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1. ZAGADNIENIA WSTEPNE

Prawo znakow towarowych w panstwach cztonkowskich zosta-
o ujednolicone ,Pierwsza Dyrektywa Rady (WE) z dnia 21
grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych” (Dz.U.
L 207 19/07/1989)' (zwana dalej ,,Dyrektywa”). W prawie pol-
skim jej postanowienia implementuje Ustawa z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 Nr 119,
poz. 1117 — tekst jednolity — ze zm., zwana dalej ,,Pwp”). Cho¢
pkt. 3 Preambuly Dyrektywy stanowi, iz zblizeniu podlegaja tyl-
ko te aspekty prawa znakdw towarowych, ktore maja najbardziej
bezposredni wptyw na funkcjonowanie wspdlnego rynku, de fac-
to reguluje ona niemal wszystkie najwazniejsze zagadnienia.
Drugim zZrédiem wspolnotowego prawa znakdw towarowych jest
Rozporzadzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspoOlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11

' Tlumaczenie (nieoficjalne) tekstu polskiego znajduje si¢ pod adresem
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod! CELEXnum-
doc&lg=PL&numdoc=31989L.0104&model=guichett.


http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc7smartapilcelexapilprodlCELEXnum-
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14/01/1994) (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™) regulujace tzw.
prawo do znaku wspolnotowego. W kwestiach majacych znacze-
nie dla niniejszego opracowania Rozporzadzenie catkowicie po-
wiela rozwigzania przyj¢te w Dyrektywie.

Jedng z kompetencji Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci
jest udzielanie odpowiedzi na pytania prawne’ odnoszace si¢ do
wyktadni prawa wspoOlnotowego (art. 234 Traktatu Ustanawiajace-
go Wspdlnot¢ Europejska, zwanego dalej ,,TWE”). ETS rozpatruje
takze, w ograniczonym zakresie, odwotania od wyrokoéw Sadu I In-
stancji (art. 225 TWE); w odniesieniu do prawa znakéw towaro-
wych orzeka w sprawie skarg na decyzje Urzedu Harmonizacji
Rynku Wewng¢trznego wydawanych na podstawie Rozporzadzenia®.
W ramach tych kompetencji ETS ksztaltuje wyktadni¢ przepisow
wspllnotowego prawa znakow towarowych. Moc wigzaca erga
omnes wyrokOw ETS majacych za przedmiot wykladni¢ przepisow
prawa wspollnotowego jest kwestia dyskusyjna. Niemniej jednak
przyjmuje sie, iz sady panstw cztonkowskich powinny stosowac in-
terpretacj¢ przepisOw przyjeta w orzeczeniach wydanych przez
ETS w postgpowaniu dotyczacym pytan prawnych’. Orzekanie
w sposOb odmienny przede wszystkim podwazatoby cel postgpowa-
nia z art. 234 TWE, ktorym jest zapewnienie jednolitej wyktadni
i stosowania prawa wspOlnotowego®.

Orzecznictwo ETS powinno mie¢ szczeg6lne znaczenie dla pol-
skich sgdow orzekajacych w sprawach znakow towarowych ze
wzgledu na stosunkowa nowo$¢ tematyki, a w zwiagzku z tym nie-
wielki dorobek orzecznictwa. Powszechne odwotywanic si¢ do

* Tlumaczenie (oficjalne) tekstu polskiego znajduje si¢ pod adresem http://eu-
ropa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod! CELEXnumdoc&num-
doc=31994R0040& model=guichett&Ilg=pl.

* Terminologia przyj¢ta za A. WROBLEM, Stosowanie prawa Unii Europejskicj
przez sqdy, Zakamycze 2005, s. 770.

* Por. art. 63 Rozporzadzenia i pkt. 6 Preambuly Rozporzadzenia.

* A. WROBEL, op. cit., s. 811-812.

* A. WROBEL, op. cit.,s. 811 in.
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orzeczen ETS ulatwi wypracowanie jednolitych oraz zgodnych
z prawem wspOlnotowym koncepcji w prawie znakdw towarowych.
Przepisy Dyrektywy nie nazywaja funkcji petnionych przez znak
towarowy. Jedynie pkt. 10 Preambuly’ mowiacy o zakresie ochrony
praw do znaku stanowi, iz ,,[...] ochrona udzielona zarejestrowane-
mu znakowi towarowemu, [ktora] w szczegdlno$ci ma mu zapewnic
funkcje wskazywania pochodzenia [...]”. Zaréwno w doktrynie jak
i orzecznictwie zgodnie przyjmuje si¢, iz prawnie relewantne s3:
funkcja odrdzniajaca, jakosciowa (zwana tez gwarancyjng) oraz re-
klamowa®. Funkcja odrdzniajgca wyraza si¢ w odroznianiu towaréw

7 Pkt. 10 Preambuly Dyrektywy: ,,ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi
towarowemu, ktora w szczeg6lnoSci ma mu zapewnié funkcj¢ wskazania pochodze-
nia, jest catkowita w przypadku identycznosci migdzy znakiem i oznaczcniem oraz
towarami lub ustugami; ochrona ma zastosowanie réwniez do przypadkéw podo-
biefistwa migdzy znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub ustugami; pojecie po-
dobiefistwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobierfistwa wprowa-
dzenia w btad; prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, ktorego ocena zalezy od
wielu czynnikéw, w szczegblnosci rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku,
mogacego powstac skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobienstwa migdzy znakiem towarowym i oznaczeniem, mi¢dzy okre§lonymi to-
warami lub ustugami, stanowi szczeg6lny warunek dla takiej ochrony; sposoby usta-
lania prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad, w szczeg6lnosci ci¢zar dowodu,
sa regulowane przez krajowe zasady proceduralne, ktorych dyrektywa nie narusza.

* W polskiej doktrynie na temat funkcji znaku towarowego m.in. J. Koczanow-
SK1, Funkcje i ochrona prawa znakoéw towarowych, «ZNUJ PWiOWI», 1976 z. §,
s. 49-63; R. SKUBISz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin
1988, s. 19-26; TENZE, Funkcje znaku towarowego, Ksigga pamigtkowa z okazji
80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163-182; K. Szczepa-
NOWSKA-KOztowSKA, Wyczerpanie praw wilasnosci przemystowej. Patent i prawo
ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 66 i n.; w literaturze zagranicznej
m.in.: W. R. CORNIsH, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Al-
lied Rights*, Sweet & Maxwell 1999, s. 612-616, J. THOMAS MCCARTHY, McCarthy
on Trademarks and Unfair Competition®, West Group Rel. 2001, s. 3.3 i n., P. Ma-
THELY, Le droit francais des signes distinctifs, «Journal des Notaires at des Avocats»
2001, s. 11-15; F. K. BEIER, Territoriality of Trademark Law and International Trade,
«IIC» 1979 nr 1, s. 61-65; LORD MACKENZIE STUART, The Function of Trade Marks
and the Free Movement of Goods in the European Economic Community, «IIC»
1976 nr 1,s. 27 i n.
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lub ustug jednego przedsigbiorstwa od tych pochodzacych z innych
przedsigbiorstw®. Za funkcj¢ jakoSciowa mozna uzna¢ zdolnosS¢
znaku towarowego gwarantowania okreSlonych cech towaru opa-
trzonego znakiem, w szczegdlnoSci jego jakosci. Funkcj¢ reklamo-
wa definiuje si¢ jako zdolno§¢ do wywolywania u odbiorcéw pozy-
tywnych skojarzen, a w konsekwencji zachgcanie ich do zakupu da-
nego towaru rowniez tylko ze wzgledu na fakt sygnowania ich okre-
Slonym oznaczeniem. Funkcja pierwotng znaku towarowego jest
odr6znianie towardw i ustug pochodzacych z roéznych przedsig-
biorstw. Pozostalym dwom funkcjom przyznaje si¢ pochodny cha-
rakter, jako ze znak towarowy moze nie§¢ okre§lony komunikat do-
piero, gdy jest kojarzony przez odbiorcow z towarem i przedsig-
biorstwem, z ktdrego pochodzi.

Istota prawa znakoéw towarowych jest ochrona funkcji odrozniaja-
cej, ktora wyraza si¢ przede wszystkim w ochronie przed wprowadze-
niem w biad klienta co do pochodzenia towaru, a w przypadku uzycia
oznaczenia identycznego jest ochrong absolutna'. Przestanki ochrony
prawa do znaku towarowego wyrazone sg w art. 5 Pkt. 1 Dyrektywy"'.

° Funkcja odr6zniajaca zwana jest tez funkcjg pochodzenia. Wigkszos¢ polskich
autordw stosuje te terminy wymiennie, m.in. R. SKUBISZ, Funkcje znaku towarowe-
80, [w:] Ksigga Pamiqgtkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, War-
szawa 2001, s. 167; I. WISZNIEWSKA, Znaki towarowe w prawie wlasnosci przemysto-
wej, «PPH» 2001 nr 10, s. 6; U. PROMINSKA, Prawo wlasnosci przemystowej. Przepi-
sy i omowienie, Warszawa 2003, s. 189. Terminy te nie s3 jednak ekwiwalentne.
Funkcja wskazywania na pochodzenie towaru z okre$lonego przedsigbiorstwa cha-
rakteryzowata wczesniejsze prawodawstwa, w prawie polskim patrz art. 174 Roz-
porzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalaz-
kéw, wzordw i znakow towarowych (Dz.U. z 1928 r. Nr 39, poz. 384 ze zm.).
Wspolczesne ustawodawstwa akcentujg zdolno$¢ odrdzniania towaréw pochodza-
cych z réznych przedsigbiorstw, a nie zwigzek znaku towarowego z okreslonym
Zzrédiem pochodzenia.

" Co podkresla pkt. 10 Preambuly Dyrektywy.

""Art. 5 pkt. 1 brzmi: 1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi
wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim
stronom trzecim, ktore nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:
a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub uslug iden-
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Funkcja odrdzniajaca chroniona jest w sposOb najpetniejszy oraz
niezaleznie od pozostatych funkcji znaku towarowego. Niewatpliwe
jest rowniez, ze ochrona samodzielna przystuguje takze funkcji re-
klamowej w przypadku znaku renomowanego, o ile ustawodawstwo
krajowe taka ochrong¢ przewiduje — art. 5 (2) Dyrektywy". O innych
przypadkach ochrony poszczegdlnych funkcji znaku towarowego
mozna wnioskowac¢ z wielu przepisow, ktorych rolg pierwszoplano-
w3 jest regulacja zagadnien niezwigzanych bezpo$rednio z narusze-
niem praw do znaku".

Wobec braku bezposrednich i jednoznacznych rozstrzygnigé
w teksScie Dyrektywy niemal wszystkie kwestie zwiazane z prze-
stankami naruszenia prawa do znaku towarowego wymagaja prze-
prowadzenia wyktadni stosownych przepiséw. Zagadnieniem klu-
czowym jest odpowiedz na pytanie w jakim zakresie chronione s3
interesy uprawnionego wyrazajace si¢ w ochronie funkcji odréz-
niajacej. Czy jest to wylacznie ochrona przed ryzykiem wprowa-
dzenia w blad co do pochodzenia towaréw lub ustug, czy obejmuje
ona rowniez ryzyko powstania skojarzen mig¢dzy oznaczeniami.
Kolejnym dyskusyjnym zagadnieniem jest zakres ochrony znaku
w przypadku identycznoSci oznaczenia uzytego przez osobg trze-

tycznych z tymi, dla ktorych znak towarowy jest zarejestrowany; b) oznaczenia,
w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku to-
warowego oraz identycznosci lub podobiefistwa towaréw lub ustug, ktérych doty-
czy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w biad wsrod opinii publicznej, ktore obejmuje prawdopodobiefistwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym.

"> Art. 5 pkt. 2 Dyrektywy w brzmieniu: ,Kazde Panistwo Czlonkowskie moze
rowniez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom
trzecim, ktore nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: oznacze-
nia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
lub ustug, ktore nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towaro-
wy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma w Panstwie Cztonkowskim i w przypad-
ku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalez-
ng korzy$¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy tego zna-
ku towarowego.

" Ich tres¢ bedzie powotana przy oméwieniu orzeczen, ktére beda ich dotyczyc.
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cia; czy chroniona jest jedynie funkcja odrdzniajaca, czy niezalez-
nie takze inne funkcje znaku. Odwotanie si¢ do funkcji podlegaja-
cych ochronie przepisami Dyrektywy jest czesto konieczne row-
niez w zwiazku z przeprowadzeniem wyktadni przepisow zwigza-
nych z innymi kwestiami prawa znakéw towarowych, a nie tylko
bezposrednio z przestankami naruszenia prawa tj. przede wszyst-
kim ze zdolnoS$cig rejestrowg i przestankami uniewaznienia znaku
towarowego, ograniczeniami prawa ochronnego oraz instytucja
wyczerpania praw do znaku.

Wyznaczenie granic ochrony poszczeg6lnych funkcji znaku to-
warowego poza interesami uprawnionego do znaku musi uwzgled-
nia¢ interesy innych uczestnikow obrotu. W ramach prawa wspo6l-
notowego konieczne jest takze odniesienie praw przystugujacych
uprawnionemu do zasad wspolnego rynku, przede wszystkim swo-
body przeplywu towarow i ustug". Wtasnie w ramach tego ostat-
niego zagadnienia, jeszcze wiele lat przed wejSciem w zycie Dyrek-
tywy, ETS po raz pierwszy zajmowat si¢ okresleniem funkcji znaku
towarowego. Art. 30 TWE (poprzednio art. 36) wprowadza wyja-
tek od zasady swobodnego przeptywu towardw i ustug (obecnie
art. 28, 29 TWE)" m.in. ze wzgledu na ochron¢ wiasnosci przemy-
stowej i handlowej". Dyrektywa reguluje w sposob calo$ciowy
i szczegOtowy zagadnienia zwigzane z ochrong znakéw towaro-

" Patrz pkt. 1 Preambuly Dyrektywy.

'* Art. 28: Ograniczenia iloSciowe w przywozie oraz wszelkie §rodki o skutku
réownowaznym s3 zakazane mig¢dzy Panstwami Czlonkowskimi. Art. 29: Ograni-
czenia iloSciowe w wywozie oraz wszelkie srodki o skutku réwnowaznym sa zaka-
zanc mi¢dzy Panstwami Cztonkowskimi.

" Art. 30: Postanowienia artykulow 28 i 29 nie stanowig przeszkody w stosowa-
niu zakazéw lub ogranicze przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uza-
sadnionych wzgl¢dami moralnosci publicznej, porzadku publicznego, bezpieczen-
stwa publicznego, ochrony zdrowia i zycia ludzi i zwierzat lub ochrony ro§lin,
ochrony narodowych dobr kultury o wartoSci artystycznej, historycznej lub arche-
ologiczncj, badZ ochrony wiasnosci przemystowej i handlowej. Zakazy te i ograni-
czenia nie powinny jednak stanowi¢ §rodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych
ograniczen w handlu migdzy Panstwami Cztonkowskimi.
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wych, réwniez w konteksScie powolanych wczesniej przepisow
TWE. Zatem to przepisy Dyrektywy maja charakter pierwszopla-
nowy. Niemniej jednak musza by¢ one interprectowane w Swictle
postanowien TWE. Z tego wzgledu ETS przeprowadzajac wyktad-
ni¢ Dyrektywy do tej pory korzysta z wigkszoSci koncepcji przyje-
tych przed jej wejSciem w zycie.

2. PRZEGLAD ORZECZNICTWA

Niniejszy przeglad orzecznictwa ma zaprezentowa¢ w ujeciu hi-
storycznym dorobek ETS dotyczacy funkcji znaku towarowego.
Szczegolowo zostanag omowione orzeczenia, w ktdrych wypracowa-
no nowe koncepcje. Te, ktore powtarzaja wczesniejsze formuly, be-
da jedynie przytoczone'. Przy czym akcent potozony bedzie na
omoéwienie zagadnien teoretycznych, a nie stanu faktycznego czy
rozstrzygnigcia w konkretnej sprawie.

2.1. Orzeczenia wydane w oparciu o przepisy Traktatu

Najstarsza grupa orzeczen zwiazana jest z problematyka tzw. im-
portu réwnoleglego, polegajacego na tym, ze towary opatrzone
zgodnie z prawem okreslonym znakiem towarowym w jednym pan-
stwie czlonkowskim (lub poza nim) wwozone s3 do innego pan-
stwa, gdzie — zgodnie z zasadg terytorialnej ochrony znakéw towa-
rowych — znak ten jest chroniony niezaleznie jako przedmiot prawa
tego samego uprawnionego badz osoby trzeciej. W takich stanach
faktycznych ETS wypowiadat si¢ na temat mozliwoSci zakazu przez
uprawnionego w panstwie importu sprzedazy towaréw pochodza-
cych z zagranicy. Zezwolenie na podniesienie roszczenia zakazowe-
go prowadzitoby bowiem do podziatéw we wsp6lnym rynku.

"7 W literaturze polskiej cze$¢ orzecznictwa dotyczgcego funkcji znaku towaro-
wego omowiona zostala przez K. SZCZEPANOWSKA-KOZLOWSKA, Wyczerpanie praw
wlasnosci przemyslowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa
2003, s. 77-97.
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Pierwsza koncepcja wypracowang w takich stanach faktycznych
jest pojecie tzw. ‘szczegblnego przedmiotu wiasnosci przemysto-
wej i handlowej’ (ang. ‘specific subject matter of industrial and
commercial property’). Po raz pierwszy pojawito si¢ ono w orze-
czeniu w sprawie ochrony praw autorskich — Deutsche Grammo-
phon v. Metro" — niemniej jednak dotyczy wszystkich praw wia-
snosci przemystowej. ETS orzekl, iz art. 36 TWE (obecnie art. 30)
zezwala na wyjatek od zasady swobodnego przeplywu towaréw
i ustug ze wzgledu na wykonywanie praw wlasnosci przemystowe;j
i handlowej tylko w takim zakresie w jakim odstgpstwo to jest uza-
sadnione wykonywaniem praw, ktdre skiadaja si¢ na szczegllny
przedmiot tej wiasnosci®.

Pierwszym orzeczeniem z zakresu znakow towarowych odwotu-
jacym si¢ do tego terminu bylo orzeczenie w sprawie Van Zuylen
fréres v. HAG AG” (zwanej w literaturze HAG I). ETS doprecyzo-
wal, iz szczeg6lny przedmiot wiasnosci w zakresie prawa znakow
towarowych sprowadza si¢ do ochrony uprawnionego przed naru-
szeniem ze strony osOb, ktdre nie posiadaja zadnego tytutu®. ETS
orzekt jednakze, iz uprawniony do znaku w panstwie importu nie
moze powolac¢ si¢ na wylacznos$¢ swojego prawa wobec importera
o ile towary w panstwie eksportu zostaly wyprodukowane legalnie,
a znak towarowy ma to samo pochodzenie. Stanowisko to nazwane
zostalo przez doktryng ‘teorig wspdlnego pochodzenia’. Stan fak-
tyczny dotyczyt sytuacji, w ktorej pierwotnie znak w panstwie eks-
portu (Niemcy) i importu (Belgia) nalezat do tego samego upraw-
nionego, podczas gdy w chwili zaistnienia sporu uprawniony w pan-
stwie importu byl juz niezaleznym podmiotem. Specyfika sprawy
polegata na tym, iz mienie pierwotnego wtasciciela znaku — spdiki

" Wyrok Sadu z 8 czerwca 1971 r. w sprawie Deutsche Grammophon Gesell-
schaft mbH przeciwko Metro-SB-GrossBmarket GmbH & Co. KG, nr C 78-70.

" Pkt. 11 wyroku.

* Wyrok Sadu z 3 lipca 1974 r. w sprawie Van Zuylen freres vs. HAG AG, nr
192-73.

?' Pkt. 9, 10 wyroku.
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niemieckiej — zostalo w Belgii przej¢te po Il wojnie Swiatowej jako
wlasno$¢ nieprzyjaciela, po czym udzialy w spolce sprzedane zosta-
ly przez panstwo belgijskie spoice prywatnej, ktorej odtad przystu-
giwal tez sporny znak towarowy.

Termin ‘szczegllny przedmiot wlasnosci’ rozwinigty zostal w wy-
roku Centrafarm v. Winthrop®. ETS orzekl, iz w odniesieniu do
znakow towarowych ‘szczegblnym przedmiotem wtiasnosci’ jest
gwarantowanie, iz uprawnionemu do znaku przystuguje wyltaczne
prawo do uzywania tego znaku w celu wprowadzania towar6w opa-
trzonych znakiem po raz pierwszy do obrotu, a w zwigzku z tym ma
ono na celu ochrong uprawnionego przeciwko konkurentom chca-
cym skorzysta¢ ze statusu® i renomy znaku poprzez sprzedaz pro-
duktow opatrzonych tym znakiem nielegalnie*. W stanie faktycz-
nym polegajacym na imporcie towaréw do kraju, gdzie wtascicie-
lem znaku byta spotka nalezaca do tego samego koncernu co w kra-
ju eksportu, ETS orzekl, ze wprowadzenie ograniczen w handlu na
wspolnym rynku poprzez mozliwo$¢ zakazania importu towarow
z kraju, gdzie zostaly one wprowadzone do obrotu przez uprawnio-
nego lub za jego zgoda, nie jest konieczne do zagwarantowania
istoty prawa wylacznego do znaku®.

W kolejnym orzeczeniu — Terrapin v. Terranova® ETS pierwszy
raz odnosi si¢ wprost do funkcji znaku towarowego stwierdzajac, iz
podstawowa funkcja znaku jest gwarantowanie konsumentowi, ze
towary opatrzone tym samym znakiem maja to samo zrodto pocho-
dzenia”. W stanie faktycznym tej sprawy ETS uznal za zgodne
z prawem wspolnotowym zakazanie uzywania znaku towarowego

* Wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r. w sprawie Centrafarm BV et Adriaan
de Peijper przeciwko Winthrop BV, nr C 16-74.

= Jak si¢ wydaje rozumianego jako ‘zdolno$¢ odrézniajaca’.
* Pkt. 8 wyroku.
* Pkt. 11 wyroku.

* Wyrok z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie Société Terrapin (Overseas) Ltd.
przeciwko Société Terranova Industrie CA Kapfere & Co., nr 119-75.

7 Pkt. 6 wyroku.
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podobnego do znaku towarowego i nazwy handlowej oraz mogace-
go wprowadza¢ w biad, jesli pomi¢dzy oboma podmiotami nie ma
powiazan prawnych ani ekonomicznych, prawa do oznaczen po-
wstaly niezaleznie oraz nie istnieja porozumienia ograniczajace
konkurencje®.

Za przelomowe nalezy uzna¢ orzeczenie Hoffman-La Roche v.
Centrafarm®, w ktorym ETS po raz pierwszy uzyl, cytowanego do
dzi§, terminu ‘podstawowej funkcji znaku towarowego’ (angl. ‘es-
sential function of the trade-mark’), ktory wyprowadzit z koncepc;ji
»specyficznego przedmiotu ochrony”. ETS stwierdzit, ze ,,[...] pod-
stawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsu-
mentowi lub odbiorcy koncowemu pochodzenia towaru opatrzone-
go znakiem towarowym, poprzez umozliwienie mu, bez jakiegokol-
wiek ryzyka konfuzji, odréznienie tego towaru od towarow, ktore
maja inne Zrédlo. Ta gwarancja pochodzenia oznacza, ze konsu-
ment lub odbiorca koficowy moga by¢ pewni, ze produkt opatrzony
znakiem nie podlegal na poprzednim etapie obrotu ingerencji 0sob
trzecich, ktore wplynetyby na stan produktu. Prawo przystugujace
uprawnionemu zakazania uzycia znaku towarowego, ktory moze
zagrozi¢ gwarancji pochodzenia rozumianej w powyzszy sposob,
stanowi zatem cz¢S¢ specyficznego przedmiotu wiasnosci”. Wyrok
ten zapoczatkowal seri¢ orzeczen dotyczacych przepakowania pro-
duktow (w szczegdlnosci farmaceutycznych), w ktorych ETS majac
za podstawe wyzej zdefiniowang ‘podstawowa funkcj¢ znaku towa-
rowego’ orzekal, ze uprawniony do znaku moze podnies¢ przystu-
gujace mu roszczenia z tytutlu praw do znaku, gdy towar zostal
przepakowany a sporny znak towarowy zostal ponownie nalozony
na opakowanie przez osobg trzecia. Niemniej jednak ETS uznal, iz
zakaz taki moze zosta¢ uznany za ukryte ograniczenia w handlu, je-
Sli spetnione sa facznie nastgpujace warunki: uzycie znaku przez

* Pkt. 8 wyroku.

* Wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche & Co. AG przeciwko Centrafarm
Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, nr C 102-77.

* Pkt. 7 wyroku.
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uprawnionego i system marketingu, jaki prowadzi przyczynig si¢ do
powstania sztucznego podziatu rynku, przepakowanie nie moze ne-
gatywnie wplyna¢ na oryginalny stan produktu, uprawniony zosta-
nie uprzednio powiadomiony o zamiarze wprowadzenia na rynek
przepakowanego produktu, na nowym opakowaniu wskazany jest
podmiot dokonujacy przepakowania®.

W orzeczeniu Centrafarm v. American Home Products” ETS
stwierdzil, ze ponowne nalozenie znaku na przepakowany towar
stanowi zagrozenie dla podstawowej funkcji znaku towarowego®,
w zwigzku z czym mozliwo$¢ zakazania takiego dziatania stanowi
specyficzny przedmiot wiasnosci, nawet jeSli uprawniony uzywa
roéznych znakéw towarowych dla tych samych produktéw w r6znych
panstwach cztonkowskich*. Niemniej jednak podniesienie roszczen
przez uprawnionego moze stanowi¢ ukryte ograniczenia w handlu
pomig¢dzy panstwami czlonkowskimi.

Kolejne znaczace orzeczenie wydane zostalo w sprawie S.A.
CNL-Sucal v. HAG AG (zwanym w literaturze HAG II)*. ETS,
majac na wzgledzie rozwdj orzecznictwa, uznal za stosowne zmie-
ni¢ swoje wczesniejsze stanowisko zajgte w tym samym stanie fak-
tycznym (sprawa HAG 1), nazywane doktryna ,,wspdlnego pocho-
dzenia”. Podkreslajac naczelne znaczenie znaku towarowego w sys-
temie niezakioconej konkurencji, ETS stwierdzil, iz ,,w takim syste-
mie przedsigbiorstwu musi by¢ przyznana mozliwo$¢ zachowywania
klientow dzigki jakosci swoich towaréw i ustug, co jest mozliwe tyl-
ko wtedy, gdy istnieja znaki odrdzniajace, ktore pozwalaja konsu-
mentowi na identyfikacje towaru lub ustugi. Aby znak towarowy
byt w stanie spetni¢ t¢ rolg, musi stanowi¢ gwarancjg, ze wszystkie

' Pkt. 14 wyroku.

* Wyrok z dnia 10 pazdziernika 1978 w sprawie Centrafarm BV przeciwko
American Home Products Corporation, nr C 3\78.

* Pkt. 14 wyroku.
* Pkt. 17 wyroku.

* Wyrok z dnia 17 pazdziernika 19990 r. w sprawie S.A. CNL-Sucal przeciwko
HAG GF AG, nr C-10/89.
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towary nim oznaczone zostaly wyprodukowane pod kontrola jed-
nego przedsigbiorstwa, odpowiedzialnego za ich jako§¢”™. ETS po-
wtorzyl takze wczesniejsza formuta specyficznego przedmiotu wia-
snosci. W konsekwencji stwierdzil, ze podstawowa funkcja znaku
towarowego zostataby zagrozona, jesli uprawniony nie mégtby wy-
konywaé swojego prawa wobec towaréw importowanych opatrzo-
nych znakiem identycznym lub grozacym wprowadzeniem w biad
o ile towary te pochodza z przedsigbiorstwa niezaleznego ekono-
micznie i prawnie. W takiej sytuacji konsumenci nie mogliby
w pewny sposOb identyfikowa¢ pochodzenia towarow a wiasciciel
znaku w panstwie importu uznany bytby za podmiot odpowiedzial-
ny za niska jako$¢ towarow, ktora w rzeczywistosci od niego nie za-
lezata”. Bez znaczenia jest fakt, ze znaki w panfstwie eksportu i im-
portu nalezaly pierwotnie do jednego przedsig¢biorstwa.

Formula specyficznego przedmiotu wiasnosci i podstawowej
funkcji znaku towarowego zostala powtorzona w orzeczeniu Deut-
sche Renault v. Audi® w kontekscie ryzyka wprowadzenia w blad
przez oznaczenie numeryczne uzyte jako oznaczenie odrozniajace
towaru w innym j¢zyku niz zarejestrowany wczesniej znak towaro-
wy. ETS stwierdzil, ze specyficzny przedmiot wiasnosci polega na
ochronie uprawnionego przed ryzykiem wprowadzenia w biad, kto-
re pozwolifoby osobom trzecim czerpa¢ nieuprawniong korzys¢
z renomy towarow pochodzacych z przedsigbiorstwa uprawnionego
do znaku towarowego.

W orzeczeniu IHT International v. Ideal-Standard® ETS rozwi-
nat rozumienie Zrodia pochodzenia towardw, ktére ma gwaranto-
wac uzycie znaku towarowego. Decydujaca jest mozliwos$¢ sprawo-

* Pkt. 14 wyroku.
¥ Pkt. 15 i 16 wyroku.

* Wyrok z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie Deutsche Renault AG przeciwko
Audi AG, nr C-317/91.

* Wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie IHT Internationale Heiztechnik
GmbH and Uwe Danzinger przeciwko Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard
GmbH, nr C-9/93.
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wania kontroli nad jakoS$cia towardw, a nie faktyczne jej sprawowa-
nie®. Dlatego podstawowa funkcj¢ znaku towarowego nalezy uznaé
za niezagrozong, gdy produkty wprowadzane s3a do obrotu nie tylko
przez samego uprawnionego, ale jego licencjobiorce, spotke zalez-
na, dystrybutora, etc. Z drugiej strony, jesli oznaczenia identyczne
badz wprowadzajace w biad naleza do podmiotéw niezaleznych,
nawet jesli pierwotnie mozna bylo je przypisa¢ jednemu przedsig-
biorstwu, uprawniony w pafnstwie importu moze powotac si¢ na wy-
tacznos¢ swojego prawa.

2.2. Orzeczenia wydane po wejsciu w zycie Dyrektywy

Pierwszym orzeczeniem wydanym na podstawie Dyrektywy byt
wyrok w potaczonych sprawach Bristol-Myers Squibb v. Paranova*
odnoszacy si¢ takze do importu rdwnolegiego farmaceutykéw i ich
przepakowania. ETS przeprowadzat w nim wykladni¢ art. 7 Dyrek-
tywy, dotyczacego wyczerpania praw do znaku towarowego®. Po
pierwsze ETS orzekl, iz przepis ten w sposob caloSciowy reguluje
wyczerpanie praw do znaku towarowego, w zwiazku z czym na jego
podstawie ma odbywac si¢ ocena mozliwosci zakazania importero-
wi sprzedazy towaru wprowadzonego do obrotu w innym Pafstwie
Cztonkowskim przez uprawnionego do znaku lub za jego zgoda,
w sytuacji gdy towar zostal przepakowany i ponownie opatrzony

“ Pkt. 38 wyroku.

“ Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w potaczonych sprawach Bristol-Myers Squibb
przeciwko Paranova A/S, nr C-427/93, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingel-
heim KG i Boehringer Ingelheim A/S przeciwko Paranova A/S, nr (C-429/93)
oraz Bayer Aktiengesellschaft i Bayer Denmark A/S przeciwko Paranova A/S, nr
C-436/93.

“ Art. 7.1: Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania uzywania te-
go znaku w odniesieniu do towardw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na te-
rytorium Wspdlnoty pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego
zgoda. 2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wiasciciel ma prawnie uzasadnione
powody, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami, szczeg6lnie w przypad-
ku gdy stan towaréw zmienit si¢ lub pogorszyt po wprowadzeniu ich do obrotu.
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znakiem towarowym bez zgody uprawnionego. Niemniej jednak
Dyrektywa jako prawo wtdrne musi by¢ interpretowana w $wietle
postanowien TWE, co w przypadku art. 7 Dyrektywy oznacza od-
niesienie go do éwczesnego art. 36 TWE.* ETS stwierdzit takze, ze
celem obu przepisOw jest wywazenie podstawowego interesu zwia-
zanego z ochrong praw do znaku i interesow ucielesnionych w zasa-
dzie swobodnego przeplywu towardw, w zwiazku z czym maja by¢
one interpretowane w taki sam sposob™.

W konsekwencji ETS zdecydowal o kontynuacji wczesniejszej li-
nii orzeczniczej opartej na formule specyficznego przedmiotu wia-
snosci i podstawowej funkcji znaku towarowego, z ktorych wyply-
wal wniosek o dopuszczalnos$ci powolania si¢ na prawa do znaku
w sytuacji przepakowania towaru i ponownego natozenia znaku to-
warowego, o czym stanowi art. 7 (2) Dyrektywy. ETS powtorzyt za
rozstrzygni¢gciem w sprawie Hoffman-La Roche v. Centrafarm, ze
uprawniony nie moze zakaza¢ importerowi wprowadzenia towarow
do obrotu o ile spetnione s3 nast¢pujace warunki — wykonywanie
praw do znaku, majac na uwadze system marketingu przyjety przez
uprawnionego, przyczyni si¢ do sztucznego podzialu rynkéw po-
migdzy Panstwami Czlonkowskimi, przepakowanie nie moze nie-
korzystnie wplyna¢ na oryginalny stan produktu, wiasciciel znaku
zostat uprzednio powiadomiony o wprowadzeniu na rynek towaru
przepakowanego, a nowe opakowanie wskazuje, kto dokonat prze-
pakowania®. ETS w omawianym orzeczeniu doprecyzowal rozu-
mienie tych okolicznosci. W odniesieniu do funkcji znaku towaro-
wego istotne jest stwierdzenie, ze za sztuczny nie zostanie uznany
podziat rynku, jesli wiasciciel znaku zakaze importu towarow prze-
pakowanych, kiedy takie dziatanie jest uzasadnione potrzeba za-
bezpieczenia podstawowej funkcji znaku towarowego®. ETS spre-
cyzowal takze, ze podstawowa funkcja znaku towarowego rozumia-

*“ Pkt. 24-28 wyroku.
* Pkt. 40 wyroku.
*“ Pkt. 49 wyroku.
“ Pkt. 57 wyroku.
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na jako gwarancja pochodzenia nie jest zagrozona, jesli przepako-
wanie bylo przeprowadzone w warunkach, ktore nie moga wptyna¢
na oryginalny stan produktu®’. Nowoscia jest stwierdzenie, iz nawet
jesli nowe opakowanie zawiera dane podmiotu dokonujacego prze-
pakowania, mozliwe jest, ze renoma znaku, a tym samym upraw-
nionego, moze zosta¢ zagrozona przez niewlasciwy wyglad przepa-
kowanego produktu. ,,W takiej sytuacji, stuszny interes (angielskie
‘legitimate’) zwigzany ze specyficznym przedmiotem wlasnoSci
uprawnia wlasciciela do zakazania wprowadzenia na rynek produk-
tu”*. Mozna wigc przyjac¢ ostroznie, ze przynajmniej na gruncie art.
7 (2) Dyrektywy chroniona jest nie tylko funkcja odrozniajaca, lecz
takze reklamowa.

Dwa kolejne orzeczenia wydane tego samego dnia — w sprawie
MPA Pharma v. Rhéne-Poulenc® oraz Eurim-Pharm v. Beiersdorf*
odwotuja si¢ co do istoty do orzeczenia Bristol-Myers Squibb v. Pa-
ranova. Pytania sagdu krajowego ograniczyly si¢ do art. 301 36 TWE,
cho¢ - jak wskazal ETS - stan faktyczny powinien by¢ rozpatrywany
w Swietle art. 7 Dyrektywy.

Sprawa Parfums Christian Dior vs Evora® dotyczyta reklamy
oryginalnych towaréw Dior*. Podczas jednej z akcji promocyjnych
niezalezny sprzedawca umiescit w ulotce reklamowej wsrdd innych
oferowanych towar6w wizerunki kosmetykoéw Dior. Po pierwsze
ETS stwierdzit, ze w Swietle art. 5 i1 7 Dyrektywy, wyczerpanie praw

7 Pkt. 67 wyroku.

“Pkt. 75 wyroku.

* Wyrok Sadu z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie MPA Pharma GmbH przeciwko
Rhone-Poulenc Pharma GmbH, nr C-232/94.

* Wyrok Sadu z dnia 11 lipca 1996 r. w polaczonych sprawach Eurim-Pharm
Arzneimittel GmbH przeciwko Beiersdorf AG, nr C-71/94, Boehringer Ingelheim
KG, nr C-72/94, oraz Farmitalia Carlo Erba GmbH, nr C-73/94.

' Wyrok w sprawie Parfums Christian Dior S.A. i Parfums Christian Dior BV
przeciwko Evora BV, nr C-337/95.

* Pozyskanych wprawdzie w drodze importu rownoleglego, ale dopuszczalnos¢
ich sprzedazy nie byla kwestionowana.
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do znaku obejmuje nie tylko mozliwos¢ dalszej sprzedazy ale takze
korzystanie ze znaku w celu zwrdcenia uwagi odbiorcow na dalsza
komercjalizacj¢ towarow™. W odpowiedzi na kolejne pytania doty-
czace w istocie naruszenia funkcji reklamowej znaku ETS udzielit
odpowiedzi do$¢ ogélnikowej, unikajac zajecia jednoznacznego
stanowiska. Cho¢ przywotat orzeczenie Bristol-Myers Squibb v. Pa-
ranova, z ktorego wynika ze ochrona renomy znaku wchodzi w za-
kres specyficznego przedmiotu wiasnosci, w tej sprawie wyprowa-
dzit jedynie wniosek, ze wiasciciel znaku moze powota¢ si¢ na art. 7
(2) Dyrektywy przeciwko sprzedawcy, ktdry zwyczajowo oferuje to-
wary tego samego rodzaju, ale niekoniecznie tej samej jakoSci co
uprawniony do znaku, a korzysta ze znaku w celu przyciagnigcia
klientow do ich dalszej komercjalizacji, o ile powaznie narusza re-
nom¢ znaku*. Kryterium ‘powaznego’ naruszenia nie zostalo wy-
starczajaco okreSlone, by wnioskowa¢ o zakresie ochrony funkcji
reklamowej znaku. Wydaje si¢ jednak, iz mozna przyja¢, ze ETS na
gruncie art. 7 (2) Dyrektywy dopuszcza ochrong¢ funkcji reklamo-
wej, gdy nie istnieje ryzyko wprowadzenia w btad, w sytuacjach, kie-
dy znak posiada ustalong renomg.

Orzeczenia Frits Loendersloot v. George Ballentine® dotyczyto
przepakowania wyrobow alkoholowych, ktoére bylo uzasadnione,
zdaniem ich odsprzedawcy, przede wszystkim koniecznoscig usu-
ni¢cia numer6w identyfikacyjnych znajdujacych si¢ na oryginalnych
opakowaniach 1 butelkach. Pomimo odmiennosci stanu faktyczne-
go, ETS powotlat si¢ na wczesniejsze orzeczenia dotyczace przepa-
kowania produktéw farmaceutycznych i co do zasady orzekt w taki
sam sposOb opierajac si¢ na koncepcji specyficznego przedmiotu
wlasnosci i podstawowe;j funkcji znaku towarowego. Znaczaca roz-
nica ma by¢ jedynie kryterium koniecznoSci dokonania przepako-
wania. Podczas gdy w przypadku farmaceutykéw nalezy ja badaé

* Pkt. 38 wyroku.
* Pkt. 48 wyroku.

* Wyrok Sadu z 11 listopada 1997 r. w sprawie Frits Loendersloot przeciwko
George Ballantine & Son Ltd and Others, nr C-349/95.



[17] FUNKCIJE ZNAKU TOWAROWEGO W ORZECZNICTWIE 121

w sposOb obiektywny, w stanie faktycznym takim jak w tej sprawie
nalezy wziag¢ pod uwage, czy przepakowanie bylo konieczne, by
chroni¢ zrodta zaopatrzenia importera rownolegtego, i aby umozli-
wi¢ sprzedaz towar6w na rdéznych rynkach panstw Wspolnoty™.
Zdaniem ETS nie jest spetniony warunek koniecznosci przepako-
wania, jesli stosowne zasady w danym Panstwie Czionkowskim wy-
magaja jedynie dodatkowych informacji. Zdaniem ETS wystarczy
wtedy doda¢ odpowiednig etykiete®’.

Kolejne znaczace orzeczenie — Puma v. Sabel™* - zapadio w zupel-
nie odmiennym stanie faktycznym. ETS przeprowadzat interpretacje¢
art. 4 (1) (b) Dyrektywy, a sprawa dotyczyta zdolnosci rejestrowe;j
znaku stowno-graficznego przedstawiajacego wizerunek pumy
z umieszczonym pod nim napisem Sabel, podobnego do zarejestro-
wanego znaku graficznego przedstawiajgcego skaczaca pume. Pyta-
nie sadu krajowego dotyczyto interpretacji sformutowania ,,prawdo-
podobiefistwa skojarzenia” pomi¢dzy znakami, ktore znalazio si¢
w tekScie Dyrektywy obok sformutowania ,,prawdopodobienstwa”
konfuzji zarébwno w art. 4 (1) (b)*, jak i art. 5 (1) (b). Ochrong przed
ryzykiem wprowadzenia w btad, tj. sytuacji kiedy odbiorca znaku my-
li oznaczenia (,,bezpoSrednie wprowadzenie w btad”) albo sadzi, ze
oba oznaczenia pochodza z powigzanych ze soba przedsi¢biorstw
(»,posrednie wprowadzenie w biad”), traktuje si¢ jako emanacj¢
ochrony funkcji odrézniajacej znaku. Przyznanie ochrony si¢gajacej
dalej niz ryzyko konfuzji nalezatoby — jak si¢ wydaje — uznac za roz-

5 Pkt. 38 wyroku.
7 Pkt. 46 wyroku.

** Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel BV przeciwko Puma AG,
Rudolf Dassler Sport, nr C-251/95.

* Art. 4: Kazde Panstwo Czlonkowskie moze ponadto postanowi¢, ze znak to-
warowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany znak,
jezeli: [...] b) z powodu swej identycznosci z weze$niejszym znakiem towarowym
lub podobienistwa do niego oraz identycznosci z towarami lub ustugami objetymi
znakiem towarowym lub podobiefistwa do nich, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienstwo sko-
jarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.
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szerzenie ochrony réwniez na inne funkcje znaku. Do stwierdzenia
naruszenia prawa niekonieczne byloby zatem podwazenie znaku ja-
ko gwarancji zrodta pochodzenia towaru. ETS uznal jednakze, ze
koncepcja ,,prawdopodobienistwa skojarzen” nie stanowi alternatywy
dla ,,prawdopodobienstwa konfuzji”, ale stuzy zdefiniowaniu jego za-
kresu®. Nie wystarczy zatem zaistnienie mozliwosci asocjacji mi¢dzy
znakami, aby stwierdzi¢ istnienie mozliwoSci konfuzji®. Wydaje si¢
zatem, iz ETS uznat, ze chroniona jest wytgcznie funkcja odrézniaja-
ca poprzez zakaz wprowadzenia w biad co do pochodzenia towaru.

W kolejnej sprawie dotyczacej oceny prawdopodobienstwa kon-
fuzji — Canon v. Metro” - powotujac si¢ na pojecie podstawowej
funkcji znaku towarowego rozumianej jako gwarantowanie identy-
fikacji zrodta pochodzenia, art. 2 Dyrektywy oraz Pkt. 10 Preambu-
ly Dyrektywy ETS stwierdzil, ze prawdopodobiefistwo konfuzji jest
wylaczone tylko wtedy, gdy odbiorcy nie traktuja towar6w opatrzo-
nych znakiem jako pochodzacych z tego samego przedsigbiorstwa
lub przedsigbiorstw powiazanych. Sam fakt przypisywania ich réz-
nym miejscom produkcji nie jest wystarczajacy®.

Orzeczenie BMW v. Roland Deenik* dotyczylo uzycia znaku to-
warowego do reklamy przez niezalezny podmiot sprzedazy uzywa-
nych samochodéw BMW oraz ustug polegajacych na naprawie sa-
mochodéw tej marki. W odniesieniu do sprzedazy uzywanych sa-
mochodow ETS orzekal na podstawie art. 7 (2) Dyrektywy. Powo-
tujac si¢ na formule specyficznego przedmiotu wtasnosci wyrazaja-
ca si¢ w ochronie wlasciciela przed czerpaniem przez osoby trzecie
korzysci ze zdolnoSci odrOzniajacej i renomy znaku towarowego,
ETS stwierdzil, iz fakt czerpania korzysci z uzycia cudzego znaku

“ Pkt. 18 wyroku.
° Pkt. 26 wyroku.

* Wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie Canon Kabushiki Kaisha prze-
ciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., nr C-39/97.

* Pkt. 29 1 30 wyroku.

* Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie Bayerische Motorenwerke AG
(BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik, nr C-63/97.
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towarowego w reklamie sprzedazy uzywanych samochodow BMW
polegajacej na zapozyczeniu ‘poczucia jakosci’ (uosobionej w zna-
ku towarowym) dla swojej dziatalnosci, nie stanowi ,,uzasadnionych
powod6éw” w rozumieniu art. 7 (2) Dyrektywy, o ile reklama ta jest
uczciwa i poprawna, oraz gdy uzycie znaku nie powoduje ryzyka
wywolania u odbiorcOw przekonania o handlowych powigzaniach
mig¢dzy przedsigbiorstwami®. Wydaje si¢ zatem, ze ETS — w odnie-
sieniu do art. 7 (2) Dyrektywy — ograniczyt ochron¢ znaku towaro-
wego do jego funkcji odrdzniajacej, o ile dziatania osoby trzeciej
nie nosza znamienia ogdlne pojetej nieuczciwosci. Postuzenie si¢
znakiem wylacznie dla zakomunikowania rodzaju prowadzonej
dziatalnosci ETS nazwat ,,informacyjnym” i podkreslil, ze przedsie-
biorca nie czerpie w ten sposob nienaleznej korzysci ze zdolnosci
odrozniajacej i renomy znaku. W identyczny sposob ETS ocenit do-
puszczalno$¢ uzycia znaku towarowego do poinformowania klien-
tow o Swiadczeniu ustug z zakresu naprawy samochodoéw marki
BMW. Orzekajac w odniesieniu do art. 6 (1) (c) Dyrektywy®, stano-
wigcego o ograniczeniach prawa do znaku, ETS uznat co do istoty,
iz — o ile nie istnieje ryzyko wprowadzenia w btad — nie ma podstaw
do zakazania osobie trzeciej uzycia informacyjnego znaku.

W orzeczeniu Windsurfing Chiemsee v. Huber and Attenber-
ger” ETS nie odwoluje si¢ wprost do specyficznego przedmiotu

 Pkt. 52 153 wyroku.

“ Art. 6 (1): Ograniczenie skutkéw znaku towarowego. 1. Znak towarowy nie
upowaznia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie handlo-
wym: a) jej wlasnego nazwiska lub adresu; b) wskazowek dotyczacych rodzaju, ja-
kosci, iloSci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego,
daty produkcji towaréw lub $wiadczenia ustug, lub innych cech charakterystycz-
nych towaréw lub ustug; c¢) znaku towarowego, jezeli jest to niezb¢dne dla wskaza-
nia zamierzonego przeznaczenia towaru lub ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub cz¢-
Sci zamiennych; pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi prak-
tykami w handlu i przemysle.

* Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w potaczonych sprawach Windsurfing Chiemsee
Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehoor
Walter Huber, nr C-108/97 i Franz Attenberger, nr C-109/97.
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wlasnosci ani podstawowej funkcji znaku towarowego. Orzeczenie
dotyczy zdolnosci rejestrowej oznaczenia geograficznego w kontek-
Scie art. 3 (1) (c) i art. 3 (3) Dyrektywy®. Co istotne dla rozwazan
niniejszego artykutu, ETS stwierdzil, iz oznaczenie geograficzne
uzyskuje wtorna zdolno$¢ odrdzniajaca na takich samych zasadach
jak inne oznaczenia, tj. o ile w Swiadomosci odbiorcow wskazuje na
pochodzenie konkretnego towaru z okreslonego przedsi¢biorstwa
a w konsekwencji stuzy do odrdzniania towaré6w pochodzacych
z rdznych przedsigbiorstw®. Tylko w przypadku oznaczef geogra-
ficznych szczegblnie dobrze znanych konieczne jest zastosowanie
bardziej restrykcyjnych kryteriow nabycia zdolnoSci rejestrowe;.
Konieczne jest wykazanie intensywnego, dtugotrwalego i utrwalo-
nego uzycia®. Tym samym ETS potwierdzit znaczenie podstawowe;j
funkcji znaku towarowego, bedacej jednoczesnie jego elementem
konstytutywnym, tj. zdolnosci odrdzniania towaréw pochodzacych
z roznych przedsigbiorstw zréwnujac przestanki oceny posiadania
tej zdolnoSci w odniesieniu do wszystkich oznaczefi, w tym ozna-
czen geograficznych.

Rozstrzygnigcie kolejnego orzeczenia — Lloyd v. Klijsen” — roz-
wija zagadnienie zwigzku zdolnoSci odrézniajacej znaku oraz oce-

* Art. 3 (1): Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji 1. Nie
s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane: [...] ¢) znaki towaro-
we, ktore skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzyé w ob-
rocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wia-
$ciwosci towaréw lub ustug; 3. Nie mozna odméwié rejestracji znaku towarowego
ani stwierdzac jego niewaznoSci zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jezeli przed data
zlozenia wniosku o rejestracj¢ i w nast¢pstwie jego uzywania znak ten uzyskat cha-
rakter odrozniajacy. Kazde Panstwo Czlonkowskie moze ponadto postanowié, ze
niniejszy przepis bedzie miat takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zo-
stal uzyskany po dacie zlozenia wniosku o rejestracj¢ lub po dacie rejestracji.

“ Pkt. 46-49 wyroku.

" Pkt. 50 wyroku.

" Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH przeciwko Klijsen Handel BV, nr C-342/97.
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ny ryzyka konfuzji. Zdolno$¢ odrdzniajaca to zdolnos$¢ do petnie-
nia giownej funkcji znaku towarowego, tj. odrézniania towaré6w
pochodzacych z roznych przedsigbiorstw. Rozne znaki towarowe,
w zaleznoSci od stopnia fantazyjnosci ich komponentdw, posiadaja
r6zng zdolno$¢ odrdzniajaca. Wplywa na nig réwniez znajomos$¢
i pozycja znaku w odbiorze klientow. ETS stwierdzil, iz im wigksza
zdolno$¢ odrozniajaca znaku towarowego, tym wieksze ryzyko
konfuzji. ETS orzekl, ze ,,jest mozliwe, ze zaledwie fonetyczne po-
dobiefistwo pomiedzy znakami moze stwarza¢ prawdopodobien-
stwo konfuzji w rozumieniu art. 5 (1) (b) Dyrektywy. Jest ono tym
wigksze im bardziej podobne sa towary lub ustugi opatrzone zna-
kiem i im wigksza zdolno$¢ odrozniajaca posiada wczeSniejszy
znak towarowy. Oceniajac zdolno$¢ odrozniajaca znaku, tym sa-
mym oceniajac czy jest ona wysoka, nalezy dokona¢ catoSciowej
oceny mniejszej lub wigkszej zdolnosci do identyfikowania towa-
row lub ustug, dla ktorych znak zostat zarejestrowany jako pocho-
dzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, a w konsekwencji odroz-
niania tych towardw lub ustug od towardw pochodzacych z innych
przedsi¢biorstw. Dokonujac tej oceny nalezy zwrdci¢ uwage na
wszystkie istotne czynniki, w szczegdlnosci cechy samego znaku,
wlaczajac w to posiadanie badZ nie elementéw deskryptywnych
odnoszacych si¢ do towardw i ustug, dla ktorych znak zostat zare-
jestrowany. Nie jest mozliwe odwotanie si¢ do ogblnych warun-
kow, na przykiad okreSlonego procentowo stopnia rozpoznawal-
noSci znaku w stosownym sektorze odbiorcow, aby oceni¢, ze znak
posiada silng zdolno$¢ odrozniajaca””.

W wyroku Pharmacia & Upjohn v. Paranova™ ETS uzupetnit
swoje orzeczenia wydane w sprawach Hoffman-La Roche v. Cen-
trafarm i orzeczenie Bristol-Myers Squibb v. Paranova stwierdza-
jac, ze w przypadku wyroboéw farmaceutycznych mozliwo$¢ zakaza-
nia przez uprawnionego zamiany przez importera réwnoleglego

2 Pkt. 28 wyroku.

™ Wyrok Sadu z dnia 12 paZzdziernika 1999 r w sprawie Pharmacia &Upjohn
S.A. przeciwko Paranova A/S, nr C-379/97.
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znaku towarowego uzywanego w panstwie eksportu na oznaczenie
uzywane przez uprawnionego w panstwie importu, zalezy od tego,
czy w chwili wprowadzenia towaréw do obrotu taka zmiana byta
obiektywnie konieczna™.

W wyroku Baby-Dry” dotyczacym odwotania od Sadu I Instan-
cji, ETS orzekal na podstawie art. 7 (1) (c) Rozporzadzenia™.
Stwierdzit, ze istota zakazu rejestracji oznaczen deskryptywnych
jest brak zdolnosci do petnienia funkcji identyfikacji przedsig¢bior-
stwa, z ktorego pochodza towary, a przez to brak odrdzniajacego
charakteru koniecznego do spetniania tej funkcji”. ETS uznal, iz
okreslenie Baby-Dry, ktore mialo zosta¢ zarejestrowane dla pielu-
szek dla dzieci jako calo$¢ nie moze zosta¢ uznane za deskryptyw-
ne, jako ze sformulowanie to nie jest stosowane w jezyku codzien-
nym do wskazywania na pieluszki dziecigce ani na ich cechy™.

W orzeczeniu Merz&Krell” ETS podkreslit fakt, iz sformutowa-
ne w orzecznictwie poj¢cie podstawowej funkcji znaku towarowego
zostalo wiaczone do prawa wspolnotowego jako art. 2 Dyrektywy
mowigcy o zdolnosci rejestrowej oznaczenia®, oraz ze celem ochro-
ny uciele$nionej w zarejestrowanym znaku towarowym jest w szcze-
golnosci gwarantowanie funkcji znaku towarowego jako oznacze-
nia pochodzenia. W tej sprawie ETS orzekat o przeszkodach reje-

™ Pkt. 46 wyroku.
”* Wyrok Sadu z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie Procter & Gamble Compa-

ny przeciwko Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) (OHIM), nr C-383/99 P.

™ Art. 7. 1: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji. 1. Nie s3 rejestrowane:
[--.] ) znaki towarowe, ktore skiadaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek,
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoSci, iloSci, przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub §wiadczenia
ustugi, lub innych wtasciwosci towaréw lub ustug.

7 Pkt. 37 wyroku.

™ Pkt. 42 wyroku.

™ Wyrok Sadu z dnia 4 pazdziernika w sprawie Merz& Krell GmbH& Co., nr
C-517/99.

“ Pkt. 23 wyroku.
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stracji wyrazonych w art. 3 (1) (d) Dyrektywy®, tj. rejestracji ozna-
czen, ktore staly si¢ potoczne w jezyku codziennym lub praktykach
handlowych. Oznaczeniem, ktore zostalo zgloszone do rejestracji
byto stowo ,,Bravo” dla materialéw piSmienniczych. ETS uznal, iz
powyzsza przeszkode rejestracji nalezy kazdorazowo odnosi¢ do to-
wardow lub ustug, ktére maja by¢ objete rejestracja.” ETS uznal, ze
znaki lub inne sformutowania bedace znakami towarowymi, ktore
staly si¢ potoczne w odniesieniu do towar6w lub ustug nimi opa-
trzonych nie s3 w stanie ich odrézniac i dlatego nie sa w stanie spel-
nia¢ podstawowej funkcji znaku towarowego - chyba ze zyskaja
zdolno$¢ odrdzniajaca poprzez ich uzywanie, o czym stanowi art. 3
(3) Dyrektywy*. Powyzsza zasada nie jest ograniczona do oznaczen
opisujacych wiasciwosci lub cechy tych towaréw lub ustug®.

Jako ze sprawa Boehringer v. Swingward®* dotyczyta zmian do-
konanych przez importeréw rownolegtych w oryginalnych opako-
waniach i ulotkach informacyjnych farmaceutykow ETS dokonat
przegladu swego dotychczasowego orzecznictwa. Mial bowiem
odpowiedzie¢ na pytanie, czy uprawniony moze dokona¢ zmian
w opakowaniu, po pierwsze jesli nie s3 naruszone jego interesy
wyrazajace si¢ w ochronie funkcji odrdzniajacej znaku oraz gwa-

* Art. 3: Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji. 1. Nie sg
rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane: |...]. d) znaki towaro-
we, ktore skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktore weszly do jezyka
potocznego lub s3 zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych.

* Pkt. 31 wyroku.
* Pkt. 37 wyroku.
“ Pkt. 41 wyroku.

* Wyrok Sadu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w potaczonych sprawie Boehringer In-
gelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Swingward Ltd, Bo-
ehringer Ingelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Dowel-
hurst Ltd, Glaxo Group Ltd przeciwko Swingward Ltd, Glaxo Group Ltd i the
Welcome foundation Ltd przeciwko Dowelhurst Ltd, SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc i SmithKline & French Laboratories Ltd przeciwko Dowel-
hurst Ltd oraz pomigdzy Eli Lilly and Co. Przeciwko Dowehurst Ltd, nr C-143/00.
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rantowania jakoSci produktu, po drugie, jesli dokonanie zmian
w opakowaniu nie byto konieczne®. ETS przypomnial, ze w wyro-
ku Hoffman-La Roche v. Centrafarm przepakowanie, ktore ze
swej istoty zagraza funkcji gwarantowania pochodzenia produktu,
traktowane jest jako prejudycjalne wobec specyficznego przed-
miotu wlasnoSci. Oznacza to, ze nawet jesli nie ma jego narusze-
nia, uprawniony moze zakaza¢ wprowadzenia na rynek towaru
przepakowanego. Uprawnienie to ograniczone jest warunkiem, iz
zakaz ten nie stanowi ukrytych ograniczen w handlu w Panstwach
Czlonkowskich w rozumieniu art. 30 TWEY. Za ukryte ogranicze-
nia nalezy uzna¢ zakaz wprowadzenia na rynek przepakowanego
produktu, jesli prowadzi to do sztucznych podzialéw rynku mig-
dzy Panstwami Cztonkowskimi, a dodatkowo przepakowanie nie
narusza stusznych interesOw uprawnionego, w szczegolnosci nie
wplywa negatywnie na oryginalny stan produktu i renom¢ znaku
towarowego®. Do sztucznego podziatu rynku dochodzi natomiast,
jesli zakaz dotyczy produktow, ktorych przepakowanie bylo ko-
nieczne do wprowadzenia na rynek w pafstwie importu. W kon-
sekwencji uprawniony moze zakaza¢ wprowadzenia do obrotu to-
warOw przepakowanych, chyba ze przepakowanie bylo konieczne
a sluszne interesy uprawnionego sa nalezycie zabezpieczone®.
ETS odpowiada zatem w niniejszej sprawie, iz uprawnionemu
przystuguje zakaz wprowadzania do obrotu przepakowanych pro-
duktow farmaceutycznych, jesli nie przyczynia si¢ to do sztuczne-
go podzialu rynku migdzy panstwami cztonkowskimi®. Jesli nie
ma naruszenia specyficznego przedmiotu wiasnosci, kryterium
decydujacym jest przyczynienie si¢ do sztucznego podziatu rynku.
Przepakowanie jest obiektywnie konieczne, jesli bez niego dost¢p
do rynku lub jego znaczacej czg¢Sci bytby utrudniony, réwniez

* Pkt. 20 wyroku.
¥ Pkt. 30 i 31 wyroku.
“ Pkt. 32 wyroku.
* Pkt. 34 wyroku.
* Pkt. 35 wyroku.
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w wyniku silnego oporu klientow do zakupu towaréw opatrzonych
jedynie dodatkowymi etykietami®.

Pytania sadu krajowego w niniejszej sprawie dotyczyly takze
uprzedniego zawiadomienia uprawnionego przez importera rowno-
legtego o planowanym przepakowaniu. W ocenie ETS takie zawia-
domienie jest konieczne, aby byly zabezpieczone interesy uprawnio-
nego. Niedochowanie tego obowiazku skutkuje mozliwos$cia zakazu
wprowadzenia przepakowanych towar6w do obrotu. Zawiadomie-
nie ma by¢ dokonane przez samego importera odpowiednio wcze-
$nie, co zdaniem ETS powinno wynosi¢ 15 dni roboczych”.

Kolejne orzeczenie — Merck, Sharp v. Paranova® takze dotyczyto
przepakowania produktu farmaceutycznego, ktore nie bylo ko-
nieczne jednak sprzedawalno$¢ produktu w opakowaniu oferowa-
nym w panstwie eksportu bylaby zagrozona w panstwie importu ze
wzgledu na uprzedzenia klientow do towar6w przeznaczonych na
rynek zagraniczny. ETS orzekl, iz zmiang¢ opakowania nalezy uzna¢
za obiektywnie konieczna, jesli bez przepakowania dost¢p do rynku
lub jego znaczacej czeSci bytby utrudniony ze wzgledu na silne
uprzedzenia znaczacej cz¢Sci konsumentow do produktow opatrzo-
nych jedynie dodatkowymi etykietami*.

Sprawa Holterhoff v. Freiesleben” dotyczyla uzycia cudzego
znaku towarowego do celow opisowych. ETS stwierdzil, iz nie sta-
nowi naruszenia praw do znaku uzycie deskryptywne oznaczenia,
jesli tak uzyty znak towarowy nie moze by¢ odebrany jako ozna-
czenic wskazujace na przedsigbiorstwo, z ktorego pochodzi opa-
trzony nim towar™.

' Pkt. 54 wyroku.
** Pkt. 68 wyroku.

" Wyrok Sadu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie Merck, Sharp & Dohme
GmbH przcciwko Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, nr C-443/99.

* Pkt. 33 wyroku.

* Wyrok Sqdu z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie Michael Holterhoff przeciwko
Ulrich Freiesleben, nr C-2/00.

* Pkt. 17 wyroku.
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W orzeczeniu Philips v. Remington” ETS zajmowal si¢ prze-
szkodami rejestracji z art. 3 (1) (a), (b), (c), (d) Dyrektywy a spra-
wa dotyczyta uniewaznienia graficznego wizerunku ksztattu i gor-
nej czgdci elektrycznej golarki Philips. ETS rozpoczat swoj wywod
od przypomnienia co stanowi podstawowa funkcj¢ znaku towaro-
wego na podstawie dotychczasowego orzecznictwa, stwierdzajac
jednoczesnie, ze wynika ona takze z brzmienia i struktury roznych
przepisow Dyrektywy dotyczacych podstaw odmowy rejestracji®.
Jednocze$nie podkreslil, ze funkcja gwarantowania pochodzenia
jest wedlug pkt. 10 Preambuly Dyrektywy tylko jednym z cclow
ochrony”. ETS stwierdzit takze, ze jeSli oznaczenie ma zdolnos¢
odr6zniajaca badz ze swojej natury (tzw. pierwotna zdolnos$¢ od-
rozniajaca) badz uzyskana ze wzgledu na uzywanie (tzw. wtorna
zdolno$¢ odrdzniajaca), nie moze by¢ zakwalifikowane jako nie be-
dace w stanie odrdoznia¢ towarow uprawnionego od oznaczen in-
nych przedsigbiorstw'®. W konsekwencji odpowiadajac na pytanie
sadu krajowego, ETS stwierdzil, ze nie istnieja oznaczenia nie pod-
legajace wylaczeniu z rejestracji na podstawie art. 3 (1) (b), (c) (d)
oraz art. 3 (3), a nieposiadajace zdolnosci rejestrowej na podstawie
art. 3 (1) (a) jako niezdolne do odrozniania towardw i ustug''.

ETS stwierdzil réwniez, ze do oceny zdolnoSci odrdzniajacej
znakdw przestrzennych stosuje si¢ te same kryteria co w przypadku
innych oznaczef. Cecha konstytutywna znaku ma by¢ bowiem zdol-
noS¢ odrozniania towarOw pochodzacych z rdéznych przedsie-
biorstw, a w zwigzku z tym spelniajacych podstawowy cel gwaranto-
wania pochodzenia produktu'”. W tej konkretnej sprawie oznacza
to, ze ksztalt produktu, ktéry ma zostac zarejestrowany jako znak

7' Wyrok Sadu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie Koninklijke Philips Electro-
nics NV przeciwko Remington Consumer Products Ltd, nr C-299/99.

™ Pkt. 31 wyroku.
* Pkt. 29 wyroku.
"* Pkt. 39 wyroku.
' Pkt. 40 wyroku.
12 Pkt. 49 wyroku.
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towarowy nie musi posiada¢ zadnych fantazyjnych dodatkow takich
jak ozdoba, ktdra nie miataby celu funkcjonalnego'.

W odniesieniu do nabycia tzw. wtornej zdolno$ci odrdzniajace;j
(art. 3 pkt. 3 Dyrektywy) ETS stwierdzit, ze jesli korzystajacy ze
znaku byt jedynym dostawca produktu, szerokie uzycie znaku, be-
dacego ksztaltem tych produktéw moze by¢ wystarczajace do uzy-
skania przez znak charakteru odrdzniajacego o ile w rezultacie te-
go uzywania znaczacg cze$¢ stosownych odbiorcow taczy ten ksztatt
wylacznie z okreSlonym przedsigbiorstwem lub sadzi, ze towary
o takim ksztalcie pochodzg z tego przedsigbiorstwa'™.

W sprawie Arsenal v. Matthew Reed"” ETS mial rozstrzygnaé
czy na podstawie art. 5 (1) (a) Dyrektywy naruszeniem praw do
znaku jest jakiekolwiek uzycie oznaczenia identycznego do zareje-
strowanego znaku dla identycznych towarow, czy tylko takie uzycie,
ktoére narusza interesy uprawnionego. ETS uznal, ze wykonywanie
prawa na podstawie tego przepisu jest ograniczone do spraw,
w ktdrych uzycie znaku przez osobg trzecia wplywa lub moze wply-
wac na funkcje znaku towarowego, w szczegdlnosci na podstawowg
funkcj¢ znaku towarowego polegajaca na gwarantowaniu konsu-
mentom pochodzenia produktu'®. ETS zdaje si¢ wyprowadzac t¢
zasad¢ z pkt. 10 preambuly Dyrektywy, gdzie mowa, iz celem
ochrony jest w szczegdlnos$ci gwarancja znaku towarowego jako
zrodta pochodzenia'” oraz brzmienia art. 5 (5) Dyrektywy'”, z kto-

"* Pkt. 50 wyroku
'™ Pkt. 65 wyroku.

"* Wyrok Sadu z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie Arsenal Football Club plc
przeciwko Matthew Reed, nr C-206/01.

" Pkt. 51 wyroku.

"” Pkt. 50 wyroku.

"™ Art. 5 pkt. 5: Ustgpy 1-4 nie maja wplywu na przepisy obowigzujace w Pan-
stwach Czlonkowskich, dotyczace ochrony przed uzywaniem oznaczenia w celach
innych niz odrdznienie towaréw lub ustug, jezeli uzywanie tego oznaczenia bez
wlasciwego powodu przyniostoby nieuzasadniong korzy$¢ lub byloby szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego.
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rego wynika, ze art. 5 (1) do (4) nie uchybiaja przepisom panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do ochrony przed uzyciem znaku
w innym celu niz odrdzniania towaroéw i ustug'”. Stan faktyczny
sprawy polegal na sprzedazy pamiatek opatrzonych znakami towa-
rowymi ,,Arsenal” zarejestrowanymi na rzecz klubu pitkarskiego
przez niezaleznego sprzedawcg. Sprzedawat on na tym samym sto-
isku zaréwno towary oryginalne jak i opatrzone znakami towarowy-
mi bez zgody uprawnionego, niemniej jednak na stoisku umieszczat
zastrzezenie, ze wylacznie towary opatrzone oficjalnymi metkami
Arsenalu stanowig towary oryginalne. ETS uznal, ze nalozenie zna-
ku na towary wywoluje wrazenie, ze pomigdzy towarami a upraw-
nionym do znaku jest istotny zwigzek'. Tego wrazenia nie wylacza
umieszczone przez sprzedawce zastrzezenie. Nawet zakladajac, ze
mozna je potraktowac jako zarzut w procesie 0 naruszenie prawa
do znakéw towarowych, mozliwe jest, ze cz¢§¢ konsumentow,
w szczegolnosci majacych kontakt z towarami po ich sprzedazy ze
stoiska, gdzie umieszczone jest zastrzezenie, moze zinterpretowac
oznaczenia jako wskazujgce na klub Arsenal jako Zrédlo ich pocho-
dzenia''. ETS wskazal takze, ze w stanie faktycznym tej sprawy
znak towarowy nie stanowi gwarancji, ze towary nim opatrzone zo-
staly wyprodukowane lub dostarczone pod kontrola jednego przed-
sigbiorstwa odpowiedzialnego za ich jako$§¢'. Jesli uzycie oznacze-
nia oddzialuje na funkcj¢ gwarantowania pochodzenia bez znacze-
nia jest, ze moze by¢ ono odbierane jako oznaka wsparcia, lojalno-
Sci, czy przywigzania do wiasciciela znaku'”. Tym samym ETS nie
odpowiedzial wprost na jednoznacznie zadane pytanie sadu krajo-
wego, czy w przypadku znaku identycznego osobie uzywajacej go
bez zgody uprawnionego przystuguje zarzut, ze oznaczenie to nie
wskazuje na pochodzenie towaru. Odpowiedz na tak zadane pyta-

" Pkt. 52 wyroku.
"'* Pkt. 56 wyroku.
""" Pkt. 57 wyroku.
"2 Pkt. 58 wyroku.
'"* Pkt. 61 wyroku.
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nie rozstrzygalaby, czy na podstawie art. 5 (1) (a) Dyrektywy chro-
niona jest tylko funkcja odrézniajaca oznaczenia, czy rOwniez po-
zostate funkcje znaku towarowego. Samo brzmienie przepisu kwe-
stii tej nie rozstrzyga.

Podobnym zagadnieniem zajmowat si¢ ETS w sprawie Robelco
vs Robeco'. ETS stwierdzil, ze z art. 5 (5) Dyrektwy wynika, ze
wzmocniona ochrona zdolnosci odrézniajacej lub renomy znaku
przeciwko uzyciu znaku w innym celu niz odrdéznianie towaréw lub
ustug nie podlega harmonizacji'”.

Orzeczenie Davidoff vs Gofki'* dotyczy ochrony znaku renomo-
wanego na podstawie art. 5 (2) Dyrektywy odpowiadajacego prze-
szkodom rejestracji wyrazonym w art. 4 (4) (a) Dyrektywy. Udzie-
lajac odpowiedzi na zapytanie sagdu krajowego ETS stwierdzil, iz
ustawodawstwo krajowe moze przewidzie¢ rozszerzong ochrong
dla znaku renomowanego takze w przypadku towar6w identycz-
nych i podobnych, a nie tylko odmiennych co wynika z dostownego
brzmienia obu przepisow'’. W toku swych ustalefi ETS potwierdzit
takze, ze ochrona znaku towarowego przed uzyciem oznaczenia
identycznego dla identycznych towardw jest absolutna, jesli to uzy-
cie narusza lub moze naruszy¢ jedna z funkcji znaku towarowego'®.
Podkreslit takze, ze silniejsza ochrona przystugujaca znakom reno-
mowanym ma na celu ich ochrong¢ przeciwko pogorszeniu zdolno-
Sci odrdzniajacej i renomy znaku'”, z czego mozna wnioskowac, iz
do dochodzenia tej ochrony nie jest wymagane istnienie ryzyka
konfuzji (ETS nie wyrazit tego wprost, cho¢ watpliwosci sadu kra-
jowego takze dotyczyly tego zagadnienia).

" Wyrok Sadu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie Robelco NV przeciwko
Robeco Groep NV, nr C-23/01.

' Pkt. 31 wyroku.

" Wyrok Sadu z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie Davidoff & Cie S.A. i Zino
Davidoff S.A. przeciwko Gofkid Ltd, nr C-292/00.

" Pkt. 30 wyroku.
""" Pkt. 28 wyroku.
"' Pkt. 21 wyroku.
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Sprawa Ansul v. Ajax™ dotyczyta uzywania znaku w rzeczywisty
sposob (angl. ‘genuine use of a trademark’). ETS uznal, ze uzycic
znaku mozna uznaé za rzeczywiste, jesli jest zgodne z podstawowa
funkcja znaku towarowego, ktdra jest gwarantowanie tozsamosci
pochodzenia towarow lub ustug, dla ktorych znak jest zarejestro-
wany, w celu stworzenie lub zachowania zbytu tych towaréw lub
ustug; rzeczywistym uzyciem nie jest uzycie ‘symboliczne’ wytgcze-
nie w celu zachowania praw do znaku"'. ETS uznat takze, ze w gra-
nicach rzeczywistego uzycia miesci si¢ nie tylko uzywanie znaku dla
nowych towardéw wprowadzanych do obrotu, lecz takze w odniesie-
niu do towardw sprzedanych w przeszitosci, jesli wiasciciel uzywa
znaku w sposOb rzeczywisty dla czgsci, ktore naleza do budowy lub
struktury tych towaréw lub dla towarow i ustug bezposSrednio zwia-
zanych z towarami sprzedanymi uprzednio, ktorych celem jest za-
spokojenie potrzeb klientow tych dobr'=.

W sprawie Diffusion v. Sadas'** ETS miat zinterpretowac poje-
cie ‘znaku identycznego’, ktorego uzycie dla identycznych towa-
réw lub ustug stanowi naruszenie praw do znaku — art. 5 (1) (a)
Dyrektywy. ETS udzielajac odpowiedzi na pytanie sadu krajowe-
go przypomnial, ze istota ochrony udzielanej znakom towaro-
wym jest ochrona podstawowej funkcji znaku towarowego, tj.
gwarantowania tozsamos$ci pochodzenia towardw lub ustug. Aby
ochrona tej funkcja byla zapewniona, konieczna jest ochrona
uprawnionego przed dzialaniami konkurentéw majacymi na celu
uzyskanie nienaleznych korzysci ze zdolno$ci odrdzniajacej i re-
nomy znaku przez sprzedaz towarO0w bezprawnie opatrzonych
znakiem'*. ETS stwierdzil, ze ochrona znaku identycznego prze-

' Wyrok Sadu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie Ansul BV przeciwsko Ajax
Brandbeveiliging BV, nr C-40/01.

"' Pkt. 43 wyroku.
"= Pkt. 43 wyroku.

'* Wyrok Sadu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie LTJ Diffusion S.A. przeciw-
sko Sadas Vertbaudet S. A., nr C-291/00.

'* Pkt. 46 wyroku.
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widziana w art. 5 (1) (a) Dyrektywy dotyczy oznaczefi b¢dacych
reprodukcja znaku towarowego bez zadnych modyfikacji lub do-
datkow lub oznaczen, ktore postrzegane jako calo$¢, zawieraja
roznice tak nieznaczne, ze moga by¢ niezauwazone przez prze-
cigtnego konsumenta'”.

Sprawa Linde vs Rado'* dotyczyta zdolnosci odrézniajacej zna-
kéw przestrzennych. ETS przypomnial, ze zdolno$¢ odr6zniajaca
to zdolnos¢ identyfikowania produktu jako pochodzacego z okre-
Slonego przedsigbiorstwa, a przez to odrézniania towaréw pocho-
dzacych z réznych przedsigbiorstw'?. ETS powtorzyt m.in., ze znaki
przestrzenne nie wymagaja zaostrzonego kryterium oceny zdolno-
Sci odrOzniajace;j'”.

W sprawie Libertel v. Benelux-Merkenbureau'” sad krajowy py-
tal m.in. o zdolno$¢ odrdzniajaca koloru per se. ETS przypomniat,
ze podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie toz-
samoS$ci pochodzenia towaréw lub ustug konsumentom lub odbior-
com koficowym, a przez to umozliwianie im bez jakiejkolwiek moz-
liwoSci wprowadzenia w blad odrozniania tych towaréw lub ustug
od pochodzacych z innego przedsig¢biorstwa. ,,Znak towarowy musi
odrézniaé towary lub ustugi jako pochodzace z okreSlonego przed-
siebiorstwa. W zwigzku z tym nalezy mie¢ na uwadze zaréwno ty-
powe uzycie znaku towarowego jako oznaczenia pochodzenia
w stosownej branzy 1 sposobu postrzegania przez reprezentatyw-
nych odbiorcow”'*. ETS nie wykluczyl, iz kolor per se moze posia-
dac¢ pierwotng zdolno$¢ odrdzniajaca lecz podkreslit, ze bedzie to
mialo miejsce w sytuacjach szczegblnych, jako ze konsumenci nie

'** Pkt. 54 wyroku.

"* Wyrok Sadu z dnia 8 kwietnia 2003 r. w polaczonych sprawach Linde AG, nr
C-53/01, Winward Industries Inc. (C-54/01), Rado Uhren AG (C-55/01).

" Pkt. 40, 47 wyroku.
'™ Pkt. 49 wyroku.

'* Wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Libertel Groep BV przeciwko Bene-
lux-Markenbureau, nr C-104/01.

* Pkt. 62 wyroku.
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maja zwyczaju taczy¢ koloru towaru lub koloru opakowania ze zro-
diem pochodzenia''.

W sprawie Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld'** ETS stwierdzit
m.in., iz art. 5 (2) Dyrektywy dotyczacy rozszerzonej ochrony zna-
kow renomowanych nie wymaga istnienia ryzyka konfuzji. Warun-
kiem szczegdlnym jest uzycie oznaczenia bez naleznego tytutu, kto-
re jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru znaku lub jego re-
nomy, lub gdy przynosi ono nienalezng korzy$¢'”. Tym samym ETS
stwierdzil, iz mozliwa jest ochrona funkcji odrézniajacej znaku bez
stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w biad — chroniona jest bowiem
- jak mozna rozumie¢ — zdolno$¢ odrozniajgca samego oznaczenia,
a nie w odniesieniu do konkretnych towaréw. Ochronie podlega
takze funkcja reklamowa w oderwaniu od funkcji odrozniajacej, co
wyraza si¢ w ochronie renomy znaku. Konieczny jest jedynie pe-
wien stopien podobiefstwa migdzy oznaczeniami, ktory powoduje,
ze stosowna cz¢$¢ odbiorcow taczy oba oznaczenia, co oznacza, ze
wiazg je oni ze sobg, chociaz nie wystgpuje ryzyko konfuzji'*'. ETS
stwierdzil réwniez, ze fakt odbierania znaku towarowego jako
ozdoby nie jest sam w sobie przeszkoda do udzielenia mu ochrony.
Zdaniem ETS, jesli znak odbierany bytby wylacznie jako ozdoba,
potencjalni odbiorcy niekoniecznie taczyliby to oznaczenia ze zna-
kiem renomowanym, w zwigzku z czym stan faktyczny nie spetnial-
by jednej z przestanek naruszenia prawa do znaku'*.

W orzeczeniu La Mer Technology v. Laboratoires Goemar'*
ETS powtorzyt, iz rzeczywistym uzyciem znaku towarowego jest
uzywanie go zgodnie z jego podstawowa funkcja. UScislit, ze oce-

" Pkt. 65, 66 wyroku.

'™ Wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie Adidas-Salomon AG i Adi-
das Benelux BV przeciwko Fitnessworld Trading Ltd., nr C-408/01.

" Pkt. 27 wyroku.
* Pkt. 29 wyroku.
' Pkt. 41 wyroku.

'* Wyrok Sadu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sparwic La Mer Technology Inc
przeciwko Laboratoires Goemar S. A., nr C-259/02.
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niajac, czy uzycie znaku jest rzeczywiste nalezy zwroci¢ uwage na
wszystkie fakty i okolicznosci, w szczegblnosci, czy uzycie to jest
uzasadnione w okreS$lonej branzy do utrzymania lub zdobycie
udziatu w rynku dla towaréw lub ustug opatrzonych znakiem, cha-
rakteru towarow lub ustug, cech rynku zbytu i skali oraz czestotli-
wosci uzycia znaku. Jesli w §wietle powyzszych okoliczno$ci uzycie
znaku ma rzeczywisty handlowy cel, nawet minimalne uzycie znaku
lub uzycie przez pojedynczego importera moze by¢ wystarczajace
dla uznania go za rzeczywiste w rozumieniu Dyrektywy'.

W wielowatkowym orzeczeniu Koninklijke KPN v. Benelux'*
ETS powtorzyt m.in. ze art. 2 Dyrektywy odwzorowuje wypracowa-
ng w orzecznictwie Sadu konstrukcje podstawowej funkcji znaku
towarowego, ktdra stanowi element konstytutywny znaku podlega-
jacego ochronie na gruncie Dyrektywy'”. Podobnie w orzeczeniu
Henkel' ETS podkreslit, ze z faktu, iz znak towarowy ma petni¢
swoja podstawowa funkcje polegajaca na gwarantowaniu Zrdodia
pochodzenia towaru lub ustugi wynika, iz przeszkody rejestracji wy-
mienione w art. 3 (1) Dyrektywy nalezy rozpatrywa¢ zawsze w od-
niesieniu do towardw i ustug, ktore maja zosta¢ objete ochrona™'.

Orzeczenie Bjornekulla v. Procordia'? dotyczylo uniewaznienia
znaku ze wzgledu na utrate zdolnoS$ci odrdzniajacej w wyniku prze-
ksztalcenia w nazwe generyczng — art. 12 (2) (a) Dyrektywy'*. In-

"7 Pkt. 27 wyroku.

" Wyrok Sadu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie Koninkljke KPN Nederland
NV przcciwsko Benelux-Markenbureau, nr C-363/99.

' Pkt. 80, 81 wyroku.
" Wyrok Sgdu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie Henkel KgaA, nr C-218/01.
"I Pkt. 30, 31 wyroku.

> Wyrok Sadu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Bjornekulla Fruktindu-
strier AB przediwko Procordia Food AB, nr C-371/02.

"' Art. 12 (2) (a): 2. Uprawnienie do znaku towarowego podlega rowniez wyga-
$nigciu, jezeli po dacic rejestracji: a) znak towarowy stal si¢ w handlu, w wyniku
dzialania lub zaniechania wlasciciela, nazwa powszechnie uzywang w odniesieniu
do towar6w lub ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany.
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terpretacji wymagato sformutowanie, ze znak towarowy ma stac si¢
nazwa powszechng w ,.handlu” (angl. ‘in the trade’). Sad krajowy
pytal, opinie ktorych odbiorcéw maja by¢ decydujace: konsumen-
tow lub odbiorcow koncowych, czy podmiotow zajmujacych si¢ ob-
rotem towarami na wczesniejszych etapach sprzedazy, w szczeg6l-
noSci posrednikdw, czy tez wszystkich odbiorcoéw tacznie. ETS od-
wolujac si¢ do definicji podstawowej funkcji znaku towarowego
1 podkreslajac, ze obecnie znajduje ona swoj wyraz w art. 2 Dyrek-
tywy, stwierdzit, ze art. 12 (2) (a) Dyrektywy odwotuje si¢ do sytu-
acji, w ktorej znak towarowy nie jest w stanie diuzej spetnia¢ swej
funkcji. ETS stwierdzil, ze funkcja znaku towarowego jako ozna-
czenia pochodzenia ma decydujace znaczenie dla konsumentow
lub odbiorcow koncowych, niemniej jednak pelni tez znaczace rolg
dla posrednikéw zajmujacych si¢ profesjonalnie obrotem towara-
mi. Tak jak w przypadku konsumentdw i odbiorcow koncowych
wplywa na zachowanie posrednikdw na rynku'“. Zdaniem ETS co
do zasady to opinie konsumentdw i odbiorcéw koficowych powinny
by¢ decydujace, niemniej jednak w zaleznosci od specyfiki produk-
tu, rowniez odbior poSrednikow powinien by¢ wzigty pod uwage'.

Orzeczenie Nichols' dotyczylo rejestracji nazwiska jako znaku
towarowego. Odwolujac si¢ do funkcji znaku towarowego wyrazo-
nej w art. 2 Dyrektywy ETS stwierdzit m.in., ze do oceny zdolnosci
odrozniajacej znaku, ktorym jest nazwisko, stosuje si¢ te same kry-
teria co w przypadku innych oznaczen'’.

W orzeczeniu Anheuser-Busch v. Budejovické Budvar'®. ETS
przypomnial m.in., iz celem prawa wylacznego do znaku jest ochrona
szczegOlnych interesoOw wiasciciela, tj. zagwarantowanie mu, iz znak

' Pkt. 23 wyroku.
" Pkt. 25 wyroku.

146

Wyrok z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie Nichols plc przeciwko Registrar
of trade Marks, nr C-404/02.

"7 Pkt. 25 wyroku.

"* Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie Anheuser-Busch Inc przeciwko
Budejovické Budvar, narodni podnik, nr C-245/02.
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towarowy moze wypetnia¢ swoje funkcje. Z tego powodu wykonywa-
nie prawa jest ograniczone do przypadkéw, kiedy uzycie znaku przez
osobg trzecig wplywa lub moze wplywaé na funkcje znaku towarowe-
go, w szczegOlnosci na podstawowa funkcje¢ znaku towarowego pole-
gajaca na gwarantowaniu konsumentom pochodzenia towarow'®.

W stanie faktycznym sprawy Gillette v. La-Laboratories' pod-
miot niezwigzany z Gillette umieszczal na opakowaniu nozykéw
wymiennych do golarek opatrzonych znakiem producenta — Para-
son Flexor, naklejk¢ z informacja, iz nozyki pasuja do uchwytow
Parason Flexor i Gillette Sensor. Orzeczenie ETS dotyczylo art. 6
(1) (c) Dyrektywy', tj. ograniczen prawa do znaku towarowego ze
wzgledu na konieczno$¢ wskazania na zastosowanie produktu lub
ustugi. Na poczatku ETS przypomniat definicj¢ podstawowej funk-
cji znaku towarowego'. Stwierdzit takze, iz celem art. 6 Dyrektywy
jest pogodzenie podstawowych interesow zwigzanych z ochrong
znakéw towarowych z zasada swobodnego przeplywu towaréw
1 ustug oraz wolnoscig $wiadczenia ustug w taki sposob, aby znaki
towarowe mogly peini¢ swoja podstawowa role w systemie nieza-
ktoconej konkurencji'®.

W dalszej czgsci orzeczenia ETS nie odnosit si¢ bezposrednio do
funkcji znaku towarowego, niemniej jednak w swym rozstrzygnig-

" Pkt. 59, podobnie pkt. 71.
" Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie The Gillette Company i Gillette
Group Finland Oy przeciwko LA - Laboratories Ltd Oy, nr C-228/03.

"' Art. 6: Ograniczenie skutkow znaku towarowego. 1. Znak towarowy nie upo-
waznia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie handlowym:
a) jej wlasnego nazwiska lub adresu; b) wskazoéwek dotyczacych rodzaju, jakosci,
ilosci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, daty
produkcji towardw lub $wiadczenia ustug, lub innych cech charakterystycznych to-
war6w lub ustug; c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbgdne dla wskazania za-
mierzonego przeznaczenia towaru lub ustugi, zwlaszcza akcesoriow lub czgsci za-
micnnych; pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami
w handlu i przemysle. |...].

" Pkt. 26.

** Pkt. 29.



140 MONIKA ZURAW [36]

ciu dotyczacym przestanki ,,uczciwego uzycia” oznaczenia, bedacej
jednym z warunkow dozwolonego uzycia znaku towarowego przez
osobe nieuprawniona, wymienit w sposob przyktadowy okoliczno-
Sci przemawiajace za uznaniem danego zachowania za nieuczciwe.
Uzycie znaku towarowego ,,nie b¢dzie zgodne z uczciwymi prakty-
kami w przemysle i handlu, jeSli — na przyklad: stwarza wrazenie, ze
pomiedzy osobg trzecig i wiascicielem znaku jest powigzanie han-
dlowe; jesli wplywa na warto$¢ znaku poprzez czerpanie nieuczci-
wych korzysci z jego odrdzniajacego charakteru lub renomy; pro-
wadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku lub jesli osoba trzecia
przedstawia swQj produkt jako imitacj¢ lub replik¢ produktu opa-
trzonego znakiem, ktdry do niej nie nalezy'*. Mozna zatem rozu-
mie¢, iz ETS odnosi ‘nieuczciwe uzycie’ znaku do naruszenia funk-
cji znaku — odrdzniajacej — poprzez wywolywanie wrazenia powig-
zan mig¢dzy przedsi¢biorstwami, tj., jak si¢ wydaje — ryzyka konfu-
zji, oraz poprzez czerpanie nieuczciwych korzysci ze zdolnosci od-
rozniajacej znaku; funkcji reklamowej poprzez niekorzystny wplyw
na renome¢ znaku oraz gwarancyjnej — poprzez prezentowanie swo-
jego produktu jako posiadajacego te same wlasciwosci, co produkt
opatrzony znakiem. Jednoczes$nie ETS stwierdzil, iz sam fakt uzy-
cia znaku towarowego w celu wskazania przeznaczenia produktu
nie jest rOwnoznaczny z przedstawieniem go jako posiadajacego te
same wiaSciwosci, w tym jakos¢, co produkt opatrzony znakiem.
Orzeczenie w sprawie Nestlé v. Mars' dotyczylo uzyskania
przez znak towarowy wtornej zdolnoSci odrozniajacej w wyniku
uzywania — art. 3 (3) Dyrektywy. ETS przypomnial, ze uzycie, ktore
moze prowadzi¢ do nabycia zdolnoSci odrézniajacej ma mieé wy-
tacznie charakter uzycia oznaczenia jako znaku towarowego'*. Bez
znaczenia jest jednak, czy oznaczenie byto uzywane jako cz¢$¢ za-
rejestrowanego znaku towarowego lub jako znak niezalezny, uzy-

' Pkt. 49.

"** Wyrok Sadu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie Société des produits Nestlé S.A.
przeciwko Mars UK Ltd, nr C-353/03.

' Pkt. 26 wyroku.
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wany w zestawieniu ze znakiem zarejestrowanym. Istotne jest jedy-
nie aby w konsekwenc;ji takiego uzycia stosowny krag odbiorcow
postrzegal produkty lub ustugi opatrzone wylacznie tym znakiem,
jako pochodzace z okreSlonego przedsigbiorstwa'”.

W orzeczeniu Praktiker™ ETS rozstrzygal, czy znak towarowy
moze by¢ zarejestrowany dla ustug polegajacych na detalicznej
sprzedazy towardw, oraz na ile precyzyjnie ten rodzaj ustug ma by¢
okreslony, aby znak towarowy spetnial swoja podstawowa funkcje,
tj. odroznial towary lub ustugi pochodzace z réznych przedsig-
biorstw. ETS dopuscit rejestracj¢ znaku dla tego rodzaju ustug oraz
stwierdzil, ze nie jest konieczne, aby przedstawia¢ ich specyfike;
wystarczy wskaza¢ rodzaj lub typ towarow, ktorych te ustugi maja
dotyczy¢'™.

Orzeczenie Medion v. Thomson'* dotyczylo oceny ryzyka konfu-
zji — art. 5 (1) (b) Dyrektywy — pomiedzy wczeSniejszym znakiem
towarowym a znakiem pOzniejszym sktadajacym si¢ z nazwy wtasci-
ciela znaku oraz znaku wcze$niejszego nalezacego do osoby trze-
ciej, tj. ‘LIFE’ i ‘THOMSON LIFE’. ETS uznal, ze stwierdzenie
istnienia ryzyka konfuzji nie moze by¢ uwarunkowane faktem, ze
ogollne wrazenie jest wywolywane przez t¢ cz¢S¢ znaku ziozonego
z kilku elementdéw, ktora odpowiada znakowi wcze$niejszemu'®'.
W takiej sytuacji odebrana bylaby znakowi wcze$niejszemu gwa-
rantowana przez pkt. 10 Preambuly Dyrektywy jego ochrona jako
oznaczenia pochodzenia towaru'®. W konsekwencji ETS stwierdzit,
ze w przypadku identycznych towaréw lub ustug ryzyko konfuzji
moze zaistnied, jesli znak jest zlozony z nazwy spotki i wezesniejsze-

"7 Pkt. 30 wyroku.

' Wyrok Sadu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie Praktiker Bau-und Heimwer-
kermirkte AG, nr C-418/02.

' Pkt. 52 wyroku.

" Wyrok Sadu z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie Medion AG przeciwko
Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, nr C-120/04.

'*! Pkt. 22 wyroku.
'6* Pkt. 35 wyroku.



142 MONIKA ZURAW [38]

go zarejestrowanego znaku towarowego nalezacego do innego
podmiotu posiadajacego normalng zdolno$¢ odrozniajaca, przy
czym jeSli ten drugi nie wplywa samodzielnie na og6lne wrazenie
wywolywane przez znak towarowy, ale zachowuje w znaku ztozo-
nym swdj niezalezny odrozniajacy charakter.'”

Sprawa Elizabeth v. Continental dotyczyla rejestracji znaku
‘Elizabeth Emanuel’ odpowiadajacego imieniu i nazwisku pier-
wotnej projektantki i producentki towaréw, ktora nast¢pnie zbyla
swe przedsigbiorstwo i nie uczestniczyla w procesie produkcji
i sprzedazy. ETS zajmowal si¢ przeszkoda rejestracji polegajaca
na wprowadzeniu odbiorcow w biad, np. co do natury, jakosci,
oznaczenia geograficznego towaréw lub ustug — art. 3 (1) (g) Dy-
rektywy'*® oraz podstawa uniewaznienia znaku ze wzgledu na te sa-
me okolicznosci — art. 12 (2) (b) Dyrektywy. ETS odni6st si¢ do
podstawowej funkcji znaku towarowego, wyrazonej w art. 2 Dyrek-
tywy i powtOrzyt, ze oznaczenie moze by¢ znakiem towarowym, je-
zeli jest w stanie odrdznia¢ towary lub ustugi od pochodzacych
z innego przedsigbiorstwa'®, oraz ze aby petni¢ swoja podstawowa
role w systemie niezakloconej konkurencji znak towarowy musi
stanowi¢ gwarancje¢, ze wszystkie towary lub ustugi nim oznaczone
zostaly wyprodukowane lub dostarczone pod kontrola jednego
przedsi¢biorstwa odpowiedzialnego za ich jako$¢'”. ETS uznal, ze
majac powyzsze na uwadze znak ‘Elizabeth Emanuel’ posiada
zdolnos¢ odrozniania towardw lub ustug. Uznat takze, iz nawet je-

"** Pkt. 37 wyroku.

' Wyrok Sadu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Elizabeth Florence Emanuel
przeciwsko Continental Shelf 128 Ltd, nr C-259/04.

"** Art. 3: Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji. 1. Nie
sg rejestrowanc, a za niewazne uznajc si¢ juz zarejestrowanc: [...] g) znaki towa-
rowe, ktore ze wzgledu na swdj charakter moga wprowadza¢ w blad opini¢ pu-
bliczng, na przyktad co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego
towar6w lub ustugi.

' Pkt. 43 wyroku.

"7 Pkt. 44 wyroku.
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§li przecigtny konsument moze kupowaé towary pod wplywem
przekonania, ze zostaly one zaprojektowane przez projektantke,
ktorej nazwiskiem s opatrzone, nie zmienia to faktu, ze cechy i ja-
koS¢ ubioru gwarantowane sa przez przedsigbiorstwo, ktdre jest
wiascicielem znaku'®. W konsekwencji stwierdzil, iz z samej natury
tego znaku nie wynika, aby zachodzita przestanka wprowadzenia
w blad co do natury, jakosci lub pochodzenia geograficznego to-
waru'®. Jak si¢ wydaje mozna zatem uzna¢, ze tym samym ETS
podkreslil, iz znak towarowy w obecnym obrocie gospodarczo-
-prawnym pelni funkcje odrozniajaca a nie funkcje pochodzenia
towaru. Jest zwigzany z przedsigbiorstwem — wiascicielem znaku -
jedynie w sposob techniczny, nie niesie zadnego komunikatu doty-
czacego swego zrodla pochodzenia. Jest jedynie oznaczeniem od-
rozniajacym towar od towardw tozsamych lub podobnych pocho-
dzacych z innych przedsigbiorstw.

3. PODSUMOWANIE

Z zaprezentowanego przegladu orzecznictwa wynika, ze wigk-
szo$¢ zagadnien prawa znakow towarowych wymaga odniesienia do
funkcji petnionych przez znak. Znaczenie kluczowe ma pojgcie
‘podstawowe;j funkcji znaku towarowego’ wypracowane w orzecz-
nictwie ETS na wiele lat przed wejsciem w zycie Dyrektywy, a obec-
nie zawarte w art. 2.

Odrdéznianie towaréw pochodzacych z réznych przedsigbiorstw
stanowi tylko jedna z funkcji petnionych przez znak towarowy, co
wielokrotnie podkreslat ETS. Niemniej jednak w wigkszoSci roz-
patrywanych spraw ETS odnosi si¢ wylacznie do podstawowej
funkcji znaku towarowego nie okre$lajac doniostosci i zakresu
ochrony funkcji gwarancyjnej i reklamowej. Odwotanie do funkc;ji
odrdzniajacej jest decydujace w kwestiach zdolnoSci rejestrowej
1 uniewaznienia praw do znaku. Mozna przyja¢, iz pelnienie tej

"% Pkt. 48 wyroku.
" Pkt. 49 wyroku.
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funkcji przez oznaczenie, ktore ma podlegac rejestracji, badz zo-
sta¢ uniewaznione, jest kryterium wytgcznym przyznania lub ode-
brania mu ochrony.

W mojej ocenie, z dotychczasowego orzecznictwa ETS wynika,
ze naruszeniem praw do znaku na podstawie art. 5 (1) Dyrektywy
jest wylacznie oddziatywanie na funkcje¢ odrozniajaca'”. Rozstrzy-
gniecia w sprawach dotyczacych tego przepisu sg jednak tak formu-
lowane, iz mozliwa jest zmiana stanowiska bez popadania
w sprzeczno$¢ z wczesniejszymi orzeczeniami. W przypadku zna-
kow lub towaréw podobnych konieczne jest wykazanie prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w biad.

Funkcja reklamowa chroniona jest samodzielnie w przypadku
znakOw renomowanych, o ile ustawodawstwo krajowe taka ochro-
n¢ przewiduje. Dodatkowo funkcja odrdzniajaca chroniona jest
réwniez w przypadkach tzw. rozwodnienia znaku bez koniecznoSci
zaistnienia wprowadzenia w biad.

Wydaje si¢ takze, ze ETS dopuszcza ochrong wszystkich funkcji
znaku towarowego na podstawie art. 7 (2) Dyrektywy bez wzgledu
na fakt posiadania renomy przy zaistnieniu odpowiednich okolicz-
nosci. Przy czym ochrona funkcji odrozniajacej moze wyrazac si¢
rowniez w ochronie przed oddziatywaniem na zdolnos$¢ odrozniaja-
€3 oznaczenia.

W przypadku ograniczen praw do znaku chroniona jest przede
wszystkim funkcja odrOzniajaca poprzez zakaz wprowadzania
klientow w biad. Niemniej jednak ochronic moga podlegaé posred-
nio takze inne funkcje, jeSli okreSlone zachowania uzywajacego
znaku mozna bedzie uzna¢ za nieuczciwe.

W wielu kwestiach zwigzanych z ochrong poszczeg6lnych funkcji
znaku towarowego ETS nie przedstawit sprecyzowanych pogladow.

'™ Odmiennie w literaturze polskiej K. SZCZEPANOWSKA-KOZLOWSKA, Wyczer-
panie praw wlasnosci przemystowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy,
Warszawa 2003, s. 79, w literaturze zagranicznej m.in. G. J. VAN DL KAMP, Pro-
tection of Trade Marks: The New Regime — Beyond Origin?, «E. I. P. R.» 1998
nr 10, s. 364-369.



[41] FUNKCIJE ZNAKU TOWAROWEGO W ORZECZNICTWIE 145

Wiele zagadnien nie bylo jeszcze przedmiotem pytan prawnych. Te-
matyka ta bedzie z pewnoScia poddawana w przysziosci dalszej
analizie. Coraz cz¢Sciej podnosi si¢ w literaturze, ze ograniczenie
ochrony znakdw towarowych do ochrony funkcji odrézniajacej nie
odpowiada potrzebom wspdiczesnego obrotu'”'. Wydaje sie, iz nie-
liczne przypadki, w ktdrych ETS dopuszcza ochrong innych funkcji
znaku towarowego nie moga by¢ uznane za wystarczajace. Przepisy
Dyrektywy sa sformufowane na tyle ogdlnie, iz nie determinuja one
zakresu ochrony przyznanego poszczegélnym funkcjom. Wiele za-
leze¢ bedzie zatem od przysziego orzecznictwa ETS.

FUNCTIONS OF A TRADEMARK ACCORDING TO THE JURISDICTION
OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Summary

The scope of protection of the functions fulfilled by trademarks
determines most of the issues of the trademark law. The formulation of
relevant provisions of the First Directive 89/104/EEC of the Council, of
21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States
Relating to Trade Marks (,Directive”) leave most of the issues open for
interpretation. Therefore, it is the role of the European Court of Justice
(-ECJ”) to define to what extent the origin, quality and advertising
functions should be protected. The article presents in chronological order
all ECJ’s verdicts referring to the functions of a trademark issued both
before and after entering into force of the Directive. The verdicts above all
regard the issues of the trademark infringement, the distinguishing
capability of a trademark, exhaustion and the limitations of the right to
a trademark. It transpires from the review of the verdicts that ECJ refers
most of the issues to the ‘essential function of a trademark’, which is

""" Np. A. WAGNER, Infringing Trade Marks: Function, Association and Confu-
sion of Signs According to the E. C. Trade Marks directive, <E. 1. P. R.» 1999 nr 3,
s. 127-132.
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distinguishing goods originating form different enterprises, the concept
worked out long before the Directive was introduced. As a result, it is still
the origin function that is protected vast more broadly than other
functions, which — as it seems — does not meet the needs of the
contemporary turnover. Nevertheless, the formulation of most of ECJ’s
rulings is so general that it allows future modifications for the benefit of
broadening the protection of the quality and advertising functions.



