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1.

rzedsi¢biorcy w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej cze-
P sto odwolujg si¢ do réznego rodzaju oznaczed geograficznych.
Przede wszystkim zabiegi te majg na celu wskazywanie miejsca,
skagd pochodzg oferowane towary lub $wiadczone uslugi, w szczegélnosci
w sytuacji, gdy miejsce to moze przesadzaé o nabyciu towaréw lub skorzy-
staniu z ustug przez klienta. Czgsto bowiem z pochodzeniem z okreslonego
obszaru geograficznego nabywcy laczg szczegélne wlasciwosci, cechy, wyso-
kg jakos¢ towaré6w lub ustug. Czasami za$§ moze chodzié tylko o wyko-
rzystanie pewnych skojarzed emocjonalnych, sentymentalnych czy nawet
snobistycznych, powstajgcych w umystfach klientéw w zwigzku z geograficz-
nym miejscem pochodzenia.' Tego rodzaju oznaczenia maja zatem niebaga-
telne znaczenie gospodarcze, co uzasadnia przyznanie im ochrony prawnej.
Pierwszoplanows rol¢ w zapewnieniu takiej ochrony odgrywaja przepisy
prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?, ktére zakazuja uzywania ta-
kich oznaczen, jezeli wprowadzajg one nabyweéw w biad co do pochodzenia
towaru lub ustugi. Zauwazyé nalezy jednak, ze wspéiczesnie istnieje tenden-
cja do wzmacniania ochrony oznaczeri wskazujacych na geograficzne pocho-
dzenie towaréw lub ustug. Ta silniejsza ochrona odnosi si¢ do szczegdlnej
kategorii oznaczeri geograficznych, zwanych w doktrynie kwalifikowanymi.

! Por. M. Pozniak-Niedzielska, Ockrona nazw geograficanych stusqcych oznaczaniu pochodze-
nia towardw, ,RPEIS” 1984, z. 1,s. 120 in.

Z Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczanlu nicuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003,
Nr 153, poz. 1053), zwana dalej u.z.n.k.
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S3 to takie oznaczenia, ktére stuzg do wskazywania pochodzenia geograficz-
nego towaréw lub ustug zawdzigczajacych swoje szczegélne cechy lub wia-
$ciwosci wlasnie pochodzeniu geograficznemu. W polsklm prawie oznacze-
nia rakie chronione sg na podstawie art. 9 u.z.n.k.?, aod niedawna takze
przez przepisy ustawy — Prawo wlasnosci przcmysiowq

Oznaczenia geograficzne s3 takze chetnie wykorzystywane w nazewnic-
twie przedsi¢gbiorcéw, a wigc stanowig skladnik ich firm (nazw) oraz stuzg do
oznaczania samych przedsi¢biorstw. Przepisy prawa firmowego zezwalajg na
zamieszczanie w firmie dodatkéw sktadajacych sie z elementéw o charakte-
rze geograficznym, stawiajac jednoczesnie wymdg, aby nie byly to dodatki
wprowadzajace w blad.’

Po oznaczenia geograficzne chg¢tnie tez siggajg przedsigbiorcy w celu
wykorzystania ich jako elementéw znakéw towarowych, czyli tej kategorii
znak6éw odrézniajacych, ktéra stuzy odréznianiu towaréw (ustug) jednego
przedsi¢cbiorcy od towaréw (ustug) tego samego rodzaju, pochodzgcych od
innego przedsigbiorcy. Jak wiadomo, znakiem towarowym moze by¢ kazde
oznaczenie graficzne lub rtakie, ktére da si¢ w sposéb graficzny wyrazié, jeze-
li oznaczenie takie nadaje si¢ do odrézniania w obrocie towaréw jednego
przedsigbiorstwa od tego samego rodzaju towar6w innych przedsi¢biorstw
(art. 120 ust. 1 p.w.p.). Zasadniczg funkcjg oznaczer geograficznych, za$
nazw geograficznych w szczegélnosci, jest wskazywanie na pewne miejsce,
obszar geograficzny. Oznaczenie geograficzne wskazujgc na geograficzne po-
chodzenie towaru, indywidualizuje towar o tyle, ze go wyréznia od takich
samych towaréw wszelkiej innej prowc:nit:ncji.6 Zadaniem znakéw towaro-
wych jest indywidualizowanie towaréw lub ustug ze wzgledu na pochodze-
nie od okre§lonego przedsigbiorcy, a nie z okreslonego obszaru geograficz-
nego. Znak towarowy odréznia towar na podstawie kryterium pochodzenia,
ale nie z okreslonego obszaru geograficznego, tylko od konkretnego przed-
sigbiorey. Stanown tym samym gwarancj¢ tozsamo$ci towar6w oznaczonych
tym znakiem.” Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne pelnig wigc od-
mienng funkcj¢ w obrocie gospodarczym. Odmienno$é tych funkcji trzeba

> Przepis ten stanowi, ze jezeli towar lub ustuga w miejscu pochodzenia korzysta
z ochrony, a z pochodzeniem z okreslonego regionu lub miejscowosci zwiazane sg ich szcze-
gélne cechy lub whasciwosci, czynem nieuczciwej konkurencji jest fatszywe lub oszukarcze
uzywanic takich geograficznych oznaczed regionalnych, nawet z dodatkiem ,,rodzaj”, ,,typ”,
»metoda” albo z réwnoznacznym.

* Por. art. 174-195 ustawy z 30. 06. 2000 r. (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117), zwanej dalej
- p.w.p. Przepisy te przewidujg mozliwo$é ochrony slownych oznaczer geograficznych za
pomocy prawa z rejestracji przyznawanego przez Urzad Patentowy.

3 Zob. art. 43 (3) § 2 kodeksu cywilnego.

¢ A. Kraus, F. Zoll, Ustawa o swalczaniu nieuczciwef konkurencii. Komentars, Poznani 1929,
s. 231.

7 Por. szerzej R. Skubisz, F unkcje znaku towarowego, [w:} Ksigga pamiqrkowa z okazji 80-lecia
rzecanictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 167,
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mieé na uwadze, oceniajgc dopuszczalno$é zamieszczania w znakach towa-
rowych elementéw geograficznych.

Przyznanie oznaczeniom geograficznym zdolnosci odrézniajacej rodzi
jednak powazne problemy prawne wynikajace wlasnie z odmiennych funk-
cji, jakie te znaki odrézniajgce moga pelnié w obrocie gospodarczym. Po
pierwsze, rodzi si¢ pytanie o dopuszczalno$§é zmonopolizowania oznaczenia
geograficznego przez jednego przedsigbiorcg dla odrézniania okre$lonych
towar6w badZ ustug pochodzacych od tego przedsigbiorcy i wyeliminowanie
w ten spos6b mozliwosci korzystania z tego oznaczenia przez innych przed-
sigbiorc6w, w szczegélnoSci prowadzgcych dzialalnosé na tym samym obsza-
rze geograficznym.

Po drugie, uzycie w znaku towarowym oznaczenia geograficznego moze
wprowadzaé w blad odbiorcéw co do pochodzenia towar6w w sytuacji, gdy
oznaczenie to nie wigze si¢ z miejscem prowadzenia dzialalno$ci gospodar-
czej przez przedsigbiorcg uzywajacego takiego znaku. Sg to najwazniejsze,
chociaz nie jedyne watpliwosci, jakie wigzg si¢ z zagadnieniem umieszczania
clcmcsntéw wskazujacych na geograficzne pochodzenie w znakach towaro-
wych. -

2.

Dobrym przyktadem ilustrujgcym watpliwosci pojawiajgce si¢ w praktyce
jest casus ,Naleczowianki” — sprawa, jaka toczyla si¢ przed sagdami lubelski-
mi, dotyczgca oznaczania przez réznych przedsi¢biorcéw wéd mineralnych
czerpanych z okolic Nalgczowa.” Spér ten sklania do zajecia- si¢ zagadnie-
niem umieszczania w znakach towarowych elementéw o charakterze geogra-
ficznym. Przed przystapieniem do analizy uregulowani prawnych w tym za-
kresie przedstawmy w og6lnym zarysie tlo i przebieg wspomnianego sporu.

Od poczatku lat 50. ubiegtego wieku Przedsiebiorstwo Paristwowe ,,Uz-
drowisko Nal¢czéw” zsiedzibg w Nal¢czowie (P.P. ,,Uzdrowisko Nalg-
cz6w”) uzywalo znaku stowno-graficznego ,,Nalgczowianka” do oznaczania
wody mineralnej pobieranej przez nie z odwiertu na terenie parku w Nalg-
czowie. Wybdr tego rodzaju oznaczenia nie byt przypadkowy, gdyz w owym
czasie Zarzad Uzdrowisk Polskich wprowadzit w sposéb nakazowy nazewnic-
two mineralnych wéd zdrojowych produkowanych przez przedsigbiorstwa
uzdrowiskowe w calej Polsce. Oznaczenia te braly swéj rdzern od nazwy
miejscowosci uzdrowiskowej, gdzie woda byta pobierana i koriczyly si¢ przy-

8 Por. M. Pozniak-Niedzielska, J. Malarczyk, J. Sitko, Prawne problemy rxw. pogranicza
oznacsedt odrésniajgeych, [w:) Weasnost preemystowa. Akrualne problemy prawne i etycine, Bibliote-
ka Przegladu Handlowego, Warszawa 2002, s. 44-45.

? Por. notatki w ,, Rzeczpospolitej” z 22. 06. 2001 1. (R. Horbaczewski, Pozwem na pozew)
oraz z 7. 05. 2002 r. (R. Horbaczewski, Zakoriczony spor producentdw wid mineralnych).
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rostkiem ,,-anka”, tworzgc nazwy typu: ,,Buskowianka”, ,Polczynianka”,
»Kryniczanka”. W 1978 roku P.P. ,,Uzdrowisko Nal¢czé6w” dokonato zglo-
szenia znaku towarowego slowno-graficznego ,Naleczowianka” w Urzgdzie
Patentowym i uzyskato jego ochrong (nr rejestracji 57 103). Prawo do znaku
z tej rejestracji wygasto na poczatku lat 80., skutkiem niewniesienia przez
uprawnionego stosownych oplat. W roku 1992 przedsigbiorstwo ponownie
wystgpito do Urzedu Patentowego RP z wnioskiem o zarejestrowanie znaku
»Naleczowianka” przeznaczonego do oznaczania wéd mineralnych i gazowa-
nych oraz napojéw bezalkoholowych. Decyzja UP z dnia 18 stycznia 1994 1.
zarcjestrowany zostal 6w znak na rzecz zglaszajgcego z pierwszeristwem od
dnia 5 maja 1992 r. (nr rejestracji 75 759). W roku 1993 zarejestrowana zosta-
fa spétka zograniczona odpowiedzialno$cig ,Nalgczowianka” z siedzibg
w Naleczowie, do ktérej P. P. ,,Uzdrowisko Nalg¢czé6w” jako wspélnik wnio-
sto tytulem wkladu prawo uzywania znaku towarowego ,,Naleczowianka”.
Spétka ta jest producentem wody mineralnej ,Nalgczowianka” pobierane;j
z odwiertu w Antopolu k. Naleczowa.

Jednoczesnie od 1979 r. Naleczowska Spéldzielnia Rolniczo-Handlowa
z siedzibg w Nal¢czowie (zwana dalej Spétdzielnig) produkowata wodg¢ mi-
neralng o nazwie ,Cisowianka”, pozyskiwang z odwiertu w Drzewcach
k. Naleczowa. Woda ta, jak i woda pobierana przez producentéw ,,Nalgczo-
wianki” majg zblizony sklad, bowiem czerpane s3a z tego samego zbiornika
gérnokredowego, znajdujgcego si¢ na plaskowyzu kazimierzowskim. W 1990
roku wytwérnia wody mineralnej zostala wydzierzawiona przez Rolniczg
Spétdzielni¢ Produkeyjng w Drzewcach. Zarzad RSP w Drzewcach podjat
decyzj¢ o zmianie nazwy produkowanej wody mineralnej na ,,Naleczowska”,
W 1992 roku wytwérnia ponownie zostala przejeta przez Spéldzielni¢, ktéra
kontynuowata produkcj¢ wody mineralnej pod nazwg ,,Nalg¢czowska”.

W tej sytuacji P.P. ,,Uzdrowisko Nal¢czé6w” wystapilo z powédztwem
przeciwko Spéldzielni o zakazanie uzywania znaku ,Nalg¢czowska” na pro-
dukowanych przez nig napojach, jako ze znak ten zdaniem powoda jest po-
dobny do zarejestrowanego na jego rzecz znaku ,,Naleczowianka”, co stwa-
rza niebezpieczeristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia
towaréw tymi znakami opatrywanych.

Sad Wojewdédzki w Lublinie wyrokiem zdnia 4 listopada 1994 r."°
uwzglednit powddztwo, stwierdzajgc naruszenie obowigzujgcych wéwcezas
art. 19 i 20 ustawy z 31. 01. 1985 r. o znakach towarowych'', zakazujacych
naruszania prawa z rejestracji znaku towarowego i art. 10 u.z.n.k., zakazujg-
cego takiego oznaczania towaréw, ktére moze wprowadzié klientéw w blad.

10 Gygn. Akt IX 249/94, niepubl.
Y Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.
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Wyrok ten zostal zaskarzony przez pozwang spéldzielnig, ale Sad Apelacyjny
w Lublinie utrzymat go w mocy. "

Réwnolegle z toczacym si¢ procesem Urzad Patentowy prowadzit postg-
powanie z wniosku Spéldzielni o uniewaznienic prawa z rejestracji znaku
towarowego ,,Nateczowianka”. Zdaniem wnioskodawcy wyraz ,,nal¢czowian-
ka” jest nazwg przekazujacg informacj¢ o pochodzeniu wody z okreslonego
terenu, nie moze wigc spetniaé funkceji odrézniajacej towary jednego przed-
sigbiorcy od towaréw innego przedsigebiorcy. Powoduje to ograniczenie moz-
liwo$ci informowania o pochodzeniu wody o tych samych wlasciwosciach,
z tych samych okolic.

Urzad Patentowy oddalit wniosek Spétdzielni'®, uzasadniajac swojg decy-
zje tym, ze wieloletnie uzywanie oznaczenia ,,Nal¢czowianka” przez jedne-
go itego samego przedsigbiorcg spowodowalo, ze znak ten uzyskal wtérng
zdolno$é odrézniajaca. Komisja Odwotawcza przy UP utrzymata w mocy de-
cyzje oddalajch wniosek o uniewaznienie znaku towarowego ,Naleczo-
wianka”.'* Z uzasadnienia tej decyzji wynika, ze zdaniem Komisji dtugo-
trwale uzywanie przedmiotowego znaku przez przedsigbiorstwo spowodowa-
to zmiang¢ charakteru tego oznaczenia. Skutkiem owego dlugotrwalego uzy-
wania nabylo ono wtérnej zdolnosci odrézniajacej, a wigc jest postrzegane
przez nabywcéw jako wskazu;qce na pochodzenie towaru (wody mineralnej)
z konkretnego przedsigbiorstwa.'

Decyzja ta nie zakoriczyla jednak sporu o nazewnictwo wéd mineralnych
czerpanych w okolicach Nal¢czowa.

Spdtdzielnia zalozyta wraz z innymi wspdinikami spétke z ograniczong od-
powiedzialno$cig wystepujacg pod firma ,Naleczéw Zdréj”, do ktérej wniosta
jako aport zaklad produkcyjny rozlewni wéd w Drzewcach. Spéika rozpocz¢ta
produkcje wody mineralnej czerpanej z odwiertu w Drzewcach k. Naleczowa,
ktérg oznaczala znakiem stowno-graficznym ,Nalgczéw Zdréj”. Producent
»Nal¢czowianki” — Zaklad Leczniczy ,,Uzdrowisko Nalgczéw” SA, nastgpca
prawny skomercjalizowanego P.P. ,,Uzdrowisko Nalgcz6w” ~ wystgpit wige
ponownie do sgdu, domagajac si¢ zaprzestania naruszania ich znaku towaro-
wego. Zdaniem powoda podobieristwo znakéw moze wprowadzaé konsumen-
téw w blagd poprzez uznanie znaku ,,Naleczé6w Zdré6j” za odmiang znaku ,,Na-
leczowianka”. W odpowiedzi pozwana spétka wytoczyla powédztwo wzajem-
ne przeciwko Z.L. ,,Uzdrowisko Nalgcz6w” SA oraz ,Nal¢czowiance” sp.
Z 0. 0., zarzucajac im wprowadzajgce w bigd klientéw oznaczanie swoich towa-
16w, poprzez sugerowanie, ze produkowana przez niego woda mineralna po-

2 Wyrok z 23 kwietnia 1996 r., sygn. Akt I A Cr 80/96, niepubl.
13 Decyzja z 28.03.1995 r., sygn. Sp. 13/95, niepubl.
¥ Decyzja Komisji Odwotawczej przy UP RP z21.02.1996 r., sygn. Odw. 1665/95, opu-
blikowana [w:] M. Borowicz, Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Korm.fjl Odwolawczej przy UP
RPwlatac/l 1995-1996, Wyd. Up RP, 5. 158 i n.

15 Zob. uzasadnienie decyzji KO UP, cytowanej w przypisie 12.
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chodzi z Nal¢czowa, gdy w rzeczywistosci czerpana jest z ujecia w Antopolu,
odleglego 03 km od Naleczowa i dlatego rézni si¢ skladem mineralnym od
wody nalgczowskiej. Sprawa ta zakoriczyla si¢ prawomocnym oddaleniem
powdédztwa w stosunku do Z.L. ,,Uzdrowisko Nalgczéw” SA, natomiast ,,Na-
l¢czowiance” sp. z 0. o. sgd nakazal zaniechanie wprowadzania do obrotu swo-
jego produktu z oznaczeniem ,,1917 rok” i wizerunkiem budynku Starych
Lazienek — symbolu uzdrowiska w Naleczowie.

W sprawie z powédztwa gléwnego zapadl wyrok korzystny dla ,,whasci-
ciela” znaku towarowego ,,Naleczowianka”. Sad Okregowy w Lublinie na-
kazal pozwanej zaniechaé wprowadzania do obrotu wody mineralnej z ozna-
czeniem ,Naleczé6w Zdr6j”. Apelacje pozwanej Sad Apelacyjny w Lublinie
oddalit wyrokiem z 4 pazdziernika 2002 roku.'®

3.

Dtugi, prawie 10-letni okres trwania sporu pomi¢dzy producentami wéd
mineralnych z okolic Nalgczowa wskazuje nie tylko na wage, jaka jego
uczestnicy przywigzujg do nazewnictwa produkowanych towaréw, ale uwy-
pukla réwniez jego skomplikowany charakter prawny. Wyst¢puje w nim
wiele watkéw, z ktérych najwazniejszy ~ jak si¢ wydaje — dotyczy kwestii
dopuszczalnosci i warunkéw, na jakich oznaczenia geograficzne mogg stano-
wi¢ znak towarowy lub element takiego znaku. Temu zagadnieniu chcial-
bym poswigcié dalsze uwagi. W sporze, do ktérego si¢ odwotuje, chodzito
wlasnie o kolizj¢ migdzy oznaczeniami, ktére w obrocie spelniajg rézne
funkcje, tj. wskazujg na pochodzenie towaru badZ z okreslonego obszaru
geograficznego (oznaczenia geograficzne), badZ z okreslonego przedsigbior-
stwa (znaki towarowe). Istotne jest jednak pytanie, czy pelnienie przez te
oznaczenia réznych funkcji wyklucza mozliwo$¢é zamieszczania w znakach
towarowych elementéw o charakterze geograficznym. Strony przedstawione-
go sporu uzywaty do oznaczania swoich towaréw znakéw stowno-graficznych,
w ktérych wystgpowaly elementy geograficzne w postaci nazw pochodnych
od nazwy miejscowosci Naleczéw (,,naleczowianka”, ,nal¢czowska”, ,,nale-
czéw zdr6j”) oraz charakterystycznych symboli tej miejscowosci (znany bu-
dynek uzdrowiskowy polozony na terenie miejscowosci Nalgczéw—Stare
Lazienki). Termin oznaczenia, wskazujgcy na pochodzenie geograficzne
towaréw czy tez elementy geograficzne znakéw towarowych, nalezy zatem
rozumieé szeroko. Najczgéciej bedg to oznaczenia stowne skladajgce sie
z nazw miejsc, micjscowosci, regionéw, krajéw, rzek, mérz etc. bgdZ ozna-
czenia przymiotnikowe i rzeczownikowe wywodzace si¢ od tych nazw.

16 Sygn. Akt I Aca 443/02, niepubl.
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Oznaczeniami geograficznymi sg réwniez charakterystyczne dla danego
miejsca symbole, np. zdjgcia, rysunki znanych budowli. Umieszczanie
w znakach towarowych elementéw wskazujgcych na geograficzne pochodze-
nie towaréw obejmuje oznaczenia stowne, graficzne (rysunki, zdjgcia),
a nawet przestrzenne (np. butelka w kszialcie charakterystycznej dla danej
miejscowosci budowli). Mogag to byé wszelkie oznaczenia geograficzne,-
a wigc nie tylko te, ktére lgczone sg przez klientéw z okreslonego rodzaju
towarami i ich szczeg6lnymi wlasciwosciami (oznaczenia geograficzne kwali-
fikowane), ale réwniez takie, ktére powyiszej zaleznosci nie wykazujg (zwy-
kle oznaczenia geograficzne). Geograficzne oznaczenia pochodzenia obejmu-
ja wszelkie oznaczenia, ktére wskazujg bezposrednio lub posrednio na jaki$
obszar geograficzny, tzn. takie, ktére pozwalajg skojarzy¢ dany znak z jakims§
obszarem, miejscem geograficznym. Do ustalenia zakresu pojg¢cia oznaczenia
geograficzne pomocny jest art. 8 u.z.n.k. Przepis ten postuguje si¢ wlasnie
takim szerokim poj¢ciem oznaczenia geograficznego.

W s$wietle przepiséw p.w.p. sprawa rejestracji w charakterze znakéw to-
warowych oznaczeri zawierajacych elementy geograficzne przedstawia sig
nastepujaco.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., nie udziela si¢ praw ochronnych na
oznaczenia, ktére nie majg dostatecznych znamion odrézniajagcych. W uste-
pie drugim tego przepisu ustawodawca wyjasnil, ze przez brak dostatecznych
znamion nalezy rozumieé¢ m.in. oznaczenia, ktére skladajg si¢ wylgcznie
z elementéw mogacych stuzyé w obrocie do wskazywania pochodzenia towa-
ru.'® Oznaczenie o charakterze wylacznie informacyjnym nie moze wigc by¢é
zarejestrowane w charakterze znaku towarowego, aby nie pozbawié¢ w ten
spos6b innych przedsigbiorcéw mozliwosci postugiwania si¢ takim oznacze-
niem w zakresie wlasnej dzialalno$ci gospodarczej, a klientéw nie pozbawié
prawa do rzetelnej informacji o istotnych cechach towaréw lub ich zwyktych,
typowych wiasciwosciach.' Podkresla si¢ réwniez, ze informacja zawarta
w oznaczeniu nie stanowi cechy wyrézniajacej dla towaréw produkowanych
(swiadczonych ustug) przez przedsigbiorstwo; nie moze byé zatem realizo-
wana funkcja wlasciwa znakom towarowym.20 Przy ocenie, czy oznaczenie
ma dostateczne znamiona odrézniajace, nalezy uwzglednié wszystkie oko-
licznosci zwigzane z oznaczaniem nim towaréw w obrocie (art. 130 zd. 1
p.w.p.). Przy ocenie pierwotnej zdolnosci odrézniajacej oznaczenia nalezy
uwzglednié rodzaj towaru, typ kupujgcych, dla ktérych towar jest przezna-

17 Zob. M. Pozniak-Niedzielska, [w:) Ustawa o 2walczaniu niewcsciwej honkurencii. Komen-
tars, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, s. 252.

' Chodzi tu o pochodzenie geograficzne towaréw, a nie o kwesti¢ pochodzenia towaréw
od okreslonego przedsigbiorcy; te kwestie reguluje art. 132 p.w.p.; tak 1. Wiszniewska, Znaki
ltowarowe w prawie wlasnosel praemystowey, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 2001, nr 12, 5. 10.

' Por, U. Promifiska, Ustawa o snakach towarowych. Komentars, Warszawa 1998, t. 3, s. 27.

D R, Skubisz, Prawe znatéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 58-59.
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czony, sposéb dystrybucji towaréw, wiclo§¢ producentéw wprowadzajacych
oznaczony rodzaj towaru na rynek.?! Zwrécié nalezy w tym miejscu uwage na
dwie kwestie.

Po pierwsze, ustawodawca nie wyklucza catkowicie mozliwosci rejestracji
oznaczen geograficznych ze wzgledu na ich ogélnoinformacyjny charakter.
Swiadczy o tym stowo ,,wylycznie” w tresci przepisu art. 129 ust. 2 pkt 2
p.w.p. Z tresci cytowanego wyzej przepisu wyraznie wynika, Ze nie maja
dostatecznych znamion odrézniajycych znaki ztozone wylacznie (tylko, jedy-
nie) z oznaczeri wskazujgcych np. na oznaczenie pochodzenia towaru. Tym
samym oznaczenie geograficzne moze znaleZé si¢ w znaku towarowym jako
jego czes$¢ skladowa, a wige element znaku kombinowanego. Oznaczenie
geograficzne moze byé chronione jako znak towarowy pod warunkiem, ze
jego forma przedstawieniowa odznacza si¢ co najmniej pewng oryginalno-
$cig.”? Uwage t¢ mozna moim zdaniem odnie$¢ do wszelkich oznaczefi geo-
graficznych, a nie tylko nazw geograficznych wskazujgcych bezposrednio na
okre$lony obszar geograficzny. Zdolno$¢ rejestrowg bgdzie wige mial neolo-
gizm utworzony na bazie nazwy geograficznej, oryginalna stylizacja graficzna
takiej nazwy, umieszczenie oznaczenia geograficznego obok innych elemen-
téw graficznych, ktére facznie tworza oryginalng kompozycj¢. Beda to zatem
najczesciej znaki kombinowane (mieszane), tgczace w sobie elementy zna-
kéw stownych, obrazowych, przestrzennych. Takie oznaczenia mogg uzyskaé
ochrong jako znaki towarowe indywidualne, a wigc znaki chronione na rzecz
pojedynczych przedsi¢gbiorcéw.

Po drugie, wazny wyjatek od powyzszego zakazu rejestracji oznaczeri ogél-
noinformujacych przewiduje art. 130 zd. 2 p.w.p. Jezeli oznaczenie, ktére
zgodnie zart. 129 p.w.p. ma charakter ogélnoinformacyjny, ale skutkiem
diugotrwalego uzywania w obrocie do oznaczania towaréw okreslonego
przedsi¢biorcy stato si¢ oznaczeniem posiadajgcym charakter odrézniajacy
w zwyklych warunkach obrotu, to nie mozna odméwi¢ oznaczeniu temu
ochrony. Znak ten nabral bowiem tzw. wtérnej mocy odrézniajgcej. Nabycie
wiérnej zdolnosci odrézniajacej oznacza, ze dane oznaczenie moze przeka-
zywaé odbiorcom informacje wlasciwe znakowi towarowemu, tj. informacje
o pochodzeniu towaru z okreslonego przedsi¢biorstwa, a nie tylko, jak w oma-
wianym przypadku, o jego pochodzeniu z okre§lonego obszaru geograficzne-
go.” Tego rodzaju argumentami postuzyta si¢ Komisja Odwolawcza przy
Urzedzie Patentowym RP, rozpatrujge odwotanie od decyzji Urzedu, odma-
wiajacej rejestracji znaku towarowego slowno-graficznego ,,Krosno”, prze-
znaczonego do oznaczania wyrob6w ze szkta.”* W uzasadnieniu swojcj decy-

2 U. Promifiska, [w:] Prawo whasnosci praemystowej. Przepisy i omdwienia, Warszawa 2003,
s. 189,

% M. Pozniak-Niedzielska, Ockrona nazw geograficznych..., s. 128.

B por. R. Skubisz, 0p. dt., . 56.

# Decyzja KO UP z 11.12.1992 1., Odw. 1471/92, WUP 1993, nr 9, poz. 262.
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zji Komisja stwierdzila, ze ,wysoki stopieri znajomosci oznaczert »Krosno«
w obrocie gospodarczym prowadzi do wniosku, ze zaréwno krajowy, jak i za-
graniczny odbiorca szkla odréznia produkty ze znakiem »Krosno« od pro-
duktéw zinnych Zrédel. Oznaczenie zgloszone do rejestracji przez K.
w wyniku dlugotrwalego uzywania w obrocie gospodarczym, a zwlaszcza
w wyniku intensywnej reklamy, nabylo z calg pewnoscig powszechnej zdol-
nosci odrézniania”. Uzyskanie wtérnej zdolnosci odrézniajacej zdecydowato
tez o utrzymaniu rejestracji znaku ,,Naleczowianka”.

Zakaz zawlaszczania oznaczeri geograficznych przez jednego przedsig-
biorcg — to tylko jedna przeszkoda w rejestracji oznaczenia geograficznego
jako znaku towarowego. Drugg przeszkode¢ o charakterze bezwzglednym
stanowi wynikajacy obecnie zart. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. zakaz udzielania
praw ochronnych na oznaczenia, ktérych uzywanie moze wprowadzi¢ na-
bywcéw w blad, w szczegblnosci co do pochodzenia towaréw, czyli zakaz
rejestracji znakéw mylgcych. Ma tu miejsce istotna zmiana w poréwnaniu ze
stanem prawnym obowigzujacym przed wejsciem w zycie ustawy — Prawo
wilasnosci przemystowej. Zgodnie z poprzednio obowigzujgcg ustawg o zna-
kach towarowych, niedopuszczalna byla rejestracja znaku, ktéry zawieral
dane niezgodne z prawda.”® Zmiana ta, przenoszaca akcent z nieprawdzi-
wosci znaku na jego zdolno$¢ do wywolywania bledu, spotkala si¢ z aprobatg
w doktrynie.?®

Nowa ustawa jednoznacznie rozstrzyga, ze w odniesieniu do wyrobéw
alkoholowych kazdy znak towarowy zawierajacy elementy geograficzne nie-
zgodne z pochodzeniem wyrobu uwaza si¢ za wprowadzajgcy nabywcéw
w biad (art. 131 ust. 3 p.w.p.).

W spos6b szczegélny ustawodawca uregulowal uzycie w znaku towaro-
wym oznaczeri geograficznych prawdziwych w sensie dostownym co do tery-
torium, regionu lub miejsca, z ktérego towar pochodzi, ale ktére moglyby
wprowadzié nabywcéw w blad, ze towar pochodzi z innego, stynnego z da-
nych wyrob6w terenu. Zgodnie z art. 131 ust. 4 p.w.p. nie udziela si¢ prawa
ochronnego na takie znaki. Wyjatkowo oznaczenia homonimiczne mogg byé
chronione jako znaki towarowe, jezeli majg by¢ uzywane dla piwa i wina, ale
pod warunkiem, ze zglaszajacy dokona w znaku odpowiednich zmian pozwa-
lajgcych na odréznienie go od znaku zarejestrowanego lub zgloszonego
wczesniej.

Orzecznictwo i doktryna przyjmuja, Ze nazwa geograficzna umieszczona
w znaku nie jest mylaca, jezeli uzyto jej jako oznaczenia fantazyjncgo.27 Ma
to miejsce zwlaszcza wtedy, gdy nie budzi watpliwosci fakt, ze towary tak

B Por. art. 8 pkt 3 ustawy z 31. 01, 1985 r. o znakach towarowych.

% U. Promifiskia, Kilka uwag o snaku mylgcym, ,Rzecznik Patentowy” 2000, nr 2, 5. 401 n.;
1. Wiszniewska, 0p. dir., s. 10.

7 R. Skubisz, 0p. cit., s. 78; W. Whodarczyk, Zdolnos¢ odrdsniajgca znaku towarowego, Lu-
blin 2001, s. 87.
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oznakowane nie pochodzg z miejsc, na ktére wskazuje nazwa. Kryterium
oceny ryzyka wprowadzenia w blagd w takim przypadku powinien byé punkt
widzenia §rednio rozwaznego kupujgcego. Jak pisze U. Promiriska: ,,chodzi
wigc o w miar¢ obiektywng oceng prawdopodobieristwa, czy osoby przecigt-
nie inteligentne, przy dolozeniu przeci¢tnej uwagi przy zakupie moglyby
by¢ wprowadzone w bigd co do [...] geograficznego pochodzenia”.?® Przy-
ktadem tego rodzaju rejestracji oznaczen geograficznych w charakterze zna-
kéw towarowych bylo udzielenie ochrony oznaczeniu ,,Hel” dla mydta, ko-
smetyk}tgw lub perfung, czy oznaczeniu ,Jamajka” zgloszonego dla kosme-
tykéw.

*

Casus ,Nalgczowianki” z calg ostroscig ukazuje konflikty, jakie moga si¢
pojawi¢ w zwigzku z uzywaniem w znakach towarowych oznaczeri geogra-
ficznych. Znak towarowy ,Nal¢czowianka” zawiera niewgtpliwie oznaczenie
wskazujgce na geograficzne pochodzenie towaru ~ wody mineralnej czerpa-
nej z okolic Nal¢czowa. Ochrona przyznana temu oznaczeniu nie moze jed-
nak siggaé zbyt daleko. Przede wszystkim rejestracja znaku ,,Nal¢czowian-
ka” nie moze pozbawié innych podmiotéw prawa do umieszczania w zna-
kach towarowych elementéw nawigzujacych do nazwy geograficznej Nate-
czéw. Sad Najwyzszy w uzasadnieniu jednego ze swoich wyrokéw stwierdzit,
co nast¢puje:

Przy ocenie czy oznaczenie posiada zdolno$¢ odrézniania, nalezy uwzglednié interes
uczestnikéw obrotu gospodarczego, ktéry wyraza si¢ w swobodnym dostgpie do wszystkich
oznaczen informujgcych o nazwie lub cechach towar6éw lub ustug, w tym rakze o pochodzeniu
geograficznym. Taki interes mozna potwierdzi¢ tak dlugo, jak diugo dany znak jest odbierany
jako nazwa produktu lub informacja o wlasciwosciach towaru lub ustugi. W przypadku wiclu
takich oznaczest nawet dlugotrwale uzywanie w charakterze znaku towarowego w celu wska-
zania na pochodzenie towaru z przedsigbiorstwa, nie moze doprowadzi¢ do zmiany picrwotnej
informacji odnoszacej si¢ do produktu jako takiego w no$nik informacji wlasciwej znakowi
towarowemu. Dlatego tez takie oznaczenia nie mogg byé rejestrowane jako znaki towarowe.
Wskazany wyzej interes uczestnikéw obrotu gospodarczego nakazuje wyltgczenic od rejestracii
takich oznaczeri, poniewaz ich rejestracja prowadzitaby do monopolizacji uzywania tych ozna-
czert przez poszczegélnych przedsigbiorcéw, co w rezultacie stanowiloby bardzo powazne
i nieuzasadnione ograniczenie dziatalnosci innych przedsi¢biorcéw.>!

B U. Promifiska, Ustawa o..., s. 36.

# Zob. decyzjec Wydzialu Odwotawczego Urzgdu Patentowego z 12 lutego 1948 1., nr
Odw. 43/47, ,,Wiadomosci Urz¢du Patentowego™ 1946, nr 6, 5. 108.

30 Decyzja Komisji Odwolawczej przy Urz¢dzie Patentowym z 27 wrzesnia 1977 1., nr
Odw. 1414/77, ,Wynalazczo$¢ i Racjonalizacja” 1978, nr 5, s. 13,

3 Zob. wyrok SN z 10 grudnia 1996 ., sygn. Akt 11l RN 50/96, OSNIAPiUS 1997, nr 15,
p. 263.
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Dla przecietnego nabywcy débr konsumpcyjnych, takich jak woda mine-
ralna, raczej obojgtne jest, jakie przedsigbiorstwo wprowadza wodg do obro-
tu. Dla konsumenta istotne znaczenie moze mieé geograficzne pochodzenie
tego towaru. Nabywcy preferujg bowiem towary pochodzace ze znanych
miejscowosci, szczeg6lnie jezeli miejscowosci te majg walory uzdrowiskowe.
Kazde wigc odwolanie si¢ w znaku towarowym do nazwy miasta Nal¢czéw —
w odniesieniu do towaru w postaci wody mineralnej — bgdzie przyciggato
odbiorcéw z tych whasnie wzgledéw. Nie mozna wigc zastrzec wylgcznosci
uzywania tej nazwy (jej odmian) na rzecz jednego przedsi¢biorcy. Urzad
Patentowy uznal jednak, ze oznaczenie ,Naleczowianka” moze podlegaé
ochronie jako znak towarowy dzigki uzyskaniu wtérnej zdolnosci odrézniajg-
cej. Ta decyzja miala istotny wplyw na sytuacj¢ pozostatych producentéw
wéd mineralnych czerpanych w okolicach Nalgczowa. Nalezy rozwazyé,
w jakim zakresie mogg oni postugiwaé si¢ nazwa ,Nalgczé6w” do oznaczania
swoich towaréw. W tej sytuacji sp6r, jaki mi¢dzy sobg tocza, przenosi si¢ na
plaszczyzne oceny podobieristw uzywanych przez nich znakéw.

Zamieszczenie oznaczenia geograficznego w znaku towarowym moze zo-
staé zakwestionowane przez podmiot, ktéry wezesniej uzyskat ochrong zna-
ku zawierajgcego identyczne oznaczenie geograficzne. Pojawia si¢ w tym
miejscu przeszkoda w postaci podobieristwa oznaczed, ktére moze wywotaé
pomytki wéréd odbiorc6w towaréw lub ustug, czy tez moze szkodzié renomie
znaku, ewentualnie ostabiaé jego zdolno$é odrézniania (powodowaé jego
»rozwodnienie”).

Zgodnie z ust. 2 art. 132 p.w.p. nie mozna zarejestrowaé znaku, ktéry
jest:

— identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innej

osoby dla identycznych towaréw;

— identyczny lub podobny do znaku towarowego, zarejestrowanego na
rzecz innej osoby dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli je-
go uzywanie moze spowodowaé wsréd czesci odbiorcéw blad polega-
jacy w szczegdlnosci na skojarzeniu migdzy znakami;

~ identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, zare-
jestrowanego na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towaréw, jezeli
mogloby to przyniesé zglaszajacemu nienalezng korzy$é lub by¢ szko-
dliwe dla odrézniajgcego charakteru badZ renomy znaku wczesniej-
szego (regula ta ma odpowiednie zastosowanie do renomowanego
znaku powszechnie znanego).

Zasady te stosowa¢ nalezy takze do podobnych lub identycznych znakéw
zgloszonych do rejestracji z wezegniejszym pierwszeristwem, pod warunkiem
jednak, ze na te znaki zostanie udzielone prawo ochronne.

Celem tego przepisu jest wyeliminowanie pomylek wéréd odbiorcéw co
do pochodzenia towaréw od okreslonych przedsiebiorcéw postugujacych sie
znakami towarowymi. Jest oczywiste, ze aby oznaczenia te mogly spetniaé
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przypisang im funkcjg¢, muszg si¢ od siebie odréznia¢ w stopniu wystarczaja-
cym, aby przecietny odbiorca mégt na ich podstawie zidentyfikowaé towary
ré6znych przedsi¢gbiorc6w. Dotychczasowe orzecznictwo i nauka prawa wy-
ksztalcily pewne reguly oceny podobiefistwa oznaczeri*, ktére znajda tu
zastosowanie. W przypadku znakéw towarowych zawierajagcych te same ele-
menty geograficzne (tzn. odnoszjce si¢ do tego samego miejsca, niekoniecz-
nie za$ identyczne w warstwie jezykowej czy obrazowej) pewne podobieni-
stwo sily rzeczy jest nieuniknione. Odwolanie si¢ w znaku do tych samych
oznaczefi geograficznych (np. nazwy miejscowosci) nie moze, jak si¢ wydaje,
przesadzié o uznaniu podobieristwa tych oznaczeri. Nalezy bowiem dokonaé
oceny calego znaku, przy czym oznaczenie geograficzne w tej ocenie powin-
no odgrywaé drugoplanowy rolg, przede wszystkim dlatego, Ze powinno by¢
dobrem ogélnie dostgpnym.

W przypadku zgloszeri znakéw zawierajacych elementy odnoszace si¢ do
oznaczeti geograficznych, istotng regule oceny podobieristwa takich znakéw
zawiera art. 132 ust. 3 p.w.p. Ochrona znaku towarowego zawierajgcego
oznaczenie odnoszace si¢ do pochodzenia towaru nie wylgcza mozliwosci
zarejestrowania przez innego przedsi¢biorc¢ znaku towarowego, zawicrajg-
cego takie same elementy, dla towaréw tego samego rodzaju, jezeli znaki te
mogg by¢é w obrocie latwo odrézniane. Warunkiem rejestracji znaku jest to,
aby znaki te byly latwo odr6znialne w obrocie. Zamieszczenie w znaku ta-
kich samych ,clementéw geograficznych” sily rzeczy zaklada istnienie po-
dobieristwa migdzy tymi znakami. Jezeli znaki przeznaczone sg dla towar6w
tego samego rodzaju, to niewgtpliwie powstawaé bedzie ryzyko wprowadze-
nia w bigd odbiorcéw co do tozsamosci towaréw.

Przepis tu omawiany neutralizuje jednak ,ostro$§¢” przeszkody w reje-
stracji znaku, jakg jest podobieristwo znakéw. Czyni to ze wzgledu na fake, iz
podobieristwo to wynika z faktu umieszczenia w znaku elementu wskazujg-
cego na geograficzne pochodzenie. Ten za$ element nie moze byé zawlasz-
czany przez jednego przedsigbiorcg, ale powinien by¢ dostgpny takze dla
innych podmiotéw. Pierwszeristwo zgloszenia znaku i uzyskania ochrony na
taki znak nie ma tu znaczenia. Nie mozna zabronié innym przedsigbiorcom
uzywania znaku zawierajgcego element geograficzny z tego powodu, ze kto$
inny juz taki element wykorzystal w swoim znaku. Podmiot, ktéry péZnicj
zglasza znak do ochrony, jest o tyle w gorszej sytuacji w stosunku do pod-
miotu, ktéry juz z takiej ochrony korzysta, Ze musi ten fakt uwzgledniaé i tak
opracowaé swéj znak, aby dostatecznie odrézniat si¢ od znaku wczeéniejsze-
go. Podobieristwo znakéw powinno byé zneutralizowane umieszczeniem
w znaku elementéw odrézniajacych. Znaki te muszg by¢ w obrocie tatwo od-

32 Por. M. Kepifiski, Nickezpieczeristwo wprowadzenia w blgd odbiorcow co do 4ridta pocho-
duenia towardw w prawie znakdw towarowych, ZN U) PWiOWI 1982, z. 28, s. 11-12; R. Skubisz,
op. cit., s. 91-94,
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rézniane, tak aby nie powodowaly niebezpieczeristwa wprowadzenia w blad.
Norma wynikajgca zart. 132 ust. 3 p.w.p. znajdzie zastosowanie tylko
w przypadku, gdy oznaczenie geograficzne stanowi jeden z elementéw two-
rzgcych znak towarowy. Nie be¢dzie mozna jednak skorzystaé z tego przepisu
w sytuacji, gdy samo oznaczenie geograficzne zostalo zarejestrowane jako
znak towarowy, tak jak to mialo miejsce w przypadku znaku ,,Naleczowian-
ka”. Pewng ochrong intereséw przedsigbiorc6w dziatajgcych na danym tere-
nie zapewnia art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., wedlug ktérego prawo ochronne na
znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez
inne osoby w obrocie oznaczeri wskazujgcych w szczegélnosci na [...] po-
chodzenie towaréw.

Nalezy jeszcze zwré6cié uwage na jeden fakt. W przepisie mowa jest
o oznaczeniach odnoszacych si¢ do pochodzenia towaru.® Ta regula inter-
pretacyjna nie znajdzie — moim zdaniem - zastosowania do oceny podobieni-
stwa znakéw, w ktérych ,element geograficzny” uzyty zostal jako znak fan-
tazyjny. Przepis ten nalezy bowiem interpretowaé wasko. Jego ratio legis po-
lega bowiem na tym, aby umozliwi€¢ wszystkim przedsigbiorcom umieszcza-
nie wznaku oznaczeri wskazujacych na pochodzenie geograficzne towaru
i przeciwdzialaé zablokowaniu postugiwania si¢ takim oznaczeniem w znaku
towarowym na skutek umieszczenia go w znaku korzystajgcym z wezesniej-
szej ochrony. Taki argument nie pojawia si¢ natomiast w przypadku oceny
podobieristwa znakéw, w kitérych element geograficzny nie ma zwigzku
Z miejscem wytworzenia towaru. Zastosowanie znajdg tu ogélne reguly oce-
ny podobieristwa znakéw.

Powyzsza analiza przepiséw dotyczacych rejestracji znakéw towarowych
zawierajgcych elementy geograficzne pozwala sformulowaé pewne wnioski
koricowe. Obowigzujace ustawodawstwo w dziedzinie znakéw towarowych
nie zabrania wykorzystywania przez przedsiebiorc6w oznaczen geograficz-
nych w celach wyrézniania w obrocie wlasnych towaréw. Warunkiem legal-
nosci tego typu praktyk jest zachowanie zasad bezpieczeristwa obrotu:
ochrona interes6w konkurentéw i klientéw. Stuzg temu przede wszystkim
zakazy rejestracji znakéw opisowych (ochrona intereséw konkurentéw), za-
kaz rejestracji znakéw mylacych (ochrona intereséw klientéw) oraz zakaz
rejestracji znakéw wywolujacych ryzyko pomyiki (ochrona intereséw konku-
rentéw i klientéw).** Stusznie wskazuje si¢ w doktrynie, ze oznaczenia geo-
graficzne mogg uzyskaé ochrong jako znaki towarowe w przypadku, gdy: po
pierwsze, stanowig element znaku mieszanego, przy czym w znaku tym
oznaczenie geograficzne pelni rol¢ drugorzedng, gdyz pozostale elementy
znaku spetniajg funkcj¢ odrézniajacg, wlasciwg znakom towarowym, tzn.
pozwalajg odréznia¢ towar na podstawie jego pochodzenia z okre§lonego

* Chodzi tu oczywiscie o geograficzne pochodzenie towaru.
¥ Zob. U. Promisiska, Kilka uwag..., s. 40.
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przedsi¢biorstwa; po drugie, oznaczenie geograficzne nabyly wtérnej zdolno-
éci odrézniajgcej, skutkiem czego sg postrzegane w opinii odbiorcéw jako
oznaczenia wskazujgce na pochodzenie towaréw z okreslonego przedsigbior-
stwa, a nie z okreslonego obszaru geograficznego; po trzecie, oznaczenie
geograficzne zarejestrowane zostalo jako znak fantazyjny, tzn. wykluczone
jest traktowanie znaku przez odbiorcéw jako informacji o geograficznym
pochodzeniu towaru.*

Powracajac do omawianej sprawy, nalezy stwierdzié, Zze rejestracja ozna-
czenia geograficznego ,,Nalg¢czowianka” w charakterze znaku towarowego
w istotny sposéb ograniczyla mozliwo$é postugiwania sie tym oznaczeniem
przez innych producentéw wéd mineralnych czerpanych z okolic Nalgczowa.
S3 oni zmuszeni uzywaé oznaczed, ktére nie nawigzujg do nazwy ,,Nale-
cz6w”, co stawia ich w trudniejszej sytuacji rynkowej na skutek niemozliwo-
$ci identyfikowania si¢ z okre$lonym zdrojem.

SUMMARY

This paper deals with a question of trade and service marks which have a geo-
graphical significance.

The author analyses the Polish industrial property law of June 30, 2000 in rela-
tion to geographically descriptive trade marks, trade marks which deceive the public
as to geographical origin of the goods or service and similarity of trade marks consists
of geographical indications of origin.

An illlustration of this issue is the case in which the Polish court declined pro-
tection of the trade mark “Nalgczé6w Zdr6j” as too similar to the trade mark “Nale-
czowianka”.

3 R. Skubisz, op. dit., s. 59.



