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Jak nie popas¢ w konflikt z renomowanym znakiem towarowym

Uzywanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wczesniejszej zarejestrowanego
i uzywanego maku renomowanego dla oznaczania towaréw identycznych lub podobnych, lecz o niskiej jakosci, jest
czynem nieuczciwej konkurencji (teza wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 12/10/2005, III SK 16 0/05).

Sad Najwyzszy orzekl, ze uzywanie wlasnego, zarejestrowanego znaku towarowego moze stanowi¢ naruszenie praw
do wezesniejszego znaku renomowanego. Pozew przeciwko takiemu dziataniu wniosta firma Braun — znany na §wiecie
producent sprzetu gospodarstwa domowego. Znaki tej spotki chronione sg na terytorium Polski od lat 60.

Sad uzat, ze uzywanie oznaczenia BROWN stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, pomimo iz strona pozwana
powotata si¢ na rejestracje swojego oznaczenia w Urzgdzie Patentowym RP. Wskazano bowiem, iz wybdr napisu
BROWN byt celowym dziataniem pozwanych. Chodzito bowiem o nawiazanie do znaku Braun o ustalonej na polskim
rynku renomie i wykorzystanie pozycji tego znaku oraz renomy towaru.

Zdaniem sadu dziatanie pozwanych, majacych rozeznanie na rynku, bylo bezprawne, a oceny tej nie zmienia fakt,
ze naruszajacy prawo uzyskat formalng decyzje Urzedu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego.

Zakres ochrony znaku towarowego, zasada specjalizacji

Znaki towarowe rejestrowane sa w odniesieniu do konkretnych towaréw lub ustug wskazanych przez zgtaszajacego.
Wskazanie takie nastepuje poprzez umieszczenie w podaniu lub zataczniku do podania wykazu towaréw lub ustug,
do oznaczania ktérych znak ma shuzy¢, np. szampony, odzywki do wtoséw, balsamy do wlosow itp. Przez uzyskanie
prawa ochronnego zgtaszajacy nabywa prawo wylacznego uzywania danego znaku towarowego na okreslonym
terytorium.

Jezeli mak zostat zgtoszony w Urzedzie Patentowym RP bedzie to terytorium Polski, a np. jezeli podanie zostato
whniesione do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewngtrznego (OHIM) w Alicante bedzie to terytorium wszystkich
krajow Unii Europejskiej. Zakres ochrony znaku ograniczony jest do towaréw lub ustug, dla ktérych nastapita
rejestracja. Ommacza to, ze do naruszenia prawa do znaku moze doj$¢ co do zasady jedynie w przypadku bezprawnego
uzywania znaku identycznego lub podobnego w stosunku do identycznych lub podobnych towaréw lub ustug,
Przyktadowo, jezeli nasz znak zarejestrowany jest dla proszkéw do prania, to naruszenie prawa do tego znaku nastapi
rowniez w przypadku, gdy osoba trzecia bezprawnie uzyje podobnego znaku dla oznaczania ptynéw do ptukania tkanin.

Uzaleznienie zakresu ochrony znaku towarowego od towaréw lub ustug, dlaktorych jest on rejestrowany, nazywamy
zasada specjalizacji. Z zasady tej wynika m.in. iz moga istnie¢ w obrocie identyczne znaki, pod warunkiem ze uzywane
sa one w réznych branzach. Urzad zarejestruje zatem bez przeszkdd taki sam znak dla dwoch réznych
przedsigbiorcow, jezeli jeden uzywa go dla omaczania kosmetykow, a drugi swiadczy ustugi finansowe. Ustawodawca
wychodzi bowiem z zatozenia, ze klient nie skojarzy np. butéw ze specjalistycznym sprzgtem medycznym, nawet
jezeliby byty opatrywane takim samym znakiem.

Opisana wyzej zasada nie dotyczy pewnej kategorii oznaczen. W szczegolnych przypadkach do naruszenia prawa
do maku towarowego dochodz poprzez uzywanie w obrocie znaku identycznego lub podobnego do znaku bez wzglgdu
na to, jakich towaréw lub ustug dotyczy jego rejestracja. Do naruszenia takiego dochodz, jezeli takie uzywanie moze
przynies¢ uzywajacemu nienalezna korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku
wczesniejszego. Okaznje si¢ zatem, ze jest pewna kategoria znakow, zwanych ,,renomowanymi”, ktore — wbrew
opisanej wyzej ,,zasadzie specjalizacji’ — chronione sa bez wzgledu na to, dla oznaczania jakich towaréw lub ustug
zostaty bezprawnie uzyte w obrocie. Co to sa zatem owe znaki ,,renomowane’?

Znaki towarowe renomowane a inne kategorie znakow
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Znaki ,,renomowane” to takie, ktére sa symbolem wysokiej jako$ci omaczanych nim towaréw lub ustug. Znaki
renomowane s3 zasadniczo rozpozmawane przez znaczaca czgS¢ uczestnikow rynku. Dotyczy to zwlaszcza znakow
stuzacych dla oznaczania dobr codziennego uzytku. Wszyscy wiemy chociazby co to jest Coca-Cola. Powszechna
majomos¢ jakiego$ oznaczenia, sama z siebie, nie decyduje jednak o jego wysokiej reputaciji, a co za tym idzie o jego
renomie. Znak moze by¢ bowiem powszechnie rozpoznawanym symbolem stuzacym do oznaczenia ,,bubli” (nie
dotyczy to oczywiscie wspomnianej wyzej Coca-Coli).

Co innego znaki stawne. Sa to oznaczenia o najwyzszej wartosci ekonomicznej — nie dos¢, ze powszechnie
rozpoznawane, to z ich uzywaniem wiaze si¢ jednoczesnie przekonanie o szczegdlnych walorach ozmaczanych nimi
produktow.

Wréémy zatem do cytowanego na wstepie wyroku Sadu Najwyzszego. W orzeczeniu wskazano, ze renomowane
maki towarowe ciesza si¢ szczegdlna ochrona oraz ze — w szczegdlnych przypadkach — nawet uzywanie whasnego,
zarejestrowanego znaku moze by¢ bezprawne. Dzieje si¢ tak, gdy przedsigbiorca chce skorzysta¢ z renomy znaku
wczesniejszego, auprawniony do takiego znaku udowodni to w toku postgpowania.

Cigzar dowodu, czyli renome trzeba wykazaé

Niewatpliwie pozycja matego lub $redniego przedsigbiorcy wobec wlascicieli renomowanych znakéw towarowych,
czesto migdzynarodowych koncernéw o zasiggu Swiatowym, jest gorsza. Wiemy juz, ze ochrona znakow
renomowanych nie jest ograniczona do towaréw i ustlug wymienionych w rejestrze. Wiemy, ze postugujac si¢
wlasnym, zarejestrowanym znakiem towarowym mozemy sta¢ si¢ sprawca naruszenia. Prawo chroni bowiem znaki,
na ktérych promocje wydano wielkie pieniadze 1 ktore — w konsekwencji — staty si¢ czyms$ wigcej niz ozmaczeniem
wskazujacym na pochodzenie danego towaru od okreslonego przedsigbiorcy.

Nie warto zatem upodabnia¢ swoich oznaczen do juz istniejacych na rynku, czy budowaé swojego biznesu w oparciu
o skojarzenia ze znakami o utrwalonej pozycji. Nie oszukujmy sie. Wiasciciele makéw renomowanych wydaja wielkie
pieniadze na budowanie pozycji swoich oznaczen, w tym na spory sadowe. Nie przestraszy ich wysoko$¢ wpisu, czy
wynagrodzenie adwokata i nie zrezy gnuja z zadnej mozliwosci odwotania.

Celowe zblizenie wlasnego oznaczenia do znaku potentata nie jest dobrym interesem. Moze si¢ jednak zdarzy¢,
ze przez zbieg okolicznosei, czy nieznajomos$¢ rynku w kraju, ktory stat si¢ celem naszego eksportu, ,,nadepniemy
na odcisk™ jakiej§ duzej firmie. Nie stoimy wtedy na straconej pozycji. PowinniSmy przede wszystkim dazy¢
do zatatwienia sprawy ugodowo, a jezeli juz sprawa dotrze do sadu, pamigtajmy, ze to powod bedzie musiat wykazac,
ze doszto do naruszenia jego praw, w tym to ze jego znak jest renomowany.

Pamigtajmy réwniez o wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 27 listopada 2008 r. (C[1252/07)
w sprawie Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd., w ktérym stwierdzono, iz w toku takiego
procesu wymaga udowodnienia réwniez to, ze uzywanie znaku przez osobg trzecia wptywa na zachowania rynkowe
przecigtnego konsumenta towaréw i ustug lub istnieje znaczne prawdopodobienstwo, ze taka zmiana nastapi
w przysztosci. Wykazanie tej przestanki jest niezwykle trudne — maty czy sredni przedsigbiorca nie stanowi bowiem
zazwyczaj zadnej konkurencji dla rynkowego potentata.

Autor: Anna Gorska - Rzecznik Patentowy.
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