Sanita, pkt 13, 14; ECLI:EU:C:1982:335, zob. tez na temat rozszerzonej sku-
tecznosci wyrokéw prejudycjalnych Trybunatu Sprawiedliwoséci: wyrok SA we Wroctawiu
2 17.12.2008 r., I ACa 988/08, LEX nr 519242; oraz P. Dabrowska-Klosinska, Skutki wyrokéw
prejudycjalnych TS w postepowaniu przed sgdami krajowymi w Swietle orzecznictwa i Traktatu
z Lizbony, EPS 2010/12, s. 9; J. Sitko, Wplyw prejudycjalnych wyrokow Trybunatu Sprawiedli-
wosci na prawo znakéw towarowych na przyktadzie znakéw renomowanych [w:] 100 lat ochro-
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Odnoszac si¢ do wspomnianych zmian w prawie, nalezy wymieni¢ zaréw-
no te wprowadzone w prawie znakéw towarowych Unii Europejskiej, jak
i te dotykajace znakow krajowych. W dniu 1.10.2017 r. weszto w zycie roz-
porzadzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej’,
a w 2015 r. uchwalone zostaly dwie obszerne nowelizacje ustawy — Prawo
wlasnos$ci przemystowe;j'® oraz dyrektywa 2015/2436 majaca na celu zbli-
zenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych'!. Przepisy tej dyrektywy maja zosta¢ implementowane do
prawa polskiego do 14.01.2019 r.", co oznacza, ze zastgpi ona dyrektywe
2008/95/WE", a ustawodawca polski zobowigzany jest do dostosowania
prawa krajowego do postanowien nowej dyrektywy we wspomnianym ter-
minie. W zwigzku z tym czas pisania prezentowanej monografii przypada na
okres trwania prac legislacyjnych nad kolejna nowelizacja ustawy — Prawo
wlasno$ci przemystowej, majaca na celu implementacje przepiséw dyrek-
tywy do prawa polskiego'*. Sytuacja ta implikuje, po pierwsze, koniecznos¢
przeprowadzania réwnolegtej analizy przepiséw obu wymienionych dyrek-
tyw, a po drugie, zamieszczania w tekécie niniejszego opracowania odwotan
do projektu ustawy o zmianie ustawy p.w.p. Juz na wstepie trzeba zaznaczy¢,
ze w zakresie prawa znakéw renomowanych planowane jest wprowadzenie
do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przestanki uzasadnionej przyczyny jako oko-
licznosci wylaczajacej naruszenie prawa do znaku renomowanego (celem
tej nowelizacji jest doprowadzenie do harmonizacji przepiséw prawa pol-

ny wlasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 794-800. Zob tez przypisy 189-192.

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

10 Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

" Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majgca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.Urz. UE L 336, s. 1).

12 Jedynie wzgledem art. 45 przewidziany zostal wyjatek dotyczacy terminu realizacji transpozy-
¢ji przepisow dyrektywy, gdyz panstwa czlonkowskie maja obowiazek wprowadzenia w zycie
przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbednych do wykonania art. 45
do 14.01.2023 r.

! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r., majgca na celu zbli-
zenie ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz.
UEL 299, s.25).

!4 Projekt ustawy z 23.05.2018 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, nr doku-
mentu UC129, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450, dostep: 20.11.2018 .
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skiego z wymogami plynacymi z kolejnych dyrektyw dotyczacych znakow
towarowych)®.

Réwniez w prawie unijnym w ostatnim czasie pojawily si¢ zmiany w prze-
pisach odnoszacych sie do znakéw towarowych renomowanych, zaréwno
w rozporzadzeniu 2017/1001, jak i w dyrektywie 2015/2436. W $lad za wy-
tycznymi plyngcymi z wyroku prejudycjalnego Trybunatu Sprawiedliwosci
w sprawie Davidoff*® wprowadzono expressis verbis zastrzezenie, zgodnie
z ktérym znak renomowany chroniony jest w odniesieniu do towarow
identycznych, podobnych lub niepodobnych do tych, dla ktérych znak jest
uzywany przez osobe trzecig"’.

Wymienione zmiany legislacyjne oraz wytyczne plynace z obszernego
orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci nie byly dotychczas przedmiotem
kompleksowej analizy zawartej w monograficznym opracowaniu, ktére od-
nositoby sie do regulacji prawnych i orzecznictwa obowigzujacego zaréwno
na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego. Dotychczas opublikowane mo-
nografie na temat ochrony znakéw renomowanych w prawie polskim oraz
Unii Europejskiej w znacznym stopniu stracily juz na aktualnosci, co dotyczy
w szczegolnosci ksigzki J. Piotrowskiej'®. Autorka ta w przewazajacej mierze
oparla swoje rozwazania (w zakresie polskiego prawa znakéw towarowych)
na nieobowigzujacej juz ustawie o znakach towarowych z 1985 r." Natomiast
ksigzka I. Simon Fhimy® napisana zostala w jezyku angielskim na podstawie
nieobowigzujacych juz przepiséw prawa unijnego i — co oczywiste w przy-
padku literatury obcej — nie zawiera odniesien do polskiego prawa znakow
towarowych ani tez analizy mozliwosci ochrony znaku renomowanego na
gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

15 Zob. szerzej na temat uzasadnionej przyczyny jako przestanki wylaczajacej naruszenie prawa
do znaku renomowanego rozdz. VI pkt 2.1.

'* Wyrok TS 2 9.01.2003 r., C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd.,
pkt 30, ECLI:EU:C:2003:9.

17 Zob. szerzej na temat braku wymogu podobienstwa towar6éw jako przestanki naruszenia prawa
do znaku renomowanego rozdz. III pkt 2.

187, Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001.

19 Ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. poz. 17 ze zm.).

» 1. Simon Fhima, Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford 2011.
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W odrdéznieniu od przedstawionej — dynamicznie zmieniajacej sie — sytuacji
ustawodawczej w prawie unijnym i polskim prawo amerykanskie w dziedzi-
nie znakow renomowanych zdaje si¢ zachowywac pelna stabilno$¢ w ostat-
nich latach. Aktualno$¢ wiec zachowuje publikacja na temat znaku reno-
mowanego autorstwa D.S. Welkowitza?!, w ktorej przedstawione zostaty
zasady ochrony znaku renomowanego w prawie amerykanskim stanowym
ifederalnym. Zawiera ona jedynie zdawkowe odniesienia do prawa unijnego.

Zamierzeniem przyswiecajagcym powstaniu niniejszej monografii jest przede
wszystkim analiza przestanek naruszenia prawa do znaku towarowego reno-
mowanego w systemie rejestrowym oraz okolicznosci wylaczajacych naru-
szenie tego prawa w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, unij-
nym i federalnym prawie amerykanskim. Przeprowadzona analiza powinna
umozliwi¢ dokonanie oceny, ktéry z wymienionych systeméw prawnych
w sposdb najbardziej optymalny pozwala na wywazenie interesoéw wszyst-
kich uczestnikdw rynku, tj. uprawnionych do znakéw renomowanych, ich
konkurentéw oraz konsumentow.

Ponadto ze wzgledu na specyfike przestanek ochrony zarejestrowanego
znaku towarowego renomowanego, obowiazujacych w prawie unijnym
i polskim (odwolujacych si¢ w istotnym stopniu do faktycznego zakresu
uzywania znaku, a nie samego faktu jego rejestracji i danych wynikajacych
z rejestru), juz na wstepie nalezy postawic teze, zgodnie z ktorg wydaje sie,
ze ochrona zarejestrowanych znakéw towarowych renomowanych w prawie
unijnym i polskim blizsza jest zasadom przyjmowanym dla ochrony ozna-
czen na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, anizeli tym
wlasciwym dla ochrony formalnej wynikajacej z decyzji administracyjne;j.
W zwigzku z tak sformutowang tezg podjeto probe przedstawienia zasad
ochrony znaku towarowego renomowanego rowniez na podstawie przepi-
sOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*? oraz préobe rozstrzyg-
niecia watpliwosci dotyczacych mozliwosci kumulatywnego zastosowania
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla ochrony znaku
towarowego renomowanego zarejestrowanego, a wiec takiego, ktory spetnia
kryteria ochrony na podstawie przepisow ustawy — Prawo wlasnosci prze-

' D.S. Welkowitz, Trademark Dilution. Federal, State and the International Law, Arlington 2012.
22 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).
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mystowej. Wskazane zagadnienia omdéwione zostaly w ostatnim rozdziale.
Autorka wprawdzie ma $wiadomo$¢, ze zamieszczenie osobnego rozdzialu
poswieconego zagadnieniom nieuczciwej konkurencji w monografii, w kto-
rej zasadnicze rozwazania koncentruja si¢ wokot ochrony, jaka zapewnia
znakom renomowanym prawo wiasnosci przemystowej, moze sprawia¢ wra-
zenie pewnej niespdjnosci. Jednak przyjecie wskazanego rozwigzania wy-
daje si¢ uzasadnione przede wszystkim ze wzgledu na sformulowang wyzej
teze oraz dazenie do kompleksowego przedstawienia zagadnien zwiazanych
z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego. Proba podjecia
wszechstronnej analizy tego zagadnienia implikuje konieczno$¢ zbadania,
czy uzywanie oznaczenia podobnego do znaku renomowanego, ktdére naru-
sza prawo do znaku renomowanego, moze by¢ kwalifikowane rowniez jako
czyn nieuczciwej konkurencji, a jesli tak, to w jakich okolicznosciach. Ponad-
to nalezy zauwazy¢, ze tytul monografii nie wskazuje na to, by przedmiotem
rozwazan w prezentowanej publikacji mialy by¢ jedynie kwestie zwigzane
z naruszeniem prawa do znaku renomowanego w systemie rejestrowym.

Przedstawiona problematyka omdwiona zostala w kontekscie licznie po-
wolywanych przykladéw z orzecznictwa zaréwno polskiego, jak i unijnego
(ze szczegdlnym uwzglednieniem wyrokow prejudycjalnych Trybunatu
Sprawiedliwosci) oraz federalnego prawa amerykanskiego.

Analiza zagadnien zwigzanych z naruszeniem prawa do znaku renomowane-
go jest prowadzona w niniejszej monografii rownolegle dla prawa unijnego
i polskiego we wspdlnych podrozdziatach, gdyz w zakresie odnoszacym sie
do ochrony znakéw towarowych renomowanych prawo unijne i polskie za-
chowuja niemal pelng symetrie. Przepisy polskiej ustawy — Prawo wtasnosci
przemystowej zostaly zasadniczo zharmonizowane z prawem unijnym w tym
zakresie ze wzgledu na obowigzek dostosowania przepiséw krajowych do
postanowien wspomnianej wyzej dyrektywy 2008/95/WE (od 15.01.2019 r.
dyrektywy 2015/2436). Nalezy nadmieni¢, Ze niezaleznie od wystgpowa-
nia pewnych niedociggnie¢ w zakresie implementacji przepiséw dyrektywy
i tak musza one by¢ niwelowane w procesie stosowania prawa krajowego,
gdyz przepisy krajowe nalezy interpretowac, stosujac wykladnig¢ prounijna?.

» Zob. U. Prominska, Polska regulacja znakéw towarowych na tle unormowania unijnego -
zagadnienia wybrane, ZNU] PWOWI 2014/126, s. 102; R. Skubisz [w:] System Prawa Prywat-
nego, t. 14B, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 787, 788, 1260.
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Dodatkowo symetri¢ zachodzacg pomiedzy regulacjami prawa unijnego
i polskiego poglebia fakt, iz przepisy dyrektywy dotyczace znakéw reno-
mowanych sg analogiczne do tych regulujacych ochrone renomowanego
znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z rozporzadzeniem 2017/1001.

Osobnego omdwienia natomiast wymagaja regulacje federalnego pra-
wa amerykanskiego ze wzgledu na wystepujace tam istotne odmiennoéci
w podejsciu do ochrony znakéw renomowanych w poréwnaniu z regulami
stosowanymi w prawie unijnym i polskim. W zwiazku z powyzszym gtéwna
0§ pracy stanowi porownanie regulacji prawnych obowigzujacych na obu
kontynentach w analizowanym zakresie. Juz na wstepie nalezy zaznaczy¢, ze
jedna z najwazniejszych jest roznica w definicji znaku renomowanego, gdyz
w amerykanskim prawie federalnym renoma znaku - rozumiana jako zna-
jomo$é¢ znaku wérdd odbiorcéw — definiowana jest globalnie w odniesieniu
do ogodlnie pojmowanych odbiorcéw na calym terytorium USA*. Natomiast
w prawie polskim i unijnym renoma znaku moze by¢ ujmowana niszowo,
tj. w odniesieniu nawet do waskiej grupy odbiorcow, bedacych np. specjali-
stami w danej dziedzinie”. Druga istotna réznica dotyczy form naruszenia
prawa do znaku renomowanego. W prawie amerykanskim, w odréznieniu
od prawa polskiego i unijnego, nie chroni si¢ znaku towarowego renomo-
wanego przed pasozytowaniem na renomie lub charakterze odrézniajagcym
znaku?. Wskazane réznice implikuja wiele powaznych konsekwencji dla
zakresu ochrony znaku renomowanego w poréwnywanych systemach praw-
nych, co zostalo szczegétowo omoéwione w kolejnych rozdziatach. Jak juz
wspomniano, wlasnie ze wzgledu na tak istotne rdznice w podejsciu do
ochrony znakéw renomowanych na obu kontynentach wybrano federalne
prawo amerykanskie jako punkt odniesienia do analizy rozwigzan przyjetych
w prawie unijnym i polskim.

We wszystkich rozdzialach najpierw omawiane jest prawo amerykanskie,
a nastepnie facznie prawo Unii Europejskiej i prawo polskie. Przyjety uktad
wynika, po pierwsze, z chronologii ochrony znakéw renomowanych, gdyz
idea rozszerzonej ochrony znakéw towarowych wywodzi sie wlasnie z dok-
tryny prawa amerykanskiego (prekursorem w tej dziedzinie byl bowiem

# Zob. szerzej na ten temat rozdz. II pkt 2.1.
» Zob. szerzej na ten temat rozdz. II pkt 2.2.
% Zob. szerzej na ten temat rozdz. V pkt 4.
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amerykanski prawnik F.I. Schechter?) i orzecznictwa wydawanego juz w la-
tach 80. XX w. na gruncie prawa amerykanskiego®. Po drugie, takie rozwig-
zanie jest najkorzystniejsze dla analizy rodzimego prawa, gdyz pozwoli na
stosowanie odniesien i poréwnan polskich regulacji prawnych z rozwigza-
niami obowigzujagcymi w innych systemach prawnych, a to wlasnie ocena
rozwigzan przyjetych w prawie polskim i w konsekwencji rowniez unijnym
jest kluczowym motywem prowadzonych rozwazan.

Rozdzial I stanowi wprowadzenie do analizowanej problematyki narusze-
nia praw do znaku renomowanego. Nakreslone w nim zostaly przestanki
zastosowania rozszerzonej ochrony tej kategorii oznaczen, ktore cechuje
ponadprzecietna rozpoznawalno$¢, oraz omoéwiona zostala geneza i ewo-
lucja owych szczegdlnych zasad ochrony. Poruszane zagadnienia zostaly
przeanalizowane w kontekscie federalnego prawa amerykanskiego, prawa
Unii Europejskiej, prawa polskiego oraz prawa miedzynarodowego.

W rozdziatach od II do V poddane analizie zostaty kolejno przestanki naru-
szenia prawa do znaku towarowego renomowanego, ktére wynikaja z prze-
pisow prawnoznakowych we wszystkich trzech poréwnywanych w pracy
systemach prawnych.

Natomiast w rozdziale VI scharakteryzowano okolicznosci, nalezace do ka-
talogu przestanek wylaczajacych naruszenie prawa do znaku towarowego
renomowanego, funkcjonujgce we wspomnianych trzech systemach praw-
nych.

Ostatni, VII rozdzial zawiera rozwazania na temat mozliwosci ochrony
znaku renomowanego — zardwno zarejestrowanego, jak i tego jedynie uzy-
wanego w obrocie — na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Ze wzgledu na to, ze tylko polskie prawo, w odrdznieniu od prawa amery-
kanskiego i unijnego, przewiduje mozliwoé¢ ochrony znaku towarowego
renomowanego niezaleznie od ochrony prawnoznakowej na podstawie
przepiséw osobnej ustawy po$wieconej problematyce zwalczania nieuczci-
wej konkurencji, w rozdziale tym analizie poddane zostaly jedynie polskie,

7 Zob. F.I. Schechter, The rational basis of trademark protection, Harv. L. Rev. 1927/40, 5. 813 i n.
# Zob. D.S. Welkowitz, Trademark Dilution..., s. 4.
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krajowe regulacje prawne we wskazanym zakresie, co zostalo szerzej uza-
sadnione w rozdz. VII pkt 1.

Stosujac odwolania do trzech systeméw prawnych, w prezentowanej mo-
nografii przyjeto metode badawczg okreslang mianem prawnoporéw-
nawczej. Przede wszystkim jednak autorka, dokonujgc analizy przepisow
prawa, postuzyta si¢ podstawowymi dyrektywami interpretacyjnymi, jaki-
mi sg wykladnia gramatyczna (jezykowa) i funkcjonalna (celowosciowa),
w nieznacznym zakresie odwolujac si¢ rowniez do wyktadni historyczne;
w kontekscie analizy przepisow prawa amerykanskiego oraz mozliwosci
zastosowania przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do
ochrony w Polsce znaku renomowanego zarejestrowanego. Natomiast wy-
ktadnig systemowa oraz celowosciowa autorka postuzyta si¢ analizujac moz-
liwosci zastosowania do ochrony renomy znaku towarowego na podstawie
przepiséw zwalczania nieuczciwej konkurencji rozwigzan wypracowanych
na gruncie prawa znakow towarowych.
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ZNAK TOWAROWY RENOMOWANY
JAKO KATEGORIA NORMATYWNA
—ISTOTA | GENEZA

1. Ratio legis ochrony znakéw towarowych renomowanych

Rozwazania na temat przyczyn uksztaltowania si¢ rozszerzonej ochrony
znakow towarowych, okreslanych mianem renomowanych (wykraczajacej
poza ochrone wlasciwg dla znakow zwyklych), nalezatoby poprzedzi¢ krét-
ka charakterystyka tej kategorii oznaczen. Podejmujac probe przyblizenia
pojecia znaku towarowego renomowanego nalezy na wstepie zwrdci¢ uwa-
ge przede wszystkim na dychotomie, jaka wystepuje w zakresie nazewni-
ctwa stosowanego dla tej grupy znakéw w réznych krajowych porzadkach
prawnych. W niektorych krajach stowa (zwroty) stosowane do okreélenia
znaku towarowego renomowanego w swojej warstwie semantycznej nawig-
zuja do znajomosci i stawy znaku, czego przykladem mogg by¢ nastepujace
zwroty uzywane do okreélenia wspomnianego znaku: bekannt ist w jezyku
niemieckim, bekend ist w jezyku niderlandzkim, gode di notorietd w jezy-
ku wloskim czy tez okre$lenie famous trademark funkcjonujace w prawie
amerykanskim®. Natomiast w wielu innych krajach, takich jak np. Polska,
Anglia, Francja, Hiszpania czy Portugalia, pojecie znaku towarowego reno-
mowanego juz w samej nazwie znaku wskazuje na aspekt jakosciowy zwia-
zany z danym oznaczeniem (,,znak renomowany” — pol., trade mark with
reputation — ang., marque qui jouit d’'une renommée - fr., goce de renombre
- hiszp., goze de prestigio — portug.)**. W celu ujednolicenia stosowanych

* Zob. wyrok C-375/97, General Motors, pkt 20.
3 Wyrok C-375/97, General Motors, pkt 20.
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poje¢ i zachowania przejrzystosci wypowiedzi w dalszej czesci pracy stoso-
wane bedzie okreslenie ,,znak renomowany” w odniesieniu do wszystkich
trzech analizowanych w monografii systeméw prawnych.

Na przestrzeni wielu lat ksztaltowania sie ochrony znakéw renomowanych
wskazana rozbiezno$¢ w nazewnictwie tych znakdw najczesciej implikowa-
ta réwniez odmienne sposoby ich definiowania. Znaki okreslane mianem
stawnych utozsamiane byly przede wszystkim z czynnikiem ilo§ciowym
(tj. zakresem znajomosci danego znaku). Do dnia dzisiejszego stosuje si¢
w federalnym prawie amerykanskim definicje znaku renomowanego od-
powiadajacg jego dostownemu nazewnictwu. Skoro znak ten okreslany jest
mianem stawnego, to przyjmuje sie, ze jedynym warunkiem jego ochro-
ny jest konieczno$¢ wykazania odpowiedniego stopnia znajomosci znaku,
o czym szerzej jest mowa w kolejnym punkcie tego rozdzialu. Natomiast
znaki nazywane renomowanymi definiowane byly najczesciej dwuaspek-
towo, tj. dla oceny ich statusu znaczenie miata zaréwno znajomos¢ znaku
wsrod potencjalnych odbiorcow, jak i dobra opinia o towarach (ustugach)
kojarzonych ze znakiem ze wzgledu na znaczenie, jakie w warstwie leksykal-
nej przypisuje sie stowu ,,renomowany”, a wiec cieszacy sie dobra opinia*’.

Bez wzgledu na to, czy uznamy, ze znak renomowany to znak znany szerokiej
publicznosci czy znak cieszacy si¢ powszechnie dobrg opinig o sygnowanych
nim towarach lub ustugach, w obu przypadkach jego cechy wykraczaja poza
wlasciwosci charakterystyczne dla znakéw zwyklych, ktére chronione sg
jedynie w ramach pelnionej przez nie funkcji wskazywania na pochodzenie
towar6w lub ustug z danego przedsigbiorstwa® Wlasnie ze wzgledu na owe

31 Zob. U. Prominska [w:] E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wias-
no$¢ przemystowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 467; K. Szczepanowska-Koztowska, Czy
znak renomowany zawsze ma renome?, ,,Glosa” 2016/2, s. 53; R. Skubisz [w:] System..., t. 14B,
red. R. Skubisz, 2017, s. 792.

32 Zob. szerzej na temat funkcji znaku towarowego oznaczania pochodzenia, okreslanej tez mia-
nem wskazywania pochodzenia oraz funkcji odrdzniajacej, U. Prominska, Prawo z rejestracji
znaku towarowego. Tres¢ i naruszenie, £.6dz 1994, s. 13. Autorka zwraca uwage na to, ze w dok-
trynie poczatkowo dostrzegano jedynie funkcje wskazywania na pochodzenie towaru z przed-
siebiorstwa, przy czym w doktrynie niemieckiej prekursorem w tym zakresie byl J. Kohler,
ktory postugiwat sie okresleniem ,funkcja odrézniajaca” (zob. J. Kohler, Warenzeichenrecht,
Mannheim-Leipzig 1910, s. 5); J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znakéw towarowych,
ZNUJ PWOWI 1976/8, s. 49 i n.; M. Kepinski, Rozporzgdzanie prawem z rejestracji znaku
towarowego, Poznan 1979, s. 54; R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochro-
na. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporéwnawczym, Lublin 1988, s. 19-26;
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»dodane” cechy znaku narodzita sie w gospodarce rynkowej potrzeba objecia
ochrong znaku towarowego nie tylko w aspekcie funkcji oznaczania pocho-
dzenia, ale réwniez funkcji, jakie taki znak spetnia w zwigzku z jego szeroka
znajomoscia czy tez pozytywnymi skojarzeniami, jakie wywotuje w $wia-
domosci odbiorcéw. Cho¢ do dnia dzisiejszego uznaje sie, ze podstawowsa
funkcja kazdego znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia®,
to jednak w szczegolnosci w odniesieniu do znakéw renomowanych uznaje
sie, ze znaki towarowe to juz nie tylko oznaczenia wskazujace na zrédlo
pochodzenia towaru czy ustugi — znaki towarowe to réwniez nosniki infor-
macji o okreslonej jakosci towardw lub ustug sygnowanych danym znakiem
(funkcja jakosciowa/gwarancyjna znaku towarowego), czy tez oznaczenia
zachecajace do nabywania towaréw oznaczonych danym znakiem (funkcja
reklamowa znaku towarowego)**. Dostrzezenie wymienionych funkgcji zna-
ku renomowanego stalo sie w przewazajacej mierze przyczynkiem do roz-
woju takich instrumentéw ochrony znaku towarowego, ktore pozwalalyby
chroni¢ znak réwniez poza ryzykiem wprowadzenia w btad i poza granica
podobienstwa towardw (tj. poza zasadg specjalizacji)®. Poczatkowo jednak
funkcje znaku towarowego postrzegane byly bardzo wasko.

Znak towarowy we wspolczesnym rozumieniu wywodzi si¢ z dwdch pod-
stawowych kategorii oznaczen, jakie nadawane byly juz w §redniowieczu to-
warom wprowadzanym na rynek, tj. z tzw. oznaczen wlascicielskich (tj. zna-
kéw naktadanych na towary przez wiadcicieli towardw zaréwno w celu

U. Prominska [w:] E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wtasnos¢ prze-
mystowa..., s. 392-393.

3 Zob. U. Prominska, Prawo z rejestracji..., s. 13; R. Skubisz, Znaki towarowe - ewolucja przed-
miotu ochrony prawnej, PPH 2008/12, s. 17; R. Skubisz, Prawo znakow towarowych. Komen-
tarz, Warszawa 1997, s. 3; U. Prominska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, War-
szawa 1998, s. 9, oraz zob. m.in. wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club plc
przeciwko Matthew Reedowi, pkt 48, ECLI:EU:C:2002:651.

* Nalezy nadmieni¢, ze w ostatnich latach Trybunal Sprawiedliwosci rozszerzyl wskazang tria-
de funkgji znaku towarowego, wymieniajac réwniez funkcje inwestycyjna oraz informacyjna,
o czym szerzej jest mowa w rozdz. III pkt 3.2. Zob. szerzej na temat funkcji znaku towarowego
w literaturze przedmiotu: J. Koczanowski, Funkcje i ochrona..., s. 49 i n.; M. Kepinski, Rozporzg-
dzanie prawem z rejestracji..., s. 52; R. Skubisz, Prawo z rejestracji..., s. 19-26; R. Skubisz, Prawo
znakéw towarowych..., s. 3; U. Prominska, Prawo z rejestracji..., s. 13-18; Prominska, Ustawa
o znakach..., s. 9; R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego [w:] Ksigga pamigtkowa z okazji 80-le-
cia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163; oraz L. Zelechowski, Funkcje
znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, cz. 1, PPH 2015/5, 5. 5-6.

% Zob. szerzej na temat zasady specjalizacji U. Prominska, Prawo z rejestracji..., s. 53-54.



Joanna Sitko — doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy oraz wspdlnik w kance-
larii prawno-patentowej, adiunkt w Katedrze Organizacji Przedsiebiorstwa Wydziatu
Zarzadzania Politechniki Lubelskiej; do 2009 r. pracownik naukowy Katedry Prawa
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alizacje rozprawy doktorskiej pt.: Firma i jej ochrona (Londyn — The Queen Mary In-
tellectual Property Research Institute); czlonek Miedzynarodowego Stowarzyszenia
Ochrony Wlasnosci Intelektualnej (AIPPI), autorka licznych publikacji z dziedziny
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czen przedsigbiorcéw oraz wzoréow przemystowych.

Publikacja szczegétowo omawia zagadnienia zwigzane z naruszeniem prawa do zna-

ku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim,

Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykanskim. Przedmiotem analizy sg przede

wszystkim:

- réznice w definiowaniu znaku renomowanego,

— przestanki naruszenia prawa do niego,

— okolicznosci pozwalajace na wylaczenie naruszenia,

— stosowanie przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla ochrony
znaku towarowego renomowanego.
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