ZNAK TOWAROWY

Warunki nabycia wtorne;
zdolnosci odrozniajgce]

dolnos¢ odrdzniajaca jest imma-
nentng cechg znaku towarowego.
Dzieki niej znak moze spefniac swo-
ja podstawowa funkcje pozwalajaca
na odroznienie wystepujacych na
rynku towaréw jednego przedsigbiorstwa od
towarow innego przedsigbiorstwa.
Jednak nie wszystkie oznaczenia nadajq si¢ od-
rézniania od razu. Niektére moga je naby¢, cho¢
nie zawsze, dopiero w wyniku uzywania.

Pojecie zdolnosci
odrozniajacej

Cho¢ zdolnosé¢ odrozniajaca jest najwazniejsza
cecha znaku towarowego, to ustawa z 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasnoséci przemystowej (tekst
jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) nie de-
finiuje tego pojecia. Wypracowala je doktryna
oraz orzecznictwo. Jak wskazal Wojewodzki
Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku
z 5 marca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 141/14,
zdolnos$¢ odrozniajaca znaku towarowego wy-
raza si¢ w posiadaniu przez znak dostatecznych
znamion pozwalajacych na odréznienie w obro-
cie oznaczonych nim towaréw lub ustug. Ko-
nieczno$¢ posiadania przez znak dostatecznych
znamion odrézniajacych wynika z faktu, iz ozna-
czenie pelniace funkcje znaku towarowego musi
nadawac si¢ do identyfikacji towaréw w obrocie.
Okreslajac znaki nienadajgce si¢ do odrozniania,
definiuje si¢ je jako takie, ktorych struktura nie wy-
kazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych,
a wiec znak taki jako calos¢ jest pozbawiony do-
statecznych znamion odrdzniajacych i nie nadaje
sie do identyfikacji towaru, a zatem nie jest zdatny
do jego odroznienia ze wzgledu na pochodzenie.
Jest to wiec kategoria wyodrebniona ze wzgledu na
cechy strukturalne znaku (np. ptaska forma pla-
styczna stanowigca odwzorowanie towaru, jego
nazwa rodzajowa itp.) - wyrok Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie z 14 listo-
pada 2006 ., sygn. akt VI SA/Wa 1705/06.

Zeby moc realizowa¢ funkcje odrdézniajaca
w sposob prawidtowy, znak musi posiadaé pew-
ne cechy charakterystyczne, ktére moga utkwic¢
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w pamieci kupujacych. Stosownie do art. 129
ust. 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej
powyzszych cech nie beda posiadaly oznacze-
nia, ktodre:

1. nie nadajg si¢ do odrozniania w obrocie to-
wardw, dla ktorych zostaty zgloszone;

2. skladaja si¢ wytacznie z elementéw mogacych
stuzy¢ w obrocie do wskazania w szczego6lno-
$ci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci,
ilo$ci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wy-
twarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci;

3. weszly do jezyka potocznego lub s3 zwycza-
jowo uzywane w uczciwych i utrwalonych
praktykach handlowych.

Rodzaje zdolnosci
odrozniajacej

W zaleznosci od tego, od jakiego momentu znak
towarowy posiada wlasciwosci odrdzniajace,
mozna méwic o jego pierwotnej zdolnosci od-
rézniajacej (tzw. first meaning) lub wtérnej zdol-
nosci odrozniajacej (tzw. secondary meaning).
Z pierwotng zdolnoscig odrdzniajaca znaku
mamy do czynienia, gdy dane oznaczenie od
poczatku pozwala na zidentyfikowanie syg-
nowanych nim towaréw jako pochodzacych
z konkretnego zrédta (z zastrzezeniem, ze nie
jest to oznaczenie posiadajace cechy okreslone
w art. 129 ustawy Prawo wlasnosci przemysto-
wej). Zwykle pierwotng zdolno$¢ odrézniajg-
cg posiadajg oznaczenia oryginalne, fantazyjne,
niepowtarzalne.

O wtornej zdolnosci odrdzniajacej mozna nato-
miast mowié, gdy znak nieposiadajacy poczat-
kowo zadnych wtlasciwosci dystynktywnych
uzyskal je w nastepstwie jego uzywania charak-
teru odrdzniajacego w przecietnych warunkach
obrotu, dzieki czemu stal sie no$nikiem infor-
macji o pochodzeniu towaru.

Jak pokazuje praktyka, nabycie wtérnej zdolno-
$ci odrozniajacej przez dane oznaczenie nie jest
tak proste, jak mogtoby sie wydawaé. Zeby ja
uzyskac, nie wystarczy bowiem samo wielolet-
nie uzywanie danego oznaczenia przez przed-
siebiorce. Konieczne jest zaistnienie dodatkowo
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wielu innych czynnikéw - zaré6wno w postaci przestanek
pozytywnych, jak i negatywnych - ktére pozwolg uznad,
ze dany znak rzeczywiscie identyfikuje produkty wytwa-
rzane przez dane przedsigbiorstwo.

Prawidlowa ocena nabycia przez dane oznaczenie wtornej
zdolno$ci odrdzniajacej wymaga dokonania wszechstron-
nej oceny wszystkich okolicznosci zwigzanych z jego uzy-
waniem w obrocie.

W szczegdlnosci konieczna jest weryfikacja, czy na rynku
funkcjonuja inne podmioty postugujace si¢ nim w ramach
prowadzonej dzialalnosci, czy oznaczenie jest rozpozna-
walne na rynku przez konsumentdw, a takze czy wskutek
przyznania prawa do postugiwania sie danym oznaczeniem
tylko jednemu podmiotowi nie zostanie naruszony interes
innych uczestnikéw obrotu gospodarczego. Przestanki te
$3 rozmaicie postrzegane w orzecznictwie.

Uzywanie znaku przez
jednego przedsiebiorce

Jak juz wskazano powyzej, samo wieloletnie uzywanie
okreslonego znaku przez przedsiebiorce nie wystarczy,
by znak nabyt wiasciwosci dystynktywne. Stanowisko
takie zajal Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie
w wyroku z 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02,
a takze w wyroku z 30 marca 2015 r., sygn. akt IT GSK
1815/14. Konieczne jest, by dodatkowo byt identyfiko-
wany z konkretnym przedsigbiorcag. W $wietle bowiem
przytoczonego orzeczenia znak nie moze naby¢ wtornej
zdolnosci odroézniania, jezeli nie jest identyfikowany
z towarami pochodzacymi z okreslonego, konkretne-
go zrédla.

Oznaczenia, ktore staly si¢ znakami towarowymi
Oznaczeniami, ktore nabyly zdolnosci odrézniajace
w wyniku uzywania, a w rezultacie staly si¢ znakami
towarowymi, sg przykladowo: Chlopskie Jadlo, Ptasie
Mleczko, Kwiaty Polskie, czerwona podeszwa w szpil-
kach z kolekcji Christiana Louboutina.

Jak stwierdzil NSA, z czym nalezy zgodzi¢ si¢ w pelnej
rozciagtosci, taka identyfikacja nie jest z reguty mozliwa,
jesli znak uzywany jest takze przez innych producentow.
W praktyce oznacza to, ze zeby znak nabyl wtérng zdol-
no$¢ odrdzniajacy, musi postugiwac si¢ nim w obrocie
dla oznaczenia danego towaru wyltacznie jeden podmiot.
Powyzsze potwierdza Europejski Trybunat Sprawiedliwo-
$ciw orzeczeniu z 18 czerwca 2002 r., wydanym w sprawie
C-299/99 Philips vs Remington. Trybunal w odpowiedzi
na skierowane do niego pytanie stangl w nim na stano-
wisku, ze w sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy jest
jedynym podmiotem oferujacym na rynku towary szcze-
golnego rodzaju, czeste uzywanie oznaczenia skladajace-
go sie z ksztaltu tych towaréw moze stac sie wystarczajace
dla nadania temu oznaczeniu charakteru odrdzniajacego
w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104/EWG ma-

Na stopien
rozpoznawalnosci
znaku istotny
wplyw maja
poczynione

na rozwoj marki
naktady finansowe

jacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkow-
skich odnoszacych si¢ do znakow towarowych, w sytuacji
gdy w wyniku tego uzywania znaczna cz¢s$¢ zaintereso-
wanych odbiorcéw kojarzy ten ksztalt z tym podmiotem
gospodarczym, a nie innym przedsi¢biorstwem, lub sg-
dzi, iz towary o tym ksztalcie pochodza od tego podmio-
tu gospodarczego.

Odmienne stanowisko NSA wyrazitl w orzeczeniu z 8
listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1033/10, w ktérym
stwierdzil, ze wylaczne uzywanie danego oznaczenia nie
jest warunkiem koniecznym do wyksztalcenia si¢ zdol-
nosci odrozniajacej. Podglad ten jednak, w moim prze-
konaniu, nie koresponduje z istota znaku towarowego.
Uzywanie bowiem danego oznaczenia przez wigcej niz
jeden podmiot wypacza wlasciwosci odrdzniajace i wig-
ze si¢ z ryzykiem konfuzji oraz wprowadzenia w btad co
do pochodzenia danego towaru.

Rozpoznawalnos¢ danego
oznaczenia

O tym, czy oznaczenie nabylo zdolno$¢ odrozniajacg, de-
cyduje to, czy przecietny i dobrze poinformowany kon-
sument, dostatecznie uwazny i rozsadny, jest w stanie
zidentyfikowa¢ produkt oznaczony danym oznaczeniem,
jako pochodzacy z konkretnego zrodta (tzw. relevant pub-
lic, czyli wasciwy krag odbiorcow). Dochodzi do tego, gdy
w nastepstwie uzywania znaku przynajmniej znaczna czes¢
wlasciwego kregu odbiorcow identyfikowala dzieki niemu
dane towary lub ustugi, jako pochodzace z okreslonego
przedsiebiorstwa (wyrok sadu z 29 wrze$nia 2010 r., spra-
wa T-378/07).

Trudno jednoznacznie okredli¢, ilu dokladnie przecietnych
i dobrze poinformowanych konsumentéw powinno iden-
tyfikowaé produkt sygnowany danym oznaczaniem, jako
pochodzacy z danego zrodta. Tytulem przykladu wskaza¢
nalezy, ze Druga Izba Odwolawcza w decyzji z 11 grudnia
2012 r., w sprawie R-513/2011-2, dotyczacej znaku prze-
strzennego w postaci ksztaltu batonika Kit Kat, za wystar-
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czajace uznala jego rozpoznawalnos¢ przez 46% badanych
respondentéw nabywajacych stodycze/herbatniki we Fran-
cji oraz 44,8% we Wloszech.

Na sposob postrzegania danego oznaczenia na rynku,
w tym na stopien rozpoznawalnosci znaku, istotny wptyw
majg poczynione na rozwoj marki nakltady finansowe. Nie-
jednokrotnie bowiem odpowiednia promocja i reklama
sygnowanego danym znakiem towaru wplywa na powsta-
nie w $wiadomosci konsumentéw asocjacji pomiedzy tym
znakiem a uprawnionym do niego podmiotem. Na upraw-
nionym do znaku cigzy obowigzek wykazania, ze wskutek
jego dziatan oznaczone danym znakiem towary sa postrze-
gane jako pochodzace wyltacznie od niego.

Podkresli¢ nalezy, ze dokonujac oceny nabycia przez znak
wlasciwosci odrdézniajacych, nalezy réwniez bra¢ pod uwa-
ge elementy, tj.: jego udzial w rynku, intensywnos¢, zakres
geograficzny i okres jego uzywania oraz odsetek zaintereso-
wanego kregu odbiorcéw, ktory dzieki temu znakowi roz-
poznaje towar lub ustuge jako pochodzaca z okreslonego
przedsiebiorstwa.

Uwzglednienie interesu
innych uczestnikow obrotu

W wyroku z 10 grudnia 1996 r., sygn. akt III RN 50/96,
Sad Najwyzszy stanal na stanowisku, Ze przy ocenie naby-
cia przez znak towarowy wtornej zdolnosci odrézniajacej,
na pierwszym miejscu nalezy stawia¢ interes uczestnikow
obrotu gospodarczego oraz przyznanie im prawa do swo-
bodnego dostepu do oznaczen informujacych o nazwie
lub cechach towaréw (tak samo NSA w wyroku z 30 mar-
ca 2015, sygn. akt IT GSK 1815/14). Podkreslil przy tym,
ze nawet dlugotrwale uzywanie oznaczenia w charakterze
znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie to-
waru z przedsigbiorstwa nie moze doprowadzi¢ do zmiany
pierwotnej informacji odnoszacej si¢ do produktu jako ta-
kiego w no$nik informacji wlasciwej znakowi towarowemu.
Dlatego tez takie oznaczenia, bedace najczesciej ogolno-
informacyjnymi, nie powinny by¢ rejestrowane jako zna-
ki towarowe. W przypadku gdy dane oznaczenie o takim
charakterze zostalo zarejestrowane jako znak towarowy,

Charakter opisowy znaku

Sad pierwszej instancji, w wyroku z 16 pazdziernika
2014 r. (sprawa T-458/13), rozpatrujac zgloszenie jako
znaku towarowego slowa ,,Graphene”, stwierdzil, Ze nie
moze on zostac zarejestrowany. Ma on charakter opiso-
wy, poniewaz wyraz ,,Graphene” w sposob bezposredni
informuje wilasciwy krag odbiorcéw, w szczegdlnosci
grupe specjalistow, o cechach charakterystycznych wska-
zanych towaréw, a mianowicie o ich skladzie (tj. dwu-
wymiarowa alotropia wegla).

W rezultacie konsument moze, bez posredniczacego
procesu intelektualnego lub jakiegokolwiek innego do-
datkowego wysilku, zidentyfikowa¢ w zgloszonym ozna-
czeniu nazwe materiatu ,,grafen’, ktéry wchodzi w sklad
tych towaréw.

ZNAK TOWAROWY

Oznaczenia
bedace najczescie]
ogolnoinformacyj-
nymi nie powinny
byc rejestrowane
jako znaki
towarowe

powinno zosta¢ uniewaznione. Utrzymanie stanu rzeczy,
w ktérym pozbawia si¢ innych przedsigbiorcéw mozliwosci
produkcji danego towaru oraz oznaczania go adekwatng
do tegoz rodzaju nazwa, stanowi naruszenie konstytucyj-
nej zasady wolnosci gospodarczej.

Stanowisko Sadu Najwyzszego potwierdzit rowniez Naczel-
ny Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 grud-
nia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06, twierdzac, ze zakaz
rejestracji znakow towarowych opisowych wynika z natury
uprawnienn wynikajgcych z rejestracji znaku towarowego.
Prawa te bowiem majqg charakter wylgczny i Zadne przed-
sigbiorstwo nie moze mie¢ monopolu na uzywanie w obrocie
oznaczen, ktore sq tylko opisem towaru lub ustugi.

W tej materii pojawiajg si¢ jednak réwniez stanowiska od-
mienne, ktorych jednak nie podzielam. W wyroku z 8 listo-
pada 2011 r., sygn. akt Il GSK 1033/10, NSA wskazat ze sam
fakt, ze oznaczenie ma charakter ogélnoinformacyjny, nie
wylacza nabycia przez nie wlasciwosci odrozniajacych.
Najczesciej wylaczone sg z rejestracji w funkeji znaku to-
warowego oznaczenia ogdlnoinformacyjne. Przykiado-
wo, nie posiadajg wlasciwosci odrézniajacych oznaczenia
stowne, tj. Krupnik, Jarzebiak, Spirytus Rektyfikowany.
Kazdy przedsigbiorca powinien mie¢ do nich swobod-
ny dostep.

Brak jednolitego stanowiska
sadow

Przytoczone powyzej informacje wskazuja, Ze w orzecz-
nictwie brak jest jednolitego stanowiska co do tego, jakie
elementy nalezy bada¢ w pierwszej kolejnosci, oceniajac,
czy dane oznaczenie w wyniku uzywania nabylo wtdrna
zdolno$¢ odrozniajacy. Dlatego tez w kazdym przypadku
oceny wlasciwosci dystynktywnych danego znaku nalezy
dokonywac¢ przy uwzglednieniu okoliczno$ci konkretnej
sprawy, w szczegolnosci biorgc pod uwage jego postrze-
ganie na rynku przez potencjalnych nabywcow.

Nalezy przy tym pamigta¢, ze rozpoznawalno$¢ danego
oznaczenia, a takze dlugotrwale uzywanie nie przesadzaja
o tym, Ze posiada ono zdolnos¢ odrdzniania.
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