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__ USUNIECIE ZNAKU TOWAROWEGO
A TRESC PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Celem artykulu jest proba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy usuwanie
znaku towarowego objete jest prawem ochronnym na znak towarowy. W tym
celu przede wszystkim nalezy rozwazy¢, czy w pojeciu uzywania znaku towa-
rowego miesci sie jego usuwanie, ewentualnie czy ustawodawca przewidzial
skuteczna ochrone tylko przed uzywaniem cudzego znaku, czy moze réwniez
przed innymi dzialaniami wprost nieprzewidzianymi w ustawie, a majacymi
wplyw na zwiazek oznaczenia z towarem. Pomimo ze usuni¢cie cudzego zna-
ku towarowego i ewentualnie oznakowanie towaru wlasnym znakiem moze
prowadzi¢ do zaburzenia przejrzystosci rynkowej, a konieczno$¢ ochrony inte-
res6w podmiotu uprawnionego do usunietego znaku towarowego jest w wielu
przypadkach niewatpliwa, trudno na tle obecnie obowiazujacej ustawy Prawo
wlasnosci przemystowej obejmowac trescia prawa wylacznego usuwanie zna-
ku. Ochrony godnych ochrony intereséw uprawnionego do znaku towarowego
nalezy poszukiwac przede wszystkim na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji.

Zjawisko usuwania cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego
i ewentualnie nakladania nowego znaku towarowego, do ktérego usuwajacy
znak jest uprawniony, nie jest obce praktyce. Z tak zwanym debrandingiem,
czyli wprowadzaniem cudzych towaréw anonimowo, oraz rebrandingiem, czyli
nakladaniem wlasnego znaku na cudzy towar, spotka¢ sie mozna chociazby
w przypadku przepakowywania towaréw (najczesciej surowcoéw lub towaréw
pakowanych w opakowaniach zbiorczych) do mniejszych opakowan dosto-
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sowanych do potrzeb koficowego odbiorcy. Innym przykltadem niech bedzie
usuwanie oznakowanego opakowania i dalsza dystrybucja towaru nieozna-
kowanego bez opakowania albo po prostu fizyczne usunigcie znaku z towa-
ru i dalszy obrét towarem pod nowym znakiem towarowym. Zawsze jednak
chodzi o fizyczne usuniecie oznaczenia z towaru oraz zupelne pozbawienie go
wszelkich oznaczen stanowiacych znaki towarowe. Podmiot usuwajacy cudzy
znak towarowy nie wykorzystuje tego znaku, ani znaku podobnego, w jakikol-
wiek sposéb w obrocie. Analizowany problem nie obejmuje zatem przypadku
czgSciowego usuniecia znakéw towarowych, jak réwniez nawet catkowitego
usuniecia znakéw z towaréw iich opakowan, ale wykorzystywania ich w inny
sposob, jak choc¢by w reklamie lub dokumentach handlowych.

Powstaje pytanie o dopuszczalno$é tego typu dzialan na gruncie prawa zna-
kéw towarowych. Usuniecie znaku towarowego prowadzi do wyrugowania
znaku z obrotu w zakresie towaréw pierwotnie oznakowanych. Utrudnia zna-
kowi obecno$é na rynku, a w konsekwencji pelnienie swoich funkcji prawnych
i gospodarczych. Znak w konotacji z towarem komunikuje o pochodzeniu to-
wardw, odrdznia je, moze zacheca¢ do nabycia towaru, pomagac zdoby¢ nowa
klientele. Wzajemne oddzialywanie towaru ze znakiem wlasciwie wykorzy-
stywane przez uprawnionego pozwala odnies$¢ sukces rynkowy. Usuniecie
znaku utrudnia, a czasem uniemozliwia te komunikacje i zakl6ca wzajemne
oddzialywanie na linii znak—towar. Nie mozna tez pomina¢, ze usuniecie znaku
towarowego, szczegélnie gdy laczy sie z nalozeniem nowego znaku towaro-
wego, moze rodzi¢ ryzyko zaburzenia przejrzystosci rynkowej. W obrocie po-
jawiaja sie bowiem jednoczes$nie i zaczynajg miedzy soba konkurowaé towary
sygnowane znakami r6znych uprawnionych, ktére pierwotnie mialty wspdlne
pochodzenie. Dodatkowo moga dojs¢ inne czynniki wzmagajace poczucie naru-
szenia intereséw uprawnionego do znaku usunietego, jak cho¢by gdy kojarzony
z danym oznaczeniem towar jest charakterystyczny, innowacyjny, atrakcyjny
wizualnie lub ktérego uzyskanie wymagalo znacznych nakladéw inwestycyj-
nych. Usuniecie i nalozenie nowego znaku towarowego na taki towar moze
wywolaé wéréd klienteli przeSwiadczenie powigzan pomiedzy podmiotem
nakladajacym nowy znak a uprawnionym do znaku usunietego albo moze sta-
nowic przejaw wykorzystania cudzych towaréw do budowania wlasnej pozycji
rynkowej. Uprawniony do znaku powinien zastugiwac w takich sytuacjach na
ochrone prawna. Pytanie, czy w $wietle obowiazujacych przepiséw ochrona ta
jest mozliwa na gruncie prawa znakéw towarowych?

Udzielenie odpowiedzi na powyzsze pytanie wymaga zastanowienia sie, czy
usuwanie znaku towarowego objete jest zakresem wyltacznosci chronionej pra-
wem ochronnym na znak towarowy.

Wypowiedzi w literaturze polskiej nie s3 w tym zakresie jednolite'. Przede

! Zadopuszczalnoscig usuniecia cudzego znaku towarowego opowiada sie R. Skubisz — por. R. Skubisz,
Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy (w) System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wiasnosci prze-
mystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 965, natomiast przeciw U. Promifiska — por. U. Prominska,
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wszystkim nalezy rozwazy¢, czy w pojeciu uzywania znaku towarowego miesci
sie jego usuwanie, ewentualnie czy ustawodawca przewidzial skuteczng ochro-
ne tylko przed uzywaniem cudzego znaku, czy moze réwniez przed innymi
dzialaniami wprost nieprzewidzianymi w ustawie, a majacymi wplyw na zwia-
zek oznaczenia z towarem. Rozstrzygajac te kwestie, nie mozna traci¢ z pola
widzenia istoty problemu, jakim jest ochrona znaku i pelnionych przez niego
funkgji. Z tej perspektywy trzeba dalej zastanowic sig, czy wylgczne uprawnie-
nia wlasciciela znaku odnosza sie do oznakowanych towaréw, czy réwniez do
towarow, ktore oznakowane juz nie sg, oraz czy usuniecie znaku towarowego
rzeczywiscie prowadzi do naruszenia funkcji znaku towarowego w zakresie
chronionym przez ustawe — Prawo wlasnosci przemystowej?. W tym celu warto
przyjrze¢ sie wyrokowi TSUE w sprawie Mitsubishi z 20.07.2018 1.3, by odnies¢
sie nastepnie do podnoszonych w literaturze argumentéw w sprawie dopusz-
czalnosci usuwania znaku towarowego*.

1. WYROK TSUE C-127/17 W SPRAWIE MITSHUBISHI

Orzeczeniem TSUE, ktore jak dotad w zasadzie jako jedyne bezposrednio
odnosi sie do kwestii dopuszczalnosci usuwania znaku towarowego, jest wyrok
z20.07.2018 1. w sprawie Mitsubishi. Sprawa dotyczyla mozliwosci wprowadza-
nia na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) towaréw w postaci
wozkéw widlowych z usunietymi uprzednio przez sprzedawce znakami towa-
rowymi. W zaistnialym stanie faktycznym belgijska sp6tka DUMA, specjalizu-
jaca sie w handlu nowymi oraz uzywanymi wézkami widlowymi, i powiazana
z nig spotka GSI, zajmujaca sie produkcja oraz naprawg woézkéw widlowych,
zostaly pozwane przez spotke Mitsubishi o naruszenie znakéw towarowych
krajowych i unijnych tej spotki. Pozwane spé6tki dokonywaly zakupu wozkéw
powoda poza obszarem EOG i dokonywaly przywozu tych towaréw na obszar
EOG, obejmujac je procedura sktadu celnego. W tym czasie usuwatly chronione
na terytorium UE znaki towarowe Mitsubishi, dokonywaly modyfikacji wozkéw
niezbednych do przystosowania ich do norm obowigzujacych w UE, zmienialy
tablice znamionowe i numery serii, a nastepnie umieszczaly na wézkach wtasne
oznaczenia. Tak przystosowane i na nowo oznakowane woézki wprowadzaty do
obrotu w EOG juz bez jakichkolwiek oznaczen nalezacych do Mitsubishi.

Prawo z rejestracji znaku towarowego. Tres¢ i naruszenie, £6dz 1994, s. 122-124 oraz K. Szczepanowska-
-Koztowska — por. K. Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw wiasnosci przemystowej, Warszawa
2003, s.316i317.

2 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.), dalej
p-w.p.

3 Wyrok TSUE z 25.07.2018 ., C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd i Mitsubishi Caterpillar Forklift Eu-
rope BV przeciwko Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA, ECLI:EU:C:2018:594 — dalej réwniez
jako wyrok C-129/17, Mitsubishi.

4 Szerzejna ten temat por. J. Chlebny, Dopuszczalnosc usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie
prawa znakow towarowych, cz. 2, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2020/2, s. 34.
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Uprawniona do znakéw towarowych uznala takie dzialanie za naruszajace
jej prawa wylaczne, wskazujac, ze usuwanie znaku towarowego z towaréw ob-
jetych procedurg celng stanowi obejscie prawa wlasciciela znaku do kontrolo-
wania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towaréw opatrzonych tym
znakiem i narusza pelnione przez znak funkcje (funkcje wskazywania pocho-
dzenia, reklamowg i inwestycyjna). W tym zakresie powo6dka podkreslita fakt,
ze mimo usuwania oznaczen konsumenci wcigz rozpoznaja w tych towarach
wozki widlowe Mitsubishi. Z kolei spotki pozwane podnosily, Ze nie ma miej-
sca naruszenie wylagcznych uprawnien wiasciciela znaku, gdyz nie dochodzi
do uzywania cudzego znaku towarowego. Ponadto, z uwagi na dokonywa-
ne modyfikacje wézkéw widlowych, pozwane spétki powinny by¢ uznane za
producentéw wo6zkéw, a zatem maja prawo do umieszczania na nich swoich
wlasnych oznaczen.

Majac na uwadze, ze kwestia usuwania znaku towarowego we wskazanych
wyzej okolicznos$ciach moze by¢ réznie oceniana, a nie byta do tej pory bez-
posrednio przedmiotem interpretacji Trybunalu Sprawiedliwosci, belgijski sad
odsylajacy wniést pytania prejudycjalne. Trybunal musial m.in. rozstrzygna¢,
czy na gruncie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z 22.10.2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych® (obecnie art. 10 dyrektywy 2015/2436)
oraz art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej® (obecnie art. 9 rozporzadzenia 2017/1001) wta-
Sciciel znaku ma prawo sprzeciwic¢ sie, by osoba trzecia bez jego zgody usuwata
wszystkie oznaczenia, ktére sa identyczne ze znakami towarowymi z towaréw,
ktore nie zostaly jeszcze wprowadzone do obrotu w obrebie EOG, a dokonywa-
ne przez osobe trzecig usuwanie ma na celu przywoéz towaréw lub ich wprowa-
dzenie do obrotu na tym terytorium.

Odpowiadajac na postawione pytanie, Trybunat przyjal, ze wiasciciel znaku
towarowego moze na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/951i art. 9 rozporzadzenia
nr 207/2009 sprzeciwic sie usuwaniu przez osobe trzecig oznaczen identycznych
zjego znakami z towaréw objetych procedura sktadu celnego i umieszczaniu na
nich innych oznaczen w celu dokonania przywozu tych towaréw lub wprowa-
dzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie byly dotad jeszcze sprzedawane. Nalezy
przyjaé, ze poglad taki, z uwagi na treé¢ analizowanych przepiséw, zachowuje
aktualno$¢ na gruncie dyrektywy 2015/2436 oraz rozporzadzenia 2017/1001.

Podstawa rozstrzygniecia jest zalozenie, ze usuniecie znaku towarowego
stanowi przejaw jego uzywania w obrocie handlowym. Jak zauwazyt Trybu-
nal, ,dzialanie polegajace na usuwaniu przez osobe trzecig oznaczen identycz-

> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. UEL
299, s. 25), dalej dyrektywa 2008/95.

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Euro-
pejskiej (Dz.Urz. UE L 78, s. 1), dalej rozporzadzenie nr 207/2009.
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nych ze znakiem towarowym w celu umieszczenia wlasnych oznaczen stanowi
czynne zachowanie ze strony tej osoby trzeciej, ktére — poniewaz ma na celu
dokonanie przywozu i prowadzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem
wystepuje w kontekscie dziatalnosci handlowej stuzacej uzyskaniu korzysci go-
spodarczej (...) moze zosta¢ uznane za uzywanie znaku w obrocie handlowym””.
Poglad ten w zasadzie przesadza o stwierdzeniu naruszenia prawa wylacznego
chronigcego znak towarowy w przypadku jego usuniecia przez osobe trzecia.
Nie ma przy tym znaczenia, czy usuwajacy naniesie nastepnie na towar swoj
znak towarowy. Wprawdzie sprawa Mitsubishi dotyczyla usuwania znakéw
z towaréw objetych procedurg celng, a wiec zanim zostaly wprowadzone do
obrotu na terytorium Unii Europejskiej, jednak uzasadnienie moze wskazywacg,
ze wywody Trybunalu nalezaloby odnie$¢ do usuwania chronionego znaku to-
warowego w ogolnosci. Uzasadniajac przyjete stanowisko, Trybunat skupit sie
na dwoch kwestiach — po pierwsze, naruszeniu prawa do kontroli pierwszego
wprowadzenia do obrotu oznakowanego towaru, po drugie, konsekwencjach
usuniecia znaku dla funkcji pelnionych przez znak towarowy.

Odnosnie do kwestii naruszenia prawa do kontroli pierwszego wprowadze-
nia do obrotu oznakowanego towaru Trybunal zauwazyt, Ze wprowadzenie na
rynek towaréw poza EOG nie wyczerpuje praw wlasciciela do sprzeciwienia sie
przywozowi tych towaréw bez jego zgody, co umozliwia wlascicielowi znaku
towarowego kontrolowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towa-
réw opatrzonych jego znakiem?®. Usunigcie oznaczen identycznych ze znakiem
towarowym przez osobe trzecia uniemozliwia, by towary, dla ktérych znak jest
zarejestrowany, byly przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opa-
trzone owym znakiem. Trybunal wywiddt stad wniosek, Ze usuniecie znaku
pozbawia uprawnionego mozliwosci skorzystania z prawa do kontrolowania
pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towar6éw opatrzonych jego zna-
kiem®.

Co sie natomiast tyczy oceny naruszenia funkgji pelnionych przez znak to-
warowy, Trybunal stwierdzil, Ze usuniecie oznaczen identycznych ze znakiem
towarowym i umieszczenie na towarach nowych oznaczen w celu pierwszego
wprowadzenia na rynek w EOG narusza funkcje wskazywania pochodzenia,
inwestycyjna i reklamowa'. Jak zauwazyl, funkcje wskazywania pochodzenia
narusza kazde dzialanie osoby trzeciej utrudniajace wlascicielowi znaku towa-
rowego zarejestrowanego w jednym lub w kilku panistwach cztonkowskich wy-
konywanie jego prawa do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu
w EOG towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym'. Do naruszenia tej
funkcji dochodzi zaréwno wtedy, gdy konsumenci wchodzacy w sktad wtasci-

7 Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 48.
8 Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 31.
Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 42.
10 Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 43, 44, 46.
1 Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 44.
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wego kregu odbiorcéw nie rozpoznajg pochodzenia wézkéw widlowych od
Mitsubishi, jak rowniez wtedy, gdy mimo usuniecia z wézkéw oznaczen iden-
tycznych ze znakiem towarowym i umieszczenia na nich nowych oznaczen
dalej postrzegaja te towary jako pochodzace od uprawnionego do pierwotnie
nalozonego znaku'. Z kolei w przypadku funkcji inwestycyjnej i reklamowej
,usuniecie z towaréw oznaczen identycznych ze znakiem towarowym i umiesz-
czenie na nich nowych oznaczen ogranicza mozliwos¢ przywigzania do siebie
klientéw przez wlasciciela znaku poprzez jako$¢ jego towardw (...), jezeli (...)
dany towar nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na konkretnym ryn-
ku przez samego wlasciciela lub za jego zgoda. Okolicznoé¢ bowiem, ze towary
wlasciciela znaku towarowego zostaja wprowadzone do obrotu przed wpro-
wadzeniem ich tam pod tym znakiem przez niego samego, z tym skutkiem,
ze konsumenci poznajg te towary, zanim beda mieli mozliwos¢ skojarzenia ich
z owym wlascicielem, jest w stanie istotnie utrudnic¢ wykorzystanie znaku przez
rzeczonego wlasciciela do zdobycia reputacji pozwalajacej na pozyskanie i przy-
wiazanie do siebie konsumentéw za pomoca rozmaitych technik handlowych,
a takze postuzenie sie nim jako elementem promocji sprzedazy lub instrumen-
tem strategii handlowej. Poza tym takie dzialania pozbawiajq wlasciciela moz-
liwosci osiggniecia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG,
korzysci ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem
realizacji swojej inwestycji” .

Z uzasadnienia Trybunalu wysunaé¢ mozna wniosek o woli objecia usunigcia
znaku towarowego pojeciem jego uzywania, co w istocie prowadzi do rozsze-
rzenia uzywania znaku towarowego na dzialania, ktére polegaja na niewy-
korzystywaniu oznaczenia w obrocie. Z kolei uprawnienie do kontrolowania
pierwszego wprowadzenia oznakowanego znakiem towaru na rynek EOG roz-
ciggniete zostalo rowniez na towary nieoznakowane. Natomiast art. 9 ust. 4 roz-
porzadzenia' (odpowiednio art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436), odnoszacy sie
do towaréw bedacych w tranzycie i przyznajacy uprawnionemu prawo zakaza-
nia wprowadzania oznakowanych bez jego zgody towaréw na terytorium UE"
bez dopuszczania ich tam do obrotu, w mys$l stanowiska Trybunatu nie dos¢,
ze ma analogiczne zastosowanie do towaréw nieoznakowanych, to rowniez
stosuje si¢ go do towardw objetych procedura celng skierowanych docelowo na
rynek unijny. Trybunat przyjal bowiem, ze art. 9 ust. 4 rozporzadzenia znajduje
zastosowanie do zaistnialego stanu faktycznego, mimo ze sprawa nie dotyczyta
ani towaréw oznakowanych, ani towaréw w tranzycie. W rezultacie orzeczenie

2 Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 45.

B Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 46.

1 Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 51. Trybunat w niniejszej sprawie powolywat sie na identycznie
brzmiacy art. 9 ust. 4 rozporzadzenia 207/2009, ktdre zostalo zastapione przez obecne rozporza-
dzenie 2017/1001.

5 W przypadku dyrektywy 2015/2436 odpowiednio: panstwa czlonkowskiego, w ktérym znak jest
zarejestrowany.
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w sprawie Mitsubishi wpisuje sie w tendencje Trybunalu do rozszerzania zakre-
su ochrony znaku towarowego w ramach do$¢ odwaznych i prawotwoérczych
interpretacji dokonywanych przez Trybunat.

Nalezy podkresli¢, ze orzeczenie w sprawie Mitsubishi zapadlo na gruncie
okreslonego stanu faktycznego, a teza ujeta jest wasko. Rozstrzygajac o niedo-
puszczalnosci usuniecia znaku towarowego, Trybunat wypowiedzial sie w kon-
tekscie towaréw niewprowadzonych jeszcze do obrotu na terytorium EOG. Nie
bez znaczenia jest to, ze do usuniecia znakéw towarowych doszto w trakcie pro-
cedury celnej, a zatem sprawa dotyczyla towaréw niewprowadzonych jeszcze
do obrotu na rynek EOG przez uprawnionego, jak réwniez ze pozwane sp6tki
nalezaly kiedys do sieci oficjalnych dystrybutoréw powoda. Réwniez szczegoél-
na charakterystyka towaréw, ktére mimo usuniecia kojarzone mogty by¢ z Mit-
subishi, wzmaga poczucie naruszenia intereséw uprawnionego do usunietego
znaku. Konkretne okolicznosci faktyczne sktonity Trybunatl do przekonania, ze
spotki, wykorzystujac procedure sktadu celnego i usuwajac znaki, dziataty w celu
ominiecia prawa kontroli pierwszego wprowadzenia oznakowanych towaréw
przez uprawnionego na rynek EOG. Nie ulega bowiem watpliwosci, ze pozwane
nie moglyby wprowadzi¢ na rynek unijny wézkéw widlowych, gdyby byly one
oznakowane znakami Mitsubishi. By¢ moze wiaénie te okolicznosci przesadzily
o takim, a nie innym rozstrzygnieciu. Trudno zatem przewidzie¢, jakie byloby
stanowisko Trybunatu, gdyby usuniecie znaku przez pozwane spétki nastapilo
po wprowadzeniu towaréw do obrotu w Unii Europejskiej przez uprawnione-
go. Racje stron bylyby wéwczas inne, a podstawowy argument dotyczacy na-
ruszenia uprawnienia do kontroli pierwszego wprowadzenia oznakowanego
towaru do obrotu by odpadl. Niemniej jednak pojecie uzywania nie powinno
by¢ relatywizowane wzgledem tej okolicznosci, a co za tym idzie, konsekwencje
interpretacyjne Trybunatu w tej sprawie wydaja sie wykracza¢ poza wskazany
w niej stan faktyczny.

2. OCENA DOPUSZCZALNOSCI USUWANIA
CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Dokonanie oceny dopuszczalnosci usuniecia znaku towarowego przez osobe
trzecia wymaga wywazenia intereséw r6znych podmiotéw, ktére nie zawsze po-
zostaja zbiezne. Poza interesem klienta i potrzeba jego ochrony przed ryzykiem
konfuzji wzig¢ trzeba pod uwage interes uprawnionego do znaku towarowego
w silnym prawie chronigcym jego znak towarowy, ale réwniez interes nabywcy
towaru usuwajacego znak towarowy. Jest on kolejnym ogniwem w laficuchu
dystrybucji towaru, ktéremu trzeba zapewni¢ swobodny obrét towarami be-
dacymi jego wlasnoscig. Warto pamigtaé, ze wraz z nabyciem oznakowanego
towaru nabywcy przystuguje szereg uprawnien wynikajacych z prawa wila-
snosci rzeczy, ktére to uprawnienia musza by¢ niejako skorelowane z prawem
wylacznym chronigcym znak towarowy. Dokonujac dalszej sprzedazy towaréw
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bez oznaczenia lub z wlasnym znakiem towarowym, wiasciciel zbywa je jako
swoje w tym znaczeniu, ze bierze wobec kolejnego nabywecy, czesto koncowego,
odpowiedzialno$¢ za towar, jego cechy, jakos¢ itp. Sygnujac towar wiasnym
znakiem, do ktdérego jest uprawniony, odréznia go od innych towaréw jako
pochodzacych od niego, a zatem wykonuje swoje prawo do znaku towarowego.
Czyniac to, nie postuguje sie w istocie cudzym znakiem towarowym, nie uzywa
go i nie wywoluje mylnych konotacji co do powigzan z uprawnionym do tego
znaku'®. Ponadto trzeba mie¢ na wzgledzie, ze uprawniony do znaku pierwotnie
nalozonego, sprzedajac oznakowany towar, zrealizowal swoj interes majatko-
wy zakorzeniony w znaku towarowym. Znak spelnil swoje funkcje prawne
i gospodarcze. Pierwotnie oznakowany towar znalazt bowiem nabywce, ktory
dokonal wyboru, odrézniajac towar sposréd innych jednorodzajowych towa-
réw wystepujacych na rynku.

Majac powyzsze na uwadze, przyjrzyjmy sie, jaki wplyw ma usuniecie znaku
towarowego na wskazywane w literaturze i orzecznictwie obszary z zakresu pra-
wa znakéw towarowych i czy rzeczywiscie uzasadnione jest na gruncie obecnej
regulacji prawnej objecie usuwania znaku towarowego trescig prawa ochronnego
na znak towarowy.

2.1. USUWANIE A UZYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Istotg prawa ochronnego na znak towarowy jest przyznanie uprawnionemu
wylacznego uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodo-
wy na terenie Polski. W art. 154 p.w.p. ustawodawca wymienia przykladowe
przejawy dzialan stanowigcych uzywanie znaku towarowego. Nalezg do nich
umieszczanie znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opa-
kowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towaréw do obrotu, ich import
lub eksport oraz sktadowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
umieszczanie znaku na dokumentach zwiagzanych z wprowadzaniem towaréw
do obrotu, postugiwanie sie nim w celu reklamy. Analogiczny katalog, tyle ze
od strony negatywnej, a zatem ujety jako przyktadowy wykaz dziatan, ktérych
moze zakaza¢ uprawniony osobie trzeciej, przewidzial ustawodawca unijny
w art. 10 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie usta-
wodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych'”
oraz w art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towaro-
wego Unii Europejskiej®. Jak latwo zauwazy¢, w zadnym z wyzej wymienio-
nych aktow prawnych nie zostalo wymienione expressis verbis usuniecie znaku
towarowego. Majac na wzgledzie, ze zaréwno w regulacji polskiej, jak i unijnej

16 Por. szerzej R. Skubisz, Wyczerpanie prawa..., s. 965.

7" Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 1. (Dz.Urz. UE L 336,
s.1zezm.), dalej dyrektywa 2015/2436.

8 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. (Dz.Urz. UE
L 154, s. 1), dalej rozporzadzenie 2017/1001.
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wykaz ten nie ma charakteru wyczerpujacego, nalezy sie zastanowi¢, czy usu-
niecie znaku mozna traktowac jako kolejny niewymieniony przejaw uzywania
znaku towarowego. W tym celu warto na podstawie wymienionych w ustawie
przykladéw wskaza¢ pewne cechy wspdlne charakteryzujace uzywanie znaku
towarowego w ogole.

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, ze okreslenia takie jak ,umieszczenie zna-
ku”, ,pod takim oznaczeniem”, ,postugiwanie sie znakiem”, ,uzywanie oznacze-
nia jako nazwy” sugeruja, Ze uzywanie znaku musi by¢ postrzegalne dla innych
uczestnikéw obrotu. Skoro znak ma nieé¢ okreslony przekaz klienteli, to musi by¢
zdatny do percepcji w konotacji z towarem, dla ktérego zostal zarejestrowany.
Uzywanie zaklada zatem pojawienie sie znaku towarowego na rynku w zwiazku
z sygnowanym towarem, czy to przez bezposrednie nalozenie znaku na towar
lub opakowanie, czy to przez jego wykorzystanie w dokumentacji, reklamie lub
w inny spos6b zwigzany z obrotem danym towarem. Po drugie, uzywanie musi
mie¢ miejsce w kontekscie dziatalnosci handlowej majacej na celu przysporzenie
korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej”. W tym miejscu nasuwa sie
spostrzezenie, ze uzywanie znaku zaklada wykorzystanie znaku w obrocie jako
nosnika okreslonych informacji w zwigzku z towarami, do ktérych sygnowania
jest przeznaczony, co w przypadku usuniecia znaku i zerwania zwigzku z towa-
rem nasuwa powazne watpliwosci. Po trzecie, uzywanie musi mie¢ charakter
»czynny”. Zgodnie z orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci zawsze musi
by¢ to czynne zachowanie podmiotu, jak choc¢by ,umieszczanie” oznaczenia na
towarach, ,oferowanie” towaréw pod takim oznaczeniem, ,wprowadzanie ich do
obrotu”, ,przywéz”, ,wywoz” towaréw pod takim oznaczeniem itp.*

Wobec powyzszego mozna wysnuc kolejny wniosek, a mianowicie ze uzycie
oznaczenia zaklada jego pojawienie sie na rynku tak, aby mogto ono zosta¢
wykorzystane jako narzedzie komunikacjii przez to petnié swoje funkcje. Cecha
charakterystyczng uzywania znaku towarowego jest bowiem uzywanie znaku
w swojej funkcji (w celu odrézniania jednorodzajowych towaréw), ktére ma
charakter publiczny?.

Powyzsze cechy charakteryzujace uzywanie znaku w ogdélnosci kaza podac
w watpliwos¢ mozliwos¢ objecia tym pojeciem rowniez usuwania znaku. Usu-
wanie znaku zdaje si¢ by¢ aktem przeciwnym do uzywania znaku towarowe-
go. Prowadzi ono do pojawienia si¢ na rynku towaru bez oznaczenia, a zatem
mozna powiedzie¢, ze blizsze jest ,nieuzywaniu” cudzego znaku towarowego.
W wyniku usuniecia znaku staje sie on bowiem nieobecny na rynku. Nie moze
by¢ zatem mowy ani o czynnym uzywaniu znaku, ani o wykorzystaniu znaku

¥ Wyrok TS z216.07.2015 1., C-379/14, TOP Logistics BV i Van Caem International BV przeciwko Bacardi
& Company Ltd oraz Bacardi International Ltd — Bacardi & Company Ltd i Bacardi International Ltd
przeciwko TOP Logistics BV i Van Caem International BV, ECLI:EU:C:2015:497, pkt 43.

2 Wyrok TS z3.03.2016 ., C-179/15, Daimler AG przeciwko Egyiid Garage Gépjdrmiijavitd és Ertékesitd
Kft., ECLI:EU:C:2016:134, pkt 40.

2 U. Prominska, Prawo...,s.73.
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w obrocie handlowym, ani tym bardziej o wykorzystaniu oznaczenia w funkcji
znaku, ktore to okolicznosci stanowig niezbedne przestanki naruszenia prawa
chronigcego znak towarowy.

Skoro watpliwe jest objecie usuwania znaku towarowego pojeciem uzywania,
to rozwazy¢ nalezy mozliwo$¢ ujecia usuwania znaku jako inny niz uzywanie
przejaw dzialah mieszczacy sie w treSci prawa wylacznego chronigcego znak to-
warowy. Takie rozwigzanie przyjeto chociazby w regulacji francuskiej, ktéra wy-
raznie wymienia usuniecie znaku towarowego jako odrebna od uzywania postac
naruszenia prawa wylacznego. Zgodnie z art. L 713-2 pkt b kodeksu wlasnosci in-
telektualnej* usuniecie lub modyfikacja znaku towarowego przymocowanego na
stale sa zakazane, chyba ze wlasciciel wyrazi na to zgode. Wykazywanie ryzyka
konfuzji nie jest w tym przypadku konieczne. W literaturze francuskiej zauwaza
sie, Ze wymienienie tej postaci naruszenia bylo niezbedne, by obja¢ usuniecie zna-
ku towarowego sferag wylacznosci uprawnionego. Panuje bowiem przekonanie,
ze usuniecia znaku towarowego nie mozna wywies¢ z uprawnien przyznanych
wlascicielowi znaku towarowego na podstawie art. 10 dyrektywy 2015/2436%.
Podnosi sie réwniez niemozno$¢ pelnienia funkcji odrézniajacej przez znak to-
warowy w przypadku jego usuniecia®. Przejecie takiego rozwigzania do regulacji
polskiej niewatpliwie przecinaloby dyskusje w zakresie dopuszczalnosci objecia
usuniecia znaku towarowego treécia prawa wylacznego, gdyby nie milczenie
w tym zakresie dyrektywy harmonizacyjnej®. Z uwagi na kontrowersje w za-
kresie zgodnosci regulacji francuskiej z prawem unijnym w praktyce kwestia
usuwania oznaczen przez osoby trzecie rozstrzygana jest przez sady francuskie
najczesciej na gruncie prawa konsumenckiego®. Jednak z punktu widzenia pro-
wadzonych rozwazan wazny jest wniosek, Zze naduzyciem interpretacyjnym jest
wkomponowywanie usuniecia znaku towarowego w pojecie uzywania znaku.

Z powodu braku wyraznego przepisu ustawy — Prawo wilasnosci przemysto-
wej na wzor regulacji francuskiej usunigcie znaku towarowego, jako odrebne od
uzywania uprawnienia, mozna starac sie zakorzeni¢ w prawie do poszanowania
integralnosci towaru ze znakiem. Tyle ze od razu pojawia sie pytanie o sku-
teczna ochrone tego uprawnienia w przypadku bezprawnego usuniecia znaku
przez osobe trzecig. Podstawa roszczen nie moglby by¢ art. 296 p.w.p., gdyz
wymienione w ust. 1 roszczenia mozliwe sa do wysuniecia jedynie wéweczas,
gdy do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi w wyniku
bezprawnego uzywania znaku przez osobe trzecia. Wprawdzie przyjmujac, ze

2 Code de la propriété intellectuelle z 1.07.1992 r. JORF nr 153 z 3.07.1992 r., s. 8801 i n. ze zm.),
dalej CPL

3 J.Reynard, E. Py, P Tréfigny, Droit de la proprieté industrielle, Paryz 2016, s. 256.

# J.Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la proprieté industrielle, Paryz 2007, s. 256.

» Por. szerzej ]. Chlebny, Dopuszczalnosé usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znakow

towarowych, cz. 1, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2020/1, s. 44.

Por. np. wyrok Cour de Cassation z 6.05.1991 r. Izba Gospodarcza, sygn. 89-15125; J. Azéma,

J.-Ch. Galloux, Droit de la proprieté industrielle, Paryz 2012, s. 898; N. Pollak, Droit des Marques,

StudyramaPro 2013, s. 121.
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usuniecie miesci sie w treSci prawa wylgcznego, otwiera sie pole do analizy moz-
liwosci zakazania tego typu dzialan w ramach konstrukeji wyczerpania prawa
imozliwosci podniesienia sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji towaréw, jednak
i tu pojawia sie problem. Po pierwsze, art. 155 p.w.p. dotyczacy wyczerpania
prawa odnosi sie do dzialan obejmujacych ,towary ze znakiem”, co w przypad-
ku usunigcia nie wchodzi w gre. Po drugie, nawet gdyby przyjac, ze kwestie
te nalezy rozpatrywacé na plaszczyznie wyczerpania, to rodza sie watpliwosci,
czy usuniecie znaku towarowego mozna traktowac jako uzasadniony powaod
pozwalajacy uprawnionemu sprzeciwic sie dalszej dystrybucji towaréw, o czym
bedzie mowa dale;.

W rezultacie obowiazujace przepisy prawne, zaréwno na poziomie krajowym
(p-w.p.), jakiunijnym, sklaniaja do przekonania o wykluczeniu mozliwosci ob-
jecia usuwania znaku, a w konsekwengji dziatan dotyczacych towaréw nieozna-
kowanych, trescig prawa wylacznego chronigcego znak towarowy. Zaréwno
sfera pozytywna, jak i negatywna prawa ochronnego na znak towarowy od-
nosza sie do uzywania znaku, w ktére trudno wkomponowac¢ usuwanie znaku
towarowego®. Natomiast ujecie usuniecia znaku towarowego jako odrebnego
od uzywania uprawnienia napotyka problem braku skutecznej ochrony praw-
nej przeciw takiemu dziafaniu.

2.2. WYtACZNOSC W ZAKRESIE TOWAROW OZNAKOWANYCH A NIEOZNAKOWANYCH

Kolejna kwestia, ktora nalezy rozstrzygnag, jest zagadnienie, czy wylaczne
uprawnienia wlasciciela znaku odnoszg sie do towaréw oznakowanych, czy
moze rowniez nieoznakowanych. Kwestia ta szczegdlnie wyraZnie uwidacznia
sie na gruncie uprawnienia do zachowania integralnosci towaru ze znakiem,
uprawnienia do kontroli pierwszego wprowadzenia na rynek oznakowanego
towaru, jak réwniez wyczerpania prawa wylacznego, co bedzie stanowic¢ przed-
miot kolejnych rozwazan.

Uprawnienie do poszanowania integralnosci wywodzone jest z uprawnienia
do nakladania znaku towarowego na towar. Skoro pierwotne oznakowanie to-
waru jest zastrzezone jedynie dla uprawnionego, to réwniez wylacznie on moze
decydowac o zmianach w integralnosci towaru opatrzonego znakiem®. Upraw-
niony, umieszczajac znak na towarze, tworzy nierozerwalny i nienaruszalny
zwiazek towaru ze znakiem. To on decyduje, jaki towar i w jaki sposéb ma
by¢ oznakowany i w takim ksztalcie towar ma wystepowac w obrocie. Nadajac

7 Stanowisko takie dominuje tez w doktrynie francuskiej i niemieckiej na gruncie przepiséw
unijnych i krajowych. Por. G. Eisenfiihr, J. Eberhardt (w:) Unionsmarkenverordnung Kommentar,
red. G. Eisenfithr, D. Schennen, Kolonia 2017, komentarz do § 13, nb 37; J. Reynard, E. Py,
P, Tréfigny, Droit de la proprieté..., s. 256.

U. Prominska, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Tresc i naruszenie, £.6dz 1994, s. 78-80; R. Sku-
bisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle
prawno-pordwnawczym, przedruk z 1988 r., Lublin 2018, s. 72.
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ksztalt zwigzkowi towar-znak, uprawniony stwarza mozliwo$¢ oddziatywania
znaku na rynku w okreslony i zamierzony przez niego sposéb. Ta integralnos¢
towaru ze znakiem wymaga respektowania przez dalszych uczestnikéw obrotu
danym towarem, co oznacza, ze ingerencja w znak lub towar zaklécajgca ten
zwigzek moze spotkac sie ze sprzeciwem uprawnionego wobec dalszej dystry-
bucji towaréw.

Na tym tle pojawia si¢ pytanie, jak rozumie¢ poszanowanie integralnosci
towaru i znaku - czy chodzi o jakakolwiek ingerencje w oznakowany towar,
czy jednak oceny nalezy dokonywac przez pryzmat rzutowania tej ingerencji
na odbiér znaku przez innych uczestnikdw obrotu, a zatem znak musi jednak
pozostac¢ w jakims zakresie widoczny? Niewatpliwie usuniecie cudzego znaku
z towaru lub opakowania jest formg ingerencji w relacje znak—towar uksztal-
towang przez uprawnionego do znaku, ktéra ma daleko idgce konsekwencje.
Nie dos¢, ze przekresla obecno$é znaku towarowego w obrocie, utrudniajac
mu zadomowienie sie na rynku, to uniemozliwia mu pelnienie niektérych
funkcji. Nalezy jednak zauwazy¢, ze wobec obecnego brzmienia przepiséw
nie kazda ingerencja osoby trzeciej w oznakowany towar jest niezgodna z pra-
wem znakéw towarowych.

Z brzmienia art. 155 ust. 113 p.w.p. nalezy wywie$¢, ze uzasadnione wzgledy
pozwalajace na sprzeciw wobec dalszej dystrybucji towaru nie ograniczaja si¢ do
zaburzenia integralnosci bedacej wynikiem uzywania znaku przez osobe trze-
cig. Uzasadnionym powodem, ktéry wskazuje ustawodawca, moze by¢ réwniez
zmiana lub pogorszenie stanu towaru bez koniecznosci jakiejkolwiek ingerencji
w znak. Uzasadnione okolicznosci obejmuja zatem wszelkie zdarzenia (nie tyl-
ko zamierzone dzialania osoby trzeciej) powodujace naruszenie jakiejkolwiek
funkcji znaku w wyniku zaburzenia integralnosci znak—towar, ktéra nie musi
by¢ konsekwencja uzycia znaku. Potencjalnie otwiera to droge do potrakto-
wania usuniecia znaku jako przyczyny zaburzenia integralnosci, wobec ktérej
sprzeciwi¢ moze sie¢ uprawniony w oparciu o wylaczne prawo chroniace jego
znak. Jednak ustawodawca zdaje sie przekresla¢ taka mozliwos¢, odnoszac kon-
strukcje wyczerpania prawa do dzialah dotyczacych towaréw ze znakiem. To
z kolei oznacza, ze ochrona integralnosci na gruncie ustaw prawnoznakowych
zaklada, Ze towar, mimo ingerencji osoby trzeciej, pozostaje w jakiej$ konotacji
ze znakiem. Niedozwolona ingerencja osoby trzeciej w znak lub towar musi
prowadzi¢ do negatywnego oddzialywania na znak, jak cho¢by o$mieszenie,
deprecjacja renomy, znieksztalcenie znaku, wywolywanie mylnego wrazenia
powiazan, co jest mozliwe tylko przy zalozeniu, Ze znak pozostaje w jakiej$
postaci zdatny do percepcji. Zeby mozna bylo w ogéle méwié o zaburzeniu
informacji niesionej przez znak o towarze, logiczne jest zalozenie, Ze znak musi
by¢ widoczny, podobnie zreszta jak w odniesieniu do kwestii rzutowania towa-
ru na znak.

Powyzszy poglad dominuje w doktrynie niemieckiej zaréwno w odniesieniu
do regulacji krajowej, jak i unijnej. Prawo wylaczne chroniace znak towarowy
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daje uprawnionemu mozliwo$é¢ kontroli i zachowania stanu towardéw, ale takich,
na ktérych w jakiej$ formie rozpoznawalny jest znak towarowy, co nie ma miejsca
w przypadku jego catkowitego usunigcia. Dalsza redystrybucja towaru, ktérego
stan zmienil si¢ lub pogorszyl, jest dopuszczalna, jezeli oryginalny znak towa-
rowy zostal calkowicie usuniety®. Inng kwestig jest mozliwos¢ ochrony interesu
uprawnionego do znaku zwigzanego z zaburzeniem integralnosci znak—towar
w wyniku usuniecia oznaczenia na podstawie innych ustaw, w szczegdélnosci
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji.

Chcac zachowaé spojnoséc rozwigzan, konsekwentnie nalezy przyja¢, ze réw-
niez prawo do kontroli pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu oraz kon-
strukcja wyczerpania odnosi si¢ do towaréw opatrzonych znakiem, a nie towa-
réw jako takich. Poniewaz usuniecie znaku moze mie¢ miejsce zaréwno przed
wprowadzeniem towaru do obrotu, jak i po jego wprowadzeniu, to obie te kwe-
stie nalezy poddac rozwadze.

Wylaczne prawo do kontroli pierwszego wprowadzenia towaréw na rynek
EOG wywodzone jest z regulacji dotyczacej wyczerpania prawa do znaku to-
warowego. Wprowadzenie na rynek towaréw poza EOG nie wyczerpuje praw
wlasciciela do sprzeciwienia sie przywozowi tych towaréw bez jego zgody, co
umozliwia wlascicielowi znaku towarowego kontrolowanie pierwszego wpro-
wadzenia do obrotu w EOG towaréw opatrzonych jego znakiem*®. Wprawdzie
usuniecie oznaczen identycznych ze znakiem towarowym przez osobg trze-
cig uniemozliwia, by towary, dla ktérych znak jest zarejestrowany, byly przy
pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem, jednak
trafne jest spostrzezenie rzecznika generalnego w sprawie Mitsubishi, ze prawo
wynikajgce z rejestracji znaku towarowego nie udziela wtascicielowi ochrony
wobec pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu przez osobe trzecig nie-
zaleznie od oznakowania towaru®'. Inng sprawg jest, ze na gruncie okreslone-
go stanu faktycznego usuniecie znaku towarowego towardéw, ktore jeszcze nie
zostaly wprowadzone do obrotu na okreslonym rynku przez uprawnionego
po to, by je tam zby¢, moze stanowi¢ wybieg omijajacy wylaczne prawo pierw-
szego wprowadzenia do obrotu towaréw oznakowanych. Jest to jednak inne
zagadnienie, z ktérego nie mozna wycigga¢ wniosku generalnego co do niedo-
puszczalnosci usuwania znaku towarowego w ogole. Kwestia ewentualnego
naruszenia prawa kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu oznakowa-
nych towaréw w przypadku usuniecia cudzego znaku dotyczy sytuacji, w kt6-
rej usuniecie znaku nastapilo przed wprowadzeniem towaru do obrotu przez
uprawnionego. Gdy usuniecie znaku ma miejsce po wprowadzeniu towaréw na
terytorium EOG przez uprawnionego, rozwazania przesuwaja si¢ na plaszczy-

» FE Thiering (w:) Markengesetz Kommentar, red. P. Strobele, E Hacker, E Thiering, Kolonia 2018,
s. 1590, komentarz do § 24, nb 85.

% Wyrok C-129/17, Mitsubishi, pkt 31.

31 Por. opinia rzecznika generalnego M. Camposa Sdncheza-Bordony z 26.04.2018 1., C-129/17, Mit-
subishi, EU:C:2018:292, pkt 35, dalej opinia C-129/17, Mitsubishi.
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zneg wyczerpania prawa chronigcego znak i mozliwosci sprzeciwu w przypadku
niedozwolonego naruszenia integralnosci, o czym byla mowa wyzej. Punktem
granicznym jest moment wprowadzenia do obrotu oznakowanych towaréw
przez uprawnionego, wraz z ktérym wyczerpuja sie uprawnienia zwigzane
z dalsza dystrybucja towaréw. Od tej pory uzywanie danego oznaczenia przez
osoby trzecie w zwigzku z towarami jest dozwolone, gdy wiaze sie z dalsza dys-
trybucjg oznakowanych towaréw w ksztalcie nadanym przez uprawnionego.

Nie ma potrzeby rozwijania w tym miejscu zlozonego zagadnienia wyczerpania
prawa do znaku towarowego. Byloby to o tyle zasadne, o ile uznag, Ze usunigcie
cudzego znaku miesci sie w tresci prawa wylacznego, co w $wietle wczesniejszych
rozwazan budzi watpliwosci. Warto jednak zasygnalizowaé dwie mozliwosci
zwigzane z ré6znymi koncepcjami dotyczacymi wyczerpania. Pierwsza zaklada,
ze wraz z wprowadzeniem do obrotu oznakowanego towaru przez uprawnione-
go lub za jego zgoda prawo wylaczne chronigce znak towarowy wyczerpuje sie
w stosunku do tego towaru w calosci — wygasajg wszystkie uprawnienia sklada-
jace sie na prawo z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do konkretnego
egzemplarza towaru. Wraz z zaistnieniem uzasadnionych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 155 ust. 3 p.w.p., nastepuje reaktywacja prawa do wystapienia z za-
kazem dalszej dystrybucji konkretnych towaréw i podejmowania dziatan stuza-
cych tej dystrybucji*. Druga koncepcja zaklada, Ze prawo wylaczne jako takie nie
wyczerpuje sie wraz z wprowadzeniem oznakowanego towaru do obrotu. Prawo
trwa nadal, a wyczerpuje si¢ jedynie jedno z uprawnien, ktérym jest wprowadza-
nie do obrotu konkretnego oznakowanego egzemplarza towaru. Uprawniony
zachowuje prawo wylacznego uzywania znaku towarowego, w tym nakladania
znaku oraz kontroli zachowania w obrocie integralnosci znaku i danego towaru.
Ograniczenie skutecznosci prawa w postaci wyczerpania wyraza sie w tym, ze
uprawnionemu przystuguje jedynie zadanie zakazania dalszej dystrybucji kon-
kretnych towaréw na podstawie art. 155 ust. 3 p.w.p. w przypadku naruszenia,
ktére wiaze sie z burzeniem stanu integralnosci oznakowanego towaru w czasie
jego cyrkulacji®. Uprawniony zachowuje natomiast roszczenia z art. 296 p.w.p.
w przypadku naruszenia prawa ochronnego poprzez nakladanie zarejestrowa-
nego oznaczenia na towar przez osoby trzecie*.

Bez wzgledu na to, ktére stanowisko uznac za trafne, wbrew pozorom pod-
stawowe znaczenie ma nie tyle kwestia uznania usuniecia znaku za uzasadnio-
ng okoliczno$¢ w znaczeniu art. 155 ust. 3 p.w.p., ile mozliwos¢ objecia zakresem
wyczerpania dzialan dotyczacych towaru bez znaku. Nie powtarzajac wywo-
doéw dotyczacych integralnosci znaku z towarem na gruncie prawa znakéw to-
warowych, podkredli¢ jeszcze raz nalezy, ze interesy wlasciciela znaku zwigzane
zintegralnoscig chronione sg przed zmianami negatywnie rzutujgcymi na znak

%2 R. Skubisz, Wyczerpanie prawa..., s. 961.

% U. Prominska, Znaki towarowe i prawo ochronne (w:) E. Nowinska, U. Promifiska, K. Szczepanowska-
-Koztowska, Wiasnos¢ przemystowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 495-496.

% K. Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw..., s. 1311 132.
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przy zalozeniu, ze jest on w jakiej$ formie widoczny. W rezultacie w przypadku
usuniecia znaku przez osobe trzecig brak podstaw do sprzeciwienia sie¢ dalszej
dystrybucji towaréw w oparciu o zaburzenie integralnosci. Nawet jesli przyjmie
sie, ze uprawnienie do usuniecia znaku wywodzone z uprawnienia do nakltada-
nia znaku na towar nie wyczerpuje sie i uprawnionemu przystuguja wszystkie
roszczenia na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p., to powraca problem skutecznej
ochrony tego prawa. Skoro art. 155 ust. 3 p.w.p. nie mialby zastosowania z uwagi
na brak wyczerpania tego uprawnienia, to jedynym, lecz trudnym do zaak-
ceptowania rozwigzaniem byloby objecie usunigcia znaku towarowego poje-
ciem uzywania, po to by zastosowanie art. 296 p.w.p. stalo si¢ w ogéle mozliwe.
W przeciwnym razie doszloby do sytuacji, kiedy to naruszenie prawa wywo-
dzone z ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej nie generowatoby zadnych
roszczen po stronie uprawnionego na podstawie tej ustawy.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze zadna z koncepcji wyczerpania prawa nie zapew-
nia uprawnionemu skutecznej ochrony przed usuwaniem znaku towarowego
przez osobe trzecig. W zaleznosci od przyjetej koncepcji sprzeciw wobec usuniecia
znaku towarowego jest albo niemozliwy, albo niezbedne byloby objecie usuwania
znaku towarowego pojeciem uzywania, co wywoluje zastrzezenia. Prowadzi to
do wniosku, ze wylaczne uprawnienia wlasciciela znaku odnoszg sie do towa-
réow oznakowanych. Takie tez stanowisko dominuje w literaturze zagranicznej.
Autorzy komentarza do rozporzadzenia o unijnym znaku towarowym wska-
Zuja, ze usuniecie znaku towarowego nie stanowi okolicznosci przewidzianej
w art. 13 (obecnie art. 15) rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz warunek dalszego
uzywania znaku towarowego wymagany przez ust. 2 nie ma miejsca. Dlatego
uprawniony do znaku towarowego powinien by¢ uprawniony do dochodzenia
swoich roszczen w tym zakresie na podstawie prawa nieuczciwej konkurencji®.
Podobnie niemiecki Sad Najwyzszy (Bundesgerichtshof) w wyroku z 12.07.2007 1.
stwierdzil, ze uprawniony do znaku towarowego moze sprzeciwic sie dalszej dys-
trybucji towaréw wprowadzonych do obrotu w zmienionym stanie wylacznie,
jezeli dalsza dystrybucja odbywa sie pod jego znakiem. Niezaleznie od tego, czy
towary zostaly zmodyfikowane, czy nie, jeZeli s3 odsprzedawane po usunigciu
znaku umieszczonego przez producenta, nie przystuguja mu zadne roszczenia
z uwagi na brak uzywania znaku towarowego*®. Co istotne, sad stwierdzit brak
naruszenia funkcji wskazujacej pochodzenie towaru w przypadku usuniecia zna-
ku i nalozenia znaku innego uprawnionego, nowe oznaczenie okre$la bowiem
ponownie tozsamo$¢ pochodzenia towaréw. W rezultacie na gruncie niemiec-
kiej ustawy Markengesetz catkowite usunigcie znaku towarowego nie stanowi
naruszenia prawa wylacznego, co nie wyklucza w tym przypadku zastosowania
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.

% G. Eisenfiihy, J. Eberhardt (w:) Unionsmarkenverordnung Kommentar..., komentarz do art. 13, nb 37.

% Wyrok BGH z 12.07.2007 1., I ZR 148/04 (Cordarone), pkt 24.

% Zob. E Hacker (w:) Markengesetz..., s. 1022; C. Schalk (w:) Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber-
recht, Medienrecht, red. W. Buischer, S. Dittmer, P. Schiwy, Kolonia 2015, komentarz do § 2, nb 16;
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2.3. FUNKCJE ZNAKU TOWAROWEGO

Ostatnim zagadnieniem, do ktérego nalezy si¢ odnie$¢, jest kwestia oceny
naruszenia funkcji znaku towarowego na gruncie Prawa wlasnosci przemy-
slowej w wyniku usuniecia oznaczenia przez osobe trzecig. Bez watpienia usu-
niecie znaku wplywa na mozliwo$¢ petnienia przez niego funkcji prawnych
i gospodarczych. Usuniecie znaku powoduje wyeliminowanie wskazéwki in-
formujacej o wsp6lnym pochodzeniu towaréw oznaczonych i tych, ktére ozna-
czone juz nie s3. Z kolei w przypadku nalozenia nowego znaku przez osobe
trzecia (rebranding) towary wywodzace sie od tego samego przedsiebiorcy sa
r6znie sygnowane. Poza oddzialywaniem na funkcje odrézniajaca ze wzgledu
na pochodzenie usunigcie znaku utrudnia pelnienie réwniez innych funkgji,
jak chocby reklamowej, inwestycyjnej. Usunigcie znaku w sposob istotny ogra-
nicza klienteli dostep do niego, przez co nie sprzyja budowaniu pozycji znaku
na rynku oraz niesieniu przez niego okreslonego przekazu komunikacyjnego.
Nalezy sie jednak zastanowi¢, czy usuniecie znaku towarowego oddzialuje na
jego funkcje w sposéb powodujacy naruszenie prawa wylacznego chroniacego
znak towarowy.

Zeby mozna bylo méwi¢ o naruszeniu prawa wylgcznego, musi dojs¢ do
naruszenia funkcji znaku towarowego w wyniku jego bezprawnego uzywania
w obrocie. Co za tym idzie, nie kazdy wplyw na funkcje znaku towarowego
jest zrodlem odpowiedzialnosci prawnej na gruncie prawa znakéw towaro-
wych. Jezeli interesy wlasciciela znaku zwigzane z zaburzeniem pelnienia przez
znak swoich funkcji wynikaja z okolicznosci innych niz bezprawne uzywanie,
woweczas ochrony nalezy poszukiwac na podstawie innych przepiséw, przede
wszystkim regulujacych odpowiedzialno$¢ deliktowa. Ta okoliczno$¢ w zasa-
dzie powinna przesadzac¢ o tym, Ze prawo znakoéw towarowych nie jest wia-
$ciwg plaszczyzng poszukiwania ochrony przed ingerencja w funkcje znaku
spowodowane jego usunieciem przez osoby trzecie, skoro przyjeliSmy wcze-
$niej, ze usuwanie znaku nie jest jego uzywaniem. Niezaleznie od powyzszego
warto przytoczy¢ dodatkowe argumenty, ktére podwazaja teze o naruszeniu
funkcji znaku towarowego w wyniku jego usuniecia na gruncie Prawa wtasno-
Sci przemyslowe;j.

Zasadniczym celem funkcji odrézniajacej jest ochrona przed ryzykiem wpro-
wadzenia w blad. Blad ma polegac na przypisaniu pochodzenia towaru od upraw-
nionego do znaku, ktéry to towar w rzeczywistosci od niego nie pochodzi albo
nawet pochodzi, ale zostal oznaczony jego znakiem bez zgody uprawnionego™®.
Podstawowym zalozeniem prawa wylgcznego chronigcego znak towarowy jest
zatem uniemozliwienie przedstawiania przez osoby trzecie swoich towaréw jako

A. Schultz, C. Onken (w:) Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, red. W. Erdmann,
S.Rojahn, O. Sosnitza, Kolonia, 2018, roz. 5—Marken — Und Kennzeichenrecht, nb 477.

% Por. U. Prominska, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego (w:) Naruszenie praw na dobrach
niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 101.
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pochodzacych od innego podmiotu — uprawnionego do znaku®. Jezeli umiejsco-
wimy na tym tle kwestie usuniecia znaku towarowego, nasuwa si¢ spostrzezenie,
ze sytuacja w tym przypadku jest odwrotna. Usuwajacy znak pragnie zerwac
zwigzek towaru z pochodzeniem od uprawnionego do znaku (debranding) lub
wskaza¢ inne Zrédlo pochodzenia, oznaczajac towar swoim znakiem (rebran-
ding). Ryzyko konfuzji, ktére ewentualnie moze sie pojawi¢, polega na tym, ze
Klient pozbawiony jest mozliwosci identyfikacji pochodzenia towaru, a zatem nie
wie, iz towar pochodzi od uprawnionego do usunietego znaku (debranding), lub
myéli, ze towar pochodzi od osoby trzeciej nakladajgcej znak (rebranding).

W przypadku pozbawienia czesci towaréw wystepujacych w obrocie oryginal-
nego znaku przez osobe trzecig na rynku dostepne sa jednoczesnie oznakowane
inieoznakowane towary tego samego producenta. Nie zmienia to faktu, ze nadal
wszystkie towary oznaczone znakiem oryginalnym pochodzg od jednego upraw-
nionego. Nawet w przypadku rebrandingu, jezeli towary sa obecne obok siebie na
rynku i konkurujg miedzy soba, to nie moze by¢é mowy o ryzyku wprowadzenia
w blad w znaczeniu prawnoznakowym, gdyz oba znaki prawidlowo informuja
oréznych podmiotach uprawnionych do kontrolowania naktadania znaku na to-
war. W pierwszym przypadku jest to uprawniony do pierwotnie nalozonego zna-
ku, w drugim przypadku nabyweca, ktéry oznaczyt towar wlasnym znakiem. Poza
tym, szczegodlnie w dobie masowej produkgji towaréw w Azji, sytuacja, w ktorej
identyczne towary wywodzace sie od jednego przedsiebiorcy oznakowane sg
réznymi znakami, do ktérych uprawnione sa rézne podmioty, nie jest na rynku
rzadkodcig i nie musi by¢ sprzeczna z prawem znakéw towarowych oraz zasa-
dami uczciwej konkurencji. Uprawniony do znaku nie zawsze jest bowiem pro-
ducentem towaru. W rzeczywistosci pochodzenie towaru nalezy rozumiec jako
gwarancje tozsamosci komercyjnego pochodzenia w tym znaczeniu, ze wszystkie
towary oznaczone danym znakiem s3 pod kontrolg jednego uprawnionego do
oznaczania tych towaréw. To, gdzie zostaty one faktycznie wyprodukowane, jest
kwestiag wtérna i irrelewantna. Rzecz w tym, ze uprawniony do znaku decyduje,
jakie towary beda nim oznakowane, i bierze odpowiedzialnos¢ za towar, na ktéry
naklada ten znak®. Tak tez sie dzieje w przypadku rebrandingu.

W rezultacie sam fakt usuniecia znaku towarowego nie powoduje, co do za-
sady, naruszenia funkcji odrézniajacej w zakresie objetym prawem wylacznym
chronigcym znak towarowy. Jedynie w wyjatkowych przypadkach usuniecie
cudzego znaku towarowego i nalozenie wlasnego oznaczenia moze wywolac
blad co do powiazan gospodarczych pomiedzy uprawnionym do znaku usu-
nietego i uprawnionym do znaku nowo nalozonego. Tak sie dzieje, gdy mamy
do czynienia z charakterystycznym, rozpoznawalnym na rynku towarem, ktory
sam w sobie nasuwa skojarzenia z usuni¢tym znakiem o podwyzszonej roz-

¥ K. Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw..., s. 76.

% R. Skubisz, Znaki towarowe — ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, ,Przeglad Prawa Handlowego”
2008/12, s. 17; K. Szczepanowska-Koztowska, Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak
towarowy w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci, ,Glosa” 2014/2, s. 661 67.
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poznawalnosci lub renomie. Budowanie pozycji wlasnego znaku towarowego
w oparciu o renome znaku usunietego ze wzgledu na mozliwos¢ skojarzenia
znakéw na podstawie charakterystycznych cech towaru jest sytuacjg szczegolng,
lecz mozliwa. Niemniej jednak nie powinniémy wysnuwac ogélnych wnioskéw
w oparciu o wyjatkowy przypadek. Co do zasady jest mato prawdopodobne,
by klient pozbawiony kontaktu z usunietym znakiem mniemat o powigzaniach
laczacych uprawnionego do tego znaku z przedsiebiorca usuwajacym znak na
podstawie faktu, ze towar jest nieoznaczony. Poza tym nawet w takim stanie
faktycznym blad co do pochodzenia towaru nie wynika z uzywania cudzego
znaku towarowego, lecz ze specyfiki towaru, co nalezy rozstrzygac¢ na innej
plaszczyznie niz prawo znakéw towarowych. Osoba trzecia nie wykorzystuje
bowiem w zaden sposéb cudzego znaku towarowego w obrocie, przeciwnie,
wilasnie go nie wykorzystuje.

Warto w tym miejscu zaznaczy¢, ze korzysci, ktére usuwajacy znak moze czer-
pac z procederu usuwania znaku — jak cho¢by zaoszczedzenie wydatkéw nie-
zbednych do uzyskania towaru o okreslonych wiasciwoséciach, budowa wlasnej
pozycji rynkowej w oparciu o cudzy towar odznaczajacy si¢ szczegdlnymi cecha-
mi—nie sa w istocie wynikiem wykorzystania cudzego znaku towarowego, ktory
jest niewidoczny dla uczestnikéw obrotu, ale towaru jako takiego. Wskazane wy-
zej okolicznosci czerpania korzysci przez usuwajacego znak towarowy wykazuja
natomiast klasyczne znamiona pasozytnictwa. To za$ w naturalny sposéb kieruje
uwage w strone ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*'.

3. WNIOSKI

Usuniecie cudzego znaku towarowego i ewentualnie oznakowanie towaru
wlasnym znakiem moze prowadzi¢ do zaburzenia przejrzystosci rynkowe;.
Potrzeba ochrony intereséw podmiotu uprawnionego do usunietego znaku
towarowego jest w wielu przypadkach nie do podwazenia. Niemniej jednak
obserwowana tendencja do wzmacniania praw wylacznych na dobrach niema-
terialnych, cho¢ czasem uzasadniona, nie moze wykraczaé poza tres¢ przepi-
sOw prawnoznakowych. Wplyw usuniecia znaku towarowego na wskazywane
w literaturze i orzecznictwie obszary z zakresu prawa znakéw towarowych nie
uzasadnia na gruncie obowiazujgcych przepiséw objecia usuwania znaku tre-
$cig prawa ochronnego na znak towarowy. Nie oznacza to jednak pozbawienia
uprawnionego do znaku usunietego jakiejkolwiek ochrony. Ustawa — Prawo
wlasnosci przemyslowej nie wyklucza bowiem uzupelniajacego stosowania
przepiséw innych ustaw stuzgcych ochronie intereséw wtasciciela znaku. Cho-
dzi przy tym o interes inny niz ten, ktéry podlega ochronie na gruncie ustawy
— Prawo wlasnosci przemystowej. W przeciwnym wypadku rozszerzalibySmy
ochrone wylaczna na obszary, ktére z woli ustawodawecy nie sg objete wyltaczno-

1 Por. ustawa z 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655 ze
zm.), dalej u.z.n.k.
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Scig®. W przypadku usuwania cudzego znaku towarowego i zwigzanych z tym
konsekwencji uwaga w spos6b naturalny kieruje sie na ochrone deliktowa,
w szczegoOlnosci na ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wydaje sie,
ze w obecnym stanie prawnym wlasnie w tej ustawie nalezy poszukiwa¢ ochro-
ny przed usuwaniem znaku towarowego przez osobe trzecia w przypadkach
zagrozenia lub naruszenia interesu przedsiebiorcy lub klienta.

Artykul jest uaktualniona wersja tekstu, ktory pierwotnie zostal opublikowa-
ny w monografii Reforma prawa wlasnosci intelektualnej, red. A. Adamczak,
Kielce 2021.

or at the Faculty of Economic and Commer-
atent attorney and a solicitor.

e contents of trademark protective law

t and answer the question whether removal of a
ark protective law. To achieve this, it is firstly
otion of using a trademark includes the removal
the legislator has only provided for an effective
se’s trademark or also that from other practices
but still impacting the relationship between the
1e fact that removal of somebody else’s trademark
the goods involved with one’s own trademark
ransparency, and that the necessity of protecting
he removed trademark is obvious in many cases,
on the basis of the current Act on the Industrial
of a trademark within the contents of exclusive
ied interests of a party entitled to a trademark
area covered by the counteracting unfair compe-

Keywords: ademark removal; contents of trademark protec-

# K. Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw..., s. 141-144.
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