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Streszczenie

Niniejsza praca jest analiza poréwnawcza systemOw ochrony renomowanego znaku
towarowego w prawie chinskim i polskim. W rozdziale pierwszym przedstawiono historyczng
ewolucje rezimu szczegdlnej ochrony renomowanego znaku towarowego w ChRL i Polsce.
Drugi rozdziat poswigcono pojeciu renomy w obu systemach prawnych w jej roznych aspektach:
przedmiotowym, podmiotowym 1 terytorialnym. Przedstawiono takze procedure jej
dowodzenia. W rozdziale trzecim poddano analizie przestanki pozytywne oraz okolicznos$ci
wylaczajace ochrong renomowanych znakdéw towarowych. W czwartym rozdziale
zaprezentowano formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak
towarowy. Ze wzgledu na charakter pracy kazdy rozdziat poza pierwszym, ktéry ma charakter
historyczny, zakonczono podrozdzialem przedstawiajgcym porownanie regulacji w obu

systemach prawnych oraz wnioski.

Ochrona renomowanych znakéw towarowych jest zagadnieniem wartym poglebionych
badan ze wzgledu na rosngcg rol¢ marki w dzisiejszej dziatalnos$ci gospodarczej. Procesy
globalizacyjne pozwolity na uzyskanie przez wiele oznaczen szerokiej rozpoznawalnosci o
miedzynarodowym charakterze, lecz jednoczesnie wystawity je na liczne zagrozenia.
Przedstawiona w pracy sytuacja prawna znakow renomowanych w Polsce 1 Chinskiej

Republice Ludowej jednoznacznie pokazuje wazko$¢ tego problemu.
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Wstep

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza pordéwnawcza systemoéw ochrony
renomowanego znaku towarowego w Chinskiej Republiki Ludowej (dalej réwniez: ChRL)
oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Gtownym przedmiotem badah uczyniono regulacje prawne
normujace t¢ instytucje w obu panstwach oraz rozwazania orzecznictwa i doktryny. W pracy
podjeto watki zwigzane zarowno z postgpowaniem rejestrowym i sprzeciwowym, jak i
sprawami cywilnymi, ktorych przedmiotem jest naruszenie prawa ochronnego na renomowany

znak towarowy.

Znaki renomowane sg specyficznymi oznaczeniami, ktorych funkcje wykraczaja poza
tradycyjne wskazywanie pochodzenia towaru lub ustugi. Pelnig one nie tylko role odrézniajaca,
ale i gwarancyjng, reklamowa czy informacyjng. Zwazywszy na znaczacy rozwoéj pozycji
renomowanych znakow towarowych w dziatalno$ci gospodarczej 1 zyciu spotecznym, zaczeto
obejmowac je zakresem ochrony wykraczajacym poza $cista zasade specjalizacji. W ten sposéb
zardwno na arenie mi¢dzynarodowej, jak 1 w poszczeg6lnych panstwach zaczety ksztattowaé

si¢ specjalne rezimy prawne poswigcone tej instytucji.

Badania nad ochrong renomowanych znakéw towarowych w Chinskiej Republice
Ludowej rozpoczety sie wraz z przystgpieniem panstwa do Konwencji paryskiej o ochronie
wiasnoéci przemystowej ! (dalej: konwencja paryska). Obecnie dwoma najwazniejszymi
opracowaniami tej tematyki w tamtejszej doktrynie sg: ,,Uznawanie i ochrona renomowanych
znakow towarowych” (chin. Chiming shangbiao de rending yu baohu: 3th & B #rAIAE 517
#7) autorstwa Hu Shuzhu (#f ¥k) oraz ,Regulacje w zakresie uznawania i ochrony
renomowanych znakow towarowych” (chin. Chiming shangbiao de rending yu baohu de guizhi:
It 2 B AR A IAE SR IP A ML H]) autorstwa Zhu Jiangjuna (¥LE ZE). W swojej pracy
badawczej tematyke renomowanych znakow towarowych podejmuja tez m.in.: Wang Yanfang
(E£#3), Zhou Yunchuan (J&=)11), Feng Xiaoqing (ZEEE) czy Huang Hui (F#%). Choé

chinscy autorzy i autorki w analizach dotyczacych rozszerzonej ochrony znakéw towarowych
odnoszg si¢ do regulacji w innych jurysdykcjach, to obecnie nie ma w literaturze ChRL

monografii prawnoporownawcze] w tym zakresie.

! Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 20.03.1883 r., zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w
Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r., w
Sztokholmie 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. poz. 51).



Polskie badania nad instytucja renomowanych znakéw towarowych zaczety by¢ szerzej
prowadzone wraz z rozpoczg¢ciem procesu akcesyjnego kraju do Unii Europejskiej. Jeszcze
przed transpozycja odpowiednich przepisow unijnych dotyczacych rozszerzonej ochrony
oznaczen Joanna Piotrowska opublikowata monografi¢ ,,Renomowane znaki towarowe i ich
ochrona”, ktéra obecnie nie przedstawia juz aktualnego stanu prawnego. Tematyka
renomowanych znakéw towarowych zostala podjgta takze w tomie 3 ,,Systemu Prawa
Handlowego” pod redakcja Ewy Nowinskiej 1 Krystyny Szczepanowskiej Kozlowskiej oraz
tomie 14 B ,,Systemu Prawa Prywatnego” pod redakcja Ryszarda Skubisza, a takze
komentarzach do Ustawy z 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnoséci przemystowej? (dalej: Prawo
wlasnos$ci przemystowej). W ostatnich latach w Polsce wydano dwie monografie dotyczace
problemu ochrony renomowanych znakéw towarowych: ,,Naruszenie prawa ochronnego na
renomowany znak towarowy” autorstwa Michata Bohaczewskiego oraz ,,Naruszenie prawa do
znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporéwnawcze” autorstwa Joanny Sitko. W
pierwszej pracy przedstawiono system ochrony renomowanych oznaczen w szerokim
kontekscie prawa Unii Europejskiej, podejmujac jednocze$nie watki prawnoporoéwnawcze
podczas analizy rozbiezno$ci w stosowaniu norm unijnych w Polsce i Francji. W drugiej pracy,
bedacej klasycznym dzietem prawnoporéwnawczym, skonfrontowano ze sobg rezimy
rozszerzonej ochrony znakéw towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Unii

Europejskiej i Polski.

Glowng teza przyjeta w pracy jest istnienie roznic pomigdzy dwoma analizowanymi
rezimami ochrony renomowanych znakoéw towarowych wynikajacych z odmiennosci
systemoOw politycznych i kultur prawnych Chinskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczypospolitej
Polskiej.

W pracy postuzono si¢ metodg naukowa prawa poréwnawczego zaproponowang przez
Waltera Kambg. Wyr6znit on trzy etapy dokonywania analizy poréwnawczej systemow
prawnych: faze opisowa, faze identyfikujaca oraz faze wyjasniajgcg. Zgodnie z tym podziatem,
nalezy wpierw opisa¢ normy, koncepcje i instytucje w porownywanych systemach, nast¢pnie
zidentyfikowa¢ réznice oraz podobienstwa pomigdzy nimi i ostatecznie dokonaé proby

wyjasnienia takiego stanu rzeczy®. Jak jednak zaznacza Kamba, poszczegodlne czeéci moga sie

2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 286,
288.

3 W.J. Kamba, Comparative Law: A Theoretical Framework, “The International and Comparative Law Quaterly”
1974, Vol. 23, No. 3, s. 511-512.



przenikaé¢*, dlatego w pracy zdecydowano sie potaczyé faze identyfikujaca i wyjasniajaca w

ramach podrozdziatéw zawierajacych pordwnanie i wnioski.

Podczas analizy przepisOw prawnych w obu systemach postuzono si¢ metodg koncepcji
derywacyjnej, zgodnie z ktora wpierw dokonywano przetozenia przepisow prawnych na
wypowiedzi o ksztalcie normatywnym, a nastepnie prezentowano ich odczytanie w oparciu o
jednoznaczne przyporzadkowanie okreslonym zwrotom ich znaczenia®. Zbadane zostalo
orzecznictwo chinskie oraz unijne i polskie, a takze wypowiedzi doktryny. W przypadku
analizy systemu ChRL postuzono si¢ pomocniczo zrodtami sekundarnymi w jezyku angielskim
ze wzgledu na trudnosci w dostepie do niektorych pozycji chinskojezycznych. W niniejszej
pracy zastosowano transkrypcje pinyin (#f3) do zapisu jezyka chinskiego w alfabecie
tacinskim. Do notacji w jezyku chinskim uzyto znakow uproszczonych ze wzgledu na zakres

czasowy badanych zagadnien.

Plan pracy zostat podyktowany kolejnoscia etapow w procesie przyznawania ochrony
znakom renomowanym. W rozdziale pierwszym przedstawiono historyczng ewolucje rezimu
szczegblnej ochrony renomowanego znaku towarowego w ChRL i Polsce. Drugi rozdziat
poswiecono pojeciu renomy w obu systemach prawnych w jej réznych aspektach:
przedmiotowym, podmiotowym i terytorialnym. Przedstawiono takze procedurge jej
dowodzenia. W rozdziale trzecim poddano analizie przestanki pozytywne oraz okolicznos$ci
wylaczajace ochron¢ renomowanych znakéw towarowych. W czwartym rozdziale
zaprezentowano formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak
towarowy. Ze wzgledu na charakter pracy kazdy rozdziat poza pierwszym, ktory ma charakter
historyczny, zakonczono podrozdziatem przedstawiajagcym pordwnanie regulacji w obu

systemach prawnych oraz wnioski.

* Ibidem, s. 512.
5 M. Zielinski, Derywacyjna koncepcja wyktadni jako koncepcja zintegrowana, ,,Ruch prawniczy, ekonomiczny i
spoteczny” 2006, rok LXVIII, zeszyt 3, s. 99.



Rozdziat 1 Ewolucja rezimu szczegolnej ochrony renomowanego znaku towarowego w

Chinskiej Republiki Ludowe;j i Polsce

1.1 Chinska Republika Ludowa

1.1.1 Ochrona renomowanych znakéw towarowych w ChRL na podstawie konwencji paryskiej

W porzadku prawnym Chinskiej Republiki Ludowej pojgcie renomowanego znaku
towarowego (chin. chiming shangbiao: 3t & #R°) pojawito si¢ po raz pierwszy jako termin
normatywny w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 sierpnia 1982 roku o znakach

towarowych’ (chin. Shangbiao fa: 7 #x %) dokonanej w 2001 roku®. Nastepnie, ChRL

przystapita do konwencji paryskiej, i tym samym zobligowata si¢ do ochrony renomowanych
znakow towarowych na podstawie art. 6 bis tej umowy miedzynarodowej. W pierwszych latach
obowigzywania konwencji paryskiej szczegdlna ochrona oznaczen nie miala w ChRL

usystematyzowanego charakteru i byta przyznawana przez judykature ad hoc®.

W praktyce orzeczniczej terminu ,,renomowany znak towarowy’” W rozumieniu prawa
miedzynarodowego po raz pierwszy uzyto w sprawie ,,PIZZA HUT”. Spor rozpoczat si¢ od
wniosku pewnej australijskiej spotki o rejestracj¢ wspomnianego oznaczenia na terenie
Chinskiej Republiki Ludowej. Pizza Hut International ztozyla sprzeciw w postgpowaniu,
powolujac si¢ rozpoznawalno$¢ swojego znaku towarowego, ktory w tamtym czasie byt
zarejestrowany w 40 panstwach, w tym w Australii. Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu
ChRL (chin. Guojia Gongshang Xingzheng Guanli Ju: E % T B {TBIEIE/F) przyznal racje

& Termin chiming shangbiao (Bt & E12) jest takze stosowany w porzadkach prawnych dwu Specjalnych
Regionow Autonomicznych ChRL, czyli Hongkongu oraz Makao. Z kolei w Republice Chinskiej uzywa si¢
pojecia zhuming shangbiao (& & F1Z).

7 Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa: 14 A R 1 F1E F#ri% [Ustawa ChRL o znakach towarowych]
uchwalona podczas 24. posiedzenia Statego Komitetu Ogolnochinskiego Zgromadzenia Przedstawicieli
Ludowych V kadencji.

8 Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa: 14 A R 1 F1E F#ri% [Ustawa ChRL o znakach towarowych]
na podstawie drugiej nowelizacji z 27.10.2001 r. dokonanej podczas 24. posiedzenia Stalego Komitetu
Ogolnochinskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych IX kadencji i ogloszonej w ,,Decyzji o nowelizacji
‘Ustawy o znakach towarowych’” (chif. Guanyu xiugai ‘Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa’ de jueding:
XTE (PEARKNERINE) RE).

9 E.E. Lehman, C. Ojansivu, S. Abrams, Well-Known Trademark Protection in The People’s Republic of China —
Evolution of the System, ,,Fordham International Law Journal” 2002, Volume 26, Issue 2, s. 259.
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Pizza Hut International i odmowit rejestracji australijskiej spotce®. W opisanej sprawie strony
spieraty si¢ 0 prawo ochronne w tej samej klasie towaréw, dlatego nie mozna mowié o
przyznaniu oznaczeniu Pizza Hut International rozszerzonej ochrony poza zasada specjalizacji.
Precedensowy charakter tej sprawy polegal jednak na skutecznym przyznaniu prawa sprzeciwu
wiascicielowi niezarejestrowanego znaku towarowego w postepowaniu rejestrowym. W
polskim jezyku prawnym oznaczenie ,,Pizza Hut” uznane byloby w tej sytuacji za powszechnie
znany znak towarowy, jednak w ChRL na poziomie jezykowym nie rozroznia si¢ tej instytucji
od renomowanego znaku towarowego. Oba rodzaje oznaczen sg zbiorczo okreslane mianem

chiming shangbiao.

Kolejnym przykladem, w ktorym renomowany znak towarowy stat si¢ waznym
zagadnieniem, byto wydanie w 1989 roku przez Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu tzw.

,certyfikatu renomy” dla panstwowego przedsi¢biorstwa farmaceutycznego ,, Tongrentang” ([5]
{Z &) na potrzeby zlozenia przez spolke sprzeciwu w procedurze rejestracji oznaczenia o

identycznej nazwie w japonskim Urzedzie Patentowym. W latach 90. Panstwowy Urzad ds.
Przemystu i Handlu kontynuowat te praktyke, oficjalnie wydajac certyfikaty renomy dla ponad
stu pieédziesieciu znakow towarowych chifiskich przedsiebiorstw panstwowych!!. Dzialania
organu sprawity, iz renomowany status oznaczen zacz¢to powszechnie postrzegac jako fakt
majacy ogolny i niezmienny charakter, co pozostawato w sprzecznosci wobec istoty tej

instytucji wyrazonej W konwencji paryskiej.

1.1.2 Zmiany w rezimie ochrony renomowanych znakow towarowych po przystapieniu ChRL

do Porozumienia TRIPS

W 1996 roku ChRL przystapita do Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektoéw
Praw Whasnosci Intelektualnej'? (dalej: Porozumienie TRIPS). W ramach akcesu do tej umowy

miedzynarodowej Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu wydat Tymczasowe regulacje

10 Li Chen: Z=3§, Zhongguo shangbiao fazhi sishinian guannian shi shu liie: "0 E FHR % & 0+ E X 2 52 AR B
[Podsumowanie czterdziestoletniej historii chinskiego systemu prawnego znakoéw towarowych], ,.Zhishi
chanquan”: £1IR =X [,,Wlasno$¢ intelektualna”] 2018, di 9 gi: 2 9 # [nr 9], s. 64. Decyzja Panstwowego Urzedu
ds. Przemystu i Handlu nie jest obecnie publicznie dostgpna.

3. Luo, S. Ghosh, Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future,
,.Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property” 2009, Volume 7, Issue 2 Spring, s. 126.

12 Zatacznik 1c do Porozumienia w sprawie ustanowienia Swiatowej Organizacji Handlu — WTO sporzadzonego
w Marrakeszu 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1975 r. poz. 51).



dotyczace uznawania i zarzadzania renomowanymi znakami towarowymi®® (chin. Chiming
shangbiao rending he guanli zanxing guiding: 4t & & #r I\ E F S B (T & ; dalej:
Tymczasowe Regulacje). Cho¢ byt to jedynie akt prawa wewngtrznego, ktory obowigzywat
jednostki podlegte Urzgdowi, to wywarl znaczacy wptyw na praktyke ochrony renomowanych
znakow towarowych. W Tymczasowych Regulacjach opracowano ramy administracyjnej
procedury ustalania renomy znakow towarowych i ochrony takich oznaczen. Akt zawierat
miedzy innymi pierwsza quasi-legalng definicje renomowanego znaku towarowego. Pozwalat
takze na orzekanie o renomie oznaczenia zardwno z inicjatywy stron, jak 1 organu
administracyjnego, jednoczes$nie wykluczajac takg mozliwos¢ dla sadow. Co wigcej, wedtug
Tymczasowych Regulacji uprawniony ze znaku towarowego, ktoremu przyznano szczegdlng
ochrong, nie musiat o nig ponownie wnioskowac przez trzy lata. W konsekwencji, jak wskazuje
Li Chen, opisany powyzej akt uwypuklil niezrozumienie roli renomowanego znaku
towarowego wsrod organéw administracyjnych i byt sprzeczny z zasadami konwencji paryskiej

i Porozumienia TRIPS™,

Tymczasowe Regulacje zostalty podwazone przez wiadz¢ sgdownicza w wyroku
Apelacyjnego Sadu Ludowego (dalej rowniez: ASL) w Pekinie Inter lkea Systems p. Guojia
Dianwang z 2000 roku®. Sprawa dotyczyla rejestracji domeny internetowej ,,www.ikea.com.cn”
w Chinskiej Republice Ludowej przez pozwang. Powodka pozwata Guojia Dianwang z tytutu
naruszenia prawa do znaku towarowego ,,IKEA”, zarejestrowanego w ChRL w 1983 roku, oraz
popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Chinska spotka odpierata zarzuty, argumentujac,
ze zardbwno Ustawa o0 znakach towarowych, jak i konwencja paryska nie obejmujg swoim
zakresem przedmiotowym domen internetowych. Co istotne, Guojia Dianwang zarejestrowata
nie tylko domeng dla Ikei, ale takze takich marek, jak Bacardi, Boss, Cartier, Rolex czy LV. W
tych okolicznos$ciach sktad orzekajacy rozstrzygnat, iz zarowno znak towarowy, jak i domena
petnig funkcje odrozniajaca, dlatego rejestracja domeny, ktorej nazwa moze obnizad
komercyjng warto$¢ towaréw oznaczonych danych znakiem towarowym, stanowi naruszenie
prawa ochronnego uprawnionego do znaku. Co wigcej, sad zdecydowat, iz jest kompetentny do

ocenienia, czy znak , JKEA” cieszyt si¢ renoma w chwili rejestracji domeny przez pozwana.

13 Chiming shangbiao rending he guanli zanxing guiding: 3t & B irIA E M EBH T E [Tymczasowe
regulacje dotyczace uznawania i zarzgdzania renomowanymi znakami towarowymi], ogtoszone dekretem nr 56
Panstwowego Urzgdu ds. Przemystu i Handlu z 14.08.1996 r.

“1icC., op.cit,s. 64.

15 Wyrok ASL w Pekinie z 15.01.2001 r., (2000) (Gao zhi zhong zi 76: & F 5 76 5).
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Powyzsza interpretacja zostata potwierdzona w 2001 roku przez ASL w Pekinie w sprawie

DuPont p. Guojia Dianwang?®.

Dziatania judykatury zostaly zaaprobowane przez ustawodawce, ktory w nowelizacji
Ustawy 0 znakach towarowych z pazdziernika 2001 roku przyznat sgdom ludowym ogdlng
kompetencj¢ decydowania o renomie znakow towarowych. Zmiany legislacyjne zmusily
Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu do uchylenia Tymczasowych Regulacji.
Jednoczesnie organ ten opublikowatl w 2003 roku Regulacje dotyczace uznawania i ochrony

renomowanych znakéw towarowych?’ (chin. Chiming shangbiao rending he baohu guiding: 3
ZRTRAEFRIFHE; dalej rowniez: Regulacje Administracyjne), ktore wprowadzity do
postepowaniach w sprawach tego typu oznaczen ,,zasad¢ pasywnej ochrony” (chin. beidong
baohu yuanze: #=1{&3F R N|) oraz ,zasade orzekania od przypadku do przypadku” (chin.
ge’an rending yuanze: > ZIAE JR NI|). Pierwsza regula oznacza, ze objecie oznaczenia

szczegolng ochrong moze zosta¢ dokonane jedynie na wniosek strony w postgpowaniu.
Zgodnie z druga zasadg renoma jest uznawana za fakt o charakterze dynamicznym, ktorego

przyznanie traci moc wraz z zakonczeniem danej sprawy®,

Kolejnym etapem rozwoju rezimu ochrony renomowanych znakéw towarowych bylo
wydanie przez Najwyzszy Sad Ludowy (dalej rowniez: NSL) w 2009 roku Interpretacji
Najwyzszego Sadu Ludowego w kwestii kilku zagadnien dotyczacych stosowania prawa w
sprawach cywilnych o ochrone renomowanych znakéw towarowych®® (chin. Zuigao Renmin
Fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiufen anjian yingyong falii
ruogan wenti de jieshi: &S A RER X THIED EiZRARIPFNRSUD RGN AE
B E T o) B & ¥ dalej rowniez: Interpretacje NSL), ktore, podobnie jak regulacje
Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i Handlu, nie maja charakteru prawa powszechnie

obowigzujacego, jednak oddzialuja na praktyke orzecznicza. Najwazniejszym osiagnigciem

16 K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, The New Legal Framework for Acquiring ‘Well-Known’ Status in
China : Signalling a More Coherent Phase of Enhanced Trade Mark Protection?, ,International Review of
Intellectual Property and Competition Law” 2017, Vol. 48, No. 3, s. 318.

17 Chiming shangbiao rending he baohu guiding: 4 & B FrIAEFRIFM E [Regulacje dotyczace uznawania i
ochrony renomowanych znakéw towarowych], ogloszone dekretem nr 5 Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i
Handlu z 17.04.2003 r.

18 Feng Xiaoging: BB, Zhishi chanquan fa: &1iR =% [Prawo wlasnosci intelektualnej], Pekin 2015, s. 358.
19 Zuigao Renmin Fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiufen anjian yingyong falii
ruogan wenti de jieshi: fm A RIER X T RIS X2 iR IP R FUD RGN AERE T OB ERE
[Interpretacje Najwyzszego Sadu Ludowego w kwestii kilku zagadnien dotyczacych stosowania prawa w
sprawach cywilnych o ochrone renomowanych znakow towarowych], uchwalone 22.04.2009 r. podczas 1467.
posiedzenia Komitetu Sedziowskiego Najwyzszego Sadu Ludowego.
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wydania Interpretacji NSL bylo uniezaleznienie przyznawania rozszerzonej ochrony od

prestizu 1 dobrego imienia wtadciciela oznaczenia.

1.1.3 Rezim ochrony renomowanych znakow towarowych po nowelizacji Ustawy o znakach

towarowych z 2013 roku

Nastepnie, w 2013 roku dokonano trzeciej nowelizacji Ustawy o znakach towarowych?°.
Doprecyzowano w niej miedzy innymi kwesti¢ ochrony oznaczen poza zasada specjalizacji. Po
pierwsze, w art. 13 ust. 1 zamieszczono ustawowg definicje renomowanego znaku towarowego.
Po drugie, w art. 14 wyszczegolniono, ktore organy i w jakich sytuacjach moga dokonywac
oceny renomy oznaczenia. Po trzecie, do art. 14 dodano ust. 5, ktory zakazat producentom,
dystrybutorom i sprzedawcom umieszcza¢ okreslenie ,renomowany znak towarowy” na
swoich towarach, opakowaniach i pojemnikach oraz postugiwac si¢ nim podczas reklamowania,
wystawiania oraz wykonywania innych czynno$ci handlowych. Te regulacje uzupetniono art.
53, zgodnie z ktorym lokalny urzad ds. przemystu i handlu zyskal mozliwos¢ naktadania

niepodlegajacej miarkowaniu kary administracyjnej na podmioty naruszajgce ten zakaz.

W obliczu nowelizacji z 2013 roku, a takze Interpretacji NSL z 2009 roku, Panstwowy
Urzad ds. Przemystu i Handlu w 2014 roku dokonat zmian w Regulacjach dotyczacych
uznawania i ochrony renomowanych znakéw towarowych?'. Organ dostosowal definicje
renomowanego znaku towarowego oraz procedure jego ochrony do nowego standardu

ustawowego.

Nastepnie, w 2014 roku Staly Komitet Ogolnochinskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych ustanowit trzy sady wtasnos$ci intelektualnej w Pekinie, Szanghaju 1
Kantonie. Ten pierwszy uzyskal wylaczng kompetencje rozpatrywania skarg od decyzji
Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i Handlu. W 2018 roku dokonano z kolei reformy

administracyjnej, w ramach ktorej ustanowiono Panstwowy Urzad ds. Wiasnosci Intelektualne;

20 Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa: fr4e A\ R & F1E f§HriE [Ustawa ChRL o znakach towarowych]
na podstawie trzeciej nowelizacji z 30.08.2013 r. dokonanej podczas 4. posiedzenia Statego Komitetu
Ogolnochinskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XII kadencji i ogtoszonej w ,,Decyzji o nowelizacji
‘Ustawy o znakach towarowych’” (chin. Guanyu xiugai ‘Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa’ de jueding:
XFEN (PEARKEMEFIRE) HIRE).

2L Chiming shangbiao rending he baohu guiding: % & +rIAEF{R P E [Regulacje dotyczace uznawania i
ochrony renomowanych znakéw towarowych], zmienione dekretem nr 66 Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i
Handlu z 03.07.2014 r.



(chin. Guojia zhishi chanquan ju: EZxR &5 = /&), ktory przejat kompetencje w zakresie

znakow towarowych.

W 2019 roku uchwalono czwarta nowelizacje Ustawy o znakach towarowych??. Choé
nie zawarto w niej zadnych postanowien odnoszacych si¢ bezposrednio do renomowanych
oznaczen, to dodano ogdlng klauzulg pozwalajaca odrzuci¢ zgloszenie znaku towarowego w
zkej wierze, Ktore nie ma na celu jego uzywania. Wprowadzenie tej regulacji jest odpowiedzig
na szeroko rozpowszechnione zjawisko przejmowania cudzych marek, ktore dotyka w ChRL
przede wszystkim wtascicieli niezarejestrowanych znakdéw towarowych posiadajacych renome

w innych panstwach?.

1.1.4 Stynne 1 znane znaki towarowe

Uwzgledniajac powyzsze uwagi natury historycznej, nalezy przyjrze¢ si¢ blizej
szczegdlnemu zjawisku wystepujacym w Chinskiej Republice Ludowej, jakim bylo do
niedawna istnienie regionalnych systemow rozszerzonej ochrony znakéw towarowych. Na
szczeblu prowincji, regionéw autonomicznych i miast pod bezposrednig jurysdykcja rzadowa?*
nadawano status tzw. ,,stynnych znakdéw towarowych” (chin. zhuming shangbiao: Z & & tx),
z kolei na szczeblu powiatow lub miast na prawach powiatu — status tzw. ,,znanych znakoéw
towarowych” (chin. zhiming shangbiao: %14 7 4%)%°. Obydwa pojecia nie wystepowaty w
krajowym ustawodawstwie. Charakter regulacji tych instytucji w poszczegdlnych jednostkach

podziatu administracyjnego byt zréznicowany. W Pekinie w 2015 roku lokalny urzad ds.

22 Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa: f14£ A R £ F1E B#R;% [Ustawa ChRL o znakach towarowych]
na podstawie czwartej nowelizacji z 23.04.2019 r. dokonanej podczas 10. posiedzenia Stalego Komitetu
Ogolnochinskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji i ogloszonej w ,,Decyzji o nowelizacji
os$miu ustaw, w tym ‘Ustawy ChRL — Prawo budowlane’” (chin. Guanyu xiugai ‘Zhonghua Renmin Gongheguo
Jianshe fa’ deng babu falii de jueding: XT1EX (FEANRILMERIE) F/\EERARE). Pomimo
przeksztatcenia Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i Handlu w Panstwowy Urzad ds. Wiasnosci Intelektualnej
w 2018 roku, w ramach nowelizacji przepiséw nie uwzgledniono zmiany nazwy organu.

23S, Feng, Trademark Trolls in China: Reasons and Solutions of the Serious Market Disturbing Problem,
,,I'singhua China Law Review” 2019, Vol. 11, s. 276.

%W ramach podzialu administracyjnego Chinskiej Republiki Ludowej istnieja cztery miasta pod bezposrednia
jurysdykcja rzadowa (chin. zhixiashi: H#ET), ktore znajduja si¢ na tym samym szczeblu, co prowincje i region
autonomiczne. Do tej grupy naleza: Pekin, Szanghaj, Tiencin i Chongging.

%5 7 semantycznego punktu widzenia wyrazy zhuming (& 4g) oraz zhiming (%17) sa synonimami.
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przemyshu i handlu?® wydal Metody uznawania i ochrony pekinskich stynnych znakéw

towarowych?’ (chif. Beijingshi zhuming shangbiao rending he baohu banfa: Jt i TH & & & #x
IANEFRIP 1 5%), z kolei w Szanghaju podobny dokument zostat w 2012 roku przyjety przez

miejski rzad ludowy, a w Chonggingu w 2011 roku — przez lokalne zgromadzenie
przedstawicieli ludowych, czyli cialo ustawodawcze. Powyzsze regulacje mialy na celu
implementacje regionalnych strategii rozwoju innowacyjnosci i promowanie lokalnych marek,
ale byly takze narzedziem protekcjonizmu?®. Kazda prowincja, region autonomiczny i miasto
pod bezposrednig jurysdykcja rzadowa wprowadzaty odmienne standardy ochrony znakow ze
wzgledu na specyfike swoich gospodarek. Co wigcej, nie istniaty zadne ogdélnopanstwowe
regulacje w zakresie znanych i stynnych znakow towarowych. Z tych powodoéw przyktadowo
system ustawiony w stabo zaludnionej i umiarkowanie rozwinigtej prowincji Junnan
przewidywat o wiele nizsze wymogi dla uzyskania stynnego znaku towarowego niz w bogatym,
trzydziestomilionowym Chongqingu?®. Ochrona nastepowata zazwyczaj ex ante, bowiem status
stynnego znaku towarowego byl nadawany na okre§lony okres, na przyktad trzy lata od dnia
wydania decyzji w przypadku Pekinu®. Niektore lokalne rzady ludowe ustanawiaty dotacje dla
wiascicieli stynnych znakow towarowych, co prowadzito do korupcji wsrdd urzednikow i

sedziow oraz faworyzowato duzych przedsigbiorcow>".

W 2017 roku Dyrektor Generalny Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i Handlu, Zhang

Mao (3K %), opublikowat artykut®?, w ktorym stwierdzil, ze ustanawiajac wlasne systemy

rozszerzonej ochrony znakéw towarowych, lokalne wtadze przekraczaja swoje kompetencje 1
zaburzajg porzadek wymiany rynkowej. Podkreslit, ze stynne i znane znaki towarowe

utrzymuja w spoleczenstwie btgdne rozumienie instytucji renomowanego znaku towarowego,

33

dlatego muszg zosta¢ zniesione *°. Z koncem 2019 roku wszystkie lokalne regulacje

% Na poziomie prowincji, regionéw autonomicznych i miast pod bezposrednig jurysdykcja rzadows istniejg
lokalne urzedy ds. wilasno$ci intelektualnej (dawniej: lokalne urzedy ds. przemystu i handlu) podlegajace
Panstwowemu Urzgdowi ds. Wiasnosci Intelektualnej (dawniej: Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu).

27 Beijingshi zhuming shangbiao rending he baohu banfa: 3t T i & & B ARIA E F{R 1P 737% [Metody uznawania
i ochrony pekinskich stynnych znakéw towarowych], ogtoszone dekretem nr 4 Pekinskiego Urzedu ds. Przemystu
i Handlu z 11.08.2015 r.

28 p, Kossof, Chinese National Well-Known Trademarks and Local Famous Trademarks in Light of the 2013
Trademark Law: Status, Effect, and Adequacy, ,,J. Marshall Review Intellectual Property Law™ 2013, s. 240.

2 |bidem, s. 243.

30 Art. 10 ust. 1 Metod uznawania i ochrony pekifiskich stynnych znakéw towarowych.

31 p, Kossof, op. cit., s. 249.

32 Zhang Mao: 33, Tigao renshi chengging wuqu, jiji shishi shangbiao pinpai zhanliie: I 5IAIR B FHIRX,
TR SEE AT T R X BE [Zwigkszy¢ zrozumienie i wyzby¢ sie blednego mys$lenia, energicznie wdraza¢ strategie
w zakresie znakoéw towarowych i marek], ,,Renmin ribao”: AR B3R [,,Dziennik ludowy”], 27 czerwca 2017,
dostep online: http://finance.people.com.cn/n1/2017/0627/c1004-29364220.html [14.06.2020].

33 Ibidem.
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ustanawiajgce rozszerzong ochron¢ znakow towarowych utracity moc. Jak wskazuje Li Chen,
te wydarzenia pokazaty, ze w ChRL ostatecznie przestano pojmowaé renomowany znak

towarowy za prestizowy tytut i traktuje si¢ go juz obecnie wylacznie jako podstawe ochrony®*.

1.2 Polska

1.2.1 Ochrona renomowanych znakdéw towarowych w okresie migdzywojennym

Renomowany znak towarowy jako termin normatywny pojawit si¢ w Polsce w Prawie
wlasnosci przemystowej. Mimo to, juz w latach dwudziestych XX wieku pojawialy si¢
orzeczenia nadajgce oznaczeniom ochron¢ pozg zasadg specjalizacji. Opierano je na podstawie
art. 3 Ustawy z 2 sierpnia 1926 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji®® zawierajacym
generalng klauzulg nieuczciwej konkurencji. Przepis ten sankcjonowat czyny, ktore szkodzity
przedsigbiorcy i byly sprzeczne z obowigzujacym prawem albo z dobrymi obyczajami
(uczciwoscia kupiecka). Owczesne orzecznictwo i doktryna zaliczaly do tej kategorii
wykorzystywanie lub naruszanie cudzej renomy poprzez uzywanie renomowanego znaku
towarowego przez nieuprawnionego dla oznaczania towardw innego rodzaju niz te oferowane

przez uprawnionego pod tym znakiem?®.

Powyzszy poglad wyrazit Sad Najwyzszy w swoim wyroku z 1929 roku®’. Sprawa
dotyczyta uzywania przez pozwang spotke znaku towarowego ,,Suchard” zarejestrowanego dla
wyrobow czekoladowych do oznaczania niskiej jakosci mydta. Sad uznat Suchard za ,,firmeg
swiatowej stawy” 1 stwierdzil, ze ,klientela powodowych wyrobdéw czekoladowych, nabywajac
wyroby mydlarskie lichej jakosci, a tym samym znakiem towarowym oznaczone, mogtaby
przez to straci¢ zaufanie rowniez do jako$ci wyrobow czekoladowych powodki”. Powotujac sig
na art. 3 dwczesnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, sktad orzekajacy uznat, ze
czyny strony pozwane] wyrzadzity powodce szkode i byly sprzeczne z obowigzujacymi
przepisami, dobrymi obyczajami i uczciwos$cig kupieckg. Tym samym, znakowi towarowego

»Suchard” przyznano rozszerzong ochrone¢ poza zasada specjalizacji.

3 LicC., op.cit., s. 65.

35 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. poz. 559.
3 J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego, Warszawa 2019, s. 63.
37 Wyrok SN z 30.11.1934 r., Il C 1744/34.
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1.2.2 Ochrona renomowanych znakdéw towarowych na gruncie Ustawy o0 znakach towarowych
z 1985 roku

Nastepnie, w realiach gospodarczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaczenie
znakow towarowych ostabto. Rynek byt silnie regulowany i wigkszo$¢ produktow od razu
sprzedawano, dlatego przedsi¢biorcy nie musieli zazwyczaj przyciagac klienteli oryginalnymi
oznaczeniami®®, Zaréwno Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych®, jak i
Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych*° nie zawieraly zadnych szczegélnych
regulacji dotyczacych renomowanych znakoéw towarowych. Niezaleznie od tego, na gruncie
aktu z 1985 roku w orzecznictwie i doktrynie pojawity si¢ koncepcje stosowania jego art. 8 ust.
1w celu przyznania oznaczeniom ochrony poza zasada specjalizacji. Zgodnie ze wspomnianym
wyzej przepisem, niedopuszczalna byla rejestracja znaku sprzecznego z prawem lub zasadami
wspotzycia spotecznego. Uprawnieni z renomowanych znakéw towarowych mogli probowaé
wykazywac zaistnienie tej drugiej przestanki w przypadku rejestracji oznaczenia identycznego

lub podobnego dla innych towarow*L,

Jako przyktad udzielenia rozszerzonej ochrony na gruncie art. 8 ust. 1 mozna przywotac
sprawe ,,Perun”. Urzad Patentowy RP odmoéwit rejestracji znaku towarowego ,,Perun” dla ustug
ochroniarskich oraz detektywistycznych ze wzgledu wczesniejszg rejestracje identycznego
oznaczenia dla ustug spawalniczych, a takze jego kilkudziesigcioletnie uzywanie przez inng
spotke. Decyzje¢ podtrzymata Komisja Odwolawcza, stwierdzajac, Ze rejestracja byta
niedopuszczalna w §wietle art. 8 ust. 1, poniewaz zmierzata do wykorzystania renomy cudzego
znaku i tym samym naruszata zasady wspotzycia Spotecznego. Co wigcej, organ zaznaczyl, ze
norma prawna wyrazona w tym przepisie miala charakter obiektywny i niezalezny od
$wiadomos$ci zglaszajacego naruszenia zasad 2. Podobna argumentacje zaprezentowal
Wojewddzki Sad Administracyjny w wyroku z 2004 roku w sprawie ,,Rolex” *3. Spor dotyczyt
znaku towarowego ,,ROLEX” zarejestrowanego przez polska spotke dla takich towarow, jak

rolety, drzwi czy okiennice. Szwajcarska spotka Rolex, ktora wcze$niej zarejestrowala

3 M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, s. 42.

39 Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych, Dz.U. nr 14 poz. 73 ze zm.

40 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz.U nr 5 poz. 17 ze zm.

4], Sitko, Naruszenie..., s. 62-63.

4 J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, dostep online:
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentld=mjxw62zoge2tambvgiydeny [14.06.2020].

43 Wyrok WSA w Warszawie z 01.04.2004 r., 11 SA 3579/02.
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identyczny znak dla innych towaréw (m.in. zegarkoéw i bizuterii), zadata uniewaznienia
pézniejszego oznaczenia na gruncie art. 8 ust. 1 ze wzgledu na wykorzystanie renomy jej
oznaczenia. Cho¢ ostatecznie zdaniem WSA szwajcarska spotka nie dowiodta renomy swojego
oznaczenia w Polsce, to sktad orzekajacy potwierdzit, ze niedopuszczalna jest rejestracja znaku,

ktorej celem jest wykorzystanie lub zagrozenie renomy cudzego oznaczenia.

1.2.3 Harmonizacja polskiego porzadku ochrony renomowanych znakoéw towarowych z

wymogami Unii Europejskiej

W ramach procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej, Polska zdecydowata sie
wprowadzié rozszerzona ochrone oznaczen do swojego porzadku prawnego®. W 2000 roku
uchwalona zostata ustawa — Prawo wiasnos$ci przemystowej. Art. 132 ust 2 pkt 3 tego aktu
stanowit, iz ,,[n]ie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy (...) identyczny lub
podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgloszonego z
wcezesniejszym pierwszenstwem do rejestracji (...) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek
towarow, jezeli mogltoby to przynies¢ zglaszajacemu nienalezng korzys$¢ lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego”. Z Kolei art. 296 ust. 2 pkt 3
dawat uprawnionemu z renomowanego znaku towarowego roszczenie z tytulu naruszenia
prawa ochronnego polegajacym na ,bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym (...)
znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego
w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu
nienalezng korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku

wczesniejszego™.

W procesie implementacji przepisow dyrektywy 89/104/EWG™® dotyczacych znakéw
renomowanych polski ustawodawca dokonal dwu istotnych modyfikacji w stosunku do
regulacji unijnych. Po pierwsze, ochrona tego typu oznaczen zostala rozszerzona na

jakiekolwiek towary i ustugi, podczas gdy w przepisach unijnych mowa byta tylko o towarach

4 Pierwszym aktem prawa unijnego (wspolnotowego) zawierajacym postanowienia dotyczace renomowanych
znakow towarowych byta dyrektywa 89/104/EWG. Kwesti¢ rozszerzonej ochrony regulowaty dwa przepisy. Art.
4 ust. 4 lit. a dawal renomowanym znakom towarowym ochron¢ w postepowaniu rejestrowym i sprzeciwowym.
Z kolei art. 5 ust. 2 przyznawal wiasdcicielom takich oznaczeh roszczenia w przypadku naruszenia ich prawa.
Harmonizacja w zakresie renomowanych znakow towarowych byta dla panstw cztonkowskich fakultatywna.

4 Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.Urz. UE L 40 z 1989 1., s.1).
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1 ushugach, ,,ktore nie sg podobne do tych, dla ktorych zostat zarejestrowany znak renomowany”.
Polska regulacja w tym aspekcie byta wigc z punktu widzenia wyktadni literalnej niezgodna z
prawem unijnym, jednak ostatecznie jej zgodno$¢ zostata potwierdzona przez Trybunat
Sprawiedliwosci w wyroku C-292/00 (Davidoff) z 2003 roku*® przy zastosowaniu wyktadni
teleologicznej*’. Drugim odstepstwem od tekstu dyrektywy bylo pominiecie w przepisach
Prawa wilasnosci przemystowej negatywnej przestanki naruszenia prawa ochronnego na
renomowany znak towarowy w postaci ,,uzasadnionej przyczyny”. W tym zakresie polski
ustawodawca dokonat niedoktadniej implementacji. Jego dziatania moglty wynika¢ z mylnego
wyobrazenia, iz fakultatywna harmonizacja pozwalata na selekcje poszczegolnych przestanek
w procesie transpozycji. Jednak, jak wskazuje Ryszard Skubisz, swoboda panstw
cztonkowskich dotyczyta jedynie tego, czy przyzna¢ znakom renomowanym ochrong, a nie w
jaki sposob*®. Odwotujac si¢ do zasady prounijnej wyktadni prawa krajowego, judykatura i
doktryna wypracowaly rozwigzania pozwalajace na uwzglednianie przestanki uzasadnionej
przyczyny w sprawach naruszen prawa ochronnego na renomowany znak towarowy. Jednym z
takich sposobow bylo odwotanie si¢ do instytucji naduzycia prawa podmiotowego z art. 5
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny*® (dalej rowniez: KC)*°. Sad Najwyzszy
potwierdzit ten poglad doktryny w wyroku z 5 lipca 2012 roku®?.

Dyrektywa 2008/95/WE °2 nie zmienita charakteru harmonizacji w zakresie
rozszerzonej ochrony oznaczen. Polski ustawodawca dokonat jednak nowelizacji Prawa
wlasnoéci przemystowej 11 wrzesnia 2015 roku®3, w ramach ktérej uchylit artykut art. 132 i
zastapit go art. 1321, Regulacja dotyczaca ochrony znakéw renomowanych w postepowaniu
rejestrowym i sprzeciwowym pojawita si¢ w ust. 1 pkt 4 nowego przepisu. W jej nowym
brzmieniu uwzgledniono negatywna przestanke¢ uzasadnionej przyczyny. Jednoczesnie 296 ust.

2 pkt 3 pozostal niezmieniony.

4 Wyrok TS z 09.01.2003 r., C-292/00 (Davidoff), p. 30.

47 M. Bohaczewski, Naruszenie..., s. 124.

48 R. Skubisz, M. Mazurek, Rozdziat XXXVIII. Wzgledne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, R. Skubisz (red.),
Warszawa 2017, s. 788.

49 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.

%0 R. Skubisz, Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (11 GSK 359/07), ,,Przeglad sadowy” 2009, nr 4, s. 149.
51 Wyrok SN z 05.07.2012 r., IV CSK 23/12.

52 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. majgca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdéw towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s.25).

538 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej oraz niektoérych innych ustaw,
Dz.U z 2015 r. poz. 1266.
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Na poziomie unijnym w 2015 roku dokonano kolejnej zmiany rezimu prawnego znakow
towarowych. Dyrektywa 2015/2436 > nalozono na panstwa czlonkowskie bezwzgledny
obowigzek transpozycji do porzadkéw krajowych ochrony renomowanych znakow
towarowych. Cho¢ Prawo wilasnos$ci przemystowej juz zapewnialo rozszerzong ochrong dla
tego typu oznaczen, to polski ustawodawca zdecydowat si¢ przy tej okazji ujednolicié
brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 3 z prawem unijnym. W ramach nowelizacji z 20 lutego 2019
roku®® dodano do treéci tego przepisu negatywna przestanke ,,uzasadnionej przyczyny”. Tym
samym, ostatecznie dokonano pelnej transpozycji przepisow unijnych w zakresie

renomowanych znakow towarowych do polskiego ustawodawstwa.

54 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakow towarowych (Dz.Urz. UE L 336 s. 1).
%5 Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej, Dz.U z 2019 r. poz. 501.
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Rozdziat 2 Renoma znaku towarowego w prawie chinskim i polskim

2.1 Chinska Republika Ludowa

2.1.1 Definicja renomowanego znaku towarowego

W procesie rozwoju rezimu ochrony renomowanych znakow towarowych w Chinskiej
Republice Ludowej mozna wyrdézni¢ dwie koncepcje definiowania tego typu oznaczen:
jako$ciowa 1 ilosciowa. W latach osiemdziesiatych 1 dziewigédziesigtych XX wieku zarowno
orzecznictwo, jak i doktryna przychylaty si¢ do tej pierwszej. Definicja jako$ciowa okresla
renomowany znak towarowy jako oznaczenie, ktore jest nie tylko rozpoznawalne wsrod
odpowiedniej grupy odbiorcow, ale takze cieszy si¢ stosunkowo dobrg opinig (chin. jiao gao

shengyu: 3 = /= & ). W ten sposob renomowany znak towarowy zostal okreSlony w

Tymczasowych Regulacjach oraz Regulacjach Administracyjnych z 2003 roku Panstwowego

Urzedu ds. Przemystu 1 Handlu.

Definicja jakosciowa zaczeta byé krytykowana *® na poczatku XXI wieku za
niezgodno$¢ z prawem miedzynarodowym, w szczegolnosci konwencjg paryskg i
Porozumieniem TRIPS. Jej przeciwnicy podnosili takze, iz postrzeganie renomowanych
znakdéw przez pryzmat dobrej opinii doprowadzito do ,,wypaczenia” (chif. yihua: F{t) tej
instytucji poprzez wykorzystywanie jej w celach protekcjonistycznych. Co wigcej, okreslenie
oznaczenia renomowanym bylo w spoteczenstwie utozsamiane z potwierdzeniem wysokiej

jakosci towaréw nim oznaczonych®’.

Ilosciowa definicja renomowanego znaku, odrzucajaca przestanke ,,stosunkowo dobrej
opinii”, zostala po raz pierwszy uzyta w Interpretacjach NSL z 2009 roku. Zawarto jg w art. 1
tego dokumentu, ktory brzmi nastepujaco: ,,W rozumieniu tych interpretacji ‘renomowany znak
towarowy’ oznacza znak towarowy, ktory jest szeroko znany znacznej liczbie odbiorcow w

Chinach” % (Ben jieshi suocheng chiming shangbiao, shizhi zai Zhongguo jingnei wei

%6 Zob. Huang Hui: & #%, Shangbiao fa: F#x;% [Prawo znakow towarowych], wyd. 2, Pekin 2015, s. 236.

5 Wang Yanfang: FE#27, Lun xin shangbiao fade minshi shiyong: i $i R EZMNEZEE A [W sprawie
stosowania znowelizowanej Ustawy o znakach towarowych w sprawach cywilnych], ,,Zhishi chanquan”: 1R /=
X [,,Wiasnos¢ intelektualna”] 2013, nr 11, s. 34.

%8 Art. 1 Interpretacji Najwyzszego Sadu Ludowego w kwestii kilku zagadnien dotyczacych stosowania prawa w
sprawach cywilnych o ochron¢ renomowanych znakow towarowych.

16



xiangguan gongzhong guangwei zhixiao de shangbiao: A @R ZEHR, =IEHETE
BERABRK AR AHEEIEFIR).

Podazajac za Najwyzszym Sadem Ludowym, chinski ustawodawca w 2013 roku
wprowadzil do Ustawy o znakach towarowych legalng definicje znaku towarowego, majaca
wylacznie ilo§ciowy charakter. Zawarto jg w art. 13 ust. 1 aktu, ktéremu nadano nastepujace
brzmienie: ,,Wtasciciel znaku towarowego, z ktérym odpowiednia liczba odbiorcow jest
zaznajomiona, moze na podstawie tej ustawy wnioskowaé¢ o ochron¢ dla renomowanych
znakow towarowych, jezeli uwaza, iz doszto do naruszenia jego praw”>® (Wei xiangguan
gongzhong suo shuzhide shangbiao, chiyouren renwei gi quanli shoudao ginhai shi, keyi yizhao
benfa guiding ginggiu chiming shangbiao baohu: AE% AR EIR, HEAAAE
RAEEMREFR, o DURBRAZIEE K& B ARfR17). Zgodnie z tym przepisem
renomowany znak towarowy to takie oznaczenie, z ktorym zaznajomiona jest odpowiednia

liczba odbiorcow.

Po wejsciu w zycie nowelizacji Ustawy o znakach towarowych Panstwowy Urzad ds.
Przemystu 1 Handlu zdecydowal si¢ zrewidowaé swoja definicj¢ renomowanego znaku
towarowego z 2003 roku, nowelizujac w 2014 roku Regulacje Administracyjne. W wyniku
zmian art. 2 ust. 1 tego dokumentu nadano nastegpujace brzmienie: ,,Renomowany znak
towarowy to znak towarowy, z ktorym zaznajomiona jest znaczna liczba odbiorcéw w
Chinach”®® (Chiming shangbiao shi zai Zhongguo wei xiangguan gongzhong suo shuzhi de
shangbiao: Ut & FirE 7 F E AHEFE A XA FR). W ten sposob Panstwowy Urzad
ds. Przemystu i Handlu zgodnie z Ustawa o znakach towarowych i Interpretacjami NSL takze

przychylit si¢ do iloSciowej definicji renomowanego znaku towarowego.

Poréwnujac definicje ilosciowe wskazane powyzej, mozna zauwazy¢ roznice w dwu
aspektach. Po pierwsze, istniejg pomiedzy nimi rozbiezno$ci W Okreslaniu terytorialnego
zakresu renomowanego znaku towarowego. Po drugie, w swojej definicji Najwyzszy Sad
Ludowy uzyt czasownika zhixiao (&%), podczas gdy w definicjach w Ustawie o znakach
towarowych i Regulacjach Administracyjnych Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i Handlu

zastosowano wyraz shuzhi (Z44). Pierwsze stowo mozna przettumaczy¢ jako ,,zna¢”, drugie —

jako ,,by¢ zaznajomionym z”. Cho¢ ta niejednolita terminologia moze prowadzi¢ do

59 Art. 13 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych.
80 Art. 2 ust. 1 Regulacji dotyczacych uznawania i ochrony renomowanych znakéw towarowych po nowelizacji z
2014 roku.
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rozbieznosci interpretacyjnych, to zdaniem Feng Shujie wyzej wSpomniane poj¢cia sg tozsame

pod wzgledem semantycznym i okreslaja taki sam wymagany prog znajomosci znaku®?.

2.1.2 Podmiotowy aspekt renomy

Ustawa o znakach towarowych stanowi, iz jezeli z danym znakiem towarowym
zaznajomiony jest ,,wlasciwy krag odbiorcow” (chin. xiangguan gongzhong: #8572 £x), moze
by¢ on uznany za renomowany. Pojecie ,,wlasciwego kregu odbiorcow” zostato zdefiniowane
przez Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu w Regulacjach Administracyjnych w wersji z
2014 roku: ,,Odpowiedni krag odbiorcow obejmuje konsumentéw majacych zwigzek z
pewnego rodzaju towarami lub uslugami oznaczonymi znakiem, przedsigbiorcow
produkujacych wspomniane towary lub zapewniajacych wspomniane ustugi oraz sprzedawcow
i odpowiednich pracownikéw Uczestniczacych w kanatach dystrybucji” %2 (Xiangguan
gongzhong baokuo yu shiyong shangbiao suo biaoshi de moulei shangpin huozhe fuwu youguan

qudao zhong suo sheji de xiaoshouzhe he xiangguan renyuan deng: XA X BIESEHE
FRATIR TR KRBT R ERSEXNERSE, £ aNERERSHEMEE
EZEURAZEREFIIREEENHEXARE).

Powyzsza definicja jest w duzym stopniu zbiezna z definicjg zawarta we Wspolnej
rekomendacji dotyczacej ochrony renomowanych znakoéw towarowych® przyjetej przez WIPO
w 1999 roku. Jak zaznaczaja Liu Yajun i Hu Hongyan, ustanawia ona jedynie minimalny zakres

,wiasciwego kregu odbiorcow”4. Ich zdaniem w procesie badania renomy znaku towarowego

61 Feng Shujie: ;3 AR 7, Woguo chiming shangbiao rending he baohu zhong de jige wenti: 3 E 4t & @ #riA &0
Ry L/ a8 [Kilka zagadnien zwigzanych z uznawaniem i ochrong renomowanych znakéw towarowych
w Chinach], ,,Dianzi zhishi chanquan”: B, 74113 /=X [Elektroniczna wlasno$¢ intelektualna] 2017, di 8 qi: 55 8
#5 [Numer 8], s. 85.

52 Art. 2 ust. 2 Regulacji dotyczacych uznawania i ochrony renomowanych znakéw towarowych po nowelizacji z
2014 roku.

83 Wspolna rekomendacja dotyczaca ochrony znakow renomowanych przyjeta przez Zgromadzenie Unii Paryskiej
na rzecz Ochrony Wiasnosci Przemystowej oraz Zgromadzenia Ogélnego Swiatowej Organizacji Wiasnosci
Intelektualnej podczas trzydziestej czwartej serii spotkan Zgromadzen Panstw Czlonkowskich Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej w dniach 20-29 wrzesnia 1999 r.

8 Liu Yajun: XIF %, Hu Hongyan: #A%:fE, Woguo zhuce chiming shangbiao fa/i baohu zhong de wenti yu
sikao——yi anli wei xiansuo: FxEEMYM Z BARERFRIFPRIEEAS BE—URBIHLR [Problemy i
przemyslenia na temat prawnej ochrony renomowanych znakéw towarowych w Chinach na tle orzecznictwal],
,Zhishi chanquan faxue”: FIIR = ;%% [,.Badania nad prawem wlasnoéci intelektualnej”] 2010, s. 94.
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mozna w zaleznosci 0d przypadku uwzgledniaé takze poziom znajomosci oznaczenia wsrod
organdw administracyjnych, izb gospodarczych czy biznesowych konkurentow zglaszajacego®.
Nalezy zgodzi¢ si¢ z tym pogladem, gdyz ustawodawca nie zdefiniowal pojecia ,,wtasciwego
kregu odbiorcow” w Ustawie 0 znakach towarowych i tym samym pozostawil organom

administracji i sgdom swobode interpretacji w tym zakresie.

Kwestia okres§lania zakresu podmiotowego w procesie badania renomy znaku
towarowego ma takze znaczenie dla problematyki ,renomy niszowej” (chin. xiaozhong
shangyu: 7]\ £x 7§ £F). Niektore oznaczenia moga cieszy¢ si¢ renoma, ale jedynie wsrod
szczegoOlnego kregu odbiorcow, np. specjalistow z danej dziedziny. Wsrod chinskiej doktryny
Jiang Ge uwaza, ze na gruncie postanowien Ustawy 0 znakach towarowych nie ma przeszkod
do przyznania ochrony znakow cechujacych si¢ renoma niszows, poniewaz organy
administracyjne i sady maja swobode w okre$laniu ,,wlasciwego kregu odbiorcow”®®. Z kolei
zdaniem Wu Guiying taka rozszerzajgca interpretacja jest niedopuszczalna, gdyz wymog
znajomosci znaku towarowego przez ,,wlasciwy krag odbiorcow” obejmuje wszystkie
segmenty populacji®’. Poglad Jiang Ge wydaje sie trafny, bowiem stowo ,,wtasciwy” mozna
rozumie¢ adekwatnie do rodzaju towaru lub ustugi, ktory opatrzony jest znakiem towarowym.
W przypadku niszowych produktéw poziom ich znajomosci wsrdd spoteczenstwa moze by¢

adekwatnie obnizony dla celow badania renomy ich oznaczenia.

2.1.3 Terytorialny aspekt renomy

Dla uzyskania renomowanego statusu dany znak towarowy musi by¢ znany na
okreslonym terytorium. W ustawodawstwach przyjmowane jest zarowno podejscie lokalne,

zgodnie z ktorym znak towarowy musi by¢ znany w danej jurysdykcji, jak i podejscie

% Ibidem.

% Jiang Ge: % fji, Cong difang zhuming shangbiao zhidu de feichu kan shangbiaofa lilun de guifan pingjia yiyi:
M FZ 2 FHFRHFHENESREFIRAIER IS LM E X [Normatywna ocena istotnosci teorii znakow
towarowych z punktu widzenia zniesienia lokalnych stynnych znakéw towarowych], ,, Xiandai faxue”: I %3
[,,Wspotczesne nauki prawne™] lipiec 2018, di 40 juan: £ 40 5 [tom 40], di 4 qi: 28 4 Hf [nr 4], s. 111

5 Wu Guiying: Zf£3%, Jiagiang difang lifa. Baohu zhuming shangbiao—zhiding “Beijingshi zhuming shangbiao
rending he baohu banfa” de jidian xiangfa: IGE¥ 737 5%. RIPZEZEI—FE (IEEHZEZHIMAEMN
FRIPIEY BJLARE %R [Wzmocnié lokalne ustawodawstwo i chronié¢ stynne znaki towarowe — kilka uwag na
tle uchwalania “Metod uznawania i ochrony pekinskich stynnych znakéw towarowych™], ,,Zhongguo gongshang
guanli yanjiu”: FE T HEEH SR [,,Studia nad zarzgdzeniem przemystem i handlem w Chinach”] 1998, di 9 qi:
2 9 #f [nr 9], s. 30.
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miedzynarodowe, ktore z kolei zaklada jedynie wymog rozpoznawalno$ci oznaczenia na
$wiecie, a nie konkretnie w danym panstwie. Wsrod chinskiej judykatury panuje spor co do

tego, ktore podejscie nalezy przyjmowac w ramach ustawodawstwa ChRL.

W przepisach Ustawy o znakach towarowych dotyczacych renomowanych znakow
towarowych nie ma konkretnych wskazan co do terytorialnego aspektu renomy. Jednakze,
zarowno Regulacje Administracyjne Panstwowego Urzedu ds. Przemystu i Handlu, jak i
Interpretacje NSL jasno wskazuja, iz renomowany znak towarowy to znak znany znacznej

liczbie odbiorcow ,,w Chinach” (chin. zai Zhongguo: #£ H1[E). Tym samym w obu aktach

przyjeto podejscie terytorialne. Problematyczna jest jednak okreslenie samego poje¢cia ,,Chiny”.
Na arenie mi¢dzynarodowej mianem Chin okresla si¢ zarowno ChRL, jak i Republik¢ Chinska
na Tajwanie®. Co wiecej, w ramach granic ChRL mozna wyr6znié trzy systemy prawne: ,,Chin

kontynentalnych” (chin. Zhongguo dalu: & [E X fi albo Zhongguo neidi: & E A #b),

Specjalnego  Regionu  Autonomicznego Hongkongu oraz  Specjalnego  Regionu
Autonomicznego Makau. Z tego powodu stowo ,,Chiny” moze by¢ interpretowane weziej lub

szerzej.

Organy administracji i sady ChRL przyjmujg w procesie oceniania renomy znaku
towarowego, iz termin ,,Chiny” oznacza jedynie jurysdykcje Chin kontynentalnych. Takie
rozumienie przyjat w szczegdlnosci Apelacyjny Sad Ludowy w Szanghaju w sprawie Starbucks
Corporation p. Shanghai Xingbake Kafeiguan z 2006 roku®. Spor dotyczyt chinskiej spotki,
ktora w 1999 roku zarejestrowala firme¢ Xingbake (&£ E 72), bedaca thumaczeniem nazwy

,»Starbucks” na jezyk chinski. W tym samym czasie w Panstwowym Urzedzie ds. Przemystu i
Handlu trwalo postepowanie rejestracyjne znakéw towarowych ,,Starbucks” i ,,Xingbake”
zainicjonowane przez Starbucks Corporation, ktore zakonczylo si¢ pod koniec 1999 roku. Po
rejestracji firmy chinska spotka zaczeta nasladowaé dziatalnos¢ amerykanskiej sieci kawiarn
na terenie Szanghaju. W tej sytuacji Starbucks Corporation pozwata ja m.in. o naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy. Apelacyjny Sad Ludowy w Szanghaju, podobnie jak sad I
instancji, orzekl, ze amerykanska spotka cieszyla si¢ renomg w 120 panstwach i terytoriach w

momencie zarzucanego naruszenia, w tym w Hongkongu, Makau i Tajwanie. Sktad orzekajacy

8 Oba podmioty na mocy konsensu przyjetego w 1992 roku opracowaty ,,zasade jednych Chin”, zgodnie z ktorg
istnieje jedno panstwo chinskie, w ktorego sktad wchodza ,,Chiny kontynentalne”, Hongkong, Makau i Tajwan.
ChRL i Republika Chinska inaczej jednak interpretuja pojecie ,,panstwo chinskie”. Z tego powodu w Chinskiej
Republice Ludowej Republika Chifiska jest oficjalnie nazywana ,,regionem tajwanskim” (chin. Taiwan diqu: &
751 [X) albo prowincja Tajwan (chin. Taiwan sheng: &54).

8 Wyrok ASL w Szanghaju z 20.12.2006 r., (2006) (Hu gao min san zhi zhong zi 31: JFER =M% F% 31 5).
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oddzielnie potraktowal wszystkie cztery jurysdykcje w procesie badania renomy, m.in.
przyjmujac jako dowod fakt przyznania oznaczeniu ,,Xingbake” renomowanego statusu przez

Urzad ds. Wtasnosci Intelektualnej ,,regionu tajwanskiego”.

Powyzsza sprawa zastuguje takze na uwage ze wzgledu na przyjete przez sklad
orzekajacy miedzynarodowe podejécie w trakcie orzekania o renomie znaku towarowego.
Poniewaz firma ,,Xingbake” zostala zarejestrowana przez chinska spotke wczesniej niz znak
towarowy ,,Xingbake”, ocena renomy znaku towarowego na terenie Chin kontynentalnych nie
miala znaczenia dla badania naruszenia. W tych okolicznosciach sagd dopuscit w postepowaniu
dowody wykazujace renom¢ w rdéznych panstwach i terytoriach. Zaréwno o0znaczenie
,»Starbucks”, jak i ,,Xingbake” otrzymaty rozszerzong ochrong na terenie Chin kontynentalnych

jedynie na podstawie mi¢dzynarodowej rozpoznawalnosci.

Miedzynarodowe podejscie co do terytorialnego aspektu renomy znakow towarowych
pojawia sie jednak wyjatkowo w chinskim orzecznictwie™®. W wiekszosci spraw zaréwno
organy administracyjne, jak i sady przychylaja si¢ do podejscia terytorialnego. Jako przyktad
mozna przywota¢ wyrok w sprawie Ferrari p. Jiajian. Osig sporu byto uzywanie przez chinska
spotke Jiajian znaku towarowego Ferrari przedstawiajacego galopujacego konia na zoitym tle.
Wrhoska spotka nie zarejestrowata tego oznaczenia w ChRL, jednak domagata si¢ ochrony ze
wzgledu na renomg zaréwno na $wiecie, jak i w samych Chinach. W swojej decyzji Panstwowy
Urzad ds. Przemystu 1 Handlu oraz Komisja Odwotawcza uznaly, ze cho¢ znak graficzny
Ferrari jest renomowany w wielu panstwach, to kluczowe znaczenie ma poziom jego
rozpoznawalnosci w Chinach kontynentalnych, ktory nie byt woéwczas dostatecznie wysoki.
Okregowy Sad Ludowy w Pekinie przyznat racj¢ organom administracyjnym 1 oddalil skarge

Ferrari’®.

Pomimo dominacji terytorialnego podej$cia w chinskim orzecznictwie, nalezy uznac
stuszno$¢ przeciwnego stanowiska. Ustawodawca w definicji znaku towarowego zawartej w
art. 13 Ustawy 0 znakach towarowych nie zawart wymogu znajomosci znaku ,,w Chinach”; ma
z nim by¢ jedynie zaznajomiony odpowiedni krag odbiorcow. W zaleznosci od sytuacji takim
kregiem odbiorcéw znaku moga by¢ takze wytacznie konsumenci czy producenci zagraniczni.

Wang Yanfang uwaza, iz zarowno Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu, jak i NSL bt¢dnie

0 A, Halper, Starbucks Wars: Chinese Courts Say “No Hitch-Hiking Allowed”, ,,The China Quaterly” grudzien
2006, no. 188, s. 1158-1159.

1'S.M. Brown, N.T. Brison, | Will Protect this House: US Sport Brand Trademark Infringement Claims in China,
.Entertainment and Sports Law Journal” 2018, 16:4, s. 2.
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zawezili definicje w swoich aktach wewnetrznych, dodajac wymoég posiadania renomy w
Chinach™. Co wigcej, podejscie miedzynarodowe pozwala skuteczniej chronié¢ znaki towarowe

o migdzynarodowej renomie przed ich zawlaszczaniem na chinskim rynku.

2.1.4 Dowody na uzyskanie renomy

Zgodnie z ,,zasadg orzekania od przypadku do przypadku” renoma oceniana jest w
prawie ChRL oddzielnie dla kazdej sprawy zwigzanej z danym oznaczeniem. Aby uzyskacd
szczegllng ochrong dla znaku towarowego, uprawniony musi przedstawi¢ odpowiednie
dowody na jego renome, m.in. w opisanych wcze$niej aspektach podmiotowym i terytorialnym.
Chinski ustawodawca zawart w art. 14 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych otwarty katalog
czynnikow, ktére organ administracyjny lub sad musza wzig¢ pod uwage i na okolicznos¢
ktorych uprawniony moze powolywa¢ dowody. Do tego wykazu zaliczono: 1) stopien
Znajomosci znaku towarowego wsrod odpowiedniego kregu odbiorcow (xiangguan gongzhong
dui gai shangbiao de zhixiao chengdu: 483/ A X% & AR B NS Bk &), 2) nieprzerwany
okres uzywania znaku towarowego (gai shangbiao shiyong de chixu shijian: 1% & £ 1 F 8935
%2 B [8]), 3) nieprzerwany okres, stopien i zakres terytorialny jakiejkolwiek dziatalnosci
promujacej znak towarowy (gai shangbiao de renhe xuanchuan gongzuo de chixu shijian,
chengdu he dili fanwei: IZH RN EMEZ TIENIFENE, EEMBIETE) 4)
poprzednie przypadki objecia znaku towarowego ochrong dla renomowanych oznaczen (gali
shangbiao zuowei chiming shangbiao shou baohu de jilu: iZBEr{E N4 B FIrZHRIFHIIC
), 5) inne czynniki renomy znaku towarowego’ (gai shangbiao chiming de gita yinsu: 1% 7§
RYE DU B A H M & %&). Zarowno Regulacje Administracyjne Panstwowego Urzedu ds.

Przemystu i Handlu, jak i Interpretacje NSL stanowig, ze organy administracyjne i sgdy musza
facznie ocenia¢ czynniki, jednak nie mogg uzaleznia¢ przyznania rozszerzonej ochrony od

wystapienia wszystkich przestanek’®.

Posrod wskazanych powyzej okolicznosci stopien znajomosci znaku towarowego wsrod

wiasciwego kregu odbiorcow jest podstawowym faktem, ktory nalezy wykaza¢ w procesie

2Wang Y., op. cit., s. 34.

3 Art. 14 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

™ Art. 13 Regulacji dotyczacych uznawania i ochrony renomowanych znakéw towarowych po nowelizacji z 2014
roku; art. 4 Interpretacji Najwyzszego Sadu Ludowego w kwestii kilku zagadnien dotyczacych stosowania prawa
w sprawach cywilnych o ochrong renomowanych znakéw towarowych.
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oceny renomy oznaczenia. Inne czynniki majg charakter poboczny, ktére pomagajg jedynie w
jego udowodnieniu™. W swoich Interpretacjach NSL wskazat przykladowe materiaty mogace
Swiadczy¢ o wysokim stopniu znajomosci znaku. Uprawniony moze przywota¢ m.in.: dane o
udziale w rynku towarow lub ustug, do ktorych uzywa si¢ znaku; informacje o rynkach zbytu
czy zestawienia rachunkowe. Niejasny jest status sondazy dokonywanych wsrdéd konsumentow
jako dowodu. Taki $rodek dowodowy dopuscit w szczegdlnosci Pierwszy Okregowy Sad
Ludowy w Pekinie w sprawie Procter&Gamble p. Beijing Tiandi Dianzi z 2000 roku® na
potwierdzenie renomy znaku towarowego ,,Tide” nalezacego do amerykanskiej spotki.
Wigkszo$¢ sadow w ChRL odrzuca jednak tego typu materialty podczas oceniania renomy
znakoéw towarowych ze wzgledu na brak jednolitych standardow co do dokonywania takich

ankiet’’.

Drugi czynnik, ktoéry powinien by¢ rozwazany w czasie oceny renomy oznaczenia, to
nieprzerwany okres uzywania znaku towarowego. Termin ,,uzywanie znaku towarowego”
zdefiniowano w art. 48 Ustawy o0 znakach towarowych. Zgodnie z tym przepisem uzywanie
znaku towarowego to ,,uzywanie znaku towarowego na towarach, opakowaniach, pojemnikach
i dokumentach handlowych oraz uzywanie znaku towarowego w dziatalnos$ci marketingowe;j,
wystawowej oraz podczas innych wydarzen w celu wskazania pochodzenia dobr”’® (jiang
shangbiao yongyu shangpin, shangpin baozhuang huozhe rongqi yiji shangpin jiaoyi wenshu
shang, huozhe jiang shangbiao yongyu guanggao xuanchuan, zhanlan yiji gita shangye
SERATE R, AmEEsN
ERBRULERZHXBLE, FFEEAT 5. RENZEMELIERF,
BT iR5E mEIEMNFTA). W Regulacjach Administracyjnych Pafistwowy Urzad ds.

huodong zhong, yongyu shibie shangpin laiyuan de xingwei:

Przemystu 1 Handlu doprecyzowuje, ze dla wykazania renomy wlasciciel powinien
udokumentowac pigcioletnie nieprzerwane uzywanie w przypadku znaku niezarejestrowanego
I trzyletnie nieprzerwane uzywanie w przypadku znaku zarejestrowanego. Dowodami na
okoliczno$¢ takiego okresu uzywania znaku towarowego moga by¢ np. dane dotyczace

sprzedazy czy umowy z posrednikami. W wyroku w sprawie Sichuan Sufubi Paimai i inni p.

S Feng S., Woguo chiming shangbiao..., s. 82.
6 Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 16.10.2000 r. (2000) (Yi zhong zhi chu zi 49: —FN¥]F 5 49 5).

7 Xie Xiaoyao: 1§f#E3E, Chen Si: [&#fr, Chiming shangbiao sifa anli leixinghua yanjiu: & E#r 5] Ak EFI2KE
{L#F53 [Badania nad typologig spraw sadowych dotyczacych renomowanych znakéw towarowych], ,,Zhongshan
Daxue falii pinglun”: 5111 K Z K2R [,,Przeglad Prawny Uniwersytetu Sun Jat-Sena”] 2010, di 8 juan: 25 8
% [tom 8], di 1 qi: 35 1 £ [nr 1], s. 215-216.

8 Art. 48 ustawy o znakach towarowych.
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Panstwowy Urzqd ds. Przemystu i Handlu z 2013 roku’ Apelacyjny Sad Ludowy w Pekinie
dopuscit réwniez jako $rodki dowodowe informacje o aukcjach charytatywnych, podczas
ktérych licytowano towary oznaczone badanym znakiem towarowym. Sklad orzekajacy
wskazal, ze pomimo niekomercyjnego charakteru tych dziatan, mogly one zaznajomié

odbiorcoéw z oznaczeniem i1 zbudowac jego renomg.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwage przez sady i organy administracyjne jest
nieprzerwany okres, stopien i zakres terytorialny jakiejkolwiek dzialalnosci promujacej znak
towarowy. Na te¢ okoliczno$¢ wilasciciele znakow towarowych podaja zazwyczaj materiaty
wskazujace skal¢ wydatkow na dziatalno$¢ marketingowa, a takze sposoby prowadzenia
kampanii reklamowych, ich zasig¢g terytorialny i rodzaje uzywanych mediow. Zdaniem Feng
Xiaoginga w orzecznictwie ChRL za jedng z wazniejszych oznak renomy znaku uznaje si¢
prowadzenie dziatalnosci promocyjnej za pomocg wielu réznych $rodkéw masowego
przekazu®. Ze wzgledu na przyjmowane przez sady i organy administracyjne terytorialne
podejécie w procesie oceniania renomy oznaczen, wlasciciel musi zazwyczaj wykazaé, ze
marketing skierowany jest do chinskich odbiorcow. Na przyktad w sprawie Bloomberg L.P. p.
Shanghai Pengbo Caijing Zixun z 2007 roku®! Okregowy Sad Ludowy w Szanghaju uznat, ze
cho¢ Bloomberg transmitowat swoj kanat na terenie ChRL, to nie nadawat Zadnych programow
w jezyku chinskim. Z tego powodu sktad orzekajacy uznal, Ze niezarejestrowany znak

towarowy ,,Bloomberg” nie osiggnat renomy na rynku ChRL.

Ostatnim nazwanym czynnikiem branym pod uwagg przy ocenie renomy sa poprzednie
przypadki objecia znaku towarowego ochrong dla renomowanych oznaczen. Na te okolicznos$¢
wlasciciel moze powota¢ w ramach dowodow decyzje i wyroki chinskich oraz zagranicznych
organow administracyjnych 1 sadow, w ktorych zostala stwierdzona renoma oznaczenia. Sady
1 organy prezentujace podej$cie terytorialne w ocenie renomy znakow towarowych uznaja
orzeczenia wydane poza Chinami kontynentalnymi jedynie za dowdd pomocniczy. Jednakze,
w niektorych przypadkach, tak jak w przytaczanym orzeczeniu Starbucks Corporation p.
Shanghai Xingbake Kafeiguan, sady akceptujg w postepowaniu nawet decyzje administracyjne
wydawane przez tajwanskie organy, ktore nie sg oficjalnie uznawane przez Chinskg Republike
Ludowa. Dominacja podejscia terytorialnego mimo to sprawia, ze jezeli wihasciciel bardzo

rozpoznawalnego znaku przytacza wydane w przesziosci orzeczenie pochodzace z Chin

9 Wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2013) (Gao xing zhong zi 627: S {T4&F 5% 627 5).

8 Feng X., op. cit., s. 359.
81 Wyrok OSL w Szanghaju z 15.06.2007 r. (2007) (Hu yi zhong min wu zhi zhong zi 2: JF—Hh R HHLRF 5 2

=)
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kontynentalnych, w ktéorym uznano renome jego oznaczenia, organy administracji lub sady
czesto odstepuja od dalszego badania renomy w przypadku braku przeciwdowodu drugiej

strony®2,

2.2 Polska

2.2.1 Definicja renomowanego znaku towarowego

Zaréwno w ustawodawstwie unijnym, jak 1 polskim nie wystepuje definicja legalna
renomowanego znaku towarowego. Zagadnienie to jest jednak przedmiotem orzeczen
sadowych oraz dyskusji doktrynalnych. Renomg¢ znaku towarowego powszechnie ocenia si¢ na
bazie kryteriow ilo$ciowych, wciaz jednak wystgpuja spory co do uwzglgdniania takze
czynnikow jakosciowych. Kontrowersje wynikajg przede wszystkim z rozbieznos$ci okreslen
znaku towarowego objetego szczegdlng ochrong w poszczegolnych jezykach europejskich. Jak
wskazuje Ryszard Skubisz, terminy w jezykach dunskim, niderlandzkim czy niemieckim
odwotuja si¢ tylko do znajomos$ci znaku w obrocie gospodarczym, z kolei we francuskim czy
angielskim przekazujg informacje o pozytywnych cechach towaru pod danym znakiem®.
Polskie wersje dyrektywy PE i Rady (UE) nr 2015/2436 oraz rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2017/10018 postuguja si¢ pojeciem ,,znaku towarowego, ktory cieszy si¢ renoma”. Z kolei

Prawo wlasnosci przemystowej stosuje termin ,,renomowany znak towarowy”.

Wyzej wskazane rozbieznosci j¢zykowe rozstrzygnal Trybunal Sprawiedliwosci UE w
orzeczeniu C-375/97 (General Motors). Zdaniem Trybunatu dla zapewnienia spojnej wyktadni
dyrektywy 89/104/EWG nalezy przyjac ilosciowa definicje renomowanego znaku towarowego
w prawie wspolnotowym®. Aby znak mozna byto uznaé za renomowany, musi by¢ on ,,znany
znaczacej czesci odbiorcow zainteresowanych produktami lub ustugami oznaczonymi znakiem

towarowym”®®. Zdaniem Trybunatu ,,ani z litery, ani z ducha art. 5 ust. 2 dyrektywy nie mozna

82 K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, op. cit., s. 325.

8 R. Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 791. Hiszpanska ustawa o znakach towarowych (hisz. ley de marcas)
zawierata jakoSciowa definicj¢ renomowanego znaku towarowego, ktoéra usuni¢to dopiero nowelizacja z 27
grudnia 2018 roku.

8 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej.

8 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 21.

8 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 26.
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wnioskowaé, ze znak towarowy musi by¢ znany $cisle okreslonemu procentowi odbiorcow™®’.

Co wigcej, TS wykluczyl wymog posiadania renomy na catym terytorium panstwa
cztonkowskiego; wystarczy, aby byt on znany na jego znacznej czesci®®. W analizowanym
wyroku sktad orzekajacy wymienit takze przyktadowe fakty, ktore nalezy bra¢ pod uwage przy
ocenianiu renomy danego znaku towarowego, tj. udziat w rynku, intensywno$¢ uzywania znaku,

jego zasieg geograficzny, okres uzywania oraz skale wydatkow na dziatania promocyjne®.

Pomimo obowigzujacej zasady wykladni prounijnej, ktéra TS wywidodt w wyroku
CILFIT®, polskie sady czesto nie stosuja si¢ do definicji ilosciowej wskazanej w wyroku
General Motors. Bledne rozumienie pojecia ,,renomowany znak towarowy” wynika z
potocznego znaczenia stowa ,renoma”. Zgodnie ze Slownikiem jezyka polskiego PWN
,renoma” to ,bardzo dobra opinia o kimé lub o czyms”%. Czynnik jakosciowy uwzglednit
miedzy innymi SN w wyroku z dnia 7 marca 2007 r., stwierdzajac, ze ,,znakiem renomowanym
jest taki znak, ktéry — w odroznieniu od znakéw petnigcych funkcje wskazania pochodzenia
towaru — realizuje ‘czysta’ funkcje przyciagania klienteli”®2. SN wyciagnat btedne wnioski z
wyktadni jezykowej, w ramach ktorej poréwnal znak renomowany ze znakiem powszechnie
znanym. Uznat bowiem, Ze tylko ten drugi ma charakter ilo§ciowy, z kolei o zaliczeniu znaku
do kategorii renomowanych decyduja takze takie kryteria, jak sita atrakcyjna czy warto$¢

reklamowa.

Podobnie orzekt NSA w wyroku z 27 lutego 2008 r.%%, konstatujac: ,,Znak renomowany
jest oznaczeniem, ktére w odréznieniu od znakéw zwyklych pehiacych tylko funkcje
wskazywania pochodzenia towaru realizuje funkcje przyciagania klienteli. Atrakcyjnosc tego
znaku towarowego wigze si¢ z ustalong wsrdd odbiorcéw bardzo dobrg opinig o cechach towaru
opatrzonego tym znakiem. Renoma jest wigc utrwalonym w $wiadomosci konsumentow
wyobrazeniem o wyjatkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spelnianych
cechach”. Co wigcej, zdaniem sadu takie ujgcie przyjat TS w wyroku General Motors, co w

swietle poczynionych uwag o tym rozstrzygnigciu Trybunatu, nalezy uzna¢ za niewtasciwy

poglad.

8 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 25.

8 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 28.

8 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 27.

% Wyrok TS z 06.10.1982 r., C-283/81 (CILFIT), p. 21.

1 Stownik jezyka polskiego. Tom III, M. Szymczak (red.), Warszawa 1981, s. 44.
9 Wyrok SN z 07.03.2007 r., Il CSK 428/06.

9 Wyrok NSA z 27.02.2008 r., Il GSK 359/07.
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Definicja jako$ciowa jest wcigz aprobowana przez cze$¢ polskiej doktryny. Joanna
Piotrowska wyréznia dwie metody decydowania o przyznaniu statusu renomowanego znaku
towarowego. Metoda bezwzgledna uwzglednia jedynie kryteria iloSciowe, z kolei metoda
wzgledna ma charakter mieszany. Autorka przychyla si¢ ku stosowaniu tej drugiej®*. Zdaniem
Urszuli Prominskiej znak renomowany to ,,znak, ktory przykuwa uwage klienteli 1 jest
zauwazalny na rynku (...). [T]o znak rozpoznawany ze wzgledu na swéj ,,image” %°. Macigj
Kubiak nie zgadza si¢ z jakosciowa definicja stosowang przez polskie sady, jednak zaznacza,
ze z ostroznosci procesowej powinno si¢ wykazywacé rowniez cechy zwigzane z prestizem i

reputacja znaku juz we wstepnej fazie badania naruszenia znaku renomowanego®.

W polskim orzecznictwie mozna znalez¢é rozstrzygnigeia zgodne z zasadg wyktadni
prounijnej, cho¢ stanowia one mniejszo$¢®’. Definicje ilosciowa konsekwentnie stosuje XXII
Wydziat Sad Unijnych Znakoéw Towarowych 1 Wzoréw Wspdlnotowych Sadu Okregowego w
Warszawie®®. NSA w wyroku z 5 lutego 2013 roku stwierdzit, ze ,,nie jest konieczne wykazanie

pozytywnych wyobrazen o znaku towarowym dla dowiedzenia renomy znaku” %°.

Definicja ilosciowa jest rowniez coraz szerzej aprobowana w doktrynie. W glosie do
wspominanego wyzej orzeczenia NSA o sygnaturze 1l GSK 359/07 Ryszard Skubisz trafnie
wskazuje, iz renoma nie powinna by¢ brana pod uwage w trakcie wstepnego badania, ktore ma
na celu jedynie zdecydowac o przyznaniu statusu specjalnej ochrony. Czynnik jakosciowy musi
by¢ jedynie uwzgledniany w przypadku niektorych postaci ingerencji w prawo ochronne na
renomowany znak towarowy%®, Krystyna Szczepanowska-Koztowska podkresla, ze pojecie
znaku renomowanego to kategoria normatywna, z ktora nie zawsze musi si¢ faczy¢ renoma. Jej
zdaniem odwotywanie si¢ do reputacji przy ocenie, czy dany znak nalezy do tej kategorii, jest
bezprzedmiotowe, gdyz i1 tak zawsze trzeba wykaza¢ znajomos$¢ znaku przez odpowiednig

liczbe odbiorcow'®t. Michat Bohaczewski wskazuje, ze przyjmowanie jego zdaniem btednej

%], Piotrowska, Renomowane znaki...

% U. Prominska, Znaki towarowe i prawo ochronne [w:] E. Nowifiska, U. Prominska, K. Szczepanowska-
Koztowska, Wiasnos¢ ~ przemystowa i  jej  ochrona, Warszawa 2014, dostgp  online:
https://sip.lex.pl/#/monograph/369312602/122 [14.06.2020].

% M. Kubiak, Art. 296 [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, A. Michalak (red.), Warszawa 2016.
7. Sitko, Wpbw prejudycjalnych wyrokéw Trybunatu Sprawiedliwosci na krajowe prawo znakéw towarowych
na przyktadzie znakéw remomowanych [w:] 100 lat ochrony wiasnosci przemystowej w Polsce. Ksigga
jubileuszowa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, A. Adamczak (red.), Warszawa 2018, s. 811.

% M. Bohaczewski, op. cit., s. 77.

9 Wyrok NSA z 05.02.2013r., Il GSK 2153/11.

10 R, Skubisz, Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (11 GSK 359/07), s. 144.

101 K. Szczepanowska-Koztowska, Czy znak renomowany zawsze ma renome? Glosa do wyroku SN z dnia 16
pazdziernika 2014 r., 111 CSK 275/13, Glosa 2016, nr 2, dostep online: https://sip.lex.pl/#/publication/386166642
[14.06.2020].
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definicji renomowanego znaku towarowego w polskich orzeczeniach wynika z polisemii
wyrazu ,renoma” w polskich wersjach zZréodel prawa unijnego oraz Prawie wlasnosci
przemystowej'??. Joanna Sitko proponuje przyjecie odmiennej terminologii i uzycie stowa

»stawny” zamiast ,,renomowamy”103

, jednak rowniez to okreslenie ma w jezyku polskim
nacechowanie jakosciowe. Najwtasciwszym okre§leniem wydaje si¢ zastosowanie wyrazenia

,»znhany znak towarowy”.

2.2.2 Podmiotowy aspekt renomy

Pojecie renomy znaku towarowego w aspekcie podmiotowym zostato okreslone przez
Trybunat Sprawiedliwosci UE w sprawie ,,General Motors”. TS przyjat koncepcje, zgodnie z
ktéra oznaczenie moze uzyskac rozszerzong ochrong, jezeli jest znane ,,wtasciwemu kregowi
odbiorcéw”. W wyroku ,,Intel Corporation” TS doprecyzowatl, ze wtasciwy krag odbiorcow
sktada si¢ z przecigtnych, wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych
konsumentéw towaréw i ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany dany znak!%*. Zdaniem
Trybunatu taki zakres podmiotowy musi by¢ oceniany jednostkowo w zaleznosci od towaréw
lub ustug, ktore sa oznaczone danym znakiem'®. Ta koncepcja ma liberalny charakter, bowiem
TS nie uzaleznia uzyskania renomy przez oznaczenie od jego powszechnej znajomosci wsrod
ogohu spoteczenstwal®®. Znak musi byé rozpoznawalny przede wszystkim wsrod odbiorcow,
do ktorych kierowane s3 towary lub ustugi nim oznaczone. Tym samym, Trybunat dopuscit
istnienie  renomy  niszowej, czyli rozpoznawalnosci  tylko wsrod  odbiorcow

wyspecjalizowanych, np. handlarzy w danej branzy?’.

Polskie orzecznictwo i doktryna oceniaja podmiotowy aspekt renomy znaku
towarowego zgodnie z zasadami wyrazonymi w wyroku ,,General Motors”. W cytowanym juz
wyroku o sygnaturze 11 GSK 359/07 NSA stwierdzit, ze ,,[s]zeroka znajomos¢ znaku wsrod
odbiorcow nie ma przy tym istotnego znaczenia. Wystarczy, jezeli znak towarowy cieszy si¢

uznaniem wsrod klientow, do ktorych jest skierowany”. Podobnie w wyroku z dnia 15 maja

102 M. Bohaczewski, op. cit., s. 80.

103 ], Sitko, Naruszenie... s. 72-73.

104 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), p. 34.
105 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 25.
106 M. Bohaczewski, op. cit., s. 89.

107J, Sitko, Wphyw..., s. 803.
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2019 r.1%® NSA potwierdzil, ze przestanka uznania znaku towarowego za renomowany jest jego
znajomos¢ przez znaczng cze$¢ odbiorcow, do ktorych jest skierowany. W polskiej doktrynie
aprobate dla takiego rozumienia podmiotowego zakresu renomy wyrazaja m.in. Joanna

Piotrowskal®®

czy Ryszard Skubisz. Zdaniem tego drugiego na gruncie orzecznictwa TSUE w
procesie oceny renomy znaku towaru niedopuszczalne jest aprioryczne ustalanie wymaganego

stopnia rozpoznawalno$ci®.

2.2.3 Terytorialny aspekt renomy

Zgodnie z wyrokiem TS w sprawie ,,General Motors” krajowy znak towarowy moze
zosta¢ uznany za renomowany, jezeli jest znany na istotnej czesci terytorium panstwa. Zdaniem
Trybunatu z racji braku definicji renomowanego znaku towarowego w prawie unijnym, nie
mozna wymagaé, aby byt on rozpoznawalny w catym kraju!'l. Jak podkresla Joanna Sitko,
,istotna €z¢$¢ terytorium panstwa” nie powinna by¢ rozumiana zbyt wasko, np. jako jedna duza
aglomeracja. Istotnos¢ terytorium musi by¢ analizowana w oparciu o kryterium wielkoSci

obszaru geograficznego, jak i udziatu w ogolnej populacji danego kraju®!2.

Polskie organy administracji i sady stosuja zatozenia wyroku ,.Generals Motors” w
zakresie terytorialnego aspektu renomy. Jednoczes$nie nie dopuszczaja one wywodzenia
renomy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z renomy uzyskanej w innych panstwach.
Takie stanowisko zajat w szczegélnosci NSA w wyroku z 8 lipca 2009 roku®'®. Sprawa
dotyczyta znaku towarowego ,, Tiffany”, ktory zarejestrowata w Polsce spotka amerykanska z
Houston. O uniewaznienie prawa ochronnego na to oznaczenie ztozyta wniosek nowojorska
spotka Tiffany & Co. Wnioskodawczyni argumentowata, ze jej znak ,Tiffany” jest
oznaczeniem renomowanym, znanym powszechnie w Polsce i1 na §wiecie, dla bizuterii czy
kamieni szlachetnych. Urzad Patentowy, Komisja Odwotawcza i sad I instancji uznaty, ze
Tiffany & Co. nie musi wykazywac¢ renomy odrebnie dla terytorium Polski. NSA nie zgodzit
si¢ jednak z tym pogladem i stwierdzil, ze: ,,Faktem jest, ze renoma rozumiana jako pewien

zespol wiedzy 1 wyobrazen o znaku i towarach nim opatrywanych, tak jak kazda inna wiedza i

108 Wyrok NSA z 15.05.2019r., Il GSK 1515/17.

109 J. Piotrowska, op. cit., s. 16.

10 R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 795.

1 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 28.
112 3. Sjtko, Naruszenie..., s. 101.

113 Wyrok NSA z 08.07.2009 ., Il GSK 1111/08.
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informacja, nie zna obecnie granic politycznych i panstwowych. Niemniej jednak nie mozna
wylacznie na podstawie istniejagcych mozliwosci przeptywu i1 dostgpu do tej wiedzy
wnioskowac o jej zasiegu. Nie mozna wytacznie na podstawie dostepu do wiedzy przesadzac o
jej stanie wsrod takiego czy innego kregu obywateli”. Co wiecej, sktad orzekajacy zaznaczyt,
ze istotna z punktu widzenia terytorialnego aspektu renomy jest kwestia prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej w Polsce z wykorzystaniem znaku. Zdaniem sagdu w analizowanym
przypadku produkty Tiffany & Co. trafialy na polski rynek przypadkowo i poza obiegiem

handlowym, co ostabia mozliwo$¢ uznania renomy oznaczenia spotki.

W polskiej doktrynie nie wysuwa si¢ postulatow de lege ferenda co do uznania znaku
towarowego za renomowany jedynie na podstawie renomy transgranicznej. Wydaje si¢ jednak,
ze przyjecie takiej mozliwosci w aktach prawa UE lub orzecznictwie TSUE mogloby pomoc w
skuteczniejszym zwalczaniu zjawiska pasozytnictwa wobec znanych na §wiecie znakow

towarowych, czego przyktadem jest wspomniane wyzej orzeczenie dotyczace spotki Tiffany &
Co.

2.2.4 Dowody na uzyskanie renomy

Przyktadowe czynniki, ktore pomagaja w wykazaniu renomy znaku towarowego,
zostaly wskazane przez TS w wyroku ,,General Motors”. Trybunat stwierdzit w tym orzeczeniu,
ze badajac dane oznaczenie pod katem renomy, nalezy wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci: 1)
udziat znaku towarowego w rynku, 2) intensywno$¢ uzywania znaku, 3) zasieg geograficzny
uzywania znaku, 4) okres uzywania znaku, 5) wielko$¢ inwestycji dokonanych w celu
promowania znaku!*. Katalog czynnikow wymienionych przez TS ma jedynie charakter
przyktadowy, dlatego w kazdej sprawie nalezy bra¢ pod uwage fakty istotne dla konkretnej
sytuacji. W swoich wytycznych Urzad Unii Europejskiej ds. Wihasnosci Intelektualnej (dalej:
EUIPO) wymienia poza wyzej wskazanymi czynnikami takze: wczes$niejsze decyzje i wyroki
uznajace renom¢ znaku, liczbe rejestracji znaku w réznych jurysdykcjach 1 ich dlugos¢ czy

nagrody i certyfikaty!®.

Wspomniane okolicznosci sg brane pod uwagg przez polskie organy administracji i sady

w procesie oceny renomy znakow towarowych. Jednocze$nie wykluczaja one zazwyczaj

14 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 27.
115 Wytyczne EUIPO nt. znakow towarowych i wzordw z 01.02.2020 r., s. 1095-1097.
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mozliwo$¢ domniemania renomy bez postgpowania dowodowego. Wydaje si¢ jednak, ze NSA
w cytowanym juz wyroku z 1 kwietnia 2004 roku w sprawie ,,Rolex” dopuscit takg mozliwos¢
pod dwoma warunkami. Po pierwsze znajomo$¢ oznaczenia musi by¢ powszechna. Po drugie,
fakt ten nie moze by¢ negowany przez stron¢ przeciwng. Takie sytuacje sg jednak bardzo
rzadkie, dlatego organy administracji i sagdy wymagajg od stron przedktadania dowodow na

wystepowanie czynnikdw renomy.

Za jeden z najwazniejszych sposobow na wykazanie renomy nalezy uzna¢ przedtozenie
materiatdw dotyczacych rozmiaru sprzedazy towardéw lub ustug oznaczonych znakiem. Jak
jednak zaznacza Joanna Sitko, podstawowym problemem przy ocenie tego s$rodka
dowodowego jest wyznaczenie rynku wlasciwego®!®. Z racji wasko zakrojonych wymagan w
prawie unijnym i polskim co do aspektu podmiotowego renomy, rynek wiasciwy powinien
obejmowaé jedynie towary lub ustugi, dla ktérych znak zostat zarejestrowany!'’. Z tego
powodu renoma powinna by¢ wykazywana oddzielnie dla kazdego towaru lub ustugi. Inny
poglad w tym zakresie wyrazit jednak NSA w sprawie znaku ,,Orlen”. Sklad orzekajacy
stwierdzil, iz ,,skoro nie kwestionuje si¢, ze znak ‘Orlen’ jest oznaczeniem renomowanym dla
paliw 1 ptynow samochodowych, to tym bardziej nie mozna odmowi¢ mu funkcji renomy w
odniesieniu do innych towarow zwigzanych z rynkiem paliw, wprowadzanych do obrotu w tych
samych miejscach co paliwa (na stacjach paliw) np. produktow spozywczych i
przemystowych”!8, Zastosowanie takiego domniemania przez sad zostalo skrytykowane przez

119 Nalezy zgodzi¢ sie z negatywng oceng tego orzeczenia w tym zakresie, poniewaz

doktryne
renoma znaku wynika z rozpoznawalno$ci oznaczonych nim towaréw lub ustug, dlatego nie

mozna wywodzi¢ jej w jednej kategorii produktow z renomy w innej klasie.

Dowod z rozmiaru sprzedazy musi by¢ specyficznie rozumiany w przypadku towarow
lub ustug o charakterze ekskluzywnym. Produkty tego rodzaju nie sg przeznaczone dla ogétu
spoleczenstwa, dlatego zazwyczaj nie zdobywaja dominujacej pozycji na rynku, a renoma ich
oznaczen nie przeklada si¢ na wysoki poziom sprzedazy. Takie rozumienie wyrazit NSA w
wyroku z 21 kwietnia 2016 r.2?° dotyczacego znaku ,,Lacoste”. Sktad orzekajacy uznat, ze nie
nalezy wymaga¢ od spotki bedacej wtascicielka tego oznaczenia, aby wykazywata wysokos¢

udziatu rynku czy wielkos$¢ sprzedazy, poniewaz oferuje ona towary ekskluzywne.

116 3. Sitko, Naruszenie..., s. 124.

17 |bidem.

118 Wyrok NSA z 27.02.2008 r., 11 GSK 359/07.

119 R, Skubisz, Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (Il GSK 359/07), s. 143.
120 \Wyrok NSA z 21.04.2016 1., I GSK 2628/14.
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O intensywno$ci uzywania znaku moga swiadczy¢ rankingi marek, co potwierdzit

Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 wrzesnia 2007 r.1?

w sprawie
znaku ,,Prince Polo”. Organy administracji i sady uznaja jednak za wiarygodne jedynie
klasyfikacje opatrzone konkretng datg. Podobnym $rodkiem dowodowym do rankingdéw sa
sondaze. Jak podkresla Michat Bohaczewski, takie materialy musza spetnia¢ pewne wymogi
obiektywizmu i neutralnosci. Sondaze powinny zosta¢ wykonane przez wyspecjalizowane
pracownie badawcze na reprezentatywnej i wystarczajacej probie odbiorcow?2. Badania opinii
publicznej nie muszg dotyczy¢ produktu oznaczonego znakiem jako calosci. Sad Najwyzszy w
wyroku z 10 lutego 2011 r.2% w sprawie dotyczacej spornego znaku przestrzennego W postaci
skopka dopuscit sondaz sprawdzajacy rozpoznawalno$¢ wsrod odbiorcow samego opakowania

w takim ksztalcie bez marki towaru. Takze NSA w orzeczeniu z 29 lipca 2011 r.12* dotyczacego

pralinek stwierdzil, ze badanie nie musi dotyczy¢ opinii na temat produktu w opakowaniu.

Waznym czynnikiem w procesie dowodzenia renomy znaku jest dziatalnos¢
promocyjna. EUIPO wskazuje w swoich wytycznych, ze na t¢ okoliczno$¢ mozna powotaé
materialy wskazujace na charakter i skalg aktywnosci w tym zakresie. Wtasciciel znaku moze
tez przedstawi¢ swojg strategie marketingowa, aby pokazaé, ze dazy do wyrobienia jego

renomy wérod odbiorcow!?

. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze w przypadku niektérych towarow
nie jest wymagane przedstawienie materiatow promocyjnych. Tak orzekt m.in. NSA w wyroku
z 10 lipca 2019 r.1%6 w sprawie 0znaczenia ,,Grasovka” uzywanego do wyrobow alkoholowych.
Sktad orzekajacy stwierdzil, ze: [w] okolicznosciach rozpatrywanej sprawy nie mozna (...)
uznad, ze (...) elementem niezbednym do stwierdzenia, ze podmiot uprawniony podejmowat w
badanym okresie dziatania majgce na celu powigzanie w $wiadomosci konsumentow znaku z
towarem, bylo prowadzenie kampanii reklamowych. Powodem tego jest zakaz prowadzenia
reklamy 1 promocji napojow alkoholowych wynikajacy z art. 13 Ustawy z dnia 26 pazdziernika
1992 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi, ktory dotyczy wlasnie

towarow z klasy 33”.

Niezaleznie od przeprowadzonego dowodu, wazny dla oceny renomy jest okres

uzywania znaku, a w szczeg6lnosci czas, w jakim byt uzywany w relacji do daty pierwszenstwa

121 Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2007 r., VI SA/Wa 1145/07.

122 M. Bohaczewski, op. cit., s. 99.

123 Wyrok SN z 10.02.2011 r., IV CSK 393/10.

124 Wyrok WSA w Warszawie z 29.07.2011 r., VI SA/Wa 211/11.

125 Wytyczne EUIPO nt. znakéw towarowych i wzoréw z 01.02.2020 r., s. 1095.
126 \Wyrok NSA z 10.07.2019r., Il GSK 2051/17.
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127 Co do zasady, materiaty potwierdzajace rozpoznawalno$¢

wiasciwej dla znaku pdzniejszego
oznaczenia muszg miesci¢ si¢ w zakresie czasowym, w ktérym doszlo do naruszenia prawa
ochronnego na renomowany znak towarowy. Orzecznictwo i doktryna dopuszczaja jednak
wyprowadzenie renomy w czasie naruszenia prawa z dowodow opatrzonych data pozniejsza.
Na przyktad sondaze przeprowadzone kilka miesiecy po badanym okresie sg uznawane za
wystarczajace, jezeli pokazuja wysokg rozpoznawalno$¢ znaku, a warunki rynkowe nie ulegty

zmianie pomiedzy dwoma punktami czasowymi*?%,

2.3 Poréwnanie 1 wnioski

Podsumowujac rozwazania przeprowadzane w tym rozdziale, nalezy zacza¢ od
zasadniczej r6znicy w definiowaniu znaku renomowanego przez oba systemy prawne. Chinski
ustawodawca zdecydowat si¢ zamie$ci¢ legalng definicje tej instytucji w akcie prawa
powszechnie obowigzujacego. Zostata ona takze doprecyzowana przez wladz¢ wykonawczg i
sagdowa W tzw. Zzrodtach prawa migkkiego, ktore silnie oddziatujg na chinskie orzecznictwo. W
polskim systemie definicja renomowanego znaku towarowego jest wylacznie wynikiem
dziatalnosci judykatury. Cechy charakterystyczne tej instytucji sa konstruowane na podstawie

orzecznictwa europejskiego, ktore na mocy zasady wyktadni prounijnej wigze sady polskie.

Roéznica w podejsciu do definiowania renomowanego znaku towarowego wplywa takze
na czestotliwos$¢ wystepowania sporéw doktrynalnych w zakresie ilosciowego 1 jakoSciowego
podejscia do pojecia renomy. Po wprowadzeniu legalnej definicji do Ustawy o znakach
towarowych w chinskiej judykaturze i doktrynie nie ma juz obecnie sporow na tym tle. Z kolei
w Polsce, szczegdlnie wsrod sadow powszechnych, wcigz obecne sg poglady wskazujace na
potrzebg uwzglednienia dobrej opinii W procesie badania renomy znakow. Takie orzeczenia sa
jawnie niezgodne z zasada wyktadni prounijnej. W tej sytuacji nalezy postulowac de lege
ferenda wprowadzenie normatywnej definicji renomowanego znaku towarowego do Prawa

wlasnos$ci przemystowe;.

Roéznice w porownywanych systemach sg takze widoczne w zakresie podmiotowym
renomy. O ile w Polsce orzecznictwo i doktryna powszechnie dopuszczaja renome niszowa, o

tyle w ChRL jej stosowanie jest na razie jedynie postulowane przez doktryng. Oba porzadki

127 3 Sitko, Naruszenie..., s. 134.
128 |hidem, s. 135.
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prawne postugujg si¢ jednak w tym aspekcie podmiotowym poje¢ciem ,,wlasciwego kregu

odbiorcow”, co daje organom administracji i sgdom luz interpretacyjny.

W rozwazaniach na temat terytorialnego aspektu renomy mozna zauwazy¢ odmiennosci
co do mozliwosci stosowania ,,mi¢dzynarodowego podejscia”. W ChRL cze$¢ judykatury i
doktryny dopuszcza udzielenie rozszerzonej ochrony znakom towarowym jedynie na podstawie
renomy zagranicznej. W Polsce z kolei zawsze wymaga si¢ wykazania renomy na terytorium

Polski.

Jezeli chodzi o czynniki uwzgledniane w procesie oceny renomy danego oznaczenia,
to w obu porzadkach prawnych sg one podobne. Jednakze, w ChRL ustawodawca zdecydowat
si¢ uregulowac katalog w Ustawie o znakach towarowych, zas§ w Polsce jest on konstruowany
przede wszystkim w oparciu 0 orzecznictwo unijne. Poréwnujgc podejscie organdw
administracji 1 sgdow do dowodoéw, mozna zauwazy¢, ze w Polsce przypisuje si¢ wieksza moc

badaniom opinii publicznej i sondazom.
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Rozdziat 3 Przestanki udzielenia szczegdlnej ochrony renomowanym znakom towarowym

3.1 Chinska Republika Ludowa

3.1.1 Zwigzek pomiedzy spornymi znakami

Objecie renomowanego znaku towarowego rozszerzong ochrong jest obarczone
spetnieniem kilku przestanek o charakterze pozytywnym. Przede wszystkim, renomowane
oznaczenie musi by¢ zarejestrowane w ChRL. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o znakach
towarowych, renomowane znaki towarowe, ktore nie zostaly zarejestrowane, moga by¢ objete
ochrong jedynie w przypadku konfuzji sensu stricto!?®. Prawo ochronne na renomowany znak
towarowy musi by¢ takze udzielone z wczesniejszym pierwszenstwem wzgledem spornego

oznaczenia.

Kolejng przestanka udzielenia szczegodlnej ochrony renomowanemu znakowi
towarowego w stosunku do kolizyjnego znaku jest istnienie pomiedzy nimi zwigzku. W ustawie
0 znakach towarowych wymienione zostaty trzy mozliwe relacje migdzy oznaczeniami: kopia
(chin. fuzhi: & #/), imitacja (chin. mofang: Z1}) oraz tlumaczenie (chif. fanyi: #j1%). Pojecia
te zostaty wyjasnione przez Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu w Standardach badania

i orzekania w sprawach znakow towarowych® (chin. Shangbiao shencha ji shenli biaozhun:
RPN & R B IR AR ).

Wedlug tego dokumentu ,,kopia” oznacza, ze renomowany znak towarowy i sporne
oznaczenie sg tozsame. Pod pojeciem ,,imitacji” rozumie si¢ sytuacje, w ktorej kolizyjny znak
jest wynikiem plagiatu lub nasladownictwa wyrozniajacej si¢ czesci badz cechy renomowanego
oznaczenia. Takg wyrdzniajaca si¢ czgscig lub cechg moga by¢: specjalne zaprojektowane znaki
lub ich uktad, czcionka, wyjatkowa struktura geometryczna czy kompozycja kolorystyczna.
»Tumaczenie” dla Urzgdu jest z kolei oznaczeniem bedacym wynikiem wyraZzenia
renomowanego znaku towarowego za pomocg innego jezyka lub pisma. Co wigcej, to

okreslenie w obcym jezyku musi by¢ skorelowane ze znakiem towarowym oraz powszechnie

129 Art. 13 ust. 2 ustawy 0 znakach towarowych.

130 Guojia Gongshang Xingzheng Guanli Ju: EZR T F{TB &2 /5 [Panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu],
Shangbiao shencha ji shenli biaozhun: B #rE & X B ¥EFR 4 [Standardy badania i orzekania w sprawach znakow
towarowych], wydane 04.01.2017 r.
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znane przez whasciwy krag odbiorcéw badz zwyczajowo uzywane®®!

. O ile pojecie ,.kopii” jest
zazwyczaj jednoznaczne, o tyle ,,imitacja” i ,,thumaczenie” sg pojeciami nieostrymi, ktérych

wyktadnia zalezy od subiektywnej oceny sktadu orzekajacego w konkretnych przypadkach.

Problem imitacji byt m.in. przedmiotem wyroku NSL w sprawie Nike Innovate p.
Panstwowy Urzqd ds. Przemystu i Handlu z 2016 roku®®?. Sprawa dotyczyta oznaczenia

chinskiej spotki Baiyanwang (& #%& £ ), wobec ktorego Nike Innovate ztozyla wniosek o

Uniewaznienie. Zdaniem wnioskodawczyni znak stowno-graficzny Baiyanwang (rys. 1) byt
imitacja jej renomowanego znaku graficznego (rys. 2). Panstwowy Urzad ds. Przemystu i
Handlu oraz Komisja Odwotawcza uznatly sporne oznaczenie za oryginalne. Nike Innovative
zaskarzyta decyzj¢ administracyjng i sprawa trafita ostatecznie przed NSL, ktory przyznat racje
Urzedowi. Jego zdaniem w analizowanym przypadku nie doszio do imitacji, poniewaz
pomiedzy oznaczeniami istniejg duze roznice. Po pierwsze, znak Nike nie zawiera liter w
przeciwienstwie do spornego oznaczenia. Po drugie, sad zwrécit uwage na rézne nachylenie
,haczyka”. Po trzecie, oznaczenie ,Baiyangwang” ma inng strukture¢ niz znak Nike,
przypominajacg jaskotke (chinski znak ,,3%” W nazwie chinskiej spotki oznacza ten gatunek
ptaka). Po czwarte, sporne oznaczenie nie ma wypehienia. Na podstawie tych argumentoéw

NSL uznat, ze znaki nie sa podobne.

EE W W

Rysunek 1: Znak towarowy "Nike" Rysunek 2: Znak towarowy "Baiyanwang"

NSL rozwazal takze problem imitacji w wyroku Nanchangshi Yinghua Shiye p.
Panstwowy Urzgd ds. Wiasnosci Intelektualnej z 2019 roku!®. Sprawa dotyczyta sporu
pomiedzy dwiema chinskimi spotkami: Yinghua Weichu oraz Nanchangshi Yinghua Shiye.
Pierwsza z nich ztozyta wniosek o uniewaznienie znaku towarowego drugiej (rys. 3) z powodu
domniemane;j imitacji wzglgdem jej wczesniejszego renomowanego znaku towarowego (rys.

4). W przeciwienstwie do sprawy Nike Innovate p. Panstwowy Urzqd ds. Przemystu i Handlu

181 panstwowy Urzad ds. Przemystu i Handlu, Standardy badania i orzekania w sprawach znakéw towarowych,
s. 151-152.
132 Wyrok NSL z 28.10.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing shen 3141: &5 X{THE 3141 5).

133 Wyrok NSL z 28.06.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 2830: &5 5{TH 3141 5).
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zarOwno organy administracji, jak i1 sady nizszych instancji uznaty, iz doszto do imitacji.
Poréwnujac znaki, NSL stwierdzit, ze istnieja pomigdzy nimi zar6wno réznice w warstwie
graficznej (liczba i ksztatt ptatkow, rozwinigcie kwiatu), jak i stownej, jednak ich projekty i
kompozycje sg podobne. Zdaniem sktadu orzekajgcego sporne oznaczenie w potgczeniu z firma
spolki, ktora jest jego wiascicielem, stanowi imitacje renomowanego znaku towarowego
Yinghua weichu. W obu firmach, jak i na wcze$niejszym oznaczeniu, obecna jest bowiem
wisnia (chin. yinghua: #£7%). Opisane wyzej sprawy jasno pokazujg, ze standardy orzecznicze

w zakresie imitacji nie sa jednolite. Pomimo poréwnywalnie niskiego podobienstwa znakéw w

obu przypadkach, zapadty dwa odmienne wyroki.

<

121

Rysunek 3: Znak

Rysunek 4: Znak towarowy
towarowy "Sakura"

"Wonderflower"

Szczegodlng postaé relacji pomiedzy oznaczeniami w zakresie ochrony renomowanych
znakoéw towarowych w prawie ChRL stanowi ttumaczenie. Wyszczegodlnienie tego przypadku
wynika ze specyfiki jezyka chinskiego, ktory posiada ograniczong liczbg sylab 1 jest
zapisywany za pomocg pisma logograficznego, a nie alfabetu. Z tego powodu obce nazwy w
jezyku chinskim mogg by¢ wyrazone za pomocg dwoch sposobow: transkrypcji fonetycznej
albo tlumaczenia semantycznego. Pierwsza metoda zostata zastosowana m.in. przez Carrefour,

ktory w ChRL znany jest jako Jialefu (3¢ 5k 4&), co oznacza ,,Szczesliwy i bogaty dom”. Metode

thumaczenia semantycznego uzyt z kolei Microsoft, ktory funkcjonuje na chinskim rynku jako

Weiruan (#f %% ), czyli dostownie ,Mikrooprogramowanie”. Te odpowiedniki w jezyku

chinskim sg cze$ciej o wiele bardziej popularne wsrdd chinskich konsumentéw niz oryginalne

firmy spotek. Nieswiadomos¢ tego zjawiska wsrod obcych podmiotow stworzyla pole do

naduzyé w zakresie rejestrowania thumaczen znanych zagranicznych nazw*,

134 5, Chang, Combating Trademark Squatting in China: New Developments in Chinese Trademark Law and
Suggestions for the Future, ,,Northwestern Journal of International Law & Business” Winter 2014, Volume 34,
Issue 2, s. 350.
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Z problemem ingerencji w prawo ochronne do renomowanego znaku towarowego w
postaci thumaczenia zetkneta si¢ m.in. amerykanska spotka farmaceutyczna Pfizer w zwigzku z
jej produktem o nazwie Viagra. Przed wprowadzeniem leku na rynek ChRL w 1998 roku Pfizer

zarejestrowal tam dwa znaki towarowe: ,,Viagra” oraz ,Wan’aike” (77 3 T]). To drugie

oznaczenie jest fonetyczng transkrypcja angielskiej nazwy. Zanim jednak Pfizer oficjalnie
wprowadzil Viagre do obrotu w ChRL, lek znalazl si¢ w nieoficjalnym obrocie. Co wigcej, w

chinskim spoteczenstwie zaczal by¢ znany jako ,,Weige” ({55F) , co mozna przettumaczy¢ jako

,2Potezny mezczyzna”. Z kolei nazwa ,,Wan’aike” nie byla kojarzona przez chinskich

konsumentow®

. W tej sytuacji chinska spotka Viaman zdecydowata si¢ w maju 1988 roku
zarejestrowacé oznaczenie ,,Weige”. Pfizer ztozyl wniosek o uniewaznienie znaku Viaman,
poniewaz jego zdaniem naruszat on ich prawo do niezarejestrowanego znaku renomowanego.
Sprawe ostatecznie rozstrzygnal NSL w wyroku z 2009 roku'®. Sktad orzekajacy uznat, ze
Pfizer nie ma prawa do niezarejestrowanego znaku renomowanego ,,Weige”, poniewaz nazwe
swojego przetozyt na jezyk chinski jako ,,Wan’aike”. Zdaniem sadu amerykanska spotka nie
wykazata relacji w postaci thumaczenia pomigdzy nazwami ,,Viagra” i ,,Weige”. Analizowana

sprawa pokazata, ze zagraniczne podmioty muszg rozwaznie wybiera¢ chinskie nazwy dla

swoich produktow™?’.

Kolejng kwestig dotyczaca thumaczen obcych nazw na jezyk chinski jest fakt, iz moga
by¢ one zapisane zarowno w znakach, jak i w oficjalnej transkrypcji tacinskiej pinyin. Ten
problemem uwidocznit si¢ w wyroku NSL Michael Jordan p. Parnstwowy Urzqd ds. Przemystu
i Handlu z 2016 roku®, Sprawa rozpoczeta si¢ od wniosku Michaela Jordana o uniewaznienie
dwoch znakéw towarowych ,, 7771 oraz ,,Qiaodan” zarejestrowanych przez chifiskg spotke
Qiaodan Sports. Pierwsze oznaczenie to transkrypcja nazwiska ,,JJordan” na jezyk chinski
zapisana za pomoca znakow, drugie — transkrypcja wyrazona za pomocg alfabetu tacinskiego.
Zdaniem amerykanskiego koszykarza te oznaczenia jako tlumaczenia jego nazwiska
ingerowaty w jego uprzednie prawo do niezarejestrowanego znaku renomowanego. NSL orzekt
ostatecznie, ze Qiaodan Sports dokonala rejestracji w zlej wierze jedynie oznaczenia

zapisanego za pomocg znakow, czyli ,,77F1”. Z kolei oznaczenie notowane w transkrypcji

tacinskiej, czyli ,,Qiaodan”, zdaniem skladu orzekajacego nie wywiera bezposredniego

135 D. Chow, Lessons from Pfizer’s Disputes Over its Viagra Trademark in China, ,Maryland Journal of
International Law” 2012, Volume 27, issue 1, s. 89-90.

136 Wyrok NSL z 25.06.2009 r. (2009) (Min shen zi 312: REH=F 5 312 5).

137 D. Chow, op. cit., s. 110.

138 Wyrok NSL z 07.12.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing zai 27: &z =5 51T HB & 27 5).
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skojarzenia z nazwiskiem amerykanskiego koszykarza. Sad podnidst w tej kwestii argument, iz
w jezyku chinskim w warstwie fonetycznej istnieje wiele homonimow, dlatego stowo ,,Qiaodan”
niezapisane w konkretnych znakach moze by¢ rozumiane przez odbiorcow na rézny sposob.
Analizowana sprawa spotkata si¢ z krytykg w doktrynie ze wzgl¢du na rozroznienie przez NSL
pomiedzy zapisem znakowym a transkrypcja tacinsky. Zdaniem niektorych komentatorow
argumentacja sktadu orzekajacego odnosnie znaku ,,Qiaodan” byla biedna, bowiem w

chinskich stownikach wystepuje jedynie jeden wyraz wymawiany w ten sposob*3®,

3.1.2 Zwigzek pomiedzy towarami/ustugami oznaczonymi spornymi znakami

W rezimie ochrony znakoéw towarowych wazny jest nie tylko zwigzek pomig¢dzy
oznaczeniami, ale takze relacja migdzy towarami lub ustugami, do ktérych uzywa si¢ tych
oznaczen. Zgodnie z art. 13 Ustawy o znakach towarowych ochrona niezarejestrowanych
znakdw renomowanych ograniczona jest do towarow ,tozsamych lub podobnych” (chin.

xiangtong huozhe leisi: 8 [E = & K {IL). Z kolei w przypadku zarejestrowanych znakéw

renomowanych mowa jest jedynie o towarach lub ustugach ,nieidentycznych albo
niepodobnych” (chifi. bu xiangtong huozhe bu leisi: RAEEEFE A1), cho¢ judykatura i

doktryna dopuszczaja takze rozszerzanie ochrony na towary identyczne lub podobne!°.

W chinskiej praktyce orzeczniczej towary lub ushugi sg uznawane za tozsame, jezeli
nalezag do tej samej klasy wedlug klasyfikacji nicejskiej. Stosowanie tego obiektywnego
kryterium przez organy administracji i sady jest kwestionowane w niektorych przypadkach
przez doktryne, szczegdlnie w przypadku ustug*!. Problem arbitralnosci orzeczniczej w tym
zakresie pojawit si¢ na tle wyroku Okregowego Sadowego Ludowego w Shenzhen w sprawie

Jin Ahuan p. Zhen’ai wang Xinxi jishu z 2015 roku**?. Przedmiotem sporu pomiedzy stronami

139 Chen Shuangshuang: B3I, Chiming shangbiao dui xingmingguan de baohu ji gi fanwei de rending—yi
»Qiaodan an” wei li: W Z IR BZNARP R HACENIAE — TR AH [Ochrona
renomowanych znakow towarowych wzgledem prawa do imienia i nazwiska oraz okre$lenie jej zakresu na
przykladzie sprawy ,,Jordan”], ,.,Falii yu shehui”: k5%t < [,,Prawo i spoteczefnstwo™] 2019, di 3 qi: 55 3 Hf
[numer 3], s. 50.

140 Huang H., op. cit., s. 240.

141 Wang Qian: EiF, Lun ,, xiangtong huo leisi shangpin (fuwu) ” de rending——jianping ,, Feichengwurao” an -
B ENES (BRS) "HIAE—FRITE“EWPIL"FE [O okreslaniu ,tozsamych lub podobnych
towaréw (ushug)” — ocena sprawy ,,Feichengwurao™], ,,Zhishi chanquan”: £011R=4X [,,Wtasno$¢ intelektualna”]
2016, di 1 gi: % 1 48 [nr 1], s. 23.

142 \Wyrok OSL w Shenzhen z 11.12.2015 r. (2015) (Zui gao fa xing zai 27: &= 51T7H % 27 5).
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byto naruszenie wczes$niejszego prawa ochronnego Jin Ahuana do znaku towarowego

,Feichengwuraol®”

uzywanego przez niego do oznaczania ustug dotrzymywania towarzystwa
oraz uslug agencji matrymonialnych. Zdaniem powoda sita odrozniajaca jego 0znaczenia
zostala ostabiona przez spotke medialng Zhen’ai wang xinxi jishu, ktéora wyprodukowata
program randkowy o takiej samej nazwie. Sklad orzekajacy uznal, ze gldéwnym celem audycji
pozwanej jest znajdowywanie uczestnikom partnerow zyciowych, dlatego §wiadczyta ona wraz
z Jin Ahuanem tozsame ustlugi pod tym samym oznaczeniem. Powyzsze orzeczenie spotkato
si¢ z krytyka w doktrynie. Sagdowi zarzucono, ze w ocenie relacji pomiedzy ustugami odnidst
si¢ jedynie do obiektywnego kryterium w postaci klas nicejskich i przez to automatycznie uznat
identyczno$¢ obu ustug. Zdaniem krytykéw powinien takze wzig¢ pod uwage m.in. takie

kryteria jak grupy odbiorcow, cel czy forma produktéw obu stron#4,

Podobienstwo towarow lub ustug zostato zdefiniowane przez NSL w Interpretacjach
dotyczacych rozstrzygania spraw w zakresie znakow towarowych#® (chin. Zuigao Renmin
Fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falii ruogan wenti de jieshi: &
S ARZRXTREMRRFUDRMAERERE T 0 BAIAER). Za podobne uznaje on
towary, ktore sg ,,tozsame m.in. w takich aspektach, jak funkcje, zastosowanie, dziaty produkcji,
kanaty sprzedazy czy odbiorcy docelowi”!*® (chin. zai gongneng, yongtu, shengchan bumen,
xiaoshou qudao, xiaofei duixiang deng fangmian xiangtong: I8, FiE. £ 78807, $H
ERE., HEXNKREAFEHEE). Z kolei podobne ustugi sg zdaniem NSL , tozsame m.in. w
takich aspektach, jak cel, tres¢, forma czy odbiorcy ustug™**’ (chif. zai fuwu de mudi, neirong,
fangshi, duixiang deng fangmian xiangtong: ZERSHEN. RE. AR, WNEE T EHE
[F]). Co wigcej, zarowno towary lub ustugi sa podobne, jezeli ,,istnieje pomigdzy nimi

szczegblny zwigzek, ktory moze tatwo doprowadzi¢ do konfuzji wsrdod wiasciwych kregdw

143 Zwrot ,feichengwurao” (FEI{Z0#k) oznacza po chinsku ,,tylko powazne propozycje” i jest czesto stosowany
w ogloszeniach matrymonialnych.

144 Wang Q., op. cit., s. 26.

145 Zuigao Renmin Fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falii ruogan wenti de jieshi: B
SARZRERXTHEFFREFUDRAEAZEE TRIANBE [Interpretacje Najwyzszego Sadu
Ludowego dotyczace rozstrzygania spraw cywilnych w zakresie znakow towarowych], uchwalone 12.10.2002 r.
podczas 1246. posiedzenia Komitetu Sedziowskiego Najwyzszego Sagdu Ludowego.

146 Art. 11 ust. 1 Interpretacji Najwyzszego Sadu Ludowego dotyczacych rozstrzygania spraw cywilnych w
zakresie znakow towarowych.

147 Art. 11 ust. 2 Interpretacji Najwyzszego Sadu Ludowego dotyczacych rozstrzygania spraw cywilnych w
zakresie znakow towarowych.
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odbiorcow”**® (chin. cunzai teding lianxi, rongyi shi xiangguan gongzhong hunxiao: fF7E 45 E
KR, BHEEXRRERS).

Z powyzszych definicji wynika, ze w ocenie podobiefistwa towarow lub ustug
orzecznictwo opiera si¢ zarowno na kryteriach obiektywnych, jak i subiektywnych. Oprocz
wspomnianych juz czynnikoéw duzg role odgrywa takze rozpoznawalno$¢ oznaczen uzywanych
dla porownywanych towarow lub ustug. Jezeli jedno z nich moze by¢ uznane za renomowane,
to w praktyce nawet staby zwigzek pomiedzy dwoma produktami moze stanowi¢ podobienstwo.
Tian Mei podaje jako przyktad odziez oraz guziki i zamki, Ktére moga by¢ uznane za towary

podobne, jedynie jezeli do oznaczania jednego z towaréw uzywany bedzie renomowany znak 4,

W procesie oceny podobienstwa towaréw lub ustug chinskie organy administracji i sady
opieraja sie takze na ,,Klasyfikacji towaréw i ushug podobnych”?® (chin. Leisi shangpin he
fuwu qufenbiao: 200 F0AR 55 X 43 3%) redagowanej przez Panstwowy Urzad ds. Wiasnosci

Intelektualnej, w ktorej pokazane sg relacje pomigdzy produktami z réznych klas nicejskich.
Dokument ten stanowi jednak tylko punkt odniesienia i nie jest wigzacy, nawet dla samego
Urzedu®®,

3.1.3 Negatywne przestanki udzielenia szczegélnej ochrony renomowanym znakom

towarowym

Pomimo wystgpienia wszystkich pozytywnych przestanek udzielenia ochrony, moga
takze zaistnie¢ okolicznosci ja wytaczajace. Cho¢ Ustawa o znakach towarowych nie wymienia

takich przypadkéw w postanowieniach dotyczacych renomowanych oznaczen, to w

198 Art. 13 ust. 3 Interpretacji Najwyzszego Sadu Ludowego dotyczacych rozstrzygania spraw cywilnych w
zakresie znakow towarowych.

149 Tian Mei: HIg, Sifa shijian zhong guanyu leisi shangpin de panduan zhunce——you ,, Bamage” shangbiao
xingzheng susongan tangi: 5] 3% 5% B i 5 T 2 A7 5 B $ MR M —— ph B2 D # < RTAR AT B 1A Rk 2
[Kryteria oceny podobienstwa towaréw w praktyce orzeczniczej sagdow - rozwazania na tle sprawy
administracyjnej o znak towarowy ,,.Bamage”], ,,Zhonghua shangbiao™: 4R +R [,,Chifiskie znaki towarowe”]
2014, di 5 qi: 8 5 £/ [nr 5], s. 63.

150 Zob. Guojia Zhishi Chanquan Ju Shangbiao Ju: EZR #1iR =N FEE #:/& [Biuro Znakéw Towarowych
Panstwowego Urzedu ds. Wiasno$ci Intelektualnej], Leisi shangpin he fuwu qufenbiao: U RARESX 93

[Klasyfikacja towardw i ustug podobnych], Pekin 2019.
151 Wang Q., op. cit., s. 26.
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orzecznictwie i doktrynie dopuszcza si¢ stosowanie niektorych negatywnych przestanek

dotyczacych wszystkich znakoéw towarowych ogdlnie.

Jedna z takich okoliczno$ci wyltaczajacych jest ,,odpowiedni uzytek” (chin. zhengdang
shiyong: 1F % {& A ) znakoéw. Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych
»[U]prawniony z prawa wylacznego do uzywania zarejestrowanego znaku towarowego nie
moze zakaza¢ osobom trzecim odpowiedniego uzywania zawartych w tym znaku: nazwy
rodzajowej, wygladu lub typu towaru, albo informacji odnoszgcych si¢ bezposrednio do jakosci,
glownych surowcédw, funkcji, przeznaczenia, wagi, ilosci 1 innych cech towaru, albo nazw
geograficznych”®2 (zhuce shangbiao zhong hanyou de ben shangpin de tongyong mingcheng,
tuxing, xinghao, huozhe zhijie biaoshi shangpin de xingliang, zhuyao yuanliao, gongneng,
yongtu, zhongliang, shuliang ji gita tedian, huozhe hanyou de diming, zhuce shangbiao
zhuanyong quanren wuquan jinzhi taren zhengdang shiyong: ;=& 5B AT LN E
BER. B, 825 diZFaERkraalRE. TE2ERER. g, Bg. E8. &
BERHMER, HESHNME, EMEHTFETARALTRE L MALELEA).

Kwestia odpowiedniego uzytku w stosunku do renomowanego znaku towarowego
pojawita si¢ w sprawie 0znaczenia ,,Qinzhou'®® (ixH). Chinska spotka z prowincji Shanxi,
Qinzhou Huang Xiaomi zarejestrowata ten znak w 1992 roku m.in. dla kaszy jaglanej. W latach
2003 1 2006 ich oznaczenie zostato uznane za renomowany, stynny oraz znany znak. W tym

czasie spotka Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan uzywata nazwy ,,Qinzhou huang” (Gil>
#5) na produktach zbozowych obok swojego znaku ,,Tanshanhuang” (1 (] £). W tych

okolicznosciach Qinzhou Huang Xiaomi pozwata ja o naruszenie renomowanego znaku
towarowego. Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan odpierata zarzuty, argumentujac, ze
nazwa ,,Qinzhou huang” ma charakter generyczny. Sprawa trafita ostatecznie przed NSL, ktory
w wyroku z 2013 roku'®* przyznat racje Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan. Wedhg
ustalen sagdu nazwa ,,Qinzhou huang” zostata uznana zaréwno przez witadze prowincjonalne
Shanxi, jak i wladze panstwowe za termin oznaczajgcy gatunek zboza jeszcze przed ztozeniem
wniosku o rejestracje znaku towarowego ,,Qinzhou” przez Qinzhou Huang Xiaomi. W tej

sytuacji zdaniem sktadu orzekajacego Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan nie naruszyta

152 Art. 59 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.
188 Qinzhou (GlJM) byto w przesztoéci nazwa jednostki podziatu terytorialnego. Obecnie w ramach prowingji

Shanxi (LLI7g) utworzony zostat powiat Qinxian GD£&).
154 Wyrok NSL z 30.12.2013 r. (2016) (Min shen zi 1642: R 1642 ).
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tego renomowanego oznaczenia, poniewaz uzyla nazwy ,,Qinzhou huang” jedynie do
wskazania pochodzenia swojego produktu, tym samym dokonata ,,odpowiedniego uzytku”.
Wyrok NSL spotkat si¢ z przychylng oceng w doktrynie, m.in. za wywazenie interesOw
pomig¢dzy zabezpieczeniem prawa ochronnego na renomowany znak towarowy a ochrong

zasobow w domenie publicznej'®.

Innym przyktadem negatywnej przestanki dla przyznania ochrony renomowanym

oznaczeniom jest istnienie wczes$niejszego prawa (chin. xianyongquan: 7£ %X /1). W

doktrynie postuluje si¢ stosowanie tego wyjatku wzgledem renomowanych znakéw
towarowych na podstawie art. 32 Ustawy o znakach towarowych®®  zgodnie z ktorym
»[W]niosek o rejestracje znaku towarowego nie moze naruszy¢ wczesniejszych praw innych
osOb, ani stanowi¢ Wyprzedzajacego zagarnigcia w niewlasciwy sposob znaku towarowego
uzywanego juz przez inng osoba, ktéry ma juz pewne oddziatywanie na rynek”*®’ (shenging
shangbiao zhuce bude sunhai taren xianyou de zaixian quanli, ye bude yi bu zhengdang
shouduan gianxian zhuce taren yijing shiyong bing you yiding yingxiang de shangbiao: Hi%
PR AN F AR AN FILE SRR, AT DA IE 2 F Bt e iE iHm N C el I — & 5 i)
Fikr) . Ta kwestia pojawita si¢ m.in. w omawianym juz orzeczeniu w sprawie Michael Jordan
p. Panstwowy Urzqd ds. Przemystu i Handlu z 2016 roku. Jednym z analizowanych zagadnien
w tym przypadku byta relacja pomigdzy prawem ochronnym chinskiej spotki Qiao Dan do
renomowanego znaku towarowego ,,Qiaodan” a wczesniejszym prawem Michaela Jordana do
jego imienia i nazwiska. NSL orzekt, ze cho¢ zarejestrowane oznaczenie ,,Qiaodan” zyskato
juz duza rozpoznawalno$¢, m.in. dla obuwia sportowego, to spotka Qiao Dan naruszyta

wczesniejsze prawo amerykanskiego koszykarza do jego imienia i nazwiska podczas rejestracji.

Przedmiotem sporéw w orzecznictwie jest takze przestanka wylgczajaca stosowanie
ochrony renomowanych znakdéw towarowych wzgledem tzw. producentow oryginalnego
wyposazenia (ang. original equipment manufacturer, OEM, chin. yuanshi shebei zhizaoshang:
JR61&R & F1E 7). Tego typu przedsigbiorcy zajmujg sie w Chinskiej Republice Ludowej
wytwarzaniem towaré6w dla innych producentow na rynki zagraniczne. Podczas procesu

wytworczego naktadaja oni na produkty swoich kontrahentéw znaki towarowe, ktore moga

155 Feng X., op. cit., s. 304.

156 Chen Xiaochen: 554, Qiantan chiming shangbiao bachu zhong dui zaixian quanli de heli xianzhi: ;%%
ZEHIRRIPPNELENF N ESIEFRS [Krotka wypowiedz na temat racjonalnego ograniczenia ochrony
renomowanych znakOw towarowych w stosunku praw wczesniejszych], ,,Renmin sifa”: A K E)}% [,,Ludowe

sadownictwo’’] 04.2015, s. 98.
157 Art. 32 ustawy o znakach towarowych.

43



narusza¢ prawa ochronne na oznaczenia innych osob. Na tym tle w ostatnich latach pojawiato
si¢ wiele spordw o naruszenia renomowanych oznaczen bedacych przedmiotem orzeczen
Najwyzszego Sadu Ludowego®®, wérod ktorych dwa wymagaja szczegodlnej uwagi. Sprawa
Shanghai Chaiyouji p. Jiangsu Changjia Jinfeng Dongli Jixie dotyczyla renomowanego

0znaczenia ,,Dong Feng” (% ), do ktorego uprawniona byta powddka. Pozwana produkowata

towary dla indonezyjskiej spotki, ktora zarejestrowata w Indonezji identyczny znak. Shanghai
Chaiyouji zarzucita w tych okolicznosciach Jiangsu Changjia Jinfeng Dongli Jixie, ze ta
umieszczajgc nazwe ,,Dong Feng” na produktach wysytanych na indonezyjski rynek, narusza
jej prawo ochronne na renomowany znak towarowy. Kiedy sprawa trafita przez NSL, ten w
wyroku z 2017 roku®®® orzekt, ze pozwanej jako producentowi oryginalnego wyposazenia
mozna zarzuci¢ naruszenie tylko wtedy, gdy nie dochowa nalezytej starannos$ci (chin. heli zhuyi

yiwu: §IFE X 55) i wyrzadzi uprawnionemu ze znaku znaczng szkode (chin. shizhixing

sunhai: S2 M IRE).

Powyzszy test zostal jednak odrzucony przez NSL juz w wyroku Honda Motor p.
Chongging Hengsheng Xintai Maoyi i inni z 2019 roku'®. Sprawa dotyczyta znaku ,,Hondakit”,
ktory Chongging Hengsheng Xintai Maoyi umieszczata na towarach mjanmanskiej spotki
wysytanych do Mjanmy, za co zostala pozwana o naruszeniec renomowanego znaku
towarowego przez Honda Motor. Zarowno okrggowy, jak 1 apelacyjny sad ludowy, opierajac
si¢ na orzeczeniu w sprawie ,,Dong Feng”, nie stwierdzily naruszenia, jednak NSL uznat
roszczenia powodki. Zdaniem sktadu orzekajacego w tej sprawie za ,,uzywanie znaku
towarowego” na gruncie Ustawy o znakach towarowych mozna uzna¢ umieszczanie go na
produktach przeznaczonych wytacznie na eksport. Sad stwierdzit, ze do kregu wiasciwych
odbiorcow takich towarow nalezy takze zaliczy¢é mieszkancow Chin kontynentalnych,
poniewaz mogg oni je kupi¢ za posrednictwem Internetu badz bezposrednio na terenie Mjanmy.
NSL przyjal, ze nalezy w tym wypadku wykazaé jedynie ,,prawdopodobienstwo Konfuzji”.
Ostatecznie, dziatania Chongging Hengsheng Xintai Maoyi zostaly uznane za naruszenie

renomowanego znaku ,,Toyotakit”.

Opisane sprawy pokazuja, ze orzecznictwo NSL co do wylaczenia ochrony
renomowanych znakoéw towarowych w przypadku producentow oryginalnego wyposazenia jest

niejednolite. W §wietle argumentoéw natury prawnej chinska doktryna przychyla si¢ ku tezom

18 K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, op. cit., s. 310-311.
159 Wyrok NSL z 28.12.2017 r. (2016) (Zui gao fa min zai 339: &5 AR B 339 5).

160 Wyrok NSL z 23.09.2019 r. (2019) (Zui gao fa min zai 138: &5 AR HE 138 5).

44



wyroku z 2019 roku, ktore pozostaja w zgodzie z regulacjami Ustawy o znakach towarowych?6?,

Z kolei orzeczenie wydane sprawie Shanghai Chaiyouji p. Jiangsu Changjia Jinfeng Dongli
Jixie uwaza si¢ za spojne raczej z potrzebami polityki gospodarczej panstwa niz stanem

prawnym 62

. Nalezy zgodzi¢ si¢ ze stanowiskiem doktryny, bowiem zaréwno wyktadnia
gramatyczna, jak 1 teleologiczna przepisow Ustawy o znakach towarowych wskazuje, ze
wystarczajace jest samo prawdopodobienstwo konfuzji wlasciwego kregu odbiorcow w
przypadku renomowanych znakow towarowych. Mimo to, ze wzgledu na niespojnosc
orzecznictwa okoliczno$¢ wytaczajaca w przypadku dziatalnosci producentow oryginalnego

wyposazenia moze by¢ wcigz stosowana przez judykature.

3.2 Polska

3.2.1 Uzywanie spornych oznaczen jako znakow towarowych w obrocie gospodarczym

Wstepng przestankg wykazania ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak
towarowy jest wykazanie odpowiedniego uzywania spornych oznaczen. PO pierwsze,
oznaczenie musi by¢ uzywane w ,,obrocie gospodarczym”. Pojecie to nie posiada w polskim
systemie prawnym definicji legalnej. Na gruncie orzecznictwa unijnego mozna jednak wskazac,
ze ,uzywanie w obrocie gospodarczym” musi si¢ plasowa¢ w kontekscie dziatalnosci
gospodarczej, majacej na celu uzyskanie korzysci, a nie w sferze prywatnej'®3. W doktrynie
wskazuje sig, ze takze uzywanie oznaczenia w dziatalno$ci charytatywnej czy na rzecz innych
podmiotow dziatajacych w obrocie mozna zakwalifikowaé jako ,,uzywanie w obrocie

s 164

gospodarczym Dziatalno$¢ producentdw oryginalnego wyposazenia polegajaca na

naktadaniu oznaczenia na towary, ktdre maja by¢ w calosci wywiezione poza obszar Polski,

161 He We:i: faF, Dong Xiaomeng: EREHE, Shewai dingpai jiagong bei rending goucheng shangbiao ginquan —
ping Zuigao yuan gaipan Bentian ,, Tiepai jiagong an”: #55NEIN THIAEMHE EREN — TRE R H
AA“NEREHN T 2 [Umieszczenie oznaczenia na towarze przeznaczonym na eksport uznane za naruszenie znaku
towarowego — glosa do wyroku zmieniajgcego NSL w ,sprawie producenta naklejajgcego oznaczenie”
dotyczacego Hondy], ,,Han Kun falii pingshu”: ;X335 # ¥R [, Komentarze prawne kancelarii Han Kun],
04.11.2019, s. 1.

162 | bidem.

163 Wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01 (Arsenal Football Club), pkt 40.

164 K. Szczepanowska-Koztowska, Rozdziat 5. Naruszenie praw wiasnosci przemystowej [W:] Prawo wlasnosci
przemystowej. System Prawa Handlowego tom 3, E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska (red.), Warszawa
2015, s. 687.
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rowniez jest klasyfikowana w ten sposob®®. Sama rejestracja znaku nie stanowi formy jego
uzywania w obrocie gospodarczym, jednak organ badz sad musza zbada¢ w takim przypadku

intencje zglaszajacego™®®.

Oznaczenie p6zniejsze musi by¢ takze uzywane w charakterze znaku towarowego. Taka
sytuacja wystepuje, jezeli stosuje si¢ je w stosunku do towarow lub ustug osoby trzeciej w celu
wskazywania na ich pochodzenie!®’. Zdaniem Ryszarda Skubisza i Michata Mazurka rowniez
w przypadku rezimu szczegdlnej ochrony jest to warunek sine qua non jej zastosowania'®®,
cho¢ cze$¢ doktryny wyraza odmienny poglad. Wojciech Wtodarczyk na podstawie analizy
orzecznictwa TSUE, w szczegdlnosci wyroku w sprawie C-48/05%° (Adam Opel), uznaje, ze
w zakresie renomowanych znakoéw towarowych do stwierdzenia naruszenia nie jest wymagane
uzywanie pézniejszego oznaczenia w charakterze znaku towarowego!’’. Nalezy zgodzi¢ sie z
pierwszym pogladem, gdyz funkcja odrdzniajaca jest podstawowa cechg znaku towarowego 1
powinna zosta¢ wykazana w danym przypadku, nawet jezeli naruszenie nie dotyczy jej

bezposrednio.

Zgodnie z wyrokiem TS w sprawie C-487/071"' (L’Oréal) uzyskanie rozszerzonej
ochrony nie zawsze jest uzaleznione od udowodnienia szkody wobec odrdzniajacego
charakteru oznaczenia. Z tego powodu niektorzy przedstawiciele doktryny oprocz
wspomnianych wyzej przestanek ingerencji w znak towarowy, dodajg takze wymdg w postaci
naruszenia jakiejkolwiek funkcji oznaczenia, co nazywane jest ,,teoria funkcji”t’2. Ten poglad
podnoszony jest szczego6lnie w odniesieniu do renomowanych znakoéw towarowych, ktore
czgsto wypetniaja w wigkszym stopniu takie funkcje, jak reklamowa czy komunikacyjna.
Jednakze czegs$¢ doktryny uwaza, ze w przypadku takich oznaczen nie nalezy bra¢ pod uwage
przestanki naruszenia funkcji. Zdaniem Lukasza Zelechowskiego w przypadku renomowanych
znakow towarowych test funkcjonalny wydaje si¢ jedynie konstrukcja teoretyczng i jest $cisle

powigzany z konkretniejszym obowigzkiem wykazania konkretnej formy zjawiskowej

165 M. Mazurek, R. Skubisz, Rozdzia? XLVI. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Prawo
wiasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, R. Skubisz (red.), Warszawa 2017, s. 1193.

166 M. Bohaczewski, op. cit., s. 155.

167 R. Skubisz, J. Dudzik, Uzycie znaku towarowego konkurenta w reklamie poréwnawczej w $wietle orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej [w:] Reklama. Aspekty prawne, M. Namystowa (red.), Warszawa
2012, s. 190.

168 M. Mazurek, R. Skubisz, op. cit., s. 1203.

169 Wyrok TS z 25.01.2007 r., C-48/05 (Adam Opel).

0'W. Wiodarczyk, Uzycie oznaczenia ,,w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS), ,,Panstwo i
Prawo” 2009, nr 11, dostep online: https://sip.lex.pl/#/publication/151099855 [14.06.2020].

1 Wyrok TS z 12.07.2011 r., C-324/09 (L'Oréal), pkt 43.

172 7ob. K. Szczepanowska-Koztowska, Rozdziat 5. Naruszenie praw..., s. 687, M. Mazurek, R. Skubisz, op. cit.,
s. 1204,
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naruszenial’®

. Michat Bohaczewski twierdzi z kolei, ze ,,[w]ywarcie wptywu na funkcje znaku
towarowego jest (...) wlasciwe dla oceny naruszenia w ramach specjalizacji, podczas gdy
przestanki naruszenia prawa do znaku renomowanego stanowig ‘szczeg6lne warunki’
naruszenia, ktére nie sa zwiazane z funkcjami znaku”'’*. W kontekscie funkcji reklamowej
podnosi takze argument, ze nie wszystkie formy zjawiskowe naruszenia znaku wigzg si¢ z

wywarciem na nig negatywnego wplywu!”.

3.2.2 Zwigzek pomiedzy oznaczeniami

W polskim porzadku prawnym uzyskanie rozszerzonej ochrony dla renomowanego
znaku towarowego wymaga wykazania szczegélnej przestanki w postaci zwigzku pomiedzy
nim a pdzniejszym oznaczeniem. To Kryterium nie wynika bezposrednio z ustawodawstwa
unijnego i polskiego, jednak zostalo wyinterpretowane przez TS z art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104 w orzeczeniu C-408/0117® (Adidas-Salomon). Nastepnie, w wyroku w sprawie ,,Intel
Corporation” Trybunat zdefiniowatl ,,zwigzek miedzy znakami” jako ,,0kolicznos¢, ze
pozniejszy znak towarowy przywodzi przeci¢gtnemu, wlasciwie poinformowanemu,
dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na my$l wcze$niejszy znak towarowy”"’.
TS opracowal takze katalog przyktadowych czynnikow, ktore nalezy bada¢ w kontekscie tej

przestankil’®,

Po pierwsze, kolidujace znaki muszg by¢ w pewnym stopniu do siebie podobne. Jak
wskazuje Trybunal, im oznaczenia sg bardziej zbiezne, tym wigksze jest prawdopodobienstwo
wystepowania pomiedzy nimi zwigzku’®. Dolny prég podobienstwa znakoéw sady sytuuja
jednak nisko. Sad Najwyzszy okresla te relacje jako ,taczenie, kojarzenie, przywodzenie na
my$1”18 . Badajac jej wystepowanie, bierze sie pod uwage, tak jak w przypadku ochrony
zwyktych znakow towarowych, warstwe wizualna, fonetyczna i znaczeniowa®®l. Znaki musza

by¢ tez rozpatrywane catosciowo jako integralne catosci, poniewaz konsumenci zazwyczaj nie

173 }.. Zelechowski, Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, cz. |,
,Przeglad Prawa Handlowego™” 2015, nr 5, s. 11.

174 M. Bohaczewski, op. cit., s. 165.

175 1pidem, s. 166.

176 Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01 (Adidas-Salomon), pkt 29.

7 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 63.

178 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 42.

19 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 44.

180 Wyrok SN z 04.03.2009 r., IV CSK 335/08.

181 R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 799.
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analizujg ich poszczegdlnych czesci®?. Jednoczesnie, w badaniu zwiazku organy administracji
i sady skupiaja si¢ przede wszystkim na elementach odrozniajacych. Takie podejscie
zaprezentowat m.in. Naczelny Sad Administracyjny, ktéry w wyroku z dnia 18 stycznia 2007
r.18 oceniat podobienstwo pomiedzy dwoma znakami tréjwymiarowymi przedstawiajacymi
butelki. Sktad orzekajacy uznat, ze pomimo réznic w warstwie stowno-graficznej oznaczen,
zbieznos¢ w zakresie elementu dominujagcego w postaci satynowej butelki z
charakterystycznym okienkiem jest wystarczajaca do stwierdzenia podobienstwa pomig¢dzy
znakiem poOzniejszym a wczesniejszym oznaczeniem renomowanym. Takze Sad Najwyzszy w

wyroku z 21 pazdziernika 2008 r.18

zdecydowal, ze p6zniejszy znak towarowy ,,Okpol” (rys.
6), pomimo réznej warstwy stownej wzgledem renomowanego oznaczenia ,,Velux” (rys. 5),
powiela jego kompozycje graficzng i tym samym narusza prawo ochronne. Orzeczenie to
jednak spotkato si¢ z krytyka doktryny. Sagdowi Najwyzszemu zarzucono, ze W przypadku tych
dwu znakoéw stowno-graficznych nie uwzglednit ich catkowitej odmiennos$ci w warstwie
stownej i znaczeniowej, skupiajac sie jedynie na podobienstwie kompozycji kolorystycznej®®.
Zdaniem Joanny Sitko, pojawianie si¢ coraz wickszej liczby wyrokow, w ktorych nawet

znikome podobienstwo pomig¢dzy kolidujacymi oznaczeniami prowadzi do stwierdzenia

naruszenia znaku renomowanego, jest niepokojacym trendem w praktyce orzeczniczej'®®.

Rysunek 5: Znak towarowy "Okpol"

Rysunek 6: Znak towarowy "Velux”

W niektorych wypadkach jednak nawet identyczno$¢ kolidujacych znakow nie
przesadza o istnieniu relacji pomiedzy nimi*®’. TS wskazuje bowiem, ze towary lub ushugi,
ktore sa nimi oznaczane, mogg mie¢ zupetlnie odmienne krggi odbiorcow, co dotyczy przede
wszystkim przypadkéw renomy niszowej'®. Tym samym, ingerencja w renomowany znak
towarowy moze by¢ stwierdzona tylko wtedy, gdy zbior jego adresatow bedzie sie krzyzowaé

ze zbiorem adresatow oznaczenia pozniejszego. Krag odbiorcow badany w tym przypadku nie

182 3_Sitko, Naruszenie..., s. 216.

183 Wyrok NSA z 18.01.2007 r., Il GSK 201/06.

184 Wyrok SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08.

185 3 Sitko, Naruszenie..., s. 227-228.

186 |bidem, s. 231.

187 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 45.
188 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 47.
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zawsze jest tozsamy z kregiem analizowanym na etapie oceny renomy znaku. Michat
Bohaczewski podaje jako przyktad oznaczenie ,,Viagra”. Jest ono nakierowane przede
wszystkim na mezczyzn, jednak w momencie wykazywania zwigzku pomigdzy nim a
pézniejszym znakiem kolidujgcym powinno si¢ takze badaé, czy pdzniejsze oznaczenie nie
wywotuje skojarzen u kobiet!®. Co wiecej, pomimo tego, ze unijne i polskie ustawodawstwa
ustanawiajg rozszerzong ochron¢ w przypadku jakichkolwiek towarow lub ustug, to réwniez w
tym zakresie TS wymaga pewnego podobienstwa. Jak zaznacza Trybunal: ,towary i ustugi
moga by¢ na tyle rozne, ze pdzniejszy znak towarowy nie bedzie, w odczuciu wlasciwego kregu

odbiorcow, przywodzi¢ na mysl wezesniejszego znaku towarowego”%.

Na ocen¢ zwigzku pomigdzy kolidujacymi oznaczeniami wptywaja takze czynniki
zwigzane wylacznie z wczesniejszym znakiem renomowanym. W sprawie ,,Intel Corporation”
TS wyszczeg6lnit trzy takie elementy: 1) intensywno$¢ uzywania i renom¢ wczesniejszego

oznaczenia; 2) stopien jego charakteru odrozniajacego oraz 3) jego niepowtarzalnosc.

Renoma wczesniejszego znaku towarowego jest kluczowym wskaznikiem zwigzku
pomiedzy kolidujagcymi oznaczeniami. Zaréwno orzecznictwo, jak i wigkszo$¢ doktryny
uwazaja, ze im wigksza rozpoznawalno$¢ znaku wczesniejszego, tym tatwiej wykazac relacje
pomiedzy nim z oznaczeniem pédzniejszym*®:. Istnieje jednak spor co do tego, czy wyjatkowo
wysoki poziom renomy moze stanowi¢ wystarczajacg przestanke do stwierdzenia ingerencji w
renomowany znak towarowy. Michat Bohaczewski trafnie wskazuje, ze w przypadku
poszczegdlnych postaci naruszenia wymienione sg szczegOlowe przestanki, ktore nalezy
analizowa¢ lacznie, dlatego nie powinno si¢ domniemywac ich zaistnienia na podstawie

samego poziomu renomy*%2,

W kwestii zdolnosci odrézniajacej znaku wezesniejszego TS zaznaczyl, ze moze miec
ona charakter samoistny lub wtérny. Jego zdaniem im bardziej odrozniajacy jest wezesniejszy
znak towarowy, tym bardziej prawdopodobne jest, ze wlasciwemu kregowi odbiorcéw
skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym po6zniejszym znakiem towarowym nasunie

193

si¢ my$l o wczesniejszym znaku towarowym . W przypadku renomowanych znakow

towarowych wtorna zdolnos¢ wynika zazwyczaj z samej rozpoznawalnosci oznaczenia. Z kolei

189 M. Bohaczewski, op. cit., s. 179.

190 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 49.
11 M. Bohaczewski, op. cit., s. 183.

192 |bidem, s. 183-184.

193 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 54.
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samoistna odroznialnos$¢ nie ma duzej wagi w procesie decydowania o przyznaniu rozszerzonej

ochrony!%,

Wsréd czynnikow dotyczacych wylacznie oznaczenia wcezesniejszego TS wyr6znit
takze jego niepowtarzalno$¢. Ta przestanka laczy si¢ $cisle z kryterium odréznialnosci.
Trybunat wskazuje, ze cho¢ znak wczesniejszy nie musi by¢ w pelni oryginalny, to im bardziej
jest on niepowtarzalny, tym bardziej uzywanie identycznego lub podobnego pdzniejszego
znaku towarowego bedzie moglo dziata¢ na szkode charakteru odrozniajacego wezesniejszego
znaku'®®, Powtarzalno$¢ niektorych elementéw znaku wezesniejszego nie wyklucza istnienia

zwigzku pomiedzy nim a oznaczeniem pézniejszym*®.

Podsumowujac powyzsze rozwazania, nalezy zaznaczyC, ze wykazanie relacji
pomigdzy kolidujagcymi znakami jest kluczowg przestanka przyznania rozszerzonej ochrony.
Cho¢ nie jest ona bezposrednio wymieniona w zrddtach prawa, to zostala wywiedziona z nich

przez TS w drodze interpretacji i zaakceptowana przez polskie sady.

3.2.3 Negatywne przestanki udzielenia szczegdlnej ochrony

Aby ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy zostata uznana za
bezprawng, nie moze wystapi¢ zadna okolicznos¢ wytaczajaca. Zaliczaja si¢ do nich zar6wno
ogolne przestanki negatywne stosowane do wszystkich oznaczen, jak i1 szczegdlna przestanka
w postaci uzasadnionej przyczyny. Sposrdd tych pierwszych kryteriow jedynie niektore moga

mie¢ praktyczne zastosowanie do renomowanych znakdéw towarowych.

Uprawniony z pdzniejszego oznaczenia moze powotac si¢ na ograniczenia wymienione
w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 i art. 156 ust. 1 Prawa wilasnosci przemystowe;j.
Pierwszym wyjatkiem jest uzycie nazwiska lub adresu. W wyniku zmian legislacyjnych
mozliwo$¢ powotania si¢ na t¢ okoliczno$¢ ograniczono jedynie do oséb fizycznych. Ze
wzgledu na wymog uzywania znaku towarowego w obrocie handlowym w praktyce wyjatek
stosuje si¢ jedynie do przedsigbiorcow jednoosobowych uzywajacych swojego nazwiska w

dziatalnosci gospodarczej'®. Okoliczno$¢ wytaczajaca w postaci korzystania z oznaczen lub

194 M. Bohaczewski, op. cit., s. 187.

195 Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 72-74.
1% R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 800.

197 M. Bohaczewski, op. cit., s. 198.
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okreslen, ktore nie majg odrozniajacego charakteru lub ktore dotycza rodzaju, jakosci, ilosci,
zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw
lub §wiadczenia ustug lub innych wlasciwosci towardow lub ustug, ma niewielkie zastosowanie
do renomowanych znakow. Oznaczenia tego typu cechujg si¢ bowiem zazwyczaj wysokim
stopniem odréznialnoécit®®. Z kolei wazng przestanka negatywna z punktu widzenia ingerencji
w prawo ochronne na renomowany znak towarowy jest uzywanie zarejestrowanego oznaczenia
lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru. Na ten
typ dozwolonego uzytku mogg sie¢ powotywac si¢ przede wszystkim 0soby produkujace czesci
zamienne czy akcesoria lub oferujace ustugi wzgledem towarow oznaczonych znakiem
renomowanym. Wedtug doktryny ustawodawca tym samym zezwala na wykorzystanie renomy
cudzego oznaczenia, pod warunkiem jednak, ze jest ono uzyte dla towarow lub ustug o jakosci
poréwnywalnej z oryginatem®®. Co wigcej, jak wskazat TS w sprawie C-228/03°% (Gillette
Company i Gillette Group Finland), referencyjne postuzenie si¢ takim oznaczeniem jest

dopuszczalne jedynie, gdy nie da si¢ wskaza¢ towaru w inny sposéb.

Poza wyszczego6lnionymi powyzej przestankami, w ustawodawstwie unijnym i polskim
dodano szczegblng okolicznos¢ wytaczajaca w przypadku renomowanych znakow towarowych
w postaci ,,uzasadnionej przyczyny”. W dyrektywie 2015/2436 umozliwiono powotanie si¢ na
ten wyjatek zarbwno w postgpowaniu sprzeciwowym i uniewazniajgcym (art. 5 ust. 3 pkt a),
jak i w sprawach o naruszenie prawa ochronnego (art. 8 ust. 2 pkt c). W wyniku nowelizacji z
20 lutego 2019 r. polski ustawodawca dokonat pelnej harmonizacji Prawa wtasnosci
przemystowej w tym zakresie. Dzigki temu nieaktualne staly si¢ rozwazania w judykaturze 1
literaturze na temat wuzupelniania bledu ustawodawcy w postaci nieuwzglgdnienia
,uzasadnionej przyczyny” w art. 296 ust. 2 pkt 3. Obecnie rowniez w polskim systemie
prawnym mozna powotaé taka okoliczno$¢ wylaczajaca zarowno w ramach sprzeciwu

wzgledem rejestracji znaku pdzniejszego, jak i w przypadku naruszenia prawa ochronnego.

Pojecie ,,uzasadnionej przyczyny” stato si¢ przedmiotem rozwazan TS w wyroku C-
65/122°1 (Leidseplein Beheer i de Vries). Sprawa dotyczyta sporu w Niderlandach pomiedzy
Leidseplein Beheer BV i Hendrikusem de Vries (dalej: Leidseplein) a Red Bull GmbH i Red
Bull Nederland BV (dalej: Red Bull) o uzywanie przez tych pierwszych oznaczenia ,,The

Bulldog” na napojach energetyzujacych. Zdaniem Red Bulla wykorzystywanie czastki ,,Bull”

198 J_Sitko, Naruszenie..., s. 349.

199 |bidem, s. 350.

200 \Wyrok TS z 17.03.2005 r., C-228/03 (Gillette Company i Gillette Group Finland), p. 48.
201 \Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries).
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przez pozwanych dziatato na szkod¢ znaku towarowego ,,Red Bull”. Leidseplein nie negowata,
ze doszto do naruszenia renomowanego znaku towarowego powodek, jednak jednoczesnie
podnosita jako jego uzasadniong przyczyne okoliczno$¢ uzywania przez nich oznaczenia ,,The
Bulldog” przed 1983 rokiem, kiedy w Niderlandach zarejestrowano znak ,,Red Bull”.
Ostatecznie, sprawa trafita przed niderlandzki Sad Najwyzszy, ktory zapytat TS w trybie
prejudycjalnym o dopuszczalno$¢ linii obrony pozwanej. Formutujac odpowiedz, Trybunat
poczynit uwagi odnosnie ,,uzasadnionej przyczyny” zarowno na tle ogdlnym, jak i w stosunku

do analizowanego przypadku.

Po pierwsze, TS w drodze wyktadni celowosciowej stwierdzit, Ze ustawodawca unijny
uwzglednit w systemie ochrony renomowanych znakoéw takze interesy osob trzecich?%?.
Zdaniem sktadu orzekajacego ,,[w]ynika z tego, ze pojecie ‘Uzasadnionej przyczyny’ nie moze
obejmowacé wylacznie wzgledow obiektywnie nadrzednych, lecz ze moze wigza¢ si¢ ono
réwniez z subiektywnymi interesami osob trzecich uzywajacych oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym cieszacym sie renomg lub do niego podobnego”?®. Trybunat nakazat w
ten sposob elastyczne rozumienie tego pojecia, charakterystyczne dla klauzul generalnych?%4,
Nie nalezy jednak utozsamia¢ tego z wyktadnia rozszerzajaca, bowiem ,,uzasadniona przyczyna”

jako wyjatek od zasady rozszerzonej ochrony renomowanych oznaczen nie moze by¢

rozumiana w ten sposob.

W drugiej kolejnosci Trybunatl okreslit warunki, w jakich wcze$niejsze uzywanie
oznaczenia podobnego do cieszacego si¢ renomg znaku towarowego moze zostaC objete
zakresem znaczeniowym pojgcia ,,uzasadnionej przyczyny”. Zdaniem TS najpierw nalezy
oceni¢ zastosowanie spornego oznaczenia i jego renomg. W przypadku Leidseplein znak ,,The
Bulldog” byt uzywany dla catoksztattu jej towarow i ustug co od najmniej 1983 roku, jednak z
opisu stanu faktycznego nie wynikato, kiedy zaczeto stosowa¢ je do napojow
energetyzujacych?®. W nastepnej kolejnosci Trybunat nakazat ocene intencji uzytkownika
spornego oznaczenia. W tej kwestii TS zwrocil uwage na dwa czynniki. Po pierwsze, istotny
jest stopien podobienstwa towarow i ustug, dla ktorych takie oznaczenie bylo pierwotnie
uzywane, i towaru, dla ktorego ten znak towarowy zostal zarejestrowany. Po drugie, nalezy

oceni¢ wymiar ekonomiczny i handlowy uzywania dla tego towaru oznaczenia podobnego do

202 \Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 43.

208 Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 45.

204 t.. Zelechowski, ,, Uzasadniony powéd” uzywania oznaczenia kolidujgcego z renomowanym znakiem
towarowym. Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2014 r., C-65/12, ,,Glosa” 2014, nr 3, dost¢p online:
https://sip.lex.pl/#/publication/386078664 [14.06.2020].

205 \Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 54.
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tego znaku towarowego. Odnoszac si¢ do przypadku Leidseplein, Trybunat uznal, ze uzywanie
oznaczenia ,,The Bulldog” na napojach energetyzujacych nie mialo na celu wykorzystania
renomy znaku ,,Red Bull”, a bylo jedynie naturalnym rozszerzeniem dzialalnosci spotki?®®.
Wskazany przez TS katalog czynnikow oceny dobrej wiary wiasciciela znaku towarowego
uzywanego przed rejestracja renomowanego oznaczenia spotkat si¢ z krytyka w polskiej

doktrynie. Jak wskazuje Lukasz Zelechowski, wymienione przez Trybunal elementy maja

raczej charakter obiektywny, z kolei intencje i dobra wiara to okolicznosci subiektywne?®’,

Oprdécz wspomnianego wyzej uzywania spornego oznaczenia przed rejestracjg znaku
renomowanego, orzecznictwo i doktryna wyrdzniajg rowniez inne przypadki, ktére mozna
rozwazaé jako ,,uzasadnione przyczyny”. W wyroku C-323/09 (Interflora i Interflora British
Unit) TS uznal, Ze takg okolicznoscia jest uzywanie oznaczenia identycznego lub podobnego
w reklamie proponujacej alternatywe w stosunku do towardw lub ustug wlasciciela
renomowanego znaku na zasadach uczciwej konkurencji?®®. W literaturze wskazywana jest
takze mozliwo$¢ powolywania ,uzasadnionej przyczyny” w przypadku oséb prawnych,
ktérych firmy stworzone zgodnie z wymogami prawa stanowig oznaczenia naruszajace prawa

ochronne do znakéw renomowanych 2%°

. Czeg$¢ doktryny jako ,,uzasadniong przyczyne¢”
dopuszcza takze korzystanie z prawa do swobodnej wypowiedzi 21°, jednak niektorzy
przedstawiciele wskazuja, ze kolizje pomigdzy ochrong znakow towarowych a swobodg

wypowiedzi mozna rozstrzygna¢ juz na etapie badania pozytywnych przestanek naruszenia?'!.

W praktyce orzeczniczej wskazano réwniez na okoliczno$ci, ktdre nie moga zostaé

uznane za ,,uzasadniong przyczyn¢”. Taka przestanka nie moze by¢ w szczegdlnosci fakt, ze

znak towarowy jest wyjatkowo odpowiedni dla danej kategorii towaréw lub ushig #?.

Odrzucono réwniez koncepcj¢ uznania za ,,uzasadniong przyczyng”’ prawa wyptywajacego z
faktu zlozZenia wniosku o rejestracje, jesli zgloszenie znaku do ochrony przez wtasciciela znaku

renomowanego wyprzedzato to zgloszenie i korzystato z pierwszenstwa?'?,

206 \Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 58.

207}, Zelechowski, ,, Uzasadniony powod” ...

208 Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09 (Interflora i Interflora British Unit), p. 91.

203 M. Bohaczewski, op. cit., s. 199.

210 K, Szczepanowska-Koztowska, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ,,Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2013, nr 1, dostep online: https://sip.lex.pl/#/publication/151162286 [14.06.2020].
211 M. Bohaczewski, op. cit., s. 242.

212 B. Skrzydto-Tefelska, Uzasadniona przyczyna uzywania znaku jako negatywna przestanka naruszenia
renomowanego znaku towarowego [w:] Ksigga..., S. 827.

213 |bidem.
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3.3 Por6wnanie 1 wnioski

Rozwazania przeprowadzane w tym rozdziale pokazujg istotne réznice w okresleniu
ogolnych przestanek udzielenia szczegélnej ochrony renomowanym oznaczeniom Ww
analizowanych systemach. W prawie ChRL zwigzek pomig¢dzy oznaczeniami bada si¢ pod
katem wystgpienia jednej z trzech form: kopii, imitacji lub ttumaczenia. Dwie pierwsze postaci
mozna przyroéwna¢ odpowiednio do wymogu identycznosci lub podobienstwa w
ustawodawstwie polskim. Ttumaczenie jest jednak szczegdlng relacjg pomiedzy badanymi
oznaczeniami, gdyz wynika bezposrednio ze specyfiki jezyka chinskiego. W polskim systemie
prawnym nie ma potrzeby uwzgledniania tego typu sytuacji w ustawie, poniewaz w
stosowanym do zapisu jezyka polskiego alfabecie tacinskim tatwo wyrazi¢ obce firmy. Z tego
powodu nie ma tez w Polsce zwyczaju tworzenia rodzimych odpowiednikow zagranicznych

nazw.

Oba systemy roznig si¢ takze w aspekcie zwigzku pomigdzy towarami lub ustugami,
ktoére sa oznaczane spornymi znakami. W chinskiej judykaturze i literaturze nie wskazuje si¢
tak jak w Polsce na potrzebe wystgpowania cho¢ minimalnego podobienstwa. Co wigcej,
poniewaz mianem renomowanego znaku towarowego okresla si¢ w ChRL takze
niezarejestrowane oznaczenia chronione jedynie w zakresie konfuzji sensu stricto, w tym
rozdziale nalezato poczyni¢ szersze uwagi na temat identycznosci i podobienstwa towarow lub

ustug.

Ostatnim zagadnieniem wartym pordwnania w obu systemach jest kwestia okolicznos$ci
wylaczajacych ingerencj¢ w renomowany znak towarowy. Chinska Ustawa o znakach
towarowych nie wskazuje zadnych specyficznych przestanek negatywnych w przypadku
ochrony tego typu oznaczen. W Polsce z kolei Prawo wlasno$ci przemystowej w $lad za
regulacjami unijnymi zawiera specyficzng okoliczno$¢ wyltaczajaca dla specjalnego rezimu w
postaci ,,uzasadnionej przyczyny”. W obu systemach jednak to ostatecznie judykatura przy
pomocy doktryny wskazuje, jakie kryteria uzywania znaku spornego moga wylaczaé

bezprawno$¢ ewentualnego naruszenia.
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Rozdziat 4 Formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy

4.1 Chinska Republika Ludowa

4.1.1 Uwagi og6lne

W systemie prawa ChRL istnieje spor co do tego, jakie hipotezy objete sa szczegdlnym
rezimem ochrony renomowanych znakow towarowych. Kontrowersje wywoluje przede
wszystkim redakcja art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych, ktory ma nastepujace
brzmienie: ,Jezeli oznaczenie dla nieidentycznych lub niepodobnych towaréow [lub ustug —
przyp. aut.] stanowi kopie, imitacje lub tlumaczenie renomowanego znaku towarowego
zarejestrowanego w Chinach przez osobe trzecig i wprowadzajac odbiorcow w blad, moze
wywota¢ szkode dla interesdw uprawnionego z tego znaku renomowanego, nie przyznaje si¢
na nie prawa ochronnego i zakazuje jego uzywania”?'* (Jiu bu xiangtong huozhe bu xiang leisi
shangpin shenging zhuce de shangbiao shi fuzhi, mofang huozhe fanyi taren vyijing zai
Zhongguo zhuce de chiming shangbiao, wudao gongzhong, zhishi gai chiming shangbiao

zhuceren de liyi keneng shoudao sunhai de, buyu zhuce bing jinzhi shiyong: Bt AFEE & A~
HEME REBEEIMNFRNES . 2EHHNEWFMAEEEFEEMAZ R,
EEAK, BEIZMZHTIMANF S TEZZREN, A TFIMIFELFER).

Na podstawie tego przepisu stworzono dwie przeciwstawne teorie, ktore $cierajg si¢
zar6wno w orzecznictwie, jak i literaturze. Przedstawiciele pierwszego z pogladéw, do ktorych
zaliczajg si¢ m.in. chinskie organy administracyjne, uwazaja, ze ten przepis wyznacza jako
hipoteze jedynie konfuzje sensu largo. Z kolei zdaniem zwolennikéw drugiej teorii, w tym
Najwyzszego Sadu Ludowego, ustawodawca w zakresie ochrony renomowanych znakow

towarowych zastosowat teori¢ ostabienia znaku (chin. danhua: j%1t). Spor pomigdzy obiema

stronami prowadzi do duzych niespdjnosci w praktyce orzeczniczej, zarOwno pomiedzy

egzekutywa i judykatywa, jak i poszczegdlnymi sadami?®®.

214 Art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych.

215 7hang Junrong: 3K ZE 25, Chiming shangbiao fandanhua de wuqu he chulu: 3t %5 B4R 5% L B9 1R X F1 H B8
[Nieporozumienia w zakresie przeciwdzialaniu ostabieniu renomowanych znakoéw towarowych i propozycje ich
rozwigzania], ,,Chongqing Daxue Xuebao (Shehui kexue ban)”: BR KF 2k (H=BIZARk) [Czasopismo
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Pierwsza z proponowanych interpretacji zaktada, ze art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach
towarowych chroni renomowany znak towarowy przez konfuzja w zakresie jakichkolwiek
towarow lub ustug. Zwolennicy tego pogladu podnosza, ze uzyte w przepisie wyrazenie wudao
gongzhong (3% 5 /A #X) jest synonimem zwrotu rongyi daozhi hunxi (& 5 SR %F)
stosowanego wzgledem zwyktych znakéw towarowych oraz niezarejestrowanych oznaczen
renomowanych. Ich zdaniem obie frazy wyznaczaja jako hipoteze konfuzje, jednak w
przypadku zarejestrowanych znakow renomowanych, zostala ona rozszerzona na towary

niepodobne??®,

Druga wyktadnia art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych pojawita si¢ wraz z
opublikowaniem Interpretacji NSL. W art. 9 ust. 2 tego dokumentu Najwyzszy Sad Ludowy
zaproponowal nastgpujace rozumienie powotanego przepisu ustawowego: ,,Do *wprowadzenia
odbiorcow w blad, co moze wywola¢ szkode dla interesow uprawnionego z tego znaku
renomowanego’ wystarczy sprawié, zeby wilasciwy krag odbiorcoéw uwazal, ze pomiedzy
renomowanym znakiem a spornym oznaczeniem istnieje w pewnym stopniu jaki$ zwigzek, co
ostabia odrdézniajacy charakteru renomowanego znaku, pomniejsza jego rynkowa renome lub
w nieuczciwy sposob wykorzystuje jego rynkowa renome”?!’ (Zuyi shi xiangguan gongzhong
renwei beisu shangbiao yu chiming shangbiao juyou xiangdang chengdu de lianxi, er jianruo
chiming shangbiao de xianzhuxing, biansun chiming shangbiao de shichang shengyu, huozhe
buzhengdang liyong chiming shangbiao de shichang shengyu de, shuyu shangbiao fa dishisan

tiao di’er kuan guiding de ,,wudao gongzhong, zhishi gai chiming shangbiao zhuceren de liyi

keneng shoudao sunhai: & PUEME XA KN AMIFF IR S EZH A AR EEENEKER,

MASEZEFNEENE. RRBZERNTHEE, EFEALLFABRZEROT
LEEN, BTERES T =& _FAEN RSAAK, BEZEEERIMANT
= O BEZ E|IRE"). Powyzsza interpretacja NSL jest bezposrednim odwotaniem do teorii
ostabienia znaku towarowego. Sad wymienit w dokumencie dwie podstawowe formy

oslabienia: rozwodnienie (chin. ruohua: 554k ) i degradacje (chin. chouhua: H {k) oraz

pasozytnictwo (chin. dabianche: ¥Z{E%).

naukowe Uniwersytetu Chongginskiego (Nauki spoteczne)] 2018, di 24 juan: 55 24 35 [tom 24], di 6 qgi: 55 6 #7
[nr 6], s. 152.

216 1hidem.

217 Art. 9 ust. 2 Interpretacji Najwyzszego Sadu Ludowego w kwestii kilku zagadnien dotyczacych stosowania
prawa w sprawach cywilnych o ochron¢ renomowanych znakow towarowych.
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Rozumienie art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych zaproponowane przez NSL
spotkato si¢ z mieszanym przyjeciem wsrod przedstawicieli doktryny. Stanowisko sadu jest
aprobowane w szczegolnoéci przez Feng Xiaoqinga?'® czy Huang Huia?'®. Zhang Junrong
uwaza z kolei, ze NSL dokonat interpretacji contra legem, bowiem wyktadnia jezykowa jasno
wskazuje, ze to konfuzja sensu largo jest hipotezg dla ochrony renomowanego znaku
towarowego??°, Zdaniem Zhou Yunchuana, z brzemienia art. 13 ust. 3 wynika, ze ,,mozliwo$é
wywolania szkody dla intereséw uprawnionego ze znaku renomowanego”, ktéra stanowi
nawigzanie ustawodawcy do teorii ostabienia, moze by¢ jedynie skutkiem ,,wprowadzania
odbiorcéw w blad”. Z tego powodu uprawniony z renomowanego znaku towarowego musi
tylko udowodni¢ wystgpienie konfuzji sensu largo, a ostabienie takiego oznaczenia nie moze
stanowi¢ samodzielnej podstawy ochrony??!. Nalezy przychyli¢ sie do krytycznych ocen
wzgledem interpretacji NSL. Cho¢ art. 13 ust. 3 ma lakoniczne i niejasne brzemiennie, to pod
wzgledem jezykowym zwrot wudao gongzhong wydaje si¢ najblizszy pojeciu konfuzji. Co
wigcej, ustawodawca w zadnym akcie prawnym nie uzyt jakichkolwiek okreslen postaci
ostabienia znaku towarowego. Interpretacje NSL nie sg zrodlem prawa, dlatego nie wigza
formalnie ani innych sagdow, ani organow administracji. Zgodnie z nazwa dokumentu powinny
one stanowi¢ jedynie wskazowke w zakresie spraw cywilnych o naruszenie renomowanego

znaku towarowego.

4.1.2 Konfuzja sensu largo i ostabienie renomowanego znaku towarowego w praktyce

orzeczniczej

Niejasny stan prawny w zakresie postaci ingerencji w prawo ochronne na renomowany
znak towarowy wywotuje liczne niespojnosci w orzecznictwie. Organy administracji i sady nie
stosuja jednolitego standardu ochrony. Rozbieznos$ci te uwidocznity si¢ na przyktad w sprawie
,,Cisco”. Amerykanska spdtka Cisco Systems, znana odbiorcom chinskim jako ,,Sike” (2£})

zadata uniewaznienia znaku towarowego ,, B &l Sike” zarejestrowanego dla przyborow

kuchennych i kuchenek gazowych. Zdaniem wnioskodawczyni sporne oznaczenie bylo

218 Zoh. Feng X., op. cit., s. 361.

218 Zob. Huang H., op. cit., s. 256.

220 Zhang J., op. cit., s. 154.

221 Zhou Yunchuan: &= )], Shagbiao shouguan quequan susong - guize yu panli: F#rIENETOFA - U5
#)5 [Postepowania dotyczace transferu i ustalania praw ochronnych do znakéw towarowych — zasady i kazusy],
Pekin 2014, s. 214.
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imitacja i thumaczeniem jej renomowanych znakow towarowych ,,Cisco” oraz ,, B fl“. Zarowno
imit thum. nie enom h znakow t h ,,Cisco” =5 Zarown

owczesny Panstwowy Urzad ds. Przemystu 1 Handlu, jak 1 Komisja Odwotawcza oddality
wniosek, bowiem uznaly, ze cho¢ istnieje relacja pomiedzy oznaczeniami, to nie ma
mozliwosci wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcow co do pochodzenia towaréw
oznaczonych znakami Cisco Systems. W obu instancjach postgpowania administracyjnego
zastosowano wiec teori¢ konfuzji sensu largo. Amerykanska spotka zaskarzyta decyzje do Sadu
Wiasnosci Intelektualnej w Pekinie, ktory uchylit ja w wyroku z 24 maja 2019 roku???. W
uzasadnieniu sktad orzekajacy poczynit ogdélne uwagi na temat zakresu ochrony
renomowanych oznaczen. W jego opinii do czasu wydania Interpretacji NSL szczegolny rezim
ochrony byt oparty na hipotezie konfuzji sensu largo. Obecnie jednak zwigzek pomiedzy
0znaczeniami jest oparty na teorii ostabienia znaku. Co wigcej, zdaniem sadu cho¢ Interpretacje
NSL zostaly wydane jedynie w zakresie spraw cywilnych, to powinny by¢ takze stosowane w
sprawach administracyjnych dla zapewnienia jednolito$ci orzecznictwa. Ostatecznie, skiad
orzekajacy uznat, ze doszto do rozwodnienia znaku Cisco Systems i uchylit decyzj¢ organu

administracyjnego.

Rozbieznosci zachodzg takze pomiedzy poszczegdlnymi sadami. Dotycza one zaréwno
zakresu ochrony renomowanych znakow towarowych, jak 1 znaczenia poszczegdlnych hipotez
ingerencji. W praktyce orzeczniczej ChRL istnieje tendencja do rozciggania zasad konfuzji
sensu stricto, tak aby w ogoéle nie podejmowac rozwazan dotyczacych ochrony oznaczen na
gruncie specjalnego rezimu ustanowionego w art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych?%,
Judykatura nie stosuje takze jednolitej terminologii. Tego typu niespojno$¢ widoczna jest w
szczegllnosci w zakresie stosowania pojecia chouhua, czyli degradacji. W niektorych
orzeczeniach jest ono poprawnie wskazywane jako forma ostabienia znaku??4, w innych z kolei

zrownuje sie je z ogdlnym terminem danhua, czyli ostabieniem??.

Majac do czynienia z ingerencjag w renomowane oznaczenie, sgdownictwo ChRL

zazwyczaj bada dany stan faktyczny zaréwno pod katem konfuzji, jak i ostabienia znaku??®.

222 Wyrok Sadu Wtasnoéci Intelektualnej w Pekinie z 24.05.2019 r., (2018) (Jing 73 xing chu 7703: T 73 {7%]]
7703 ).

22 K, Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, op. cit., s. 308.

224 Zoh. np. wyrok ASL w Pekinie z 23.05.2014 r., (2014) (Gao xing zhong zi 1286: 5174 %5 1286 5).

225 Zob. np. wyrok ASL w Zhejiangu z 31.12.2019 r. (2019) (Zhe min zhong 939: R 45 939).

226 |_ju Wei: X, Woguo zhuce chiming shangbiao fandanhua zhidu de lilun fansi — yi 2009 nian yilai de 35 fen
caipan wenshu wei yangben: &3t ith % i #7552 4L F B A9 ER 1 ) B——IX 2009 FE Sk AY 35 33X

F I+ A [Refleksja nad chifiskg teorig systemu ochrony zarejestrowanych znakow renomowanych przed
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Przyktadem takiego orzeczenia jest orzeczenie Pierwszego Okregowego Sadu Ludowego w
Pekinie z 10 stycznia 2012 r.22” w sprawie ,,Croco Cola”. W uzasadnieniu tego wyroku zostat
przedstawiony najpehniejszy test chinskiej judykatury na wystapienie konfuzji sensu largo oraz
ostabienia znaku towarowego. Poglad sadu I instancji zostal nastepnie potwierdzony przez

Apelacyjny Sad Ludowy w Pekinie??®,

W sprawie ,,Croco Cola” The Coca-Cola Company ztozyta sprzeciw wobec zgloszenia
oznaczenia ,,Croco Cola” dla ustug barowych przez spotke Eyuxu, powotujac si¢ na art. 13 ust.
3 Ustawy o znakach towarowych. Organy administracyjne nie uznaty wniosku, poniewaz
pomigdzy oznaczeniami nie zachodzita konfuzja. Decyzja Komisji Odwotawczej zostata
zaskarzona do sagdu. W swoim wyroku Pierwszy Okregowy Sad Okregowy W Pekinie rozwazyt
sprawe zarowno pod katem konfuzji sensu largo, jak i ostabienia znaku, czynigc jednocze$nie
uwagi natury ogélnej. Sktad orzekajacy zaznaczyl, ze konfuzja sensu stricto i konfuzja sensu
largo opieraja si¢ na tych samych podstawowych zasadach, jednak musza by¢ inaczej
dowodzone. Zdaniem sgdu w tym pierwszym przypadku samo wykazanie podobienstwa
towarow lub ustug wystarczy do stwierdzenia ingerencji. Konfuzja sensu largo polega z kolei
na wytworzeniu wérod wiasciwych kregéw odbiorcow towarow lub ustug oznaczonych
spornymi znakami mylnego wyobrazenia (chin. wuren: 3%TA) 0 zwigzku (chif. guanlian: ><Bx)
pomiedzy tymi towarami lub ustugami. Dlatego uprawniony ze znaku wcze$niejszego musi
wykaza¢ prawdopodobienstwo wywotania tego typu konfuzji. W rozstrzyganej sprawie sktad
orzekajacy uznat, ze The Coca-Cola Company nie przedstawita wystarczajacych dowodow w

tym zakresie.

W nastepnej czesci uzasadnienia sad okregowy przeszedt do analizy sporu na tle teorii
ostabienia znaku. Na wstepie nalezy odnotowaé, ze cho¢ sktad orzekajacy wpierw trafnie
rozrdznil rozwodnienie i degradacje jako dwie postaci oslabienia, to nastgpnie odnosit si¢ do
ogoblnie pojetego ,,ostabienia”, opisujgc w rzeczywistosci przestanki rozwodnienia. Mimo tej
niekonsekwencji terminologicznej, uwagi sadu okregowego wywarly duzy wplyw na
judykature??®. Sktad orzekajacy zdefiniowat ostabienie znaku jako sytuacje, w ktorej odbiorcy
towaré6w lub ustug oznaczonych pdzniejszym znakiem, utozsamiaja go ze znakiem

renomowanym, jednoczesnie wiedzgc, ze uprawniony ze znaku renomowanego nie ma zwigzku

ostabieniem na podstawie probki 35 orzeczen wydanych od 2009 roku], ,,Zhishi chanquan”: &IiR /=X [Wlasno$¢
intelektualna] 2015, di 9 gi: 5 9 #7 [nr 9], s. 23.

227 \Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 10.01.2012 r. (2011) (Yi zhong zhi chu zi 541: —HhE¥]F 5 541 5).
228 7ob. wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2012) (Gao xing zhong zi 943: 5174 %5 943 5).

229 Liu W., op. cit., s. 24.
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z tymi towarami lub ustugami, w szczego6lnosci ich nie dostarcza. Nastepnie, wyszczegdlnit on
trzy ,,poziomy poznania”, ktére musi osiggna¢ wiasciwy krag odbiorcéw towardéw lub ustug
oznaczonych poézniejszym znakiem, aby mozna bylo przyzna¢ oznaczeniu renomowanego

ochrong przed ostabieniem.

Pierwszg okolicznos¢, ktorg muszg uswiadamiaé sobie odbiorcy oznaczenia
pozniejszego, jest unikatowy i dystynktywny zwigzek (chin. weiyi duiying guanxi: IE— X3 7
% %) renomowanego znaku towarowego i jego wilasciciela z danym rodzajem towarow lub

ustug. Aby to zbada¢, nalezy wzig¢ pod uwage trzy czynniki: 1) stopien naktadania sig
wiasciwych kregéw odbiorcow towardw lub ustug oznaczonych oboma znakami; 2) pierwotng
zdolno$¢ odrézniajacg znaku renomowanego; 3) rozpoznawalnos¢ znaku renomowanego.
Zdaniem sadu, jezeli renomowane oznaczenie sktada si¢ z oryginalnych stow nieistniejacych
w stowniku, to dla stwierdzenia jego unikatowego i dystynktywnego zwigzku z danym
rodzajem towar6éw lub ustug nie powinno si¢ wymagac jego wysokiej rozpoznawalnosci. Jezeli
jednak pierwotna zdolnos$¢ odrozniajgca oznaczenia jest niska, to prog rozpoznawalnosci jest

ustanowiony wysoko.

Jako drugg okoliczno$¢, ktoéra muszg uswiadamiaé sobie odbiorcy oznaczenia
pozniejszego, jest pewien stopien tozsamosci (chin. lianxiang: BEX48) obu oznaczeh. W tym
zakresie sad powinien zbada¢ przede wszystkim podobienstwo znakow; im jest ono mocniejsze,
tym bardziej prawdopodobne jest istnienie wspomnianej $wiadomosci. Jezeli odbiorcy
utozsamiajg ze sobg oba oznaczenia, to znak renomowany traci swoj unikatowy i dystynktywny
zwigzek z danym rodzajem towarow lub ustug. Trzecig okoliczno$¢, ktdrg musza uswiadamiac
sobie odbiorcy oznaczenia pdzniejszego, jest brak zwigzku pomiedzy oznaczeniami. Tym
samym, sktad orzekajacy zaznaczyt roznice pomigdzy hipotezami konfuzji i ostabienia znaku.
Jezeli bowiem odbiorcy myla towary lub ushugi oznaczone spornymi znakami, to oznacza, ze
unikatowy i dystynktywny zwiazek renomowanego znaku z danym rodzajem towarow lub
ustug nie doznat uszczerbku. W zakresie tej okolicznosci nalezy badac takie czynniki jak: cene
towarow lub ustug oznaczonych renomowanym znakiem, ich jako$¢ czy zakres dziatalnos$ci
wlasciciela tego znaku. Biorac pod uwage wskazane przez siebie wytyczne, sktad orzekajacy
uchylit decyzje¢ Komisji Odwotawczej o0 odrzuceniu sprzeciwu The Coca-Cola Company ze

wzgledu na prawdopodobienstwo ostabienia znaku amerykanskiej spotki.

Sprawa ,,Croca Cola” stanowi przyklad prawidtlowego zastosowania teorii konfuzji

sensu largo i ostabienia znaku przez sady ChRL, wcigz jednak wigkszo$¢ tamtejszej judykatury
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popetnia bledy w praktyce orzeczniczej. Obrazuje to w szczegdlnosci wyrok Najwyzszego Sadu
Ludowego z 17 grudnia 2019 r.2%. Analizujac tresé art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych,
sktad orzekajacy uznat, Ze na jego gruncie nalezy wzig¢ pod uwagg nie tylko zwigzek pomiedzy
oznaczeniami oraz podobienstwo towarow, ale takze to, czy wilasciciel znaku pozniejszego nie
wykorzystuje w sposdb nieuczciwy pozycji rynkowej wilasciciela oznaczenia renomowanego i
nie wprowadza w btad wlasciwego kregu odbiorcéw. Zdaniem NSL takie dziatania prowadza
do konfuzji pomigdzy spornymi znakami, cO z kolei rozmywa zdolno$¢ odrdzniajaca i
degraduje renome¢ rynkowa oznaczenia renomowanego. Ta wypowiedz pokazuje, ze w
chinskim orzecznictwie wcigz czegsto nie dokonuje si¢ poprawnego rozrdznienia pomi¢dzy

konfuzjg sensu largo a ostabieniem i wybidrczo stosuje si¢ poszczegdlne elementy obu teorii.

Podsumowujac, zakres ochrony renomowanych znakéw towarowych w prawie ChRL
jest przedmiotem licznych sporéw w orzecznictwie i literaturze. Wynikaja one przede
wszystkim z enigmatycznosci przepisow Ustawy o znakach towarowych. Dlatego tez, w
chinskiej doktrynie pojawig si¢ postulaty de lege ferenda, aby odpowiednio znowelizowa¢ art.
13 tego aktu lub uchwali¢ oddzielng ustawe regulujaca ochron¢ renomowanych znakow
towarowych przed ostabieniem?3!. Inni badacze uwazaja jednak, ze ustawodawstwo ChRL nie
powinno zapewniac¢ takiego szerokiego zakresu ochrony, dopoki standard ,,wtasciwego kregu
odbiorcoéw” dla oceny renomy nie zostanie zamieniony na ,,0g0lny krag odbiorcow” (chin.

yiban gongzhong: —f&% /A £x)?%.

4.2 Polska

4.2.1 Uwagi ogdlne

Zgodnie z regulacjami unijnymi w art. 1322 ust. 1 pkt 4 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 Prawa

wlasno$ci przemystowej wymieniono cztery postaci ingerencji w prawo ochronne na

230 Wyrok NSL z 17.12.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 3002: &5 kfTH 2 3002 5).

281 Ren Yan: {£3%, Lun chiming shangbiao danhua yu fandanhua cuoshi — zai tan woguo chiming shangbiao
baohu de lifa wanshan: 1£3t & BFFR% L 5 KU EE—B XK E B EHIRRIPIILASTE [Ostabienie
renomowanego znaku towarowego i sposoby na przeciwdziatanie ostabieniu — ponowny gltos w sprawie
udoskonalenia legislacji ChRL w zakresie ochrony renomowanych znakéw towarowych], ,,Hebei Faxue™: ot 3%

Z [,,Jurysprudencja Hebei”] 2011, di 29 juan: 55 29 35 [tom 29], di 11 qi: 5 11 #f [nr 11], s. 56.
232 Lju W., op. cit., s. 22.
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renomowany znak towarowy. Do zbioru tych form zjawiskowych nalezg: 1) szkodliwos¢ dla
odrozniajacego charakteru znaku wczesniejszego; 2) szkodliwo$¢ dla renomy znaku
wczesniejszego; 3) czerpanie nienaleznej korzy$ci z odrozniajacego charakteru znaku
wczesniejszego oraz 4) czerpanie nienaleznej korzy$ci z renomy znaku wcze$niejszego.
Przedstawiciele doktryny zauwazajg jednak, ze w praktyce dwie ostatnie hipotezy wystepuja
zazwyczaj tacznie, dlatego to rozroznienie ma jedynie charakter teoretyczny?3. W wyroku C-
487/07 TS orzekt, ze ochrona moze by¢ zastosowana zaréwno, kiedy rzeczywiscie wystapita

jedna z tych form zjawiskowych, jak i kiedy istnieje prawdopodobiefistwo jej zaistnienia®®*,

W doktrynie zaznacza si¢, ze szczegdlny rezim nie ma na celu zabezpieczenia funkcji
wskazywania pochodzenia, poniewaz pelni on komplementarng role wzgledem systemu
ochrony przed konfuzja na zasadzie specjalizacji. Dlatego tez, ich zakresy przedmiotowe maja
charakter rozlaczny. Jak zostanie to wskazane nizej, rozwodnienie jest calkowitym
przeciwienstwem konfuzji. Powotywanie si¢ na szczegdlny rezim ma znaczenie jedynie w

przypadku, kiedy nie ma ingerencji w podstawowa funkcje odrozniajaca znaku towarowego?

4.2.2 Szkodliwosc¢ dla odrézniajacego charakteru znaku renomowanego

Szkodliwo$¢ dla odrdzniajacego charakteru jest w doktrynie nazywana rozmyciem,
rozwodnieniem lub pomniejszeniem znaku towarowego. TS w sprawie ,,Intel Corporation”
orzekt, Zze z takg forma zjawiskowa mamy do czynienia, gdy zdolno$¢ znaku renomowanego
do identyfikowania towarow lub ustug, dla ktorych zostal zarejestrowany i jest uzywany, jako
pochodzacych od uprawnionego z tego znaku, jest ostabiona z uwagi na wywotane uzywaniem
pézniejszego znaku towarowego rozmycie tozsamosci wczesniejszego znaku towarowego i
jego wizerunku w oczach odbiorcow. Ma to miejsce zwlaszcza wowczas, gdy wczesniejszy
znak towarowy, ktory wczesniej wzbudzal bezposrednie skojarzenie z towarami lub ustugami,
dla ktorych zostal zarejestrowany, nie jest w stanie dziata¢ dtuzej w ten sposob®®. W ramach
rozwodnienia chroniona jest zarbwno pierwotna, jak i wtorna zdolno$¢ odrdzniajgca. Trybunat

jednak zaznaczyl, ze ,,im bardziej niepowtarzalny jest wczesniejszy znak towarowy, tym

23 R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 804.

234 Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p. 34.
235 M. Bohaczewski, op. cit., s. 356-357.

236 Wyrok TS C-252/07 (Intel Corporation), p. 29.
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bardziej uzywanie identycznego lub podobnego p6zniejszego znaku towarowego bedzie moglo

dziataé na szkode charakteru odrozniajacego wezesniejszego znaku 2.

Do rozwodnienia renomowanego znaku towarowego dochodzi, kiedy wlasciwy krag
odbiorcow przestaje kojarzy¢ go z jednym przedsigbiorcg 1 zaczyna przypisywaé go wielu
podmiotom?38. Proces ten odbywa sie najczesciej przez stopniowe zanikanie jednosci znaku
renomowanego i jego indywidulanej mocy przyciagania klienteli?®®. Rozwodnienie nie moze
wigc wystgpowaé wspolnie z konfuzja, bowiem te dwie hipotezy maja charakter roztaczny. Na
tym tle nalezy negatywnie oceni¢ polskie orzecznictwo, w szczego6lnosci poglad wyrazony

przez Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 2012 roku?4?

, zgodnie z ktorym ,,[o]koliczno$¢,
7e oznaczenia uzywane sg w odniesieniu do identycznych towaréw i ustug ma istotne znaczenie
z punktu widzenia catosciowej oceny prawdopodobienstwa wystapienia konfuzji”.

Aby wykaza¢ rozwodnienie renomowanego znaku towarowego, wpierw nalezy okazac

dowod wywotania przez znak bezposredniego skojarzenia 24

. Nastepnie, TS wymaga
przedstawienia przez uprawnionego zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta
towaréw lub ushug, dla ktorych wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej
konsekwencja uzywania pdzniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze
taka zmiana nastgpi w przysztoéci?*2. Nalezy zaznaczyé, ze Trybunat w ten sposéb podwyzszyt
standard dowodowy w zakresie rozwodnienia znaku renomowanego. W $wietle tych
wytycznych watpliwy wydaje si¢ poglad Sadu Najwyzszego wyrazony w cytowanym juz
wyroku z 2011 roku o sygnaturze IV CSK 393/10, zgodnie z ktorym juz sama mozliwo$¢
wystapienia jakiejkolwiek formy zjawiskowej, w tym rozwodnienia, pozwala na przyznanie
renomowanego znakowi szczegdlnej ochrony. W doktrynie to orzeczenie spotkato si¢ z krytyka

ze wzgledu na liberalne podejscie SN, ktore moze prowadzi¢ do naduzy¢ w stosowaniu

prawa®*,

TS dopuszcza wykazanie przestanki zmiany rynkowego zachowania przecig¢tnego
konsumenta towarow lub ustug w drodze logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy

prawdopodobienstwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu,

237 Wyrok TS C-252/07 (Intel Corporation), p. 74.

238 M. Bohaczewski, op. cit., s. 261.

2% R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 805.

240 Wyrok SA w Warszawie z 23.10.2012 r., | ACa 373/12.
241 M. Bohaczewski, op. cit., s. 289.

22 \Wyrok TS C-252/07 (Intel Corporation), p. 77.

283 ], Sitko, Naruszenie..., s. 274.
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jak rowniez innych okolicznosci danej sprawy?**

. Waznym czynnikiem w tym zakresie s3
wiasciwe kregi odbiorcow obu oznaczen. Istnieje bowiem mniejsze prawdopodobienstwo
szkody dla zdolnosci odrozniajacej znakow o niszowej renomie. Wystepowanie rozwodnienia
jest tez zalezne od charakteru towarow lub ustug, do ktérych stosuje si¢ sporne oznaczenia. W

;e e e

niepodobne?*®,

4.2.3 Szkodliwo$¢ dla renomy renomowanego znaku towarowego

Kolejng hipoteza ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy jest
wywolanie szkody dla jego renomy, nazywane degradacja lub przyémieniem. W wyroku C-
323/09%¢ (Interflora) TS wskazal, Ze ta forma zjawiskowa wystepuje, ,,gdy towary lub ushugi,
dla ktorych osoba trzecia uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, moga by¢
postrzegane przez odbiorcow w taki sposob, ze zmniejsza si¢ atrakcyjno$¢ tego znaku
towarowego”. W literaturze Ryszard Skubisz okresla degradacj¢ jako najdotkliwsza postaé
bezprawnej ingerencji w prawo do renomowanego znaku towarowego, ktéora moze

doprowadzié¢ nawet do zniszczenia takiego oznaczenia®*’.

Jak bylo to wspomniane wcze$niej, status renomowanego znaku towarowego nie zalezy
od krytertum jakosSciowego w postaci dobrej reputacji. Dlatego tez, wstepnym warunkiem
udowodnienia faktu degradacji jest wykazanie renomy znaku wczesniejszego. Na tym etapie
rozumie si¢ ja jako pewng sit¢ atrakcyjna, warto$¢ reklamowa czy zdolnos$¢ do zwigkszania

zbytu oznaczonej rzeczy 24

. Renoma moze odnosi¢ zarowno do cech fizycznych towaru
oznaczonego znakiem, jak i wiasciwosci niematerialnych?*®. Na potwierdzenie jej istnienia

mozna przywota¢ badania opinii publicznej, ankiety czy rankingi.

Degradacja renomowanego znaku towarowego wystepuje, gdy wiasciciel oznaczenia
pOzniejszego wywiera negatywny wplyw na pozytywne wyobrazenie wilasciwego kregu
odbiorcow na temat towarow lub ustug oznaczonych znakiem wczesniejszym. Taka sytuacja

objawia si¢ w szczegolnosci oferowaniem pod oznaczeniem podobnym lub identycznym do

244 Wyrok TS z 10.05.2012, C-100/11 P (Helena Rubinstein), pkt 95.
25 R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 806.

246 Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09 (Interflora), pkt 73.

247 R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 806.

248 K, Szczepanowska-Koztowska, Czy znak renomowany....

249 M. Bohaczewski, op. cit., s. 297.
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renomowanego znaku towaréw lub ustug o znacznie nizszej jako$ci wzgledem tych
oznaczonych znakiem wczesniejszym. Z tego powodu podstawowym czynnikiem W procesie
dowodzenia degradacji jest ocena towaréw lub ustug oznaczonych znakiem pozniejszym?®.
Podobny wniosek ptynie z polskiego orzecznictwa, w szczegdlnosci wyroku Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 2012 roku??, ktory orzekt, ze wprowadzenie do obrotu towaréw
o niskiej jakosci 0znaczonych znakiem podobnym do renomowanego oznaczenia ,,Rexona” ma
negatywny wpltyw na renome¢ znaku wcze$niejszego. Zdaniem sktadu orzekajacego odbiorca
mogt w tej sytuacji odnie$¢ wrazenie, ze producent marki Rexona wprowadzit na rynek nowe
produkty — tanie linie kosmetykow dezodorantdéw nawigzujacych do zapachow perfum. Co
wiecej, Sad Apelacyjny w Warszawie trafnie wskazal, ze badajac prawdopodobienstwo

szkodliwos$ci dla renomy, nie nalezy bra¢ pod uwagge ryzyka wprowadzania konsumentow W

blad.

Towary lub ustugi oznaczone znakiem poézniejszym nie zawsze muszg jednak
charakteryzowa¢ si¢ niskg jakoscig, zeby mozna bylo dowies¢ degeneracji znaku
renomowanego. Wlasciciel oznaczenia spornego moze rOwniez ingerowaé w renome, narazajac
na szwank szczegdlny wizerunek znaku wcze$niejszego wyrazajacy sie we wlasciwosciach
towaréw lub ustug nim oznaczonych. Taka sytuacja moze zaj$¢ przede wszystkim w przypadku
towarow lub ustug luksusowych, ktorych oznaczenie jest degradowane przez wprowadzenie do
obrotu pod identycznym Iub podobnym znakiem towaréw lub ustug zwyczajnych,

przeznaczonych dla ogétu odbiorcow??2,

4.2.4 Czerpanie nienaleznej korzysci ze znaku renomowanego

Uzyskiwanie nienaleznej korzys$ci z renomowanego znaku towarowego jest nazywane
W orzecznictwie unijnym pasozytnictwem lub jazda na gape®>. Ta hipoteza ma autonomiczny
charakter wzgledem rozwodnienia i degradacji. Jak juz bylo to wskazane wcze$niej, cho¢ w
teorii wyroznia si¢ jako oddzielne formy zjawisko pasozytnictwo na renomie i pasozytnictwo
na sile odrozniajacej znaku renomowanego, to wystepuja one zazwyczaj lacznie. TS

zdefiniowal czerpanie nienaleznej korzysci ze znaku renomowanego jako sytuacje, w ktorej

250 ], Sitko, Naruszenie..., S. 288-2809.

21 Wyrok SA w Warszawie z 26.02.2013 r., | ACa 1001/12.
252 M. Bohaczewski, op. cit., s. 309-310.

253 Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p. 41.
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,,0soba trzecia probuje, poprzez uzywanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku
towarowego, dziata¢ w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu
oraz wykorzystac, bez zadnej rekompensaty finansowe;j i bez podjecia ze swej strony zadnego
wysitku w tym kierunku, wysitek handlowy wtozony przez wtasciciela znaku towarowego w
wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku?>*. Wskazane dziatanie wiasciciela znaku spornego
oznaczenia musi promowac towary lub ustugi pod tym znakiem. Jezeli wywolane skojarzenie
z oznaczeniem renomowanym ma charakter neutralny lub zniechecajacy, pasozytnictwo nie
wystepuje?>®. Czerpanie nienaleznej korzysci moze tez polegaé na przeniesieniu skojarzen,
czyli przypisaniu cech towarow lub ustug oznaczonych znakiem renomowanym towarom lub
ushugom oznaczonych znakiem pézniejszym?®. Co istotne, stwierdzenie pasozytnictwa nie jest

zalezne od jakiejkolwiek szkody po stronie uprawnionego ze znaku renomowanego.

Jak zauwaza si¢ w literaturze, czerpanie nienaleznej korzysci wydaje si¢ najtatwiejsza
forma zjawiskowg do wykazania w ramach rozszerzonej ochrony. Z racji autonomicznosci
poszczegolnych postaci ingerencji w znak renomowany i wymogu stwierdzenia tylko jednej z

nich, unijne i polskie sady czesto ograniczaja sie tylko do badania pasozytnictwa?®’.

Wytyczne, wedtug ktorych nalezy bada¢ wystepowanie czerpania nienaleznej korzysci,
zostaly sformutowane przez TS w wyroku ,,L’Oreal”. Sklad orzekajacy w tej sprawie wyliczylt
przyktadowe czynniki: 1) intensywno$¢ renomy i stopien charakteru odrdzniajacego znaku
towarowego; 2) stopien podobienstwa miedzy kolidujagcymi ze sobg znakami oraz 3) charakter
danych towaréw lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopien pokrewnosci®®. TS wziat takze pod
uwagg stron¢ podmiotowa ingerujacych w renomowany znak towarowy, jednak jak podkresla
si¢ w doktrynie, kryteria subiektywne, takie jak intencja pasozytnicza, mogg stanowi¢ jedynie
dowdd pomocniczy?®. Polskie orzecznictwo zgodnie z zasada wyktadni prounijnej stosuje
wskazania z wyroku ,,L.’Oréal”, co potwierdza m.in. wspomniany juz wyrok Sadu Najwyzszego
0 sygnaturze IV CSK 393/10.

Poniewaz czerpanie nienaleznej korzysci ze zdolnosci odrdzniajacej i renomy sa dwoma
odmiennymi hipotezami, powinny by¢ badane pod réoznym katem. W ramach pierwszej

hipotezy nalezy wykaza¢, ze odbiorcy towardow lub ustug oznaczonych znakiem p6zniejszym

254 \Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p. 49.

25 R, Skubisz, M. Mazurek, op. cit., s. 807.

26 K, Szczepanowska-Koztowska, Rozdziat 5. Naruszenie praw..., s. 345.
257 M. Bohaczewski, op. cit., s. 321-322.

258 \Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p. 44.

29 M. Bohaczewski, op. cit., s. 327-328.
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dokonujg natychmiastowego skojarzenia z towarami lub ustlugami charakterystycznymi dla
znaku renomowanego. Z kolei w przypadku pasozytnictwa na renomie, adresaci towar6w lub
ustug oznaczonych znakiem pdzniejszym musza przypisywac im cechy lub wizerunek towarow
lub ustug oznaczonych znakiem renomowanym. W polskim orzecznictwie wystgpienie tej
drugiej sytuacji stwierdzit m.in. Najwyzszy Sad Administracyjny w wyroku z 2013 roku?®°.
Sprawa dotyczyta uniewaznienia znaku towarowego podobnego do renomowanego oznaczenia
,Orlen” dla komputerow 1 uslug informatycznych. Zdaniem skladu orzekajacego, w tym
przypadku doszto do wykorzystania wizerunku rynkowego spotki PKN Orlen i uzyskania
nienaleznej korzysci. Wyrok NSA spotkal si¢ z krytyka w doktrynie. Sagdowi zarzucono, ze
poglad o przycigganiu odbiorcow komputerow przez znak posiadajacy renome na rynku paliw
jest watpliwy, a stan faktyczny bardziej odpowiadat hipotezie rozwodnienia?®!. Nalezy zgodzi¢

si¢ z negatywng oceng orzeczenia, ktore wpisuje si¢ w tendencje faworyzowania pasozytnictwa

w rezimie rozszerzonej ochrony znakéw towarowych.

4.3 PorOwnanie i wnioski

W zakresie regulacji form zjawiskowych ingerencji w prawo ochronne do
renomowanego znaku towarowego widoczne s3 najwigksze roéznice pomiedzy systemami
prawnymi Chinskiej Republiki Ludowej i Polski. Pierwszy z analizowanych porzadkow nie jest
jeszcze w tym aspekcie w petni dojrzaly, szczegdlnie pod wzglgdem regulacji ustawowych.
Rezultatem niejasnego stanu prawnego sg liczne rozbieznosci zarowno pomiedzy organami
administracjami a judykatura, jak i poszczeg6lnymi sgdami. Polskie ustawodawstwo jest z koleli
w pelni zharmonizowane z dyrektywa unijng 1 reguluje szczegdlna ochron¢ znakow
renomowanych w sposob kompleksowy. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze polskie orzecznictwo
pozostaje jednak w niektorych aspektach sprzeczne z wytycznymi TS, m.in. w zakresie progu

dowodowego wymaganego dla wykazania poszczegdlnych form zjawiskowych ingerenciji.

Ze wzgledu na enigmatyczno$é przepiséw chinskiej Ustawy o znakach towarowych w
zakresie ochrony renomowanych znakoéw towarowych, w orzecznictwie i doktrynie nie ma

wcigz konsensusu co do Scistego rozgraniczenia pomiedzy konfuzjg sensu largo a ostabieniem

260 Wyrok NSA z 26.06.2013 1., 11 GSK 484/12.
261 M. Bohaczewski, op. cit., s. 336.

67



oznaczenia. Z kolei polska judykatura i literatura w nawigzaniu do rozwigzan unijnych

jednoznacznie wskazuja, ze oba rezimy ochrony sa wzgledem siebie komplementarne.

Jezeli chodzi o poszczegodlne formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne do
renomowanego znaku towarowego, to w obu porzadkach prawnych wyrdznia si¢ te same
hipotezy. W ChRL ten katalog, do ktorego zaliczono rozwodnienie, degradacje i pasozytnictwo,
zostal jednak jedynie wyszczegolniony w Interpretacjach Najwyzszego Sadu Ludowego, czyli
akcie prawa migkkiego. W polskim Prawie wlasnosci przemystowej wymieniono z kolei za
dyrektywa 2015/2436 jako cztery oddzielne postaci: szkodliwo$¢ dla zdolnosci odrozniajacej,
szkodliwoé¢ dla renomy, czerpanie nienaleznej korzysci ze zdolno$ci odrozniajacej oraz
czerpanie nienaleznej korzysci z renomy. Jednakze, w praktyce orzeczniczej obu panstw wcigz

widoczne sg problemy w zakresie prawidlowego rozpoznawania konkretnych form ingerencji.
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Zakonczenie

Celem niniejszej pracy byta analiza porownawcza systeméw ochrony renomowanego
znaku towarowego w Chinskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Zostata ona
dokonana w drodze charakterystyki uregulowan obu rezimoéw oraz przedstawienia praktyKi
orzeczniczej i rozwazan doktrynalnych. Na wstgpie opisano pokrotce ewolucje ochrony
znakow towarowych w Polsce i ChRL. Nastepnie, analizowane systemy skonfrontowano na
polu trzech szerokich zagadnien. Najpierw, w rozdziale drugim, przedstawiono podobienstwa
i réznice w okreslaniu i udowadnianiu renomy. W rozdziale trzecim poréwnano ogolne
przestanki udzielenia rozszerzonej ochrony znakom renomowanym w ChRL i w Polsce.
Ostatecznie, w rozdziale czwartym, starano si¢ pokaza¢ poszczegélne formy zjawiskowe

ingerencji w prawo ochronne na renomowane oznaczenie.

Wyjsciowa teza pracy bylo istnienie réznic pomigdzy dwoma analizowanymi rezimami
ochrony renomowanych znakéw towarowych wynikajacych z odmienno$ci systemow
politycznych i kultur prawnych Chinskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej.
Przeprowadzona analiza wykazata przynajmniej czgsciowa trafnosé tej tezy. Dowiedziono w
szczegolnosci, ze w systemie ChRL wtadza administracyjna odgrywa o wiele bardziej aktywna
role w zakresie ochrony renomowanych znakéw towarowym niz jej polski odpowiednik. Co
wiecej, o ile system rozszerzonej ochrony w Polsce po dokonaniu pelnej harmonizacji z
systemem unijnym stat si¢ juz koherentny, o tyle regulacjom prawnym w ChRL wciaz brakuje
spojnosci i jasnosci, szczegdlnie w zakresie form zjawiskowych ingerencji w prawo ochronne
na renomowany znak towarowy. Wynika to przede wszystkim z rdéznic w jako$ci procesu
legislacyjnego i pozycji sadownictwa w obu panstwach. Pomimo niedoskonatosci systemu
ochrony renomowanych znakéw towarowych w ChRL, jego analiza pozwolita na
sformutowanie pewnych wnioskéw de lege ferenda dla systemu polskiego i unijnego, w

szczegblnosci w zakresie miedzynarodowego podejscia do oceny terytorialnosci renomy.

Przyjeta w pracy metoda badawcza Waltera Kamby okazata si¢ pomocna w dokonaniu
poréwnania obu systemOw rozszerzonej ochrony renomowanych znakow towarowych.
Pozwolita ona na uporzadkowane przedstawienie procesu komparatystycznego i wyciagnigcie
z niego jasnych konkluzji. Zastosowanie derywacyjnego modelu wyktadni umozliwito z kolei
precyzyjng analize przepisOw poprzez wyinterpretowanie z nich norm, a nast¢pnie prezentacje

ich odczytania w oparciu o jednoznaczne przyporzadkowanie okreslonym zwrotom ich
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znaczenia, co bylo szczegoélnie wazne z racji proby znalezienia wspolnych mianownikoéw

miedzy tak odmiennymi systemami prawnymi.

Podsumowujgc, ochrona renomowanych znakéw towarowych jest zagadnieniem
wartym poglebionych badan ze wzgledu na rosngcg rolg marki w dzisiejszej dzialalnosci
gospodarczej. Procesy globalizacyjne pozwolity na uzyskanie przez wiele oznaczen szerokiej
rozpoznawalnosci o migdzynarodowym charakterze, lecz jednocze$nie wystawily je na liczne
zagrozenia. Przedstawiona w pracy sytuacja prawna znakéw renomowanych w Polsce i

Chinskiej Republice Ludowej jednoznacznie pokazuje wazko$¢ tego problemu.
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Spis wyrokow

Wyroki chinskie

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 16.10.2000 r. (2000) (Yi zhong zhi chu zi
49: —HRHIFIFEE 49 ).

Wyrok ASL w Pekinie z 15.01.2001 r., (2000) (Gao zhi zhong zi 76: 5 %14 =+

%76 5)

Wyrok ASL w Szanghaju z 20.12.2006 r., (2006) (Hu gao min san zhi zhong zi

LFER=ZMATFE 3LS)

Wyrok OSL w Szanghaju z 15.06.2007 r. (2007) (Hu yi zhong min wu zhi zhong
2P —HRAMEFE2S)

Wyrok NSL z 25.06.2009 r. (2009) (Min shen zi 312: RERF5 312 =)

Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 10.01.2012 r. (2011) (Yi zhong zhi chu zi
541: —FANFIFEE 541 5)

Wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2013) (Gao xing zhong zi 627: 5474%
FE 627 2)

Wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2012) (Gao xing zhong zi 943: 5474%
FE 943 3)

Wyrok NSL z 30.12.2013 r. (2016) (Min shen zi 1642: [EHH=F 55 1642 5)
Wyrok ASL w Pekinie z 23.05.2014 r., (2014) (Gao xing zhong zi 1286: 547
R 1286 2)

Wyrok OSL w Shenzhen z 11.12.2015 r. (2015) (Zui gao fa xing zai 27: &5
E1THE 2715)

Wyrok NSL z 28.10.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing shen 3141: &5 /%Xf7HZE
3141 5)

Wyrok NSL z 07.12.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing zai 27: &5 Ak{THE 27
=)

Wyrok NSL z 28.12.2017 r. (2016) (Zui gao fa min zai 339: &5 AR H 339
=)

Wyrok Sadu Wtasnosci Intelektualnej w Pekinie z 24.05.2019 r., (2018) (Jing
73 xing chu 7703: X 73 {7%#] 7703 5)
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16. Wyrok NSL z 28.06.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 2830: &= k{THE
3141 =)
17. Wyrok NSL z 23.09.2019 r. (2019) (Zui gao fa min zai 138: fx = /AR H £ 138
=)
18. Wyrok NSL z 17.12.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 3002: &z =% fTEH
3002 =)
19. Wyrok ASL w Zhejiangu z 31.12.2019 r. (2019) (Zhe min zhong 939: jiTER &
25 939)
Wyroki unijne
Wyrok TS z 06.10.1982 r., C-283/81 (CILFIT)
Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors)
Wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01, (Arsenal Football Club)
Wyrok TS z 09.01.2003 r., C-292/00 (Davidoff)
Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01 (Adidas-Salomon)
Wyrok TS z 17.03.2005 r., C-228/03 (Gillette Company i Gillette Group Finland)
Wyrok TS z 25.01.2007 r., C-48/05 (Adam Opel)
Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation)
Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p.
. Wyrok TS z 12.07.2011 r., C-324/09 (L'Oréal)
. Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09 (Interflora i Interflora British Unit)
. Wyrok TS z 10.05.2012, C-100/11 P (Helena Rubinstein)
13. Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries)
Wyroki polskie
Wyrok SN z 30.11.1934 r., Il C 1744/34
Wyrok WSA w Warszawie z 01.04.2004 r., 11 SA 3579/02
Wyrok NSA z 18.01.2007 r., Il GSK 201/06
Wyrok SN z 07.03.2007 r., I CSK 428/06
Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2007 r., VI SA/Wa 1145/07
Wyrok NSA z 27.02.2008 r., Il GSK 359/07
Wyrok SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08
Wyrok SN z 04.03.2009 r., IV CSK 335/08.
Wyrok NSA z 08.07.2009 r., Il GSK 1111/08
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wyrok SN z 10.02.2011 r., IV CSK 393/10.

Wyrok WSA w Warszawie z 29.07.2011 r., VI SA/Wa 211/11
Wyrok SN z 05.07.2012 r., IV CSK 23/12

Wyrok SA w Warszawie z 23.10.2012 r., | ACa 373/12
Wyrok NSA z 05.02.2013 r., 1l GSK 2153/11

Wyrok SA w Warszawie z 26.02.2013 r., | ACa 1001/12
Wyrok NSA z 26.06.2013 r., 11 GSK 484/12

Wyrok NSA z 21.04.2016 r., Il GSK 2628/14

Wyrok NSA z 15.05.2019 r., Il GSK 1515/17

Wyrok NSA z 10.07.2019 r., 11 GSK 2051/17
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