Rozdzial 1. Zakres prawa
z rejestracji znaku towarowego

§ 1. Ochrona prawa z rejestracji znaku
towarowego w prawie miedzynarodowym

Analiza istoty zakresu prawa wylacznego do znaku towarowego wymaga
uwzglednienia regulacji migdzynarodowych, ktére stanowia podbudowe dla
systemu unijnej ochrony znakéw towarowych. Zrédta prawa miedzynarodo-
wego stanowia rowniez istotna wskazowke dla okreslenia przyczyn udzielenia
ochrony znakom towarowym. Wsrod najistotniejszych zrodet prawa miedzy-
narodowego, odnoszacych si¢ do zagadnienia ochrony znakéw towarowych,
wymienic¢ nalezy Konwencj¢ paryska o ochronie wlasnosci przemystowej! oraz
Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektual-
nej - TRIPS?, ktérym poswigcona zostala pierwsza czes¢ niniejszego rozdziatu.
Druga cze$¢ rozdziatu to badanie zakresu prawa z rejestracji znaku towaro-
wego w prawie unijnym.

1. Konwencja paryska

Konwencja paryska nie przewiduje wyraznych ograniczen ochrony praw
wylacznych do znakéw towarowych i nie uprawnia sygnatariuszy do wprowa-
dzenia takich ograniczen w krajowych porzadkach prawnych. Niemniej jednak
nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 6 quinquies B Konwencji paryskiej odma-
wia sie rejestracji znakow towarowych pozbawionych jakichkolwiek znamion

1 Konwencja Paryska o Ochronie Wtasnosci Przemystowej z 20.3.1883 r. zmieniona w Bruk-
seli dnia 14.12.1900 r., w Waszyngtonie dnia 2.6.1911 r., w Hadze dnia 6.11.1925 r., w Londynie
dnia 2.6.1934 r., w Lizbonie dnia 31.10.1958 r. i w Sztokholmie dnia 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1932 r.
Nr 2, poz. 8).

2 Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektéw Praw Wtasnosci Intelektualnej - zal. 1C do
Porozumienia o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Handlu (WTO), sporzadzone w Marakeszu
dnia 15.4.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143).
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odroézniajacych albo zlozonych wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktore
w handlu mogg stuzy¢ do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia,
warto$ci, miejsca pochodzenia produktow lub czasu ich wytwarzania badz tez
sg zwykle uzywane w mowie potocznej lub w uczciwych i statych praktykach
handlowych. W przypadku oznaczen opisowych Konwencja paryska uprawnia
sygnatariuszy do odmowy rejestracji takich oznaczen, bez wzgledu na to, czy
oznaczenia te nabyly wtorng odréznialnos¢ (secondary distinctiveness). Wynika
z tego zatem, ze Konwencja paryska nie przewiduje ochrony oznaczen opiso-
wych lub o znacznym stopniu opisowosci, chroniac w ten sposéb przed mo-
nopolizacja tego rodzaju oznaczen.

Artykul 6 bis Konwencji paryskiej stanowi natomiast podstawe do wpro-
wadzenia rozszerzonej ochrony znakéw powszechnie znanych, jednak wcze-
$niej niezarejestrowanych w charakterze oznaczen. Mozliwe jest zatem zaka-
zanie uzywania znaku towarowego, ktéry stanowi odtworzenie, nasladownic-
two lub tlumaczenie mogace spowodowac jego pomylenie ze znakiem, ktory
wlasciwy organ panstwa rejestracji lub uzywania uzna za powszechnie znany,
ale pozbawiony oficjalnej rejestracji. Ochrona ta zalezy od rodzaju towardw,
w zwiazku z ktérymi znak towarowy jest uzywany. Oznacza to, ze uprawniony
do znaku powszechnie znanego bedzie mogt zakazaé uzywania tego znaku
tylko w przypadku, gdy podmiot trzeci z niego korzysta, w zwiazku z ofero-
waniem takich samych lub podobnych produktéw. W rezultacie ochrona po-
wszechnie znanych znakéw towarowych na podstawie Konwencji paryskiej
wiaze sie de facto z kwestia wprowadzenia w blad konsumenta w zakresie po-
dobienstwa nie tylko oznaczen, ale rdwniez produktow?. Inaczej rzecz ujmu-
jac — znak powszechnie znany zostanie naruszony dopiero, gdy podmiot trzeci
korzysta z niego w ramach produktow identycznych lub podobnych. Interesu-
jace jest rowniez, ze Konwencja paryska wylacza ochrone¢ oznaczen powszech-
nie znanych w przypadku znakéw ustugowych.

Réwnoczesnie Konwencja paryska zawiera regulacje odnoszace sie do nie-
uczciwej konkurencji. Zgodnie z brzmieniem art. 10 bis Konwencji paryskiej
panstwa — sygnatariusze zobowiazane sg zapewni¢ osobom fizycznym i praw-
nym skuteczng ochrong przeciw nieuczciwej konkurencji. Za akt nieuczciwej
konkurencji uznaje si¢ przy tym - zgodnie z art. 10 bis ust. 2 Konwencji pa-
ryskiej — kazdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi praktykami w dziedzi-

3 U. Promifiska, w: Konwencja paryska o ochronie wilasnoéci przemystowej. Komentarz,
A. Adamczak, A. Szewc (red.), Lex/el. 2008.

Kup ksigzke


http://ebookpoint.pl/page354U~rt/e_49cj_ebook

§ 1. Ochrona prawa z rejestracji znaku towarowego...

nie przemystu lub handlu. Pojecie nieuczciwej konkurencji zostato przy tym
sprecyzowane w dalszej czesci art. 10 bis Konwencji paryskiej jako:

1) wszelkie dziatania mogace w jakikolwiek sposdb spowodowa¢ pomyltke
co do przedsiebiorstwa, produktéw albo dziatalnosci przemystowej lub
handlowej konkurenta;

2) falszywe dane w wykonywaniu handlu, mogace narazi¢ na utrate opi-
nii przedsigbiorstwo, produkty badz dziatalnos¢ przemystowa lub han-
dlowg konkurenta;

3) oznaczenia lub dane, ktérych uzywanie w handlu moze wprowadzi¢ od-
biorcéw w blad co do rodzaju, sposobu wytwarzania, cech, nadawania
si¢ do uzycia lub ilosci towarow.

Pomimo zdefiniowania w tekscie samej Konwencji paryskiej pojecia ,aktu
nieuczciwej konkurencji” przyjmuje si¢, ze pojecie to powinno by¢ odnoszone
do standardéw okreslanych w prawie krajowym kazdego z sygnatariuszy*. Ar-
tykut 10 bis Konwencji paryskiej zawiera wigc jedynie minimalne unormowa-
nie zakresu czynow nieuczciwej konkurencji. Wymieniony wyzej katalog dzia-
tan jest jedynie przykladowy, swiadczy o tym literalne brzmienie tego przepisu,
postugujacego sie wyrazeniem ,,w szczegdlnosci”. Dlatego tez art. 10 bis Kon-
wengcji paryskiej nie jest obecnie traktowany jako modelowe uregulowanie nie-
uczciwej konkurencji. W rezultacie wigkszos$¢ panstw-sygnatariuszy wprowa-
dzilo przepisy siegajace znacznie dalej w zakresie ochrony przed nieuczciwag
konkurencja w porownaniu do brzmienia art. 10 bis Konwencji paryskiej®.
Nalezy jednak podkresli¢, ze art. 10 bis (3) (1) Konwencji paryskiej wprowa-
dza dwa podstawowe wymagania dla uznania, ze korzystanie z cudzego znaku
towarowego moze stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji. Sg to: uzywanie
wprowadzajace odbiorcéw w blad oraz uzywanie przez konkurenta. W konse-
kwencji nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu Konwencji
paryskiej, uzywanie cudzego znaku towarowego przez konkurenta w sposob
niewprowadzajacy odbiorcéw w blad, jak réwniez uzywanie wprowadzajace
w blad, ale przez podmiot niebedacy konkurentem uprawnionego. Konwencja
paryska nie zawiera wigc postanowien, ktore naktadataby obowiazek ochrony
znakow towarowych przed ostabieniem ich sity oddziatywania®.

4G.B. Dinwoodie, w: International Intellectual Property Law and Policy, G.B. Dinwoodie (red.),
Warszawa 2008, s. 214.

5 M. Pflueger, w: Concise International and European IP Law, T. Cottier, P. Veron (red.), Al-
phen aan den Rijn 2008, s. 254.

6 H. Sun, Anti Dilution Protection of luxury brands, w: International Intellectual Property,
A Handbook of Contemporary Research, D.J. Gervais, Cheltenham 2015, s. 416.
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2. Porozumienie TRIPS

Ochrona znakow towarowych jest rowniez regulowana Porozumieniem
TRIPS. Sama konstrukcja art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, wskazujaca
na ochrong jedynie oznaczen odrdzniajacych przed ich bezprawnym wyko-
rzystywaniem w obrocie handlowym, ktére to uzywanie mogloby prowa-
dzi¢ do pomylek, $wiadczy o tym, ze ochrona znakéw towarowych nie jest
bezwzgledna, a ograniczenia uprawnien wynikaja z samej konstrukeji prawa
wylacznego’. W konsekwencji przypadki wykorzystywania przez osoby trze-
cie znakéw towarowych poza obrotem handlowym, bez celu wprowadzenia
w blad odbiorcow, a takze przypadki uzywania oznaczen w kontekscie towa-
row lub ustug, ktore nie sa identyczne lub podobne, nie powinny stanowi¢
naruszenia znaku towarowego®. Takie zalozenie prowadziloby do przyjecia, ze
Porozumienie TRIPS nie sprzeciwia si¢ uzywaniu cudzego znaku towarowego
dla odmiennych towaréw lub ustug albo tez wprowadzaniu w btad, pomimo
uzywania oznaczenia odmiennego od znaku towarowego lub tez uzywaniu cu-
dzego znaku towarowego bez celu oznaczenia produktu lub ustug®. Rdwnocze-
$nie wskaza¢ nalezy, ze sposdb definiowania pojecia ,wprowadzenia w btad”
jest kluczowy dla ustalenia zakresu dopuszczalnego uzywania cudzych zna-
kow towarowych. Artykut 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS dopuszcza respekto-
wanie wczesniejszych praw oraz ustanawianie kolejnych praw uzaleznionych
od wczesniejszego uzywania identycznego lub podobnego oznaczenia. Nalezy
takze zauwazy¢, ze art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS odnosi si¢ wylacznie do
praw wynikajacych z zarejestrowanych znakéw towarowych. Mozliwo$¢ zaka-
zania osobom trzecim korzystania ze znaku towarowego dotyczy jedynie przy-
padkéw uzywania przez nich znaku w ramach ,,dziatalno$ci handlowej”. Nie-
stety zadne z postanowien Porozumienia TRIPS nie definiuje pojecia ,,uzywa-
nia w dzialalnosci handlowej”. ROwniez w literaturze brak jest szczegétowego
omowienia tego pojecial®.

7 L.P. Ramsey, ]. Schovsbo, Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competi-
tion and Free Speech, International Review of Intellectual Property and Competition 2015, t. 44,
s. 689.

8. Simon, w: Concise International and European IP Law, T. Cottier, P. Veron (red.), Alphen
aan den Rijn 2008, s. 54.

9 L.P. Ramsey, Reconciling trademark rights and free expression locally and globally, w: In-
ternational, s. 373.

10 A. Marsoof, Internet Intermediaries and Trade Mark Rights, London 2019, s. 26.
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W zakresie ochrony znakéw powszechnie znanych Porozumienie TRIPS
odsyta do art. 6 bis Konwencji paryskiej oraz zawiera probe zdefiniowania po-
jecia znaku powszechnie znanego. W pordwnaniu do rozwiazania przyjetego
na gruncie Konwencji paryskiej ochrona znakdéw powszechnie znanych odnosi
sie rowniez do znakow ustugowych. Co istotniejsze, art. 16 ust. 3 Porozumienia
TRIPS uniezaleznia ochroneg znakéw powszechnie znanych od rodzaju towaru
lub ustug, z jakim sa kojarzone. Regulacja ta eliminuje uzywanie powszechnie
znanych znakéw towarowych do oznaczania towaréw lub ustug odmiennych
od towardéw oznaczanych powszechnie znanym znakiem towarowym, ktére
bylo dopuszczalne na podstawie przepiséw Konwencji paryskiej. Dalsze uzy-
wanie znakéw powszechnie znanych w sposob przewidziany przez Konwen-
cje paryska zalezy od tego, czy uzywanie takie nie wskazuje na zwigzek pomie-
dzy towarami lub ustugami a uprawnionym do zarejestrowanego znaku towa-
rowego, a takze czy nie istnialoby ryzyko powstania uszczerbku w interesach
uprawnionego z powodu takiego uzycia znaku. Artykul 16 ust. 3 Porozumie-
nia TRIPS stanowi samodzielna podstawe do wprowadzenia ochrony renomo-
wanych znakéw towarowych, porownywang do tzw. anti-dilution law. Istnieje
jednak stanowisko, zgodnie z ktérym art. 16 ust. 3 Porozumienia TRIPS od-
nosi sie po prostu do szerszego zakresu dziatan wprowadzajacych odbiorcow
w blad i stuzy jedynie dopelnieniu normy wynikajacej z art. 16 ust. 1 Porozu-
mienia TRIPS. Oznacza to, ze Porozumienie TRIPS pozwala pozwa¢ naruszy-
ciela za czyn nieuczciwej konkurencji, ktory sprawil, ze odbiorcy zostali wpro-
wadzeni w btad co do istnienia relacji pomiedzy pozwanym i powodem, co -
w rezultacie - wywolalo szkode po stronie uprawnionego!.

W celu przedstawienia problematyki ochrony znakéw powszechnie zna-
nych nalezy rowniez odnies¢ si¢ do Rekomendacji WIPO z 1999 r. w przed-
miocie ochrony znakéw powszechnie znanych'?. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Reko-
mendacji WIPO znak p6zniejszy wykorzystywany dla innego rodzaju towarow
lub ustug narusza znak wczesniejszy, jezeli stanowi jego reprodukcje, imitacje,
nasladownictwo i zachodzi ktéras z ponizszych przestanek:

1) uzycie tego znaku wskazywaloby na istnienie relacji pomig¢dzy towarami
lub ustugami, dla ktérych znak jest uzywany, przy rownoczesnym naru-
szeniu intereséw uprawnionego ze znaku powszechnie znanego;

11 H. Sun, Anti Dilution Protection, s. 417.
12 WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf [dostep: 16.9.2024 r.].
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2) uzycie tego znaku ostabi, w sposob niezgodny z uczciwymi praktykami
handlowymi, odrézniajacy charakter znaku powszechnie znanego;

3) uzycie wczesniejszego znaku towarowego bedzie stanowilo pasozytnic-
two (czerpanie nienaleznych korzysci) z jego odrozniajacego charakteru.

§ 2. Granice prawa z rejestracji
znaku towarowego w prawie UE

W celu prawidtowego okreslenia zakresu dozwolonego uzywania znakow
towarowych przez osoby trzecie w prawie unijnym konieczne jest przede
wszystkim ustalenie zakresu samego prawa z rejestracji znaku towarowego'>.
Prawo z rejestracji znaku towarowego jest wytacznym, bezwzglednym prawem
podmiotowym, skutecznym erga omnes'*. Obecnie powszechnie przyjmuje si¢
stanowisko o wlasnosciowym modelu wspdtczesnego prawa wylacznego do
znaku towarowego?. Z tego wzgledu zakres ochrony wynikajacej z rejestracji
jest nierozerwalnie zwigzany z wyznaczeniem granicy dozwolonego uzywania.
Z zakresu ochrony wynika, jakie zachowania stanowig wkroczenie przez osobe
trzecig w sfere monopolu uprawnionego, a jakie czynnosci stanowia dziatania
pozostajace poza regulacja prawa znakéw towarowych.

Przedmiotem badan jest ustalenie, kiedy uzywanie przez osoby trzecie nie
miesci sie w ogole w zakresie naruszenia prawa do znaku towarowego. Ma-
jac na uwadze, ze granice prawa z rejestracji znaku towarowego nie sg wyzna-
czone w sposob kategoryczny, istotne jest przeprowadzenie analizy tych granic
z perspektywy osoby trzeciej. W dalszych rozdziatach natomiast rozwazaniom
poddany zostanie zakres dozwolonego uzywania sensu stricto - tj. sytuacji,
gdy dzialanie osoby trzeciej wkracza w sfere oddzialywania prawa z rejestracji
znaku towarowego, ale z uwagi na wprowadzenie wyjatkow i ograniczen za-
kresu tego prawa nie stanowi jego naruszenia.

13 M. Trzebiatowski, Prawo ochronne na znak towarowy, w: Skubisz, System PrPryw, t. 14B,
2017, s. 849.

14 Ibidem, s. 853.

15 L. Bently, From Communication to a thing-historical aspects, w: Trademark Law And The-
ory: A Handbook Of Contemporary Research, G.B. Dinwoodie, M.D. Janis (red.), Northampton
2008, s. 3; M. Trzebiatowski, w: Siericzyto-Chlabicz, Komentarz PrWiPrzem, 2020, Legalis; M. Trze-
biatowski, Prawo ochronne na znak towarowy, w: Skubisz, System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 856.

6
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Przyznawanie uprawnien wynikajacych z rejestracji znakow towarowych
jest uzasadnione ochrona konsumentéw oraz stworzeniem instrumentu stu-
zacego zapewnieniu uczciwej konkurencji. Ochrona konsumentéw jest hi-
storycznie pierwotng przyczyna powstania systemu ochrony znakéw towaro-
wych. Ochrona zwigzana jest w takim wypadku z koniecznoscia zapewnienia
konsumentdw, ze towary oznaczone konkretnym znakiem towarowym pocho-
dza od konkretnego przedsigbiorcy. Co wigcej, potrzeba zapewnienia ochrony
w tym zakresie wynika z rozwoju produkeji przemystowej, w ramach ktdrej —
z uwagi na zroznicowane kanaly dystrybucji towaréw — zerwana zostata bez-
posrednia wiez taczaca producenta z odbiorca.

Konieczno$¢ zapewnienia uczciwej konkurencji wspolistniata z europej-
skim systemem ochrony znakow towarowych od samego poczatku i funkcjo-
nowata zasadniczo jako ograniczenie zakresu uprawnien do prawa z rejestracji
znaku towarowego. Wraz z ewolucja zakresu prawa z rejestracji ochrona kon-
kurencji stala si¢ samodzielnym uzasadnieniem dla istnienia systemu ochrony
znakow towarowych!®. Wyrazem tego jest zwlaszcza wypracowanie w orzecz-
nictwie TSUE funkcjonalnej teorii znakéw towarowych. Ponadto konieczno$é
zapewnienia uczciwej konkurencji, jako uzasadnienie dla ochrony znakow to-
warowych, stanowi rowniez podstawe do wprowadzenia rozszerzonego re-
zimu ochrony renomowanych znakow towarowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 (art. 9 ust. 2 Rozp.
2017/1001), a takze art. 296 ust. 2 PrWiPrzem, uprawniony do prawa z reje-
stracji znaku towarowego moze zakaza¢ wszelkim osobom trzecim, ktdre nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia w odniesie-
niu do towarow lub ustug.

Ponadto art. 296 ust. 2 PrWiPrzem umozliwia zakazanie jedynie bezpraw-
nego uzywania cudzego znaku towarowego. W $wietle regulacji unijnej oraz
Porozumienia TRIPS natomiast naruszenie moze stanowi¢ wylacznie uzywa-
nie cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego. Stosujac prounijna
wykladni¢ prawa polskiego, postuluje si¢, aby w zakresie bezprawnego uzy-
wania znaku towarowego miescil si¢ wlasnie brak uzyskania zgody od upraw-
nionego. Z drugiej strony, w literaturze krajowej prezentowane sa rowniez
poglady, w swietle ktérych bezprawnos¢ zostaje wyltaczona nie tylko w przy-

16 E. Skrzydto-Tefelska, M. Zuk, w: Community Trade Mark Regulation. A Commentary,
G.N. Hasselblatt (red.), Monachium-Oksford 2015, s. 303.

17 R. Skubisz, M. Mazurek, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, w: Skubisz, Sys-
tem PrPryw, t. 14B, 2017, 5. 1220; A. Tischner, w: Kostatiski, Komentarz PriWiPrzem, 2014, art. 296,
Nb 24.
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padku braku zgody, ale réwniez w sytuacji, gdy czyny osob trzecich sq dozwo-
lone na tle przepiséw ustawowych - tj. spelniaja przestanki dozwolonego uzy-
wania's,

Podkresli¢ nalezy, ze odniesienie si¢ przez ustawodawce krajowego
w art. 296 ust. 2 PrWlPrzem do pojecia bezprawnosci naruszenia budzi w li-
teraturze przedmiotu istotne watpliwosci'®. Przede wszystkim umiejscowienie
przestanki bezprawnosci naruszenia sugerowaloby, ze stanowi ona przestanke
0goblna, od ktdrej spelnienia uzalezniona jest dalsza analiza przeslanek naru-
szenia. Stanowisko to stoi jednak w sprzecznosci z powszechnie przedstawia-
nym pogladem o tym, ze bezprawnos$¢ wkroczenia w sfere wylacznosci za-
gwarantowana trescia prawa rejestracji znaku towarowego wynika z wejscia
przez osobe trzeciag w obreb okreslonej normatywnie strony negatywnej ta-
kiego prawa?. Zakres strony negatywnej prawa wylacznego jest jednak dopre-
cyzowany w przestankach kazdego z typow naruszen?!.

Dodatkowo wskazuje sig, ze wyeksponowanie w art. 296 ust. 2 PriPrzem
przestanki bezprawnosci kreuje problemy na poziomie relacji z ustawowymi
ograniczeniami prawa z rejestracji. Ocena, czy zachodzi ktorekolwiek z tych
ograniczen, jest uzasadniona wyltacznie wowczas, gdy spelnione sa pozytywne
przestanki naruszenia. Dzialanie podj¢te w ramach kazdego z tych ograniczen
trudno jest jednak uznac za bezprawne?.

1. Pojecie uzywania

Analiza dopuszczalnego zakresu wkroczenia w prawa przyznane upraw-
nionemu powinna zostaé¢ poprzedzona ustaleniem zakresu pojecia uzywania
oznaczenia w charakterze znaku towarowego w obrocie gospodarczym w od-
niesieniu do towarow lub ustug. Jezeli bowiem osoba trzecia uzywa znaku to-
warowego w plaszczyznie niekomercyjnej lub tez uzywanie to nie odnosi si¢
do towarow lub ustug, to nie moze by¢ w takim wypadku mowy o narusze-

18 U. Promitiska, w: Spory o wlasnoé¢ intelektualna. Ksiega jubileuszowa dedykowana Pro-
fesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc (red.),
Warszawa 2013, s. 866.

19 E. Zelechowski, w: Osajda, Zelechowski, Komentarz PriWiPrzem, t. VIIIB, 2021, s. 1274—1275.

20 P. Podrecki, w: Sieficzyto-Chlabicz, Komentarz PrWiPrzem, 2020, art. 296, Nb 59; wydaje
sie, ze w tym kierunku takze K. Szczepanowska-Kozlowska, Swoboda, s. 18-20; taz, w: Nowirska,
Szczepanowska-Koztowska, System PrHandl, t. 3, 2015, s. 675-676, Nb 15-18.

21 £, Zelechowski, w: Osajda, Zelechowski, Komentarz PriPrzem, t. VIIIB, 2021, s. 1274—1275.

22 [bidem.
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niu prawa do znaku towarowego. Ustalenie zakresu pojeciowego tych dwoch
zjawisk, od ktdrych uzaleznione sg dalsze rozwazania w przedmiocie istnienia
stanu naruszenia, jest zatem kluczowe dla zakreslenia granic mozliwego dziala-
nia przez osoby trzecie. W przypadku uzywania oznaczenia tozsamego lub po-
dobnego do znaku towarowego w sposob odmienny od, poprawnie zinterpre-
towanego, uzywania na podstawie przepisow Dyrektywy 2015/2436, wszelka
odpowiedzialnos$¢ osoby trzeciej powinna zostaé wylaczona. Z definicyjnego
punktu widzenia uzywanie cudzego znaku towarowego, w sposob odbiegajacy
od zakresu uprawnien wynikajacych z prawa wyltacznego, nie powinno miesci¢
sie w kategorii dozwolonego uzywania, gdyz w ogoéle nie stanowi wkroczenia
w sfere monopolu uprawnionego.

Pojecie uzywania znaku towarowego przez osobe trzecig powinno by¢ roz-
patrywane na kilku ptaszczyznach. Po pierwsze, przepis art. 10 ust. 2 Dyrek-
tywy 2015/2436 (per analogiam art. 9 ust. 2 Rozp. 2017/1001) wymaga, zeby
uzywanie odnosito si¢ do towarow lub ustug. Uzywanie powinno réwniez za-
chodzi¢ w kontekscie obrotu handlowego osoby trzeciej. Ponadto uzywanie
znaku towarowego przez osobe trzecig nalezy rozpatrywaé w kontekscie jego
celu - tj. jako metody odrdzniania towaréw lub ustug albo tez w zakresie
innych sfer zastrzezonych prawem znakow towarowych. Ostatecznie kwestie
uzywania mozna rowniez analizowac z perspektywy skutkéw, jakie wywoluje
w interesach uprawnionego.

W ramach niniejszej monografii zagadnienie uzywania dla towaréw lub
ustug oraz uzywania w charakterze znaku towarowego zostana omowione od-
rebnie, co w intencji autora ma sprzyjac zwigkszeniu przejrzystosci wywodu.

1.1. Kryterium kontroli nad uZywaniem

Przed dokonaniem analizy sposobu uzywania, jego wplywu na odbior-
cow oraz kontekstu, w jakim uzywanie si¢ odbywa, konieczne jest ustalenie,
ktére podmioty moga by¢ w ogéle brane pod uwage w kontekscie istnienia
ryzyka naruszenia. W tym celu rozwazona zostanie sytuacja prawna posredni-
kow w handlu oraz podwykonawcéw, jako potencjalnych naruszycieli cudzych
praw do znakéw towarowych.

Z orzecznictwa TSUE dotyczacego uzywania cudzych znakéw towarowych
w Internecie mozna wyprowadzi¢ istnienie kryterium sprawowania kontroli
nad uzywaniem. Stanowisko to zostalo sformutowane na kanwie orzecznic-
twa dotyczacego odpowiedzialnosci podmiotéw swiadczacych ustuge odsyta-
nia w Internecie, ktérzy przechowuja oznaczenie identyczne z danym znakiem
towarowym jako stowo kluczowe i organizuja na jego podstawie wyswietla-
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nie reklam. Kryterium sprawowania kontroli nad uzywaniem wynika z wyso-
kiego zautomatyzowania dziatania wyszukiwarek internetowych. W rezulta-
cie ocena, ktéry podmiot uzywa cudzego oznaczenia, sprowadza si¢ raczej do
ustalenia, kto faktycznie zainicjowal oraz kontroluje zjawisko uzywania znaku
towarowego, zamiast tego kto, w ramach zautomatyzowanej dziatalnosci, tech-
nicznie wywoluje wyswietlanie cudzego znaku towarowego w przegladarce in-
ternetowe;j.

Co do zasady, TSUE uznal, ze podmiot $wiadczacy ustuge odsytania w In-
ternecie (np. w ramach ustugi Google Ads?*), nie uzywa znaku towarowego,
gdyz pelni jedynie bierna funkcje. W wyroku w sprawie Google France TSUE
zwrocil uwage, ze co prawda ustugodawca, umozliwiajac reklamodawcom wy-
bér oznaczen identycznych ze znakami towarowymi jako stéw kluczowych,
przechowujac te oznaczenia i wyswietlajgc na ich podstawie reklamy swych
klientéw, dziata ,,w obrocie handlowym?”, to jednak ustalenia te nie wskazuja
na to, by ustugodawca sam ,,uzywal” tych oznaczen w rozumieniu prawa unij-
nego, pomimo tego, ze pobiera on wynagrodzenie za uzywanie wspomnia-
nych oznaczen przez swych klientoéw?®. Zdaniem TSUE, ,,do ustalenia oko-
licznosci uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub don podobnego wymagane jest co najmniej, by oznaczenie
to bylo wykorzystywane przez t¢ osob¢ w ramach jej wlasnej dzialalnosci
handlowej?*” (podkr. autora). Dla ustalenia, czy znak towarowy jest uzywany
we wlasnej dziatalnosci handlowej, nie ma rowniez znaczenia, czy oznaczenie
wykorzystywane w ramach ustugi odsylania jest widoczne w samej reklamie
lub linku?. Fakt stworzenia technicznych warunkéw niezbednych do uzywa-
nia oznaczenia i pobierania za te usluge wynagrodzenia nie oznacza bowiem,
ze podmiot swiadczacy taka ustuge sam uzywa wspomnianego oznaczenia.
W konsekwencji, w zakresie, w jakim podmioty te umozliwiaja swoim klien-

23 Definicja ustug odsylania oferowanych przez Google dostepna jest pod adresem: https://
support.google.com/google-ads/answer/6319¢hl=pl [dostep: 16.9.2024 r.].

24 Wyr. TSUE 2 23.3.2010 ., Google France, C-236/08 - C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 57.

25 Wyr. TSUE 2 23.3.2010 ., Google France, C-236/08 - C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 56;
podkresli¢ nalezy, ze w angielskiej wersji wyroku Trybunal wspomina o uzywaniu ,in its own
commercial communication” (podkr. aut.); podobnie wyr. TSUE z 12.7.2011 r., L’Oréal SA v. eBay
International AG, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, pkt 102 oraz wyr. TSUE z 2.4.2020 r., Coty Ger-
many GmbH v. Amazon Services Europe Sarl, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, pkt 39, w ktorych
w polskiej wersji jezykowej mowa o ,,wlasnej komunikacji handlowe;”.

26 Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., Google France, C-236/08 - C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159,
pkt 65; wyr. TS z 25.3.2010 r., Die BergSpechte, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163, pkt 30; wyr. TS
2 23.9.2011 r., Interflora, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, pkt 31.
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tom takie uzywanie, ich rola winna by¢ oceniana, jesli to konieczne, pod katem
innych norm prawnych?. W tym kontekscie, pomimo ze uzywanie moze mie¢
miejsce w obrocie handlowym, mozliwe jest ustalenie braku wptywu na uzywa-
nie. W literaturze podkresla si¢, Ze uzywanie oznaczenia w charakterze znaku
towarowego, tj. dla odrdznienia towaréw i ustug, nie powinno by¢ utozsa-
miane z pojeciem jego uzywania w ramach wlasnej dzialalnosci handlowej,
w ujeciu przyjetym przez TSUE w sprawach dotyczacych internetowej reklamy
kontekstowej?®. Analiza, czy znak towarowy jest uzywany w ramach wiasnej
dzialalnosci handlowej, powinna poprzedzaé wigc ocene, czy znak towarowy
jest uzywany w odniesieniu do towardw lub ustug lub w celu ich odrdznienia.

O odpowiedzialnosci podmiotu swiadczacego ustuge odsytania w Interne-
cie nie moze by¢ mowy, jezeli podmiot ten, przy swiadczeniu swych ustug, nie
odgrywa roli, ktéra moglaby sprawic, ze bedzie posiadal wiedze¢ o przechowy-
wanych informacjach lub miat nad nimi kontrole. Jezeli ustugodawca nie petni
takiej roli, nie moze by¢ pociagniety do odpowiedzialnosci za tres¢ przechowy-
wanych przez siebie, na zadanie reklamodawcy, informacji, chyba ze powzigw-
szy wiadomos$¢ o bezprawnym charakterze tych informacji lub dzialalnosci re-
klamodawcy, nie podjat niezwlocznie odpowiednich dziatan w celu usuniecia
wspomnianych informacji lub uniemozliwienia do nich dostepu®.

W sytuacji, kiedy podmiot §wiadczacy ustuge odsylania podejmuje decy-
zje co do ,uzywania” znaku towarowego wbrew woli reklamodawcy, a oglo-
szenie opublikowane w serwisie internetowym wywoluje wrazenie istnienia
relacji handlowej miedzy reklamodawca a wlascicielem znaku towarowego -
nie mozna uzna¢, ze to reklamodawca uzywa danego oznaczenia. Tak samo
traktowana jest sytuacja, gdy dane ogloszenie zostalo co prawda pierwotnie
zamieszczone przez osobe trzecia lub w jej imieniu i za zgoda uprawnionego,
jezeli nastepnie osoba trzecia wyraznie zazadala od podmiotu prowadzacego
serwis internetowy usuniecia tego ogloszenia lub zawartego w nim wskaza-
nia znaku towarowego®’. W uzasadnieniu do wyroku w sprawie Daimler AG
TSUE odniést si¢ w tym zakresie do zwyklego rozumienia wyrazenia ,,uzywac”.
W sprawie Daimler AG pozwany byl uprawniony do uzywania znaku towa-
rowego nalezacego do powoda do czasu rozwigzania umowy o $wiadczenie

27 Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., Google France, C-236/08 — C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159,
pkt 57-58.

28 A. Marsoof, Internet Intermediaries, s. 42.

29 Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., Google France, C-236/08 — C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159,
pkt 109-110.

30 Wyr. TSUE z 3.3.2016 r., Daimler AG, C-179/15, ECLL:EU:C:2016:134, pkt 44.
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ustug serwisowych zawartej ze spdtka zalezng powoda. Po rozwiazaniu umowy
pozwany dazyt do usuniecia wszelkich wypadkéw uzywania spornego znaku
towarowego, ktére mogly sktoni¢ odbiorcow do uznania, ze pozwany nadal
utrzymuje stosunki handlowe z podmiotem zaleznym powoda. Niemniej jed-
nak reklama uwzgledniajaca oznaczenie tozsame ze znakiem towarowym byta
nadal wyswietlana w Internecie, bez wzgledu na dzialania pozwanego. Zda-
niem Trybunalu dzialanie polegajace na uzywaniu znaku towarowego wymaga
czynnego zachowania i bezposredniego lub posredniego kierowania czynno-
$cig stanowiaca uzywanie. Taka sytuacja nie ma za$ miejsca, gdy czynnos$¢ ta
jest dokonywana przez niezalezny podmiot bez zgody reklamodawcy, a nawet
wbrew wyraznej woli tego reklamodawcy?®!. Zdaniem TSUE uprawnienia za-
kazowe dotycza wszelkiego uzywania znaku towarowego przez osobe trzecia
bez zgody uprawnionego i maja na celu ukrdci¢ stan naruszenia. Z tej przy-
czyny uprawnienia zakazowe zwigzane z uzywaniem cudzego znaku towaro-
wego moga by¢ skierowane jedynie przeciwko osobie trzeciej, ktora ,,bezpo-
srednio lub posrednio kieruje czynnoscia stanowiacg uzywanie, moze faktycz-
nie zakonczy¢ to uzywanie i dostosowac si¢ w ten sposéb do wspomnianego
zakazu”*2. Odpowiedzialnos¢ reklamodawcy jest wylaczona w tym wypadku
z uwagi na brak pelnienia przez niego czynnej roli, bez wzgledu na uzyskanie
korzysci ekonomicznych w zwiazku z wyswietlaniem bezprawnej reklamy.
Uzywanie znaku towarowego w Internecie zalezy zatem od tego, kto ma de-
cydujacy wplyw na sposob jego wykorzystania oraz jakie skutki takie uzywanie
wywoluje w odniesieniu do przecietnych odbiorcéw. Niektérzy przedstawi-
ciele doktryny podnosza, ze tworzenie odrebnych ram dla oceny uzywania zna-
kow towarowych online nie byto konieczne®. Przede wszystkim, w celu usta-
lenia braku odpowiedzialnosci podmiotu §wiadczacego ustuge odsylania, wy-
starczajace bylto odniesienie si¢ przez Trybunat do art. 14 Dyrektywy 2000/31/
WE i ujetej tam definicji hostingu®*. Aktualne brzmienie PrWiPrzem uwzgled-
nia kierunek orzecznictwa TSUE oraz sugerowane zwiazanie przestanki ak-
tywnego dzialania z regutami dotyczacymi hostingu, uzalezniajac w tym zakre-

31 Ibidem, pkt 39.

32 Ibidem, pkt 41.

33 A. Blythe, A useful test for trade mark use: an analysis of current CJEU guidance and the dif-
ference between defining use online and offline, European Intellectual Property Review 2016,
t. 38(9), 5. 567.

34 Jbidem, zob. tez wyr. TSUE z 23.3.2010 r., Google France, C-236/08 — C-238/08, EC-
LI:EU:C:2010:159, pkt 57; wyr. TSUE z 15.12.2011 r., Frisdranken Industrie Winters v. Red Bull,
C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 35.
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sie odpowiedzialno$¢ pomocnicza od zaistnienia przestanek, o ktérych mowa
w art. 12-15 SwiadUstElektU.

Echa koncepcji uzywania znaku towarowego, powstalej na kanwie ,,uzy-
wania” w Internecie, wida¢ rowniez w rozstrzygnieciach, w ktorych uzywanie
mialo miejsce offline’>. W sprawie Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull
TSUE uznal, Ze poprzez napelnianie na zlecenie osoby trzeciej pojemnikow
na napoje ustugodawca dziata w obrocie handlowym, niemniej jednak nic nie
wskazuje na to, by 6w ustugodawca sam ,,uzywal” tych oznaczen®. W takim
wypadku ustugodawca wykonuje techniczne czesci procesu produkcji towaru
koncowego i nie ma interesu co do zewngtrznego przedstawienia pojemnikdow,
a w szczegblnosci — do widniejacych na nich oznaczen. Wobec tego podmiot
ten nie dokonuje ,uzywania” tych oznaczen, ale tworzy jedynie techniczne wa-
runki niezbedne do tego, by osoba trzecia mogta dokonywa¢ takiego uzywa-
nia¥”. W konsekwencji TSUE doszed! do wniosku, ze ustugodawca zajmujacy
sie, na zlecenie i wedtug wskazdwek osoby trzeciej, napelnianiem opakowan
dostarczonych mu przez t¢ osobe trzecia, ktéra umiescita na nich uprzednio
oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub
don podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia uzywa-
nia, ktdre moze zosta¢ zakazane®. Wynika z tego zatem, ze kryteria, okreslone
przez TSUE w wyroku w sprawie Google France na potrzeby ustalenia zakresu
pojecia uzywania oznaczenia, zostaly rowniez zastosowane do przypadkow na-
ruszenia offline. Dotyczy to w szczego6lnosci sytuacji, gdy osoba trzecia spelnia
jedynie funkcje techniczng na zlecenie faktycznego naruszyciela. Interpreta-
cja uznajaca, ze osoba trzecia nie uzywa cudzego znaku towarowego z uwagi
na pelnienie jedynie funkeji technicznej, moze ulec jednak zawezeniu na sku-
tek wymienienia, w aktualnym brzmieniu Dyrektywy 2015/2436, przygotowa-
nia umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach, jako uzywa-
nia potencjalnie naruszajacego prawo do znaku towarowego®. Rownoczesnie
podkreslenia wymaga poglad Trybunatu wyrazony w sprawie UDV v. Brand-
traders, dotyczacej zasad ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie znaku
towarowego przez komisanta. W swietle tego orzeczenia okolicznos¢, ze osoba

35 Wyr. TSUE 2 7.7.2016 1., Delta Center a.s., C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528.

36 Wyr. TSUE z 15.12.2011 r., Frisdranken Industrie Winters v. Red Bull, C-119/10,
EU:C:2011:837, pkt 28.

37 Ibidem, pkt 30.

38 Ibidem, pkt 37.

39 R. Davis, T.St. Quintin, G. Tritton, w: Tritton on Intellectual Property in Europe, G. Trit-
ton (red.), London 2020, s. 417-418.
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trzecia uzywa oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towaro-
wym w odniesieniu do towardw, ktére nie sa jej wlasnymi towarami (w tym
znaczeniu, ze nie posiada ona tytutu prawnego do tych towardw), nie ma zna-
czenia i nie moze oznacza¢ sama w sobie, ze takie uzywanie nie miesci sie
w definicji pojecia uzywania®. Okolicznoscia decydujaca w przedmiocie od-
powiedzialnosci jest zatem kwestia aktywnosci osoby trzeciej w dziataniach
zwigzanych z reklamg lub sprzedaza towardw lub ustug oznaczonych cudzym
znakiem towarowym.

W tym zakresie istotna jest opinia Rzecznika Generalnego Campos Sdin-
chez-Bordona w sprawie Coty Germany v. Amazon, dotyczacej odpowiedzial-
nosci organizatordéw rynku elektronicznego online*'. Z uzasadnienia opinii wy-
nika, Ze gdy podmiot trzeci nie ma $wiadomosci, ze przechowywane przez
niego towary sg opatrzone cudzym znakiem towarowym w sposob powodu-
jacy naruszenie znaku towarowego, a takze nie podejmuje dzialan majacych
na celu wprowadzenie do obrotu tych towaréw, to nie mozna méwic o od-
powiedzialnosci za naruszenie znaku towarowego. W sytuacji jednak, gdy
podmiot trzeci aktywnie dziala w celu wprowadzenia takich towaréw do ob-
rotu, majac mozliwos¢ powziecia wiedzy o istnieniu naruszenia znaku towa-
rowego, nalezy rozwazy¢ odpowiedzialnos¢ takiego podmiotu na podstawie
prawa znakow towarowych®. Interesujace jest, ze zdaniem Rzecznika Gene-
ralnego o odpowiedzialnosci posrednika powinno decydowaé niekiedy kry-
terium zakresu oferowanych przez niego ustug. Zdaniem Rzecznika General-
nego, gdy posrednik czynnie i bezposrednio lub posrednio kieruje czynnoscia
stanowiaca uzywanie znaku towarowego, brak wiedzy o istnieniu naruszenia
znaku towarowego nie powinien prowadzi¢ do wylaczenia odpowiedzialnosci.
Jak wskazal Rzecznik Generalny: ,,szczegdlne zaangazowanie wspomnianych
przedsigbiorstw we wprowadzanie towaréw do obrotu za posrednictwem tego
programu oznacza, ze mozna od nich wymagac szczegoélnej starannosci w od-
niesieniu do kontroli zgodnosci z prawem towaréw, ktore sg przedmiotem ob-
rotu owych przedsiebiorstw”. Rozstrzygajac powyzsza sprawe, TSUE wyrazit
jednak poglad, ze posrednik, bedacy administratorem rynku elektronicznego
online, ktory skladuje dla osoby trzeciej towary naruszajace prawo do znaku
towarowego, moze by¢ uznany za naruszyciela wylacznie, gdy ma §wiadomos¢,

40 Wyr. TSWE z 19.2.2009 r., UDV v. Brandtraders, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111, pkt 43.

41 Opinia Rzecznika Generalnego Manuela Camposa Sdncheza-Bordony z 28.11.2019 r., Coty
Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sarl, C-567/18, ECLI:EU:C:2019:1031.

42 Ibidem, pkt 68-69, 57.
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§ 2. Granice prawa z rejestracji znaku towarowego...

ze towary te naruszaja cudzy znak towarowy oraz skfaduje je w celu oferowania
lub wprowadzania towaréw do obrotu na wlasny rachunek®. Nie ma w tym
wypadku znaczenia, czy posrednik jest aktywnie zaangazowany we wprowa-
dzanie lub oferowanie takich towaréw, ani tez czy czerpie z tego tytutu korzy-
$ci ekonomiczne.

Podkreslenia przy tym wymaga, ze w sytuacji, gdy podmiot oferujacy
ustuge odsytania udziela wsparcia, ktore polega w szczegdlnosci na optymali-
zacji prezentacji danych ofert sprzedazy lub na ich promocji, to nie zachowuje
on neutralnej pozycji miedzy danym klientem (sprzedajacym) a potencjalnymi
nabywcami i nie moze powoltywac si¢ w celu zwolnienia z odpowiedzialno-
$ci na ograniczenia wynikajace z art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE*. Ogranicze-
nie to jest bowiem zarezerwowane wytacznie dla okolicznosci, gdy uzywanie
ma charakter ,,czysto techniczny, automatyczny i bierny”. Poglad Trybunalu
zostal uwzgledniony w polskim porzadku prawnym w ramach art. 296 ust. 3
PrWiPrzem, ktéry umozliwia dochodzenie roszczen takze wobec podmiotu,
z ustug ktérego osoba trzecia korzystata przy naruszeniu prawa ochronnego
na znak towarowy, o ile rownoczesnie spelnione zostaly przestanki okreslone
w przepisach art. 12—15 SwiadUstElektU. Dodatkowo, podkreélenia wymaga,
ze w $wietle tej regulacji posrednik nie jest obowiazany do sprawdzania prze-
kazywanych, przechowywanych lub udostepnianych przez niego danych. Wo-
bec tego uznac nalezy, ze posrednik (a zwlaszcza podmiot §wiadczacy ustuge
odsylania) nie ma obowiazku samodzielnego monitorowania, czy w ramach
swiadczonych przez niego ustug nie doszlo do bezprawnego uzycia znaku to-
warowego.

1.2. Pojecie uzywania w obrocie handlowym

Uprawniony do znaku towarowego moze zakaza¢ jego uzywania przez
osoby trzecie jedynie w sytuacji, gdy jego znak towarowy jest wykorzystywany
w obrocie handlowym. Uwzgledniajac dychotomiczny podziat dozwolonego
uzytku stosowany w prawie autorskim, mozna zatem uznac, ze uzywanie przez
osobe trzecig znaku towarowego w celach niekomercyjnych stanowi swoisty
rodzaj dozwolonego uzywania prywatnego. Wymog uzywania znaku towaro-

43 Wyr. TSUE z 2.4.2020 r., Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sarl, C-567/18,
ECLL:EU:C:2020:267, pkt 45—48.

4 Wyr. TSUE z 12.7.2011 r., L’Oréal SA, v. eBay International AG, C-324/09, EC-
LI:EU:C:2011:474, pkt 116.
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