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Wtérna zdolnosé odrdzniajaca znaku towarowego w orzecznictwie wspolnotowym

Uregulowanie dotycce maliwosci nabycia wtérnej zdolriai odrazniajacej zawiera
rowniez pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. acej na celu zblenie
ustawodawstw Hestw Czlonkowskich odnogsgzych s¢ do znakéw towarowych
(89/104/EWG). Stosownie do art. 3 ust. 3 dyrektywiy ma@na odmowd rejestraciji znaku
towarowego ani stwierdézgego niewanosci ze wzgtdu na brak odriniajacego charakteru
lub ze wzgédu na to,ze wskazuje na wkaiwosci oznaczanych nim towaréw lub ustug albo
sklada s; z oznacze, ktore weszty doegzyka potocznego (art. 3 ust. 1 lit. b), c), lub d)
dyrektywy), jezeli przed dat ztozenia wniosku o rejestrac] w nasgpstwie wywania tego
znaku uzyskat on charakter odniajacy. Analogicza tres¢ zawiera art. 7 ust. 3
rozporzdzenia Rady z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolwetjo znaku towarowego
(WE/40/94). Naley pamegtac, ze ,rozporadzenie nie znajduje zastosowania do
postpowania przed sslem krajowym?®, jednake ze wzgidu na podobigstwo jego
przepisow do przepiséw dyrektywy, interpretacjapmzadzenia dokonywana przez ETS

moze by pomocna dlagléw krajowych.

Nalezy zwréck uwag;, ze nabycie wtérnej zdoldoi odr&niajacej dotyczy
oznaczenia, ktore w ogole u® by znakiem towarowym (posiada abstrakaypgdolngé
odr&niajaca). Wtdrna zdolné¢ odr&niajaca ,jest zawsze konkretna”, zawsze dotyczy
towaréw lub ustug, dla ktérych znak jest przeznagzdV psmiennictwie podkréa sk, ze
wtorng zdolng¢ odr@zniajaca mog: miec jedynie znaki ,spetniage wymogi” z art. 120 ust. 1
p.w.p2

Taki poghd zostat wyraony w uzasadnieniu wyroku Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwgci z 4 maja 1999 r. (sprawy C-108/97 i C-109/97),ktdrym Trybunat

stwierdzit,ze ,nazwa geograficzna me zosté zarejestrowana jako znak towarowy;gk w

1 Zob. Wyrok ETS z 7 lipca 2005 r., C-353/03, dpse nawww.curia.eu.int
2Zob. W. Wiodarczyk, Zdolnig odr&niajaca znaku towarowego, Lublin 2001 r., s. 226.



wyniku jej wywania zacgta identyfikowa produkt, w zwizku z ktorym wnosi si 0
rejestrac jako pochodzcy z konkretnego przeddiorstwa i spowodowata tym samym
odr&znienie tego produktu od produktéw pochgeizch z innych przedsbiorstw” Réwnie:
w paézniejszych swoich orzeczeniach Trybunat podlae ze znak mee naby wtdrm
zdolnai¢ odréniajaca jedynie w stosunku do towaréw @bjch zgtoszenierfi.

Z tych wzgkddéw nie mana uznd, ze znak pozbawiony abstrakcyjnej zddicio

odr&niajacej maze naby wtérma zdolnag¢ odr&zniajaca poprzez jego tywanie w obrocie.

W orzeczeniach Europejskiego Trybunatu Sprawiedicivalotyczcych omawianej
problematyki zwracano uwagha jeszcze inne przestanki konieczne do uzyskaaig/cia
wtornej zdolndci odr&niajace;.

W powotanych ja sprawach C-108/97 oraz C-109/97 dotygyrh oznaczenia
geograficznego Chiemsee (nazwa jeziora w Niemcz&€h$p uznat dopuszczalitonabycia
przez oznaczenie geograficzne wtornej zdg@dhodr&niajacej, ale zwrocit uwag ze ,przy
ustalaniu, czy znak towarowy nabyt zddld@mdr&niajaca w wyniku uzywania, widciwy
organ musi dokorta catagsciowej oceny dowoddéw na okoliczéig ze znak zacg
identyfikowa dany produkt jako pochoaley z konkretnego przedsiorstwa i odrania tym
samym ten towar od towaréw pochadych z innych przedsbiorstw”.> Trybunat podkrélit,
ze ,przy ustalaniu zdolrkoi odr&niajacej znaku, w zwizku z ktorym wnosi gi0 rejestragj,
mog by¢ brane rownie pod uwag czynniki takie jak: udziat w rynku, intensywsto zaseg
geograficzny i dlugotrwaks uzywania znaku, kwota zainwestowana przez przédsistwo
w promocg znaku, procent osOb danej kategorii, ktére ze gdigina znak, identyfikyj
towary jako pochodice z konkretnego przedbiorstwa, a take cgdwiadczenia stosownych
izb handlowych i przemystowych oraz innych stowaesy handlowych i zawodowych.”
ETS stwierdzit,ze ,jezeli na podstawie powgzych czynnikdw, wigiwy organ ustalize
dana grupa o0s0b, lub przynajmniej znaczna jejécadentyfikuje towary jako pochodee z
konkretnego przeddiorstwa ze wzgldu na znak towarowy, musi on stwiergzie wymag

dotyczcy rejestracji znaku, okéony w art. 3 ust. 3 Dyrektywy zostat spetniony.”

Nalezy rowniez zwrOcikk uwag na orzeczenie ETS z 7 lipca 2005 r. (sygn. akt C-
353/03), ktére dotyczyto znaku towarowego stownegavyrazenia: ,have a break” (w

® Tlumaczenie za: Rzecznik Patentowy 2002, nr 83s.n.

“ Zob. np. wyroki ETS z 18 czerwca 2002 r. (C-299/2% maja 2003 r. (C-104/01), z 7zpaiernika (C-
136/02 P) i z 7 lipca 2005 (C-353/03).

® Tlumaczenie za: Rzecznik Patentowy 2002, nr 83s.n.



polskiej wersji: ,czas na przeml) uzywanego 4cznie z innym znakiem towarowym
stownym: ,have a Kkitkat” (w polskiej wersji: ,czasa kitkat”) i zapadio w trybie
prejudycjalnym. ETS odpowiadat na ngsijace pytanie gdu krajowego: ,Czy znak
towarowy mae uzyska charakter odriniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 3 [dyrektywy] (...)
w wyniku lub w nasfpstwie wywania tego znaku jako exi innego znaku towarowego lub
w pokczeniu z tym innym znakiem?Udzielajc odpowiedzi, Trybunat podksé, ze ,w
odniesieniu do uzyskania charakteru cmigjacego w naspstwie wywania naley
stwierdzt, ze aby widciwy krag odbiorcéw rozpoznawat towar jako pochsgclz od
okreslonego przedsbiorstwa, musi to opietasic na wywaniu znaku towarowego jako
znaku towarowego” W ocenie Trybunatu ,dla spetlrgetego ostatniego warunku, nie jest
konieczne, aby zgtoszony znak towarowy bylwany samodzielnie”. ETS podki#, ze
wyrazenie ,wywanie znaku towarowego jako znaku towarowego” nal®zumie jako
odnoszce st wytacznie do aywania znaku w tym celu, aby witawy krag odbiorcow

rozpoznawat towar jako pochagzy od okrglonego przedsbiorstwa”.

W wyroku z 22 czerwca 2006 r. (sygn. akt C-24/05&)yczcym trojwymiarowego
znaku towarowego w ksztalcie cukierka ETS zwréavage, iz ,trojwymiarowy znak
towarowy mae uzyska charakter odrniajacy w nastpstwie wywania, nawet jdi
uzywany jest dcznie ze stownym lub graficznym znakiem towarowyBedzie tak w
przypadku, gdy znak ten stanowi ksztait towarujegp opakowania i gdy ten towar lub to
opakowanie regularnie opatrywang zakiem stownym, pod ktorym wprowadzare do
obrotu”” ETS podkrélit jednak, ze ,tréjwymiarowy znak towarowy nie pokrywaest jego
dwuwymiarowym przedstawieniem graficznym”, agwi,skoro wizerunek produktu (...)
zamieszczony jest na opakowaniu, konsumenci nie m@jczynienia z samym znakiem
towarowym w postaci tréjwymiarowego ksztattu prottik Trybunat zwrocit uwag, ze
.jesli chodzi o uzyskanie charakteru odniajacego w nagpstwie wywania, rozpoznawanie
przez widciwy krag odbiorcow towaru lub ustugi jako pochadego od okrdonego
przedsgbiorstwa musi b§ wynikiem wywania znaku jako znaku towarowego”. Wieaie
to — zdaniem Trybunatu — ,naie rozumi& jako odnosace s¢ wytacznie do aywania znaku
po to, aby witéciwy krag odbiorcéw rozpoznawat towar jako pochgtyz od okrélonego
przedsgbiorstwa”, a wéc ,nie kazdy sposéb zywania trojwymiarowego znaku towarowego

— a tym bardziej tywanie dwuwymiarowego wizerunku znaku tréjwymiar@ee- stanowi

® Tlumaczenie za polgkwersp jezykowa dostpra na stroniewww.curia.eu.int
" Tlumaczenie za polgkwersp jezykowa dostpra na stronie internetowejyww.curia.eu.int



uzywanie w charakterze znaku towarowego”. ETS padikre z ,aby ocent, czy znak
towarowy uzyskat charakter odidiajacy w nasg¢pstwie wywania, naley wzia¢ pod uwag
wszystkie sytuacje, w ktérych véigwy krag odbiorcéw styka giz tym znakiem”, czyli ,nie
tylko o chwik podgcia decyzji o zakupie, ale rowi® okres wczeniejszy, na przykiad o
moment zapoznania ¢siz reklamy, czy chwik konsumpcji towaru”. Jednak w ocenie
Trybunatu, to wkanie w ,momencie podejmowania decyzji i jej wykorenprzeattny
konsument jest najbardziej usvey (...), zatem kwestia, czy przety konsument styka i
ze znakiem towarowym w chwili zakupu nabiera szok®ggo znaczenia przy ocenie, czy

znak ten uzyskat charakter odniajacy w nasgpstwie wywania”.

W wyroku ETS z 18 czerwca 2002 r. (sygn. akt C-299/Trybunat, stwierdzitze ,w
sytuacji, gdy przedsbiorca jest jedynym dostawakrelonych towaréw na rynek, egte
uzywanie oznaczenia stanawego forme tych towaréw mee by wystarczajce do
przyznania oznaczeniu zdokwod odr&niajacej (...) w okolicznéciach, gdy z powodu tego
uzywania znaczna €x¢ relewantnej kategorii oséb kojarzy forme¢ z tym dostawg, z
wytaczeniem jakiegokolwiek innego przegsiorstwa, albo wierzyze towary o tej formie

pochodz od tego dostawcy”. 8

® Tlumaczenie za: R. Skubisz red., Wlagnprzemystowa, orzecznictwo Trybunatu SprawiedkigidVspé6lnot
Europejskich i 8du Pierwszej Instancji, Krakéw 2006, s. 131 i n.



