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Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego
- uwagi w $§wietle orzeczen sagdoéw administracyjnych

The Qualification of a Trademark as a Trademark with Reputation: Comments in the Light
of the Polish Administrative Courts’ Case Law

Abstract: On 16 June 2021, as a result of a cassation appeal, the Supreme Administrative Court (SAC)
ruled that the reputation of a trademark is not determined by its qualitative aspects. This position should
not come as a surprise, two decades after the judgment in the General Motors Corporation v. Yplon
SA (Chevy) case. However, the justification of the SAC ruling indicates that in proceedings before the
Patent Office of the Republic of Poland and Polish administrative courts, one cannot predict the exact
interpretation these authorities will make. This article discusses the jurisprudence of the administrative
courts in the field of the concept of trademarks with a reputation; it focuses on the quantitative and
qualitative approach and refers to the scope of the binding of Polish courts by the interpretation of the
law by the EU courts.
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Wprowadzenie

16 czerwca 2021 r. w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej NSA orzekt, ze o re-
nomie znaku towarowego nie przesadzaja aspekty jakosciowe'. Wydaje sie, ze dwie
dekady po wejsciu w zycie przepiséw ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej?, ktora
wprowadzila do polskiego porzadku prawnego kategorie normatywna znaku re-

1 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., I GSK 1561/18, LEX nr 3208786.
2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.
324), zwana dalej: p.w.p.
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nomowanego’, stanowisko to nie powinno dziwi¢, bowiem stanowi potwierdzenie
utrwalonej linii orzeczniczej sagdéw unijnych, realizowanej przez EUIPO. Uzasadnie-
nie orzeczenia wskazuje jednak, ze w Polsce wcigz w postepowaniach przed UPRP,
jak i sgdami administracyjnymi, nie mozna mie¢ pewnosci kierunku wyktadni, kto-
rej dokona organ.

1. Wyrok w sprawie Chevy

Ani przepisy prawa unijnego, ani krajowego nie zawieraja definicji legalnej po-
jecia ,,znak renomowany”. Zostalo ono wyjasnione w drodze wyktadni celowoscio-
wej przez ETS w wyroku z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie znaku towarowego
,Chevy”*. Trybunal, wydajac orzeczenie w trybie odpowiedzi na pytania prejudy-
cjalne, ustalil, ze renoma jest wymogiem dotyczacym progu znajomosci znaku, co
oznacza, iz nalezy ja ocenia¢ przede wszystkim na podstawie kryteriow ilosciowych.
Wymagany stopien znajomosci nalezy uznac za osiggniety, gdy wspdlnotowy znak to-
warowy znany jest znaczacej czesci kregu odbiorcow zainteresowanych towarami lub
ustugami, ktorych on dotyczy. ETS nie okreslit jednak, jaki odsetek kregu odbiorcéw
powinien by¢ uznany za znaczng cze$¢ kregu, przyjmujac, Ze ocena renomy powinna

3 Obecnie pojecie ,,znak renomowany” wystepuje w prawie krajowym w art. 132" ust. 1 pkt 4
p-w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz w prawie unijnym w art. 5 ust. 3 lit. a, art. 8 lit. ¢, art.
10 ust. 2 lit. ¢ oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich od-
noszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja przeksztalcona) (Dz. Urz. UE L 336, s. 1, ze zm.)
(wczesniej w art. 4 ust. 3 i 4 lit. a oraz art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy 2008/95/WE), jak i art. 8 ust.
5iart. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz. UE L
154, s. 1) (uprzednio art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia Nr 207/2009 zmienionego
rozporzadzeniem Nr 2015/2424). Z racji tego, ze dalsze rozwazania dotycza prawa polskiego, na-
lezy wskazaé, ze zgodnie z art. 132" ust. 1 pkt 4 p.w.p. po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za za-
sadny nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy, ktory jest identyczny lub podobny
do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczeéniejszym
pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towardw, jezeli uzywanie zgloszonego
znaku bez uzasadnionej przyczyny mogloby przynies¢ zglaszajacemu nienalezng korzy$¢ lub by¢
szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego. Artykut 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p. ustanawia natomiast ochrone renomowanych znakéw towarowych przed narusze-
niem. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktéry udzielono prawa ochronnego
z wcze$niejszym pierwszenstwem, moze zakaza¢ innej osobie bezprawnego uzywania w obro-
cie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
na ktéry udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszenistwem na rzecz tego uprawnio-
nego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przy-
czyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy
znaku wczes$niejszego.

4 Wyrok ETS z dnia 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon
SA. (Chevy), C-375/97, ,Zbiér Orzeczen” 1999, s. 1-5421, pkt 31.
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by¢ dokonywana na tle konkretnej sprawy z uwzglednieniem dodatkowych kryte-
riéw wskazujgcych posiadanie renomy przez wczesniejszy znak towarowy. W celu
zbadania, czy dane oznaczenie cieszy sie renoma, nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie
istotne okolicznos$ci sprawy, w szczegolnosci kryteria takie jak: udziat w rynku posia-
dany przez znak towarowy, intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania tego
znaku, wielko$¢ nakltadéw poniesionych na reklame i promocje¢ znaku, wartos¢ da-
nego oznaczenia w ocenie niezaleznych instytucji finansowych. Trybunal przyjal, ze
aby uznag, ze znak towarowy cechuje si¢ renomowanym charakterem w odniesieniu
do oznaczanych towaréw (ustug), nie jest konieczne wykazanie, iz znak ten symbo-
lizuje stawe, prestiz czy luksusowy charakter, nie oznacza to jednak, ze renomowany
znak towarowy nie moze takich cech posiadac’.

Stanowisko ETS zostalo potwierdzone w kolejnych orzeczeniach sadéw unij-
nych. Utrwality one wykladnie, zgodnie z ktérg w celu spelnienia wymogu renomy
wczesniejszy znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcéw, do ktérych
skierowane sg towary lub ustugi oznaczone tym znakiem®. W wyroku z dnia 6 paz-
dziernika 2009 r. Trybunal Sprawiedliwos$ci doprecyzowal, ze pojecie renomy zaklada
pewien stopien znajomosci we wlasciwym kregu odbiorcow. Jest nim krag odbiorcow
zainteresowany wspolnotowym znakiem towarowym, czyli w zaleznosci od sprzeda-
wanych towaréw lub ustug badz to ogoét odbiorcow, badz wezszy ich krag, na przy-
kiad dane $rodowisko zawodowe. Nie mozna przy tym wymagac, aby znak towarowy
byt znany okreslonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kregu odbiorcow’. W wyroku
z dnia 3 wrze$nia 2015 r. Trybunal podkreslil, Ze renoma znaku towarowego powinna
by¢ wypracowana na terytorium Unii Europejskiej, ktéra to czes¢ moze w danym
przypadku pokrywac si¢ z obszarem jednego tylko panstwa cztonkowskiego®. W zad-
nym z orzeczen wydanych po wyroku Chevy Trybunal Sprawiedliwosci nie zasugero-
wal jednak, by znak renomowany musial cieszy¢ sie szczegdlnym prestizem’.

5 M. Witkowska, A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), Prawo wlasno$ci przemyslowej. Komentarz,
Warszawa 2017, s. 434.

6 Wyroki SPI z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Cortelnglés v. OHIM, ,,EMILIO PUCCT’, T 8/03,
pkt 24; wyrok SPI z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ,,SPA-FINDERS”, T-67/04, ,,Zbiér Orzeczen”
2005, s. [1-6704, pkt 34.

7 Wyrok TS UE z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie Pago International GMBH v. TirolmilchRe-
gistrierteGenossenschaft MBH, C-301/07, ZOTSiS 2009, nr 10 A, poz. I-9429.

8 Wyrok TS UE z dnia 3 wrze$nia 2015 r. w sprawie Iron &SmithKft v. Unilever NV, C-125/14, ZOT-
SiS 2015, nr 9, poz. I-539.

9 M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019,
Legalis.
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2. Stanowisko subiektywne w orzeczeniach sgdow administracyjnych

W uzasadnieniu w sprawie Chevy Trybunal odebral site argumentom za przyj-
mowaniem innych niz wymagana znajomos¢ znaku konstytutywnych przestanek
kwalifikujgcych dany znak towarowy jako znak renomowany'. Opowiedziat si¢ za
rozumieniem renomy jako rozpoznawalno$ci znaku towarowego'!. Polska doktryna
i orzecznictwo nie zaakceptowaly w pelni tego stanowiska, a rozumienie pojegcia re-
nomowanego znaku od 1999 r. nie zostalo ujednolicone. W tym zakresie mozna
wyrozni¢ dwa podejscia. Wedlug pierwszego przestanka uznania danego oznacze-
nia za znak towarowy renomowany jest wysoki stopien jego znajomosci wsroéd po-
tencjalnych konsumentéw (tzw. metoda bezwzgledna, stanowisko obiektywne).
Zgodnie z drugim przy ocenie renomy danego znaku towarowego chodzi o jego sile
atrakcyjna, dobra opinie, ktdra cieszy si¢ wsrod nabywcow towaréw (tzw. metoda
wzgledna, stanowisko subiektywne).

Organy krajowe wcigz najczesciej odnoszg si¢ do stownikowego rozumienia po-
jecia renoma, zgodnie z ktorym jest nig ,bardzo dobra opinia o kims lub o czyms”'?,
a co za tym idzie — wyprowadzaja poglad, ze dokonujac kwalifikacji znaku jako znaku
renomowanego, nalezy bra¢ pod uwage kryteria jakosciowe. W doktrynie wielokrot-
nie podnoszono, ze wykladnia ta stanowi efekt ttumaczenia przepiséw dyrektywy
na jezyk polski, ktére — podobnie jak na przyklad w wersji francuskiej — seman-
tycznie sugeruja ujecie kwalitatywne. Wskazywano, ze takich zastrzezen nie budza
na przyklad wersje niemiecka, holenderska czy szwedzka i to na ich wzér postulo-
wano zmiang nazewnictwa na gruncie prawa polskiego (por. niem. bekannte Marke,
ttum. znak stawny)". Oczywiscie watpliwosci co do prawidtowosci thumaczenia nie
zmieniajg faktu, Ze niezaleznie od rdznic ttumaczen pojecie znaku renomowanego
powinno podlega¢ jednolitej wyktadni we wszystkich panstwach cztonkowskich'.

W orzecznictwie sagdéw administracyjnych dominujace jest stanowisko su-
biektywne, chociaz wspoélczesnie nie pojawia si¢ ono w czystej postaci, a zmierza ku
koncepcji syntetycznej, przy ocenie istnienia renomy uwzgledniajacej jednoczesnie
kryteria ilosciowe i jako$ciowe.

W orzeczeniach wydanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zaréwno
NSA, jak i WSA przyjmowaly, ze znak renomowany stanowi¢ ma gwarancje wyso-

10 R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo wlasnosci przemysto-
wej, Warszawa 2017, s. 554.

11 H. Fedorowicz, (w:) M. Kondrat (red.) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2021, art. 132 (1), LEX.

12 Haslo: renoma, Stownik jezyka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/renoma;2573929.html

13 J. Sitko, (w:) T. Demendecki, A. Nieweglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo wilasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2015, s. 711.

14 M. Bohaczewski, £.. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132" R. Skubisz, Glosa do
wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, PS 2009, nr 4, s. 143.
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kiej jakosci i prestizu towaréw opatrzonych znakiem. W wyroku z dnia 27 lutego
2008 r. NSA stwierdzil, ze renoma jest utrwalonym w $§wiadomosci konsumentéw
wyobrazeniem o wyjatkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spel-
nianych cechach, a co za tym idzie - znak renomowany jest gwarantem wysokiej ja-
kosci 1 prestizu towaréw nim sygnowanych'>. W orzeczeniu z dnia 12 pazdziernika
2010 r. nakazat z jednej strony przy ocenie istnienia renomy bra¢ pod uwage czynniki
subiektywne, odwolywac¢ sie do pozytywnych skojarzen zwigzanych ze znakiem to-
warowym i oznaczonymi nim towarami, a obok stopnia znajomosci znaku uwzgled-
nia¢ jego sile atrakcyjna (sile przyciagania znaku). Precyzowal, ze sila ta stanowi
pochodng opinii, jaka znak cieszy si¢ wéréd odbiorcow. W ocenie NSA znak reno-
mowany wyrdznia si¢ taka sila, jezeli cieszy si¢ on wystarczajaco dobrg opinig wérdd
odbiorcow'®.

W dniu 7 pazdziernika 2005 r. WSA w Warszawie, powolujac si¢ na orzecznic-
two sadoéw administracyjnych, uznal, Ze renoma nie jest prosta konsekwencja roz-
powszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadajacy reputacje, a wiec
obok jego znajomosci musi wyrdzniac¢ sie dodatkowymi cechami, takimi jak: udziat
w rynku (zaréwno pod wzgledem ilosci, jak i wartosci zbywanych towaréw), zasieg
i dlugotrwato$¢ reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny
i czasowy zasieg uzywania znaku, licencje udzielane na uzywanie znaku, wartos¢ da-
nego oznaczenia w ocenie niezaleznych instytucji finansowych, rozmiar nakladow
poniesionych w zwigzku z promocja znaku, relacja cenowa do towaréw substytucyj-
nych czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest uzywany przez osoby trzecie.
WSA zaakcentowal, ze wéréd nich wazna jest takze jako$¢ towaréw opatrzonych zna-
kiem'".

W wyroku z dnia 13 marca 2006 r. WSA w Warszawie wskazal, Ze renomowany
znak towarowy to oznaczenie, ktore jest rozpoznawane przez potencjalnych odbior-
cow i stuzy w ich przekonaniu do oznaczenia towaréw pochodzacych z tego samego,
konkretnego lub abstrakcyjne okreslonego zrodla (posiada wtorng zdolnos¢ wy-
rdzniajaca), a jednoczesnie wywoluje pozytywne skojarzenia wérdd potencjalnych
klientéw, zachecajac ich do nabywania oznaczonym nim towardw (posiada sile atrak-
cyjna). Ochrona renomowanych znakéw towarowych moze wystapi¢ poza granicami
podobienstwa towarow. Znak towarowy stanowi wartos¢ materialng sam w sobie,
a zatem mimo braku podobienstwa towaréw mozna zadac¢ jego ochrony. Sad pod-
kreslil, ze zaréwno dobra stawa, renoma, prestiz, jak i zaufanie do znaku towarowego
jest wartoscig samg w sobie. Dobra stawa — renoma moze by¢ tez per se przedmiotem

15  Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 r., IT GSK 359/07, LEX nr 447851, podobnie wyrok WSA
w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r., VI SA/Wa 538/19, LEX nr 3013617.

16  Wyrok NSA z dnia 12 pazdziernika 2010 r., II GSK 849/09, LEX nr 746273.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 pazdziernika 2005 r., VI SA/Wa 662/05, LEX nr 197305.
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obrotu, przede wszystkim wplywa jednak na zwigkszenie wartosci towaréw sygno-
wanych tym znakiem'®.

Stanowisko to zostalo powtérzone 3 pazdziernika 2007 r., gdy WSA we Wrocla-
wiu przyjal, ze renomowane znaki towarowe cechujg si¢ w poréwnaniu z innymi zna-
kami towarowymi silniejszg zdolno$cig odrdzniajaca, ktéra wypltywa z pozytywnych
informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i prestizu przekazywanych przez taki znak
potencjalnym klientom, ulatwiajac zbyt towaréw oznaczanych tym wlasnie znakiem.
Jednoczesnie znak taki, posiadajac wymierng warto$¢ rynkows, stanowi znaczacy;,
a niekiedy nawet dominujacy sktadnik majatkowy przedsigbiorstwa'®.

W wyroku z dnia 22 maja 2009 r. WSA w Warszawie uznal, Ze ustalenie renomy
znaku towarowego wiaze si¢ z koniecznoscia analizowania, obok stopnia znajomosci
znaku, innych istotnych czynnikéw, takich jak terytorialny i czasowy zasigg uzywania
znaku, rozmiar nakladéw poniesionych przez uprawniony podmiot w zwiazku z re-
klama znaku. Jednocze$nie stwierdzil, ze szeroka znajomos¢ znaku wsréd odbiorcow
nie ma przesadzajacego znaczenia®.

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r. sad pierwszej instancji przyjal, ze brak jest
podstaw do twierdzenia, Ze renomowany znak towarowy musi charakteryzowac sie
wigksza znajomoscig niz znak powszechnie znany. Decydujace sg tu kryteria jako-
sciowe, nie za$ ilosciowe. Renomowany znak nie musi by¢ powszechnie znany, po-
dobnie jak powszechnie znany znak nie musi by¢ znakiem renomowanym?'.

Stanowisko subiektywne zostalo wyrazone takze w wyroku z dnia 24 pazdzier-
nika 2012 r., w ktérym WSA akcentowal, ze renomowane znaki towarowe cechujg
sie w pordwnaniu z innymi oznaczeniami silniejsza zdolno$cia odrézniajaca, ktéra
wyplywa z pozytywnych informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i prestizu przeka-
zywanych przez taki znak potencjalnym klientom, utatwiajac zbyt towaréw oznaczo-
nych tym wlasnie znakiem?**. Podobnie w 2016 r. WSA uznal, Ze renoma nie jest tylko
prosta konsekwencja rozpowszechnienia znaku, a utrwalonym w §wiadomosci kupu-
jacych wyobrazeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spelnianych
cechach. Niezaleznie od ustalenia okre§lonego stopnia znajomosci znaku renomo-
wany znak towarowy musi charakteryzowac sie takze innymi przymiotami. W oce-
nie sadu renoma wiaze si¢ z ustalong wsrod zréznicowanej klienteli opinia o cechach
towaru oznakowanego. Jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez
dbato$¢ o poziom towardw, starania zamierzajace do utrwalania znajomosci znaku
na rynku, np. przez dtugotrwatg lub intensywna reklame. Dopiero suma wskazanych

18  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., VI SA/Wa 1626/05, LEX nr 197277, tak réw-
niez: wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010 r., VI SA/Wa 2013/09, LEX nr 620183.

19  Wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., ACa 767/07, LEX 519252

20 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., VI SA/Wa 2147/08, Legalis nr 242981.

21 Wyrok WSA w Katowicach z 5 dnia kwietnia 2011 ., V. ACa 77/11, LEX nr 1120403.

22 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 pazdziernika 2012 r., VI SA/Wa 1244/12, Legalis nr 847709.
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elementéw decyduje o tym, Ze znak renomowany to taki, ktéry nabywa i w pelni re-
alizuje ,,czystg” funkcje przyciggania klienteli. Renoma oznacza zatem ogoé! pozytyw-
nych wyobrazen konsumentdw o oznaczonych nim wyrobach™.

Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego w oparciu o kryteria jako-
$ciowe wcigz jest przewazajaca w orzeczeniach polskich sadéw administracyjnych,
jak rowniez w wyrokach Sadu Najwyzszego® czy sadoéw powszechnych®. Przyjmujg
one, ze znak renomowany z jednej strony jest znakiem znanym znacznej czesci od-
biorcéw towaréw i ustug nim oznaczonych, jednoczesnie jednak podkreslaja, ze ma
on duzg site przyciggania i wartos¢ reklamowa wynikajaca z utrwalonego w $wiado-
mosci odbiorcéw przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.
Tym samym renoma oznacza nie tylko rozpoznawalnos¢ znaku towarowego w rozu-
mieniu przyjetym przez ETS (TSUE), ale wymaga istnienia innych jeszcze cech jako-
$ciowych, takich jak prestiz, sita przyciggania czy warto$¢ reklamowa?.

Na koncepcji syntetycznej oparte bylo réwniez orzeczenie WSA, od ktérego
skarge kasacyjna rozpatrywal NSA; orzekal w dniu 16 czerwca 2021 r. Pomimo ze sad
pierwszej instancji przywolal orzecznictwo wspoélnotowe, ktdre za podstawowa prze-
stanke uznania znaku towarowego za renomowany uznaje znajomos¢ znaku przez
znaczacg czes¢ klientow, w tym wyrok w sprawie Chevy, to WSA w Warszawie zgodzit
sie ze stanowiskiem Urzedu Patentowego RP, Ze o renomie znaku towarowego prze-
sadzaja nie tylko aspekty ilosciowe, ale réwniez jakosciowe. Organ stwierdzil, ze nie-
zaleznie od ustalenia stopnia znajomosci znaku renomowany znak towarowy musi
charakteryzowa¢ sie takze innymi przymiotami. Renoma znaku wiaze si¢ z ustalong
wsrod zréznicowanej klienteli opinig o cechach towaru tak oznaczonego. Powtorzyt
konstatacje, ze renoma nie jest prosta konsekwencja rozpowszechnienia znaku. Jest
utrwalonym w $wiadomosci kupujacych wyobrazeniem o walorach towaru, ocze-
kiwanych i niezawodnie spelnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez
uprawnionego do znaku przez dbalo$¢ o poziom towardw, zapobiegliwos¢ o utrwala-
nie znaku na rynku, np. przez dtugotrwala lub intensywna reklame*’.

23 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 ., VI SA/Wa 2433/15, LEX nr 2045950.

24 Wyroki SN: z dnia 12 pazdziernika 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132; z dnia
7 marca 2007 r., IT CSK 428/06, LEX nr 278685; z dnia 19 lutego 2009 r., II CSK 541/08, LEX nr
500147; z dnia 21 pazdziernika 2010 r., IV CSK 231/10, Legalis nr 400883, z dnia 10 lutego 2011 r.,
IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127; z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, Legalis;
z dnia 16 pazdziernika 2014 r., III CSK 275/13, OSNC 2015, nr 10, poz. 120.

25  Wyrok SA we Wroctawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., 1 ACa 767/07, niepubl.); wyrok SA w War-
szawie z dnia 26 lutego 2013 r., I ACa 1001/12, Legalis nr 1048904; wyrok SA w Warszawie z dnia
26 stycznia 2016 r., I ACa 584/15, Legalis nr 501898; wyrok SA w Lodzi z dnia 13 listopada
2014 r.,1 ACa 709/14, Legalis nr 1163472’

26 M. Witkowska, A. Michalak, (w:)A. Michalak (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
Warszawa 2017, s. 434.

27 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.
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3. Stanowisko obiektywne w orzeczeniach sagdéw administracyjnych

Na przestrzeni ostatnich dwoch dekad stanowisko obiektywne, pozostajace
w duchu rozstrzygniecia w sprawie Chevy, odnoszace renome znaku wylacznie do
stopnia jego znajomosci (kryterium ilosciowe), zostalo uznane za rozstrzygajace
w niewielu orzeczeniach polskich sagdéw administracyjnych. W wyroku z dnia 8 lipca
2009 r. NSA wskazal, Ze w orzecznictwie wspdlnotowym za podstawowg przestanke
uznania znaku towarowego za renomowany traktuje sie znajomo$¢ znaku przez zna-
czacy czes$¢ klientow. Testem na renome znaku towarowego moze by¢ rowniez: udziat
znaku towarowego w rynku, intensywno$¢ oraz geograficzny zasigg uzywania, in-
tensywno$¢ kojarzenia towaréw z tym znakiem, wielko$¢ nakladéw poniesionych
na reklame i promocje znaku. Zaznaczyt przy tym, ze znajomo$¢ i zwigzana z tym
renoma znaku towarowego sg kwestig faktow, a nie czystych spekulacji myslowych?.
W wyroku z dnia 5 lutego 2013 r. NSA podkreslit, ze dla dowiedzenia renomy znaku
wystarczy wykazanie stopnia znajomosci znaku towarowego, nie jest konieczne po-
twierdzenie pozytywnych wyobrazen o samym oznaczeniu®. 15 maja 2019 r. NSA za
podstawowg przestanke uznania znaku towarowego za renomowany przyjal znajo-
mos¢ znaku przez znaczacg cze$¢ odbiorcow, do ktorych adresowane sg towary pod
tym znakiem. Dla potwierdzenia swojego stanowiska powolal si¢ na przytoczone po-
wyzej orzeczenia sadow unijnych i poglady doktryny?’.

Warte przypomnienia jest réwniez uzasadnienie orzeczenia, ktére zapadlo
w roku 2006, w ktérym NSA uznal, ze przy badaniu renomy znaku towarowego or-
gany orzekajace powinny uwzglednia¢ wszystkie okoliczno$ci mogace przyczynic sig
do jej ustalenia, przy czym zaden z elementéw wymienionych w wyroku Chevy nie
odnosi si¢ do jakosci produktu. Zauwazyl, ze wyrok ten byl szeroko komentowany
w doktrynie, ktéra potwierdzila, ze kryteria jako§ciowe nie odgrywaja w $wietle orze-
czenia Chevy zadnej roli, a ponadto stosowanie w kwestii oceny renomy znaku kry-
teridw jakos$ciowych byloby nader trudne, zwazywszy ze wszelkie oceny dotyczace
znakéw towarowych dokonywane sg na podstawie kryterium zapatrywan przeciet-
nego odbiorcy. Analogiczng interpretacje wyroku w sprawie Chevy przedstawit wow-
czas prof. M. Kepinski. W zalaczonej do akt sprawy opinii wskazywal, ze ,,analizujac
kryteria oceny renomy znaku, sad uzyl okreslenia ,.elementy jako$ciowe’, jednak nie
utozsamial ich w zadnym wypadku z jakoscia towaréw. Podkreslil, ze w swietle wy-
roku ETS pod pojeciem kryteriéw jako$ciowych rozumiec¢ nalezy zatem okres i in-
tensywno$¢ uzywania znaku oraz naklady na reklame™'.

28  Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009 r., I GSK 1110/08, LEX nr 552743; wyrok NSA z dnia 25 listopada
2009 r., I GSK 203/09, LEX nr 589019.

29  Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., I GSK 2153/11, Legalis nr 759954.

30 Wyrok NSA z dnia 15 maja 2019 r., I GSK 1515/17, LEX nr 2703754.

31  Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r., I GSK 181/06, LEX nr 288201.
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Definicja ilo$ciowa jako wynikajaca z orzeczen TSUE przytaczana byta rowniez
przez sady I instancji*’. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r. przy-
jal, ze kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego nie jest uwarunkowana
istnieniem takich okolicznosci, jak dobra (wysoka) jako$¢ sygnowanych towarow
(ustug), wizerunek danego znaku w oczach wlasciwych odbiorcéw, pozytywne i usta-
lone wyobrazenie o walorach towaru (ustugi) i oczekiwanych cechach czy tez wy-
soka zdolnos¢ odrdzniajaca znaku. Te i podobne czynniki stajg si¢ istotne dopiero
na poziomie rozstrzygnie¢ dotyczacych ochrony renomowanego znaku towarowego
przed naruszeniem. Decydujace dla renomy musza wiec by¢ argumenty i kryteria
(ilosciowe) w celu ustalenia znajomosci (rozpoznawalnosci) przedmiotowego znaku,
co nie wyklucza mozliwos$ci uwzglednienia roli wymienionych czynnikéw jako kom-
ponentéw szczegoélnego i pozytywnego wizerunku przedmiotowego znaku (dobrej
stawy, prestizu itp.) w zakresie oraz poziomie ochrony chronionego dobra®.

4. Zakres zwiazania sadow polskich wykladnia prawa dokonywana
przez sady unijne

Nalezy zauwazy¢, ze NSA, uzasadniajac stanowisko z 16 czerwca 2021 r., od-
nidst sie szeroko do zakresu zwigzania sagdéw polskich wykladnig prawa dokonywang
przez sady unijne. Przypomnial, ze ,,od dnia wejscia w zycie Traktatu Akcesyjnego
z dnia 16 kwietnia 2003 r.*, na mocy ktérego Polska stala si¢ panstwem cztonkow-
skim Unii Europejskiej, kontrola sagdu administracyjnego obejmuje réwniez zgod-
no$¢ rozstrzygnie¢ organéw administracji publicznej z prawem wspdlnotowym
(prawem UE), rozumianym jako caloksztalt dorobku prawnego Wspdlnoty Eu-
ropejskiej (acquis communautaire), w tym zasad ogdlnych prawa wspolnotowego
(prawa UE), interpretowanych oraz stosowanych w sposéb jednolity na calym ob-
szarze UE. Od 1 maja 2004 r. sad administracyjny, dokonujac analizy legalnosci za-
skarzonego rozstrzygniecia, zobowigzany jest zatem uwzgledni¢ fakt, iz w systemie
prawa stanowionego z pojeciem prawa nalezy wigza¢ nie tylko przepisy stanowione
w ramach krajowego systemu prawa przez uprawnione polskie organy wladzy, ale
réwniez przepisy przyjete przez instytucje Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 Aktu
dotyczacego warunkow przystapienia, bedacego integralng czescig Traktatu Akcesyj-
nego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, panstwo czlonkowskie jest

32 Por. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 8 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1836/09, Legalis nr 28744;
z dnia 16 stycznia 2010 r., VI SA/Wa 1885/09, Legalis nr 18675; z dnia 30 czerwca 2010 r., VI SA/
Wa 793/10, Legalis nr 1963667; z dnia 20 grudnia 2010 r., VI SA/Wa 650/10, Legalis nr 372225;
z dnia 19 grudnia 2011 r., VI SA/Wa 1408/11, Legalis nr 862672; z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/
Wa 1815/15, Legalis nr 1471074.

33 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., VI SA/Wa 2548/17, LEX nr 3005246.

34  Dz.U.z2004r. Nr 90, poz. 864.
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zwigzane, po pierwsze, postanowieniami traktatow zatozycielskich (pierwotnym pra-
wem wspdlnotowym), po drugie — aktami przyjetymi przez instytucje Unii Europej-
skiej (wtérnym prawem wspdlnotowym), za$ po trzecie - co najwazniejsze w $wietle
prowadzonych rozwazan - wykladnia i stosowaniem prawa wspolnotowego wynika-
jacymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci. Nie ulega zatem
watpliwosci, ze zarowno wojewodzkie sady administracyjne, jak i NSA, bedace sa-
dami wspdlnotowymi, jako sady krajowe panstwa czlonkowskiego sa zwigzane wy-
ktadnig prawa wspolnotowego (prawa Unii Europejskiej) wynikajaca z orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej, wydanego w celu zapewnienia jedno-
litego stosowania prawa wspolnotowego we wszystkich panstwach czlonkowskich™>.
Wyroki wydane w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne ustalajg tresci obo-
wigzujgcych norm prawa unijnego i wiaza sady oraz organy panstw cztonkowskich.
Na marginesie mozna zaznaczy¢, iz pomimo ze takiego skutku nie wywotujg orzecze-
nia wydawane w trybie odwotawczym od decyzji Urzgdu Unii Europejskiej ds. Wla-
snosci Intelektualnej (wczeéniej Urzedu ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego), to
réwniez powinny by¢ uznawane za wartosciowe zrodto informacji dotyczacych sto-
sowania przepiséw o znakach towarowych, w tym oznaczeniach renomowanych*.

Podsumowanie

Koncepcje jakosciowa oraz syntetyczna jako niezgodne z orzecznictwem Try-
bunatu Sprawiedliwo$ci powinny zosta¢ porzucone przez polska judykature i dok-
tryne zaréwno przy kwalifikowaniu znaku jako renomowanego, jak i postaci jego
naruszenia®’. Zaden bowiem przepis ani zaden wyrok TS UE nie wymaga, by znak
renomowany wzbudzal szczegolne pozytywne skojarzenia czy kojarzyl sie z presti-
zem. Znak renomowany powinien by¢ traktowany jako znak znany, ta bowiem czysto
ilosciowa metoda oceny renomy znaku na etapie jego kwalifikacji wynika w sposéb
jednoznaczny z wyroku w sprawie Chevy*®. Jak wskazuje R. Skubisz, w porzadku pol-
skim rozwazania teoretyczne nie moga bazowa¢ wyltacznie na interpretacji seman-
tycznej czy wrecz nawet intuicyjnym rozumieniu pojecia renomy. Podgzanie w takim
kierunku prowadzi bowiem do niepewnych rezultatéw wykladni. Fakt, ze pojecie re-
nomy w jezyku polskim obejmuje dobra opini¢, nie moze by¢ podstawa twierdze-
nia, ze znak renomowany ma odmienne w poréwnaniu z prawem unijnym znaczenie

35 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., I GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

36 R. Skubisz, (w:) P. Kostanski, P. Podrecki , T. Targosz (red.), Experientia docet. Ksigga jubile-
uszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple, Warszawa 2017, LEX.

37 L. Zelechowski, (w:) P. Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa
2020, s. 421.

38 M. Bohaczewski, L. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Komentarz. t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132'.
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w prawie krajowym. Nalezy zatem jednolicie uznawaé, ze renomowanym znakiem
towarowym jest znak towarowy rozpoznawalny lub znany. W konsekwencji trzeba
zgodzi¢ si¢ z pogladem, ze znak towarowy, bedacy synonimem zlej jakosci sygnowa-
nych nim towaréw (ustug), czy znak opatrujacy towary codziennego uzytku, moze
by¢ renomowanym znakiem towarowym, pod warunkiem ze jest znany znaczacej
cze$ci whasciwych odbiorcéw?. Jednoczeénie nie mozna domniemywac, ze kazdy re-
nomowany znak towarowy z powodu samej renomy kojarzy si¢ z prestizem i wysoka
jakos$cig*. Dobra reputacja znaku nie moze tez kompensowaé niedostatecznej zna-
jomosci znaku przez klientelg, co oznacza, ze dowdd pozytywnego wizerunku znaku
nie zwalnia uprawnionego od koniecznosci wykazania wymaganego stopnia znajo-
mosci znaku wérdd odbiorcow?'.

Nalezy réwniez poprze¢ stanowiska przedstawicieli doktryny, ktérzy uznaja,
ze definicja ilo$ciowa jako jedyna nadaje si¢ do zastosowania we wszystkich przy-
padkach naruszenia prawa do znaku renomowanego, ktdre przewiduje polski usta-
wodawca. Ujecie jakosciowe byloby trafne, gdyby szkoda dla renomy znaku czy
tez czerpanie nienaleznej korzysci z renomy stanowily jedyne postaci naruszenia
prawa do znaku renomowanego. Jak wskazuje si¢, definicja ilo§ciowa odzwiercie-
dla koniecznos$¢ ochrony znaku renomowanego réwniez przed ,,banalizacjg jego sily
dystynktywnej” czy tez przed umozliwieniem osobom trzecim czerpania korzysci
z odrdzniajgcego charakteru znaku. W istocie sama znajomosc¢ znaku jest decydujaca
dla jego sily przyciagania, w korzystaniu z ktorej osoby trzecie majg interes. Koncep-
cja ilosciowa pozwala egzekwowac¢ rezim szczegolnej ochrony tak do znakéw silnie
odrdzniajacych, jak réwniez do znakéw cieszacych sie szczegoélnie pozytywnym wi-
zerunkiem wsrdd klienteli. W drugim przypadku element jakosciowy staje si¢ jednak
istotny na etapie oceny szkody dla renomy lub czerpania korzysci z renomy znaku.
W tym kontekscie pojecie renomy zyskuje zatem inne znaczenie i powinno by¢ in-
terpretowane w rozumieniu sfownikowym. Nie oznacza bowiem znajomosci znaku,
ale jest oceniane poprzez odwolanie si¢ do kryteriéw jakosciowych, stanowi synonim
pozytywnego wizerunku znaku. Tym samym nalezy zgodzi¢ si¢ z konkluzja, ze poje-
cie renomy zaréwno w ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej, jak i w tekscie dy-
rektywy 2015/2436 oraz w rozporzadzeniu 2017/1001 funkcjonuje w dwéch réznych
znaczeniach®.

39  R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo wlasnosci przemysto-
wej, Warszawa 2017, s. 552-553.

40 Wyrok SPI z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie VIPS, T-215/03, pkt 58.

41 M. Bohaczewski, L. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132'.

42 M. Bohaczewski, L. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci prze-
mystowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132; M. Bohaczewski,
Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, Legalis.
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Warto takze zauwazy¢, ze problematyka kwalifikacji znakow towarowych jako
znakéw renomowanych zostata dostrzezona podczas opracowywania wytycznych
Prezesa UPRP (przyjetych w 2020 r.). Wytyczne wiaza wylacznie ekspertow, nie sa
zrodtem prawa powszechnie obowigzujacego i nie moga by¢ powolywane jako pod-
stawa prawna wydanej przez Urzad decyzji lub postanowienia, bez watpienia sta-
nowig jednak instrukcje dotyczace sposobu stosowania prawa. Zostaly opracowane
w oparciu o bogatg wiedze i wieloletnie doswiadczenie ekspertow UPRP, uwzgled-
niaja obowiazujacy stan prawny, a takze krajowy i europejski dorobek w dziedzinie
prawa wlasnosci przemystowej*. Prezes UPRP jednoznacznie stwierdzita w nich, ze
»glownym kryterium branym pod uwage przy ocenie, czy mamy do czynienia ze zna-
kiem renomowanym, jest stopien jego znajomosci (rozpoznawalnosci) wsréd wiasci-
wego kregu odbiorcow (kryterium ilo$ciowe). Dowody i argumenty dotyczace dobrej
opinii oraz estymy, jaka przypisuja oznaczeniu przecietni odbiorcy, ani tez utrwalone
w przeswiadczeniu konsumentéw wyobrazenie o walorach towaru nie stanowig bez-
posredniego kryterium pozwalajacego ustali¢, ze znak cieszy si¢ renomg. Wyobra-
zenie odbiorcéw o walorach towaréw, wbrew znaczeniu stlowa ,,renoma” w jezyku
polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wczesniejszego jako znaku
renomowanego. Utozsamianie jako$ci ze znakiem renomowanym bedzie jednak
istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego na po6zniejszy znak mogtoby
by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego™*.
Pozostaje mie¢ nadzieje, Ze wytyczne przyczynia si¢ do ugruntowania linii orzecz-
niczej Urzedu w sprawach dotyczacych znakéw renomowanych, a co za tym idzie -
rozstrzygniecia UPRP bedg rzadziej zaskarzane do sadéw administracyjnych.
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