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l. Temat rozprawy i uzasadnienie jego wyboru

Istota rezimu szczegolnej, rozszerzonej ochrony znaku towarowego stawnego w
Stanach Zjednoczonych oraz renomowanego® w Unii Europejskiej jest jednym z bardziej
zniuansowanych zagadnien w zakresie prawa znakow towarowych?. Tej problematyce w
ujeciu  prawnoporéwnawczym poswigcitam praceg: podjetam si¢ zbadania zalezno$ci
pomiedzy prawem znakéw towarowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w
zakresie postaci i specyfiki naruszen prawa do znaku — odpowiednio — stawnego i
renomowanego, a wigc chronionego poza zasada specjalizacji w zakresie elementow
wspolnych oraz odrgbnosci w ramach tych systemow. W obu analizowanych jurysdykcjach
wystepuje kategoria znaku towarowego chronionego w rozszerzonym stopniu z uwagi na
szeroka rozpoznawalno$¢ lub renome takiego znaku oraz petnienie dodatkowych funkcji
oprocz tradycyjnej funkcji odrdzniana. Zasadniczym celem pracy bylo przeprowadzenie
analizy porownawczej dazacej do identyfikacji kluczowych rozbieznosci, ktore prowadza
do odmiennych zakresow i zasad ochrony znakéw towarowych stawnych i renomowanych
— odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Drugim kluczowym
wynikiem analizy poréwnawczej bylo okreslenie podobienstw, ktére moga pozwolié
uprawnionym sprowadzi¢ do wspdlnego mianownika zakres dzialan majacych na celu
utrzymanie praw wylacznych oraz egzekwowanie ochrony znakow towarowych

chronionych w rozszerzonym zakresie.

Do przyjecia za przedmiot analizy poréwnawczej systemu unijnego oraz Standw
Zjednoczonych przyczynily si¢ nastepujace kwestie.

Jesli chodzi o prawo Unii Europejskiej, to wybor jest oczywisty z uwagi na dziedzing
prawa, pod ktérg publikowana jest praca oraz jezyk publikacji. System prawny Unii
Europejskiej jest mi rowniez najblizszy ze wzgledu na moje pochodzenie, idee stojace za
tym systemem jak i najszersze do$wiadczenie w praktycznym stosowaniu. Natomiast
poroOwnanie prawa unijnego z amerykanskim wynika z potrzeby rzetelnego podejscia do

problematyki — zbadania zrodet zjawiska rozszerzonej ochrony znaku towarowego. Ponadto

! Polska wersja jezykowa dyrektywy 2015/2436 oraz rozporzadzenia 2017/1001 postuguje sie terminem ,,unijny
znak towarowy, ktory cieszy si¢ renoma”. W wersjach angielskich wymienionych aktoéw jest to to ,,EU trade mark
which has a reputation”. Termin ,,reputation” tlumaczony jest jako ,,reputacja” lub ,renoma” (zob. stownik
angielsko-polski pons, hasto ,,reputation”, dostepny pod adresem https://pl.pons.com/ . Dostep dnia 26.02.2020
r.). W pracy postuguje si¢ przyjetym w doktrynie i orzecznictwie terminem ,,znak renomowany””.

2 Tak doktryna: J. T. McCarthy, Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? 41 Houston L. R.,
2004, 713, s. 726



https://pl.pons.com/

zalezalo mi, aby w pracy mozliwie najszerzej w praktyczny sposob uwzglednié
do$wiadczenia, ktore zdobytam w polskich i amerykanskiej kancelariach prawnych oraz
miedzynarodowy wymiar podjetego zagadnienia. Mianowicie uprawnieni do znakéw
stawnych lub renomowanych w wielu przypadkow dziataja w skali globalnej lub co
najmniej — w zakresie tzw. kultury euroatlantyckiej?, gdzie co do zasady profil konsumenta
jest zblizony. Fakt posiadania szeroko rozpoznawalnej, atrakcyjnej marki i zwigzanego z
nig znaku towarowego W jednym systemie prawnym, z uwagi na zjawisko globalizacji i
znaczenie $§rodkéw masowego przekazu, wigze si¢ w wielu przypadkach z rozwojem i
ekspansjg dziatalnosci po drugiej stronie oceanu. Nawet marki, ktore osiggnety sukces na
pewnym terytorium, ale nie pretenduja do ogodlnoswiatowej stawy, w wielu przypadkach
stajg si¢ Szeroko rozpoznawalne w sposéb niezamierzony za sprawg masowych srodkow
przekazu, a w konsekwencji — pozadane i rozpowszechniane poza granicami terytorium
pochodzenia — mimo braku oferowania i reklamowania tam towaréw lub ustug przez
uprawnionego badz za jego zgoda. Problematyka ta wydaje si¢ by¢ zatem obecnie
szczegoOlnie aktualna.

Po drugie, nie bez znaczenia jest odmienny charakter amerykanskiego systemu common
law i europejskiego systemu prawa stanowionego, pozwalajaca na zderzenie w ramach
jednej problematyki dwoch réznych podej$¢, poprzez przeprowadzenie analizy
poréwnawczej. Co wiecej po ostatnich kilkunastu latach intensywnych przemian w zakresie
samego prawa znakéw towarowych# jak i wydaniu wielu przetomowych orzeczen, zarowno
przez sady amerykanskie jak 1 w trybie prejudycjalnym przez TSUE, wplywajacych na
sposOb postrzegania slawy 1 renomy oraz zakres i przeslanki ochrony czy postaci
naruszenia, mozliwe i zasadne staje si¢ dokonanie zestawienia i podsumowania obu
systemow. Wydaje sie, ze podejScie do problematyki rozszerzonej ochrony znaku
towarowego w obu systemach obecnie jest ugruntowane. Ponadto w momencie zakonczenia
prac nad rozprawg brak jest skonkretyzowanych plandw co do zmian przepiséw w tym
zakresie, zatem z duzym prawdopodobienstwem mozna zalozy¢, ze przedstawione w pracy

whnioski szybko si¢ nie zdezaktualizuja.

3 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy ksztatt tadu swiatowego, Warszawa 2003, s. 21.

4 W szczegoblnoéci poprzez wprowadzenie dyrektywy 2015/2436 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 z 1.12.2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢
do znakow towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)), ktorej wigkszo$¢ przepisow rozpoczeto stosowanie od 2019 1.,
wprowadzenie rozporzgdzenie 2017/1001 (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z
14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)) oraz nowelizacje Lanham
Act — uchwalenie Federal Trademark Dilution Act (Federal Trademark Dilution Act, 30.11.1995 r., Public Law
104-98, 109 Stat. 985 (1996)) i Trademark Dilution Revision Act (Trademark Dilution Revision Act, 6.10.2006
r., Public Law 109-312, 120 Stat. 1730 (2006)) odpowiednio w 1995 r. i 2006 r.



1. Cele badawcze, hipotezy i metodologia badan

W najszerszym ujeciu istota problemu badawczego niniejszej pracy sprowadza si¢ do
okreslenia zalezno$ci pomiedzy prawem znakow towarowych w Stanach Zjednoczonych i
Unii Europejskiej w zakresie postaci naruszen prawa do znaku stawnego lub
renomowanego, a wiec chronionego poza zasadg specjalizacji — elementow wspdlnych oraz
odrebnosci w ramach tych systeméw. W rozprawic daze do kompleksowego i

wieloaspektowego ujeciu badanego obszaru.

W pracy okreslitam nastgpujace szczegotowe cele badawcze.

Pierwszym z nich, wprowadzajagcym do problematyki, jest zidentyfikowanie i analiza
genezy, ewolucji oraz obecnie obowigzujacych przepiséw ksztattujacych prawo znakoéw
towarowych — zarowno w Stanach Zjednoczonych jak i w Unii Europejskiej. Aby
przedstawi¢ tto regulacyjne, w pierwszej kolejnosci zajmuj¢ si¢ definicja i przepisami
wlasciwymi dla znaku towarowego generalnie, w szczeg6lnosci poprzez wyznaczenie i
opisanie jego funkcji: zaréwno tych ,tradycyjnych” jak i dodatkowych: jakosciowej,
reklamowej oraz zwigzanych z ta funkcjg funkcji komunikacyjnej i inwestycyjnej. Te
dodatkowe funkcje stanowia de facto punkt wyjscia do przyznania znakowi towarowemu
specyficznej, wybiegajacej poza zasadg¢ specjalizacji ochrony.

Kolejne cele badawcze stanowig wlasciwa analize bezposrednio zwigzang z
problematyka rozszerzonej ochrony znaku towarowego. Drugim z celéw badawczym jest
zatem identyfikacja podstawowych poje¢ istotnych z perspektywy ochrony stawnych i
renomowanych znakéw towarowych. Po pierwsze przeprowadzam studium zjawiska
rozszerzonej ochrony znaku towarowego. W tym zakresie zbadatam geneze i przesledzitam
ewolucje orzecznictwa i regulacji ksztattujacych mechanizm rozszerzonej ochrony zaréwno
w Stanach Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej. W efekcie mozliwe stato si¢ podjecie
préby odpowiedzi na pytanie czym jest rozszerzona ochrona znaku towarowego. Jako drugi
analizie poddaje przedmiot ochrony przed ostabieniem (oraz pasozytnictwem w UE),
przeprowadzajac studium stawy w Stanach Zjednoczonych i renomy w Unii Europejskiej.

Pierwsze dwa cele badawcze majg stuzy¢ przejrzystemu zaadresowaniu problematyki
w ramach trzeciego z celow badawczych: analizie szczegdlnej ochrony odpowiednio znaku
towarowego renomowanego — w Unii Europejskiej, a nastepnie stawnego — w Stanach
Zjednoczonych. Cze$¢ ta ma stuzyé przede wszystkim odpowiedzi na pytanie jakie sg

przestanki uzyskania rozszerzonej ochrony znaku towarowego w UE 1 USA oraz okresleniu



katalogu normatywnych znamion kolizyjnego uzywania znaku chronionego poza
specjalizacja wraz z przestankami negatywnymi naruszenia. Ponadto w ramach obu
jurysdykcji wyznaczam postaci naruszenia prawa do odpowiednio stawnego i
renomowanego znaku towarowego.

Ostatnim i zarazem najistotniejszym celem badawczym jest dokonanie poréwnania
standardow stojacych za rezimem szczegdlnej ochrony znaku renomowanego w Unii
Europejskiej i stawnego w Stanach Zjednoczonych. Analiza poréwnawcza ma na celu
wskazanie podstawowych odrgbnosci i punktow styku zasad wiasciwych dla obu
ustawodawstw. W oparciu 0 przeprowadzone poréwnanie mozliwe staje si¢
zidentyfikowanie (i) ryzyk wynikajacych z rozbieznosci, ktéore moga prowadzi¢ do
odmiennych zakresoOw i zasad ochrony znakow towarowych stawnych i renomowanych
oraz (ii) podobienstw, ktore mogg pozwoli¢ uprawnionym sprowadzi¢ do wspolnego
mianownika zakres dziatan majacych na celu utrzymanie praw wytacznych oraz
egzekwowanie ochrony znakow towarowych okreslanych jako stawne lub renomowane —
w przypadkach, w ktorych znaki te wykorzystywane sg zar6wno w Europie jak 1 Stanach
Zjednoczonych. Celem przeprowadzonego poréwnania jest zatem migdzy innymi
umozliwienie — uprawnionym do znakow renomowanych lub stawnych, ich konkurentom
lub konsumentom — dokonania oceny, w jakim zakresie analizowane systemy prawne w
optymalny sposéb pozwalajg na wywazenie interesow uczestnika rynku oraz na ile mozliwe
jest przyjecie zblizonych zatozen co do zakresu rozszerzonej ochrony znaku towarowego,
w przypadku, w ktorym taki znak wykorzystywany jest zar6wno na rynku amerykanskim,

jak i europejskim.

W pracy przyjetam dwie zasadnicze hipotezy badawcze majace podlega¢ werytikacji w
wyniku przeprowadzanej analizy.

Pierwsza z nich zaklada, ze zjawisko ostabienia znaku towarowego stawnego i
renomowanego, wraz z wystepujaca jedynie w Unii Europejskiej forma naruszenia, jaka
jest pasozytnictwo, stanowi ztozong i trudng do rzetelnego zastosowania w praktyce
koncepcje¢ prawa znakéw towarowych. W §wietle obecnych realiéw rynku i wzrastajacego
zagrozenia naruszenia znakow chronionych poza zasadg specjalizacji wraz z rosnacg iloscig
znakow stawnych i renomowanych oraz rozwojem handlu globalnego — a wigc takze
rosngcym dostepem do towarow oznaczonych takimi znakami — problematyka szczegdlnej

ochrony znakow towarowych wysuwa si¢ na czoto debaty dotyczacej ochrony integralnosci



marki i zabezpieczenia praw wylacznych przedsigbiorcow w oparciu o System prawa
wlasnosci intelektualne;.

Druga hipoteza przewiduje, ze pomimo zbieznych korzeni i1 zatozen, szczegdlna
ochrona znaku towarowego chronionego poza zasada specjalizacji w Unii Europejskiej i
USA w wielu obszarach ksztaltuje si¢ odmiennie i moze generowaé dla uprawnionych w
obu systemach rézne skutki w przypadku podjecia dziatan o zblizonym charakterze. W
zwiazku z tym dla uprawnionych do znakéw towarowych bedacych lub pretendujacych do
bycia szeroko rozpoznawalnymi w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, istniejace
w obu analizowanych porzadkach prawnych przepisy oraz regulacje prawa
mi¢dzynarodowego nie stanowig intuicyjnej i prostej do opanowania podstawy
odpowiedniej ochrony praw wytacznych w skali mi¢dzynarodowej. Wigze si¢ to z potrzeba
znajomos$ci specyfiki obu systemoéw prawnych 1 podjecia wyzwania w postaci
skoordynowania zasad ochrony znakow towarowych chronionych poza zasada
specjalizacji. Potrzeba uzyskania takiej ochrony powinna zosta¢ przewidziana zarOwno na
terytoriach, na ktorych znak towarowy jest intencjonalnie wykorzystywany oraz na ktorych
zgodnie z planami uprawnionego bedzie wykorzystywany w przysztosci. Nalezy takze
uwzgledni¢ przypadki, w ktorych niezbedne bedzie dochodzenie ochrony w miejscach
(jurysdykcjach), do ktorych towar lub ustuga oznaczona znakiem towarowym moze dotrze¢
W SposOb niezamierzony przez uprawnionego, z uwagi na szerokg znajomos$¢ i renome

znaku towarowego oraz globalizacje handlu i intensyfikacje srodkow masowego przekazu.

W pracy stosuj¢ metode dogmatyczng oraz porownawczg analizy przepisOw prawa oraz
orzecznictwa, ktorag wzbogacam przegladem literatury przedmiotu — siegam do opracowan
autoro6w odnoszacych si¢ zarowno do porzadku europejskiego jak i amerykanskiego. Celem
zastosowania przyjetych metod jest studium stanu prawnego w zakresie podej$cia doktryny
oraz norm okreslajgcych zasady ochrony znakow towarowych stawnych i renomowanych
oraz postaci i skutkbw naruszenia praw wylacznych do takich znakow towarowych. W
zakresie obszaru prawnoporéwnawczego zalezy mi na uchwyceniu kluczowych réznic i

podobienstw wlasciwych dla badanych systemow prawnych.

Analiza opiera si¢ na czteroetapowej metodologii. Sktada si¢ na nig identyfikacja zrodet
1 wyktadnia podstawowych poje¢ — takze z perspektywy historycznej, a nastepnie ich
interpretacji w $wietle kazdego z analizowanych porzadkéw prawnych, tak aby finalnie

przeprowadzi¢ analiz¢ prawnoporéwnawczg 1 sformutowacé wnioski.



Dla mozliwie najdalej idacego zagle¢bienia si¢ w tematyke — oprdcz wykorzystania
materiatow drukowanych oraz elektronicznych — przeprowadzilam badania stacjonarne w
bibliotece Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie mialam bezposredni dostep do
najaktualniejszego pismiennictwa oraz orzeczen. Natomiast jako element majacy
najwickszy wplyw na powodzenie 1 satysfakcjonujacy poziom analizy w zakresie
amerykanskiego prawa znakow towarowych, postrzegam przeprowadzenie badan na
Fordham University School of Law w Nowym Jorku jako Visiting Scholar, gdzie
uczestniczytam réwniez w zajeciach i konsultacjach z zakresu prawa znakdéw towarowych,
prowadzonych m. in. przez Profesora Hugh’a Hansen’a. Spedzony na Fordham University
School of Law czas postrzegam jako poszerzajacy moje horyzonty, wyjatkowo owocny

intelektualnie okres.

I1l.  Struktura rozprawy

Struktura rozprawy jest podporzadkowana jej celom badawczym. Praca sklada si¢ ze
wstepu, szesciu rozdzialdow oraz zakonczenia. Rozdziat 1. w ramach wprowadzenia do
problematyki  poswiecitam ogolnemu scharakteryzowaniu znaku towarowego:
wyznaczeniu i zbadaniu jego funkcji — zaréwno podstawowych jak i dodatkowych —
reklamowej, inwestycyjnej 1 komunikacyjnej oraz jakosciowej, wlasciwych w
szczegolnosci dla znakéw stawnych i renomowanych oraz opisaniu genezy i ewolucji
prawnej ochrony znakow towarowych.

Rozdziaty 2. i 3. skupiajg si¢ na zbadaniu kluczowych termindéw w rezimie rozszerzonej
ochrony znaku stawnego lub renomowanego. W pierwsze] kolejnosci przyjrzatam sie
zjawisku rozszerzonej ochrony znaku towarowego chronionego poza zasada specjalizacji.
Przesledzitam geneze, ewolucj¢ oraz podstawowe zalozenia tego zjawiska na tle tradycyjne;j
formy naruszenia znaku towarowego poprzez wprowadzenie w blad. Nastepnie w oparciu
m. in. o funkcje wtasciwe dla znakéw towarowych stawnych i renomowanych okre$litam
ratio legis rozszerzonej ochrony znaku towarowego przed oslabieniem oraz
pasozytnictwem (wtasciwym dla prawa UE). Pochylitam si¢ rowniez nad znaczeniem znaku
towarowego w obrocie gospodarczym, w tym w marketingu — w szczego6lnosci z
perspektywy przemian wiasciwych dla ery globalizacji i znaczenia znaku towarowego na

rynku mig¢dzynarodowym. W rozdziale 3. zbadalam przedmiot rozszerzonej ochrony:



standard stawy i renomy znaku towarowego i zidentyfikowatam te cechy znaku
towarowego, ktore przyczyniajg si¢ do zastosowania rozszerzonej ochrony.

Rozdzialy 4. i 5. stanowig wlasciwe analizy rezimow szczegdlnej ochrony znaku
towarowego w pierwszej kolejnosci — renomowanego w Unii Europejskiej a nastepnie —
stawnego w Stanach Zjednoczonych. Dla przejrzystosci oba rozdzialy zostaty
skonstruowane w podobny sposob. Zbadatam przestanki naruszenia prawa do znaku
chronionego poza zasadg specjalizacji, normatywne znamiona kolizyjnego uzywania
takiego znaku, wraz z okoliczno$ciami wylaczajagcymi naruszenie prawa do znaku
towarowego, tak aby wyznaczy¢ i1 szczegbtowo opisac¢ katalogi postaci naruszenia prawa
do znaku towarowego stawnego i renomowanego.

Rozdziat 6. stanowi zwienczenie przeprowadzonych badan w postaci analizy
porownawczej. Zakonczenie zawiera syntetyczne podsumowanie w celu klarownego

zaadresowania pytan badawczych i weryfikacji hipotez.

V. WhioskKi

W wyniku realizacji wskazanych celéw badawczych i dokonania analizy poréwnawczej
rezimow szczegolnej ochrony znaku towarowego stawnego — w Stanach Zjednoczonych i
renomowanego — W Unii Europejskiej, mozliwa stata si¢ weryfikacja hipotez i
sformutowanie wnioskow. Podstawowa intencja stojaca za przeprowadzeniem analizy
porownawcze] bylo  uporzadkowanie  dotychczasowych  obserwacji  poprzez
skonfrontowanie odpowiednich obszaréw regulacyjnych oraz praktyk orzeczniczych obu
jurysdykcji. Przeprowadzone poréwnanie pozwala wnioskowaé, ze prawo znakow
towarowych w zakresie w jakim dotyczy znakow stawnych i renomowanych co do zasady
postuguje si¢ w Unii Europejskiej 1 Stanach Zjednoczonych tozsamymi pojeciami.
Niemniej przy szczegdlowej analizie definicji i zakresu tych pojec, charakteryzuja si¢ one
pewnymi odrgbnosciami mogacymi mie¢ niebagatelny wplyw na zakres ochrony czy
sposob egzekwowania praw wylacznych uprawnionych. Na potwierdzenie przedstawig

wybrane, kluczowe wnioski z przeprowadzonej analizy porownawczej.

Jako punkt wyj$cia wskaze, ze w ramach obu badanych w pracy systemow — unijnego i
amerykanskiego, aby moéc powotaé si¢ na rozszerzong ochrong, uprawniony do takiego
znaku powinien w pierwszej kolejnosci wykaza¢, ze chroniony znak spelnia przestanke

stawy lub renomy. Z przeprowadzonej analizy zalezno$ci migdzy terminami ,,stawa” i



,renoma”, wynikneto, ze celowos$ciowo zakres i przedmiot rozszerzonej ochrony w obu
jurysdykcjach jest zblizony. Terminy ,stawny” czy ,znany” cechuja si¢ wicksza
neutralnos$cig niz ,,renomowany”, jednak okreslenia te wykorzystywane sa w podobnych
okolicznosciach. Kluczowa natomiast jest r6znica miedzy znakami, ktore kwalifikuja si¢
do uzyskania rozszerzonej ochrony w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej — czyli
standard stawy i renomy. Mianowicie w amerykanskim prawie federalnym stawa znaku jest
,mierzona” oraz rozumiana jako znajomos$¢ znaku wsrod odbiorcéw w skali krajowej, tj. w
odniesieniu do generalnie pojmowanych wszystkich potencjalnych odbiorcow w USA
(general fame). Natomiast w prawie unijnym renoma znaku jest rozumiana w my$l zasady
niche fame — w odniesieniu do okres§lonej, nawet waskiej grupy odbiorcéw, determinowanej
wyznaczonym terytorium, czy innymi Kryteriami. Powyzsza zalezno$¢ stanowi jedng z
najistotniejszych zidentyfikowanych przeze mnie réznic migdzy analizowanymi
jurysdykcjami i prowadzi do wniosku, ze w Stanach Zjednoczonych przestanka stawy jest
istotnie trudniejsza do zrealizowania niz przestanka renomy w Unii Europejskie;j.

Przechodzac do analizy przestanki ostabienia znaku towarowego®, przeprowadzone
poréwnanie wykazato, ze w zakresie ustawowych znamion nieuprawnionego uzywania, w
obu jurysdykcjach dla zakwalifikowania danego dziatania jako naruszajace prawo do znaku
towarowego, spelniony musi zosta¢ warunek wykorzystania znaku przez osob¢ trzecig w
obrocie handlowym lub w handlu. Ponadto zidentyfikowatam rozbiezno$s¢ co do
formalnego wymogu rejestracji znaku jako przestanki uzyskania rozszerzonej ochrony,
ktora to przestanka w Stanach Zjednoczonych nie obowigzuje. W Unii Europejskiej
natomiast nie uzyskuja co do zasady rozszerzonej ochrony znaki, ktoére nie zostaty
zarejestrowane. Jest to istotna roznica, ktérg powinni bra¢ pod uwage w szczeg6lnosci
wlasciciele znakow, ktore zyskaty stawe w USA — znaki takie po wprowadzeniu na rynek
unijny, dla uzyskania odpowiedniej ochrony, powinny zostac zarejestrowane.

Badajac przestanki ostabienia, zidentyfikowalam wspdlne dla obu systemow: wymog
identycznos$ci lub podobienstwa znakdéw towarowych oraz charakterystyczny dla zjawiska
rozszerzonej ochrony brak wymogu podobienstwa towaréw lub ushug. Analiza

orzecznictwa wykazata, ze w prawie amerykanskim dla zaistnienia ostabienia wymagany

5 W pracy poprzez pojecie ,,oslabienia” odnositam sie do jego form zjawiskowych w prawie znakéw towarowych
USA i Unii Europejskiej: rozmycia, ktérego odpowiednikiem w UE jest szkoda dla charakteru odrozniajgcego i
przy¢mienia, ktérego odpowiednikiem w UE jest szkoda dla renomy. Poza kategorig ostabienia znajduje si¢
natomiast wlasciwe dla prawa znakow towarowych UE zjawisko pasozytnictwa — tj. czerpania nienalezytych
korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy unijnego znaku towarowego — jako odrebna postaé naruszenia
prawa do znaku renomowanego.



jest wyzszy stopien podobienstwa pomigdzy spornymi znakami niz w Unii Europejskie;j.
Co istotne, prawo unijne w procesie porownywania znakow wymaga uwzglednienia formy
znaku przedstawionej w rejestrze, a prawo amerykanskie — postaci pod jaka znak stawny
wystepuje w uzyciu.

Ponadto po przesledzeniu wlasciwego orzecznictwa w obu systemach, w tym analizie
ewolucji podejécia amerykanskich sadow i amerykanskich przepisow w tym zakresie®
ustalitam, ze obecnie standard przyznania rozszerzonej ochrony w obu jurysdykcjach jest
zblizony. Mianowicie zardwno system amerykanski’ jak i unijny, co do zasady pozwalajg
na przyznanie rozszerzonej ochrony znaku towarowego juz w momencie powstania ryzyka
(prawdopodobienstwa) naruszenia w postaci skojarzenia. Oznacza to, ze w zadnej z
jurysdykcji wilasciciel wezes$niejszego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazania
zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia. Sama przestanka skojarzenia natomiast w
doktrynie traktowana jest jako swojego rodzaju ,,otoczenie” Kkonotacyjne znaku
towarowego, w ktorym wszelkie zjawiska czy pojecia zwigzane z marka, wizerunkiem,
formga graficzng znaku towarowego s powigzane semantycznie i nawzajem wywolywane®.
W przypadku, w ktorym podmiot trzeci poprzez swoje dziatania wywola takie skojarzenie,
nawigzujagc do wartosci czy symboli zwigzanych ze znakiem towarowym, moze
doprowadzi¢ do naruszenia poprzez asocjacj¢ prowadzaca do ostabienia znaku towarowego
lub pasozytnictwa®. Skutkiem takiego dzialania moze by¢ ostabienie sity i unikalno$ci
stawnego lub renomowanego znaku towarowego w szczegdlnoSci poprzez ostabienie
zwigzku zachodzacego miedzy znakiem towarowym a towarami lub ustugami, ktére taki
znak sygnujel®. Takie przypadki w obu systemach podlegajg rygorowi rozszerzonej
ochrony znaku towarowego.

Przeprowadzona analiza pozwolita mi zidentyfikowac kolejng kluczowa réznice miedzy
badanymi systemami — w katalogu kategorii rodzajowych form naruszenia znaku
chronionego poza zasadg specjalizacji. W systemie prawa Unii Europejskiej wyrdéznitam
szkode dla charakteru odrozniajacego, szkode dla renomy oraz czerpanie nienaleznych

korzys$ci z renomy lub odrozniajgcego charakteru znaku towarowego. W prawie federalnym

6 W szczegdlnosci wyrok Moseley p. V Secret Catalogue, Inc. (Victoria's Secret), 537 U.S. 418 (2003) oraz
uchwalenie Trademark Dilution Revision Act, 6.10.2006 r., Public Law 109-312, 120 Stat. 1730 (2006).

" Z wyjatkiem watpliwosci co do braku precyzyjnie sformutowanych przepisow dotyczacych przypadku
przy¢mienia znaku towarowego.

8 D. R. Desai, I. Lianos, S. W. Waller, I. S. Fhima, Brands, competition law and IP law, Cambridge University
Press, 2015, s. 212.

°J. B. Swan, Dilution Redefined for the year 2002, The Trademark Rep,, n. 9, s. 607-608.

10 M. Morrin, J. Lee, G. M. Allenby, Determinants of Trademark Dilution, 2006, 33 Journal of Consumer Research,
s. 248-249.
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Stanéw Zjednoczonych za formy ostabienia znaku stawnego uznawane sa jedynie
odpowiedniki dwoch pierwszych z wyzej wymienionych form: rozmycie i przy¢mienie
znaku towarowego. Pierwsza ze wspdlnych dla obu jurysdykcji kategorii — ostabienie znaku
towarowego poprzez rozmycie, czyli szkoda na zdolno$ci odr6zniajacej znaku towarowego
stanowi rozwinigcie teorii opisanej przez F. I. Schechter’a w Harvard Law Review w 1927
r.t. W wyniku analizy orzecznictwa w ramach obu porzadkéw prawnych zidentyfikowalam
istotne trudnosci sagdoéw w stosowaniu przestanek rozmycia. Wydaje si¢ takze, ze swojej roli
nie wypeliaja opracowane w obu systemach testy na rozmycie, ktére w mojej ocenie nie
pozwalajg rzetelnie oceni¢ rzeczywistej badz potencjalnej szkody, w sposob, ktory
odzwierciedlatby mozliwy uszczerbek uprawnionego do znaku renomowanego. Ponadto,
analiza pokazata, ze zarowno doktryna amerykanska jak i1 europejska przewiduja, ze w
skrajnej formie rozmycie znaku towarowego moze doprowadzi¢ do jego degeneracji i utraty
pelnionych funkcji. Oba systemy jako drugg forme ostabienia znaku towarowego
wyrdzniaja przyémienie, ktore w ustawodawstwie unijnym okreslane jest jako szkoda dla
renomy znaku towarowego. Zjawisko przy¢mienia w szczego6lnosci odnosi si¢ zatem do
czynnika jako$ciowego znaku towarowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ze w obu
jurysdykcjach brzmienie oraz sposob interpretacji przepisow dotyczacych przy¢mienia jako
szkody dla renomy znaku towarowego jest zblizony.

W zakresie ostatniej z form naruszenia prawa do znaku renomowanego, nalezy wskazac,
ze amerykanskie prawo znakow towarowych — w odréznieniu do prawa Unii Europejskiej
— nie wyodrgbnia zjawiska czerpania nienalezytych korzysci z renomy lub charakteru
odrozniajacego znaku, okre$lanego jako free-riding — jazda na gape czy parasitism —
pasozytnictwo'?. Rowniez z przeprowadzonej analizy orzecznictwa wynika, ze okreslone
przypadki pdzniejszego wykorzystania znaku towarowego w Unii Europejskiej mogace
prowadzi¢ do pasozytnictwa, jednak nie prowadzace do ostabienia, w USA nie zostatyby
zakwalifikowane jako dzialania godzace w prawa wylaczne wilasciciela znaku®s.

Wspdlna, obowigzujaca zarowno w Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych
zasada stanowi, ze prawo do znaku towarowego nie jest nieograniczone — ma skutek tylko
do pewnego stopnia. W pracy w ramach analizy porownawczej wyznaczytam okolicznosci

wylaczajace naruszenie prawa do znaku towarowego chronionego poza zasadg specjalizacji

11 Wiecej na temat koncepcji F. I. Schechter’a w rodziale 1.
12 AIPPI Group Report Q245, Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding, Congress Rio
de Janeiro 14.10.2015 r. Dostepne pod adresem: https://www.aippi.dk/wp-content/uploads/2015/08/Q245-2015-

Resolution-Taking-unfair-advantage-of-trademarks-parasitism-and-free-riding.pdf Dostep dnia 13.11.2021 r.
13 Np. wyrok z dnia 18.06.2009 r., C-487/07, L’Oréal p. Bellure, ECLI:EU:C:2009:378.
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w obu systemach. Katalogi te w pewnym zakresie si¢ pokrywaja, niemniej w praktyce w
analizowanych systemach postrzegane i wykorzystywane bywaja odmienny sposéb. W obu
systemach wystepuje wspdlny standard, zgodnie z ktorym negatywne przestanki naruszenia
prawa do znaku towarowego moga by¢ stosowane jedynie po szczegdétowym zbadaniu
okoliczno$ci sprawy, mozliwych skutkow zastosowania negatywnej przestanki oraz z
uwzglednieniem znaczenia znaku oraz kontekstu pozniejszego uzycia jak i wptywu na
specyficzne funkcje takiego znaku. Nalezy jednak wskazac¢, ze zarowno w USA jak i w UE
sprawy, ktorych przedmiotem jest spor o uzywanie znaku towarowego w oparciu o

okoliczno$¢ wyltaczajaca naruszenie, sg rzadkoscia.

Przedstawione konkluzje stanowig odpowiedni punkt wyjscia do weryfikacji hipotez.
Zidentyfikowane podobienstwa i roznice w zakresie sposobu ochrony i skutkow
postugiwania si¢ znakiem towarowym chronionym poza zasadg specjalizacji w Unii
Europejskiej 1 Stanach Zjednoczonych wykazaly, ze zjawisko ostabienia znaku towarowego
stawnego 1 renomowanego, wraz z wystepujaca jedynie w Unii Europejskiej forma
naruszenia jaka jest pasozytnictwo, stanowi ztozong i trudng do rzetelnego zastosowania w
praktyce koncepcj¢ w ramach prawa znakdéw towarowych. Istnienie zarowno wielu
punktow styku jak i rozbieznosci sprawia, ze opracowanie i wdrozenie odpowiednich zasad
ochrony takiego znaku po obu stronach oceanu jest wyzwaniem, ktorego nie mozna oprze¢
na intuicyjnym dziataniu i zasadach analogii.

Whioski te odnoszg si¢ do drugiej hipotezy, zgodnie z ktorg pomimo wspdlnych korzeni
1 bazowych zatozen, szczegdlna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasada
specjalizacji w Unii Europejskiej i USA w wielu obszarach ksztattuje si¢ w odmienny
sposob 1 moze generowac dla uprawnionych w obu systemach inne skutki w przypadku
podjecia dziatan o zblizonym charakterze. Jestem zdania, ze zidentyfikowane w pracy
odrgbnosci stanowig argument za uznaniem za prawdziwg tezy, zgodnie z ktorg nie jest
mozliwe osiagnigcie przez uprawnionego odpowiedniego poziomu ochrony i skutecznego
zabezpieczenia praw wyltacznych poprzez sprowadzenie do jednego mianownika strategii
ochrony znaku towarowego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, w przypadku,
w ktorym taki znak jest wykorzystywany w obu tych jurysdykcjach i przynajmniej w jednej
z nich chroniony poza zasada specjalizacji. Z drugiej strony calg pewnoscia nalezy zwrécié
uwage na przeplatajace si¢ 1 wpltywajace na siebie w UE 1 USA obszary w ramach doktryny
I ustawodawstwa dotyczacego znakéw towarowych stawnych i renomowanych, w

szczegblnosci wzajemne odwolania orzecznictwa oraz w pi§miennictwie oraz wszelkie
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niezaleznie wypracowane konwergencje, intuicyjnie $wiadczace o stuszno$ci przyjetych
rozwigzan — w szczegolnosci w zakresie, w jakim si¢ pokrywaja.

Wnhioski z przeprowadzonej analizy skfaniajg do stwierdzenia, ze dla zapewnienia
bezpiecznego i efektywnego dziatania dla rynku gospodarczym, wyzwaniem i kluczowym
zadaniem dla uprawnionych jest podjecie wlasciwych krokéw prawnych na mozliwie
najwczesniejszym etapie wprowadzania towaru lub ustugi na rynek. W szczego6lnosci
naczelnym celem powinno by¢ zabezpieczenie praw wylacznych oraz sformutowanie i
wdrozenie strategii zarzadzania prawami do posiadanych chronionych w rozszerzonym
stopniu znakow towarowych z uwzglgdnieniem obu jurysdykcji. Strategia ta powinna po
pierwsze uwzglednia¢ precyzyjng analiz¢ w szczegolnosci charakteru samego znaku i jego
specyfiki (zdolno$ci odrdzniajgcej) na rynku konkurencyjnym oraz opiera¢ si¢ na
zatozeniach procesow biznesowych i koncepcji marketingowej uprawnionego. W ramach
modelu dziatania powinna zosta¢ okre$lona lista dziatan do wykonywania w obu
jurysdykcjach w zwiazku z obowigzkami regulacyjnymi i zatozeniami organizacyjnymi
zmierzajagcymi ku zabezpieczania 1 utrzymaniu praw wylacznych — takich jak
monitorowanie znaku towarowego, wnoszenie optat okresowych, sprzeciwow. Ponadto
istotne znaczenie ma dobranie poziomu ochrony, standardow dziatan, mechanizmow
reagowania na dziatania wkraczajace lub potencjalnie wkraczajace w zakres praw
wylacznych wraz z planami postepowania czy $rodkéw zaradczych oraz taktyki
wykazywania renomy i stawy znaku towarowego. W tym procesie z organizacyjnego
punktu widzenia warto wydzieli¢ obszary, ktére w ramach majacych zastosowanie
jurysdykcji sag wspolne, uregulowane w identyczny lub podobny sposob. Przede wszystkim
jednak nalezy uwzgledni¢ zasady charakterystyczne dla kazdej z jurysdykeji oraz roznice,
ktére s3a najistotniejsze z punktu widzenia zapewnienia efektywnej ochrony
miedzynarodowej. Wykonanie tego ,,(wiczenia” w sposob adekwatny moze wymagac
poglebionej analizy.

Wynikajace z rozwazan podjetych w niniejszej pracy wnioski moga stanowi¢ swoisty
przewodnik, do uwzglednienia na gruncie prawa znakow towarowych, dla uprawnionych
do znakéw sygnujacych towar lub ustuge funkcjonujaca (tj. wprowadzong na rynek,
oferowang) w Unii Europejskiej 1 Stanach Zjednoczonych, w sposob, ktory doprowadzit
lub moze prowadzi¢ do uzyskania przez takie znaki towarowe stawy lub renomy (zaréwno
w rozumieniu general fame jak i niche fame). Wyznaczone w ramach analizy zasady
szczegollnej ochrony znaku towarowego chronionego poza specjalizacja — poszczegdlne

specyficzne obszary oraz najistotniejsze z punktu widzenia zapewnienia efektywnej

13



ochrony wyzwania w kazdej z analizowanych jurysdykcji, ktdre nastepnie zostaly
skonfrontowane w ramach przeprowadzonej analizy, potwierdzaja twierdzenie, ze ochrona
znaku towarowego chronionego poza zasada specjalizacji w Unii Europejskiej 1 Stanach
Zjednoczonych w wielu obszarach ksztattuje si¢ w inny sposob i moze generowac dla
uprawnionych w obu systemach odmienne skutki w przypadku podjecia dzialan o

zblizonym charakterze.
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