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JoANNA SIENCZYEO-CHLABICZ®

1. Uwagi ogolne dotyczace postepowania w przedmiocie uniewaznienia
prawa ochronnego na znak towarowy

Problematyka uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy stanowi
bez watpienia zasadniczy przedmiot orzekania Naczelnego Sagdu Administracyjne-
go oraz Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w sprawach z za-
kresu wlasnosci przemystowej. Znak towarowy stanowi bowiem istotny instrument
konkurencji pomiedzy przedsigbiorcami dzialajacymi na rynku, gdyz bez watpienia
tatwo rozpoznawalne oznaczenie towaréw lub ustug jest istotnym czynnikiem przy-
ciagajacym klientele i decydujacym o sukcesie gospodarczym przedsiebiorstwa.

Sprawy z zakresu prawa wlasnosci przemysfowej dotyczace uniewaznienia
praw wylacznych rozstrzygane sg przez sady administracyjne, przy czym zdecydo-
wanie najwigksza liczba spraw rozstrzyganych przez Wojewddzki Sqd Administra-
cyjny w Warszawie oraz Naczelny Sad Administracyjny dotyczy uniewaznienia pra-
wa ochronnego na znak towarowy. Wedlug danych za 2014 r. w Izbie Gospodarczej
Naczelnego Sadu Administracyjnego wydano 88 orzeczen merytorycznych odno-
szacych sie do problematyki uniewaznienia i wygasniecia praw wylacznych. Zde-
cydowana wigkszos$¢ spraw — az 63 — dotyczyla znakéw towarowych, 16 spraw od-
nosilo sie do wynalazkéw, 7 spraw — do wzoréw przemystowych, za$ przedmiotem
jednej sprawy byl wzdr uzytkowy. Sposrdd 63 rozstrzyganych spraw dotyczacych
znakéw towarowych az 47 wyrokéw Naczelnego Sadu Administracyjnego zosta-
o wydanych w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy,
co stanowi 74,60% wszystkich spraw dotyczacych znakéw towarowych. W 2013 r.
sprawy w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy w licz-
bie 35 stanowily 63,63% wszystkich spraw dotyczacych znakéw towarowych (55).
Natomiast w 2012 r. sprawy dotyczace znakéw towarowych w liczbie 33 stanowity

1 Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Witasnosci Intelektualnej, Wydziat Prawa
Uniwersytetu w Biatymstoku; sedzia NSA.
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62,26% wszystkich spraw (53). Powyzsze dane wyraznie wskazuja na wzrost liczby
spraw rozstrzyganych w przedmiocie uniewaznienia praw wylacznych, wsréd kto-
rych zdecydowana wigkszos¢ dotyczy uniewaznienia praw ochronnych na znaki to-
warowe.

Podkredlenia wymaga, ze dominujaca liczba orzeczen sadéw administracyj-
nych zapadala na podstawie przepiséw prawa materialnego dotyczacych wymaga-
nych przestanek zdolnos$ci ochronnej na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.
o znakach towarowych,? ktéra zostala uchylona z dniem 22 sierpnia 2001 r. przez
ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej.’ Z uwagi bo-
wiem na regule intertemporalng ustanowiong w art. 315 ust. 3 pwp. ustawowe wa-
runki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na podstawie zgloszenia zfo-
zonego przed dniem 22 sierpnia 2001 r. dokonywane sg takze po wejsciu w Zycie
ustawy pwp., zgodnie z przepisami ustawy o znakach towarowych. Zatem stosow-
nie do art. 315 ust. 3 pwp. ustawowe warunki do uzyskania prawa wylacznego oce-
nia sie wedlug przepiséw obowiazujacych w dniu zgloszenia znaku towarowego do
rejestracji. Do chwili obecnej wigkszos¢ spraw naplywajacych do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sagdu Administracyjnego doty-
czy zgloszen znakow towarowych dokonanych przed 22 sierpnia 2001 r.

Sprawy o uniewaznienie prawa wszczete na wniosek uprawnionego (art. 255
ust. 1 pkt 1 pwp.), jak rdwniez sprawy o uniewaznienie prawa na skutek zfozonego
sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny (art. 255 ust. 1 pkt 9 pwp.),
rozstrzygane sa przez Urzad Patentowy RP w trybie postepowania spornego. Poste-
powanie sporne prowadzone jest wedtug przepiséw zawartych w tytule VII usta-
wy Prawo wlasnosci przemyslowej, art. 255-258 pwp. Do postepowania spornego
przed Urzedem Patentowym RP w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje
sie odpowiednio przepisy kodeksu postepowania administracyjnego (art. 256 ust.
1 p.w.p.). Natomiast w kwestii kosztéw postepowania znajdujg zastosowanie odpo-
wiednio przepisy obowiazujace w postepowaniu cywilnym (art. 256 ust. 112 pwp.).
Ustawodawca okreslit w art. 255 ust. 1 p.w.p. katalog spraw, ktdre sa rozpoznawa-
ne przez Urzad Patentowy RP w trybie postepowania spornego. Mozna wyodreb-
ni¢ pewne kategorie spraw objetych tym postepowaniem: sprawy o uniewaznienie
praw wylgcznych (art. 255 ust. 1 pkt 1-1% oraz pkt 9 pwp.); sprawy o stwierdzenie
wygasnigcia niektérych praw wylacznych (art. 255 ust. 1 pkt 2-5 pwp.); sprawy do-
tyczace licencji przymusowej, jej udzielenia oraz zmiany decyzji o jej udzieleniu
(art. 255 ust. 1 pkt 6-7 pwp.); sprawy o stwierdzenie bezzasadno$ci zmiany warun-
kow korzystania z oznaczenia geograficznego w przypadku okreslonym w art. 188
ust. 3 pwp.

2 Dz.U. Nr 5, poz. 17 z p6zn. zm., dalej jako u.z.t.
3 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej jako pwp.
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W $wietle ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej obowiazuja dwa tryby
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy:

a) na wniosek okreslonych podmiotéw oraz

b) w drodze sprzeciwu na podstawie art. 246 pwp.

Uniewaznienie prawa wylacznego nie nastgpuje nigdy z urzedu.

2. Dopuszczalno$¢ wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy - stosownie do art. 164 pwp. — moze by¢
uniewaznione w calosci (dla wszystkich towaréw) lub w czgsci (dla niektdrych to-
wardw zgloszonych do rejestru) na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes
prawny, jezeli wykaze ona, Ze nie zostaly spelnione ustawowe warunki wymagane
do uzyskania tego prawa. Podobny przepis obowigzywal na gruncie ustawy z dnia
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, tj. art. 29 u.z.t.. Jednakze pomiedzy obo-
wigzujacg ustawg — Prawo wlasnosci przemystowej a ustawa o znakach towarowych
wystepujg zasadnicze roznice. W przepisach pwp. nie przyjeto wzorem u.z.t. zasa-
dy, ze wystgpienie z wnioskiem o uniewaznienie jest mozliwe jedynie w okresie pie-
ciu lat od daty rejestracji, a wystgpienie pdzniejsze jedynie wowczas, gdy rejestra-
cja bylta uzyskana w zlej wierze (art. 31 u.z.t.). Na gruncie ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej mozliwo$¢ wystapienia z wnioskiem nie jest ograniczona w czasie.
Natomiast jest ona ograniczona w odniesieniu do niektdrych przeszkdd rejestracji
w okreslonych okolicznosciach.

Stosownie do art. 165 ust. 1 pwp. z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochron-
nego nie mozna wystapic:

a) z powodu kolizji z wezes$niejszym znakiem badz naruszenia praw osobistych
lub majatkowych wnioskodawcy, jezeli przez okres pigciu kolejnych lat uzy-
wania zarejestrowanego znaku, wnioskodawca, bedac swiadomy jego uzy-
wania, nie sprzeciwial sie temu;

b) po uptywie pigciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jezeli prawo to zosta-
to udzielone z naruszeniem przepiséw art. 129, lecz znak w wyniku uzywa-
nia nabrat charakteru odrdzniajacego;

¢) z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jezeli przez
okres pieciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego znaku towarowego,
uprawniony do znaku powszechnie znanego, bedac swiadomym jego uzy-
wania, nie sprzeciwial si¢ temu.
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Zatem zadanie uniewaznienia jest wylaczone w przypadkach enumeratywnie
okreslonych w art. 165 ust. 1 pwp. Nie mozna wystgpi¢ z wnioskiem o uniewaznie-
nie z powodu kolizji z wczes$niejszym znakiem (takze powszechnie znanym) badz
z powodu naruszenia praw osobistych lub majatkowych wnioskodawcy, jezeli przez
okres pieciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca — be-
dac $wiadomym jego uzywania — nie sprzeciwil si¢ temu. Wylaczone jest réwniez
zadanie uniewaznienia po uplywie pieciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeze-
li to prawo zostalo udzielone na znak pomimo braku jego zdolnosci odrézniajacej,
lecz znak nabrat charakteru odrézniajacego, tj. nabyt wtérna zdolno$¢ odroézniaja-
ca.* Stosownie do art. 165 ust. 2 pwp., powyzsze wylaczenia nie majg zastosowania,
jezeli uprawniony uzyskal prawo ochronne, dzialajac w ztej wierze.”

Z uwagi na tres$¢ art. 315 pwp. powstaje pytanie, czy prawa ochronne udzielone
pod rzagdami ustawy o znakach towarowych nie mogg by¢ uniewaznione z powodu
uplywu 5-letniego terminu, czy tez w tym zakresie stosuje si¢ do nich postanowie-
nia ustawy pwp. Orzecznictwo Naczelnego Sagdu Administracyjnego w tym zakresie
nie jest jednolite. Mozna bowiem wyrézni¢ dwa stanowiska.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, wyrazonym w wyroku z dnia 24 maja
2006 r.,° Naczelny Sad Administracyjny stwierdzit, ze w zakresie odnoszacym sie
do terminu zlozenia wniosku o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towaro-
wy, ktdre powstato przed wejsciem w Zycie ustawy — Prawo wlasno$ci przemysto-
wej, beda mialy zastosowanie przepisy art. 164 i 165 pwp. Naczelny Sad Admini-
stracyjny podkreslil, Ze nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie art. 31 w.z.t.,
ktory zakazywal wystepowania z wnioskiem o uniewaznienie po upltywie pieciu lat
od daty rejestracji. NSA podkreslil, ze przepis art. 315 ust. 3 pwp. nie odnosi si¢
do wniosku o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy. W poprzednio
obowigzujacym stanie prawnym funkcjonowal przepis art. 31 u.z.t., ktéry wpro-
wadzal ograniczenie czasowe w zakresie zgloszenia wniosku o uniewaznienie pra-
wa z rejestracji znaku towarowego. Ustawodawca wprowadzil zakaz wystepowania
z takim wnioskiem po uptywie pigciu lat od daty rejestracji. Wyjatkiem byta sytu-
acja, gdy uprawniony uzyskal rejestracje w zlej wierze. W obecnym stanie prawnym
przepis art. 164 pwp., wprowadzil zasade wskazujacg jednoznacznie na to, ze wnio-
sek o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest obwarowany
zadnym ustawowym terminem. Oznacza to, ze moze by¢ zlozony w kazdym czasie.
Wyjatki od tej zasady przewiduje przepis art. 165 pwp. Tak wiec w sytuacji, w ktorej
wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (ktdre to prawo po-

4 U. Prominska, Znak towarowy, (w:) Prawo wfasno$ci przemystowej, red. U. Prominska, wyd. 2, Warszawa
2005, s. 275.

5 Por. |. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie wiasno$ci przemystowej, ,Przeglad Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2001, nr 12, s. 5.

6 I GSK 67/06, CBOSA.
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wstalo przed wejsciem w zycie ww. ustawy) zostal ztozony w okresie obowigzywa-
nia ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, do tego wniosku nie znajduje zasto-
sowania przepis art. 31 u.z.t. Tym samym nie jest dopuszczalne ograniczenie oceny
legalnosci decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczegdlnej, jaka jest uzyska-
nie rejestracji w ztej wierze. Oznacza to, ze w zakresie odnoszacym si¢ do zlozenia
wniosku o uniewaznienie prawa, ktore to prawo powstalo przed wejsciem w zycie
ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej, beda mialy zastosowanie przepisy art. 164
iart. 165 pwp. i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisu art. 31 u.z.t.

Drugie, odmienne stanowisko zajagt NSA w wyroku z dnia 5 grudnia 2006 r.”
Sad przyjal - dokonujac wykladni art. 315 ust. 1 pwp. - Ze do praw istniejacych
w dniu wejscia w Zycie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej stosuje sie przepi-
sy dotychczasowe, co oznacza, ze do praw powstatych przed wejsciem w Zycie pwp.
stosuje sie przepisy ustawy o znakach towarowych w zakresie dotyczacym calej in-
stytucji uniewaznienia prawa, co obejmuje takze stosowanie tej ustawy w zakre-
sie okreslenia terminu do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa. Zatem
zdaniem NSA, jezeli uplynal 5-letni okres od daty rejestracji znaku towarowego,
ktéry ma charakter terminu prawa materialnego, to poza przypadkiem dzialania
w zlej wierze uniewaznienie prawa ochronnego jest niemozliwe.

Wydaje si¢, ze nalezy opowiedziec si¢ za pierwszym rozwigzaniem zaprezento-
wanym przez NSA w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. Stanowisko to uzyskato potwier-
dzenie w orzecznictwie sgdowoadministracyjnym, m.in. w wyroku NSA z dnia 20
stycznia 2009 r.® oraz w wyroku NSA z dnia 14 pazdziernika 2011 r.” W tym ostat-
nim orzeczeniu NSA podkreslil, ze w mysl art. 315 ust. 1 i1 3 pwp. tylko przepi-
sy prawa materialnego wskazane expressis verbis w przepisach przejsciowych moga
by¢ stosowane w postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy — Prawo wla-
snosci przemystowej. Tak wiec w sytuacji, w ktdrej wniosek o uniewaznienie pra-
wa ochronnego na znak towarowy (ktére to prawo powstalo przed wejsciem w zycie
ustawy pwp.) zostal ztozony w okresie obowigzywania ustawy — Prawo wlasnosci
przemyslowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 u.z.t.

Przyjecie drugiego stanowiska prowadziloby do nieusprawiedliwionej dys-
kryminacji podmiotéw, ktére uzyskaly prawa ochronne pod rzadami ustawy pwp.
w poréwnaniu z tymi, ktdre nabyly te prawa pod rzadami ustawy o znakach towa-
rowych.!® Podkreslenia wymaga, ze zdecydowana wiekszo$¢ spraw rozstrzyganych
przez sady administracyjne dotyczy uniewaznienia praw ochronnych uzyskanych
na gruncie ustawy o znakach towarowych. Ponadto przyjecie takiego rozwigzania

7 I GSK 167/06, CBOSA.
8 Il GSK 642/08, CBOSA.
9 I GSK 1096/10, CBOSA.

10 Stanowisko to poparta w doktrynie m. in. K. Szczepanowska-Kozlowska (w:) System Prawa Prywatnego,
t. 14B, Prawo wiasno$ci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1203-1205.
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prowadzitoby w istocie do istnienia dwdch odmiennych typéw praw ochronnych,
a mianowicie: takich, ktére moga by¢ uniewaznione w dowolnym momencie od ich
udzielenia oraz takich, ktére nie moga by¢ uniewaznione, poza przypadkami reje-
stracji w ztej wierze.!!

3. Nabycie wtornej zdolnosci odrozniajacej jako sposob obrony
przed uniewaznieniem prawa ochronnego na znak towarowy

Ustawodawca w art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp. stanowi, ze z wnioskiem o uniewaz-
nienie prawa ochronnego nie mozna wystapi¢ po uplywie pieciu lat od udziele-
nia prawa ochronnego, jezeli prawo to udzielone zostalo z naruszeniem przepiséw
art. 129, lecz znak w wyniku uzywania nabrat charakteru odrézniajgcego. Zatem
dopuszczalnos$¢ wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego po
uplywie pieciu lat od udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z po-
wodu braku pierwotnej zdolnosci odrdzniajgcej jest uzalezniona - stosownie do art.
165 ust. 1 pkt 2 pwp. — od nabycia przez ten znak wtérnej zdolnosci odrozniajacej
wskutek jego uzywania. W konsekwencji, wykazanie w postepowaniu o uniewaz-
nienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy - z uwagi na brak pierwotnej
zdolnosci odrdzniajacej — nabycia przez ten znak wtornej zdolnosci odrézniajacej
moze by¢ skutecznym sposobem obrony przed uniewaznieniem prawa.

W $wietle utrwalonego orzecznictwa sagdéw administracyjnych wtdérna zdol-
no$¢ odroézniajaca jest faktem podlegajacym ocenie na podstawie dowodoéw, przy
czym ciezar dowodu co do jej nabycia spoczywa na uprawnionym do znaku, kté-
ry powinien przedstawi¢ dowody na jej istnienie.!* Zatem uprawniony do znaku
moze w ramach obrony swojego prawa w toku postepowania o uniewaznienie do-
wodzi¢, ze sporny znak na skutek diugotrwatego intensywnego uzywania i reklamy
nabyl wtérng zdolnos$¢ odrézniajacg i kojarzony jest przez konsumentéw wylacz-
nie z uprawnionym. To stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybu-
nalu Sprawiedliwo$ci UE, ktéry wielokrotnie podkresla, iz w ramach postgpowa-
nia w przedmiocie uniewaznienia znaku towarowego ci¢zar dowodu na istnienie
charakteru odrdzniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania kwestionowane-
go znaku towarowego powinien spoczywa¢ na wlascicielu tego znaku towarowego,
ktéry podnosi ten charakter odrdzniajacy. Co istotne, Trybunal zwrécil uwage, ze
gdyby kwestia ci¢zaru dowodu odnos$nie do charakteru odrézniajacego uzyskanego
w nastepstwie uzywania znaku towarowego w ramach postepowania w przedmio-
cie uniewaznienia prawa do znaku nalezata do prawa krajowego panstw czlonkow-
skich, oznaczaloby to dla wlascicieli znakéw towarowych wspoélnotowych ochro-

1 J. Siefczyto-Chlabicz, Aspekty proceduralne i materialne uniewaznienia prawa ochronnego na znak towaro-
wy, Zeszyty Naukowe Sgdownictwa Administracyjnego 2014, nr 1, s. 25-27.
12 Wyrok NSA z 14 stycznia 2014 r., Il GSK 1815/14, CBOSA.
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ne o réznym zakresie w zalezno$ci od obowigzujacych przepisow, tak ze okreslony
w motywie 10 dyrektywy 2008/95 cel ,,takiej samej ochrony na podstawie systemow
prawnych wszystkich panstw czlonkowskich” i zakwalifikowany przez niego jako
»podstawowy” - nie zostalby osiagniety."?

Bez watpienia to w istocie wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego
znajduje si¢ w najlepszym polozeniu w celu przedstawienia dowodu na konkret-
ne dzialania pozwalajace na wsparcie twierdzenia, zgodnie z ktérym znak towaro-
wy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie jego uzywania. W wypadku gdy
wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego jest wezwany przez wlasciwy organ
do przedstawienia dowodu, ze znak towarowy, ktory jest pozbawiony samoistne-
go charakteru odrozniajacego, uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzy-
wania, i gdy tego dowodu nie uda mu sie dostarczy¢, nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢
tego znaku towarowego. Bez znaczenia s3 w tym wzgledzie powody, dla ktérych
wlascicielowi znaku towarowego nie udaje sie przedstawic tego dowodu.'

4. Kryteria oceny istnienia wtornej zdolnosci odrézniajacej

Nie ulega watpliwosci, ze niezbedna przestanka nabycia wtdérnej zdolnosci od-
rdzniajacej jest rzeczywiste uzywanie znaku w obrocie. Analiza orzecznictwa ETS
oraz Trybunatu Sprawiedliwosci UE prowadzi do wniosku, ze ,,uzywanie znaku”
w rozumieniu art. 3 ust.3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/
WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych!® moze realizowac sie row-
niez poprzez uzywanie innego znaku towarowego, ktorego czescig jest sporny znak
towarowy.!® Trybunal Sprawiedliwo$ci UE zdefiniowal w orzecznictwie wymog
rzeczywistego uzywania znaku w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towaro-
wego!” i wskazal, ze chodzi o problematyke analogiczng jak w art. 3 ust. 3 dyrekty-
wy 2008/95/WE. Trybunal Sprawiedliwosci UE potwierdzil teze przyjeta w sprawie
Nestle, ze wymog rzeczywistego uzywania moze by¢ spelniony poprzez uzywanie
innego ztozonego znaku towarowego. Jednoczesnie jednak podkreslil, ze konieczne

13 Zob. wyroki ETS: z dnia 18 pazdziernika 2005 r., C-405/03, Class International BV przeciwko Colgate-
Palmolive Company i in., pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo, Dz. Urz. UE 2005, C 315, s. 6, Legalis; z dnia
13 lutego 2014 r., C-479/12, H. Gautzsch GroBhandel GmbH Co. KG przeciwko Miinchener Boulevard Mébel
Joseph Duna GmbH, pkt 40, Dz. Urz. UE 2014, C 93, s. 12.

14 Wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2014 r. w potgczonych sprawach C-217/13 i C-218/13 Oberbank AG, Banco
Santander SA, Santander Consumer Bank AG przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, MPr
2014, nr 14, s. 727, Legalis.

15 Dz. Urz. UE 2008, L 299, s. 25, dalej jako dyrektywa 2008/95/WE.

16 Por. m. in. wyrok ETS z dnia 7 lipca 2005 r., C-353/03, Societe des produits Nestle SA przeciwko Mars UK Ltd.,
»Monitor Prawniczy” 2005, nr 16, s. 783.

17 Dz. Urz. UE 1994, L 11, s. 1.
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jest, aby w nastepstwie uzywania zainteresowany krag odbiorcéw faktycznie rozpo-
znawal towar lub ustuge oznaczone wylacznie znakiem towarowym, o ktérego reje-
stracj¢ wniesiono, jako pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa. W konsekwen-
c¢ji nie zawsze uzywanie znaku towarowego zlozonego, ktérego czescig jest inny
znak towarowy, stanowi uzywanie tego innego znaku prowadzace do uzyskania
wtérnej zdolnosci odrézniajacej. Warunkiem uzyskania wtdrnej zdolnosci odroz-
niajacej przez znak stanowiacy czes¢ innego znaku jest rozpoznawanie tego znaku
samodzielnie, jako identyfikujacego towary pochodzace z okreslonego przedsie-
biorstwa. Dopiero spelnienie tego warunku prowadzi do nabycia wtérnej zdolnosci
odrozniajgcej przez znak nieuzywany w obrocie samodzielnie.'®

Jak wynika z orzecznictwa ETS oraz Trybunalu Sprawiedliwosci UE, aby uzy-
wanie znaku nieposiadajacego pierwotnej zdolno$ci odrézniajacej prowadzito do
nabycia wtornej zdolnosci odrézniajacej, niezbedne jest stworzenie asocjacji mie-
dzy znakiem a konkretnym przedsigbiorca, od ktérego pochodza oznaczane nim
towary lub ustugi. Europejski Trybunal Sprawiedliwosci m.in. w wyroku z dnia 4
maja 1999 r. w polaczonych sprawach C-108/97 i C-109/97 (Windsurfing Chiem-
see)'® wypowiedzial si¢ na temat nabycia przez znak wtérnej zdolnosci odrdzniaja-
cej, stwierdzajac, ze znak towarowy nabywa charakteru odrdzniajacego w nastep-
stwie jego uzywania, wtedy gdy znak stat si¢ zdolny do identyfikowania produktu,
w stosunku do ktérego wystapiono o rejestracje znaku towarowego jako pocho-
dzacego z okreslonego przedsiebiorstwa, i tym samym, do odrdzniania tego pro-
duktu od towaréw innych przedsiebiorstw. Za takim pogladem opowiadaja sie
réwniez przedstawiciele doktryny, podkreslajac, ze dla nabycia wtdrnej zdolnosci
odrézniajacej konieczne jest wykazanie, ze krag odbiorcdw rozpoznaje towar ozna-
czony tym oznaczeniem jako pochodzacy z okreslonego przedsigbiorstwa.?® Takie
stanowisko znajduje potwierdzenie rowniez w orzecznictwie polskich sadéow ad-
ministracyjnych.?! Przykladowo, w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. Naczelny Sad
Administracyjny stusznie stwierdzil, ze dla oceny wyksztalcenia wtérnej zdolno-
$ci odrozniajacej w wyniku uzywania spornego znaku towarowego niezbedne jest
w szczegolnosci wykazanie, ze dane oznaczenie kojarzone jest przez odbiorcéw tyl-
ko i wylacznie z towarami pochodzacymi od konkretnego przedsigbiorcy, ktory
tego oznaczenia uzywa na rynku. Zatem sposob uzywania znaku powinien skutko-

18 Podkreslit to w orzecznictwie NSA m.in. w wyroku z dnia 13 maja 2015 r., Il GSK 462/14, CBOSA.

19 Wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko
Boots-und Segelzubehér Walter Huber oraz Franz Attenberger, potgczone sprawy C-108/97 i C-109/97, ECR
1999/5/1-2779.

20 Por. K. Szczepanowska-Koztowska, (w:) System..., op. cit., s. 603.
21 Wyroki NSA: z dnia 11 czerwca 2014 r., Il GSK 592/13; z dnia 16 marca 2011 r., Il GSK 369/10; z dnia 14 paz-
dziernika 2010 r., Il GSK 1095/10, CBOSA.
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wac asocjacja miedzy oznaczeniem a towarem oraz miedzy towarem a konkretnym
przedsiebiorcg w $wiadomosci przecietnego odbiorcy towaru.??

Doktryna i orzecznictwo wypracowaly katalog okolicznosci, ktérych wykaza-
nie przez uprawnionego moze prowadzi¢ do powstania wtornej zdolnosci odroz-
niajacej oznaczenia, ktore pierwotnie nie mogloby uzyska¢ ochrony jako znak to-
warowy. Te okolicznosci to: okres uzywania oznaczenia w obrocie, ilo$¢ towaru
oznakowanego wprowadzonego do obrotu, sposéb dystrybucji, intensywnos¢ re-
klamy. W ramach oceny istnienia wtérnej zdolnosci odrézniajacej nalezy wzia¢ pod
uwage w szczegdlnosci nastepujace okolicznosci: udziat tego znaku w rynku, in-
tensywnos¢, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu uzywania tego znaku towarowe-
go, wysoko$¢ zwigzanych z jego promocja nakladéw przedsigbiorstwa, odsetek za-
interesowanego kregu odbiorcéw, ktory dzieki temu znakowi rozpoznaje towar jako
pochodzacy z okreslonego przedsigbiorstwa, opinie izb handlowych i przemysto-
wych oraz innych stowarzyszen zawodowych, a takze sondaze opinii publicznej.?

Od tego, jak ksztaltuja si¢ powyzsze okolicznosci, zalezy ustalenie jednoznacz-
nego zwiazku miedzy znakiem a przedsigbiorca, ktéry go uzywat, ktéry to zwigzek
stanowi o powstaniu wtérnej zdolnosci odroézniajacej oznaczenia, czyli mozliwo-
$ci odrézniania towaréw nim opatrywanych od towaréw pochodzacych od innych
przedsigbiorcow. Jest oczywiste, ze dtugotrwalo$¢ uzywania znaku przed zgltosze-
niem do rejestracji, duza intensywnos¢ reklamy towaréw opatrzonych znakiem po-
twierdzona wydatkami w kolejnych latach, znaczaca ilos¢ towaréw opatrzonych
znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposéb dystrybuciji etc. - sa oko-
liczno$ciami, z ktérych mozna wyprowadzi¢ wniosek o powstaniu wtérnej zdolno-
$ci odrozniajacej oznaczenia, ktére pierwotnie nie mogtoby uzyska¢ ochrony jako
znak towarowy.?* Jednoczeénie nalezy podzieli¢ stanowisko zajete przez Naczelny
Sad Administracyjny w orzecznictwie, ze réwnoczesne uzywanie spornego ozna-
czenia przez wiele réznych podmiotéw w zasadzie uniemozliwia nabycie wtdrnej
zdolno$ci odrdzniajgce;j. >

Trybunal Sprawiedliwoéci UE slusznie zwrocil uwage w orzecznictwie, ze
w sytuacji gdy dany podmiot gospodarczy jest jedynym podmiotem oferujacym
na rynku towary szczegolnego rodzaju, czgste uzywanie oznaczenia skladajacego sie
z ksztaltu tych towaréw moze sta¢ si¢ wystarczajace dla nadania temu oznaczeniu
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady nr 89/104/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw

22 Il GSK 1815/14, CBOSA.

23 Wyroki ETS w sprawach: Windsurfing Chiemsee, pkt 51 oraz Nestlé, pkt 31.

24 Por. np. E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasno$ci przemystowej, Warszawa 2003, s. 192; wy-
rok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97, Windsurfing Chiemsee; wyroki NSA: z dnia 11 czerwca 2014 r., Il
GSK 592/13; z dnia 8 listopada 2011 r. Il GSK 1033/10.

25 Wyroki NSA: z dnia 14 stycznia 2015 r., Il GSK 1815/14, z dnia 14 pazdziernika 2011 r., Il GSK 1095/10.
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cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych,?® w sytuacji gdy w wyni-
ku tego uzywania znaczna czg¢$¢ zainteresowanych odbiorcow kojarzy ten ksztalt
z tym podmiotem gospodarczym, a nie innym przedsigbiorstwem lub sadzi, iz to-
wary o tym ksztalcie pochodza od tego podmiotu gospodarczego. Tym niemniej —
gdy chodzi o okolicznosci, w ktérych wymagana przez ten przepis przestanka jest
spelniona - do sadu krajowego nalezy zbadanie, czy zostaly one ustalone na pod-
stawie konkretnych i wiarygodnych danych, czy zostat uwzgledniony domniemany
sposob postrzegania rozpatrywanej kategorii towaréw lub ustug przez przecigtne-
go konsumenta, wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego i rozsadne-
go oraz czy rozpoznawanie towaru jako pochodzacego od okreslonego przedsie-
biorstwa przez zainteresowanych odbiorcow zostalo dokonane na podstawie uzycia
znaku jako znaku towarowego.”” W zwiagzku z tym Urzad Patentowy RP w poste-
powaniu w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy po-
winien ustali¢, czy podmiot uprawniony do tego znaku byt jedynym przedsigbiorca
uzywajacym tego znaku w obrocie dla danej klasy towar6éw lub ustug - na co stusz-
nie zwrocit uwage Naczelny Sad Administracyjny w orzecznictwie.?® Bez watpienia
ustalenie faktu uzywania spornego oznaczenia przez jednego przedsigbiorce skut-
kuje wigkszym prawdopodobienstwem powstania asocjacji migedzy nim a konkret-
nym przedsigbiorcg, od ktérego pochodzi towar lub ustuga.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci UE charak-
ter odrozniajacy znaku towarowego, niezaleznie od tego, czy znak towarowy po-
siada samoistny charakter odrdzniajacy, czy tez uzyskal go w nastepstwie uzywa-
nia, nalezy ocenia¢, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
stanowi oznaczenie, oraz po drugie, w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu
postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany krag odbiorcow, czyli prze-
cigtnego konsumenta danej kategorii towaréw lub ustug, ktory jest wlasciwie poin-
formowany, dostatecznie uwazny i rozsadny.?

Niezwykle istotne jest — oprocz ustalenia przez organ w postepowaniu otwarte-
go katalogu przestanek warunkujacych nabycie przez oznaczenie wtérnej zdolnosci
odrézniajacej — rowniez zastosowanie wlasciwego sposobu (metodologii) prowa-
dzacej do takich ustalen faktycznych. Z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu Spra-
wiedliwoséci UE wynika, ze organ wlasciwy w przedmiocie rejestracji znakéw towa-
rowych powinien dokona¢ konkretnej analizy i calo$ciowej oceny elementéw, ktdre
moga dowies¢, ze znak ten stal sie zdolny do okreslania rozpatrywanego towaru

26 Dz. Urz. 1989, L 40, s. 1.

27 Wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV przeciwko Remington
Consumer Products Ltd., ECR 2002/6B-/I/5475.

28 Zob. wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 ., Il GSK 1413/14, CBOSA.

29 Wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-
Merkenbureau, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok ETS w sprawie Nestlé, C-353/03, pkt 25.
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jako pochodzacego z konkretnego przedsiebiorstwa. Te elementy powinny ponad-
to odnosic¢ si¢ do uzywania danego znaku w charakterze znaku towarowego, czyli
w celu takiego rozpoznania przez zainteresowany krag odbiorcéw.*

5. Moment nabycia wtornej zdolnosci odrdzniajacej i dowody
na jej wykazanie w postepowaniu o uniewaznienie prawa

Wtdrna zdolno$¢ odrdzniajaca oznaczenia powinna by¢ w zasadzie wykaza-
na na dzien zgloszenia znaku towarowego do ochrony, a niewatpliwie powinna ist-
nie¢ w chwili rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego. Zatem dowody na wy-
kazanie jej istnienia powinny dotyczy¢ okresu uzywania oznaczenia przed datg jego
zgloszenia do rejestracji jako znaku towarowego. Przyktadowo, Naczelny Sad Ad-
ministracyjny, dokonujac kontroli kasacyjnej orzeczenia Wojewddzkiego Sadu Ad-
ministracyjnego w Warszawie, uznal, ze przedfozone przez uprawnionego mate-
rialy dowodowe, tj. faktury sprzedazy, wydruki z Internetu, materiaty reklamowe
na fakt nabycia przez oznaczenie stowne ,krupnik” wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej, nie majg znaczenia w rozpoznawanej sprawie, poniewaz dotycza roku 2011
oraz roku 2012, a zatem odnosza si¢ do okolicznosci po zgloszeniu spornego pra-
wa ochronnego, tj. po 7 czerwca 1993 r., jak réwniez po dacie rejestracji tego ozna-
czenia jako znaku towarowego, tj. po 9 wrzesnia 1997 r. W konsekwencji nie moga
one $wiadczy¢, ze sporne oznaczenie nabylo wtorng zdolnos¢ odrézniajaca w wy-
niku uzywania, nie wskazuja bowiem na jakakolwiek dat¢ dotyczaca okresu sprzed
zgloszenia spornego oznaczenia do jego zarejestrowania jako znaku towarowego.”!

Takie okreslenie momentu nabycia przez oznaczenie wtérnej zdolnosci odroz-
niajacej wynika rowniez z wykladni literalnej art. 130 pwp., ktéry stanowi, ze odmo-
wa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp. nie moze
nastapi¢, w szczegolnosci jezeli przed datg zgloszenia znaku towarowego w Urze-
dzie Patentowym RP znak ten nabral, w nastepstwie jego uzywania, charakteru od-
rézniajacego w przecietnych warunkach obrotu. Watpliwosci interpretacyjne wyni-
kajg z uzycia przez ustawodawce wyrazenia ,w szczegdlnosci”. W doktrynie mozna
wyrézni¢ co do rozstrzygnigcia tej kwestii dwa stanowiska. Wedlug pierwszego
przyjmuje sie, ze uzyskanie wtornej zdolnosci odrdzniajacej przed zgloszeniem da-
nego oznaczenia do rejestracji jest tylko jedna z mozliwosci co do momentu, w kto-
rym taka zdolnos¢ zostaje uzyskana. Podnosi si¢ rowniez, ze takie rozumienie prze-
pisu pozostawaloby w zgodzie z wymogami art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE,

30 Wyroki ETS: z dnia 6 maja 2003 r., C-104/01, Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, pkt 77,
Legalis; z dnia 16 wrzesnia 2004 r., C-404/02, Nichols plc przeciwko Registrar of Trade Marks, pkt 27, Legalis;
wyrok w sprawie Nestlé, pkt 26, 29.

31 Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., Il GSK 1815/14, CBOSA.
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ktora w tym zakresie dopuszcza swobode panstw cztonkowskich.*? Drugie stano-
wisko, ktére reprezentuja m.in. U. Prominska i K. Szczepanowska-Koztowska, spro-
wadza si¢ do twierdzenia, ze wyrazenie ,w szczegolno$ci” uzyte przez ustawodaw-
ce w analizowanym przepisie wskazuje jedynie, ze wtorna zdolno$¢ odrdzniajaca
jest jedng z okoliczno$ci, ktéra nalezy rozwazy¢, badajac zdolnos¢ rejestracyjna da-
nego oznaczenia. Nalezy zatem opiera¢ si¢ na literalnym brzmieniu tego przepisu,
ktdre stanowi, ze wtorna zdolnos¢ odrézniajaca powinna istnie¢ juz w chwili reje-
stracji. Dodatkowo zwolennicy tego pogladu powotuja si¢ na tres¢ art. 7 ust. 3 roz-
porzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego,*® ktéry wyraznie tak stanowi. W doktrynie podkresla sie,
ze istotne jest bowiem, iz wylaczno$¢ uprawnionego z prawa ochronnego na znak
towarowy, pomimo iz powstaje w dacie rejestracji, to jednak trwa od daty zgtosze-
nia. Wylacznos¢ ma zatem wsteczny charakter, co wigze si¢ z mozliwoscig wysta-
pienia z roszczeniami z tytutu naruszenia wprawdzie dopiero po uzyskaniu prawa,
ale rowniez w odniesieniu do wczesniejszych okresow, przed datg rejestracji. Gdy-
by przyja¢, ze oznaczenie nie miato zdolnosci rejestracyjnej w dniu zgloszenia, bo
nie moglo spetnia¢ funkcji odrézniajacej, to réwniez nie mogto doj$¢ do naruszenia
wylacznosci postugiwania sie takim oznaczeniem. W istocie wowczas wymagalo-
by badania, kiedy taki znak uzyskal wtérna zdolnos¢ odrdzniajacy, by okresli¢ mo-
ment powstania rzeczywistej wylacznosci. Jezeli bytby on pozniejszy niz data zgto-
szenia, to powstataby trudna do zaakceptowania sytuacja, iz formalna wyltacznos¢
plynaca z rejestracji dotyczylaby réwniez oznaczen niemajacych takiej zdolnosci.**

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunatu Spra-
wiedliwosci UE. Trybunat stwierdzil w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. w pofaczo-
nych sprawach C-217/13 oraz C-218/13,% ze w sytuacji, gdy panstwo czlonkowskie
nie skorzystato z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zd. drugie dyrektywy
2008/95/WE, w ramach postgpowania w przedmiocie uniewaznienia prawa doty-
czacego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odroézniajgce-
go, w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskal charakter odrézniaja-
cy w nastepstwie uzywania, nalezy zbadac¢, czy uzyskal on taki charakter przed data
ztozenia wniosku o rejestracje tego znaku (pkt 61). W tym orzeczeniu Trybunat
dokonal wykladni art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Przepis ten stanowi, iz nie
mozna stwierdzi¢ niewazno$ci znaku pozbawionego pierwotnej zdolnosci odroz-
niajacej, jezeli przed data wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak
ten uzyskal charakter odrdzniajacy. Kazde panstwo czlonkowskie moze ponadto

32 Por. W. Wiodarczyk, Zdolno$¢ odrézniajgca znaku towarowego, Lublin 2001, s.232.

33 Dz. Urz. WE 1994, L 11, s. 1, ze zm.

34 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) Prawo..., op. cit., red. R. Skubisz, s. 602; U. Prominska, Komentarz do
ustawy o znakach towarowych, Warszawa 1998, s. 197.

35 Orzeczenie w potgczonych sprawach Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank
AG przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, MPr 2014, nr 14, s. 727, Legalis.
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postanowi¢, ze niniejszy przepis bedzie mial takze zastosowanie, kiedy charakter
odrdzniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia wniosku o rejestracje lub po da-
cie rejestracji. Zatem prawodawca unijny przewidzial wprawdzie w art. 3 ust. 3 zd.
1 dyrektywy nabycie wtdrnej zdolnoéci odrézniajacej przed datg zgloszenia ozna-
czenia do rejestracji, jednocze$nie jednak dopuscil w tym zakresie swobode panstw
czlonkowskich, pozwalajac na rejestracje oznaczen, ktére uzyskaly wtérng zdolnos¢
odrézniajacg po dacie ich zgloszenia do rejestracji lub po dacie rejestracji.

Naczelny Sad Administracyjny wielokrotnie powoluje si¢ na stanowisko Try-
bunalu Sprawiedliwosci UE, przyjmujac, Ze w celu dokonania oceny, czy znak to-
warowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, nalezy zbadac,
czy uzyskal on taki charakter przed datg zgloszenia tego znaku do rejestracji. Przy-
ktadowo, w wyroku z dnia 24 marca 2015 r. NSA podzielit stanowisko zaréwno
Sadu I instangji, jak i Urzedu Patentowego RP, Ze w analizowanej sprawie skarzacy
nie przedstawil dowoddéw na fakt nabycia przez zgloszone przez niego oznaczenie
wtdrnej zdolnosci odrézniajacej, bowiem dowody zaprezentowane przez skarzace-
go, tj. artykuly, w ktérych postugiwano sie sformulowaniem ,fioletowy operator”
pochodza z okresu po dacie zgloszenia oznaczenia do rejestracji. Takze badania
sondazowe zostaly przeprowadzone w miesigcach lipiec-sierpien 2011 r., podczas
gdy zgloszenie oznaczenia do rejestracji nastgpilo 5 maja 2010 r., a bezspornym jest,
iz marka ,,Play” weszla na polski rynek w marcu 2007 r.*®

6. Wnioski koncowe

Podsumowujac powyzsze rozwazania dotyczace wykazania przez uprawnio-
nego do spornego znaku towarowego faktu nabycia wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej, stwierdzi¢ nalezy, ze od tego, jak ksztaltujg sie okolicznosci, zalezy ustalenie
jednoznacznego zwigzku miedzy znakiem a przedsiebiorcg, ktéry go uzywat, ktory
to zwiazek stanowi o powstaniu wtérnej zdolnosci odrézniajacej oznaczenia, czy-
li mozliwosci odrézniania towaréw nim opatrywanych od towaréw pochodzacych
od innych przedsigbiorcow. Jest oczywiste, ze dlugotrwalos¢ uzywania znaku przed
zgloszeniem do rejestracji, duza intensywnosc¢ reklamy towaréw opatrzonych zna-
kiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, znaczaca ilo$¢ towaréw opa-
trzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposob dystrybucji itd.
sg okoliczno$ciami, z ktérych mozna wyprowadzi¢ wniosek o powstaniu wtdrnej
zdolno$ci odrozniajacej oznaczenia, ktére pierwotnie nie mogtoby uzyskac ochro-
ny jako znak towarowy.”

36 I GSK 371/14, CBOSA.
37 Por. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97, Windsurfing Chiemsee; wyroki NSA: z dnia 11 czerwca 2014
r., I GSK 592/13; z dnia 8 listopada 2011 r., Il GSK 1033/10, CBOSA.
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Naczelny Sad Administracyjny zwréocil uwage w orzecznictwie, ze w przy-
padku przedstawienia przez uprawnionego w postgpowaniu o uniewaznienie pra-
wa ochronnego na sporny znak towarowy szeregu dowoddéw na fakt dlugotrwatego
i intensywnego uzywania obrocie tego znaku, zaréwno organ, jak i sad rozstrzyga-
jacy sprawe w postepowaniu sgdowoadministracyjnym powinny wyjasni¢, dlacze-
go pomimo przedstawionych dowodéw nabywcy nie identyfikujg towaru lub ustugi
z uprawnionym jako przedsigbiorcy. Przykladowo, w sprawie zakonczonej wyro-
kiem NSA z dnia 11 czerwca 2014 r.*® Sad I instancji uznal, iz z materiatu dowodo-
wego zgromadzonego w sprawie nie wynika utrwalenie u odbiorcéw zwigzku mie-
dzy towarem opatrzonym spornym znakiem a jego producentem. Naczelny Sad
Administracyjny stwierdzil, ze zwazywszy, iz material dowodowy zgromadzony
w aktach potwierdza 6-letni okres uzywania przed zgtoszeniem oznaczenia stow-
no-graficznego ,,100 PANORAMICZNYCH” w niezmienionym ksztalcie i kolory-
styce, pierwsze miejsca w rankingach prowadzonych przez dystrybutora prasy w la-
tach 2000-2003, znaczace wydatki na reklame prowadzong intensywnie w réznych
srodkach masowego przekazu, potwierdzone czytelnictwo przez 15% badanych,
naklady liczace w sumie 28 milionéw egzemplarzy czasopism opatrzonych spor-
nym znakiem, wniosek Sadu I instancji o niewykazaniu utrwalenia si¢ u odbiorcow
powigzania oznaczenia z towarem pochodzacym od konkretnego przedsigbiorcy
wymaga precyzyjnego wyjasnienia, za$ bez tego wyjasnienia jest niezrozumialy. Sad
I instancji nie uzasadnit, dlaczego uwaza, Ze mimo niespornego ustalenia w poste-
powaniu wskazanych okoliczno$ci, nabywcy nie facza oznaczenia z przedsiebiorca,
ktory przez tyle lat i tak intensywnie go uzywa.

Podkreslenia wymaga, ze wlasciwy organ w postepowaniu o uniewaznienie
prawa ochronnego na znak towarowy powinien dokonac¢ calosciowej oceny dowo-
dow na okoliczno$¢, ze znak zaczal identyfikowa¢ dany produkt jako pochodza-
cy z konkretnego przedsigbiorstwa i odréznia¢ tym samym ten produkt od pro-
duktéw pochodzacych z innych przedsiebiorstw. Organ powinien wzig¢ pod uwage
okolicznosci, ktore pozwalajg na ustalenie, ze w $wiadomosci odbiorcow (kliente-
li) powstala tego rodzaju wi¢z miedzy oznaczeniem a towarem pochodzacym od
konkretnego przedsigbiorcy, ktéra pozwala na $wiadomy wybor towaru opatrzone-
go wlasnie tym oznaczeniem. Wiez oznaczenia z towarem pochodzacym od kon-
kretnego przedsiebiorcy moze by¢ nieuchronnym skutkiem dlugotrwatosci, inten-
sywnosci i powszechnosci nakladania oznaczenia na towarach masowych. Wiez
powstaje w szczegdlnosci wtedy, kiedy zostaje ustalone, ze zZaden inny uczestnik
obrotu nie opatrywal swoich towaréw takim samym oznaczeniem w okresie przed
zgloszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Wniosek o powstaniu wiezi mie-
dzy oznaczeniem a towarem pochodzacym od konkretnego przedsigbiorcy moze

38 I GSK 592/13, CBOSA.
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by¢ wynikiem logicznych operacji myslowych, opartych o wyzej opisane ,,wszyst-
kie okolicznosci”.

Do ustalenia wigzi migedzy oznaczeniem a konkretnym przedsiebiorca moga
by¢ przydatne dowody w postaci badan opinii publicznej, ale nie s3 one koniecz-
ne w sytuacji, kiedy dowiedziona zostaje dlugotrwalos¢ i intensywno$¢ uzywania
w polaczeniu z wylaczno$cia uzywania oznaczenia w okreslonym ksztalcie. W ta-
kiej sytuacji oznaczenie w swoim caloksztalcie utrwala sie w swiadomosci klienteli
i nabywa wtdrna zdolnos¢ odrdzniajaca, mimo iz posiada cechy, ktore nie pozwoli-
lyby mu na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odréznia-
jacych. Brak znamion odrézniajacych poszczegolnych elementdéw oznaczenia nie
ma tu zadnego znaczenia, bowiem chodzi o stan zaistnialy na skutek zmian w §wia-
domosci nabywcow spowodowany funkcjonowaniem oznaczenia przed jego zglo-
szeniem. Zatem przedmiotem postepowania przy badaniu uzyskania wtérnej zdol-
nosci odrozniajacej musi by¢ ustalenie istnienia przestanek powodujacych zmiany
w $wiadomosci nabywcéw, polegajace na polaczeniu oznaczenia z towarem lub
ustugg konkretnego przedsiebiorcy.
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