Ryszard Skubisz'

UZYSKANIE CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO
PRZEZ ZNAK TOWAROWY POPRZEZ UZYWANIE
(PRZESLANKI, DATA | DOWODY NABYCIA)

1. Uwagi ogodlne

Rozwdj gospodarki rynkowej, wyrazajacy si¢ w podwyzszeniu jej konkuren-
cyjnosci, powoduje wzrost znaczenia oznaczen odrdzniajacych, w szczegdlnosci
znakow towarowych. Zapewniaja one bowiem komunikacje przedsigbiorcy z po-
tencjalnym nabywcg towaréw pod tym znakiem poprzez przekazywanie informacji
o tych towarach. W rezultacie nabywca moze odszuka¢ na rynku wsréd wielu pro-
duktéw te wlasnie pochodzace od przedsigbiorcy, ktory uzywa tego znaku. Dzigki
znakowi nabywcy otrzymuja informacje, iz wszystkie tak samo oznaczone towary
pochodza z jednego i tego samego Zrodla. Potencjalny odbiorca nie przypisuje tym
towarom pochodzenia z tego samego zroédta w znaczeniu fizycznym. To pochodze-
nie jest rozumiane w znaczeniu komercyjnym. Przecigtny nabywca postrzega znak
towarowy jako informacje, iz wszystkie tak samo oznaczone towary zostaty wpro-
wadzone do obrotu za zgoda uprawnionego do znaku towarowego. Nie ma znacze-
nia osoba rzeczywistego wytworcy catosci produktu lub jego czesci sktadowych, jak
roéwniez miejsca ich wytworzenia, montazu, opakowania itd.

Przekazujac wskazane informacje znak towarowy wykonuje funkcje ozna-
czenia pochodzenia.? Jest to pierwotna funkcja znaku towarowego, ktora wynika
z jego istoty. Wykonywanie tej funkcji jest mozliwe tylko wtedy, gdy oznaczenie
ze wzgledu na swoja strukture i sposdb uzycia, moze by¢ postrzegane przez konsu-
mentdw, jako informacja o pochodzeniu towardéw pod tym znakiem. Innymi stowy,

1 Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej Wydziatu Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej; rzecznik patentowy i radca prawny.
2 Jest to tradycyjne okreslenie w Polsce tej funkcji. Przepisy prawa unijnego w polskiej wersji jezykowej (akapit je-

denasty dyrektywy), jak réwniez sady unijne w orzeczeniach publikowanych w jezyku polskim, okreslaja te funk-
cje jako ,wskazania pochodzenia” (np. wyrok Trybunatu Sprawiedliwos$ci z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie
C-487/07 L'Oreal, Zb.Orz. 2009, s. 11-5185, pkt 60. Ta odmienno$¢ terminologiczna jest nieistotna z punktu widze-
nia tresci tej funkcji.
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znak towarowy moze wykonywac funkcje oznaczenia pochodzenia, jezeli jest wy-
posazony w ceche okreslang jako zdolno$¢ odrozniajgca. W braku tej cechy, cho¢by
oznaczenie bylo uzywane w obrocie w zwigzku z towarem, potencjalni nabywcy nie
sa w stanie, na jego podstawie, zidentyfikowac na rynku towary pochodzace od okre-
$lonego przedsigbiorcy.

Oznaczenie moze charakteryzowaé si¢ zdolnosciag odrdzniajaca ze wzgledu
na swojg strukture (pierwotna zdolno$¢ odrdézniajaca). Moze jednak réwniez naby¢
takg zdolno$¢ poprzez uzywanie w obrocie gospodarczym w zwigzku z konkretnym
towarem (wtorna zdolnos¢ odrézniajaca).

Przedmiotem niniejszego tekstu jest proba okre§lenia najwazniejszych zagad-
nien dotyczacych wtornej zdolnosci odrdzniajacej. Sg to przestanki jej nabycia, data
stanowigca podstawe jej nabycia, jak rowniez dowody nabycia, wlacznie z zagad-
nieniem ci¢zaru dowodu. Punktem wyjscia jest okreslenie pojecia ,,zdolnos¢ odroz-
niajaca”, jej postaci oraz znaczenia. Przedstawienie stanowiska autora odno$nie do
tych zagadnien pozwoli na przeprowadzenie charakterystyki szczegétowych kwestii
wchodzacych w obszar wtornej zdolnosci odrozniajace;j.

Podstawg normatywng stanowia przepisy ustawy prawo wlasno$ci przemysto-
wej.* Przepisy tej ustawy powinny by¢ interpretowane i stosowane przy wykorzysta-
niu wyktadni przepisow prawa Unii Europejskiej. Taki obowigzek sadow i Urzedu
Patentowego wynika z obowigzku lojalnego wykonywania obowigzku panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3 TFUE). Dlatego konieczne jest row-
niez uwzglednienie wyrokow Trybunatu Sprawiedliwo$ci wydanych w trybie odpo-
wiedzi na pytania w trybie prejudycjalnym (art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej).’ Ustalajg one bowiem tre$¢ norm prawa unijnego i ich uwzglednienie
w toku wyktadni przepiséw prawa polskiego jest bezwzglednie konieczne. Trybunat
jest bowiem powolany do interpretacji przepisdw prawa unijnego.

W zakresie zagadnien objetych tematem niniejszego artykutu podstawowe zna-
czenie majg wyroki Trybunalu Sprawiedliwosci o charakterze prejudycjalnym do-
tyczace przepiséw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95 z dnia 22
pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do znakoéw towarowych.® Jedynie pomocniczy charakter maja na-

3 Niniejsza wypowiedz stanowi kontynuacje badan autora w dziedzinie zdolno$ci odrézniajacej, zob. R. Skubisz,
Zdolnos$¢ odrézniajgca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim, (w:) Sgdownictwo Admini-
stracyjne Gwarantem Wolnosci i Praw Obywatelskich, 1980-2005, Warszawa 2005, s. 374-394; Zdolno$¢ odréz-
niajgca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich, (w:) A. Adamczak
(red.), Wspolnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony wtadnosci przemystowej, ,Urzad Paten-
towy Rzeczypospolitej Polskiej” 2005, nr 29, s. 111.

Ustawa prawo wtasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 — dalej p.w.p.).

Dz. Urz. UE C115 z dnia 9 maja 2008 r., s. 47 — dalej TFUE.

Dz. Urz. UE z dnia 8 listopada 2008 r., L 299/25, dyrektywa ta zastgpita Pierwszg dyrektywe Rady nr 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sig do
znakow towarowych (Dz. Urz. WE z 1989 ., nr L 40, s. 1; tekst w j. polskim opublikowany w: Dz. Urz. Polskie wy-
danie specjalne 2004, rozdz. 17, t.1, s. 92). Dyrektywa 2008/95 nie wprowadzita zmian w regulacji charakteru od-
rézniajacego w stosunku do dyrektywy nr 89/104. Dlatego w catej rozciagtosci jest nadal aktualne wczesniejsze
orzecznictwo i pismiennictwo dotyczace zdolnosci odrézniajgcej, zob. w tej kwestii wyrok TS z dnia 19 czerwca
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tomiast wyroki Sadu Unii Europejskiej i Trybunatu Sprawiedliwosci wydane w na-
stepstwie skargi na decyzje Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory przemystowe) w Alicante.” Te orzeczenia, inaczej niz wy-
dane w trybie odpowiedzi na pytania wstepne, nie wiaza bowiem Urzedu Patento-
wego RP, sadow administracyjnych i sadow powszechnych oraz Sadu Najwyzszego.
Niewatpliwie stanowig one jednak cenne zrodto informacji o stosowaniu analogicz-
nych norm rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego.®

2. Charakter odrézniajacy znaku towarowego. Charakterystyka
ogdina

Przepisy p.w.p. w zamierzeniu ustawodawcy miaty na celu, obok kilku innych,
implementacj¢ dyrektywy o znakach towarowych. Pomijajac w tym miejscu zagad-
nienia oceny calosciowej realizacji tego celu’® nalezy wskazaé, iz w zakresie regula-
¢ji zdolno$ci odrozniajacej wzorcem unijnym sg przepisy art. 2 i art. 3 tej dyrektywy.
Dlatego wskazane jest przeprowadzenie krotkiej charakterystyki tych przepisow.

Przepis art. 2 dyrektywy definiuje pojecie znaku towarowego. W §wietle tego
przepisu znak towarowy powinien spetnia¢ nastgpujace przestanki. Po pierwsze,
musi by¢ to oznaczenie rozumiane jako pewne quid, ktore jest jako takie postrzegane
i rozpoznawane wsrod wielu innych. Po drugie, musi ono nadawac si¢ do przedsta-
wienia w sposob graficzny. To przedstawienie oznaczenia musi by¢ jasne, precy-
zyjne, kompletne, tatwo dostepne, trwate i obiektywne (graficzna przedstawialnos¢).
Po trzecie, nadaje si¢ do odrozniania towaréw jednego przedsigbiorstwa od towarow
innych przedsigbiorstw. Wystarczy, iz to oznaczenie nadaje si¢ do odr6zniania jakie-
gokolwiek towaru lub ustugi.!® Ta cecha jest okreslana jako abstrakcyjna zdolno$¢
odrézniania znaku towarowego.!! Jezeli oznaczenie zawarte w zgloszeniu, nie re-

2014 w sprawach potaczonych C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13),
Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Girover-
band e.V., pkt 31, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

7 Dalej OHIM.

8 Dz. Urz. UE z 24.3.2009, L 78/1 rozporzadzenie to zastgpito rozporzadzenie Rady WE z 20 grudnia 1993 r.
o znaku towarowym WspoInoty (Dz. Urz. z 1994 r., Nr L 011/1).

9 Zob. w tej kwestii R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. XIV b, War-
szawa 2012, s. 38-40

10 Zob. wyrok TS z 6.5.2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Markenbureau, Zb. Orz.
z2003r., s. |-3793, pkt 39-41, tekst w j. polskim (przektad M. Mazurek), (w:) R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemy-
stowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdinot Europejskich i Sadu Pierwszej Instancji, Krakéw 2006,
poz. 18.

11 Zob. szerzej na tle art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. R. Skubisz, Glosa do wyroku Naczelnego Sadu Ad-
ministracyjnego z 23.11.2004 r., Il GSK 864/04, OSP 2005, nr 9, poz. 108, E. Wojcieszko-Gtuszko, (w:) System
Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. XIV b, s. 432-434. W orzecznictwie Trybunatu jest okre-
$lana jako ogdlna zdolno$¢ oznaczenia do tego, aby mogto sta¢ sie znakiem towarowym, zob. powotany wyzej
wyrok TS w sprawach potgczonych C-217/13 i 208/13, Oberbank, pkt 37, wyrok TS z 24.6.2004 r., w sprawie
C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, pkt 22, wyrok TS z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 Dyson
Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks, pkt 28, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).
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alizuje wszystkich tych trzech przestanek, to Urzad Patentowy powinien wyda¢ de-
cyzje o odmowie rejestracji. W razie udzielenia prawa ochronnego moze ono zostac¢
uniewaznione.

Przepis art. 3 ust. 1 wytacza od rejestracji lub w przypadku rejestracji umozli-
wia uniewaznienie znakéw towarowych, ktore sa pozbawione charakteru odréznia-
jacego (b), ktore sktadaja sie wylacznie ze znakdéw lub oznaczen mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczenia rodzaju, jako$ci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodze-
nia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub o§wiadczenia ustug lub innych
wlasciwosci towaréw lub ustug (c), jak rowniez znaki towarowe sktadajace si¢ wy-
tacznie ze znakdw lub oznaczen, ktore weszty do jezyka potocznego lub prowadzo-
nych w dobrej wierze i utrwalonych praktykach handlowych.

Przepis art. 3 ust. 3 dyrektywy stanowi, iz: ,,Nie mozna odmowié rejestracji
znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznosci zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d),
jezeli przed datg zlozenia wniosku o rejestracj¢ 1 w nastgpstwie jego uzywania znak
ten uzyskat charakter odrdzniajacy. Kazde panstwo czlonkowskie moze ponadto
postanowi¢, ze niniejszy przepis bedzie miat takze zastosowanie, kiedy charakter
odrdzniajacy zostat uzyskany po dacie ztozenia wniosku o rejestracje lub po dacie
rejestracji”’. Przytoczony przepis w zdaniu pierwszym sankcjonuje zatem nabycie
charakteru odrézniajacego przed data zgloszenia znaku towarowego. Natomiast
w zdaniu drugim umozliwia panstwom cztonkowskim wprowadzenie do swojego
systemu prawnego normy przewidujacej nabycie charakteru odrozniajacego po da-
cie zgloszenia lub po dacie rejestracji. Przepis art. 3 ust. 2 zd. 2 zawiera zatem normg
fakultatywng. Panstwa cztonkowskie moga zatem przewidzie¢ mozliwos$¢ nabycia
wtornej zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego takze po dacie zgloszenia lub
po dacie rejestracji. Fakultatywny charakter normy nie moze jednak by¢ rozumiany
jako dowolnos$¢ regulacji przepisow dotyczacych przeszkod rejestracji znakow to-
warowych. Ustawodawca krajowy, jezeli korzysta z tej mozliwo$ci, to powinien
jednak wprowadzi¢ t¢ norm¢ w postaci, w jakiej jest zawarta w dyrektywie.!> Pan-
stwo cztonkowskie ma zatem do wyboru nastepujaca alternatywe — nie skorzystac
z normy art. 3 ust. 2 zd. 2 dyrektywy, badZz wprowadzi¢ ja do prawa wewngtrznego
w postaci, jaka zostala przyjeta w dyrektywie. Ustawodawca krajowy nie ma na-
tomiast innych mozliwosci postgpowania, jezeli chce pozosta¢ w zgodzie z regula-

12 Wedtug prawodawcy unijnego ,podstawy do odmowy lub stwierdzenia niewaznosci dotyczg rejestracji samego
znaku towarowego, na przyktad brak charakteru odrézniajacego /.../ powinny by¢ wymienione w spos6b wyczer-
pujacy, nawet jezeli niektére z tych podstaw sg wymienione, jako alternatywa dla panstw cztonkowskich, ktére
dzigki temu moga utrzymacé lub wprowadzi¢ te podstawy do swoich przepiséw prawnych (motyw 8 preambuty
dyrektywy), zob. takze w odniesieniu do skutkéw normy fakultatywnej art. 5 ust. 2 dyrektywy, wyrok TS z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG i Adidas Benelux BV p. Fit-
nessworld Trading Ltd., pkt 20, przektad na j. polski: M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasnos$¢ przemystowa
orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot Europejskich i Sadu Pierwszej Instanciji, Krakéw 2006, poz.
19.
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cja prawa unijnego. Inna regulacja prawa krajowego w tej kwestii pozostawataby
w sprzecznosci zaréwno z liter, jak i duchem dyrektywy.

Ustawodawca w ustawie prawo wiasno$ci przemystowej podjat probe transpo-
zycji do prawa polskiego powolanych wyzej przepisow dyrektywy w art. 120 i art.
129-130 oraz art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wyjs¢ trzeba od stwierdzenia, iz z punktu
widzenia tematu tej publikacji znaczenie ma unormowanie zdolno$ci odrozniajace;j
znaku towarowego. Legitymowanie si¢ taka zdolnoscig jest koniecznym i najwaz-
niejszym, chociaz nie jedynym, warunkiem udzielenia prawa ochronnego. Brak tej
cechy oznaczenia prowadzi do odmowy udzielenia prawa. Natomiast w razie udzie-
lenia prawa na znak pozbawiony charakteru odrozniajacego prawo to podlega unie-
waznieniu, jezeli zostanie wszczete odpowiednie postgpowanie.

Przepis art. 120 p.w.p. stanowi, iz znakiem towarowym moze by¢ kazde ozna-
czenie, ktore mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje
si¢ do odrdznienia towardéw jednego przedsigbiorstwa od towarow innego przedsig-
biorstwa. Przepis ten, chociaz literalnie odbiega od tresci art. 2 dyrektywy, to jed-
nak transponuje do prawa polskiego wymieniong norme. Dlatego powyzsze uwagi,
w tym dotyczace abstrakcyjnej zdolnosci odrdézniajacej, stosuje si¢ w pelni do art.
120.

Zgodnie z art. 129 p.w.p. ,,Nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia,
ktore: 1) nie moga by¢ znakiem towarowym; 2) nie majg dostatecznych znamion
odrozniajacych. 2. Z zastrzezeniem art. 130 nie majg dostatecznych znamion odroz-
niajacych oznaczenia, ktére: 1) nie nadajg si¢ do odrézniania w obrocie towardw, dla
ktorych zostaly zgtoszone; 2) sktadajg si¢ wylacznie z elementéw mogacych stuzy¢
w obrocie do wskazania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci,
ilosci, warto$ci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydat-
nos$ci; 3) weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych”.

Przepis art. 130 p.w.p. stanowi, iz: ,,Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne
znamiona odrézniajace, nalezy uwzgledni¢ wszystkie okoliczno$ci zwigzane z ozna-
czaniem nim towarow w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podsta-
wie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie moze nastgpi¢ w szczegolnosci, jezeli przed datg
zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabral, w nastep-
stwie jego uzywania, charakteru odrdzniajagcego w przecig¢tnych warunkach obrotu”.

Wedtug art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, iz: ,,Z wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego nie mozna wystgpi¢ po uplywie pigciu lat od udzielenia prawa
ochronnego, jezeli prawo to udzielone zostalo z naruszeniem przepisow art. 129,
lecz znak w wyniku uzywania nabrat charakteru odrézniajacego”.

Przytoczone przepisy operujg okre§leniem ,,dostateczne znamiona odroznia-
jace” oraz ,,charakter odr6zniajacy”. Sa to synonimy okreslenia ,,zdolno$¢ odroznia-
jaca”, ktére nadal wystepuje w orzeczeniach Urzedu Patentowego oraz sadow i sa
uzywane w literaturze dotyczacej prawa znakow towarowych.
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Znak towarowy moze charakteryzowac si¢ samoistnym badz nabytym charakte-
rem odrozniajacym. Charakter odrézniajacy znaku towarowego zarowno samoistny,
jak i nabyty poprzez uzywanie wyraza si¢ w tym, ze znak towarowy pozwala na iden-
tyfikacje towaru lub ustugi, dla ktoérych stanowi oznaczenie indywidualizujace
i przez to odroznia od towardéw lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw.'

Ocena samoistnego charakteru odrozniajgcego oznaczenia jest niezalezna od
jego uzywania. Dotyczy ona wylacznie tego, czy oznaczenie uzyte w zwigzku z to-
warem moze odrozni¢ ten towar od innych towaréw. Chodzi jedynie o to, czy ze
swojej istoty to oznaczenie, w kontekscie konkretnego towaru, w percepcji prze-
cietnego nabywcy tych towarow, moze odr6zni¢ te towary na podstawie ich pocho-
dzenia z jednego i tego samego zrodta. Ta zdolno$¢ moze by¢ o rozmaitym stopniu
intensywnos$ci. W $wietle dostownego brzmienia art. 129 ustawy, znak towarowy
powinien by¢ zarejestrowany, pod warunkiem spetnienia innych przestanek udzie-
lenia prawa, nawet jezeli legitymuje si¢ tylko minimalnym stopniem charakteru
odrdzniajagcego. Powstaje zatem potrzeba rozgraniczenia pomig¢dzy koniecznym
minimum charakteru odr6zniajacego a jego catkowitym brakiem. Problem ten jest
juz z pewnoscia nieaktualny w odniesieniu do tréjwymiarowych (przestrzennych)
znakoéw towarowych. Trybunal Sprawiedliwos$ci stwierdza wprawdzie, iz kryteria
oceny zdolno$ci odrozniajacej tych znakow sg takie same jak wszystkich innych.'*
Jednoczesnie akcentuje jednak okolicznos¢, iz ,,percepcja przecig¢tnego konsumenta
nie jest koniecznie taka sama w przypadku znaku trojwymiarowego, sktadajacego
si¢ z opakowania towaru, jak w przypadku znaku stownego albo graficznego (...).
W rzeczywisto$ci, przeci¢tni konsumenci nie sg przyzwyczajeni domniemywaé po-
chodzenia towaru na podstawie formy ich opakowania (...) totez ustalenie zdolno$ci
odrdzniajacej mogloby sie okaza¢ trudniejsze w odniesieniu do znaku trojwymiaro-
wego niz w odniesieniu do znaku stownego lub graficznego (...).”"* Dlatego ,,w od-
niesieniu do znakéw trojwymiarowych sktadajacych si¢ z opakowania towardow,
ktore sg opakowywane w handlu z powoddéw zwigzanych z samym charakterem to-
waru, zdolno$¢ odrozniajgca (...) musi by¢ okreslana w zwigzku z percepcja na-
lezycie poinformowanego, uwaznego i racjonalnego przecig¢tnego konsumenta tych
towarow. Taki znak powinien pozwoli¢ mu, bez przeprowadzania analizy lub poréw-
nania i bez wykazywania szczegdlnej uwagi, na odroznienie danego towaru od to-

13 Wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH
(WSC) p. Boots- und Segelzbehdr Walter Huber, Franz Attenberger, wyrok w ttum. E. Catka, w: R. Skubisz,
Orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci 2003, poz. 119, pkt 46, wyrok TS z dnia 18 czerwca
2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer Products Ltd., pkt 35; powotany wyzej wyrok TS
z dnia 19 czerwca 2014 r., w potgczonych sprawach C-217/12 i C-218/13 Oberbank i inn., pkt 38.

14 Wyrok TS z dnia 8 kwietnia 2003 r., w sprawie C-53/01, C-54/01 i C-55/01 Linde AG (C-53/01), Winward Industries
Inc. (C-54/01) i Rado Uhren AG (C-55/01), pkt 40 i 47, zob. takze wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 15.12.2005 .
w sprawie T-262/04 BIC S.A. p. OHIM, pkt 24 i powotane tam orzecznictwo.

15 Zob. wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt 52, przektad na j.
polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemystowa, Krakéw 2006, poz. 25.
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wardw innych przedsiebiorstw.”!¢ Wynika z tego, iz trojwymiarowy znak towarowy
charakteryzuje si¢ zdolnoscig odrozniajaca tylko wtedy, gdy ,,w sposéb znaczacy
odbiega od normy lub zwyczajow branzowych i w zwigzku z tym moze pehic pod-
stawowg funkcje wskazania na pochodzenie”.!” Nalezy takze zauwazy¢, ze wedhug
Trybunatu Sprawiedliwosci ,,im bardziej ksztalt, o ktérego rejestracje wystapiono
jest blizszy ksztattowi towaru, tym wicksze jest prawdopodobienstwo, iz jest on po-
zbawiony charakteru odrozniajacego”.!® W przypadku plynoéw, gazdéw, materiatow
piSmienniczych oraz sypkich, ktdre sg pozbawione okreslonej formy i postaci opa-
kowania jest jedyng formg dostrzegana przez konsumenta, ktora mozna przedstawic
graficznie. W takich przypadkach zastosowane opakowania nadaja ksztatt produk-
towi i dlatego powinno by¢ z nim utozsamiane.'” Powyzsze uwagi dotyczgce ksztattu
towarow odnoszg si¢ zatem odpowiednio do opakowan na wskazane produkty.

Znacznie bardziej ztozony jest problem stownych graficznych i kombinowa-
nych znakow towarowych. Jak si¢ wydaje, w orzecznictwie Trybunatu brak do-
tad wypowiedzi dotyczacej generalnej oceny minimalnego stopnia charakteru
odrozniajacego tych znakow.?® Dlatego ta ocena powinna by¢ zardwno skierowana
na okoliczno$ci konkretnego stanu faktycznego. Mozna jednak zauwazy¢, iz wy-
roki Trybunatu Sprawiedliwos$ci dotyczace zdolnosci odrdzniajacej takich znakow
towarowych — wydane zard6wno w trybie odwolawczym, jak i o charakterze preju-
dycjalnym — rozstrzygaja w istocie zagadnienie minimalnego poziomu charakteru
odrézniajacego.

Znak towarowy legitymuje si¢ natomiast wtorng zdolnoscig odrozniajaca wtedy,
gdy uzyty w zwiazku z towarem wprawdzie poczatkowo nie przekazuje informacji
o pochodzeniu towarow, ale pdzniej, wskutek uzywania, najczegsciej intensywnego
1 w dluzszym okresie na znacznym terytorium, przekazuje taki komunikat odbior-
com. Oznaczenie wskutek uzywania zmienia zatem swoj wczesniejszy, pierwotny
charakter i staje si¢ nosnikiem informacji o pochodzeniu towaréw. Innymi stowy,
takie oznaczenie, od chwili uzyskania wtasciwos$ci odr6zniania towaréw wedlug ich
pochodzenia komercyjnego, zachowuje si¢ na rynku jak znak towarowy, czyli jest
znakiem towarowym.

W przypadku obydwu wymienionych postaci zdolnosci odrdzniajacej, inaczej
niz przy zdolnosci abstrakcyjnej, oznaczenie identyfikuje okreslony rodzaj towaru
wymieniony w zgloszeniu znaku towarowego i tym samym odroznia od towarow
innych przedsiebiorstw. Ocena charakteru odrozniajacego zawsze odnosi si¢ do kon-

16 Zob. powotany wyzej wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt
53.

17 Zob. wyrok TS z dnia 12 stycznia 2006 r., w sprawie C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG
p. OHIM, pkt 31 i powotane tam orzecznictwo.

18 Wyrok TS z dnia 7 pazdziernika 2004 r., w sprawie C-136/02P Mag Instrument p. OHIM, pkt 31, www.curia.eu-
ropa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

19 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07, Henkel, pkt 33.

20 Zob. opinia rzecznika generalnego J. Colomera, w sprawie C-24/05 Storck, pkt 47, www.curia.europa.eu (data
dostepu: 11.09.2015r.).
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kretnego towaru. Towar zgloszony do rejestracji badz juz wymieniony w rejestrze
znakow towarowych jest jasno okreslony. Dlatego ta zdolno$¢ jest nazywana kon-
kretng zdolno$cig odrézniajaca (zdolno$¢ odrodzniajaca in concreto).

Uzyskanie charakteru odrézniajgcego w nastepstwie uzywania zaklada legity-
mowanie si¢ przez oznaczenie zdolno$cig abstrakcyjng. Brak zdolnosci do odrdz-
niania dowolnego towaru wylacza per se mozliwo$¢ nabycia wtornej zdolnosci
odrézniajacej.?! Jezeli oznaczenie nie moze w ogole odrozniaé jakichkolwiek towa-
réow, to nie moze przeciez odrdzniac¢ takze towarow wymienionych w zgtoszeniu.
Obydwie przestanki rejestracji znaku towarowego, abstrakcyjng i konkretng zdol-
nos$¢ odrozniajaca, nalezy ostro odréznic.

W kazdym przypadku charakter odrozniajacy znaku towarowego powinien by¢
oceniany zaréwno w stosunku do towardéw (ustug), dla ktérych wystgpiono o reje-
stracje, jak i przy uwzglednieniu domniemanego sposobu jego postrzegania przez
wilasciwych odbiorcow.?

W odniesieniu do okreslonej kategorii towaréw oznaczenie moze miec¢ charak-
ter opisowy, rodzajowy lub z innych powodow nie nadawac si¢ do odrézniania towa-
row. To samo oznaczenie uzyte w zwiagzku z innymi towarami moze by¢ uwazane za
fantazyjne i nadawac si¢ do wypetniania funkcji wtasciwej znakom towarowym. Tak
wigc rodzaj towaru ma podstawowe znaczenie dla oceny charakteru odrézniajacego.

Zasadnicze znaczenie dla oceny tego charakteru znaku towarowego ma poglad
przecietnego odbiorcy towarow pod tym znakiem. Istotne jest bowiem odczytywanie
tego oznaczenia przez modelowego nabywce towarow pod znakiem, jako informacji
o pochodzeniu towardéw z jednego i tego samego zrodla (pojedyncze przedsicbior-
stwo lub zwigzek przedsiebiorstw). W celu ustalenia pogladu przecietnego odbiorcy
nalezy dokona¢ nastgpujacych czynnosci. Najpierw zakresli¢ krag nabywcow tych
towaré6w majac na uwadze, ze do tego kregu naleza nie tylko aktualni, ale réwniez
potencjalni nabywcy towarow pod tym znakiem. Nastgpnie typowe cechy tych osoéb
ustala si¢ wzorzec osoby dobrze poinformowanej, wystarczajaco uwaznej i racjonal-
nej. Charakter towaru ma zasadnicze znaczenie dla rekonstrukcji cech przecigtnego
odbiorcy.” Jak juz wyzej wskazano, takie normatywne ujecie przecigtnego odbiorcy
jest podstawa oceny zarowno samoistnego charakteru odr6zniajacego, jak i uzyska-
nia charakteru odrdzniajacego przez znak towarowy w nastgpstwie jego uzywania.

Przy ocenie charakteru odrozniajacego istotne znaczenie majg wewnetrzne ce-
chy znaku, w szczegdlnosci, czy zawiera on elementy opisowe dotyczace cech to-
wardow zgtoszonych towardéw. Sktadnik opisowy nie dyskwalifikuje bowiem znaku

21 Zob. wyrok TS z dnia 14 wrze$nia 2010 r., w sprawie C-48/09P, Lego Juris A/S p. OHIM, pkt 40, www.curia.eu-
ropa.eu (data dostepu: 11.09.2015 r.).

22 Zob. zamiast wielu, powotane wyzej wyroki TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, pkt 59
z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-25/05 P Storck p. OHIM, pkt 25, z dnia 25 pazdziernika 2007 r., zob. takze
wyrok w sprawie C-238/06 P Develey p. OHIM, pkt 79, z dnia 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11P Chocoladen-
fabriken Lindt & Spriingli AG p. OHIM, pkt 41, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

23 Zob. np. wyrok UE z dnia 25 wrze$nia 2014 r., w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 17.
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towarowego, jezeli jako calo$¢ nadaje si¢ do odrozniania towaréw. Jezeli jednak
sktada si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek opisowych lub z innych powodow
pozbawionych zdolnosci odrézniajacej w stosunku do zgloszonych towardw, to nie
powinien by¢ zarejestrowany.?*

Od zdolno$ci odrdzniajgcej znaku towarowego nalezy odr6zni¢ jego rozpozna-
walno$¢ w obrocie jako odrebng kategori¢ pojeciowa. Obejmuje ona tgcznie dwie
wlasciwosci znaku. Po pierwsze, zdolno$¢ (zdatno$¢) oznaczenia do odrdzniania
konkretnych towaréw na rynku wedhug ich komercyjnego pochodzenia. Ta zdolnos¢
do odroézniania wynika ze struktury (istoty) znaku i jego zwigzku z konkretnym to-
warem (ustugg). Te cechy oznaczenia oraz szczeg6lnie cechy towaru przesadzaja,
iz charakteryzuje ono pierwotng zdolno$¢ odrézniajaca. Nie mozna wykluczyé¢, iz
to oznaczenie uzyte w zwigzku z innym towarem bedzie pelni¢ funkcje opisowe.
Po drugie, znajomos¢ znaku wsrod odbiorcow towaréw pod tym znakiem.” Jest
ona wynikiem skali i czasu obecno$ci towar6w na rynku oraz zakresu i form ich
reklamy. Znak towarowy moze naby¢ wysoka rozpoznawalnos¢, takze wtedy, gdy
nie miat pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej. Jednakze istnienie samoistnego cha-
rakteru odrézniajacego niewatpliwie pozwala na szybkie uzyskanie znajomosci
znaku towarowego w obrocie. Drugi skladnik rozpoznawalno$ci znaku towaro-
wego, jego znajomo$¢, ma znaczenie podstawowe w praktyce. Dlatego rozpozna-
walnosc¢ jest niekiedy utozsamiana ze znajomoscig znaku towarowego w obrocie.
W przypadku znakéw pozbawionych samoistnego charakteru odrézniajacego znajo-
mos¢ (rozpoznawalnos¢) znaku towarowego jest rtownoznaczna z wtorng zdolnoscia
odrézniajaca.

Rozpoznawalnos$¢ znaku towarowego jest kluczowa przestanka w toku ustala-
nia, czy osoba trzecia, poprzez uzywanie tego oznaczenia bez zgody uprawnionego,
wkracza w zakres prawa ochronnego, a tym samym narusza to prawo.** Pominigcie
rozpoznawalno$ci znaku towarowego w procesie 0 naruszenie prawa ochronnego
moze prowadzi¢ do wydania nieprawidtowego wyroku sadu.

3. Przestanki nabycia charakteru odrézniajacego
poprzez uzywanie znaku towarowego

Przepis art. 130 przesadza, iz oznaczenie pozbawione pierwotnie charakteru
odrézniajagcego moze go naby¢ poprzez uzywanie w obrocie. Kluczowe znaczenie
ma zatem okres$lenie warunkow, ktérych realizacja warunkuje uzyskanie charakteru

24 Zob. wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-
-Merkenbureau, pkt 104, przektad na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemystowa, poz.
10, wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie BV przeciwko Beneluks-Merkenbu-
reau, przektad na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasnos$¢ przemystowa, op. cit., poz. 24.

25 Zob. szerzej R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14b, Warszawa
2012, s. 702-703.

26 Zob. Ibidem, s. 1066.
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odrozniajacego takich znakow towarowych. Analiza przepisow p.w.p. nie udziela
jednak jasnej odpowiedzi w kwestii tych przestanek. Dlatego konieczne jest ich usta-
lenie przede wszystkim na drodze wyktadni funkcjonalnej przy wykorzystaniu sta-
nowiska wyrazonego w judykaturze i pismiennictwie.?’

Odwotanie si¢ do wyktadni funkcjonalnej pozwala okresli¢ jako pierwszy waru-
nek istnienie oznaczenia o cechach okreslonych w art. 120 powotanej ustawy. Skoro
bowiem znak towarowy ma identyfikowa¢ towary na rynku, wedlug ich pochodzenia
komercyjnego, to nie ulega watpliwos$ci, iz musi by¢ postrzegany, co najmniej poje-
ciowo, jako odrebny byt w stosunku do towaru (opakowania) i innych danych doty-
czacych tego towaru. Musi by¢ rowniez graficznie przedstawialny i mie¢ zdolno$é
do wyrdzniania w obrocie towaru. Tak wigc, pierwszg przestanka nabycia zdolno$ci
odrdzniajgcej poprzez uzywanie jest istnienie oznaczenia (znaku) zdefiniowanego
w art. 120 p.w.p.

Drugg przestankg jest uzywanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego.
Jest to wymdg uzywania oznaczenia w celu odrézniania towarow jednego przedsie-
biorstwa od towaréw innych przedsiebiorstw na podstawie kryterium ich pochodze-
nia.”® Rowniez w tym przypadku nalezy mie¢ na uwadze funkcje wykonywane przez
oznaczenie w obrocie gospodarczym. Oznaczenie moze bowiem by¢ uzywane na to-
warze, jego opakowaniu, itd. w rozmaitych celach (np. jako cena, okreslenie okresu
przydatnosci, dekoracja). Tylko jedng z wielu mozliwych sposoboéw uzycia oznacze-
nia moze by¢ jego uzywanie w celu zidentyfikowania towaru na rynku i przez to od-
roznienie od towarow innych przedsigbiorstw. Nie ma przy tym znaczenia intencja
przedsiebiorcy towarzyszaca uzywaniu oznaczenia. Podstawowe znaczenie prze-
sadzajace charakter uzywania ma bowiem poglad nabywcoéw tych towarow. Jezeli
rozpoznaja oni to oznaczenie w nastepstwie jego uzywania, jako nos$nik informacji
o pochodzeniu towaru, to jest to uzycie w charakterze znaku towarowego. Natomiast
w sytuacji, gdy to oznaczenie jest przez nich uwazane za okreslenie produktu (jako
nazwa) lub jego wlasciwosci, badZ nie ma ono jakiegokolwiek czytelnego przekazu
dotyczacego towaru, to nie mozna mowic, iz jest uzywane jako znak towarowy.?’

27 Zob. w najnowszej literaturze zwiezte przedstawienie przestanek nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej M. Ma-
zurek, E. Pijewska, Ocena zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego (wybrane problemy), (w:) Materialno-
prawne i procesowe problemy ochrony débr intelektualnych, ze szczegéinym uwzglednieniem obrotu takimi
dobrami, ,Zbiér referatéw z seminarium rzecznikdéw patentowych szkét wyzszych” Cedzyna 15-19.09.2014 r.,
Zeszyt 39, s.121-124.

28 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer
Products Ltd., pkt 64, wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Société des produits Nestlé SA p. Mars
UK Ltd., pkt 26, wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05, Storck p. OHIM, pkt 67; w literaturze kra-
jowej zamiast wielu U. Prominska, (w:) A. Nowicka, E. Nowinska, U. Prominska, Prawo wtasno$ci przemysto-
wej, Warszawa 2005, s. 215; K. Szczepanowska-Koztowska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci
przemystowej t. XIV b, Warszawa 2012, s. 599; E. Wojcieszko-Gtuszko, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo
wiasnosci przemystowej t. XIV b, Warszawa 2012, s. 459; P. Kostanski, £.. Zelechowski, Prawo wtasnosci prze-
mystowej, s. 306.

29 Wedtug Naczelnego Sadu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 listopada 2002 r., Il SA 76/02) ,samo wieloletnie
uzywanie okre$lonego znaku przez przedsigbiorce nie wystarcza, by znak nabyt wtérng zdolno$¢ odrézniania”,
,Monitor Prawniczy” 2003, nr 1, s. 5. Podobnie réwniez powotany wyzej wyrok Sadu UE z dnia 25 wrzes$nia
2014 r. w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 56 i powotane tam orzecznictwo.
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Wskazana przestanka jest zrealizowana, jezeli znak towarowych jest uzywany
dla towaréw zgloszonych do rejestracji. Dlatego nie mozna skutecznie wykazywaé
nabycia zdolnos$ci odrdézniajacej poprzez uzywanie zaréwno odmiany zgloszonego
znaku towarowego, jak i takiego samego znaku dla innych towaréw, chociazby na-
wet podobnych.?

Znak towarowy moze naby¢ charakter odrozniajacy jedynie w przypadkach
okreslonych w art. 129 ust. 2 pkt 1-3. Taka wyktadnia pozwala zachowaé¢ zgodnos¢
tej regulacji z dyrektywa. Wykluczone jest natomiast przezwyciezenie w drodze
uzywania przeszkody rejestracji ustanowionej w art. 129 ust. 1 pkt 1, w mys$l ktorego
nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia, ktore nie mogg by¢ znakami towaro-
wymi. Chodzi o oznaczenia nie spetniajgce warunkow wymaganych do kwalifikacji
jako znaku towarowego (art. 120 p.w.p.).

Przepis art. 131 p.w.p. wylacza od rejestracji konkretnie wymienione kategorie
oznaczen. Scislej biorac, te oznaczenia moga spetnia¢ warunki znaku towarowego
zdefiniowane w art. 120 ustawy. Jednakze art. 131 wylacza wymienione oznacze-
nia od rejestracji jako znaki towarowe.*' Lege non distiguente nie ma mozliwosci
ich rejestracji jako znakdéw towarowych. Nie ma zatem znaczenia, czy one uzyskaty
charakter odrozniajacy poprzez uzywanie, co wyjatkowo moze jednak zdarzy¢ si¢
w praktyce. To wylaczenie jest istotne rowniez w kontekscie art. 165 ust. 1 pkt 2
p.w.p., ktory odnosi si¢ wytgcznie do oznaczen wymienionych w art. 129 ustawy.*
Dlatego art. 165 ust. 1 pkt 2 expressis verbis nie moze by¢ stosowany do oznaczen
wymienionych w art. 131.

Uzywanie oznaczenia niezbedne do nabycia wtornej zdolno$ci odrozniajacej
musi odbywac si¢ na terytorium Polski. Nie jest oczywiscie wymagane rownie in-
tensywne uzywanie oznaczenia w kazdym regionie. Nie wystarczy natomiast co do
zasady uzywanie w innym panstwie. W szczeg6lno$ci zglaszajacy nie moze powotaé
si¢ skutecznie na art. 6 C Konwencji paryskiej w celu uwzglednienia sytuacji na in-
nych rynkach. Dotyczy to takze znakéw zgloszonych w trybie migdzynarodowe;j re-
jestracji. Nie mozna jednak wykluczy¢, iz w dobie Internetu, telewizji satelitarnej
i kablowej uzywanie transgraniczne moze mie¢ pewne znaczenie, chociaz bedzie
to jednak marginalne znaczenie. W kazdym przypadku wymagane jest bowiem uzy-
wanie oznaczenia na terytorium Polski.*

Nie ma takze znaczenia praktyka zagranicznych urzedoéw patentowych potwier-
dzajacych zdolnos$¢ odrdzniajaca tego znaku towarowego. Istotna jest bowiem ocena

30 Zob. tak The Manual concerning proceedings before the Office, Part B, s. 40.

31 Zob. R. Skubisz, Funkcjonalno$¢ techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym
i prawie polskim, (w:) K. Szczepanowska-Koztowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Ksigga jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Janowi Bteszyriskiemu, Warszawa 2013, s. 477 i n. Zob. takze t.. Zelechowski, Zdolno$¢
odrdzniajgca znaku towarowego — przeglad orzecznictwa Sgdu Najwyzszego i Naczelnego Sadu Administracyj-
nego z lat 2000-2004, ,Glosa” 2005, nr 3, s. 93.

32 Zob. nizej uwagi w pkt VI.

33 Zob. wyrok TS z dnia 7 wrzes$nia 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV p. Benelux-Merkenbu-
reau, pkt 23.
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charakteru odr6zniajacego tego znaku towarowego w $wietle domniemanej percep-
cji nabywcow towarow pod tym znakiem na terytorium Polski.**

Charakter odrozniajacy moze by¢ uzyskany w szczegdlnosci podczas zwy-
ktego zapoznawania si¢ danego krggu odbiorcow ze znakiem.*® Przy ocenie, czy
znak towarowy uzyskat charakter odrozniajacy w nastepstwie uzywania bierze sig¢
pod uwage wszystkie sytuacje, w ktorych odbiorcy towaré6w wchodza w kontakt ze
znakiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o chwilg podejmowania decyzji o zakupie
1 jej wykorzystaniu, ale rowniez moze to by¢ moment zapoznania si¢ z reklama lub
chwilg konsumpcji towaru.*® Kluczowe znaczenie ma jednak moment podejmowa-
nia przez nabywce decyzji o zakupie towaru. W tej bowiem chwili jest faktycznie
urzeczywistniana najwazniejsza zasada gospodarki rynkowej, jaka jest konkuren-
cja przedsigbiorcow. Nabywca wybierajac (kupujac) bowiem konkretny towar pod
znakiem faktycznie wyrdznia ten produkt wsrdd wielu legitymujacych si¢ innym
pochodzeniem.

Powstanie znajomos$ci oznaczenia w obrocie, jego upowszechnienie, chocby
nawet bardzo szerokie, nie moze by¢ jednak uwazane w kazdym przypadku za re-
alizacje przestanki uzywania w charakterze znaku towarowego. Oznaczenie moze
bowiem by¢ znane jako nazwa produktu (ustugi) lub jako okreslenie jednej z wielu
cech towarow (np. wskazanie na pochodzenie produktu z okreslonego obszaru geo-
graficznego). Dlatego przyktadowo skutkiem intensywnej reklamy moze by¢ jedy-
nie upowszechnianie okre§lonego oznaczenia jako informacji o pewnej wlasciwosci
towaru (np. o jego pochodzeniu geograficznym, o jego zastosowaniu, skladzie).
Tak wigc, utozsamianie znajomosci okreslonego oznaczenia uzywanego w zwigzku
z towarem wsrdd jego odbiorcow z uzywaniem jako znaku towarowego jest zasad-
niczym bledem metodologicznym. Skutkiem braku wlasciwego rozrdznienia po-
migdzy znajomoscig oznaczenia jako okreslenia rodzajowego lub opisowego a jego
postrzeganiem jako znaku towarowego jest udzielanie albo utrzymywanie w spo-
sob bezzasadny prawa ochronnego na takie oznaczenia. Moze to prowadzi¢ takze
do btednej kwalifikacji zachowania pozwanego jako naruszajacego prawo ochronne
na znak towarowy.

Znak towarowy moze naby¢ charakter odrézniajacy jako cato$¢. Moze jednak
naby¢ taki charakter, takze w razie jego uzywania jako czg$¢ innego, zarejestro-
wanego znaku towarowego lub uzywanie go jako odrgbnego oznaczenia w pota-
czeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym.’’ Nie jest bowiem bezwzglednie
konieczne, aby znak towarowy byl uzywany samodzielnie. Sg to jednak, jak poka-

34 Zob. odpowiednio wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07 Henkel, pkt 65, (w:) R. Skubisz (red.),
Wiasno$¢ przemystowa..., op. cit., poz. 25.

35 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-244/03, Libertel, pkt 67, (w:) R. Skubisz (red.),
Witasno$¢ przemystowa..., op. cit., poz. 18.

36 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05P August Storck, pkt 70i 71.

37 Zob. powotany wyzej wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestle, pkt 27 i 30; wyrok TS z dnia 9 marca
2007 w sprawie C-245/06P Saiwa Spa p. OHIM, pkt 43, www.curia.europa.eu (data dostgpu: 11.09.2015r.).
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zuje praktyka, przypadki wyjatkowe. Oczywiscie muszg wtedy by¢ spetnione, w od-
niesieniu do tego znaku, wszystkie wyzej wymienione warunki. Przecig¢tny odbiorca
powinien bowiem takze w tym przypadku odr6zni¢ dane oznaczenie jako odrgbne
od towaru (opakowania) i innych oznaczen na towarze (opakowaniu) oraz postrze-
gac je jako wytaczna wskazowke o pochodzeniu komercyjnym konkretnego towaru.

4. Miarodajna data nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej

Przepis art. 130 p.w.p. expressis verbis okresla date zgloszenia znaku w Urzedzie
Patentowym jako date¢ wlasciwg dla ustalenia zdolnosci odrdézniajacej. Majgc jednak
na uwadze art. 123 ustawy nalezy takze uwzgledni¢ date zgloszenia znaku towa-
rowego w zagranicznym urzedzie patentowym panstwa cztonkowskiego konwencji
paryskiej (pierwszenstwo konwencyjne) lub zgloszenia, wystawienia na mig¢dzy-
narodowej wystawie (pierwszenstwo z wystawienia). W tych dwoch przypadkach,
w praktyce raczej niezbyt czgstych, data pierwszenstwa bgdzie wezesniejsza niz data
zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym. Poniewaz data zgloszenia
w Urzedzie Patentowym rowniez konstytuuje pierwszenstwo (pierwszenstwo zwy-
kte), to Scisle biorgc podstawa oceny, zgodnie z powolanymi przepisami, jest data
pierwszenstwa znaku towarowego. Skoro jednak przepis art. 130 odnosi ocen¢ do-
statecznych znamion odr6zniajacych literalnie do daty zgloszenia, to ponizej, z za-
strzezeniem regulacji art. 123, rowniez jest uzywane to okreslenie. Prawidlowo
nalezaloby jednak mowic o dacie pierwszenstwa jako dacie, ktéra ustala podstawe
oceny zdolno$ci odrozniajacej.’® Ta data bowiem w prawie polskim wyznacza kry-
terium wtasciwe do okreslenia zdolno$ci odrozniajacej znaku towarowego. Dotyczy
to zardwno postepowania o udzieleniu prawa ochronnego, jak i uniewaznienia tego
prawa (art. 164 w zw. z art. 130). Jest to data, w ktorej zgloszony do rejestracji znak
towarowy powinien najpozniej legitymowac si¢ charakterem odr6zniajacym.

W s$wietle literalnej wyktadni tego przepisu nabycie przez oznaczenie zdolno-
$ci odrozniajacej po dacie zgloszenia, nie moze uzasadnia¢ udzielenia przez Urzad
Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy. Przy zastosowaniu dostownej in-
terpretacji tego przepisu nie ma zatem znaczenia, czy oznaczenie nabyto charakter
odrézniajacy bezposrednio po zgloszeniu (w toku postepowania o udzielenie prawa
ochronnego), czy tez juz po udzieleniu prawa ochronnego. Brak dostatecznych
znamion odrézniajgcych, najpdzniej w dacie zgloszenia, jako bezwzgledna prze-
szkoda rejestracji, stanowi podstawe uniewaznienia prawa ochronnego, cho¢by znak
w okresie pdzniejszym, wskutek uzywania nabyt takie cechy.

38 Takie stanowisko reprezentuje réwniez Trybunat Sprawiedliwosci na tle art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009,
zob. np. wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie C-332/09 P Frosch Turistik GmbH p. OHIM, pkt 39 i n; www.
curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).
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Wyjas$nienia wymaga uzycie okreslenie ,,w szczegdlnosci” w art. 130 ustawy.
To okreslenie nie moze by¢ uwazane za dozwolenie ustawodawcy na przesuwanie
daty stanowiacej podstawe oceny zdolnosci odrézniajacej (np. do daty rejestracji).
Ustawodawca w ten sposob wyrazit bowiem swoja wolg oceny charakteru odréznia-
jacego na datg zgloszenia, ale jednocze$nie zaznaczyt odstepstwa od tej podstawo-
wej zasady, ktore to odstepstwo w bardzo waskim zakresie jest zrealizowane jedynie
w art. 165 ust. 1 pkt ustawy.*

W swietle powyzszego, data zgloszenia ma bezwzglednie podstawowe znacze-
nie dla okreslenia kazdej zdolnosci odrdzniajacej, w tym nabycia charakteru odroz-
niajacego poprzez uzywanie oznaczenia w obrocie gospodarczym.* Dlatego w razie
zgloszenia znaku, ktory nie ma zdolno$ci odrozniajgcej w tej dacie, Urzad Patentowy
powinien wyda¢ decyzje o odmowie udzielenia prawa ochronnego na zgloszony
znak towarowy. Réwniez w sytuacji, gdy znak zostat zarejestrowany, to w postepo-
waniu o uniewaznienie prawa ochronnego ocena charakteru odrézniajacego znaku
towarowego nastepuje takze na dzien zgtoszenia znaku w Urzgdzie Patentowym.

Powyzsza wykladnia art. 130 zapewnia spojno$¢ systemu bezwzglednych
i wzglednych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie znakow towarowych, po-
niewaz data zgloszenia znaku towarowego okresla jego pierwszenstwo i rozstrzyga
kolizj¢ z innymi znakami.*! Nie mozna bowiem przeoczy¢, iz prawo jest udzielone
po pewnym czasie od daty zgloszenia, ale ze skutkiem od daty zgtoszenia. Ta inter-
pretacja art. 130 uniemozliwia zglaszajagcemu wykorzystanie czasu postgpowania
rejestracyjnego w celu udowodnienia, iz jego znak uzyskat charakter odrézniajacy
po zgloszeniu do rejestracji. Odmienna wyktadnia prowadzitaby do uprzywilejowa-
nia zglaszajacych znaki towarowe pozbawione zdolnosci odrozniajacej, ktore po jej
uzyskaniu w okresie pdzniejszym moglyby legitymowac si¢ wezesniejszym pierw-
szenstwem w stosunku do znakdéw towarowych, wyposazonych w dacie zgloszenia
(pierwszenstwa) zdolno$cig odrozniajacg.*?

Jezeli znak towarowy jest zarejestrowany, a nie ma charakteru odrdzniajacego,
osoby trzecie moga wystapi¢ do Urzedu Patentowego ze sprzeciwem wobec rejestra-
cji znaku towarowego, ewentualnie z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego.
Taki charakter moze jednak naby¢ roéwniez znak towarowy po dacie zgloszenia, jak
réwniez po dacie rejestracji (art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy).** W tym przypadku, jak

39 Zob. nizej pkt VI.

40 Zob. takze K. Szczepanowska-Koztowska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowe;j,
s. 599; P. Kostanski, t.. Zelechowski, Prawo wiasnosci przemystowej, op. cit., s. 306; U. Prominska, (w:) E. No-
winska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnos$ci przemystowej, Warszawa 2014, s. 426; odmiennie W. Wio-
darczyk, Zdolno$¢ odrézniajaca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 232-233 i M. Andrzejewski, (w:) P. Kostanski
(red.), Prawo wtasnosci przemystowej, Komentarz, Warszawa 2014, s. 814.

41 Tak Trybunat Sprawiedliwosci, na tle art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, w wyroku z dnia 11 czerwca
2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagination Technologies Ltd pko OHIM, pkt 51, www.curia.europa.eu (data do-
stepu: 11.09.2015 r.). Ta teza byta nastepnie wielokrotnie powtarzana przez Trybunat.

42 Zob. powotany wyzej wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagina-
tion Technologies Ltd pko OHIM, pkt 52.

43 Zob. w kwestii znaczenia art. 165 ust. 1 pkt 2 uwagi w pkt VI ponizej.
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zdaje si¢ wynikac¢ z tego przepisu, data zgtoszenia (pierwszenstwa) nie stanowi pod-
stawy oceny zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego. Jednakze norma art. 165
ust. 1 pkt 2 ma charakter wyjatkowy, poniewaz zawiera odstgpstwo od ustawowych
warunkow wymaganych dla uzyskania prawa (art. 164 zw. z art. 130). Charakter wy-
jatkowy normy art. 165 ust. 1 pkt 2 ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji tego
przepisu. Przepis ten powinien by¢ przedmiotem $cistej wyktadni.

5. Dowody nabycia zdolnosci odrézniajgcej poprzez uzywanie;
ciezar dowodu

Zgtaszajacy znak towarowy moze wykaza¢ nabycie wtornej zdolnosci odroz-
niajacej znaku towarowego poprzez przedstawienie odpowiednich dowodow. Do-
wody te powinien zglaszajacy zaoferowa¢ w postgpowaniu zgltoszeniowym, jezeli
Urzad Patentowy zakwestionuje istnienie samoistnego charakteru odrdzniajacego
znaku towarowego w dacie zgloszenia. W toku postepowania o uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy Uprawniony ma réwniez mozliwos¢ przedstawienia
takich dowodow. Chodzi o te wszystkie przypadki, gdy w toku postgpowania o unie-
waznienie prawa ochronnego wnioskodawca powotuje si¢ na brak charakteru odr6z-
niajacego w dacie zgloszenia znaku towarowego do Urzedu Patentowego.

W kazdej z tych dwdch sytuacji, zgtaszajacy znak towarowy w toku postepo-
wania o udzielenie prawa, badZz uprawniony z tytulu rejestracji znaku, w toku po-
stepowania o uniewaznienie, w celu wykazania charakteru odrézniajacego poprzez
uzywanie moze przedstawi¢, w gruncie rzeczy, takie same dowody. Przepisy prawa
nie roznicujg bowiem srodkow dowodowych w zaleznosci od postgpowania, w kto-
rym powstal problem wykazania charakteru odrozniajacego nabytego poprzez uzy-
wanie znaku. Dlatego podstawowe znaczenie praktyczne ma ustalenie dowodow,
jakie moga by¢ przedstawione w celu wykazania tej zdolnosci i ich ocena. Scisle
biorac, zagadnienia dowodow jako materia proceduralna, zgodnie z zasada auto-
nomii proceduralnej obowigzujacej w prawie unijnym, podlega prawu krajowemu,
chyba ze Trybunat Sprawiedliwoséci w konkretnej kwestii zajat stanowisko w trybie
prejudycjalnym. Taki przypadek dotyczy dowoddw na uzyskanie wtornej zdolnosci
odrdzniajacej poprzez uzywanie znaku towarowego.

Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku w sprawie Chiemsee wyrazit nastepujacy
poglad w kwestii okolicznosci odnoszacych si¢ do nabycia charakteru odr6zniaja-
cego poprzez uzywanie oznaczenia. Wedtug Trybunatu w celu ustalenia, czy znak
towarowy uzyskat charakter odr6zniajacy w nastepstwie uzywania, wlasciwy organ
musi dokona¢ cato$ciowej oceny dowodow mogacych wykazac, ze znak towarowy
stal sie zdolny do identyfikowania danego towaru jako pochodzacego z okreslonego
przedsiebiorstwa a zatem do odrdzniania tego towaru od towardéw innych przedsie-
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biorstw.* I dalej Trybunat podnosi, iz nalezy uwzgledni¢ takie okolicznosci, ktore
wskazuja na ,,udzial znaku w rynku; intensywno$c¢, zasigg geograficzny i dlugotrwa-
to$¢ uzywania znaku; kwote zainwestowana przez przedsigbiorstwo w promocje
znaku; odsetek osob danej kategorii, ktore, ze wzgledu na znak, identyfikuja towary
jako pochodzace z konkretnego przedsigbiorstwa; a takze o$wiadczenia stosow-
nych izb handlowo-przemystowych oraz innych stowarzyszen handlowych i zawo-
dowych”.* Trybunat zaakcentowat zatem dyrektywe catoSciowej oceny dowodow
1 wymienil rozmaite fakty (np. udziat w rynku, wydatki na reklame) takze $srodki
dowodowe (np. oswiadczenia izb handlowych). Jak wynika ze stanowiska Trybu-
nalu powyzsze wyliczenie okoliczno$ci (faktow) istotnych w toku oceny nabycia
wtornej zdolnosci odrozniajgcej ma charakter jedynie przyktadowy. Nie jest zatem
wykluczone uwzglednienie takze innych okoliczno$ci. Wszystkie one powinny by¢
wykazane w toku postgpowania za pomoca przedstawionych dowodow. Srodkami
dowodowym moga by¢ katalogi, ulotki reklamowe, gazetki, plakaty, tablice rekla-
mowe, nosniki reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej, a takze raporty in-
stytutow zajmujacych si¢ badaniem sytuacji na rynku, o$wiadczenia stowarzyszen
zawodowych, wyniki badan sondazowych opinii konsumentow, dane sprzedazowe,
informacje o naktadach reklamowych, oswiadczenia poszczegdlnych osob itp. Do-
wodem moze by¢ zatem kazdy $rodek, ktoéry wskazuje na uzywanie i rozpoznawa-
nie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie przez znaczgcg cz¢s¢ nabywcow
tych towarow. W toku postepowania sg rowniez niekiedy przez strone¢ przedstawiane
opinie prawnikow, socjologdw, psychologow, a nawet odpowiednich instytucji na-
ukowo-badawczych. Ich warto$¢ dowodowa jest bardzo ograniczona. Wydaje sig, iz
nalezy je traktowac raczej za stanowisko strony.

Srodki dowodowe, przydatne w toku wykazywania wtornej zdolnosci odroz-
niajacej, nie sg jednak rownowazne wobec siebie. Orzecznictwo sadéw unijnych
wyrdznia bowiem wsrod tych dowodow dwie kategorie: bezposrednie i posrednie
(wtorne). Bezposrednim dowodem o charakterze empirycznym sg wyniki badania
opinii publicznej oraz opinie branzowych stowarzyszen i izb handlowo-przemysto-
wych. Do posrednich nalezg informacje o wysokosci udziatu w rynku, naktadach
na reklame itd. Sa to dane, ktére pozwalajg na ustalenie zakresu, czasu oraz inten-
sywnosci uzywania znaku towarowego.

Istotne znaczenie w praktyce ma ocena wszystkich dowodow przedstawia-
nych w celu wykazania nabycia wtornej zdolnosci odrézniajacej. Sady unijne wy-
pracowaly juz szereg konkretnych zasad dotyczacych tej oceny.*® Przede wszystkim

44 Zob. wyzej powotany wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 49.

45 Zob. wyzej powotany wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 51.

46 W kwestii dowodéw zamiast wielu powotany wyzej wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawach potgczonych
C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank
(C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 41-49, wyrok
Sadu UE z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie T-25/11, Germans Boada p. OHIM, pkt 72-90 i przytoczone tam
orzecznictwo.
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uzyskania charakteru odrézniajgcego nie moga definitywnie dowodzi¢ ogoélne i abs-
trakcyjne dane, takie jak udziaty procentowe w rynku.*” Okres$lony odsetek osob
dotyczacy poziomu rozpoznawalnosci znaku.*® Takie dane nie przesadzajg bowiem
definitywnie, ze krag odbiorcéw tych towaréw postrzega oznaczenie jako wska-
zowke o ich pochodzeniu komercyjnym. Takie informacje moga bowiem dowodzi¢
jedynie faktu odczytania przez potencjalnych nabywcéw oznaczenia jako infor-
macji o wlasciwosci towaru (produktu). To samo dotyczy odpowiednio wielkosci
sprzedazy towardw, jak rowniez naktadéw na ich reklame.* Przedstawiane dowody
powinny dotyczy¢ okresu najpdzniej na dzien zgloszenia (pierwszenstwa) znaku to-
warowego do Urzedu Patentowego. Odwotanie si¢ do okoliczno$ci pozniejszych, co
do zasady, nie moze by¢ zaakceptowane w Swietle regulacji pozniejszych. Wyjatek
dotyczy sytuacji, gdy takie dowody pozwalaja na ustalenie sytuacji na dzien zglosze-
nia znaku towarowego.*

Szczegblnej oceny wymagaja wyniki badan opinii publicznej. Trybunatl Spra-
wiedliwo$ci wyraza dla nich aprobate jednak z duzg ostroznoscig.”! W bardzo wielu
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej badania sondazowe nie odgrywaja ja-
kiejkolwiek roli lub sg oceniane bardzo sceptycznie. Faktycznie najwieksze znacze-
nie majg jedynie w praktyce sagdow niemieckich.’? Co sie tyczy polskiej praktyki

47 Zob. zamiast wielu powotany wyzej wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 Windsurfing Chiemsee,
pkt 52.

48 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach potgczonych C-217/12 i 218/13 Ober-
bank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Con-
sumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 48 i 49, www.curia.europa.eu (data dostgpu:
11.09.2015r.).

49 Zob. wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2011 r., w sprawie T-318/09 Audi AG, Volkswagen AG p. OHIM, pkt 64 i 65 oraz
cytowane tam orzecznictwo. llustracje tego stanowiska zawart Sad UE w wyroku z dnia 29 wrze$nia 2010 r.
w sprawie T-378/07 CNH Global NV p. OHIM, w ktérym stwierdzit, co nastgpuje: ,Co sie tyczy w drugiej kolejnosci
wielkosci sprzedazy i materiatu reklamowego, nalezy wyjasni¢ ze zgodnie z orzecznictwem sa to dowody wtérne,
ktére ewentualnie mogg stanowi¢ poparcie dla bezposrednich dowoddéw uzyskania charakteru odrézniajagcego
w nastepstwie uzywania, takich jak dowody wynikajgce ze wspomnianych o$wiadczen. Wielko$¢ sprzedazy i ma-
teriat reklamowy jako takie nie wskazujg bowiem na to, Ze krag odbiorcéw, do ktérego skierowane sg rozpatry-
wane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego wzgledu, jezeli chodzi
o panstwa cztonkowskie, w odniesieniu do ktérych nie przedstawiono zadnych innych dowodéw, samo wskaza-
nie na wielko$¢ sprzedazy i materiat reklamowy nie moze dowodzi¢ uzyskania charakteru odrézniajgcego w na-
stepstwie uzywania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 41)”, pkt 54, www.
curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

50 Zob. wyrok TS z 19.06.2014 r. w sprawach potaczonych C-217/13 i C-218/13 Oberbank AG (C-217/13), Banco
Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13), Santander Consumerbank AG p. Deutscher
Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 60 i powotane tam orzecznictwo, www.curia.europa.eu (data dostgpu: ...).

51 Zob. powotany wyzej wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 Windsurfing Chiemsee, w ktérym Trybunat
stwierdzit ,jezeli chodzi o metode, ktéra ma by¢ uzyta do oceny zdolno$ci odrézniajacej znaku, w zwigzku z kto-
rym wnosi sig¢ o rejestracjg, prawo wspdlnotowe nie zabrania wtasciwemu organowi, ktéry napotyka szczegélne
trudnosci w tym wzgledzie (podkreslenie autora), odwotanie sie do sondazu opinii publicznej, jako wytycznych
dla wydania przezen wyroku”, pkt 53. To bardzo ostrozne stanowisko w kwestii znaczenia badan sondazowych
potwierdzit Trybunat w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach C-217/13 i C-218/13 Oberbank i inni. We-
ditug Trybunatu ,nawet gdy wyniki badania opinii mogg (podkreslenie autora) stanowi¢ cze$¢ elementéw po-
zwalajgcych na ocene, czy taki znak towarowy uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania, wynik
takich badan opinii nie moze stanowi¢ jedynego (podkreslenie autora) determinujgcego elementu pozwalajgcego
na wniosek co do istnienia charakteru odrézniajgcego uzyskanego w nastgpstwie uzywania” pkt 48.

52 Zob. w tej sprawie A. v. Mihlendal, Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH Anmerkungen zu
EuGH, Urt. V. 19.6.2014 — C-217/13 — Oberbank na/DSGV, GRUR, 2014, Nr 11, s. 1045.
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najwicksza przydatnos¢ powinny mie¢ badania sondazowe, ktore zostaly przepro-
wadzone, po wczesniejszej akceptacji metodyki badania, na zlecenie Urzedu Paten-
towego lub sadow. Jezeli natomiast zostaty przedstawione przez strong, to moga by¢
brane pod uwagg jedynie wtedy, z uwzglednieniem przytoczonego stanowiska Try-
bunatu Sprawiedliwosci, gdy ich poprawno$¢ metodyczna i tresciowa nie wywotuje
jakichkolwiek zastrzezen.

Przedstawione przez stron¢ dowody podlegaja ocenie organu orzekajacego
(Urzgdu Patentowego lub sadu). Te organy, biorac pod uwage okoliczno$ci stanu
faktycznego moga przypisywac zréznicowane znaczenie poszczegdlnym dowodom.
W kazdym przypadku powinny jednak zmierza¢ do okreslenia pogladu przecigetnego
nabywcy towaru co do wyodrebnienia okreslonego oznaczenia i jego postrzegania
jako wskazowki o komercyjnym pochodzeniu towaru.

Posrednie dowody nie przesadzaja o nabyciu charakteru odrozniajacego przez
uzywanie, gdy ,,0znaczenie pozbawione samoistnego charakteru odrdzniajacego
wystepuje zawsze wraz z innymi znakami towarowymi — w odr6znieniu od niego po-
siadajgcymi taki charakter...”.> Takie oznaczenie moze wprawdzie takze naby¢ cha-
rakter odr6zniajacy poprzez uzywanie, ale s potrzebne inne dowody, ktore pozwola
na ustalenie, iz przecigtny nabywca postrzega to oznaczenie jako odrebne od innych
znakow i informacji na towarze i jako wskazéwke o pochodzeniu tych towarow.

Praktyczne znaczenie ma zagadnienie, kogo obcigza obowiazek wykazania, iz
oznaczenie uzyskato charakter odrézniajacy w nastgpstwie uzywania. W gruncie
rzeczy chodzi o dwie sytuacje: w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego oraz
W postepowaniu o jego uniewaznienie. W obydwu tych postgpowaniach ci¢zar do-
wodu obcigza zglaszajacego badz uprawnionego z tytutu rejestracji. W pierwszym
przypadku, jezeli Urzad Patentowy zglosi zastrzezenia w przedmiocie charakteru
odrdzniajacego, to zglaszajacy powinien podjaé probe wykazania, iz zglaszajacy
znak towarowy ma samoistny charakter odrdzniajacy lub wystapi¢ z teza, iz nabyt
charakter odr6zniajacy poprzez uzywanie i przedstawi¢ odpowiednie dowody na po-
parcie swojego twierdzenia. W drugim przypadku, w postepowaniu o uniewaznienie
prawa ochronnego, rOwniez uprawniony powinien przeprowadzi¢ taki dowod.>

W tych dwoch sytuacjach obowigzek przeprowadzenia dowodu nabycia wtornej
zdolnosci odrozniajacej obcigza zatem zglaszajacego badz uprawnionego z tytutu
rejestracji znaku towarowego.

Powyzsze zasady stosuje si¢ w petni do postepowania przed Urzedem Patento-
wym i sagdami administracyjnymi. Dowody na nabycie charakteru odr6zniajacego
poprzez uzywanie znaku towarowego powinny by¢ przedstawione w postepowaniu
przed organem administracyjnym. W szczegdlno$ci art. 106 § 3 prawa o postepo-

53 Zob. powotany wyzej wyrok z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09 Audi AG, pkt 73 i wskazane tam
orzecznictwo.

54 Zob. w kwestii cigzaru dowodu powotany wyzej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r., w potgczonych sprawach
C-217/12i C-218/13 Oberbank, pkt 62-74 i powotane tam obszernie orzecznictwo.
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waniu przed sadami administracyjnymi® ,,nie moze by¢ podstawa zadania przepro-
wadzenia przed sgdem administracyjnym postgpowania dowodowego wskazujacego
na istnienie nowych okolicznos$ci faktycznych, ktérych strona nie podniosta w toku
postgpowania przed organem administracyjnym”.>¢ Celem art. 106 § 3 powotane;j
ustawy ,,nie jest ponowne ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej, lecz
ocena, czy wlasciwe w sprawie organy ustalily ten stan zgodnie z regutami proce-
dury, a nastepnie, czy prawidlowo zastosowaly przepisy prawa materialnego do po-
czynionych ustalen”.”’

6. Problem zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, iz ,,z wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego nie mozna wystapi¢ po uptywie pigciu lat od udzielenia prawa
ochronnego, jezeli prawo to udzielone zostalo z naruszeniem przepisow art. 129,
lecz znak w wyniku uzywania nabrat charakteru odrozniajacego”. Tres¢ tego prze-
pisu pozwala ustali¢ nastgpujgce przestanki jego zastosowania.

Przede wszystkim przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 odnosi si¢ do wszystkich przy-
padkow braku ,,charakteru odrézniajacego”, o ktorych stanowi art. 129 tej ustawy.
Przepis ten nie dotyczy natomiast innych przeszkod rejestracji znaku towarowego.
Dlatego nie mozna skutecznie w postgpowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego
powotywac si¢ na przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do innych przeszkod re-
jestracji niz brak charakteru odrozniajacego.

Fakt, iz przepis art. 165 ust. | wymienia art. 129 nalezy réwniez rozumie¢ w ten
Sposob, iz stosuje sie on jedynie do znakoéw zgtoszonych pod rzagdami ustawy prawo
wlasnosci przemystowej, tj. 22 sierpnia 2001 r. i p6zniej. Odmienny poglad, w mysl
ktorego art. 165 ust. 1 pkt 2 nalezy stosowac¢ takze do znakow towarowych zareje-
strowanych na podstawie ustawy z 1985 r. o znakach towarowych,* bytby sprzeczny
nie tylko z brzmieniem tego przepisu, ale takze z art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p. Przepis
art. 315 ust. 3 zd. 2 jako norme¢ wyjatkowa w stosunku do regulacji w zd. 2 tego prze-
pisu przewiduje stosowanie art. 37 ust. 2 nowej ustawy jedynie do wynalazkow, do
wzorow uzytkowych nakazuje stosowanie przepisow nowej ustawy. Przepis ten nie
przewiduje natomiast odmiennej rejestracji w zakresie zdolno$ci odrozniajace;.

Whniosek o uniewaznienie prawa ochronnego podlega oddaleniu, jezeli zostat
ztozony po uptywie pigciu lat od daty udzielenia tego prawa, a znak towarowy uzy-
skatl charakter odrdzniajacy. Jezeli znak towarowy uzyskal wprawdzie charakter od-
rozniajacy po dacie zgloszenia, ale nie uptynat okres pieciu lat od daty rejestracji,

55 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz.U. 2012, poz.
270).

56 Zob. wyrok WSAw todzi z6.11.2013 r. | SA/kd 369/13, www.nsa.gov.pl (data dostepu: 11.09.2015r.).

57 Zob. wyrok WSAw Opolu z 11.7.2013 r., Il SA/Op 97/13, www.nsa.gov.pl (data dostepu: 11.09.2015r.).

58 Dz.U.z1985r. Nr 5, poz. 17.
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to ten wniosek powinien by¢ skuteczny. W §wietle tego przepisu nie ma znacze-
nia, czy znak pozbawiony samoistnego charakteru odrdzniajacego uzyskat zdol-
no$¢ odrozniania jeszcze przed datg rejestracji, czy tez juz po tej dacie. Wniosek
o uniewaznienie podlega oddaleniu nawet w tym przypadku, gdy znak nabyt cha-
rakter odrozniajacy po uptywie pieciu lat, jezeli tylko stato si¢ to przed datg ztozenia
wniosku.

Lektura tego przepisu prowadzi do wniosku, iz jest to norma wyjatkowa, ktora
pozwala zachowac, w $wietle dostlownej wyktadni, po spelieniu przewidzianych
warunkow, prawo ochronne na znak towarowy, pomimo iz ten znak nie legitymowat
si¢ w dacie zgloszenia zdolnos$cig odrozniajaca. Niewatpliwie ratio legis tego prze-
pisu nalezy upatrywaé w fakcie, iz uprawniony mogt po dacie rejestracji poczynic
naktady, ktore oznaczenie opisowe lub rodzajowe zmienity w wyposazone w zdol-
no$¢ odrozniajaca. Jednakze ten przepis niewatpliwie zakloca spdjnos¢ bezwzgled-
nych i wzglednych przeszkod rejestracji. Respektuje bowiem interesy uprawnionego
z rejestracji takiego znaku towarowego kosztem osoby uprawnionej do kolizyjnego
znaku, ktorej znak w dacie zgloszenia (pierwszenstwa) charakteryzowat si¢ charak-
terem odrézniajacym.

Z tresci art. 165 ust. 1 pkt 2 zdaje si¢ wynikac, iz w tym przepisie ustawodawca
przeprowadzil transpozycje¢ art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy do prawa polskiego. Z ca-
tosci art. 165 ust. 1 wynika jednak, iz ustawodawca dokonat potaczenia art. 3 ust. 3
zd. 2 i art. 9 dyrektywy (tolerowanie uzywania znaku towarowego bez zgody upraw-
nionego przez okres pigciu lat). Takie rozwigzanie nie wystgpuje w legislacji innych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Potaczenie implementacji art. 3 ust. 3 zd.
2 i art. 9 dyrektywy budzi zasadnicze watpliwosci w swietle odmiennego ratio legis
tych przepisow.*

Jak juz wyzej wskazano, przepis art. 3 ust. 3 zd. 2 zawiera norme fakultatywna,
co ma taki skutek, iz ustawodawca krajowy nie jest obowigzany implementowac tej
ustawy do swojego krajowego porzadku prawnego, ale jezeli juz decyduje si¢ na taki
zabieg, to powinien przenie$¢ norme dyrektywy w jej dostownym brzmieniu. Za-
poznanie si¢ z ustawami innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej pozwala
na stwierdzenie, iz wiekszos$¢ tych panstw nie skorzystata z normy art. 3 ust. 3 zd.
2 dyrektywy. Natomiast brak ograniczenia czasowego w krajach, ktore taka norme
wprowadzily do swojego prawa.

W tym kontekscie szczegdlnego znaczenia nabiera zagadnienie zgodno$ci art.
165 ust. 1 pkt 2 z prawem unijnym. Polski ustawodawca dopuszcza wprawdzie
mozliwos$¢ nabycia charakteru odrdzniajacego przez znak towarowy po dacie zglo-
szenia lub rejestracji, ale wylacza skuteczne wystgpienie z wnioskiem o uniewaz-
nienie w okresie pigciu lat od daty rejestracji. Uzyskanie charakteru odrézniajacego

59 Zob. w kwestii wyktadni art. 9 dyrektywy wyrok TS z dnia 22 maja 2011 r. w sprawie C-482/09 Budé&jovicky Budvar,
narodni podnik przeciwko Anheuser-Busch Inc., pkt 27-84, www.curia.europa.eu (data dostgpu: 11.09.2015r.).
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przez oznaczenie w nastgpstwie uzywania jest zatem mozliwe po upltywie kilku lat.
W praktyce ten okres moze wynosi¢ ponad siedem lat (co najmniej dwa lata po-
stepowania o udzielenie prawa ochronnego i pie¢ lat od daty rejestracji). Wynika
z tego, iz polski ustawodawca nie implementowat prawidtowo fakultatywna norme
art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Ustanowit bowiem pigcioletni okres, nieprzewidziany
w dyrektywie, jako dodatkowa przestanke nabycia charakteru odr6zniajacego dla
oznaczen pozbawionych takiej wlasciwosci w dacie zgloszenia. Na tym tle powstaje
zatem pytanie, czy taka zmiana normy fakultatywnej dyrektywy przez ustawodawce
krajowego uzasadnia zarzut sprzecznosci z regulacjg unijng, a w razie odpowiedzi
twierdzacej, jakie skutki z tego wynikaja dla osoby uprawnionej z rejestracji i 0sob
trzecich (np. pozwanego w postgpowaniu o naruszenie®).

Przede wszystkim nalezy ponownie zauwazy¢, iz ustawodawca krajowy trans-
ponujac do prawa krajowego norme fakultatywna moze jedynie przyja¢ norme o ta-
kiej samej tre$ci badz nie uczyni¢ tego. Nie moze jednak zmienia¢ tresci normy
fakultatywnej.®! Nie ulega zatem watpliwosci, iz wystepuje sprzeczno$é pomigdzy
norma art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy a art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tej sprzecznosci nie
mozna wyeliminowaé za pomocg interpretacji art. 165 ust. 1 pkt 2, ktére zapewnia
zgodnos¢ tej normy ze wskazang regulacja dyrektywy. Przeszkodg jest jednoznaczne
brzmienie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie ustanowienia dodatkowej prze-
stanki — 5-letniego okresu nabycia zdolno$ci odrézniajacej poprzez uzywanie.

Wykluczenie wyktadni prounijnej w celu zapewnienia zgodnosci prawa pol-
skiego z prawem unijnym nakazuje rozwazy¢ pominigcie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy
1 stosowanie bezposrednio normy art. 3 ust. 3 zd. 2. Ta mozliwo$¢ zaktada, iz usta-
wodawca zdecydowal si¢ na wprowadzenie do swojego porzadku prawnego normy
fakultatywnej, ale skoro uczynit to nieprawidtowo, to stosuje si¢ bezposrednio dys-
kutowang norme¢ dyrektywy. W rezultacie nalezaloby przyjaé, iz nie obowigzuje
juz jakikolwiek termin dla nabycia wtdérnej zdolnosci odrdzniajacej. Dyskutowana
mozliwo$¢ zapewnienia zgodnosci prawa polskiego z prawem unijnym ma u swo-
ich podstaw zatozenie, iz norma art. 3 ust. 3 zd. 2 nadaje si¢ do bezposredniego
stosowania oraz normy fakultatywne dyrektywy w stosunkach wertykalnych moga
by¢ bezposrednio stosowane, jezeli ustawodawca krajowy wyrazil wolg, chociaz
W sposob nieprawidtowy przecigcia do prawa krajowego normy fakultatywnej dy-
rektywy. Kwestia ta nie jest dotad wyjasniona w orzecznictwie Trybunalu Sprawie-
dliwosci. Wydaje sie jednak, iz taka mozliwo$¢ nie wchodzi w rachube w $wietle
orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci. Ewentualne watpliwosci dotyczace takiej

60 Zob. w kwestii rozwigzywania sprzecznosci normy prawa krajowego z normg prawa unijnego zamiast wielu
R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie witasnosci przemystowej (w $wietle dyrektywy nr
2004/48 i prawa polskiego), (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Ksiega Pamigtkowa ku czci Profesora Tadeusza
Erecinskiego, Warszawa 2011, s. 2565 i n. i powotane tam orzecznictwo. Zob. P. Brzezinski, Stosowanie pozy-
tywne i negatywne dyrektywy unijnej pomiedzy podmiotami prywatnymi, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2010,
nr8,s.11-18.

61 Zob. wyzej uwagi w pkt 1.
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interpretacji art. 3 ust. 3 zd. 2 uzasadniatyby skierowanie przez polski sad pytania
prejudycjalnego do Trybunatu Sprawiedliwosci.

Mozliwa jest takze jeszcze inna interpretacja. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 jest
norma obowigzujacego prawa. Poniewaz nie ma mozliwosci ani nadania temu prze-
pisowi tresci zgodnej z dyrektywa, ani wylgczenia jego stosowania, to podstawg nor-
matywng rozstrzygnig¢cia Urzgdu Patentowego i sadéw administracyjnych jest ten
przepis pomimo jego sprzecznosci z normg pochodnego prawa unijnego. Osobie fi-
zycznej lub osobie prawnej przystuguje ewentualne roszczenie odszkodowawcze
wobec panstwa ze wzgledu na naruszenie obowigzku implementacji normy prawa
unijnego. Oczywiscie ta osoba, wytaczajac odpowiednie powoddztwo, powinna udo-
wodni¢ wszystkie przestanki tej odpowiedzialno$ci.®> Generalne stanowisko o prze-
stankach tej odpowiedzialno$ci znalazto takze ostatnio wyraz w orzecznictwie
polskiego Sagdu Najwyzszego.®

Kazdy z wyzej przedstawionych wariantdéw oceny normy art. 165 ust. 1 pkt 2
w $wietle prawa unijnego moze budzi¢ rozmaite watpliwosci i zastrzezenia. W prze-
konaniu autora niniejszego tekstu, najbardziej znaczace sg argumenty przemawia-
jace za trzecim stanowiskiem, ktore przyjmuje obowiazywanie art. 165 ust. 1 pkt 2
ustawy pomimo jego sprzecznosci z art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Stosuje si¢ zatem
art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, a osobie, ktorej wyrzadzono szkode w nastgpstwie niepra-
widlowej implementacji przystuguje wobec panstwa roszczenie odszkodowawcze.

7. Wnioski koncowe

Na podstawie orzecznictwa sadow unijnych, w szczegoélnosci Trybunatu Spra-
wiedliwo$ci, mozna ustali¢ metodyke dziatan organu orzekajacego (Urzedu Paten-
towego, sagdow administracyjnych) przy ustalaniu nabycia zdolno$ci odrdzniajace;j
przez znak towarowy w nastepstwie uzywania. Kolejno$¢ tych dziatan przedstawia
si¢ nastepujaco:

1. Nalezy okresli¢, czy znak towarowy ma pierwotng zdolno$¢ odrézniajaca.
Dopiero uzyskanie odpowiedzi przeczacej uzasadnia przejscie do oceny
nabycia wtornej zdolnosci odrézniajgcej, jezeli zglaszajacy twierdzi, iz
to oznaczenie legitymuje si¢ takg zdolnoscia i przedstawi¢ odpowiednie do-
wody na poparcie swojego stanowiska.

2. Okresla, czy zgloszony znak towarowy jest tozsamy z uzywanym znakiem
dla tych samych towaréw. Brak tej zgodno$ci czyni bezzasadnym dalsze
badania.

62 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w potagczonych sprawach C-378/07 do 380/07, Kiriaki An-
gelidaki i inni p. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi p. Dimos
Geropotamou (C-379/07) i Georgios Karabousanos i Sofoklis Michopoulos p. Dimos Geropotamou (C-380/07),
pkt 202 wraz z powotanym tam orzecznictwem, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

63 Zob. wyrok SN z dnia 19 czerwca 2013 r., | CSK 392/12, LEX nr 1365589, OSNC-ZD 2014/3/58.
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3. Ustali¢, czy zgloszone oznaczenie jest uzywane w charakterze znaku towa-

rowego. To uzywanie powinno wyraza¢ si¢ W rozpoznawaniu oznaczenia
przez odbiorcéw towardéw pod tym znakiem jako pochodzacych z jednego
1 tego samego przedsigbiorstwa (zwiazku przedsigbiorstw pozostajacych pod
jednolitg kontrolg).

4. Uzywanie to powinno by¢ wykazane w odniesieniu do calego terytorium Pol-

ski. Nie jest oczywiscie wymagane rownie intensywne uzywanie oznaczenia
na calym terytorium.

5. Nalezy okresli¢ krag osob, do ktorych sa adresowane towary (ustugi) pod

tym znakiem. Nastepnie ustali¢ model osoby przecigtnego nabywcy tych
towaré6w jako osoby dobrze poinformowanej, wystarczajagco uwaznej
i racjonalne;.

6. W celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy w na-

stepstwie uzywania, nalezy przeprowadzi¢ calo$ciowa ocene dowodow,
ktore moga wykazac, ze znak stal si¢ zdolny do identyfikowania towarow
na podstawie ich pochodzenia i tym samym odrézniania tych towarow od to-
wardw innych przedsigbiorstw.

7. Charakter odrozniajacy oznaczenia podlega ocenie, z jednej strony w odnie-

sieniu do towardw, a z drugiej strony przypuszczalnego sposobu postrze-
gania przez wlasciwie (dobrze) poinformowanego, wystarczajaco uwaznego
i racjonalnego nabywce towarow tej kategorii.

8. Ocena charakteru odrézniajgcego znaku towarowego powinna by¢ dokonana

na dat¢ zgloszenia znaku towarowego (data pierwszenstwa). Pod uwage
bierze si¢ jedynie dowody, ktore pozwalaja oceni¢ charakter odrézniajacy
znaku na t¢ date.

Powyzsze zasady dotyczace nabycia zdolno$ci odrdzniajacej przez uzywanie

oznaczenia przed datg zgloszenia (data pierwszenstwa) w coraz szerszym stopniu
znajdujg wyraz takze w praktyce Urzgdu Patentowego i sadéw administracyjnych.
Swiadczy o tym w szczegblnosci obszerne orzecznictwo Urzedu Patentowego i Wo-
jewddzkiego Sadu Administracyjnego dotyczace oznaczen liczbowych dla wy-
dawnictw szaradziarskich.** Mozna oczekiwac, iz te zasady, z czasem, stang si¢
utrwalong linig orzekania w zakresie wtdrnej zdolno$ci odrozniajace;.

Odrebna kwestia jest ocena regulacji w prawie polskim wtornej zdolno$ci od-

rézniajacej oznaczen nabytej poprzez uzywanie przez oznaczenie, ktére nie byty

64

Zob. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. Il GSK 1278/11 w sprawie o uniewaznienie prawa ochronnego
na znak stowno-graficzny ,300”; wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. Il GSK 38/12, w sprawie o uniewaz-
nienie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny ,300”; wyrok NSA z dnia 2 pazdziernika 2014 r. w sprawie
I GSK 714/13 w sprawie o uniewaznienie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny ,500”; wyrok NSA z dnia
14 listopada 2014 r. sygn. Il GSK 1605/13 w sprawie o uniewaznienie prawa ochronnego na znak stowno-gra-
ficzny ,200”, www.nsa.gov.pl (data dostepu: 11.09.2015r.).
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wyposazone w t¢ ceche w dacie zgloszenia (data pierwszenstwa). Analiza art. 165
ust. 1 pkt 2 prowadzi do nastepujacych wnioskow:

1. Przepis ten budzi zasadnicze watpliwosci z punktu widzenia swojej zgodno-
$ci z prawem unijnym. Stad nalezatoby sugerowac skierowanie pytan preju-
dycjalnych do Trybunatu w kwestii wyktadni art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy,
a mianowicie, czy ten przepis dyrektywy dozwala na przyjg¢cie normy o tre-
$ciw art. 165 ust. 1 pkt 2.

2. Do czasu rozstrzygnigcia Trybunatu przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 obowiazuje
i powinien by¢ stosowany. Jednakze osobie, ktorej wyrzadzono szkode¢ w na-
stepstwie nieprawidlowej implementacji — przy zatozeniu, iz przepis ten jest
sprzeczny z prawem unijnym — stuzy roszczenie odszkodowawcze.

3. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2, jako norma wyjatkowa, podlega $cistej wyktadni.
W szczegolnoscei stosuje si¢ jedynie do znakow towarowych zgtoszonych do
rejestracji w Urzegdzie Patentowym pod rzagdami obowiazujacej ustawy.

4. Przy ocenie nabycia wtornej zdolnosci odrozniajacej zarejestrowanych zna-
koéw towarowych pozbawionych zdolnos$ci odrozniajacej w dacie zgloszenia
(pierwszenstwa), w odniesieniu do ktérych uprawniony powotuje si¢ na art.
165 ust. 1 pkt 2, znajduja odpowiednie zastosowanie wyzej wymienione za-
sady dotyczgce nabycia wtdrnej zdolnosci odrozniajacej na date zgloszenia
(art. 130).
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THE ACQUIRED DISTINCTIVE CHARACTER OF A TRADE MARK
AS A CONSEQUENCE OF ITS USE (GROUNDS, DATES AND PROOF OF USE)

The subject of this commentary — the acquired distinctive character of a trade
mark as a consequence of its use — is a very practical issue. Especially with
regard to the grounds, dates and proof of use necessary to establish the acquired
distinctive character of a trade mark which was devoid of inherent distinctive
character. The Author provides an interpretation of the appropriate regulations laid
down in the Industrial Property Act of 2000. He also takes into consideration the
newest judgments of the EU Court of Justice based on a reference for a preliminary
ruling. Discussing the criteria for establishing the acquired distinctiveness and the
methodology for its correct evaluation. Another issue addressed is the evaluation
of the provision of the Polish law where the distinctive character of the trade
mark was acquired as a consequence of the use of that trade mark after the date
of its application for registration. Article 165 (1) (3) of the Industrial Property Act,
which addresses the issue of acquired distinctiveness, raises considerable doubts as
to its accordance with EU law. Therefore, the Author suggests that a reference for
a preliminary ruling should be raised. However until such a judgment is made the
current meaning of the said Article needs to be applied. It should, nevertheless, be
subject to very strict interpretation, especially with regard to trade marks which were
applied for registration under the currently applicable law.

Stowa kluczowe: znak towarowy, wtdrna zdolno$¢ odrdzniajgca, orzecznictwo
Trybunalu Sprawiedliwosci UE, ustawa Prawo wlasnosci przemystowej, zgodnos¢
z prawem UE

Keywords: trade mark, acquired distinctiveness, CJEU case-law, IP Law Act,
conformity with EU law
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