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WTORNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA JAKO
PRZESLANKA WARUNKUJACA UDZIELENIE LUB
ODMOWE UNIEWAZNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA
ZNAK TOWAROWY

1. UWAGI WPROWADZAJACE

W artykule poddano rozwazaniom zagadnienie nabycia wtdrnej zdol-
nosci odrdzniajacej w postepowaniu o udzielenie oraz w postepowaniu
o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy. Nabycie wtérnej
zdolnosci odrdzniajacej stanowi przestanke warunkujaca udzielenie,
jak i odmowe uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ta
problematyka nie byla w zasadzie podejmowana w doktrynie, chociaz
jest bardzo istotna w praktyce obrotu, na co wskazuje stosunkowo bogata
praktyka orzecznicza sagdéw europejskich. Przedstawiono rozumie-
nie wymogu uzywania oznaczenia w funkcji znaku towarowego jako
podstawowej przestanki nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej oraz
liberalne podejscie do tej kwestii sagdow europejskich. Wiele uwagi po-
$wigcono kwestiom dotyczacym dowodéw na wykazanie przez upraw-
nionego nabycia przez oznaczenie wtornej zdolnosci odrdzniajacej oraz
kontroli sgdowoadministracyjnej rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego
w tym zakresie.
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W artykule poddano analizie powyzsze zagadnienia zaréwno na
gruncie polskiego, jak i europejskiego prawa wlasnosci przemystowej
w odniesieniu do znakéw towarowych, jak réwniez wzigto pod uwage
dorobek orzecznictwa sadéw europejskich oraz polskich sadéw admi-
nistracyjnych, a w szczegélnosci Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Rozwazania rozpocza¢ nalezy od analizy pojecia wtérnej zdolnosci
odrozniajacej. Brak jest definicji legalnej wtdrnej zdolnosci odréznia-
jacej zaréwno w prawie polskim, jak i w prawie unijnym. W zasadzie
jednolicie przyjmuje si¢ — zaréwno w doktrynie, jak i w orzecznictwie,
ze - wtdérna zdolnos¢ odrézniajaca mozna okresli¢ jako zdolnos¢ danego
oznaczenia do odrdézniania w obrocie towaréw lub ustug pochodza-
cych od konkretnego przedsigbiorcy, ktora powstaje wskutek uzywania
oznaczenia w obrocie w charakterze znaku towarowego. Okresla sie
ja réwniez jako zdolnos¢ rejestracyjng oznaczenia, ktére gdyby nie
wezedniejszy fakt jego uzywania w obrocie, nie mogloby zostac zare-
jestrowane jako znak towarowy badz z uwagi na brak zdolnosci od-
rézniajacej, badz istnienie ustawowego wylaczenia od rejestracji'. Jest
to zdolno$¢ do odrozniania pochodzenia towaréw w obrocie, nabyta
w wyniku uzywania®. Ma ona charakter nastepczy, poniewaz zdolnos¢
rejestracyjna oznaczenia w ogole by nie powstala, gdyby nie fakt jego
uzywania w obrocie skutkujacy jego asocjacja z konkretnym przedsie-
biorca. Istnienie pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej jest kwestig oceny,
natomiast istnienie wtdérnej zdolnosci odrézniajacej jest kwestia faktu’.

' Por. K. SzczEPANOWSKA-KOZLOWSKA, Bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku
towarowego, [w:] System Prawa Prywatnego, XIVB, Prawo wlasnosci przemystowej, red.
R. SkuBI1sz, Warszawa 2017, s. 657.

2 R. SkUBISz, Prawo znakdéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 56;
U. PROMINSKA, [w:] E. NowiNska, U. PROMINSKA, M. DU VALL, Prawo wlasnosci
przemystowej, Warszawa 2007, s. 196.

> J. S1EXczyro-CHLABICZ, Wtérna zdolnosé odrézniajgca jako okolicznosé wa-
runkujgca udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, «PiP» 74.6/2019, s. 109-110.
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2. WTORNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA JAKO PRZESLANKA
UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY —
UWAGI OGOLNE

Oznaczenia, ktdre sg pozbawione pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej,
moga naby¢ wtorng zdolnos¢ odrézniajaca, co skutkuje uzyskaniem
przez te oznaczenia zdolnosci rejestracyjnej. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem sadéw europejskich charakter odrézniajacy znaku to-
warowego uzyskany w nastepstwie jego uzywania w obrocie stanowi
jedna z ogdlnych przestanek wymaganych do rejestracji znaku towaro-
wego i oznacza, ze pozwala on na identyfikacje towaru lub ustugi, dla
ktérych stanowi oznaczenie, jako pochodzacych z okreslonego przed-
siebiorstwa, i w rezultacie na odrdznienie takiego towaru lub ustugi od
towaréw i ustug pochodzacych od innych przedsiebiorcéw’. Wykaza-
nie przez zglaszajacego faktu nabycia wtdérnej zdolnosci odrézniajacej
warunkuje udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia pozbawione
pierwotnej zdolnosci odrézniajacej lub wytaczone z mocy ustawy od
rejestracji, o ktérych mowa w art. 129'ust. 1 pkt 2-4 ustawy z 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej’, jak stanowi art. 130 p.w.p. Sg
to: a) oznaczenia, ktére nie nadaja si¢ do odrézniania w obrocie towardw,
dla ktérych zostaly zgloszone, tj. takie, ktore nie posiadajg konkret-
nej zdolnosci odrézniajacej (brak konkretnej zdolnosci odrézniajgcej);
b) oznaczenia opisowe, tj. takie, ktdre sktadajg si¢ wylacznie z elementow
mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania, w szczegoélnosci rodzaju to-
waru, jego pochodzenia, jakosci, iloci, wartosci, przeznaczenia, sposobu
wytwarzania, skfadu, funkcji lub przydatnosci; ¢) oznaczenia stosowane
powszechnie w obrocie w uczciwych i utrwalonych praktykach handlo-
wych, ktore sktadajg si¢ wyltacznie z elementdéw, ktore weszly do jezyka

* Wyroki TS: z 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee Pro-
duktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehor Walter Huber i Franz
Attenberger, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 46; z 18 czerwca 2002 r., C-299/99, Koninklijke
Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., ECLI:EU:C:2002:377,
pkt 35.

5 Tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.; dalej: p.w.p.
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potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych
praktykach handlowych.

Mozliwos$¢ uzyskania przez te trzy grupy oznaczen, niemajacych
dostatecznych znamion odroézniajacych wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej, obowigzywata w ustawie — Prawo wtasnosci przemyslowej od jej
uchwalenia w pierwotnym ksztalcie®. Na mocy art. 1 pkt 10 ustawy z 11
wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej’
wykreslono z art. 130 wyrazenie ,w szczeg6lnoséci”, ktére wywotywalo
kontrowersje wéréd przedstawicieli doktryny i skutkowalo niejedno-
litg interpretacja tego przepisu. Niektdrzy przedstawiciele doktryny
uznawali bowiem, ze nabycie wtdérnej zdolnosci odrézniajacej przed
zgloszeniem danego oznaczenia do rejestracji jest jedna z mozliwosci
co do okreslenia momentu, w ktérym ta zdolno$¢ zostanie uzyskana.
Podnoszono réwniez, ze taka wykladnia art. 130 p.w.p. bylaby zgodna
z wymogami dyrektywy 2008/95/WE?, ktéra dopuszczala swobode
panstw czlonkowskich i na mocy art. 3 ust. 3 zd. 2 przewidywata mozli-
wos¢ nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej po dacie zlozenia wniosku
o rejestracje lub po dacie rejestracji.

Tych kontrowersji nie budzi obecnie obowiazujacy art. 130 p.w.p.,
ktdry stanowi, Ze odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie
art. 129' ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. nie moze nastapi¢, jezeli przed data zglo-
szenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabral,
w nastepstwie jego uzywania, charakteru odrézniajacego w zwyktych
warunkach obrotu. Po nowelizacji z 11 wrzes$nia 2015 r. art. 130 w obec-
nie obowigzujacym brzmieniu jest zgodny z art. 4 ust. 4 dyrektywy
2015/2436°. Podkreslenia wymaga, ze tres¢ art. 130 nie zostata zmieniona
w ostatnich nowelizacjach prawa wlasnosci przemystowej, tj. w ustawie

¢ Dz.U.z2001r. Nr 49, poz. 508.

7 Dz. U. poz. 1615; dalej: nowelizacja p.w.p. z 11 wrze$nia 2015 r.

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 pazdziernika
2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakow towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 2008 1., s. 25 ze zm.).

®  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia
2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych (Dz. Urz. UE L 336, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2015/2436).
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z 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowe;j"
ani w ustawie z 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlas-
nosci przemystowej'.

Analogiczne unormowania do obecnie obowigzujacego art. 130
w zw. z art. 129" ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. dotyczace oznaczen, ktére moga
naby¢ wtérng zdolnos¢ odrézniajacg wskutek intensywnego uzywania
w obrocie obowiazujg na gruncie art. 4 ust. 4 w zw. z ust. 1 lit. b—d dy-
rektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 3 w zw. z ust. 1 lit. b—-d rozporzadzenia
2017/1001" w odniesieniu do unijnego znaku towarowego. Zaréwno
ustawodawca polski w art. 130 p.w.p., jak i prawodawca unijny w art. 4
ust. 4 dyrektywy 2015/2436 postanawiajg, ze nie mozna odmowic reje-
stracji znaku towarowego, jezeli przed datg zgloszenia znak ten uzyskat
w nastepstwie jego uzywania charakter odrdzniajacy.

3. NABYCIE WTORNE] ZDOLNOSCI ODROZNIAJACEJ JAKO
PRZESEANKA ODMOWY UNIEWAZNIENIA PRAWA OCHRONNEGO
NA ZNAK TOWAROWY — UWAGI OGOLNE

Wykazanie przez uprawnionego nabycia wtornej zdolnosci odroz-
niajacej przez sporny znak towarowy niemajacy pierwotnej zdolnosci
odrézniajacej moze by¢ skutecznym sposobem obrony w postepowa-
niu o uniewaznienie prawa. Stosownie do art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna wystapic,
jezeli na znak towarowy udzielono prawa ochronnego z naruszeniem
art. 129" ust. 1 pkt 2-4, a do dnia zlozenia wniosku znak ten nabral,
w nastepstwie jego uzywania, charakteru odrézniajacego w zwyktych
warunkach obrotu. Jak wynika z tresci tego przepisu, nabycie przez
sporny znak towarowy niemajacy pierwotnej zdolnosci odrézniajacej

1 Dz.U. poz. 501.

' Dz.U. poz. 2309.

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, s. 1; dalej:
rozporzadzenie 2017/1001).
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- wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej — powinno skutkowaé po stronie
UPRP wydaniem decyzji oddalajacej wniosek o uniewaznienie prawa.

Artykul 165 ust. 1 pkt 2 pw.p. — od momentu uchwalenia i wejscia
w zycie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej w jej pierwotnym
ksztalcie” — az do czasu wejscia w Zycie nowelizacji z 11 wrzes$nia 2015 r.,
tj. 15 kwietnia 2016 r. mial taka sama tres¢ i stanowil, ze z wnioskiem
o uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna wystapi¢ po uplywie
pieciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jezeli prawo to udzielone
zostalo z naruszeniem przepiséw art. 129, lecz znak w wyniku uzywania
nabral charakteru odrozniajacego. Tres¢ art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. do
wejscia w Zycie nowelizacji prawa wlasnosci przemystowej z 11 wrzes-
nia 2015 r. nie byla zgodna z art. 3 ust. 3 poprzednio obowigzujacej
dyrektywy 2008/95/WE. Nieprawidfowos¢ implementacji norm zawar-
tych w art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE polegala na wprowadzeniu
przez polskiego ustawodawce niedozwolonego ograniczenia prawa do
wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy'. Dla zapewnienia zgodno$ci art. 165 ust. 1 pkt 2 pw.p. zart. 3
ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE niezbedne bylo niestosowanie w praktyce
orzeczniczej przez UPRP i polskie sagdy administracyjne ogranicze-
nia dopuszczalno$ci wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa
w okresie pigciu lat od daty rejestracji. I faktycznie tego ograniczenia
z zasady nie stosowano w praktyce orzeczniczej.

Na mocy art. 1 pkt 38 ustawy z 11 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy —
Prawo wlasnosci przemystowej wprowadzono zmiany w art. 165 ust. 1 pkt
2 p.w.p. polegajace przede wszystkim na wyeliminowaniu niedopuszczal-
nego ograniczenia wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie po uptywie
pieciu lat od udzielenia prawa ochronnego. Obecnie obowigzujacy art.
165 ust. 1 pkt 2 p.w.p., w ktérym ustawodawca nie uzaleznia mozliwosci
wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy, na ktory udzielono prawa ochronnego z naruszeniem art. 129"
ust. 1 pkt 2-4, od uptywu pigciu lat od daty rejestracji, jest zgodny z art.

B Dz.U.z2001r. Nr 49, poz. 508.

" Por. R. SkuBisz, Uzyskanie charakteru odrézniajgcego przez znak towarowy
poprzez uzywanie (przestanki, data i dowody nabycia), «Bialostockie Studia Prawnicze»
19/2015, 5. 222 in.
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4 ust. 4 obecnie obowigzujacej dyrektywy 2015/2436 i stanowi przyktad
prawidlowej implementacji. W tym miejscu wymaga podkreslenia, ze
prawodawca unijny zaréwno w obecnie obowiagzujacej dyrektywie, jak
i w poprzednio obowigzujacych dyrektywach nie ograniczal zadnym
terminem mozliwosci wystepowania z wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego z powodu braku charakteru odrézniajacego.

Nalezy zaaprobowac¢ dalsze zmiany w art. 165 p.w.p. polegajace na
dodaniu do art. 165 ust. 3 i 4 na mocy art. 1 pkt 35 ustawy z 20 lutego
2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej”. Ich celem
bylo dostosowanie przepiséw polskiej ustawy do postanowien przede
wszystkim art. 8 dyrektywy 2015/2436.

4. PRZESLANKI POZYTYWNE I NEGATYWNE NABYCIA WTORNE]J
ZDOLNOSCI ODROZNIAJACE] W POSTEPOWANIU W PRZEDMIOCIE
UDZIELENIA LUB UNIEWAZNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA
ZNAK TOWAROWY

Podstawowg przestanka nabycia przez oznaczenie wtérnej zdolnosci
odrézniajgcej jest jego uzywanie w funkcji znaku towarowego, skutku-
jace wskazaniem Zrédta komercyjnego pochodzenia towaru lub ustugi -
co zgodnie podkresla sie zaréwno w doktrynie, jak i w orzecznictwie.
Z orzecznictwa sadéw europejskich - zaréwno TS, jak i Sadu UE - wy-
nika, zZe do nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego
prowadzi jedynie dlugotrwale uzywanie w obrocie oznaczenia w funkcji
znaku towarowego w taki sposéb, by odbiorcy (konsumenci) identyfi-
kowali tak oznaczone towary lub ustugi jako pochodzace z konkretnego
przedsigbiorstwa. Przy czym - jak stwierdzil TS w orzecznictwie -
wyrazenie ,uzywanie oznaczenia (znaku) w charakterze znaku towa-
rowego” nalezy rozumie¢ jako odnoszace si¢ wylacznie do uzywania
znaku w tym celu, aby zainteresowani odbiorcy rozpoznawali towar lub

' Dz. U. poz. 501.
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ustuge jako pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa'. Jest to Scile
zwiazane z podstawowg funkcja znakéw towarowych, tj. funkejg ozna-
czenia pochodzenia, zwang tez funkcja wyrdzniajaca lub dystynktywna,
ktdra polega na informowaniu nabywcéw o komercyjnym pochodze-
niu towaru". Jak stwierdzil TS w orzecznictwie, podstawowa funkcja
znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi, ze towar lub
usluga oznaczone danym znakiem towarowym pochodzg z okreslonego
przedsiebiorstwa, umozliwiajac mu - bez ryzyka wprowadzenia w blad -
odréznienie tego towaru lub tej ustugi od towaréw i ustug pochodza-
cych z innych przedsigbiorstw’®. Uznaje si¢, ze uzywanie oznaczenia
w charakterze znaku towarowego stanowi najwazniejsza przestanke
warunkujgcg nabycie przez znak wtérnej zdolnosci odrdzniajacej.

4.1. Uzywanie oznaczenia jako cze$ci innego zarejestrowanego znaku
towarowego oraz jako czeéci witryny lub domeny internetowe;j
skutkujgce nabyciem wtoérnej zdolnosci odrézniajacej

Sady europejskie dosy¢ liberalnie podchodza do spelnienia podstawo-
wego wymogu ,uzywania oznaczenia w charakterze znaku towarowego”,
poniewaz przyjmuja, ze uzyskanie charakteru odrézniajacego moze by¢
wynikiem zaréwno uzywania znaku jako czesci zarejestrowanego znaku
towarowego w postaci jednego z jego elementéw, jak i uzywania tego
znaku w polaczeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym.
Jednoczesnie TS wyraznie podkreslil, ze w obu tych przypadkach wazne
jest, by w nastepstwie tego uzywania zainteresowany krag odbiorcow
faktycznie postrzegal dany towar lub dang ustuge, oznaczone samym
tylko znakiem zgloszonym do rejestracji, jako pochodzace z okreslonego

'8 Wyroki TS: z16 wrzesnia 2015 r., C-215/14, Société des Produits Nestlé SA v. Cat-
bury UK Ltd., ECLI:EU:C:2015:604; z 7 lipca 2005 r., C-353/03, Societe des produits
Nestle SA v. Mars UK Ltd., ECLI:EU:C:2005:432.

7" R.SkuBISz, Funkcje znaku towarowego, [w:] Ksiega pamigtkowa z okazji 80-lecia
rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 168.

¥ Wyroki TS: z 18 czerwca 2002 r., C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV
v. Remington Consumer Products Ltd, EU:C:2002:377, pkt 30; z 16 wrzesnia 2015 r.,
C-215/14, Société des Produits Nestlé SA v. Catbury UK Ltd., ECLI:EU:C:2015:604, pkt
59.
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przedsiebiorstwa®. Trybunat Sprawiedliwos$ci sformutowal te teze w wy-
roku z 7 lipca 2005 r. w sprawie Société des produits Nestlé v. Mars UK
Ltd.*, ktéra dotyczyla zarejestrowania w charakterze znaku towarowego
czescisloganu ,Have a break” zarejestrowanego jako znak towarowy dla
towarow z klasy 30, tj. wyrobow czekoladowych, stodyczy, cukierkéw
i ciastek, ktérego wlascicielem jest Nestlé.

Nastepnie TS potwierdzit swoje stanowisko, Ze uzyskanie charakteru
odroézniajacego moze by¢ wynikiem zaréwno uzywania znaku jako
czesci zarejestrowanego znaku towarowego w postaci jednego z jego
elementow, jak i uzywania tego znaku w polaczeniu z innym zarejestro-
wanym znakiem towarowym w wyroku z 16 wrzesnia 2015 r. w sprawie
Société des Produits Nestlé SA p. Cadbury UK Ltd. Sprawa ta dotyczyla
sporu miedzy spotka Nestlé a spotka Cadbury w przedmiocie sprzeciwu
whiesionego przez t¢ ostatnig wobec zgloszenia przez spotke Nestlé do
rejestracji w Wielkiej Brytanii jako znaku towarowego tréjwymiarowego
oznaczenia skladajacego sie z czterech paluszkow wafli w czekoladzie Kit
Kat. Trybunat w tej sprawie podkreslil, Ze niezaleznie od tego, czy znak
ten byl uzywany jako cze$¢ innego zarejestrowanego znaku towarowego,
czy tez w polaczeniu z takim znakiem, zglaszajacy musi przedstawic¢
dowdd, ze zainteresowany krag odbiorcéw postrzega towar lub ustuge
oznaczone tym tylko znakiem, z pominieciem wszelkich innych zna-
kow, ktore rowniez moga wystepowac jako pochodzace z okreslonego
przedsigbiorstwa.

Sady europejskie w orzecznictwie z ostatnich lat dopuscily mozli-
wos¢ nabycia wtdrnej zdolnosci odrézniajgcej przez oznaczenie, ktore
jest uzywane w charakterze znaku towarowego oraz w ramach innego
uzywania, na przyklad jako caloé¢ lub czed$¢ nazwy witryny inter-
netowej. W sprawie bet365 Group Ltd. v. EUIPO zakonczonej wyro-
kiem Sadu UE z 14 grudnia 2017 r.*' skarzaca wykazywala, ze — oprocz

¥ Wyroki TS: 27 lipca 2005 r., C-353/03, Societe des produits Nestle SA v. Mars UK
Ltd., ECLL:EU:C:2005:432, pkt 30; z 18 kwietnia 2013 r., C-12/12, Colloseum Holding AG
v. Levi Strauss & Co., ECLI:EU:C:2013:253, pkt 27.

20 C-353/03, Societe des produits Nestle SA v. Mars UK Ltd.

2 T-304/16, ECLI:EU:T:2017:912; ten wyrok zostal zaskarzony i sprawa jest obecnie
w toku przed TS.



276 JOANNA SIENCZYEO-CHLABICZ [10]

uzywania oznaczenia ,,bet365” w charakterze znaku towarowego — ele-
ment ,,bet365” jest przez nig rdwniez uzywany jako firma spoétki i jako
nazwa domeny internetowej w celu kierowania klienteli do jej witryny
internetowe;j. Sad nie zgodzil sie z Izbg Odwotawczg EUIPO, ktéra naru-
szyla prawo, poniewaz catkowicie wykluczyla w zaskarzonej decyzji, by
uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego jako nazwy domeny
internetowej moglo stanowi¢ uzywanie znaku ,w charakterze znaku
towarowego”. Sad podkreslil, ze wszystko zalezy w istocie od dokumen-
tow i informacji przedstawionych w tym wzgledzie i od tego, co moga
one wskazywac dla celéw oceny postrzegania, jakie ma wlasciwy krag
odbiorcéw, gdy widzi elementy ,bet365” lub ,,bet365.com” lub uzywa
ich w ramach korzystania z Internetu®.

Sad UE wskazal, ze w tej sprawie nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace
okolicznosci: 1) fakt, ze wytacznie skarzaca uzywa elementu ,,bet365” dla
celow sprzedazy gier hazardowych i zakladow; 2) element ,,bet365” znaj-
duje sie we wszystkich znakach towarowych, ktérych uzywa ona w celu
identyfikowania w sposob ogdlny swoich ustug; 3) witryna internetowa
skarzacej jest jej gtéwnym kanalem sprzedazy gier hazardowych i za-
ktadow; 4) w sektorze tym wiekszo$¢ znakéw towarowych uzywanych
przez operatoréw online jest, tak jak zakwestionowany znak towarowy;,
samoistnie opisowa i 5) jest powszechnie wiadome, Ze zawierajacy za-
klady i gracze s w znacznej wigkszosci przypadkow statymi klientami?®.
Nalezy przyja¢, ze klient, ktory taczy sie z witryna internetowg skarzacej
pod adresem ,www.bet365.com”, nie czyni tego przypadkowo i uzywa
zakwestionowanego znaku towarowego lub pochodnych od niego zna-
kow towarowych jako elementu identyfikujacego ustugi oferowane przez
skarzaca w odréznieniu od ustug oferowanych przez jej konkurentow,
podobnie jak klient, ktéry wchodzi do sklepu opatrzonego szyldem
odpowiadajagcym znakowi towarowemu towaréw lub ustug, ktorych
poszukuje i ktére s3 w nim sprzedawane.

Podsumowujac, Sad UE stwierdzil w sprawie bet365 Group Ltd. v. EU-
IPO, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy, takie informacje, jak liczba

2 Ibidem, pkt 43.
2 Ibidem, pkt 44.
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polaczen z witryng internetowg skarzacej, klasyfikacja tej witryny pod
wzgledem odwiedzin w réznych panstwach lub wskazanie, ile razy za-
kwestionowany znak towarowy lub pochodne od niego znaki towarowe
byly przedmiotem wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
sg danymi, ktére moga przyczynic si¢ do wykazania uzyskania przez
zakwestionowany znak towarowy charakteru odrdzniajacego w nastep-
stwie uzywania. To samo moze dotyczy¢ wydrukow ze stron witryny
internetowej skarzacej lub z innych witryn internetowych w réznych
jezykach, w ktorych pojawiaja sie zakwestionowany znak towarowy
lub pochodne od niego znaki towarowe, o ile zakres przedstawionych
dowoddéw moze wskazywac na znaczace uzywanie zakwestionowanego
znaku w charakterze znaku towarowego.

4.2. Uzywanie oznaczenia jako tytulu prasowego a nabycie wtornej zdol-
nosci odrdzniajacej

W orzecznictwie WSA w Warszawie oraz NSA rozwazano, czy wtdrna
zdolnos¢ odrdzniajaca oznaczenia moze powsta¢ w wyniku diugotrwa-
tego uzywania w obrocie tego oznaczenia, ale nie w funkcji znaku towa-
rowego, tylko w postaci zarejestrowanego tytutu prasowego. Naczelny
Sad Administracyjny zajat sie tym problemem w orzecznictwie miedzy
innymi w wyrokach z 7 lutego 2018 r.”* w sprawach dotyczacych odmowy
udzielenia ochrony dla stownych oznaczen ,,100” i ,,100 panoramicz-
nych”, przeznaczonych do oznaczania towaréw z klasy 16: czasopisma
krzyzowkowe, szaradziarskie. Naczelny Sad Administracyjny podzielil
w tych sprawach poglad Urzedu Patentowego, Ze zgloszone do rejestracji
oznaczenia sfowne ,,100” i ,,100 panoramicznych” nie nabyly wtérnej
zdolnosci odroézniajacej wskutek uzywania ich jako elementu zareje-
strowanego przez skarzaca tytutu prasowego. Jak stwierdzit NSA, tytut
prasowy w przeciwienstwie do znaku towarowego nie musi posiadac
dostatecznych znamion odrézniajacych w rozumieniu prawa wlasnosci
przemystowej, ale jedynie powinien rézni¢ sie od innych tytuléw pra-
sowych wystepujacych na rynku. Poza tym przedlozone przez skarzaca

2 Ibidem, pkt 46.
% 11 GSK 1790/16, «Lex» nr 2443714; II GSK 2781/16, «Lex» nr 2443712.
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dowody dotyczace badan opinii publicznej na temat popularnosci tych
oznaczen nie potwierdzaly, ze sa one jednoznacznie kojarzone przez
odbiorcéw jako pochodzace od skarzacej. Ponadto wskazanie na zrédlo
komercyjnego pochodzenia towaru od skarzacej bylo znaczaco utrud-
nione, gdyz poza skarzaca réwniez inni wydawcy uzywali w tytulach
publikacji identycznych lub podobnych oznaczen stownych.
Podkreslenia wymaga, ze mozna uzna¢ za jednolite stanowisko za-
warte przez NSA w bardzo wielu orzeczeniach, w ktérych strong byta
Agencja Wydawnicza Technopol, ze oznaczenia ,,100” lub ,,100 panora-
micznych”, ,1000 panoramicznych” lub ,,1000” oraz inne analogiczne
tylko z inng wystepujaca na poczatku cyfra jako oznaczenia opisowe,
pozbawione pierwotnej zdolnosci odrézniajacej — nie nabyly wtérnej
zdolnosci odrozniajacej®®. Naczelny Sagd Administracyjny w tych orze-
czeniach podzielat zazwyczaj stanowisko UP o zasadnosci odmowy
udzielenia lub uniewaznieniu prawa ochronnego na te znaki towarowe.
Zblizone stanowisko do NSA zajat Sad UE w ostatnio wydanym
wyroku z 26 czerwca 2019 r., w sprawach polaczonych od T-117/18 do
T-121/18, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0. v. EUIPO¥ (wyrok
ten zostal zaskarzony do TSUE i sprawa jest w toku). Sprawa dotyczyla
zgloszenia przez strone do rejestracji pigciu unijnych oznaczen stownych:
»200 panoramicznych”, ,300 panoramicznych”, ,,400 panoramicznych”,
»500 panoramicznych” 1,000 panoramicznych” do rejestracji dla towa-
row z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej obejmujacej czasopisma krzyzow-
kowe, szaradziarskie. Sagd UE podzielil w tym wyroku stanowisko Izby
Odwotawczej EUIPO, ze w $wietle dowodow przedstawionych przez
skarzgcg nie mozna stwierdzi¢, iz oznaczenia te nabyly wtérng zdolnos¢
odrézniajaca wskutek uzywania®. Sad podkreslil, ze wbrew temu, co
twierdzi skarzaca, Izba Odwotawcza nie popelnila bledu w ocenie, gdy
uznala, ze przedstawienie sondazy opinii publicznej wskazujacych na

% Por. m.in. wyroki NSA: z 7 lutego 2018 r., I GSK 1790/16 i IT GSK 2781/16, «Le-
galis» nr 1716852; z 18 grudnia 2018 r., IT GSK 1630/18, «Legalis» nr 1888427; z 13 maja
20151., IT GSK 462/14, «Legalis» nr 1732054; z 17 lutego 2015 r., II GSK 2271/13, «Legalis»
nr 1248032.

27 ECLL:EU:T:2019:447.

2 Ibidem, pkt 91.
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to, ze docelowy krag odbiorcoéw postrzega tytuly prasowe z zawierajacej
liczby serii skarzacej jako pochodzace od skarzacej, mogloby by¢ po-
mocne dla wykazania wtérnej zdolnosci odrézniajacej tych oznaczen.
O ile bowiem jest prawda, ze skarzgaca przedstawita przed EUIPO son-
daze opinii publicznej, o tyle Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita,
ze sondaze te potwierdzaja jedynie wysoki udzial w rynku czasopism
krzyzéwkowych skarzacej, ale nie dowodzg, ze rozpatrywane oznaczenia
sg postrzegane przez odbiorcéw jako znak towarowy?.

4.3. Uzywanie oznaczenia wylacznie przez jednego przedsigbiorce dla
danej grupy towardéw jako pozytywna przestanka nabycia wtdrnej
zdolnosci odrézniajacej

Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku z 18 czerwca 2002 r. w sprawie
Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products
Ltd.* stwierdzil, ze w sytuacji gdy dany podmiot gospodarczy jest je-
dynym podmiotem oferujacym na rynku towary szczegélnego rodzaju,
czeste uzywanie oznaczenia skladajacego sie z ksztattu tych towaréw
moze stac sie wystarczajace do nadania temu oznaczeniu charakteru
odrozniajacego, w sytuacji gdy w wyniku tego uzywania znaczna czgs$é
zainteresowanych odbiorcow kojarzy ten ksztalt z tym jedynym pod-
miotem gospodarczym, a nie innym przedsigbiorstwem, lub sadzi, iz
towary o tym ksztalcie pochodzg od tego podmiotu gospodarczego.

Powyzsze orzeczenie TS bylo rezultatem skierowania przez Court of
Appeal w Wielkiej Brytanii kilku pytan prejudycjalnych, ktore zostaty
podniesione w ramach sporu miedzy spotka Koninklijke Philips Elec-
tronics NV a spotka Remington Consumer Products Ltd. w kontekscie
powddztwa o naruszenie praw ze znaku towarowego, ktéry Philips
zarejestrowal na podstawie jego uzywania. Stan faktyczny sprawy spro-
wadzal si¢ do tego, Ze spotka Philips w 1966 r. stworzyla nowy rodzaj
elektrycznej maszynki do golenia, zaopatrzonej w trzy obrotowe ostrza,
anastepnie w 1985 r. zglosita ona znak towarowy skladajacy si¢ z przed-
stawienia graficznego ksztaltu i konfiguracji gornej czesci tego typu

¥ Ibidem, pkt 136.
30C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377.
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maszynki, sktadajacej sie z trzech okragtych glowic z obracajacymi sie
ostrzami, rozmieszczonych w sposdb tworzacy tréjkat rownoboczny.
Za$ spotka konkurencyjna Remington rozpoczeta w 1995 r. w Wiel-
kiej Brytanii produkcje i sprzedaz maszynki do golenia typu DT 55,
zaopatrzonej w trzy glowice obrotowe tworzace trojkat rownoboczny
wedlug konfiguracji podobnej do tej, ktorg stosowata Philips. Spotka
Philips wniosta przeciwko Remington powddztwo o naruszenie praw
do przystugujacego jej znaku towarowego, natomiast spétka Remington
wniosta o uniewaznienie zarejestrowanego przez Philips znaku towa-
rowego.

Naczelny Sad Administracyjny rozwazal w orzecznictwie problem
dopuszczalno$ci nabycia wtdrnej zdolnosci odrozniajacej wskutek dtu-
gotrwalego i réwnoczesnego uzywania przez wielu przedsigbiorcow
oznaczen pozbawionych pierwotnej zdolno$ci odrézniajacej; zajmowat
sie tym zagadnieniem w orzecznictwie miedzy innymi w sprawach
dotyczacych odmowy udzielenia ochrony na oznaczenia stowne ,,100
panoramicznych”i,100” przeznaczone do oznaczania towardéw z klasy
16: czasopisma krzyzdwkowe, szaradziarskie. Naczelny Sagd Admini-
stracyjny podzielil stanowisko Sadu I instancji, ktéry uznal decyzje
Urzedu Patentowego odmawiajaca udzielenia prawa ochronnego na te
oznaczenia za prawidtowa z powodu braku pierwotnej i niepowstania
wtornej zdolnosci odrézniajacej. Naczelny Sad Administracyjny w wy-
roku z 7 lutego 2018 r.”' stwierdzil, ze ,,réwnoczesne uzywanie spornego
oznaczenia przez wiele réznych podmiotéw w zasadzie uniemozliwia
nabycie wtdrnej zdolnosci odrézniajacej. Wiez miedzy oznaczeniem
a towarami pochodzacymi od konkretnego przedsigbiorcy powstaje
w szczegolnodci wtedy, kiedy zostaje ustalone, ze zaden inny uczest-
nik obrotu nie opatrywatl swoich towaréw takim samym oznaczeniem
w okresie przed zgloszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Znak nie
moze bowiem naby¢ wtoérnej zdolnosci odrdézniania, jezeli nie jest iden-
tyfikowany z towarami pochodzacymi z okreslonego przedsiebiorstwa,

' Por. wyroki NSA: z 7 lutego 2018 r., Il GSK 1790/16, «Legalis» nr 1716853 oraz II
GSK 2781/16, «Legalis» nr 1716852.
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za$ taka identyfikacja nie jest z reguly mozliwa, jezeli znak uzywany
jest rowniez przez innych przedsiebiorcow™.

W konsekwencji nalezy przyja¢, ze przestanka negatywna nabycia
wtornej zdolnosci odrézniajacej przez oznaczenie pochodzace od da-
nego przedsigbiorcy jest rownoczesne uzywanie tego samego oznaczenia
dla danej klasy towaréw lub ustug przez wielu przedsigbiorcow, gdyz
z reguly nie prowadzi ono do wskazania Zrédta komercyjnego pocho-
dzenia towaru lub ustugi.

5. POST}}POWANIE DOWODOWE PRZED URZEDEM PATENTOWYM
W PRZEDMIOCIE WYKAZANIA PRZEZ UPRAWNIONEGO NABYCIA
PRZEZ ZNAK TOWAROWY WTéRNE] ZDOLNOSCI ODR()ZNIA]ACEI

Ustalenie nabycia przez znak towarowy wtdrnej zdolnosci odrdz-
niajacej jest kwestia faktu. Wtorna zdolno$¢ odrozniajaca jest faktem
podlegajacym ocenie na podstawie dowodéw. Ustalenie, ze zgloszone
do rejestracji oznaczenie lub zarejestrowany znak towarowy niemajacy
pierwotnej zdolnosci odrozniajacej nabyly wtérng zdolnos¢ odroz-
niajacy, nie nalezy do sfery prawa materialnego, ale do sfery ustalen
faktycznych (stanu faktycznego sprawy). W konsekwencji ewentualne
zarzuty zmierzajace do podwazenia ustalen faktycznych w zakresie
nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej powinny by¢ formutowane
za pomocy zarzutow naruszenia przepisow postepowania, a nie prawa
materialnego.

Sady europejskie wskazuja w orzecznictwie, ze oceny na okolicznos¢
stwierdzenia nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej organ powinien
dokonywac¢ przez przeprowadzenie dwustopniowego testu. Niezaleznie
od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odrézniajacy
czy tez uzyskal go w nastepstwie uzywania, organ powinien odnies¢
sie w ramach oceny: po pierwsze — do towardéw lub ustug, dla ktérych

# To stanowisko prezentowal NSA réwniez we wczesniejszych orzeczeniach; por.
m.in. wyroki NSA: z 14 stycznia 2015 r., II GSK 1815/14; z 14 pazdziernika 2011 r., I GSK
1095/10, «Legalis» nr 389363; z 8 listopada 2002 r., I SA 76/02, «Legalis» nr 93839.
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wystgpiono o rejestracje, oraz po drugie — do przypuszczalnego sposobu
postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany krag odbiorcow,
czyli dostatecznie uwaznego i rozwaznego przecietnego konsumenta
danej kategorii towaréw lub ustug®. Ponadto uzywanie oznaczenia
powinno odbywac si¢ w relacji do towardw zgtoszonych do rejestracji,
jak réwniez powinno dotyczy¢ terytorium Polski lub innego panstwa,
w ktérym uprawniony ubiega si¢ o rejestracje danego oznaczenia*.
Nie budzi watpliwosci ani w doktrynie, ani w orzecznictwie zaréwno
sadow krajowych, jak i europejskich zagadnienie ciezaru dowodu na
okolicznos¢ nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej. Trybunat wielo-
krotnie podkreslal w orzecznictwie, Ze w postepowaniu w przedmiocie
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy ciezar dowodu na
istnienie charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywa-
nia oznaczenia spoczywa na wlascicielu tego znaku towarowego (upraw-
nionym do tego znaku), ktéry podnosi jego charakter odrézniajacy™.
Jednoczesnie - jak podkresla TS w orzecznictwie na przyktad w wy-
roku z 19 czerwca 2014 r., C-217/13 i C-218/13, Oberbank AG, Banco San-
tander SA, Santander Consumer Bank AG v. Deutscher Sparkassen- und
Giroverband eV*® - bez znaczenia sg powody, dla ktérych uprawnionemu
do znaku towarowego nie udato si¢ przedstawi¢ dowodéw na wykazanie
okolicznosci faktycznej w postaci nabycia przez ten znak wtérnej zdol-
nosci odrozniajacej. Trybunat stwierdzil, ze w przypadku gdy wlasciciel
kwestionowanego znaku towarowego, po wezwaniu przez wlasciwy

¥ Wyroki TS: z 12 lutego 2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV
v. Benelux-Merkenbureau, EU:C:2004:86, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo;
27 lipca 2005 r., C-353/03, pkt 25; z 21 kwietnia 2010 r., T-7/09, Schunk GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik v. OHIM, EU:T:2010:153, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo;
z 24 lutego 2016 r., T-411/14, The Coca-Cola Company v. OHIM, EU:T:2016:94, pkt 71
i przytoczone tam orzecznictwo; z 19 czerwca 2014 r., C-217/13 i C-218/13, Oberbank
i in. v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, EU:C:2014:2012, pkt 39.

**  R. SKUBISz, Uzyskanie..., s. 213.

*  Por. wyrok TS z 18 pazdziernika 2005 r., C-405/03, Class International BV
v. Colgate-Palmolive Company i in., EU:C:2005:616, pkt 73 i przytoczone tam orzecz-
nictwo; wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r., C-479/12, H. Gautzsch Grof$handel GmbH Co.
KG v. Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, pkt 40.

36 EU:C:2014:2012.
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organ, nie przedstawi dowoddw na nabycie przez znak charakteru od-
rézniajacego w nastepstwie uzywania, nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢
prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie przyjmuje si¢ w orzecznictwie zaréwno sagdow europej-
skich, jak i sadow krajowych, ze dowody na okolicznos$¢ nabycia wtérnej
zdolnosci odrézniajacej powinny by¢ opatrzone datg. Dowody nieopa-
trzone datg nie powinny by¢ przez organ uwzglednione. Nalezy przyjac,
ze wedlug obecnie obowigzujacego stanu prawnego w postepowaniu
o udzielenie prawa ochronnego dowody na ustalenie okoliczno$ci na-
bycia przez znak wtdérnej zdolnosci odrézniajacej powinny pochodzi¢
z okresu sprzed daty zgloszenia znaku towarowego do rejestracji (art.
130 p.w.p.), natomiast w postepowaniu w przedmiocie uniewaznienia
prawa dowody powinny pochodzi¢ sprzed daty zlozenia wniosku o unie-
waznienie (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.)”".

Trybunal wyrazit w orzecznictwie postulat dokonywania przez organ
calo$ciowej oceny dowodow; stwierdzil, ze przy ustalaniu, czy znak
towarowy nabyt zdolnos$¢ odrézniajacg w wyniku uzywania, wlasciwy
organ powinien dokona¢ calosciowej oceny dowodéw na okolicznos¢,
ze znak wskutek uzywania w obrocie identyfikuje towar jako pocho-
dzacy z konkretnego przedsiebiorstwa i pozwala odréznic ten towar od
towaréw pochodzacych z innych przedsigbiorstw™.

Jak wynika ze stanowiska TS wyrazonego w orzecznictwie z ostatnich
kilku lat, na przyktad z wyroku z 30 listopada 2017 r., Hanso Holding AS

7 Por. wyrok TS z 17 pazdziernika 2017 r., T-704/16, Murka Ltd v. EUIPO,
EU:T:2017:728; z 21 listopada 2012 r., T-338/11, Getty Images v. OHIM (PHOTOS.
COM), EU:T:2012:614, pkt 45; wyrok TS z 11 czerwca 2009 r., C-542/07 P, Imagination
Technologies v. OHIM, EU:C:2009:362, pkt 49.

*® Wyroki TS: z 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97,
EU:C:1999:230, pkt 49; z 15 grudnia 2005 r., Ksztalt zapalniczki krzesiwowej, T-262/04,
EU:T:2005:463, pkt 63; z 6 maja 2003 r., C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-
-Merkenbureau, EU:C:2003:244, pkt 77; z 16 wrzesnia 2004 r., C-404/02, Nichols plc
v. Registrar of Trade Marks, EU:C:2004:538, pkt 27; z 7 lipca 2005 r., C-353/03, pkt 26
129; 217 maja 2011r., Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia» AEv. OHIM,
T-7/10, EU:T:2011:221, pkt 43; wyrok Sadu UE z 26 czerwca 2019 ., Agencja Wydawnicza
Technopol sp. z o.0. v. EUIPO, T-117/18, ECLI:EU:T:2019:447, pkt 89.
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v. EUIPO®, czy z wyroku z 24 lutego 2016 r., The Coca-Cola Company
v. EUIPO* - fakt nabycia przez oznaczenie wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej ustala si¢ na podstawie wszystkich tych okolicznosci faktycznych
wykazanych w postepowaniu, ktérych rezultatem musi by¢ wykazanie,
ze wlasciwa (odpowiednia) grupa konsumentéw lub znaczaca jej czgs¢
identyfikuje towary tak oznaczone z okreslonym przedsiebiorca, tj. ze
zrédlem komercyjnego pochodzenia towarow*..

Sady europejskie dokonuja w orzecznictwie podzialu na dowody
bezposrednie, za pomoca ktérych mozliwe jest jednoznaczne wskazanie
komercyjnego pochodzenia towaréw od konkretnego przedsiebiorcy,
oraz dowody posrednie, uznawane za positkowe, ktére majg drugo-
rzedne znaczenie i mogg jedynie stanowi¢ potwierdzenie dla bezpo-
srednich dowodéw na okolicznos$¢ uzyskania przez znak charakteru
odrézniajgcego w nastepstwie uzywania.

Do dowodéw bezposrednich, majacych decydujace znaczenie dla wy-
kazania nabycia wtérnej zdolnosci odrdzniajacej, naleza réznego rodzaju
dowody, za pomocg ktérych mozna wykazaé, ze co najmniej znaczacy
odsetek konsumentéw identyfikuje towary lub ustugi tak oznaczone
jako pochodzace od konkretnego przedsiebiorcy, jak na przyklad son-
daze opinii publicznej**. Jednoczesnie TS dodaje w orzecznictwie — bez

¥ T-798/16, EU:T:2017:854. Sprawa dotyczyta zgloszenia unijnego znaku towaro-
wego REAL dla towaréw z klas 29, 30 i 31 (m.in. produktéw spozywczych).

10 T-411/14, EU:T:2016:94, pkt 69 (zgloszenie unijnego znaku t. - tréjwymiarowy
znak towarowy tworzony przez ksztalt butelki konturowej bez zfobien z centralng czescia
lekko zaokraglona i gérna czescia sktadajaca sie u nasady szyjki z lekko wypuklego lejka
zgloszonego do rejestracji m.in. dla piwa, wéd mineralnych i gazowanych oraz innych
napojow bezalkoholowych, napojéw owocowych i sokéw owocowych, syropéw i innych
preparatéw do produkcji napojow, nalezacych do klasy 32 klasyfikacji nicejskiej).

1 Wyrok TS z 30 listopada 2017 r., T-798/16, Hanso Holding AS p. Urzedowi Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej, pkt 39; por. takze wyroki TS: z 21 kwietnia 2010
r., T-7/09, Schunk v. OHIM, EU:T:2010:153, pkt 41; z 22 marca 2013 r., T-409/10, Bottega
Veneta International v. OHIM, EU:T:2013:148, pkt 77 i orzecznictwo tam cytowane.

2 Wyroki TS: z 17 pazdziernika 2017 r., T-704/16, Murka Ltd v. EUIPO,
EU:T:2017:728, pkt 62; z 17 maja 2011 r., T-7/10, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro
Athinon ‘Ygeia’ v. OHIM, EU:T:2011:221, pkt 42; z 15 grudnia 2005 r., T-262/04, BIC
v. OHIM, EUT:2005:463, pkt 61; z 29 kwietnia 2004 r., T-399/02, Eurocermex v. OHIM,
EU:T:2004:120, pkt 42.
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szerszego wyjasnienia — ze okolicznosci faktyczne, w ktorych warunek
dotyczacy uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywa-
nia moze zosta¢ uznany za spelniony, nie moga by¢ wykazane wylacznie
na podstawie ogdlnych i abstrakcyjnych danych®.

Stanowisko sagdéw europejskich znalazlo potwierdzenie w orzecz-
nictwie Naczelnego Sagdu Administracyjnego, ktéry miedzy innymi
w wyroku z 24 marca 2015 r.** - odnoszgc si¢ do wyroku TS z 7 lipca
2005 r., C-353/03, Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.*> —
stwierdzil, ze jakkolwiek w uzasadnieniu orzeczenia TS wskazano na
mozliwos$¢ nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej poprzez uzywanie
danego oznaczenia jako czesci znaku ztozonego, to jednak tylko i wy-
facznie w sytuacji, gdy w nastepstwie uzywania zainteresowany krag
odbiorcow faktycznie rozpoznaje towar lub ustuge oznaczone wylacznie
znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jako pochodzace
od okreslonego przedsigbiorstwa.

Do podzialu dowodéw na bezposrednie i posrednie (positkowe) na-
wigzal Sagd UE miedzy innymi w wyroku z 26 czerwca 2019 r. w sprawie
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0. v. EUIPO*®; dane dotyczace
sprzedazy, tj. faktury i inne dokumenty dotyczace reklamy i promocji
mozna uznac¢ jedynie za dowody positkowe, ktére moga w stosownym
przypadku stanowi¢ potwierdzenie dla bezposrednich dowodéw na
okolicznos¢ uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzy-
wania, przedstawionych za posrednictwem oswiadczen stowarzyszen
zawodowych lub badan rynkowych?.

# Wyroki TS: z 24 lutego 2016 r., T-411/14, The Coca-Cola Company v. OHIM,
EU:T:2016:94, pkt 69; z 21 kwietnia 2010 r., Schunk v. OHIM (Przedstawienie czgsci
trzpienia), T-7/09, EU:T:2010:153, pkt38;z22marca2013r., Bottega Veneta International
v. OHIM (Ksztatt torebki), T-409/10, EU:T:2013:148, pkt 74.

4TI GSK 371/14, «Legalis» nr 1310920.

% EU:C:2005:432.

4 T-117/18, ECLLI:EU:T:2019:447, pkt 81.

¥ Wyroki Sadu UE: z 26 czerwca 2019 r., Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.
v. EUIPO, T-117/18, ECLLI:EU:T:2019:447, pkt 81; z 30 listopada 2017 r., Hanso Holding
AS v. EUIPO, T-798/16, EU:T:2017:854, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo.
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6. KONTROLA SADOWOADMINISTRACYJNA ROZSTRZYGNIEC
URZEDU PATENTOWEGO W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE LUB
UNIEWAZNIENIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY
W PRZYPADKU POWOLANIA SI]@ PRZEZ UPRAWNIONEGO NA
OKOLICZNOSC NABYCIA WTORNE] ZDOLNOSCI ODROZNIAJACE]

Dowody na okoliczno$¢ nabycia przez znak towarowy wtdrnej zdol-
nosci odrézniajacej powinny by¢ zfozone przez zglaszajacego lub upraw-
nionego w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w przedmiocie
udzielenia lub uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy, co
podkresla wielokrotnie NSA w orzecznictwie*.

Z uwagi na to, ze ciezar dowodu na okolicznos$¢ nabycia wtérnej
zdolnosci odrdzniajacej obcigza uprawnionego do znaku, ktéry powi-
nien przedstawi¢ dowody na jej wykazanie, to Urzad Patentowy nie jest
zobowiazany do ustalania stanu faktycznego z urzedu i poszukiwania
dowodow na okolicznos¢ nabycia przez znak wtérnej zdolnosci odroz-
niajacej. Organ ma obowigzek wyczerpujaco rozpatrzec i ocenic caty
material dowodowy przedstawiony przez uprawnionego, ustosunkowac
sie do kazdego ze zlozonych dowodéw, nastepnie oceni¢ - na pod-
stawie caloksztaltu materialu dowodowego - czy okolicznos$¢ nabycia
przez znak towarowy wtérnej zdolnosci odrézniajacej zostata udowod-
niona. Ponadto organ powinien uzasadni¢ swoje stanowisko. Jak wynika
z analizy orzecznictwa, sady administracyjne - kontrolujac zgodnos¢
z prawem decyzji UPRP w postepowaniach w przedmiocie udzielenia
lub uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy, w ktérych
zglaszajacy lub uprawniony broni si¢ okolicznoscig nabycia przez znak
wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej — podkreslajg, ze organ powinien wzigé
pod uwage wszystkie przedstawione przez uprawnionego dowody na
wykazanie tej okoliczno$ci i na podstawie calego materialu dowodowego
oceni¢, czy powstal zwiazek pomiedzy znakiem towarowym a towarem
pochodzacym od konkretnego przedsiebiorcy.

Sady administracyjne - co do zasady - nie prowadza postepowania
dowodowego. Jest to zwiazane z ich podstawowg funkcja sprawowania

8 Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., IT GSK 592/13, «Legalis» nr 1161349.
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sagdowej kontroli administracji, jaka jest ocena zaskarzonego aktu
lub czynnosci zgodnie z kryterium legalnosci*. Sad administracyjny,
w przeciwienstwie do sadu powszechnego, nie rozstrzyga sprawy co
do istoty, jest bowiem sadem prawa, a nie sgdem faktu. Zgodnie z art. 1
ustawy z 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sadéw administracyjnych®
sady administracyjne sprawujg wymiar sprawiedliwosci przez kontrole
dzialalnosci administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana
jest pod wzgledem zgodnosci z prawem, jezeli ustawy nie stanowia
inaczej. Z uwagi na taki charakter sadu administracyjnego nie lezy
w jego kompetencji ustalanie stanu faktycznego sprawy administracyj-
nej, a tym bardziej przesadzenie zaistnienia istotnej w sprawie, a spornej
okolicznosci faktycznej, ale jedynie kontrola, czy organy prowadzace
postepowanie administracyjne, wyjasniajac ten stan, uczynily to z do-
chowaniem regul wigzacej je w tym zakresie procedury”.

Jedynie na zasadzie wyjatku - zgodnie z art. 106 § 3 ustawy z 30 sierp-
nia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sagdami administracyjnymi** -
postepowanie dowodowe przed wojewddzkim sadem administracyjnym
moze mie¢ wylgcznie charakter uzupelniajacy, a w konsekwencji doko-
nywanie samodzielnych ustalen faktycznych jest dopuszczalne jedynie
w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do dokonania oceny zgod-
nosci z prawem zaskarzonego aktu lub czynno$ci organu administra-
cji*’. Zgodnie bowiem z trescig tego przepisu sad moze z urzedu lub na
wniosek stron przeprowadzi¢ dowody uzupelniajace z dokumentéw,
jezeli jest to niezbedne do wyjasnienia istotnych watpliwosci i nie spo-
woduje nadmiernego przedluzenia postepowania w sprawie. Sad ad-
ministracyjny orzeka wedle stanu faktycznego i prawnego istniejacego

* Por. wyrok NSA z 29 stycznia 2013 r., I OSK 2746/12, «Legalis» nr 594044;
A. HANUSZ, Dowdd z dokumentu w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi,
«PiP» 64.2/2009, s. 45.

%0 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.

' Por. wyroki NSA: z 23 lipca 2015 r., IT GSK 1496/14; z 26 czerwca 2013 r., Il FSK
2117/11; z 16 maja 2008 r., IT OSK 554/07, CBOSA.

2 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: p.p.s.a.

> Por. m.in. wyroki NSA z: 11 maja 2009 r., I OSK 699/08, «Legalis» nr 231883;
z 7 lutego 2001 r., V SA 671/00, «Legalis» nr 62527.
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w dacie wydawania zaskarzonego aktu, a wynikajacego z akt sprawy —
stosownie do art. 133 § 1 p.p.s.a. Dowdd uzupelniajacy z dokumentéw
sad administracyjny moze przeprowadzi¢ zaréwno z urzedu, jak i na
wniosek, o ile zostang spetnione przestanki okreslone w tym przepisie, tj.
jezeli przeprowadzenie dowodu jest niezbedne do wyjasnienia istotnych
watpliwosci i nie spowoduje nadmiernego przedluzenia postepowania
w sprawie. Podkreslenia wymaga, ze decyzja co do przeprowadzenia
dowodu uzupelniajacego, z uwagi na uzycie przez ustawodawce terminu
»moze”, zostala pozostawiona do swobodnego uznania sadu’.

Postepowania dowodowego nie prowadzi si¢ przed NSA, a zatem
wylaczone jest co do zasady stosowanie art. 106 § 3 p.p.s.a. Wprawdzie
w postepowaniu kasacyjnym, jezeli nie ma szczegdlnych przepiséw
postepowania przed NSA, na podstawie art. 193 p.p.s.a. stosuje sie od-
powiednio przepisy postepowania przed wojewddzkim sagdem admi-
nistracyjnym, jednak nie znaczy to, ze do tego postepowania stosuje
si¢ art. 106 § 3 p.p.s.a. Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze ,,odpowiednie”
stosowanie przepiséw moze polega¢ na zastosowaniu przepisu (lub jego
czesci) wprost, z modyfikacja lub nawet na odmowie zastosowania®. Sad
kasacyjny moze bada¢ zasadnos¢ odmowy przeprowadzenia przez wo-
jewddzki sad administracyjny wnioskowanego dowodu, a stwierdzajac,
ze dowod mial istotne znaczenie w sprawie, moze oceniaé, czy odmowa,
ze wzgledu na ewentualny wplyw na wynik sprawy, mogla stanowi¢
istotne naruszenie art. 106 § 3 p.p.s.a., co uzasadnialoby uwzglednienie
skargi kasacyjnej. W zadnym jednak razie NSA nie moze prowadzi¢
postepowania dowodowego®®.

Jak stwierdzil NSA w orzecznictwie, dowody z dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 106 § 3 p.p.s.a., muszg dotyczy¢ konkretnej indywidualnej

> Wyrok NSA z 15 lipca 2014 r., I GSK 1303/13, «Legalis» nr 1068095.

*  Por. uchwata SN z 18 grudnia 2001 r., ITI ZP 25/01, <OSNAPiUS» 13/2002, poz. 301.

% J. S1ENczYrO-CHLABICZ, Kontrola sgdowoadministracyjna postepowat przed
Urzedem Patentowym w sprawach z zakresu prawa wlasnosci przemystowej, [w:] System
Prawa Prywatnego. Prawo wlasnosci przemystowej, XIVC, red. R. SKUBISz, Warszawa
2017, 5. 229; EADEM, Nabycie wtornej zdolnosci odrézniajgcej jako przestanka odmowy
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy, [w:] Znaki towarowe i ich ochrona,
red. R. SkuBISz, Warszawa 2019, s. 255.
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sprawy administracyjnej, ktdra jest przedmiotem kontroli sadowo-
administracyjnej. Nie sa niewatpliwie takimi dowodami te dowody;,
ktére dotyczg innej indywidualnej sprawy administracyjnej nieobjetej
przeprowadzang kontrolg przez sady administracyjne”. Ponadto - jak
przyjmuje NSA w orzecznictwie — dyspozycja art. 106 § 3 p.p.s.a. nie daje
podstaw, by zada¢ przeprowadzenia przez sad administracyjny poste-
powania dowodowego wskazujgcego na istnienie nowych okolicznosci
faktycznych, ktérych strona nie podniosta w toku postepowania przed
organem administracji®®.

Podobnie dowody na okolicznos¢ nabycia przez unijny znak towarowy
wtornej zdolnosci odrozniajacej powinny by¢ zlozone przed Urzedem
Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) w postepo-
waniu o udzielenie lub uniewaznienie prawa ochronnego, a nie przed
Sadem UE. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadéw europejskich
skarga do Sadu UE ma na celu dokonanie kontroli zgodnosci z prawem
decyzji izb odwotawczych EUIPO w rozumieniu art. 72 rozporzadzenia
2017/1001. Zadaniem Sadu nie jest bowiem ponowne ustalenie stanu
faktycznego w $wietle dokumentéw przedlozonych przed nim po raz
pierwszy, a ktore nie zostaly zlozone w postepowaniu przed EUIPO.
Takie dokumenty zlozone przez strone dopiero na etapie postepowania
przed Sadem UE podlegaja odrzuceniu jako niedopuszczalne przez Sad
UE - bez koniecznosci badania ich mocy dowodowej™.

7 Por. np. wyrok NSA z 26 marca 2019 r., IT GSK 230/17, «Legalis» nr 1939983.

% Wyrok NSA z 25 sierpnia 2015 r., IT FSK 1858/13, «Legalis» nr 1332407.

¥ Por. wyroki Sadu UE: z 26 czerwca 2019 r., T-117/18, Agencja Wydawnicza
Technopol sp. z o.0. v. EUIPO, ECLI:EU:T:2019:447, pkt 19 i 136; z 12 marca 2014 r.,
T-315/12, Tubes Radiatori Srl v. OHIM, ECLI:EU:T:2014:115, pkt 27 i przytoczone tam
orzecznictwo; z 24 listopada 2005 r., T-346/04, Sadas SA v. OHIM, EU:T:2005:420, pkt 19
i przytoczone tam orzecznictwo; z 18 lutego 2004 r., T-10/03, Koubi v. OHIM - Flabesa
(CONFORFLEX), Rec. s. I11-719, pkt 52; z 29 kwietnia 2004 r., T-399/02, Eurocermex
v. OHIM (Ksztalt butelki piwa), Rec. s. II-1391, pkt 52; z 10 listopada 2004 r., T-396/02,
Storck v. OHIM (Ksztatt cukierka), Zb. Orz. s. 11-3821, pkt 24; z 21 kwietnia 2005 r.,
T-164/03, Ampafrance v. OHIM - Johnson & Johnson (monBeBé), Zb. Orz. s. 11-1401, pkt 29.



290 JOANNA SIENCZYEO-CHLABICZ [24]

7. UWAGI KONCOWE

Podsumowujac powyzsze rozwazania, nalezy stwierdzi¢, ze decydu-
jaca przestankg pozytywna nabycia przez oznaczenie wtdrnej zdolnosci
odrdzniajacej jest jego uzywanie w obrocie w funkeji znaku towarowego,
skutkujgce wskazaniem komercyjnego zrodla pochodzenia towaru lub
ustugi®. Uzywanie oznaczenia powinno skutkowaé powstaniem aso-
cjacji pomigedzy towarem lub ustugg a przedsigbiorca, od ktérego on
pochodzi®. Podejscie sadoéw europejskich do rozumienia pozytywnej
przestanki ,uzywania oznaczenia w funkcji znaku towarowego” skut-
kujacej powstaniem wtérnej zdolnosci odrdzniajacej — jest coraz bar-
dziej liberalne. Jak przyjmuje si¢ w orzecznictwie sagdéw europejskich,
do jej nabycia prowadzi nie tylko uzywanie oznaczenia w tradycyjnie
rozumianej funkeji znaku towarowego, lecz takze uzywanie w innych
funkcjach, na przyklad jako calosci lub czesci nazwy witryny interne-
towej lub domeny internetowej. Jedynym warunkiem jest identyfikacja
handlowego pochodzenia towaru od konkretnego przedsiebiorcy przez
wlasciwg grupe uwaznych konsumentéw.

Przestanka pozytywna nabycia wtornej zdolnosci odrdzniajacej moze
by¢ réwniez - jak stwierdzit TSUE w orzecznictwie - czgste uzywanie
nawet znaku opisowego (np. ksztaltu towaru) przez jedynego przed-
siebiorce dla danej grupy towaréw pod warunkiem, ze w wyniku tego
uzywania znaczna czg$¢ zainteresowanych konsumentéw kojarzy ten
znak z tym jednym konkretnym przedsiebiorcg, a nie innym podmio-
tem gospodarczym. Natomiast przestankg negatywng nabycia wtornej
zdolnosci odrézniajacej — co podkreslit w orzecznictwie NSA - jest
réwnoczesne uzywanie takiego samego oznaczenia dla okreslonej klasy
towaréw lub ustug przez wielu przedsigbiorcow, gdyz z reguty nie pro-
wadzi ono do wskazania komercyjnego pochodzenia towaru lub ustugi.

% Por. np. K. SZcZEPANOWSKA-KOZLOWSKA, Zdolnosc..., s. 675; R. SKUBISZ,
Uzyskanie..., s. 212; M. MAZUREK, Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, «Bialostockie Studia Prawnicze» 19/2015,
s.182.

' 'Wyrok NSA z 14 stycznia 2015 r., II GSK 1815/14.
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Postepujaca liberalizacja podejscia judykatury do wymogu ,uzywa-
nia oznaczenia w charakterze znaku towarowego” moze prowadzi¢ do
monopolizowania oznaczen niemajacych zdolnosci rejestracyjnej, tj.
oznaczen opisowych czy powszechnie stosowanych w obrocie, przez
globalnie dzialajace firmy, dla ktérych poniesienie znaczacych naktadéow
na promocje i reklame swoich towaréw lub ustug nie bedzie stwarzalo
zadnych trudnosci.

Wskazanie na komercyjne pochodzenie towaru lub ustugi od kon-
kretnego przedsiebiorcy, od ktérego zalezy nabycie wtérnej zdolnosci
odro6zniajacej, moze nastgpic nie tylko wskutek uzywania znaku przez
jego umieszczanie na towarach lub ustugach, lecz takze wskutek wzra-
stajacej rozpoznawalnosci danego oznaczenia wsrod wilasciwej grupy
rozwaznych konsumentéw. Moze to skutkowa¢ odejsciem od tradycyj-
nego rozumienia podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie
funkeji oznaczenia pochodzenia, zwanej tez funkcja wyrézniajaca lub
dystynktywna, ktdra polega na informowaniu nabywcéw o pochodze-
niu towaru.

Instytucja wtoérnej zdolnosci odrdzniajacej moze by¢ skutecznym
narzedziem uzyskania rzeczywistej wylacznosci plynacej z rejestracji
w stosunku zwlaszcza do oznaczen powszechnie stosowanych w obrocie
lub oznaczen opisowych, ktére z uwagi na interes publiczny powinny
pozostawa¢ w domenie publicznej. Moze by¢ $rodkiem do monopoli-
zowania i blokowania dostepu do oznaczen, do ktérych powinien by¢
swobodny dostep wszystkich przedsiebiorcéw. W konsekwencji moze
by¢ skutecznym instrumentem walki z konkurencja w poszczegélnych
sektorach gospodarki dla duzych firm, ktére s3 w stanie ponies¢ wyso-
kie naklady na promocje i reklame w celu stworzenia u konsumentéw
asocjacji miedzy znakiem a konkretnym przedsiebiorca, od ktérego
pochodzg oznaczane nim towary lub ustugi.

Dowody na okoliczno$¢ nabycia przez znak towarowy wtoérnej zdol-
nosci odrozniajacej powinny by¢ przedlozone przez zglaszajacego lub
uprawnionego w postepowaniu przed wlasciwym organem (UP lub
EUIPO), nie za$ dopiero w postegpowaniu przed sadem (WSA w Warsza-
wie, NSA czy Sadem UE). Wojewddzki Sad Administracyjny w Warsza-
wie jako sad pierwszej instancji moze prowadzi¢ jedynie uzupelniajace
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postepowanie dowodowe, przy czym - zgodnie zart. 106 § 3 p.p.s.a. — do
dyspozycji sadu pozostaje mozliwo$¢ przeprowadzenia z urzedu lub na
wniosek strony dowodu uzupelniajacego z dokumentu. Z mozliwosci
tej sad moze skorzystac, ale nie musi, bowiem podkreslenia wymaga, ze
model sagdowej kontroli dziatalno$ci administracji publicznej polega na
orzekaniu co do zgodnosci z prawem, nie za$ na zastegpowaniu organdéw
administracji w zalatwianiu powierzonych im spraw. W konsekwencji
celem postepowania dowodowego prowadzonego przez sad administra-
cyjny w trybie art. 106 § 3 p.p.s.a. nie jest ustalenie stanu faktycznego
sprawy administracyjnej, lecz ocena, czy organy ustality ten stan zgodnie
z regulami obowigzujacymi w procedurze administracyjnej.

WTORNA ZDOLNOSC ODROZNIAJACA JAKO PRZESELANKA WARUNKUJACA
UDZIELENIE LUB ODMOWE UNIEWAZNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA
ZNAK TOWAROWY

Streszczenie

Artykut stanowi analiz¢ koncepcji nabycia wtdrnej zdolnosci odroz-
niajacej w postepowaniu o udzielenie oraz w postepowaniu o uniewaz-
nienie prawa ochronnego na znak towarowy. Nabycie wtdrnej zdolnosci
odrdzniajacej stanowi przestanke warunkujacg udzielenie, jak i odmowe
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy. Przedstawiono
rozumienie wymogu uzywania oznaczenia w funkcji znaku towarowego
jako podstawowej przestanki nabycia wtérnej zdolnosci odrdzniajacej
oraz liberalne podejscie do tej kwestii sadow europejskich. Wiele uwagi
poswiecono kwestiom dotyczacym dowoddw na wykazanie nabycia
przez oznaczenie wtérnej zdolnosci odrézniajacej oraz kontroli sagdo-
woadministracyjnej rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego w tym zakresie.

W artykule poddano analizie powyzsze zagadnienia zaréwno na
gruncie polskiego, jak i europejskiego prawa wlasnosci przemystowej
w odniesieniu do znakéw towarowych, jak réwniez wzieto pod uwage
dorobek orzecznictwa sgdoéw europejskich oraz polskich sagdéw admini-
stracyjnych, tj. Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
oraz Naczelnego Sadu Administracyjnego.
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ACQUISITION OF SECONDARY DISTINCTIVENESS AS A PREREQUISITE
FOR THE GRANT OR REFUSAL TO DECLARE INVALIDITY OF
A TRADEMARK PROTECTION RIGHT

Summary

This article examines the concept of acquisition of distinctive cha-
racter in the Polish proceedings for the registration of a trademark, and
also in proceedings for the declaration of the invalidity of such a right.
The acquisition of secondary distinctiveness is a prerequisite for the
grant or refusal to declare the invalidity of a trademark protection right.
The article presents the understanding of the requirement concerning
the use of a mark as a trademark as the basic condition for the acquisi-
tion of secondary distinctiveness, and the liberal approach to this issue
practised by the European courts. The article discusses evidence of the
acquisition of secondary distinctiveness, and the review conducted by
Polish administrative courts of the Polish Patent Office’s decisions on
such matters.

The article analyzes these issues with respect to Polish and European
industrial property law on trademarks, and also considers the case law of
the European and Polish administrative courts (the Warsaw Voivodeship
Administrative Court and the Polish Supreme Administrative Court).

Stowa kluczowe: znaki towarowe; wtérna zdolnos¢ odrdzniajaca;
udzielenie prawa ochronnego; uniewaznienie prawa ochronnego; ele-
ment znaku zlozonego; uzywanie oznaczenia; uzywanie jako czesci
zarejestrowanego znaku towarowego; odmowa uniewaznienia.

Keywords: trademarks; distinctive character; the grant of registra-
tion; declaration of invalidity; element of a composite trademark; the use
of a trademark; use of a mark as part of a registered trademark; refusal
of a declaration of invalidity.
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