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Abstrakt: Nazwisko jest czestym przedmiotem rejestracji jako znak towarowy. Wraz z rejestracja
nazwiska jako znaku uprawniony podmiot zyskuje co do zasady prawo wylacznosci jego uzy-
wania w obrocie handlowym. Jednoczesnie jednak nazwisko jest elementem domeny publicznej,
ktora wyraza interes powszechny w prawie znakow towarowych. Ochrona domeny publicznej jest
jednym z istotnych i wspolczesnych problemoéw w prawie znakow towarowych Unii Europejskiej.
Koniecznos¢ adekwatnego zabezpieczenia interesu powszechnego postuluje miedzy innymi Swia-
towa Organizacja Wilasnosci Intelektualnej. Ustawodawca unijny przyjat wprawdzie szeroki model
ochrony domeny publicznej. Nadal jednak mozna wskaza¢ praktyczne przyktady niewystarczajg-
cej ochrony interesu powszechnego wzgledem szerokiego zakresu uprawnien wilasciciela znaku.
Jednym z nich jest wladnie rejestracja znaku towarowego obejmujacego nazwisko. Artykut ma na
celu podkreslenie konieczno$ci adekwatnego zabezpieczenia interesu powszechnego w ramach
rejestracji nazwisk, a takze ocen¢ regulacji przyjetej w tym zakresie w prawie Unii Europejskie;j.

Stowa kluczowe: znaki towarowe, domena publiczna, unijne prawo znakdéw towarowych, znaki
rodzajowe, znaki-nazwiska

WPROWADZENIE

Znaki towarowe zastrzegajace nazwisko stanowig chetnie wybierany przed-
miot rejestracji. W koncu nazwisko w najlepszy sposéb polaczy oferowany towar
z jego producentem. Znakowanie towardéw lub ustug wltasnym nazwiskiem jest
tez efektywnym sposobem budowania marki, takze dla przysztych pokolen. Na
rynku mozna spotka¢ szereg towaréw oznaczonych nazwiskami — Guiness, Ba-
iley’s, Michelin, Kércher, Dyson, Ford, Dell, McDonald’s itp. Widzac te nazwiska,
przecietny odbiorca utozsamia je od razu z konkretnym towarem lub ustugg cho¢
czesto nie zdaje sobie sprawy z pochodzenia samej nazwy. Szczegdlna pod tym
wzgledem jest branza modowa, w ktdrej imiona i nazwiska projektantow staly sie
nazwami poszczego6lnych doméw mody. Z czasem nazwiska rejestrowano jako
znaki towarowe, ktore dzi§ sa markami znanymi na calym $wiecie.
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Kluczowy problem z rejestracjg znakéw w postaci nazwiska polega na re-
latywnie duzym prawdopodobienstwie istnienia identycznego znaku w obrocie,
cho¢ niekoniecznie zarejestrowanego. W 2012 roku Swiatowa Organizacja Wia-
snosci Intelektualnej przygotowata raport zawierajacy analize réznych mechani-
zméw ochrony domeny publicznej w prawie znakoéw towarowych!. We wstepie
analizy podkreslono specyfike ochrony znakéw towarowych wzgledem chociazby
patentdbw — raz zarejestrowany znak towarowy moze w praktyce nigdy nie powro-
ci¢ do domeny publicznej. Wystarczy, aby uzywanie znaku byto kontynuowane,
a rejestracja przedtuzana®. Z drugiej strony zrédlem znaku jest czesto domena
publiczna. Znaki moga by¢ i sa przeciez konstruowane wylacznie ze stow lub
symboli juz istniejacych. Z domeny publicznej pochodza wlasnie nazwiska. W ra-
mach poszczegdlnych porzadkéw prawnych przyjeto rozne rozwigzania majace
zabezpieczy¢ interes znakdw powszechnych przy jednoczesnej ochronie zareje-
strowanych.

W literaturze wskazuje si¢, ze prawo znakdéw towarowych Unii Europejskiej
zapewnia szeroka, wrecz modelowa, ochrone domeny publicznej’. Nalezy sig
zgodzi¢ z twierdzeniem, ze ustawodawca unijny w znacznym stopniu uwzgled-
nit bezpieczenstwo domeny publicznej. W systemie prawnym Unii Europejskiej
wprowadzono pewne mechanizmy ochrony domeny publicznej przed nieuzasad-
nionymi rejestracjami. Mozna wyrézni¢ cztery rodzaje metod ochrony domeny
publicznej w ramach znakéw towarowych:

— automatyczne wylaczenie z ochrony;

— wylaczenie ze wzgledu na brak zdolno$ci odrozniajace;j;

— ograniczenie zakresu ochrony;

— wprowadzenie wyjatkéw w ramach ochrony.

Odnosnie do rejestracji nazwisk nie przewidziano jednak zadnego dodatko-
wego obostrzenia. Mozna zarejestrowaé nazwisko jako znak, jezeli speinia ono
zaledwie dwie przestanki wymagane wzglgdem wszystkich zgloszen — cechuje
sie zdolno$cig odrozniajacg i mozna je przedstawi¢ w rejestrze. W praktyce kazde
nazwisko moze spelni¢ oba te wymogi. Nazwisko ze swej istoty jest oznaczeniem
konkretnej osoby fizycznej i ma na celu odrdznienie jej od innych. Nie ma tez
watpliwosci, ze jest to oznaczenie stowne, mozliwe do przedstawienia w rejestrze
w formie stownej lub stowno-graficzne;.

! Dokument nr CDIP/9/INF/5, Study on Misappropriation of Signs, red. M. Seftleben, http:/
www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9 inf 5.pdf (dostep: 13.11.2021).

2 Ibidem, s. 9.

3 M. Senftleben, Public Domain Preservation in EU Trademark Law — A Model for Other
Regions?, ,,The Trademark Reporter” 2013, nr 4.

4 Odpowiednio art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grud-
nia 2015 roku i art. 4 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 roku.
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W rezultacie mozna wskaza¢ przyktady sytuacji, w ktorych wtasciciele zna-
kéw-nazwisk w sposob zgodny z prawem korzystajg z ochrony, ale kosztem po-
wszechnego dostepu do nazwiska. Podmiot z zarejestrowanym znakiem-nazwi-
skiem bedzie mogt co do zasady zakazaé uzywania nazwiska innym osobom
w obrocie gospodarczym z wyjatkiem opisanym w dalszej cze$ci. Komercyjne
uzycie nazwiska zostaje wytaczone wskutek rejestracji. Dodatkowym czynnikiem
ograniczajacym ochrong interesu powszechnego jest rozszerzona ochrona przy-
znana znakom renomowanym. Brak szczegélnego podej$cia do nazwiska jako
przedmiotu rejestracji moze wigc doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej zmonopoli-
zowany zostanie element domeny publicznej. Jest to zjawisko negatywne, ktoremu
nalezy przeciwdziatac.

Celem artykutu jest rozwazenie, czy ochrona interesu powszechnego prze-
widziana w prawie Unii Europejskiej jest wystarczajaca w ramach rejestracji na-
zwisk jako znakow towarowych. Innymi stowy, nalezy odpowiedzie¢ na pytanie,
czy ustawodawca unijny moze skorzysta¢ z dodatkowych mechanizmoéw, silniej
uwzgledniajacych interes powszechny. Podstawa rozwazan bedzie analiza obowia-
zujacego w Unii Europejskiej prawa znakoéw towarowych w zakresie rejestracji
nazwisk, a takze odwolanie si¢ do jego wyktadni przyjetej w praktyce orzecz-
niczej. Punktem wyjscia do dalszych wywodow bedzie krotkie przedstawienie
stanu faktycznego, ktory stat si¢ inspiracjg do podjecia rozwazan w tym zakresie.
W ramach dalszego wywodu wzmiankowana zostanie takze rozszerzona ochro-
na znakow renomowanych z uwagi na czgste istnienie renomy znakow-nazwisk.
Whnioski wyciggnigte z tak zakre$lonego badania zostang przedstawione na koncu
wywodu.

SPRAWA HUGO BOSS I BOSS BREWING

W sierpniu 2019 roku brytyjskie Intellectual Property Office otrzymato
wniosek zlozony przez rzemieslniczy walijski browar o nazwie Boss Brewing
o zarejestrowanie miedzy innymi dwoch napojow bedacych piwami o nazwach
BOSS BLACK i BOSS BOSS. Zgloszenie rejestracyjne miato objaé¢ 32, 33 i 43
klasg¢ nicejska, zatem ujmujac szeroko — napoje alkoholowe i ushugi restauracyj-
ne. Browar funkcjonowat na rynku od 2014 roku, byt wielokrotnie nagradzany,
za$ od 2018 roku nazwa Boss Brewing byla zarejestrowana jako znak towarowy
w Wielkiej Brytanii. Zamiast pozytywnej decyzji [PO, browar otrzymat tak zwa-
ny cease and desist letter (wezwanie do zaprzestania naruszen) od modowego
giganta Hugo Boss>, ktory byt juz whascicielem dwoch znakéw zarejestrowanych

> Welsh brewery changes name of beers after trademark battle with Hugo Boss, thedrinks-
business.com (dostep: 2.03.2020).
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przez EUTPO — BOSS Black® i BOSS HUGO BOSS’. Oba zarejestrowane znaki
obejmowaty jednak inne klasy nicejskie — 3, 18, 24, 25, 28. W wyniku negocjacji
Boss Brewing zmienit nazwy trunkéw na Boss Brewing Black i Boss Bossy. Bro-
war ponidst jednak ogromne koszty zwigzane z obstugg prawna i koniecznoscia
znakowania towaréw na nowo®.

Sprawa Boss Brewing zyskata rozglos w wyniku dziatania znanego bry-
tyjskiego komika. Joe Lycett uznal, ze dziatania Hugo Boss byly nieadekwatne
wzgledem ekonomicznej pozycji Boss Brewing. W akcie protestu zmienit swoje
imie i nazwisko na Hugo Boss’. Akcja komika miata pokaza¢, ze dom modowy
Hugo Boss nie ma monopolu na sam wyraz boss. O ile wystapienie Lycetta mia-
o charakter przeSmiewczy i zostalo podjete w gescie solidarnosci z lokalnym
przedsigbiorcg, o tyle z punktu widzenia prawa znakéw towarowych nie byto
pozbawione racji.

Znak towarowy powinien by¢ kazdorazowo otoczony ochrong wtedy, gdy
naruszona zostaje jedna z jego funkcji. W przypadku znakow renomowanych, do
jakich niewatpliwie nalezy zaliczy¢ znaki zarejestrowane na rzecz firmy Hugo
Boss, ochrona ta jest rozszerzona, co zostanie przedstawione bardziej precyzyjnie
w dalszej czgéci artykutu. Rozszerzony zakres ochrony nie moze jednak oznaczac
praktycznego zmonopolizowania nazwy w obrocie gospodarczym. Naruszenie
prawa do znaku renomowanego musi nadal polegaé na bezzasadnym zaburzeniu
jednej z jego funkcji, przy czym wzgledem znakéw renomowanych ustawodawca
unijny zaktada apriorycznie silniejsze oddziatywanie funkcji odrozniajace;j i jako-
sciowej, a w konsekwencji — potrzebg ich wzmozonej ochrony. Wtasciciel znaku
musi wigc wykazaé, ze z bezprawnego uzywania tego ostatniego, osoba trzecia
czerpie nienalezng korzy$¢ z charakteru odrozniajgcego lub z renomy owego zna-
ku lub dziata na szkode tego charakteru lub renomy'”.

W przywolanej sprawie wiasciciel znaku skorzystat z niezwykle szerokiej
ochrony, omijajgc ustalenie negatywnego zachowania podmiotu naruszajgcego.
Biorac pod uwagg, ze naruszony znak wywodzit si¢ z domeny publicznej, sprawa
moze budzi¢ pewne zastrzezenia. Powstaje jednocze$nie pytanie, czy obowia-
zujace w Unii Europejskiej prawo znakoéw towarowych chroni znaki-nazwiska,
uwzgledniajac nalezycie interes publiczny.

6 Zgtoszenie nr 003405149.

7 Zgtoszenie nr 002860377

8 Fashion giant Hugo Boss takes on Boss Brewing in Wales over its name, https://www.
walesonline.co.uk (dostep: 13.04.2020).

9 Comedian Joe Lycett changes name to Hugo Boss in swipe at fashion house, ,,The Guardian”
(dostep: 2.03.2020).

10 Wyrok TSUE z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie C-690/17 OKO-Test Verlag GmbH,
pkt 45, ECLI:EU:C:2019:317.
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ZDOLNOSC ODROZNIAJACA NAZWISKA JAKO ZNAKU
TOWAROWEGO

Ujmujac najprosciej, charakter odrozniajacy znaku towarowego polega na
ocenie, czy odbiorca jest w stanie odrézni¢ oznaczone towary lub ustugi od tych
o innym pochodzeniu handlowym. Oceny dokonuje si¢ z perspektywy przecigt-
nego konsumenta towaru lub ustugi przy zatozeniu, ze jest to podmiot wlasciwie
poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny!!.

W prawie Unii Europejskiej nazwisko moze by¢ przedmiotem rejestracji
bez zadnych dodatkowych (wzgledem innych oznaczen) obostrzen. Nazwisko
nie zostalo uznane za oznaczenie rodzajowe, a wrecz wskazano je jako przyktad
przedmiotu rejestracji (w art. 3 dyrektywy 2015/2436, za$ dla znakéw unijnych —
w art. 4 rozporzadzenia 2017/1001). Ustawodawca unijny nie zdecydowal wigc,
ze interes powszechny mialby uzasadnia¢ pozbawienie nazwiska zdolnosci reje-
stracyjnej.

Dla poréwnania w Stanach Zjednoczonych rejestracja nazwiska jako znaku
towarowego jest obwarowana dodatkowa przestanka. W § 1052 lit. e pkt 4 Lanham
Act'? uniemozliwiono rejestracje oznaczenia bedacego ,,tylko nazwiskiem” (mere-
ly a surname). Niezbedne jest wykazanie, ze nazwisko zyskato odpowiedni poziom
zdolnosci odrézniajacej, nadajacy mu odrebne znaczenie w obrocie!3. Zdolno$é
odrozniajaca nazwiska musi wigc zyskaé kwalifikowany poziom w poréwnaniu
z innymi oznaczeniami. Z gory zaklada si¢ wiec, ze samo nazwisko ma stabg
zdolno$¢ odrozniajacg, cho¢ mozliwe jest jej wzmocnienie poprzez funkcjono-
wanie na rynku. Na przestrzeni lat praktyka Trademark Trial and Appeal Board
wyksztalcita pewne kryteria pomocne w ustalaniu, czy nazwisko nadaje si¢ do
rejestracji jako znak (rzadko$¢ wystepowania'®, zwiazek nazwiska z podmiotem
zglaszajacym do rejestracjil®, istniejace inne znaczenie nazwiska'®). W decyzji
Miller v. Miller odwrocono badanie zdolno$ci rejestracyjnej nazwiska poprzez po-
stawienie pytania, czy odbiorcy postrzegaja znak wylacznie jako nazwisko. Istotne
jest wigc, czy nazwisko stalo si¢ na tyle rozpoznawalne w obrocie handlowym, ze
wykroczyto poza swoja pierwotna role identyfikacji osoby fizyczne;j'”.

11 Tak na przyktad wyroki TSUE z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie C-299/99 Philips,
pkt 47-48, ECLI:EU:C:2002:377, z dnia 4 maja 1999 roku w sprawach polaczonych C-108/97
i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, pkt 29, ECLI:EU:C:1999:230.

12 Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (Jul. 5, 1946), skodyfikowany, z popraw-
kami, w 15 U.S.C. 1051 et seq.

13 J.C. Ginsburg, Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials, Durham
2007, s. 80.

14 Benthin Mgmt. GmbH, 37 USPQ2d 1332, 1333 (TTAB 1995).

15 Etablissements Darty et Fils, 759 F.2d 15, 17, 225 USPQ 652, 653 (Fed. Cir. 1985).

16 Eximius Coffee, 120 USPQ2d 1276, 1280 (TTAB 2016).

17 Decyzja Trademark Trial and Appeal Board Proceedings Miller v. Miller, 105 USPQ2d
1615.
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Skoro jednak w prawie Unii Europejskiej nie wprowadzono zadnych dodat-
kowych obostrzen zdolnosci rejestracyjnej wzgledem nazwisk, w praktyce poja-
wit si¢ problem sprzecznych interesow — prywatnego i powszechnego. Pewne
watpliwosci interpretacyjne w zakresie znakow-nazwisk zostaty doprecyzowane
w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci.

ZDOLNOSC REJESTRACYJNA NAZWISKA

Podstawowym orzeczeniem dotykajacym zagadnienia zdolnosci rejestra-
cyjnej nazwiska jest wyrok w sprawie Nichols'S. W maju 2000 roku dyrektor
brytyjskiego urzedu rejestracji znakoéw towarowych, Registrat of Trade Marks,
opublikowat okolnik (Practice Amendment Circular, nr 6/00), w ktorym z gory
okreslono, jakie okolicznos$ci nalezy uwzglednié, oceniajgc charakter odrézniajacy
nazwiska lub imienia zgtoszonego jako znak towarowy. Wskazano, ze elementami
podlegajacymi uwzglednieniu sg migdzy innymi popularnos¢ nazwiska lub liczba
przedsigbiorstw dzialajacych w branzy, w ktérej wystepuja towary oznaczone na-
zwiskiem. W dalszej cze$ci dokumentu wskazano, ze za popularne uzna¢ nalezy
nazwisko wystepujace czesciej niz 200 razy w londynskiej lub innej stosowne;j
ksigzce telefoniczne;j.

W $wietle ustalonej praktyki urzad oddalit wniosek Nichols plc o rejestracje
tytutowego nazwiska w czg$ci obejmujacej oznaczenie produktéw spozywczych
i napojow. Urzad uznat, ze nazwisko Nichols — zapisywane w r6znych odmianach,
takze jako ,,Nicholls” lub ,,Nichol” — jest na tyle popularne w Zjednoczonym Kro-
lestwie, ze nie moze stuzy¢ do oznaczenia towardéw obejmujacych znaczny rynek
zbytu. Popularno$¢ nazwiska Nichols zostata przez Urzad ustalona na podstawie
czestotliwos$ci jego wystgpowania w ksigzce telefonicznej. Malo prawdopodobne
bytoby wiec uznanie przez konsumentow, ze w catym kraju dziata jeden przedsig-
biorca o nazwisku Nichols oferujacy produkty spozywcze. Wzgledem produktow
spozywczych i napojéw nazwisko Nichols jest pozbawione zdolnosci odrozniaja-
cej. Jednoczesénie jednak zarejestrowano znak dla automatdéw sprzedajacych pro-
dukty spozywcze. Urzad brytyjski uzaleznit wigc niejako zdolno$¢ rejestracyjna
nazwiska od specyfiki rynku, na ktérym wystepuja oznaczone towary. Jezeli na
rynku dziala mniej przedsigbiorcow, to nawet popularne nazwisko ma zdolno$¢
rejestracyjng

Po wniesieniu odwotania przez zglaszajacego sad krajowy zauwazyl, ze za-
gadnienie zdolnosci odrézniajacej popularnego nazwiska rodzi pewne problemy
interpretacyjne. W ocenie sadu brytyjskiego nalezalo ustali¢, czy rejestracj¢ po-
pularnego nazwiska nalezy uzalezni¢ od uzyskania charakteru odrézniajacego
W nastepstwie jego uzywania.

18 Wyrok TSUE z dnia 16 wrze$nia 2004 roku, C-404/02 Nichols, ECLI:EU:C:2004:538.
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Sad krajowy wskazat tez, ze jezeli ograniczenie skutku rejestracji znaku
W postaci uprawnienia ,,strony trzeciej” do uzywania zarejestrowanego nazwiska
bedzie wyktadane szeroko, to charakter odrozniajacy bedzie mniej istotny. Pyta-
nia sgdu krajowego zmierzaly do ustalenia dwdch elementow. Po pierwsze, jakie
wymogi nalezy uwzglednié¢, badajgc charakter odrozniajacy nazwiska, zwlaszcza
popularnego, oraz po drugie, czy wptyw na te wymogi ma ograniczenie skutku
rejestracji znaku wyrazone art. 6 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/1041°,

Trybunat podkreslit przede wszystkim, ze ustawodawca unijny w art. 2 dyrek-
tywy 89/104?° wymienit nazwisko wéréd przyktadowych oznaczen podlegajacych
rejestracji. Z kolei charakter odrézniajacy badany jest dla kazdego oznaczenia
w ten sam sposob, z perspektywy konsumenta zainteresowanego towarem. Pan-
stwa czlonkowskie nie mogg wprowadzaé¢ samodzielnie dodatkowych, bardziej
surowych kryteriow oceny charakteru odrdzniajacego. Przyktadowo nie mozna
uwzglednia¢ z gory ustalonego progu, powyzej ktorego nazwisko bytoby pozba-
wione charakteru odrozniajgcego, liczby przedsigbiorstw dostarczajacych towary
tej samej kategorii, powszechnego uzycia nazwiska w danej branzy. Ocena charak-
teru odrézniajgcego musi by¢ dokonywana indywidualnie dla kazdego oznaczenia.
Nie mogg istnie¢ w tym zakresie kryteria ustalone generalnie dla pewnej kategorii.
Wykluczone jest odgorne zatozenie, ze samo oznaczenie jest pozbawione charak-
teru odrozniajacego lub musi je naby¢ w procesie uzywania. Trybunat postuzyt sie
przede wszystkim wyktadnig literalng, podkreslajac brak stosownych obostrzen
w przepisach dyrektywy.

Dla oceny charakteru odrdzniajgcego nie ma tez znaczenia ograniczenie
skutku rejestracji polegajace na dalszej mozliwo$ci uzywania wlasnego nazwiska
w obrocie handlowym, pomimo jego rejestracji na rzecz innego podmiotu. Ocena
ta nadal powinna mie¢ charakter konkretny i zindywidualizowany. Nie mozna
wprowadza¢ automatycznych rozstrzygnie¢ dla szerszej kategorii oznaczen.

Sad krajowy zadat rowniez pytanie o mozliwosc¢ rozszerzenia na nazwe przed-
sigbiorstwa ograniczenia skutku rejestracji wyrazonego w art. 6 ust. 1 lit. a dyrek-
tywy 89/104. Skoro jednak Trybunat uznal, ze przepis ten jest nieistotny z punktu
widzenia oceny charakteru odrozniajgcego, to na pytanie nie odpowiedziat. Do
kwestii tej Trybunat odniost si¢ w wyroku w sprawie Anheuser-Busch*'. W tresci
orzeczenia uznano, ze art. 6 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104 nie ogranicza sig¢ tylko
do nazwisk osob fizycznych.

Z wywodow Trybunatu wynika wigc jedynie to, Ze nie jest mozliwe stosowa-
nie z gory dodatkowych obostrzen wzgledem oznaczen ztozonych z nazwisk. Jed-
nocze$nie jednak Trybunal nie stwierdzit, ze kryteria zastosowane przez brytyjski
urzad rejestracji byly niewlasciwe. Istotne jest tylko ograniczenie automatyzmu

19 Obecnie art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2015/2436.

20 Obecnie art. 3 dyrektywy 2015/2436.

2l Wyrok TSUE z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, ECLI-
:EU:C:2004:717.
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w ich stosowaniu. W opinii rzecznika generalnego wskazano nieco bardziej sta-
nowczo, ze elementy takie jak charakter oznaczonego towaru lub odbior konsu-
menta sg przydatne dla oceny charakteru odrézniajacego znaku??2.

W $wietle wyroku w sprawie Nichols zdolno$¢ odrozniajaca nazwiska zalezy
wigc wylacznie od tego, czy przecietny konsument jest w stanie odrozni¢ towa-
ry nim oznaczone od tych o innym pochodzeniu handlowym. Czynniki, jakimi
postuzyt si¢ urzad brytyjski, moga w konkretnej sprawie by¢ wzigte pod uwage
w procesie badania charakteru odrézniajacego.

KONTRUPRAWNIENIE OSOBY TRZECIEJ

Zardéwno w ramach rezimu znakow unijnych, jak i zharmonizowanej regulacji
znakéw krajowych ustawodawca unijny przewidziat kontruprawnienie osoby trze-
ciej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a i ust. 2 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 14 ust. 1
lit. a 1 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 z uprawnien wilasciciela znaku wytaczono
mozliwo$¢ zakazu uzywania nazwiska przez osobe¢ trzecig, jezeli jest to osoba
fizyczna. Z tym jednak zastrzezeniem, ze uzywanie znaku przez osobe trzecia
musi by¢ zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Tego rodzaju ograniczenie stanowi uwzglednienie prawa osoby fizycznej
do komercyjnego uzytku wiasnego nazwiska?3. Tozsame kontruprawnienie nie
zostato przyznane wprost jednostkom organizacyjnym wzgledem ich nazw.
W orzecznictwie Trybunatu rozszerzono jednak pojecie ,,nazwiska” na nazwe
osoby prawnej lub jakiekolwiek inne oznaczenie odrozniajace traktowane jako
nazwa handlowa®*.

W wyroku w sprawie Céline>> Trybunat dokonat wyktadni opisanego powy-
zej ograniczenia skutku rejestracji wzgledem osoby trzeciej. W sprawie doszto
do sporu dwoch spotek, ktére w rézny sposdb w obrocie handlowym uzywaty
tego samego nazwiska. W 1928 roku zarejestrowana zostata Céline SA, spotka
wytwarzajaca i sprzedajaca artykuly ubraniowe i dodatki odziezowe. Céline SA
zglosila do rejestraciji znak stowny CELINE obejmujacy przede wszystkim odziez
1 obuwie. Od 1950 roku w Nancy, pod szyldem Céline, dziatat sklep odziezowy
Adriena Grynfogela. Od 1992 roku prawo do uzywania szyldu Céline przejeta
spotka Céline SARL. Céline SA wystapila nast¢gpnie przeciwko Céline SARL
z powddztwem o zaprzestanie naruszania prawa do znaku towarowego CELINE.

22 Qpinia rzecznika generalnego Damasa Ruiza-Jaraba Colomera przedstawiona w dniu
15 stycznia 2004 roku do wyroku w sprawie C-404/02 Nichols.

23 U. Promifiska, Wprowadzenie do prawa wilasnosci przemystowej, [w:] A. Nowicka et al.,
Prawo wlasnosci przemystowej, red. U. Prominska, Warszawa 2005, s. 250.

24 Tak miedzy innymi wyrok TSUE w sprawie Anheuser-Busch, ibidem, pkt 77-80.

25 Wyrok TSUE z dnia 11 wrze$nia 2017 roku w sprawie C-17/06 Céline, ECLI:EU:C:2007:497.
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Rozpoznajacy sprawe sad francuski uwzglednit powodztwo w catosci i zaka-
zal Céline SARL uzywania znaku CELINE. W odwotaniu od wyroku strona po-
zwana wskazata, ze do naruszenia nie doszto. Szyld nie miat stuzy¢ do odréznienia
oferowanych towarow. Nie moglo tez dojs¢ do wprowadzenia w blad ze wzgledu
na luksusowy charakter towarow Céline SA. Udzielajac odpowiedzi na pytanie
zadane przez sad krajowy, Trybunal rozwazyl, czy oznaczenie przedsi¢cbiorstwa
nazwiskiem Céline dopiero po jego rejestracji na rzecz innego podmiotu, jest
uzywaniem zgodnym z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle. Odwotujac
sic do wezeéniejszego orzecznictwa?®, Trybunat wskazat, ze uzycie znaku jest
niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle zwlaszcza wtedy, gdy:

— jest dokonywane w taki sposob, ze moze sprawia¢ wrazenie istnienia po-
wigzan gospodarczych migedzy osobg trzecig a wlascicielem znaku towarowego;

— narusza warto$¢ znaku towarowego poprzez osigganie nieuzasadnionych
korzysci wynikajacych z jego charakteru odrézniajacego albo renomy;

— prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

Z rozumowania Trybunatu nalezy wiec wyciagnaé wniosek, ze nieuczciwe
bedzie uzycie znaku o cechach pasozytniczych. Jezeli osoba trzecia dziata w celu
ograniczenia funkcji cudzego znaku z korzyscia dla siebie, to nie bedzie przystu-
giwac jej kontruprawnienie ograniczajace zakres cudzego znaku. Przewidziane
przez ustawodawce unijnego kontruprawnienie osoby noszacej zarejestrowane
nazwisko jest skutecznym narzedziem ochrony przed szerokim zakresem upraw-
nien wilasciciela znaku. Do naruszenia prawa ochronnego nie dojdzie, jezeli nie
zostanie wykazane bezprawne uzycie cudzego znaku. O bezprawnosci nie bedzie
za$ mozna mowic¢, jezeli uzycie znaku bedzie uczciwe w rozumieniu przedstawio-
nym powyzej.

ZNAKI RENOMOWANE

Nazwiska od zawsze byly chetnie wybierane przez przedsigbiorcow jako
oznaczenia w obrocie handlowym. Rezultatem duzej czestotliwosci rejestracji
jest wickszy odsetek znakéw renomowanych w tej grupie. To z kolei powoduje,
ze czg¢$¢ znakdw-nazwisk jest chroniona w sposob rozszerzony.

Przyznanie rozszerzonej ochrony znakom renomowanym ma na celu ochrong
przed ,,ostabieniem” ich odbioru?’. Znak renomowany jest pojeciem niezdefinio-
wanym legalnie w prawie unijnym. W praktyce orzeczniczej TSUE identyfikacja
znaku renomowanego opiera si¢ na zatozeniu szerszej niz normalnie znajomo-

26 Wyrok TSUE z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie C-228/03 Gillette, ECLI:EU:C:2005:177.

27 Opinia rzeczniczki generalnej Eleanor Sharpston z dnia 26 czerwca 2008 roku przedsta-
wiona na potrzeby wyroku TSUE z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie C-252/07 Intel, pkt 1,
ECLI:EU:C:2008:370.
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$ci wsrod odbiorcdw. Przyjmuje sie istnienie pewnego poziomu wiedzy o znaku
wéréd przewazajacej czesci odbiorcow zainteresowanych okreslonym towarem?8,
Orzecznictwo TSUE dostarcza szerokiego katalogu okolicznosci, ktore powinno
si¢ bra¢ pod uwage w procesie badania renomy znaku: udziat znaku towarowego
w rynku, nat¢zenie, zasi¢g geograficzny i dtugos$¢ okresu jego uzywania oraz
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu promocji znaku?®.
Przy czym ekskluzywny charakter marki nie zawsze bgdzie rownoznaczny z re-
nomg znaku towarowego. Przeciwnie — ekskluzywno$¢ powoduje jakoSciowa
zmian¢ w kregu odbiorcow towaru. Zaktada si¢, ze w konsekwencji zawezenia
kregu potencjalnych odbiorcow, sa oni bardziej zainteresowani, a jednoczesnie
lepiej poinformowani o towarach dostgpnych na rynku3°.

Uznanie, ze znak towarowy jest renomowany, stanowi punkt wyjscia do zba-
dania tego, czy ziScilty si¢ przestanki rozszerzonej ochrony przeciwko narusze-
niom. W prawie Unii Europejskiej wzgledem znakéw renomowanych zrezygnowa-
no z wymogu identycznosci lub podobienstwa znakowanych towarow, ale jedynie
w sytuacji, gdy osoba uzywajaca znaku odnosi z tego tytutu nienalezng korzys¢
z racji odrozniajgcego charakteru lub renomy znaku towarowego lub gdy jest to
szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. Stanowi o tym wprost art. 9 ust. 2 lit.
¢ rozporzadzenia 2017/1001 i art. 5 ust. 3 lit. a dyrektywy 2015/2436.

Ochrona znakéw renomowanych jest rozszerzona, jednak nie moze prowadzi¢
do catkowitego wylaczenia czynnika percepcji odbiorcy znaku. Nie wymaga si¢
wprawdzie zaistnienia identycznos$ci pomiedzy znakami albo podobienstwa powo-
dujacego ryzyko wprowadzenia w btad. Nadal trzeba jednak ustali¢ podobienstwo
znaku naruszajgcego do znaku renomowanego w stopniu uzasadniajacym powsta-
nie ryzyka skojarzenia obu znakéw>!. Ryzyko skojarzenia jest jednak kategoria
stabszg niz ryzyko wprowadzenia w btad. Nie wymaga si¢ wykazania mozliwosci
pomylenia znakéw przez odbiorcéw. Wystarczy samo niebezpieczenstwo powsta-
nia zwigzku pomiedzy znakami w $§wiadomosci odbiorcy.

Ocena zaistnienia ryzyka skojarzenia znakdéw bedzie przebiega¢ w nieco inny
sposob. Nadal musi by¢ to badanie kompleksowe, uwzgledniajace szereg czyn-
nikow, przy czym szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na: stopien podobienstwa
miedzy kolidujacymi ze sobg znakami; charakter towarow lub ustug, dla ktérych
kolidujace ze sobg znaki zostaty zarejestrowane, w tym stopien pokrewnosci i r6z-
nic migdzy tymi towarami lub ustugami oraz dany krag odbiorcow; intensywnos¢
uzywania i renomg¢ wczesniejszego znaku towarowego; stopien samoistnego lub

28 Tak tez TSUE w wyroku z dnia 14 wrzesnia 1999 roku w sprawie C-375/97 General Motors,
pkt 17, ECLI:EU:C:1999:408.

29 Wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie C-252/07 Intel, ECLI:EU:C:2008:655.

30 Tak tez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 sierpnia 2010 roku, sygn. akt VI SA/Wa
807/10.

31 Wyrok TSUE z dnia 23 pazdziernika 2003 roku w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon,
ECLI:EU:C:2003:582, pkt 29-31.
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uzyskanego w nast¢pstwie uzywania charakteru odrdézniajacego wczedniejsze-
go znaku towarowego; istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow
w bigd2.

W ramach ochrony renomowanych znakéw-nazwisk nalezy jednak dodat-
kowo uwzgledni¢ kontruprawnienie osoby trzeciej. Przepisy unijne nie reguluja
w zaden sposob relacji pomigdzy rozszerzong ochrong znakéw renomowanych,
a kontruprawnieniem osoby trzeciej, ktora ja zaweza. Jest to przy tym kwestia
istotna z praktycznego punktu widzenia. Ryzyko skojarzenia bedace przestanka
naruszenia prawa do znaku renomowanego nie uwzglgdnia elementu subiektyw-
nego w postaci zamiaru podmiotu naruszajacego. Kontruprawnienie osoby trzeciej
jest za$ oparte o oceng zachowania przez pryzmat uczciwosci, a mowiac Scislej —
dobrej wiary. Z tego powodu nie jest mozliwe jednoczesne rozszerzenie ochrony
znaku renomowanego i jej zawezenie poprzez uwzglednienie uprawnienia osoby
trzeciej.

Dokonujac wyktadni systemowej obu przepisow, trzeba przyjac, ze uzycie
wlasnego nazwiska przez osobg trzecig w dobrej wierze nie powinno zostac ogra-
niczone, nawet w przypadku znakéw renomowanych. Nie mozna zapominac, ze
nazwisko wchodzi w sktad domeny publicznej. Decydujac si¢ na dokonanie reje-
stracji, wlasciciel znaku musi liczy¢ si¢ z mozliwoscia istnienia jednakowego ozna-
czenia powigzanego z inng osoba. Rejestracja na rzecz jednego podmiotu nie moze
automatycznie pozbawi¢ innych 0sob noszacych identyczne nazwisko mozliwosci
korzystania z niego w ramach dziatalnosci komercyjnej. Granicg komercyjnego
uzycia nazwiska przez inng osobg jest za$ jej dobra wiara. Tak interpretowany
zakres ochrony znaku renomowanego zastrzegajacego nazwisko jest adekwatnym
zabezpieczeniem interesu publicznego. Korzystne bytoby jednak uregulowanie tej
kwestii wprost w przepisach dyrektywy i rozporzadzenia.

OCENA OBOWIAZUJACEGO STANU PRAWNEGO

Przyznanie ochrony wynikajacej z prawa do znaku musi zosta¢ nieco za-
ostrzone w przypadku rejestracji obejmujacych element pochodzacy z domeny
publicznej. Obecny system prawa znakéw towarowych w Unii Europejskiej cha-
rakteryzuje si¢ elastycznym podejsciem do ochrony nazwiska jako znaku towa-
rowego. Z jednej strony ustawodawca unijny nie zastrzegl zadnych dodatkowych
obostrzen wzgledem rejestracji znakow-nazwisk, z drugiej jednak uwzglednit
uprawnienie osoby trzeciej fizycznej noszacej zarejestrowane nazwisko do jego
uzywania w obrocie handlowym dopoki jest to uzycie znaku w dobrej wierze.
Trybunal Sprawiedliwosci rozszerzyt zakres tego uprawnienia takze na jednost-
ki organizacyjne. Przyjete w porzadku prawnym Unii Europejskiej rozwigzanie

32 Wyrok TSUE w sprawie Intel, ibidem, pkt 42.
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prima facie dostatecznie zabezpiecza interes powszechny. Zaletag obowigzujace;j
regulacji jest na pewno mozliwos¢ swobodnego dostosowania wyktadni do kon-
kretnych okolicznosci faktycznych.

Pewne elementy, ktorych ustawodawca unijny nie uwzglednit, powoduja
jednak, ze w praktyce interes powszechny nie jest adekwatnie zabezpieczony.
W pierwszej kolejnosci problemem jest dos¢ waski zakres kontruprawnienia osoby
trzeciej. Konsekwencje tego zjawiska obrazuje przywotany na wstepie przyktad
walijskiego browaru. Mozna by dyskutowaé, czy Boss Brewing rzeczywiscie na-
ruszyt znaki Hugo Boss, nawet przy uwzglednieniu ich renomowanego charakteru.
Spor zostat rozstrzygnigty na etapie przedsadowym, ale w jego wyniku przedsig-
biorca walijski poniost relatywnie duze naktady finansowe. Bardziej szczegotowa
regulacja zakresu ochrony znakow-nazwisk w przepisach rozporzadzenia i dyrek-
tywy bylaby korzystna z perspektywy ochrony interesu powszechnego. Przyktado-
wo mozna postulowa¢ wyrazne wskazanie, ze naruszeniem znaku obejmujgcego
nazwisko jest wylacznie jego pasozytnicze uzycie, przy czym zakres ochrony
wynikajacej ze znaku nie zostatby uszczuplony, bo uzycie cudzego znaku nie
powodowatoby w tym wypadku naruszenia zadnej z jego funkcji. Proponowane
rozwigzanie bytoby tez korzystne z punktu widzenia wyréwnania szans mniej-
szych podmiotdéw dziatajgcych na rynku.

Podobnie nalezy oceni¢ luke w uregulowaniu relacji pomigdzy znakami re-
nomowanymi a kontruprawnieniem osoby trzeciej opisanym w art. 14 ust. 1 lit. a
i ust. 2 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 14 ust. 1 lit. a i ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001. Sprawy, w ktorych znak renomowany jest jednoczesnie uzywanym po-
wszechnie nazwiskiem, moga by¢ czeste. Wyrazne utrzymanie kontruprawnienia
osoby trzeciej w takich sytuacjach bytoby dodatkowym wzmocnieniem ochrony
interesu powszechnego.

Rejestracja nazwisk jako znakow towarowych jest pozytywnym zjawiskiem.
Szeroki zakres ochrony, jaki daje prawo ze znaku, jest elementem wzmocnienia
pozycji przedsig¢biorcy na rynku. Jest przejawem budowania marki i silnej pozycji
na rynku. Nazwisko z samej istoty ma silng zdolno$¢ odrozniajacg, a tym samym
wyraznie realizuje podstawowa funkcje znaku towarowego. Nalezy jednak miec¢
na uwadze, ze nazwisko pochodzi z domeny publicznej. Rejestracja nazwiska jako
znaku nie moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego zmonopolizowania czes$ci rynku.
Wtasciciel znaku-nazwiska powinien korzysta¢ z szerokiego zakresu ochrony, ale
wylacznie przy uwzglednieniu interesu powszechnego. O ile obowigzujace prawo
znakow towarowych Unii Europejskiej przewiduje pewne mechanizmy domeny
publicznej, o tyle wzgledem nazwiska nie sa one obecnie wyczerpujace.
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THE SCOPE OF PROTECTION OF A SURNAME AS A REGISTERED
TRADEMARK AGAINST PUBLIC DOMAIN INTEREST
IN THE EUROPEAN UNION LAW

Summary

Surname is a fairly common mark registered as a trademark — and since it is (by default)
shared by a number of individuals, it is also a part of public domain. Surname trademarks are
a vivid example of a legal dilemma of how to properly balance two conflicting values — public
interest and private right. The EU trademark law did provide some means to protect public domain;
however, the question arises whether it is enough to provide protection within such a specific area
as surname trademarks.

Keywords: trademarks, public domain, EU trademark law, generic trademarks, surname trademarks
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