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Jednym z najwazniejszych zagadniefl prawa znakéw towarowych jest pro-
blem uzywania znaku. Jakkolwiek prawa wlasnosci przemystowej nie istnieja
per se, to nie do wszystkich z nich odnosi si¢ teza, ze uzywanie konstytuuje
ich ochrong. Przypadek wzoru przemystowego pokazuje, ze moze by¢ ina-
czej. ROwniez glebsza analiza treSci prawa z patentu pozwala zauwazyc, ze
stosowanie opatentowanego wynalazku nie jest samo w sobie przestanka
skutecznosci tego prawa, a jedynie warunkiem uchronienia patentu przed
obciazeniem go licencja przymusowa. Natomiast powyzsza teza jest catkowi-
cie prawdziwa w stosunku do znaku towarowego. Po pierwsze, eksploatacja
znaku na rynku przynosi korzysci finansowe. Po drugie, przestanka rejestra-
cji znaku jest zamiar jego uzywania, gdyz w braku tego zamiaru uzasadniony
jest zarzut zgloszenia znaku w ztej wierze. Po trzecie, dzi¢ki uzywaniu z ozna-
czenia pozbawionego (pierwotnej) zdolnosci odrozniajacej powstaje znak
towarowy, a wiec oznaczenie majace taka zdolnos¢ (wtérna) i podlegajace
ochronie. Po czwarte, uzywanie znaku (przez osobe¢ nieuprawniona) stano-
wi przestanke naruszenia prawa do znaku, a dlugtrwale tolerowanie tego
uzywania pozbawia ochrony przed naruszeniem. Po piate, niewlasciwe uzy-
wanie moze doprowadzi¢ do stania si¢ przez znak oznaczeniem wprowa-
dzajacym w btad. Po szoste, uzywanie jest warunkiem skutecznosci roszczen
z tytutu ochrony znaku, a po sidédme, jest tez warunkiem zachowania tej
ochrony. Wymienione aspekty uzywania znaku nakladaja si¢ na siebie
w przykladowym casusie: spotka Magellana jest uprawniona do znaku ,Ma-
gellan” w zakresie wytwarzanych przez siebie statkoOw zeglugi przybrzezne;j,
jachtow i todzi motorowych. Przedsiebiorca pod firma ,Beach Travel” po na-
byciu uzywanych wodolotéw rozpoczyna dziatalno§¢ ustugowa polegajaca
na przewozie pasazeréow miedzy kapieliskami nadmorskimi w Polsce. Wraz
z przewozem Swiadczone s3 m.in. ustugi gastronomiczne w znajdujacych sie
na wodolotach barach. Po uzyskaniu informacji o dziatalnosci tego przed-
siebiorcy jeden z producentow kawy, bedacy wlascicielem znaku ,Magellan”
dla kawy i towarow podobnych, sktada mu oferte, ktora prowadzi do podpi-
sania umowy sponsoringu. W wyniku umowy na burtach wodolotow zostaje
umieszczony napis odzwierciedlajacy znak ,Magellan” z jednym z elemen-
tow logo producenta kawy w postaci rysunku stylizowanego krzewu kawo-
wego, bez gléwnego elementu wskazujacego na jego firme. Wskutek infor-
macji o powyzszym zdarzeniu spotka Magellan wystepuje przeciwko ,Beach
Travel” z powoédztwem o naruszenie prawa do swojego znaku. Kwestie ba-
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dane w sporze dotycza przede wszystkim naruszenia prawa do znaku ,Magel-
lan” w zakresie oznaczania statkOw. Sprowadzaja si¢ do pytania, czy umiesz-
czenie znaku ,Magellan” na burtach wodolotow moze by¢ uznane za uzy-
wanie znaku w celu oznaczania tego rodzaju statkow, oraz czy takie
zastosowanie znaku moze stanowiC jego uzywanie do oznaczania kawy,
w tym kawy serwowanej podczas rejsu wodolotem. Przedmiotem rozstrzy-
gniecia moga by¢ tez kwestie bardziej szczegélowe. Moga wyrazac si¢
w watpliwosci, czy uzywanie znaku na wodolotach, mimo pominiecia w nim
firmy producenta kawy wystepujacej w jego postaci zarejestrowanej, moze
byc¢ uznane za jego uzywanie zgodnie z rejestracja, zwlaszcza ze umowa spon-
soringu nie przewiduje, ze napis na wodolotach ma odzwierciedla¢ konkret-
ny znak towarowy. Ze wzgledu na podnoszony przez pozwanego zarzut
nieuzywania znaku przez powoda, rozwazane zagadnienia moga byc¢ jeszcze
bardziej skomplikowane i odnosic¢ si¢ do obowiazku uzywania jego znaku.
Moga zawieraC si¢ w pytaniu, czy umieszczanie przez producenta statkow
znaku ,Magellan”, np. na dokumentach handlowych lub w ogtoszeniach,
albo postugiwanie si¢ firma ze stowem ,Magellan” moze by¢ traktowane jako
rzeczywiste uzywanie tego znaku, w braku innych przejawow jego eksplo-
atacji, mimo wieloletniej rejestracji tego znaku. Moga tez nieS¢ ze soba
watpliwos¢, czy nawet w razie opatrywania znakiem ,Magellan” statkow, uza-
sadnione jest wystepowanie przez powodowa spoike z roszczeniami z tytutu
naruszenia jej prawa do znaku, jeSli dotychczas sprzedala z tym znakiem
w kraju pare sztuk jachtoéw, a Zadnego wodolotu.

Przytoczony przykitad wskazuje na wieloptaszczyznowoS¢ oceny uzywa-
nia znaku. Na jego tle zaznacza si¢ takze znaczenie uzywania znaku dla urze-
czywistnienia jego ochrony. Znaczenie to wysuwa si¢ na pierwszy plan wte-
dy, gdy ma miejsce autentyczna Kkolizja znakow, a wi¢c gdy mimo istnienia
znaku wczesSniejszego taki sam lub podobny znak jest uzywany przez konku-
renta w odniesieniu do identycznych lub podobnych towaréw lub ustug.
W przedstawionym casusie polegatoby to na sytuacji, kiedy ,Beach Travel”
oznaczalby wodoloty znakiem ,Magellan” w zakresie Swiadczonych ustug tu-
rystycznych lub tez wykonywalby swoja dziatlalno$¢ we wspotpracy z innym
producentem statkOw, ktory opatruje wytwarzane przez siebie wodoloty wy-
mienionym znakiem. Wowczas, ze wzgledu na realne wystepowanie konku-
rencyjnych interesOw w uzywaniu tego znaku, punktem sporu stataby sie
kwestia obowiazku uzywania znaku. Mimo to w obydwu przypadkach wi-
doczny jest cel tego obowiazku. Obowiazek uzywania stuzy eliminacji kon-
fliktow miedzy znakami. W Swietle przytoczonego przyktadu dotyczy to na-
wet sytuacji potencjalnie wolnych od ryzyka takich konfliktow. Konsekwen-
cja takiego celu jest podstawowe zadanie obowiazku uzywania, ktore polega
na ograniczeniu liczby chronionych znakow przez ich usuwanie z rejestru.
Zgodnie z wymienionym celem i zadaniem obowiazku uzywania usuniecie
nieuzywanego znaku z rejestru stanowi sankcje ostateczna, ale nie moze by¢
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sankcja jedyna. Wymagane sa sankcje dodatkowe. Ustalenie istnienia nie-
uzywanego znaku jako znaku kolizyjnego nastepuje w momencie badania
zgloszenia pozniejszego znaku identycznego lub podobnego, ktory jest prze-
znaczony dla takich samych lub podobnych towaréw lub ustug. Dotyczy to
jednak tylko relacji mi¢dzy wczesSniejszym znakiem zarejestrowanym i zna-
kiem pozniejszym, na ktory dopiero ma by¢ udzielone prawo ochronne.
Wowczas Srodkiem przeciwdzialania nieuzywanemu znakowi kolizyjnemu
powinien by¢ wniosek o jego wygaszenie i usuni¢cie w ten sposob przeszko-
dy w rejestracji zgtaszanego znaku. Jednak rOwnie czesto taka kolizja jest
stwierdzana miedzy wczesniejszym znakiem zarejestrowanym i pozniejszym
znakiem niezarejestrowanym. W tej sytuacji konieczny jest bezposSredni Sro-
dek obrony w postaci zarzutu nieuzywania znaku wczesniejszego. Jest on tez
uzasadniony wtedy, gdy wlasciciel tego znaku dochodzi na jego podstawie
sprzeciwu lub uniewaznienia znaku pdZniejszego albo jego wygaszenia,
w tym z powodu nieuzywania. Wskazane sankcje sa niezb¢dnym elementem
mechanizmu funkcjonowania obowiazku uzywania. Dla petnej efektywnosci
tego mechanizmu potrzebne sa tez dalsze sankcje szczegolne. Nalezy do nich
wylaczenie karencji po wygaszeniu nieuzywanego znaku. Motywy karencji
znajduja pokrycie w kilkuletnim zaniechaniu uzywania tego znaku. Powyz-
szy cel obowiazku uzywania znaku i wymog uwzglednienia w praktyce
wszystkich sankcji za jego niewypelnienie stanowia gtdwne tezy przedmioto-
wej rozprawy. Wynikaja one z analizy przeprowadzonej w rozdz. 1.

U podstaw wymienionych tez lezy zatozenie, ze obowiazek uzywania zna-
ku rownowazy mozliwo$¢ nieograniczonej w czasie ochrony znaku w sto-
sunku do braku takiej mozliwosci w odniesieniu do pozostatych dobr
wlasnosci przemystowej. Zapewnia przez to funkcjonalnosS¢ systemu zna-
kow. Liczba oznaczen mogacych petni¢ funkcje znaku towarowego jest
ogromna, ale nie jest nieograniczona. Zarazem nieliczne sa znaki atrakcyjne
w okreSlonej dziedzinie dzialalnoSci, w tym poszukiwane przez przedsie-
biorcéw znaki sugestywne. Dzigki obowiazkowi uzywania nast¢puje zatem
naturalne odtwarzanie zasobu tego rodzaju oznaczen. Zapewniona jest tez
wicksza odr6znialno$¢ towarow lub ustug przez znaki. W zakresie oznacza-
nia przedsi¢biorcy nie musza uciekac si¢ do tworzenia swoich znakéw z od-
mian, pochodnych czy modulacji znakéw juz istniejacych w obrocie. Uzy-
skuja szans¢ wyboru oznaczenia wyrazniej rozniacego si¢ od znakow, ktore
byly juz chronione, ale z powodu nieuzywania podlegaja wykorzystaniu na
nowo jako znak. Z drugiej strony, Zrodtem obowiazku uzywania jest natura
znaku jako dobra, a raczej narzedzia gospodarczego. Juz uzyta terminologia
pokazuje, ze istota znaku nie zawiera si¢ w samym istnieniu znaku (jako do-
bra), lecz w jego zastosowaniu (jako narzedzia) w dziatalnoSci gospodarcze;j.
Znak towarowy, zgodnie z jego pojeciem ustawowym, jest oznaczeniem na-
dajacym si¢ do odrdzniania towaréw lub ustug jednego przedsi¢biorcy od to-
warOw lub ustug innego przedsi¢biorcy. Okreslenie ,nadajacy si¢ do odroz-
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niania” nalezy rozumiec nie tylko jako ,majacy zdolnos¢ odrézniania”, a wiec
w sensie konstrukcji znaku. Nalezy je rozumie¢ takze w sensie celu znaku
i interpretowac jako ,przeznaczony do odrézniania”. Pojecie przeznaczenia
petniej ujmuje istot¢ znaku. Zawiera w sobie takze funkcje tego znaku, wyni-
kajaca z jego konstrukgcji. To, Ze jest on oznaczeniem ,majacym zdolnos¢ od-
rozniania”, antycypuje, ze oznaczenie to ma shuzy¢ odroznianiu, a wiec jest
sprzeznaczone do odrézniania”. Wynika stad wniosek, ze prawo ochronne na
znak ma si¢ realizowa¢ w wyniku jego uzywania zgodnie z przeznaczeniem.
Do realizacji zadan obowiazku uzywania konieczne jest autentyczne korzy-
stanie ze znaku do odrdzniania towaréw lub ustug. Zastrzezenie to prowadzi
do kolejnego wniosku, ze obowiazek uzywania wymaga rzeczywistego uzy-
wania znaku. Takie uzywanie nast¢puje dopiero wskutek faktycznej obecno-
sci towaréw lub ustug ze znakiem na rynku i ich dostepnosci dla odbiorcow.
Nie ogranicza sie tylko do form poshugiwania sie znakiem, stanowiacych
przejaw naruszenia prawa ochronnego. Tym bardziej do zadoS¢uczynienia
obowiazkowi uzywania nie jest wystarczajace podjecie wylacznie przygoto-
wan do uzywania. Nie jest jednak rowniez dostateczna sama dostepnosc
towarow lub ustug ze znakiem dla ich odbiorcow. Uzywanie rzeczywiste wy-
maga jego dokonania w warunkach wyczerpania prawa ochronnego. Roz-
strzyga o tym zatozenie, ze obowiazkowe uzywanie musi by¢ zarazem uzywa-
niem powaznym. Ta przestanka niesie ze soba wymog nie tylko efektywnego
dotarcia oznaczonych znakiem towarow lub ustug do odbiorcow, lecz takze
zawarcia z odbiorcami transakcji o znaczeniu gospodarczym wymiernym dla
wlasciciela znaku. Wymienione wnioski naleza rowniez do podstawowych
tez rozprawy. Jest im poswiecony rozdz. 2.

Znaczenie obowiazku uzywania znajduje wyraz w ustawodawstwie. Jest
on mocno zakotwiczony w prawie miedzynarodowym przez normy kon-
wengji paryskiej. Jego ranga na plaszczyznie prawa miedzynarodowego jest
podkreslona w art. 19 TRIPS, w istotnym stopniu rozwijajacym regulacje
konwencyjna. Regulacja ta stala si¢ Zrodtem dla przepisow o obowiazku
uzywania w panstwach-sygnatariuszach konwencji na calym Swiecie. Odgry-
wa nadal powazna role, co jest widoczne w szczegolnosci na tle prawa wspol-
notowego. Prawo to, przewidujac w dyrektywie harmonizujace przepisy
o obowiazku uzywania znaku, zastrzega zgodnos¢ tych przepisOw z norma
konwencyjna ze wzgledu na przynaleznoS¢ panstw UE do grona panstw-sy-
gnatariuszy. Jednoczes$nie przepisy rozporzadzenia o znaku wspolnotowym
dotyczace dyskutowanego obowiazku musza by¢ tez oceniane jako zgodne
z przepisem TRIPS, skoro porozumienie to podpisata sama Wspdlnota. Prze-
nikanie powotanych norm miedzynarodowych przez obydwie regulacje
wspolnotowe oraz wzajemne oddzialywanie na siebie przepisow dyrektywy
i rozporzadzenia zaznacza si¢ w ustawodawstwach panstw UE. Dotyczy to
starych, jak i nowych cztonkéw UE. Krajowe unormowania o obowiazku uzy-
wania wywodza si¢ w wigkszosci z normy konwencyjnej. Dostosowanie tych
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unormowan do prawa wspolnotowego doprowadzito do ich rozwiniecia
i przyjecia zbieznych rozwiazan, stanowiacych rdzef aktualnych regulacji
tych panstw. Nieliczne z panstw UE, silniej wzorujac si¢ na systemie wspol-
notowym, zastosowaly dalej idace mechanizmy prawne, ustanowione w roz-
porzadzeniu. Natomiast wiekszo$¢ z nich ograniczyla sie do wykonania
w porzadku wewnetrznym minimalnej regulacji dyrektywy. Niektore z paf-
stw UE przeniosty tez na wlasny grunt prawny elementy regulacji TRIPS.
Jeszcze inne w okreSlonych zagadnieniach obowiazku uzywania stworzyly
oryginalne konstrukcje albo utrzymaty i rozbudowaly konstrukcje, od kto-
rych pozostate pafistwa juz odeszty. Sa tez panstwa UE, ktore w przeciwien-
stwie do innych, mimo zwiekszenia znaczenia obowiazku uzywania znaku,
zachowaly rozwiazania, ktorych ratio legis stoi w Swietle tego obowiazku
pod znakiem zapytania. Wspolny kierunek nadany wewnetrznym przepisom
o obowiazku uzywania przez norm¢ konwencyjna oraz oparcie tych przepi-
sow na regulacji TRIPS, ale i rozbieznosci miedzy nimi w kwestiach szcze-
gotowych, sa charakterystyczne takze dla ustawodawstw panstw europej-
skich spoza UE. Czes¢ z tych panstw, powiazanych kulturowo z czlonkami
UE, wzoruje si¢ tez na regulacji dyrektywy. Znaczace jest jednak, ze nawet
kwestie obowigzku uzywania, unormowane zbieznie w przepisach panstw
UE i spoza UE, podlegaja czesto odmiennym rozstrzygni¢ciom w doktrynie.
Na tym tle nalezy doj$¢ do przekonania, ze regulacja o obowiazku uzywania
przyjeta w przepisach PWP, a w ramach przepisow UZT wyrosta z normy
konwencyjnej, prawidlowo realizuje zatozenia minimalnej harmonizacji.
Stusznie tez idzie dalej, uwzgledniajac opcjonalne rozwiazania dyrektywy,
stanowiace standard w regulacji rozporzadzenia. Wprowadza do prawa pol-
skiego mechanizmy, z ktérymi na ptaszczyZnie wspolnotowej powinien li-
czy¢ si¢ wlasciciel znaku wczesSniejszego, ale takze z ktorych moze korzystac
uprawniony do znaku poéZniejszego, w tym niezarejestrowanego. Niezale-
znie od powyzszego zauwazalna jest jednak dyferencjacja praktyki krajowej
w stosunku do praktyki panstw UE. W kwestiach wylaczonych z harmo-
nizacji, zwlaszcza proceduralnych, jest ona naturalna i spodziewana nawet
przez ustawodawce wspolnotowego. Natomiast roznice w innych kwestiach,
w tym unormowanych zbieznie, choc nie sa zbyt liczne, a z perspektywy do-
Swiadczen panstw UE nie s3 tez czyms$ nadzwyczajnym, wzmagaja rozdzwick
w stosowaniu zharmonizowanych przepisoOw o obowiazku uzywania. Powyz-
sze wnioski rowniez naleza do podstawowych tez rozprawy. Maja punkt wyj-
Scia w rozdz. 1, a w dalszych rozdziatach podlegaja uzasadnieniu w konkret-
nych aspektach.

Powyzsze tezy stanowia plaszczyzne ogolna i pole odniesienia dla szcze-
golowych tez rozprawy. Tezy te, wykazane w trzech ostatnich rozdziatach, sa
zestawione we wnioskach. Potwierdzaja m.in. zalozenie, ze postugiwanie sie
znakiem, zapewniajace wywiazanie si¢ z obowiazku uzywania, ma wezsze
granice niz postugiwanie si¢ nim, ktore stanowi przejaw naruszenia prawa

XIX



