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Urszula Prominska

Europejski znak towarowy
— wybrane aspekty prawne

Tematem artykulu jest europejski
znak towarowy jako przedmiot prawa
poddanego regulom ustanowionym
w rozporzadzeniu Rady Europy z 20
grudnia 1993, obowiazujacym od 15
marca 1994 r.! )

Okoliczno$¢, ze rozwazania maja do-
tyczy¢ prawa obcego wymaga krétkiego
uzasadnienia celowosci przyblizenia re-
gulacji w nim zawartej. Wskazane roz-
porzadzenie jest prawem Unii Europejs-
kiej (droit communtaire). Jest aktem
oglélnym, ktérego moc obowiazujaca
w panstwach czlonkowskich jest taka
sama, jak ich praw krajowych. Innymi
stowy wiaze ich bezposrednio.

Polska, nie bgdac jeszcze czlonkiem
Unii, nie jest zwiazana rozporzadze-
niem. Jest ono dla nas prawem obcym.
Rozporzadzenie stanie si¢ czg$cia na-
szego wewnetrznego porzadku prawne-
go po ewentualnym przyjeciu do Unii.
Jednakze juz obecnie postanowienia
w nim zawarte maja znaczenie dla pol-
skich przedsigbiorcéw. Zgodnie bo-
wiem z art. 5 rozporzadzenia upraw-
nienie do sktadania wnioskéw o rejest-
racj¢ europejskiego znaku towarowego
przyznane jest takze obywatelom
paristw-czlonkéw konwencji paryskiej,
w tym i obywatelom polskim. Istotne
jest przy tym podkreSlenie, ze polscy

przedsigbiorcy, chcac nabyé prawo do
europejskiego znaku towarowego, beg-
dac poddani postanowieniom przedmio-
towego aktu prawnego, ktory reguluje:
nabycie, tre§¢, ochron¢ oraz wygasnig-
cie prawa skutecznego na terytorium
calej unii. Z tego tez wzgledu znajo-
mo$¢  postanowien rozporzadzenia,
o ktérym mowa, jest przydatna, a nawet
konieczna.

W uzasadnieniu celowos$ci zajmowa-
nia si¢ tym aktem prawnym nie mozna
pomina¢ aspektéw poznawczych. Jest to
najnowszy i najnowoczes$niejszy akt pra-
wny dotyczacy problematyki znakéw to-
warowych. Odzwierciedla on aktualne
tendencje w tej dziedzinie. Moze zatem
stanowi¢ Zrédlo inspiracji dla polskiego
ustawodawcy, jak i wskazéwki interpre-
tacyjne dla sadéw i doktryny.

Rozporzadzenie normujace europejski
znak towarowy liczy 143 artykuty. Obe-
jmuje swoim zakresem zaréwno kwestie
materialnoprawne jak i proceduralne, na-
wet ustrojowe, zwiazane z utworzeniem
wyspecjalizowanej instytucji unii Urze-
du ds. Harmonizacji (I’ Office de I’har-
monisation). Jest oczywiste, ze ramy ar-
tykuhlu nie pozwalaja na gruntowna ana-
liz¢ wskazanej regulacji i narzucaja
ograniczenie rozwazaii do podstawo-
wych kwestii decydujacych o ujeciu pra-
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wnym europejskiego znaku towarowego.
Przedmiotem zainteresowania sa trzy
grupy zagadnieni: definicja i nabycie pra-
wa do europejskiego znaku towarowego
(1), natura prawna 1 tre§¢ prawa plynace-
go z rejestracji (lI) oraz jego ochrona
.

Przed przystapieniem do gléwnego
nurtu rozwazan nalezy wskazac¢ przyczy-
ny wprowadzenia jednolitej regulacji
znaku towarowego dla potrzeb Wspdlno-
ty Rynku oraz jej stosunek do unor-
mowan krajowych oraz uméw migdzy-
narodowych.

Dazenie wspdlnot (obecnie Unii Euro-
pejskiej) do jednolitej regulacji znakow
towarowych bylo wyrazne juz od we-
jScia w zycie Traktatu Rzymskiego z 25
marca 1957 r. Zdecydowaly o nim dwie
okolicznosci. Po pierwsze, wylaczny
i terytorialny charakter prawa do znaku
towarowego przyznawanego przez usta-
wodawstwa krajowe pozostawat w oczy-
wistym konflikcie z realizacja funda-
mentalnej zasady traktatu, a mianowicie,
z zasada swobody przeplywu débr
i ustug. Po drugie, istnialy zasadnicze
réznice w unormowaniach krajowych
problematyki znakéw towarowych. Co
prawda, konwencja paryska lagodzita
wiele z nich, a nawet stworzyla pod-
stawg¢ dla migdzynarodowej rejestracji
znakéw towarowych, to jednak z uwagi
na jej charakter prawny (umowa mi¢dzy-
narodowa) i zakres nie byla w stanie
réznic usunad.

Prace nad zblizeniem ustawodawstw
krajowych oraz nad jednolitym pra-
wem europejskim, ktére pozwoli naby-
wac i chroni¢ znak towarowy wedlug
tych samych zasad, trwatly blisko dwa-
dzieScia lat. Pierwszym ich efektem
byta dyrektywa Rady Europy z 21 gru-
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dnia 1988 r. o harmonizacji prawa
o znakach towarowych, ktérej celem
byto dostosowanie ustawodawstw
panstw cztonkowskich Unii do wska-
zanego w niej standardu w zakresie:
nabycia, tre$ci, wykonywania, wygas-
nigcia i ochrony prawa do znaku towa-
rowego®. Trzeba dodaé, ze cel ten zo-
stal osiagniety. Zwieficzeniem prac jest
natomiast przedmiotowa regulacja.
Stworzyla ona podstawe do kreacji
znaku towarowego, ktérego skutki re-
jestracji nie wyczerpuja si¢ z przekro-
czeniem granic panstw cztonkowskich,
a zatem usunetla barier¢ swobody trans-
feru dobr i ustug?.

Prawo o europejskim znaku towaro-
wym nie wylacza ani nie zastgpuje
ustawodawstw krajowych. Respektuje
réwniez wprowadzona przez konwen-
cj¢ paryska ponadterytorialng ochrong
znakéw notoryjnych i miedzynarodo-
wa rejestracj¢ znakéw towarowych.
Rodzi to sytuacje, w ktdrej na obszarze
unii wspétistnieja: znaki krajowe, zna-
ki o migdzynarodowej rejestracji, zna-
ki notoryjne oraz europejski znak to-
warowy. Zapobieganiu ewentualnym
kolizjom miedzy nimi stuzy, mig¢dzy
innymi, drobiazgowa regulacja proce-
dury rejestracyjnej. W tym miejscu
wazne jest podkre§lenie, ze tylko euro-
pejski znak towarowy podlega jedno-
litej procedurze nabywania i ochrony
na terytorium unii.

Regulacja europejskiego znaku to-
warowego zdaje si¢ opiera¢ na dwéch
podstawowych zaltozeniach: szacunku
dla tradycji ujmowania prawa do znaku
towarowego w kategorii prawa bez-
wzglednego i wylacznego oraz dazeniu
do zapewnienia swobodnego przeply-
wu débr i ustug.



I. Definicja i nabycie prawa do
europejskiego znaku towarowego

Europejski znak towarowy ma charakter
jednolity. Wedhig art. 1 ust. 2 prawa
europejskiego rejestracja, przeniesienie
prawa do znaku, zrzeczenie si¢ prawa,
wygasniecie lub uniewaznienie oraz uzy-
wanie znaku poddane sa regulom omawia-
nego aktu prawnego i rodza te same skutki
prawne na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z tradycyjnym uj¢ciem funk-
cji znaku towarowego art. 4 prawa euro-
pejskiego przyjmuje, ze europejski znak
towarowy moga stanowi¢ wszelkie ozna-
czenia (np. stowa, litery, cyfry, rysunki,
ksztatt produktéw i ich opakowar), pod
warunkiem ze maja zdolno$¢ odréznia-
nia towaréw lub ustug jednego przedsie-
biorstwa od takich samych, lecz pocho-
dzacych z innego przedsigbiorstwa.

Zdolno$¢ odrézniajaca jest niezbedna
cecha wymagana od oznaczenia i musi
istnie¢ nie tylko w momencie zgloszenia
wniosku o rejestracjg, ale réwniez przez
caly okres ochrony.

Podobnie do regulacji wewnetrznych
panstw czlonkowskich, jak i zgodnie
z zaleceniami dyrektywy o harmoniza-
cji, prawo europejskie odmawia charak-
teru odrézniajacego znakom, ktore:

— skladaja si¢ wylacznie z oznaczen
wskazujacych na gatunek, ilo$¢, jako$c,
przeznaczenie, pochodzenie geograficz-
ne lub innych o podobnym charakterze;

— zawieraja wylacznie oznaczenia
uzywane w jezyku potocznym lub zwy-
czajowo przyjete i utrwalone w handlu;

— stanowia naturalny lub niezbedny
ze wzgledéw technicznych lub istotny
ksztalt produktu.

Art. 7 ust. 3 dozwala jednak ich rejest-
racj¢ w charakterze europejskiego znaku
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towarowego, jezeli na skutek uzywania
w obrocie nabyly one zdolno$¢ odréz-
niajaca.

Zapis ten wyraza expressis verbis za-
sade wyksztalcona w orzecznictwie
panstw czlonkowskich i aprobowang
przez ich doktryne.

Prawo europejskie wylacza nadto od
rejestracji grupge znakow, ktére choé nie
sa pozbawione zdolnoSci odrézniajace;j,
to jednak nie moga petni¢ funkcji wska-
zywania pochodzenia ze wzgledu na to,
Ze naruszaja interesy uznane za godne
ochrony. Naleza do nich:

— znaki mylace, zwlaszcza co do na-
tury, jako$ci i pochodzenia geograficz-
nego, jako naruszajace interesy konsu-
mentow;

— znaki sprzeczne z porzadkiem pub-
licznym lub dobrymi obyczajami, jako
godzace w-interes publiczny;

— znaki zawierajace symbole flag,
emblematéw lub inne oznaczenia rozpo-
znawcze, o ktérych mowa w art. 6 ter.
Konwencji Paryskiej, chyba ze uzyskaty
wymagane upowaznienie do ich rejest-
racji w charakterze europejskiego znaku
towarowego.

Wymienione wyze] wylaczenia wy-
znaczaja granice swobody wyboru formy
przedstawieniowej i skladajg si¢ na gru-
pe przyczyn powodujacych bezwzgledne
odrzucenie wniosku o ich rejestracje
w charakterze europejskiego znaku to-
warowego.

Odrzucenie wniosku o rejestracje ze
wskazanych wyzej przyczyn nastepuje
nawet wéwczas, gdy dotycza one jedy-
nie czesci terytorium Wspdlnoty (art.
7 ust. 2).

Obok przyczyn bezwzglednych, pra-
wo europejskie wymienia réwniez
wzgledne przyczyny odrzucenia wnios-
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ku o rejestracje. Zagadnieniu temu po-
Swigcony jest art. 8. Zgodnie z nim
podstawe odrzucenia wniosku o rejestra-
cj¢ oznaczenia w charakterze europejs-
kiego znaku towarowego stanowi sprze-
ciw uprawnionego do znaku wcze$niej
chronionego, jezeli:

— znak i towary lub ustugi, dla kté6-
rych oznaczenia zada si¢ rejestracji sa
takie same jak znak juz chroniony dla
takich samych towaréw lub ustug;

— ze wzgledu na identyczno$¢ lub po-
dobiefstwo pomigdzy znakiem lub to-
warami i ustugami, dla ktérych zada si¢
rejestracji a znakiem lub towarami
i ustugami, dla ktérych znak ten znajduje
si¢ juz pod ochrona — istnieje ryzyko
wprowadzenia kupujacych w biad co do
ich pochodzenia. Co do zasady, tresé
przytoczonego przepisu pokrywa si¢
z unormowaniami powszechnie obowia-
zujacymi w ustawodawstwach krajo-
wych. Celem tych regulacji jest niedopu-
szczenie do wspdlistnienia kilku praw
o takim samym zakresie, je§li mogloby
to spowodowac ryzyko konfuzji wsrod
klienteli.

Regulacja art. 8 prawa europejskiego
wymaga jednak kilku stéw komentarza.
Po pierwsze — nalezy wyjasni¢ pojecie
znaku wczeéniej chronionego. Po drugie
— istotne znaczenie ma kwestia podo-
bienstwa uzasadniajacego ryzyko wpro-
wadzenia kupujacych w biad co do po-
chodzenia towaréw lub ustug.

Gdy chodzi o pierwsze z wymienio-
nych zagadniefn trzeba powiedzieé, ze
prawo europejskie reguluje je drobiaz-
gowo. Jest to zrozumiale, gdy si¢ zwazy,
ze europejski znak towarowy nie wyla-
cza istnienia na terytorium Unii Europej-
skiej znak6w krajowych, jak i respektuje
wprowadzong przez Konwencj¢ Paryska
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ponadterytorialna ochron¢ znakéw noto-
ryjnych i migdzynarodowa rejestracje
znakéw towarowych.

Art. 8 ust. 2 pod pojeciem znaku
wcze$niejszego rozumie: europejski
znak towarowy, krajowe znakitowarowe
panstw czlonkowskich, znaki towarowe
stanowiace przedmiot rejestracji mig-
dzynarodowej, jesli data ztozenia wnios-
ku o ich rejestracj¢ we wskazanym wy-
Zej charakterze jest wcze$niejsza od daty
zlozenia wniosku o rejestracje w charak-
terze europejskiego znaku towarowego
i pod warunkiem, zZe rejestracja zostala
dokonana (art. 8 ust. 2 pkt b).

Poza tym, za wczesniejszy uznaje si¢
znak, ktéry w dacie ztozenia wniosku
0 jego rejestracje w charakterze europej-
skiego znaku towarowego byt — w rozu-
mieniu art. 6 bis Konwencji Paryskiej
— powszechnie znany na terytorium
panstw czlonkowskich.

Nalezy nadto powiedzieé, ze prawo
europejskie reguluje jeszcze dwie przy-
czyny odrzucenia wniosku o rejestracje.

Pierwsza z nich jest zadanie upraw-
nionego do znaku niezarejestrowanego
lub innego oznaczenia uzywanego w ob-
rocie gospodarczym (pod warunkiem, ze
uzywanie nie ma tylko charakteru lokal-
nego), jezeli — wedtug prawa wilasciwe-
go — prawo do tego oznaczenia bylo
nabyte przed data ztozenia wniosku o re-
jestracje europejskiego znaku towarowe-
go.

Druga jest zadanie uprawnionego do
znaku wczesniejszego, W rozumieniu
omawianego wyzej art. 8 ust. 2, z tym
jednak, ze moze ono dotyczy¢ odrzuce-
nia wniosku o rejestracj¢ znaku towaro-
wego dla towaréw niepodobnych do
tych, dla ktérych znak wczesniejszy jest
zarejestrowany.



Wskazane Zadanie wymaga lacznego
wystapienia nastgpujacych przestanek:

— znak wczeéniejszy jest znakiem
o ustalonej renomie na terytorium parst-
wa czlonkowskiego (gdy chodzi o znak
krajowy) badZ na terytorium Unii Euro-
pejskiej (gdy chodzi o europejski znak
towarowy);

— znak, ktdrego rejestracji w charak-
terze europejskiego znaku towarowego
si¢ zada jest identyczny lub podobny do
znaku wczesniejszego;

— uzywanie znaku zmierza do osiag-
nigcia nieuzasadnionych korzysci z cha-
rakteru odr6zniajacego lub renomy zna-
ku, wyrzadzajac tym samym uprawnio-
nemu do znaku wcze$niejszego szkode.

Powyzszy zapis przetamuje tradycyj-
na zasade specjalizacji, zgodnie z ktdra
ochrona prawna znaku ograniczona jest
do towaréw lub ustug objetych rejestra-
cja lub do nich podobnych. Jest nor-
matywnym wyrazem koncepcji rozsze-
rzenia ochrony prawnej znakéw towaro-
wych, ktére dzigki kosztownej i dlugo-
trwalej promocji, wyjatkowej formie
przedstawieniowej, potwierdzonej jako-
§ci towaréw nimi sygnowanych, zdobytly
1 utrzymuja szczegdlng pozycj¢ na ryn-
ku.

Mysdl ta, od lat wypowiadana w litera-
turze przedmiotu i akceptowana w orze-
cznictwie, po raz pierwszy znalazta od-
bicie w dyrektywie o harmonizacji pra-
wa o znakach towarowych, a w §lad za
nia w niektérych ustawodawstwach
panstw czlonkowskich (prawo francus-
kie, ustawodawstwa paristw Beneluxu)*.
Omawiany przepis art. 8 ust. 5 powtarza
w zasadzie tre§¢ odpowiedniego posta-
nowienia dyrektywy. Nie wdajac si¢
w drobiazgowa analize, nalezy jedynie
zwrdci¢ uwage na szerokie ujecie znaku
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towarowego chronionego réwniez poza
granica wyznaczona przez specjalizacje.
Sformutowanie prawa europejskiego — la
marque qui jouit d’une renomme — nie
ogranicza si¢ tylko do znaku notoryj-
nego, ktéry tradycyjnie postrzegany jest
jako godny szczegélnej ochrony. Zresz-
ta, dalsza czg$¢ przepisu wskazuje, iz
chodzi o ochron¢ wartosci, jaka znak
przedstawia dzigki zdolnodci odrézniaja-
cej albo pozycji jaka osiagnal na rynku.

W zwiazku z przedstawionymi wzgle-
dnymi przyczynami odrzucenia wniosku
o rejestracje europejskiego znaku towa-
rowego 1 wczesniejsza zapowiedzia, na-
lezy obecnie przejs¢ do kwestii podo-
biefistwa rodzacego ryzyko pomyiki co
do pochodzenia towaru lub ustugi.

Jest oczywiste, ze samo podobiefistwo
oznaczen nie stanowi przeszkody rejest-
racji, jak i nie daje podstawy do po-
stawienia zarzutu wkroczenia w sfere
wylaczno$ci uprawnionego do zarejest-
rowania znaku towarowego.

Na gruncie kazdej regulacji prawno-
znakowej istotny jest stopiefi podobiens-
twa znakéw. On bowiem decyduje
o tym, czy Srednio rozwazny kupujacy
moze by¢é wprowadzony w btad co do
pochodzenia towaru. Zgodnie z regula-
cja prawa europejskiego (art. 8 ust. 1 pkt
b i art. 9 ust. 1 pkt b) podobiefistwo
stanowiace o ryzyku konfuzji wystepuje
wowczas, jeli istnieje ryzyko zwiazku
pomiedzy spornymi znakami. Zapis ten
jest niezwykle zwigezly. W jego wyjas-
nieniu pomocne sa wypowiedzi doktryny
europejskiej jak i orzecznictwa, ktérych
wplyw na redakcj¢ przepisu jest wyraz-
ny. Najogdlniej méwiac chodzi o moz-
liwo§¢ powstania w §wiadomosci prze-
cigtnego, $rednio rozwaznego kupujace-
go wyobrazenia o jakimkolwiek zwiazku
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pomiedzy znakami. Zwiazek ten moze
polegaé¢ na mylnym wyobrazeniu kupu-
jacego o tym, ze ma do czynienia ze
znakiem seryjnym, dozwolona odmiana
znaku oryginalnego nakladanego przez
uprawnionego. Moze réwniez sugerowac
kupujacemu istnienie powiazan gospo-
darczych lub prawnych pomiedzy przed-
sigbiorstwami uprawnionego i innego
producenta, ktére uzasadniaja uzywanie
przez ostatnio wymienionego identycz-
nego lub podobnego znaku.

Rozwazania tej czesci artykutu nalezy
zakonczy¢ przedstawieniem zasad naby-
cia prawa do europejskiego znaku towa-
rowego.

Zgodnie z art. 6 prawa europejskiego
nabycie nastgpuje przez rejestracje. Is-
totne jest wigc ustalenie: kregu upraw-
nionych do zZadania rejestracji, organu,
ktéry jej dokonuje oraz systemu rejest-
racji.

Zgodnie z art. 5 uprawnionymi do
zlozenia wniosku o rejestracje sa:

— obywatele panstw czionkowskich,

— obywatele innych panstw, jesli sa
one cztonkami Konwencji Paryskiej,

~ obywatele innych panstw, niz po-
przednio wymienione, je$li maja oni sie-
dzibg lub prowadza rzeczywista i powa-
Zna dzialalno$¢ gospodarcza na terenie
Unii Europejskiej lub paristwa bedacego
cztonkiem Konwencji Paryskiej,

— obywatele innego parnstwa niz wy-
mienione, ktére na zasadzie wzajemno-
§ci przyznaje znakom towarowym oby-
wateli panstw czlonkowskich Unii taka
sama ochrong¢ jak wiasnym.

Wazne jest nadto, ze art. 3 prawa
europejskiego traktuje na réwni z osoba-
mi prawnymi wszystkie spétki i inne
jednostki organizacyjne, ktdére zgodnie
z wlasciwym dla nich prawem krajowym
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maja zdolno$¢ do czynnosci prawnych.

Jak wigc widaé, krag uprawnionych
jest ujety szeroko. Ma to miedzy innymi
wylaczy¢ przeszkode swobodnego trans-
feru towaréw i ustug, i to nie tylko
pomiedzy paristwami cztonkowskimi.

Organem uprawnionym do rejestracji
jest organ Unii Europejskiej — utworzony
Urzad ds. Harmonizacji lub organ rejest-
racyjny, wlasciwy dla panstwa cztonko-
wskiego. Istotne jest przy tym, ze wnio-
sek zlozony we wlasciwym organie kra-
jowym wywoluje ten sam skutek co
wniosek zlozony w organie Unii Euro-
pejskiej (art. 25 ust. 1).

Zgodnie z wcze$niejszym projektem,
jak i dyrektywa o harmonizacji, prawo
europejskie przyjeto system opozycji’.
Organ uprawniony do rejestracji bada
wniosek pod wzgledem jego zgodnodci
z przepisami regulujacymi bezwzgledne
przeszkody rejestracji, jak i status zgla-
szajacego. Jezeli wniosek odpowiada
warunkom formalnym - podlega pub-
likacji (art. 26).

Kazda osoba fizyczna, prawna jak ré-
wniez zrzeszenia: producentéw, ustugo-
dawcéw, handlowcow i1 konsumentow
moga sktadaé zastrzezenia (/’observa-
tion) wskazujac powody, dla ktérych
uwazaja, ze opublikowane zZadanie rejes-
tracji znaku powinno by¢ odrzucone.
Chodzi tu zwlaszcza o wykazanie ist-
nienia bezwzglednych przyczyn odrzu-
cenia wniosku, a wigc sprzecznoSci
przedstawionego oznaczenia z porzad-
kiem publicznym, dobrymi obyczajami,
,.Zzawlaszczenie’’ stéw lub symboli wy-
laczonych od rejestracji lub pozbawio-
nych charakteru odrézniajacego lub wre-
szcie mylacego charakteru znaku. Trze-
ba jednak wyraZnie podkresli¢, ze zloze-
nie zastrzezen nie daje wymienionym



wczesniej podmiotom  statusu
W postgpowaniu rejestrowym.

Natomiast, kazdy uprawniony do zna-
ku wczesniejszego w rozumieniu art. 8
w terminie trzech miesigcy, liczac od
daty publikacji, moze zlozy¢ sprzeciw
(I’opposition) wobec rejestracji  znaku
bedacego przedmiotem wniosku. Opozy-
cja musi by¢ zlozona na piSmie, uzasad-
niona i optacona. Podlega ona rozpat-
rzeniu. W braku dowodéw potwierdzaja-
cych pierwszefistwo — podlega odrzuce-
niu, Jesli za$§ badanie sprzeciwu wykaze
istnienie prawa wczes$niejszego — odrzu-
ceniu podlega wniosek o rejestracje zna-
ku (art. 43).

Regulacja procedury rejestracyjnej
jest drobiazgowa. Nie jest celem niniej-
szego artykulu jej skrupulatna analiza.
Mozna poprzesta¢ na stwierdzeniu, ze
prawo europejskie skorzystalo w tym
wzgledzie z dlugoletnich do§wiadczen
niemieckich.

Zgodnie z europejska tradycja, ochro-
na znakéw towarowych trwa dziesigé lat
liczac od daty zloZenia wniosku. Art. 46
przyznaje réwniez prawo do zadania od-
nowienia ochrony na nast¢pny dziesig-
cioletni okres.

strony

II. Natura prawna i tre$¢ prawa
plynacego z rejestracji
europejskiego znaku towarowego

W zasadzie mozina powiedzieé, ze
prawo to jest uksztaltowane tradycyjnie.
Analiza przepiséw, zwlaszcza art. 9, 17
i 19 pozwala przyjaé, ze jest to prawo:
wylaczne, bezwzgledne, majatkowe,
zbywalne, poddane regule specjalizacji
oraz o terytorialnym zasiggu.

Niemniej, mozna dostrzec pewne od-
stepstwa od tradycji, jak réwniez wska-
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za¢ na zapisy bedace wyrazem ewolucji
pogladow na temat natury prawa do
znaku towarowego jak i jego funkcji
w obrocie.

Poddajac oméwieniu wymienione na
wstepie cechy nalezy rozpoczaé od treéci
art. 9.' Przyznaje on uprawnionemu pra-
wo do wylacznego i niezakiéconego
uzywania zarejestrowanego znaku oraz
prawo do zakazania osobom trzecim
czynienia z niego uzytku w obrocie gos-
podarczym. Prawo wylacznego uzywa-
nia ograniczone jest reguly specjalizacji,
a wigc w zasadzie uprawniony nie moze
zakaza¢ innym uzywania wlasnego zna-
ku dla towaréw niepodobnych do tych,
dla ktérych odréznienia jest on zarejest-
rowany. W tym jednak miejscu dochodzi
do wspomnianego przetamania tradycji.
Uprawniony do europejskiego znaku to-
warowego, korzystajacego z ustalonej
renomy, moze zakaza¢ innym uzywania
znaku identycznego lub podobnego dla
towaréw niepodobnych do tych, dla kté-
rych zostal zastrzezony. Kwestia ta byla
juz cze¢Sciowo przedmiotem uwag przy
okazji analizy wzglednych przeszkdéd re-
jestracji. Nie ma potrzeby przypomina-
nia celu wprowadzenia rozszerzonej
ochrony znaku o ustalonej renomie. Mo-
Zna tez zrezygnowa¢ z omawiania prze-
stanek, ktérych speknienie jest warun-
kiem ochrony tej grupy znakéw. Wystar-
czy powiedzieé, ze sa one ujete tak
samo. Natomiast nalezy wyraZnie do-
strzec réznicg¢ pomigdzy uksztaltowa-
niem prawa do europejskiego znaku to-
warowego o ustalonej renomie a prawa
do znaku nie korzystajacego z renomy,
tradycyjnie poddanego regule specjali-
zacji, ktérego regulacja nie przewiduje
wyjatku. W ostatnio wymienionym
przypadku ochrona znaku przed naru-
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szeniem jego warto$ci, nie stanowia-
cym zamachu na funkcj¢ wskazywania
pochodzenia, znajduje swe oparcie
w innych podstawach, takich jak prze-
pisy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji lub w ogélnych zasadach odpo-
wiedzialno$ci odszkodowawczej. Tre§é
prawa ograniczonego specjalizacja nie
daje bowiem uprawnienia do zakazania
innym uzywania znaku w dziedzinach
niekonkurencyjnych.

Zatem, zapis art. 9 ust. 1 prawa euro-
pejskiego jest niezmiernie doniosly i wy-
raZnie przemawia za teza, ze znak towa-
rowy jest dobrem, ktorego warto$¢ wy-
znaczaja nie tylko korzysci ptynace dla
uprawnionego z tytutu funkcji oznacze-
nia pochodzenia. Znak moze mie¢ réw-
niez warto§¢ wilasna, niezalezna od pel-
nienia funkcji odrézniajacej. Wskazany
przepis zdaje si¢ zdecydowanie przema-
wiaé¢ za czysto majatkowym charakte-
rem znaku jako dobra niematerialnego,
a tym samym o majatkowym charakterze
prawa do niego przystugujacego.

Teza ta doznaje wzmocnienia w §wie-
tle dalszych przepiséw prawa europejs-
kiego, ktére wyraZnie uniezalezniaja
znak od przedsigbiorstwa, w ktérego
sktad wchodzi i ktérego towary iden-
tyfikuje. Kwestia zalezno$ci znaku towa-
rowego od przedsigbiorstwa do niedaw-
na nalezata do spornych, a z pewnoScia
wyznaczata réznicg ujecia znaku w pra-
wie francuskim i niemieckim.

Prawo europejskie, w art. 17 i 19,
przyjmuje jako zasade¢ niezalezno$¢ zna-
ku od przedsigbiorstwa. Zgodnie z ich
treScia europejski znak towarowy moze
by¢ samodzielnym przedmiotem czyn-
nosci rozporzadzajacych. Moze by¢ zby-
ty dla catosci lub czesci przedsigbiorst-
wa. Jednakze zbycie przedsigbiorstwa

62

w catosci stanowi o zbyciu wraz z nim
europejskiego znaku towarowego.

Podobnie art. 19 stanowi, ze europej-
ski znak towarowy moze by¢ niezaleznie
od przedsi¢biorstwa przedmiotem zasta-
wu lub innego ograniczonego prawa rze-
czowego. Europejski znak towarowy
moze byé réwniez przedmiotem przy-
musowej egzekucji (art. 20).

Czynnoéci prawne majace za przed-
miot zbycie lub ustanowienie ograniczo-
nego prawa rzeczowego na znaku euro-
pejskim wymagaja formy pisemnej ad
solemnitatem oraz ujawnienia w rejest-
rze.

Europejski znak towarowy moze by¢
réwniez przedmiotem umowy licencyj-
nej. Umowa moze obejmowac cato$¢ lub
czg¢$¢ towardw, dla ktérych znak zostal
zastrzezony, moze dotyczy¢ caloici lub
czgSci terytorium ]JUnii  Europejskie;j.
Wreszcie, moze by¢é wylaczna lub po-
zbawiona takiego charakteru (art. 22).

Wymienione unormowania wyraZnie
zmierzaja do ulatwienia realizacji zasady
swobodnego przeptywu towaréw i ustug.
Nalezy jednak zauwazy¢, ze prawo euro-
pejskie nie traci z pola widzenia interesu
wylacznie uprawnionego. Art. 22 ust. 2
stanowi expressis verbis, Ze uprawniony
do znaku towarowego moze powotac si¢
na prawo plynace z wylacznosci 1 wy-
stapi¢ przeciwko licencjobiorcy, ktory
przekracza  klauzule upowazniajaca
w zakresie terminu udzielonej licenciji,
formy przedstawieniowej znaku bgdace-
go przedmiotem licencji, jak i natury
produktéw, ich jakoS$ci lub terytorium,
na ktérym znak mégt by¢ uzywany.

W  postanowieniach wymienionego
przepisu mozna dostrzec echa gloséw
doktryny, postulujacej wyraZzne ustawo-
we okreSlenie wzajemnego stosunku



stron umowy licencyjnej, jak i wpltyw
orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwos-
ci, wyroslego na gruncie art. 30 i 34
Traktatu Rzymskiego.

Analizujac prawa do europejskiego
znaku towarowego nie sposéb pominad
kwestii jego terytorialnego charakteru.
Jak juz sygnalizowano, terytorialno$é
praw krajowych do znakéw towarowych
hamowata swoboda transferu. Z pewnos-
cia wigc stworzenie podstaw prawnych
do kreacji znaku, ktérego skutki i ochro-
na nie wyczerpuja si¢ wraz z przekrocze-
niem granic wlasnego kraju, stanowi
rozwiazanie tego problemu.

Zgodnie z cytowanym juz art. 1 rejest-
racja europejskiego znaku wywiera skutki
prawne na catlym terytorium Unii Euro-
pejskiej. Nalezy jednak mie¢ na wzgle-
dzie fakt, ze jest to jedynie rozszerzenie
terytorium skutecznosci i ochrony prawa,
a nie pozbawienie go tej cechy. W istocie,
prawo do europejskiego znaku towaro-
wego jest nadal uksztattowane jako tery-
torialne, skuteczne na obszarze objetym
Unia Europejska.

Gdy chodzi o tre$¢ prawa — art. 9 za-
wiera jego negatywna definicje. Okre§la
sfer¢ zakazéw, jakie uprawniony jest
wladny ustanowié wobec os6b trzecich.
Korzystajac z do§wiadczeni ustawodaw-
czych, orzecznictwa i doktryny francus-
kiej — prawo europejskie wyraznie od-
réznia pomigdzy zakazem reprodukcji
1 imitacji.

Pierwsza kwesti¢ rozstrzyga art. 9
ust. 1 pkt a. Stanowi on wyraZnie, ze
uprawniony do europejskiego znaku to-
warowego moze zakaza¢ uzywania ta-
kiego znaku dla oznaczenia nim takich
samych produktéw.

Z kolei, art. 9 ust. 1 pkt b upowaznia
uprawnionego do zakazania innym uzy-
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wania znakéw podobnych dla oznacza-
nia nimi towaréw takich samych jak
objete rejestracja, znakéw identycznych
dla towaréw podobnych do zarejestro-
wanych lub znakéw podobnych, jesli
istnieje ryzyko wprowadzenia kupuja-
cych w blad co do podchodzenia towa-
Tow.

Sfer¢ zakazéw uzupelnia oméwiony
wcze$niej zapis dotyczacy upowaznienia
wskazanych w nim uprawnionych do
znakéw renomowanych do zakazania
uzywania poza zakresem specjalizacji
(art. 9 ust. 1 pkt c).

Na uwage zastuguje rowniez przepis
art. 9 ust. 2. Wymienia on szczegélne
postacie uzywania znaku europejskiego,
ktére moga by¢ przedmiotem zakazu.
Zgodnie z brzmieniem wskazanego po-
stanowienia uprawniony moze w szcze-
g6lnosci zakazac osobie trzeciej:

— nakladania na towary i opakowania
znaku,

— uzywania znaku w dokumentach
handlowych i reklamie.

Z cytowanym przepisem korespondu-
je art. 12, ktéry z kolei ogranicza sfere
negatywna tre§ci prawa do europejskie-
go znaku towarowego. Stanowi on, zZe
uprawniony nie moze zakaza¢ uzywania
wlasnego znaku, jeSli jest to niezbgdne
dla wskazania rodzaju, ilosci, pochodze-
nia geograficznego i przeznaczenia pro-
duktu, a zwlaszcza oznakowania nim
czeéci zamiennych i akcesoriéw.

Przedstawiana regulacja przecina dys-
kusje toczone na gruncie ustawodawstw
krajowych, a dotyczace zakresu wylacz-
noéci plynacej z rejestracji prawa do
znaku towarowego.

Przede wszystkim, wyraZnie upowaz-
nia uprawnionego do zakazania innym
nie tylko wprowadzania towaréw, ale
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i uzywania znaku zarejestrowanego
przez osobg trzecia w reklamie.

Z drugiej strony pozbawia uprawnio-
nego prawa zakazania innym uzywania
zastrzezonego znaku dla oznaczania nim
czesci zamiennych 1 akcesoridw.

Ostatnig kwestia, ktéra w ramach re-
gulacji treSci prawa do europejskiego
znaku towarowego doczekata si¢ wyraz-
nego rozwiazania jest tzw. ,,wyczerpanie
si¢’” prawa do znaku towarowego. Art.
13 stanowi, Ze prawo do europejskiego
znaku towarowego nie zezwala upraw-
nionemu zakazania innym uZywania
znaku dla towaréw, ktére zostaty wpro-
wadzone pod znakiem, przez niego lub
za jego zgoda, na rynek Unii. Przepis ten
powtarza wypracowana i ,utrwalona’’
w doktrynie i orzecznictwie europejskim
zasade wyczerpania si¢ uprawnienia do
wprowadzania towaru oznakowanego na
rynek. Wylaczno§¢ uprawnionego ogra-
niczona jest do dokonania pierwszej
czynno$ci handlowej zmierzajacej do
wprowadzenia oznakowanego towaru do
obrotu. Z osiagnigciem wskazanego celu
wiaze si¢ skutek w postaci wygasni¢cia
tego uprawnienia.

Na szczegdlng jednak uwage zastugu-
je zapis ust. 2 przedstawianego przepisu,
ktéry zezwala uprawnionemu do euro-
pejskiego znaku towarowego sprzeciwi¢
si¢ dalszemu uzywaniu przez osobg trze-
cia znaku dla towaréw wprowadzonych
na rynek, jezeli jest to uzasadnione
ochrong jego interesu, a zwlaszcza wow-
czas, gdy stan towaréw pokrytych jego
znakiem ulegl zmianie lub przetworze-
niu.

O ile postanowienie ust. 1 wprowa-
dzajac skutek wyczerpania prawa ma na
celu usunigcie przeszkody w swobod-
nym obiegu débr i ustug, o tyle ust. 2 jest
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wyrazem ochrony interesu uprawnione-
go do znaku, jak i zasady o integralnosci
znaku z towarem, ktdry identyfikuje.

Rozwiazanie powyZsze potwierdza te-
z¢, ze w istocie wyczerpaniu ulega jedy-
nie jedno z uprawniefi skiadajacych si¢
na tre§¢ prawa do europejskiego znaku
towarowego. WyraZne przyznanie prawa
sprzeciwu rozwiewa watpliwosci co do
tego, Zze pomimo ,,wyczerpania si¢ pra-
wa’’ uprawniony moze kontrolowa¢ dys-
trybucje towaru opatrzonego wilasnym
znakiem.

III. Ochrona prawa do europejskiego
znaku towarowego

Lektura prawa europejskiego pozwala
sadzié¢, Ze ochrona interesujacego nas
znaku opiera si¢ na trzech zalozeniach.

Po pierwsze, tradycyjnie, ochrong ab-
solutna objeta jest funkcja pochodzenia.
Whniosku tego nie zmienia wyjatkowa
regulacja dotyczaca znakéw o ustalonej
renomie.

Po drugie, ochrona obejmuje tylko
takie znaki, ktére sa uzywane. Art. 15
stanowi o obowiazku uzywania europej-
skiego znaku towarowego pod rygorem
pozbawienia uprawnionego prawa ply-
nacego z rejestracji. Skutek powyzszy
nastgpuje wéwczas, gdy uprawniony nie
uzywa w sposéb powazny znaku na tere-
nie Unii Europejskiej przez okres pigciu
lat od jego rejestracji lub zawiesi uzywa-
nie znaku na nieprzerwalny okres pigciu
lat. Wskazany przepis wymaga, aby uzy-
wanie znaku charakteryzowatlo si¢ powa-
Znym czynieniem z niego uzytku w ob-
rocie gospodarczym w celu identyfikacji
towaréw, dla ktérych zostal zastrzezony.

Za uzywanie dajace tytut ochrony pra-
wo europejskie uwaza nadto:



— korzystanie przez uprawnionego ze
zmodyfikowanych form przedstawienio-
wych zarejestrowanego znaku, o ile
zmiany nie dotyczg elementéw decydu-
jacych o jego zdolnosci odrézniajacej,

— nakladanie europejskiego znaku to-
warowego na towary lub opakowania
jedynie w celu importu lub eksportu,

— uzywanie znaku przez inne osoby na
podstawie upowaznienia uprawnionego.

Skutek w postaci pozbawienia prawa
do znaku powstaje, jezeli uprawniony
usprawiedliwi przyczyny nieuzywania
znaku.

Po trzecie, ochrona jest wylaczona
jesli uprawniony do europejskiego znaku
towarowego przez okres pigciu kolej-
nych lat tolerowal uzywanie identycz-
nego znaku lub podobnego znaku dla
towaréw takich samych lub podobnych
majac §wiadomos$¢é, ze jego prawo ko-
rzysta z pierwszeristwa. Swiadoma tole-
rancja wylacza mozliwo$¢ zadania unie-
waznienia rejestracji po uptywie wska-
zanego okresu.

Realizacji ochrony europejskiego zna-
ku towarowego stuza tradycyjnie uk-
sztaltowane zadania:

Skutki decyzji wydanych w tym
przedmiocie okre$la art. 54. Zgodnie
z nim: prawo do znaku uznane za wyga-
ste staje si¢ nim od daty zlozenia wnios-
ku o pozbawienie uprawnionego prawa,
natomiast niewazno$¢ oznacza uznanie
europejskiego znaku towarowego za
nieistniejace od poczatku. Zadania wy-
dania wskazanych decyzji moga by¢
zglaszane badZ w trybie administracyj-
nym przed uprawniony organ, badZ tez
w procesie cywilnym przed sadem wia-
Sciwym do rozstrzygania sporéw o na-
ruszenie europejskiego prawa do znaku
towarowego.
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Przedstawiona regulacja pozwala na
sformutowanie kilku wnioskéw. Przede
wszystkim nalezy stwierdzi¢, Ze rozpo-
rzadzenie o europejskim znaku towaro-
wym poprzez nadanie znakowi towaro-
wemu jednolite go charakteru unik-
nelo mankamentu, ktéry rodzi mig¢dzy-
narodowa rejestracja znaku towarowego.
Rejestracja europejskiego znaku towaro-
wego 1 jej skutki sa oparte na tych
samych podstawach, bez wzgledu na
wymagania krajowe paiistw cztonkows-
kich. Zatem, zaréwno krag dozwolonych
form przedstawieniowych, zakres prze-
szkéd rejestracji, system rejestracji, tres¢
prawa wylacznego uzywania, ochrona
oraz jej Srodki sa uregulowane w rozpo-
rzadzeniu i wiaza wszystkich uprawnio-
nych do zlozenia wniosku o rejestracje,
a po jej dokonaniu, wszystkich upraw-
nionych do znaku.

Po drugie, rozporzadzenie ujmuje
znak towarowy nowoczeS$nie,
z uwzglednieniem potrzeb rynku i postu-
latéw orzecznictwa i doktryny. Zar6wno
znak jako dobro prawnie chronione, jak
i prawo do niego przystugujace maja
charakter majatkowy. Europejski znak
towarowy jest uksztaltowany jako dobro
samodzielne, niezalezne od przedsie-
biorstw, majace wymierng warto§¢ maja-
tkowa. Moze on by¢ przedmiotem zby-
cia, zastawu, innych ograniczonych
praw rzeczowych jak i praw wzglednych
(licencja), a takze przedmiotem egzeku-
cji.

Istotne znaczenie ma objecie przez
rozporzadzenie ochrona nie tylko funkcji
wskazywania na pochodzenie, ale takze
innych funkcji, jakie moze petni¢ znak
towarowy (reklamowa i gwarancyjna).
Jest zatem spelniony postulat rozsze-
rzenia ochrony znakéw o utrwalonej
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pozycji na rynku, dla ktérych ochrona
w ramach specjalizacji okazuje si¢ nie-
dostateczna.

Wreszcie, zakres wylacznosci ptyna-
cej z rejestracji zostal oznaczony
z uwzglednieniem zaréwno interesu
uprawnionego, ktéry wymaga zapew-
nienia mu prawa skutecznego erga om-
nes, jak i z uwzglednieniem godnych
ochrony intereséw innych uczestnikéw
rynku.

Mozna dodaé, ze przyjeta procedura
rejestracyjna, oparta na prawie sprzeci-
wu i prawie wnoszenia zastrzezen, zape-
wnia uczestnikom rynku wplyw na krea-
cj¢ prawa do europejskiego znaku towa-
rowego oraz przyspiesza procedur¢ na-
bycia. Potwierdza ona tendencj¢ do
uwzgledniania réwniez interesu konsu-
menta, jako tego, ktéry bedac odbiorca
towaréw powinien mie¢ zapewniona sfe-

Przypisy:

r¢ bezpieczenstwa i pewnosci co do ich
pochodzenia.

Niewatpliwie najtrudniejsza jest oce-
na regulacji procedury rejestracyjnej
w zakresie przeptywu informacji po-
miedzy urzedami krajowymi i Urzedem
ds. Harmonizacji. Postanowienia w tym
przedmiocie sa drobiazgowe, obciaZzone
zapisami o charakterze czysto technicz-
nym, czesto nieczynne®. Nie moze to
jednak wplynaé¢ na ostateczna oceng
regulacji prawa o europejskim znaku
towarowym, zwlaszcza z punktu widze-
nia zaloZzonego przez nia celu. Ostatecz-
na konkluzja sprowadza si¢ do stwier-
dzenia, ze ksztalt prawa do europejs-
kiego znaku towarowego i jego tres¢ sa
wyrazem rozsadnego kompromisu po-
migdzy tradycja a potrzebami nowoczes-
nego, rozwinigtego rynku Unii Europejs-
kiej.

! Réglement (CE) nr 40/94 du Conceil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JOCE Nr
L 11/1 du 14 stycznia 1994, ktére w artykule powoluj¢ jako ,,prawo europejskie o znaku towarowym’’,
,,.La marque communautaire’’ thumacze jako ,,europejski znak towarowy’’. Nie jest to przeklad dostowny,
wydaje si¢ jednak uzasadniony z uwagi na to, ze oddaje jednolity charakter znaku towarowego, ktérego
rejestracja rodzi te same skutki prawne na terytorium Unii Europejskiej. Terminu tego w literaturze
polskiej uzyt wczesniej M. Kepiriski w: Prace nad opracowaniem przepiséw o znaku towarowym.

% Directive nr 89-104 du decembre 1988, JOCE Nr L 40 du 11 janvier 1980.

3 EM. Bastian, K. Knaan: Trademark Infringement Proceedings in the Countries of the European
Union, IIC vo. 26 Nr 2/95.

* G. Dassas: I clargisement de la protection des marques en droi francaise, allemand et international.
Paris 1976.

® Uzasadnienie jej zastosowania zawiera preambuta do dyrektywy Rady Europy o harmonizacji prawa
o znakach towarowych, JOCE Nr 40 du 10 janvier 1989.

¢ Krytyczne uwagi w tym przedmiocie zawiera komentarz K. M. Basti, R. Knaan w artykule wskazanym
w przyp. 3.
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