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Ochrona renomowanego znaku towarowego kratki Burberry.
Analiza w Swietle orzeczenia nr 15568/20 Najwyzszego Sadu
Kasacyjnego w Rzymie

Protection of the Reputable Trademark “Burberry Check”: Analysis in the Light
of the Ruling No. 15568/20 of the Supreme Court of Cassation in Rome

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie ma na celu analize argumentacji zarowno sadow,
jak 1 stron w sprawie dotyczacej prawnokarnej ochrony przed naruszeniem praw
ochronnych do znaku towarowego kratki Burberry'. Ze wzgledu na fakt, Ze spra-
wa nie ma charakteru precedensowego, jej rozstrzygnigcie wydawac by si¢ mogto
oczywiste. Przedmiotowa sprawa, toczaca si¢ przed wloskim wymiarem spra-
wiedliwos$ci, wzbudzita jednak wiele watpliwosci sadu pierwszej instancji i Sadu
Apelacyjnego. Uchybienia i niescistosci w argumentacji sadow doprowadzity do
orzeczenia Najwyzszego Sadu Kasacyjnego w Rzymie. Kluczowym twierdze-
niem w uzasadnieniu orzeczenia tego sadu bylo domniemanie ochrony renomo-
wanego znaku towarowego na terenie Unii Europejskie;j.

Identyfikacja i analiza watpliwo$ci, z ktorymi mierzyty si¢ sady nizszych in-
stancji, jest jednym z celow niniejszego opracowania. Poprzez analiz¢ konkretnych
twierdzen przywotywanych w poszczegdlnych instancjach podjgto probe wska-
zania niescistosci w przedktadanych argumentach sadoéw i stron przedmiotowe;

' W przedmiotowej sprawie mowa o krajowym znaku towarowym ,,Burberry Check”, mar-
chio n. 302010901862508 (FI12010C000936), depositat oil 30 luglio 2010. Zob. Ministero Dello
Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprieta’ Industriale (UIBM), https://
www.uibm.gov.it/bancadati/Advanced search/type url?type=tmé&cl=1 (dostep: 20.08.2022).
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sprawy. Poniewaz orzeczenia sadowe dotycza istotnych cech renomowanego zna-
ku towarowego, a strony w swoich argumentacjach podnosity rowniez kwestie
degeneracji znaku, w opracowaniu przyblizone zostaly teoretyczne koncepcje
zwigzane z tymi zagadnieniami.

ZNAK TOWAROWY I JEGO FUNKCIJE

W rezultacie powstania gospodarki rynkowej i immanentnie zwigzanej z nig
konkurencji miedzy podmiotami tej samej branzy na rynku powstata konieczno$¢
indywidualizowania produktow pochodzacych od okreslonych przedsiebiorcow.
Nieodzownos¢ ta stata sie¢ podstawa wyodrebnienia pierwotnej funkcji znakow
towarowych, ktéra w swoim zalozeniu miata zapewni¢ informacj¢ o pochodzeniu
towaru powigzang ze zdolnoscia do odrozniania okreslonych towarow od siebie.
Polega ona przede wszystkim na informowaniu potencjalnego kupujacego o po-
chodzeniu oznaczonego produktu, wskazujac zrodto jego powstania®. Stopniowo
w XIX w. zauwazono, ze okreslony znak towarowy oprocz zdolnosci odrozniaja-
cej moze stanowi¢ narzedzie do wskazywania i gwarantowania innych czynnikéw,
jak np. gwarancja statej jakosci komponentdw, z ktoérych dany towar wykonano.
Rozw¢j produkcji na skale masowa, narastajaca konkurencja i walka o rynki zby-
tu w trakcie rewolucji przemystowej w XIX w. doprowadzity do wyodrebnienia
drugiej funkcji znaku towarowego — jako no$nika i srodka nowoczesnej reklamy?.
Zmiany te powodowaly stopniowe przeksztatcanie znaku towarowego z symbolu
racjonalnego i fizycznego do symbolu petnigcego funkcje psychologiczne i emo-
cjonalne’. Wspomniane przeksztalcenia zauwazyt rowniez przedsigbiorca T. Bur-
berry, ktory stworzyl w drugiej potowie XIX w. pierwszy plaszcz z gabardyny
o funkcjonalnym i przeciwdeszczowym charakterze’. Zainspirowany charaktery-
stycznym w Szkocji kraciastym deseniem, opracowat w XX w. znak towarowy,
ktory cieszy si¢ aktualnie niewatpliwg popularnoscig i renoma?®.

Konieczno$¢ zwigzania (potaczenia) oznaczenia z okre§lonym towarem sta-
nowi takze dzisiaj istote znaku towarowego, zarowno wedtug polskiej, jak i eu-
ropejskiej doktryny’, a dodatkowo warunkuje jego ochrong. Juz samo odzwier-

2 R. Skubisz, Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 3.

3 J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znakéw towarowych, ,,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego” 1976, nr 8, s. 14.

4 C.E.FM. Gielen, EC Ponders Radical Change in Exhaustion of Trademark Rights, “IP
Worldwide” 1996, no. 6-7,s.21in.

5 Burberry, Our History, https://uk.burberry.com/c/our-history (dostep: 17.08.2022).

¢ Ibidem.

7 E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Prawa wlasnosci przemysto-
wej. Przedmiot, tres¢, naruszenie, Warszawa 2021, s. 383. Tak tez M. Bohaczewski, Naruszenie
prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019.
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ciedlenie obrazu okreslonego towaru w $wiadomosci cztowieka i jednoczesne
natychmiastowe potaczenie go z charakterystycznymi dla niego cechami jest
chronione prawnie®, a ochrona ta jest niezalezna od ochrony prawnej samych
wynalazkow, utwordw artystycznych czy literackich, z ktérymi znak towarowy
czgsto jest powigzany.

Prawo ochronne na znak towarowy uprawnia wlasciciela znaku do skutecz-
nego przeciwstawiania si¢ jego naruszeniu przez konkurentow poprzez docho-
dzenie chociazby ochrony prawnokarnej w przypadku podrabiania rzeczonego
znaku. Dochodzenie ochrony w polskim porzadku prawnym umozliwia regulacja
okreslona w art. 305 ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. — Prawo wlasnosci przemy-
stowej’. Przepis ten ma swoje odpowiedniki w innych panstwach europejskich,
m.in. we Wloszech jest to art. 474 Kodeksu karnego'’.

STAN FAKTYCZNY I PRAWNY

Zagadnieniem, z ktorym musialy si¢ zmierzy¢ sady w przedmiotowej spra-
wie, byta kwestia oznaczenia produktu podrobionym krajowym niekonwencjo-
nalnym znakiem towarowym Burberry Limited w postaci deseniu nazwanego
,Burberry Check” (kratka Burberry), polegajacym na potaczeniu kombinacji
czerwonych i czarnych paskow przecinajacych si¢ wzajemnie na bladym tle, two-
rzacych biate czworokaty. Zagadnienie to jest uregulowane w art. 474 wloskiego
Kodeksu karnego!'.

Przyblizajac stan faktyczny, nalezy wskaza¢, ze stronami w omawiane;j
sprawie byli: pokrzywdzony Burberry Limited oraz dwie oskarzone o oznacze-
nie produktow podrobionym znakiem osoby — Z.L. oraz Y.Ch. W orzeczeniu
sadu pierwszej instancji wykluczono mozliwo$¢ przypisania odpowiedzialnos$ci
karnej oskarzonym w zakresie oznaczenia produktéw podrobionym znakiem
ze wzgledu na brak jakiegokolwiek odniesienia do nazwy stownej domu mody

8 R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium w zakresie pra-

wa polskiego na tle prawno-porownawczym, Lublin 2018, s. 17; A. Troller, Immaterialgiiterrecht,
Bd. 1, Basel-Stuttgart 1968, s. 252.

° Dz.U. 2021, poz. 324. Art. 305: Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary
podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej,
zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, ktorego nie ma
prawa uzywacé lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

10 Art. 474 Codice Penale Approvato con regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Edizione-
aprile 2022, Testo aggiornato con le modificheintrodotte dal DL 4/2022 convertito con modificazio-
nidallalegge 28 marzo 2022, n. 25 (in G.U. 28/03/2022, n. 73); Dei delitti contro la fede pubblica,
Codice penale, Libro II, Titolo VI, https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/23/dei-delit-
ti-contro-la-fede-pubblica (dostep: 28.03.2022).

" Ibidem.
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,Burberry”, podnoszac tym samym brak mozliwo$ci przypisania i odzwiercie-
dlenia obrazu okreslonego towaru w §wiadomosci cztowieka, ktére umozliwito-
by jednoczesne natychmiastowe potaczenie go z charakterystycznymi dla niego
cechami. W rezultacie sad pierwszej instancji umorzyt postepowanie z powo-
du jego niedopuszczalnos$ci, tj. braku obiektywnej przestanki do prowadzenia
postgpowania.

Wspomniane rozumowanie jest watpliwe i niezgodne z aktualnie obowig-
Zujacymi przepisami prawa unijnego, poniewaz na mocy przepisoOw unijnych'?
znakiem towarowym moze by¢ kazde potaczenie znajdujace si¢ na okreslonym
przedmiocie lub towarze, ktorego przedstawienie umozliwia jego natychmiasto-
wa identyfikacje poprzez skojarzenie jego pochodzenia od okreslonego przed-
sigbiorcy. W wyniku zmiany przepiséw unijnych'®* w 2015 r. zniesiono wczesniej
obowigzujaca regulacje okreslajaca konieczno$¢ graficznego przedstawienia
znaku, zastepujac ja wymogiem przedstawienia znaku towarowego w taki spo-
sob, aby mozna byto doktadnie ustali¢ znak jako przedmiot ochrony. Zmiana ta,
w swoich zatozeniach, wynika przede wszystkim z rozwoju technologii oraz ma
na celu uproszczenie rejestracji znakow niedostrzegalnych za pomoca wzroku,
tj. o charakterze nieckonwencjonalnym'®. Znaki te musza by¢ przede wszystkim
dostrzegalne za pomoca innych zmystow, takich jak np. stuch, dotyk lub wech.
Nalezy zauwazy¢, ze na mocy dyrektywy rejestrowalne staty si¢ rowniez ko-
lory oraz ich zestawienia — pod warunkiem, ze beda posiada¢ wtoérng zdolnosé
odrozniajaca, polegajaca na rzeczywistym i konsekwentnym uzywaniu przez
przedsigbiorce oznaczenia w celu wskazania w ten sposdb pochodzenia ozna-
czonych nim towarow. Otrzymuja one wtorng zdolno$¢ rejestracyjng ze wzgle-
du na odbieranie przez wlasciwy krag odbiorcow i odrdéznianie oznaczonych
nimi towarow jako pochodzacych od okre§lonego przedsigbiorcy, a uprzednio
niemogacych by¢ zarejestrowanymi z powodu braku pierwotnej zdolno$ci od-
rézniajacej’. Nowelizacja umozliwila tez rejestracje wzordéw, deseni lub sza-
blonoéw bedacych oznaczeniami sktadajacymi si¢ z regularnie powtarzajacych
sie elementow!®.

12 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017).

3 Mowa o zmianie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia
16 grudnia 2015 r. majacg na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢
do znakéw towarowych (przeksztatcenie) (Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015).

4 H. Fedorowicz, Komentarz do art. 120, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
red. M. Kondrat, Warszawa 2021.

15 K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b: Prawo wlasnosci
przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 675.

1 Przyktadem jest desen — zarejestrowany przez Urzad Unii Europejskiej ds. Whasnosci Inte-
lektualnej (nr rejestracji: EUTM 017215237).
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ZAGADNIENIE DEGENERACJI ZNAKU TOWAROWEGO W ZWIAZKU
Z ORZECZENIEM SADU APELACYJNEGO

W drugiej instancji Sad Apelacyjny, na mocy ztozonego $rodka zaskarze-
nia przez stron¢ pokrzywdzong — Burberry Limited, mimo ze nie zgodzit si¢
z argumentacja sadu pierwszej instancji, oddalit apelacje strony pokrzywdzonej,
utrzymujac w mocy wyrok pierwszej instancji. Sad Apelacyjny argumentowat
wyrok niewystarczajacym stopniem charakterystyki deseniu Burberry na pro-
duktach oznaczonych podrobionymi znakami. Stwierdzenie to nie pozwolito
na jednoznaczne uznanie, ze osiagnigto wystarczajacy stopien podobienstwa ze
znakiem towarowym zarejestrowanym przez Burberry, co bytoby niezbedne do
zaistnienia przestepstwa. Sad Apelacyjny wykluczyt w uzasadnieniu podrobie-
nie, cho¢ stwierdzil, ze znak towarowy chroniony jest per se, bez koniecznosci
wskazywania na oznaczenie stowne, wskazujac tylko na jego graficzne przed-
stawienie. Nastgpnie jednak stwierdzil, ze analiza dokumentacji fotograficzne;j
znajdujacej si¢ w aktach sprawy wykazata, iz wzor zostatl odtworzony w roz-
mytych kolorach i na pogniecionej tkaninie, stad nie mozna kojarzy¢ go z chro-
nionym znakiem towarowym. Ponadto zdaniem Sadu Apelacyjnego zostal on
odtworzony ,,z grubsza”!’.

W argumentacji Sad Apelacyjny stwierdzil, ze ,,graficzny znak towarowy od-
twarza stynny szkocki tartan, wobec czego nie mozna go taczy¢ wylacznie z tym
domem mody, lecz takze z innymi, rdbwnie stynnymi znakami towarowymi”. Jed-
noczesnie jednak przyznal, odmiennie niz sad pierwszej instancji, ze ,,znak to-
warowy jest chroniony jako taki, nawet jesli jest tylko graficzny” oraz ze , kratka
Burberry jest symbolem angielskiego domu mody nawet bez koniecznosci tgcze-
nia go ze znakiem slownym”. Sad Apelacyjny skrytykowat rozumowanie sadu
pierwszej instancji, ktory wykluczyt konfuzyjny charakter produktow, podkresla-
jac brak znaczenia stownego znaku towarowego. Ponadto Sad Apelacyjny przy-
znal, Ze zajgte towary w istocie opatrzone byty znakiem graficznym (tzw. Burberry
Check) charakterystycznym dla firmy o tej samej nazwie. Zdaniem Sadu Apela-
cyjnego graficzny znak towarowy powstaty poprzez polaczenie bezowych i czer-
wonych paskow na biatym tle w rzeczywistosci nie moze by¢ jednak przypisany
wylacznie domowi mody Burberry, poniewaz wzor ten jest zdaniem Sadu charak-
terystycznym dla Szkocji kraciastym deseniem wystepujacym w powszechnym

17" Zasadniczo odmiennie na kwesti¢ te spojrzat Najwyzszy Sad Kasacyjny w Rzymie. Uznat
bowiem, ze oba znaki sg ,,zasadniczo identyczne”, opierajac to twierdzenie na analizie fotograficz-
nej. Jednoczesnie podkreslit, ze jedyna okoliczno$cia podlegajaca ocenie jest ,,0g6lne wrazenie,
jakie wywotuje naruszajacy znak towarowy”. Z tego wzgledu analityczne badanie majace na celu
poréwnanie najdrobniejszych roznic nie jest konieczne. Dlatego tez w ocenie Najwyzszego Sadu
Kasacyjnego w Rzymie dziatania Sadu Apelacyjnego polegajace na drobiazgowej analizie takich
kwestii jak pomigty materiat doprowadzity do wewnegtrznie sprzecznego orzeczenia.
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obrocie pod nazwa tartanu'®. Tym samym Sad Apelacyjny, dostrzegajac podobien-
stwo deseniu do charakterystycznego dla Szkocji tartanu, zasugerowat we wlasnej
argumentacji, ze oba przywotane w sprawie znaki czerpig swoje zrodto z tartanu,
podajac jednoczesnie w watpliwo$¢, czy kratka uzywana przez Burberry posiada
znamiona pierwotnej zdolno$ci odrézniajacej koniecznej dla identyfikacji znaku
towarowego.

Argumentacja Sadu Apelacyjnego byla nieprawidtowa, poniewaz znak to-
warowy, ktory zostal wczesniej zarejestrowany, czyli desen kratki Burberry,
korzysta z domniemania posiadania zdolnosci odr6zniajacej. Odmiennie obron-
cy strony oskarzonej we wilasnej argumentacji podnosili brak intencjonalnosci
oskarzonych w zakresie powielania charakterystycznego dla Burberry Limited
deseniu, podkreslajac, ze wlasciwg intencja bylo naniesienie na produkty wzoru
przypominajacego stynny i charakterystyczny szkocki tartan. Opierajac si¢ na
popularnosci 1 powszechnos$ci wspomnianego kraciastego deseniu, oskarzone
nie dostrzegaty bezprawnosci swoich dziatan i sugerowaly jednocze$nie utrate
jego zdolno$ci odrozniajacych, a co za tym idzie degeneracje wspomnianego
znaku.

Prezentowana przez oskarzone linia obrony szta tym samym w dwodch
sprzecznych ze sobg kierunkach. Z jednej strony podkreslono brak intencjonalno-
$ci podrobienia znaku, a nawet brak zdolnosci odrézniajacej znaku ze wzglgdu na
to, ze kojarzy si¢ on z innym, tradycyjnie stosowanym od wielu lat w danym kraju
wzorem (szkocka krata, tzw. tartan). Z drugiej strony zasugerowano utratg jego
zdolnos$ci odrézniajacej (jej wynikiem jest m.in. degeneracja znaku).

Degeneracja znaku zwigzana jest z utratg przez znak znamion odrézniajacych
przez to, ze na skutek dziatan lub zaniedban uprawnionego znak stat si¢ w obrocie
zwyczajowym oznaczeniem. Moze by¢ rowniez efektem przyttaczajacego sukce-
su okreslonej marki w zakresie jej marketingu, ktory doprowadzit do stworzenia
produktéw lub towardéw jednoznacznie rozpoznawalnych na rynku, czego efek-
tem jest zintensyfikowana i gwattowna eksploatacja znaku towarowego w obro-
cie’”, co moze przy zaistnieniu pewnych okolicznosci prowadzi¢ do ewentualnej
degeneracji znaku towarowego®.

Zgodnie z przepisami unijnymi jedna z podstaw do wygasnigcia upraw-
nienia do znaku towarowego jest fakt, ze znak towarowy stat si¢ w wyniku

'8 Hasto: Tartan, [w:] Slownik jezyka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/tartan.html (do-
step: 28.03.2022).

9 Tak np. krowki, irysy, raczki, grzaniec, wisnidwka, paczkomat. Zob. M. Lech, Degene-
racja znaku towarowego. Jak zbytnia popularnos¢ zabija marke, https://znakitowarowe-blog.pl/
degeneracja-znaku-towarowego-generyczne-znaki-towarowe (dostep: 25.03.2022).

20 Zob. R. Skubisz, Przeksztalcenie znaku towarowego w nazwe rodzajowq lub okreslenie
cechy produktu, [w:] Qui bene dubitat, bene sciet. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie
Nowinskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018, s. 699.
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dziatania lub zaniechania wlasciciela nazwa powszechnie uzywang w odnie-
sieniu do towarow lub ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany?'. Regulacje t¢
powiela dyrektywa 2015/2436, w ktorej przeksztatcenie si¢ znaku towarowego
w nazwe rodzajowa jest przestanka ku wygaszeniu jego ochrony, gdy stat si¢ on
nazwg powszechnie uzywang w wyniku okre§lonych dziatan lub zaniechan jego
wlasciciela. Podobnie kwestie t¢ reguluje art. 58 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001%%. Aby uchroni¢ si¢ przed wygasnigciem
znaku z powodu degeneracji znaku, uprawniony powinien przede wszystkim
umieszcza¢ za kazdym razem symbol zarejestrowanego znaku towarowego
(fj. ®), dba¢ o wlasciwe uzywanie okreslonego znaku jako nazwy rodzajowej
(nieodmienianej przez przypadki ani niepodawanej w liczbie mnogiej). Upraw-
niony moze rowniez przy kazdym zauwazeniu uzycia znaku towarowego w spo-
sob niewlasciwy przez inne podmioty w obrocie wysytac listy ostrzegawcze®.
Powinien tez uzywac¢ znaku towarowego w szeroko zakrojonych kampaniach
reklamowych.

Wystepujaca w przytoczonych przepisach unijnych przestanka dziatania
lub zaniechania wlasciciela (uprawnionego) do korzystania z przystugujace-
go mu prawa do okreslonego znaku towarowego jest podstawa koncepcji su-
biektywnej dotyczacej jego degeneracji. Jest ona pierwsza i wiodacg koncep-
cja zarbwno w europejskich porzadkach prawnych?, jak i w orzecznictwie®.
Gtowna role w jej zatozeniach peini zachowanie si¢ uprawnionego. Dany znak
towarowy — ze wzgledu na bycie pierwszym na rynku lub z powodu jego du-
zej popularnosci — staje si¢ tak samoistnym i popularnym towarem, ze mocg
powszechnej opinii traci wlasciwg i przypisang mu wi¢z z okreslonym przed-
siebiorstwem. Jezeli jednak uprawniony podejmuje okreslone dzialania majace
na celu wykazanie, ze dany znak nie ulegl wspomnianemu przeksztatceniu, to

2 Art. 12 ust. 2 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paz-
dziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sig
do znakéw towarowych (Dz.Urz. L 299/25, 8.11.2008).

22 W polskim porzadku prawnym jest podobnie, w zwigzku z tym zgodnie z przepisem uregu-
lowanym w art. 169 ust. 1 pkt 2 Prawa wlasnosci przemystowej prawo ochronne na znak towarowy
wygasa na skutek utraty przez znak znamion odrézniajacych przez to, ze na skutek dziatan lub
zaniedban uprawnionego znak towarowy stat si¢ w obrocie zwyczajowym oznaczeniem — skta-
dajacym si¢ wylacznie z elementow, ktére moga stuzy¢é w obrocie do oznaczania w szczegdlnosci
rodzaju towaru, jego jakosci, ilosci, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia,
sktadu, funkcji lub przydatnosci — w stosunku do towarow, dla ktorych byt zarejestrowany.

2 K. Szczepanowska-Koztowska, op. cit., s. 1289.

2 1. Wiszniewska, Przeksztalcenie znaku towarowego w nazwe rodzajowq produktu, ,,Pan-
stwo i Prawo” 1992, z. 10, s. 54.

2 M. Trzebiatowski, Koncepcja ,, degeneracji” znaku towarowego — glosa do wyroku Naczel-
nego Sqdu Administracyjnego z 9.03.2005 r. (Il GSK 8/05) i do wyroku Naczelnego Sqdu Admini-
stracyjnego z 6.10.2005 r. (I GSK 120/05), ,,Glosa” 2008, nr 2, s. 91.
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do czasu, kiedy to robi, jego ochrona nie moze zosta¢ wygaszona®®. Koncepcji
subiektywnej przeciwstawia sie¢ druga, tzw. obiektywna, w ktorej z kolei kladzie
si¢ nacisk na opini¢ ,,zainteresowanych kregow”, tj. nabywcow, producentéw
czy sprzedawcoéw. Rozni si¢ ona tym, ze w przypadku przyjecia wspomnianej
koncepcji, nawet przy podejmowaniu okreslonych dziatan przez uprawnionego,
majacych na celu wykazanie, ze znak nie ulegt przeksztalceniu, moze on zostac
wykreslony z rejestru ze wzgledu na utrate znamion odrdzniajacych?. Decy-
zja zaleze¢ bedzie od tego, w jaki sposob dany znak towarowy i przypisany
do niego towar bedzie postrzegany przez zainteresowanych konsumentow czy
podmioty profesjonalne. W doktrynie pojawita si¢ rowniez koncepcja mieszana,
tj. subiektywno-obiektywna, ktora tagczy koncepcje subiektywna i obiektywna
w szczegblnych przypadkach. Polega ona na przyjmowaniu, ze oprocz sytuacji
objetych dziataniem lub zaniechaniem uprawnionych wystepuja rowniez sytu-
acje szczegodlne, w ktorych degeneracja moze by¢ od nich niezalezna®®. Mowa
tu o przypadku, kiedy uzywanie okreslonego znaku jest na tyle powszechne, ze
pomimo okre$lonych dziatan niwelujacych jego zwyczajowe uzywanie, maja-
cych charakter niejako ochronny, uprawniony nie jest w stanie przeciwstawic
si¢ postepujacej degeneracji znaku pod naporem zintensyfikowanej i gwattow-
nej eksploatacji*. Zwolennicy wspomnianej koncepcji podnosza, ze nie mozna
moéwic o jakimkolwiek dziataniu lub zaniechaniu uprawnionego w przypadku,
kiedy dany towar oznaczany jest w okreslony sposob i nie istniejg przedsigbior-
cy, przeciwko ktorym mozna bytoby skierowa¢ dane powodztwo?.

RENOMOWANY ZNAK TOWAROWY

Najwyzszy Sad Kasacyjny w Rzymie przyjat za trafny argument kasacji do-
tyczacy wadliwego uzasadnienia wyroku przyjetego przez Sad Apelacyjny, ktory
orzekt, ze graficzny znak towarowy odtwarza stynny szkocki tartan, wobec czego
nie mozna go taczy¢ wylacznie zdomem mody Burberry, lecz takze z innymi, row-
nie stynnymi znakami towarowymi®'. Sad Kasacyjny orzekt, ze w rzeczywistosci
produkty oznaczone podrobionymi znakami byty zasadniczo identyczne z dese-
niem kratki Burberry, ipso facto powielaly charakterystyczny desen, przypisany

2 R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego..., s. 110-111.

27 1. Wiszniewska, op. cit., s. 54.

2 M. Trzebiatowski, Koncepcja..., s. 92.

2 Ibidem, s. 102.

30 Ibidem, s. 97.

31 Wyrok nr 15568/20 Najwyzszego Sadu Kasacyjnego w Rzymie, https://www.iusinitinere.
it/wp/wp-content/uploads/2020/11/sent-burberry.pdf (dostep: 19.03.2022).
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i zarejestrowany jako krajowy znak towarowy o nazwie ,,Burberry Check’??. Sad
Kasacyjny — tak samo jak Sad Apelacyjny — podkreslit brak koniecznosci opa-
trzenia rzeczonych produktow stownym oznaczeniem sugerujacym uzycie okre-
slonego znaku towarowego, ale tez dodatkowo jednoznacznie uwydatnit renome
przedstawionego znaku. Nalezy wskaza¢, ze pojecie renomowanego znaku towa-
rowego pozostaje w $cistym zwigzku z jego funkcja reklamowa, ktorej z kolei
glownym celem jest zachecenie potencjalnych odbiorcoéw do nabywania okre-
Slonego towaru opatrzonego wspomnianym znakiem?. Kluczowe w okre$leniu
renomy znaku sg m.in.: kryterium ilo$ciowe, tzn. stopien jego rozpoznawalnosci
wérod wlasciwego (zainteresowanego) kregu odbiorcow; udziat w rynku; okres
uzywania znaku; zakres i poziom dziatan promocyjnych dotyczacych oznaczenia
oraz naklady poniesione na te dzialania®*. Renoma $wiadczy o korzystaniu przez
znak towarowy z dobrej stawy, ktora istnieje w §wiadomosci odbiorcéw danych
towarow. Okresla rowniez natgzenie (site) jego atrakcyjnosci®’. W pismiennictwie
wielokrotnie wskazywano na dodatkowe czynniki i zadania, ktore spetniajg re-
nomowane znaki towarowe, takie jak kreowanie i utrzymywanie przyzwyczajen
konsumenckich, a takze ochrona unikalnego i indywidualnego charakteru, ktore
w rezultacie staja si¢ gtdéwna sita napgdowa do sprzedazy danego znaku towaro-
wego, chronionego niezaleznie od ryzyka konfuzji, a wigc wprowadzenia odbior-
cy w btad*®.

Podkreslone cechy znaku towarowego wskazane przez Najwyzszy Sad
Kasacyjny w Rzymie sg zbiezne z wyktadnig celowosciowg pojecia ,,renomy”
dokonang przez Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej w wyroku z dnia
14 wrzesnia 1999 r. w sprawie Chevy, co formalnie i jednoznacznie potwierdza
renome¢ omawianego znaku towarowego. Ze wzgledu na karnoprawny charakter
orzeczenia o numerze 15568/20 Najwyzszy Sad Kasacyjny podkreslit dodatkowo,
ze przestepstwo uregulowane w art. 474 wloskiego Kodeksu karnego obejmuje
posiadanie w celu sprzedazy produktéw oznaczonych podrobionym znakiem to-
warowym, bez wzgledu na stopien podobienstwa podrobionego produktu. Istotng
okolicznoscig przy subsumpcji stanu faktycznego do tego przepisu jest ,,0gdlne
wrazenie, jakie wywoluje naruszajacy znak towarowy”. Przepis ten doktrynalnie

32 Znak towarowy ,,Burberry Check”, marchio n. 302010901862508 (F12010C000936), depo-
sitat oil 30 luglio 2010. Zob. Ministero Dello Sviluppo Economico, op. cit.

3 J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporow-
nawcze, Warszawa 2019, s. 29.

3% Wyrok TS z dnia 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors Corporation
v. Iplon SA (CHEVY), ECLI:EU:C:1999:408.

3 M. Trzebiatowski, Komentarz do art. 120, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
red. J. Sieficzyto-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 666.

3¢ F.I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, “Harvard Law Review” 1927,
vol. 40(6).
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chroni wiar¢ publiczng, rozumiang jako zaufanie obywateli do znakéw towaro-
wych 1 oznaczen odrézniajacych, ktore identyfikujg okre§lone znaki towarowe
i jednoczes$nie gwarantujg ochrone witasciciela znaku towarowego. Jest to prze-
stepstwo polegajace na narazeniu na niebezpieczenstwo, dla ktorego popehie-
nia nie jest wymagane wprowadzenie nabywcy w blad. Argumentacja ta kore-
sponduje z argumentacjg przedstawionag w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie L 'Oreal v. Bellure®', zgodnie z ktorg Trybunat
stwierdzil, Ze ,,czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrozniajacego lub
renomy znaku towarowego nie zalezy od istnienia prawdopodobienstwa wpro-
wadzenia w blad ani od niebezpieczenstwa dzialania na szkodg jego charakteru
odrdzniajacego lub renomy tudziez — bardziej ogoélnie — wiasciciela tego znaku.
Odnoszenie przez osobe trzecig korzysci z uzywania oznaczenia podobnego do
renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienaleznej korzysci z cha-
rakteru odrdézniajacego lub renomy tego znaku, jezeli ta osoba trzecia probuje
w ten sposéb dziata¢ w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu sko-
rzystania z jego atrakcyjnos$ci, reputacji i prestizu oraz wykorzystac, bez zadnej
rekompensaty finansowej, wysitek handlowy wlozony przez wiasciciela znaku
towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku”. Tym samym stano-
wi to potwierdzenie, ze renomowane znaki towarowe sg chronione rozszerzong
ochrong oznaczen. W wyroku podkreslono, Zze poczynione inwestycje zwigzane
z promocja produktu juz same w sobie zastuguja na ochrong, niezaleznie od na-
ruszenia innych funkcji znaku towarowego*, a samo naruszenie prawa do znaku
towarowego moze nastgpi¢ niezaleznie od ryzyka konfuzji, czyli wprowadzenia
nabywcy w blad, co oznacza, ze wystarczy wykazanie, iz osoba trzecia odnosi
korzysci z faktu skojarzenia znaku renomowanego z wtasnym znakiem.

PODSUMOWANIE

Omowiona sprawa niesie za sobg kilka relewantnych konsekwencji. Przede
wszystkim determinuje uznanie znaku towarowego Burberry za renomowany, co
nie tylko stwarza mozliwo$¢ nowego pozycjonowania znaku towarowego w swie-
cie mody, lecz takze przypisuje charakterystyczny wzor kratki Burberry tylko
i wylacznie Burberry Limited. Pomimo argumentacji pelnomocnikoéw oskarzo-
nych, majacej na celu uniknigcie odpowiedzialnosci karnej, renomowany znak
towarowy kratki Burberry nie ulegt degeneracji.

37 Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal SA, Lancéme parfums
et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion
International Ltd., ECLI:EU:C:2009:378.

% H. Fedorowicz, Komentarz do art. 132!, [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz,
red. M. Kondrat, Warszawa 2021.
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Stanowisko Sadu Kasacyjnego stanowi kolejny krok na drodze do wzmoc-
nienia ochrony renomowanych znakéw towarowych. Sad Kasacyjny, poprzez
przywotang argumentacje, uwydatnit renome znaku towarowego kratki Burberry
oraz potwierdzit jego szczegdlng, rozszerzong ochrone, ktdra opiera si¢ na prze-
stance ,,nienaleznych korzysci”. Z tego wzgledu orzeczenie to moze mie¢ wptyw
na kolejne rozstrzygnigcia w podobnych sprawach w przysztosci i odstraszac in-
nych, potencjalnych nasladowcow.

Omowione w niniejszym opracowaniu orzeczenie wskazuje, jak problema-
tyczng kwestig mogg by¢ przenikajace sie, czesto niedookreslone przepisy insty-
tucji prawnych majacych na celu ochrone znakow towarowych. Cho¢ przedsta-
wiona sprawa mogtaby si¢ wydawac trywialna, to jednak jej przebieg — zarowno
przed sadem pierwszej instancji, jak i przed Sadem Apelacyjnym — zwraca uwage
na ilo$¢ watpliwosci, z ktorymi mierzyta si¢ praktyka orzecznicza.

Mimo ze dylemat stopnia szczegotowosci podrobionego znaku towarowego
wzgledem znaku oryginalnego podjety przez Sad Apelacyjny w orzeczeniu Naj-
wyzszego Sadu Kasacyjnego w Rzymie uznany zostat za kwesti¢ nieistotna, to
jednak warto zauwazy¢, ze to wlasnie ta niewyrazna granica determinujaca wy-
starczajacy stopien podobienstwa moze stac si¢ przyczyna wielu dyskusji w przy-
sztosci. Omawiana sprawa wskazuje bowiem na niedookreslonos¢ przestanek
(pomimo ich jednoznaczno$ci) — przyjetych zarbwno w polskiej, jak 1 we wloskiej
doktrynie — identycznosci lub braku mozliwos$ci odréznienia w zwyktych warun-
kach obrotu znakdéw towarowych® ze wzgledu na szeroka palete produktow i ich
elementow, jakie moga stanowi¢ znaki towarowe.

Interesujacym zagadnieniem wydaje si¢ by¢ rowniez rozwazana przez Sad
Apelacyjny kwestia braku posiadania przez znak towarowy — kratke Burberry
— pierwotnej zdolnosci odrozniajacej. Posiadanie jej jest podstawa rejestracji. Ar-
gumentacja Sadu opierala si¢ na zalozeniu, ze kratka Burberry jest zainspirowana
szkockim tartanem. Poniewaz na rynku mozna odnalez¢ wiele tego typu produk-
tow, o podobnych kraciastych wzorach, wedtug argumentacji Sadu Apelacyjne-
go desen kratki Burberry nie zastuguje na ochrone, jaka przypisuje si¢ znakom
towarowym.

Analiza orzeczen sadow pierwszej i drugiej instancji pokazuje, ze ochrona
nawet renomowanych znakow wecale nie jest formalnoscig. Nawet najbardziej ka-
tegoryczne przepisy prawne mogg wzbudzi¢ szereg watpliwosci, czego przykta-
dem jest omOéwiona sprawa i zapadle w niej orzeczenia.

3 J. Raglewski, Komentarz do art. 305, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red.
A. Michalak, Warszawa 2016.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the arguments of both the courts and the parties in the
case concerning the right to protect the reputable trademark “Burberry Check”. Due to the fact that
the case was not of a precedential nature, its outcome would seem obvious. However, the present
case, pending before the Italian judiciary, raised many doubts both for the court of first instance and
the Court of Appeal. Flaws and inaccuracies in the arguments of the courts led to the ruling of the
Supreme Court of Cassation in Rome. The key statement in the justification of this Court’s ruling
was the presumption of unconditional protection of a reputable trademark in the European Union.
One of the aims of this study is to identify and analyze the doubts faced by the lower courts. By
analyzing specific statements cited in individual instances, an attempt was made to indicate inac-
curacies in the submitted arguments of the courts and the parties to the case. As the court decisions
concern the essential features of a reputable trademark, and the arguments of the parties also raised
the issue of trademark degeneration, the study introduces theoretical concepts related to these issues.

Keywords: trademark; trademark degeneration; reputable trademark; Burberry Check

ABSTRAKT

Niniejsze opracowanie ma na celu analiz¢ argumentacji zarowno sadow, jak i stron w sprawie
dotyczacej prawa ochronnego na renomowany znak towarowy ,,Burberry Check”. Ze wzgledu na
fakt, Ze sprawa nie miata charakteru precedensowego, jej rozstrzygniecie wydawac by si¢ mogto
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oczywiste. Przedmiotowa sprawa, toczaca si¢ przed wloskim wymiarem sprawiedliwosci, wzbudzi-
ta jednak wiele watpliwos$ci zarowno sadu pierwszej instancji, jak i Sadu Apelacyjnego. Uchybienia
i niescistosci w argumentacji sadow doprowadzity do orzeczenia Najwyzszego Sadu Kasacyjnego
w Rzymie. Kluczowym twierdzeniem w uzasadnieniu orzeczenia tego Sadu byto domniemanie bez-
warunkowej ochrony renomowanego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej. Identyfikacja
i analiza watpliwosci, z ktorymi mierzyly si¢ sady nizszych instancji, jest jednym z celow niniej-
szego opracowania. Poprzez analize konkretnych twierdzen przywotywanych w poszczegdlnych
instancjach podjgto probe wskazania niescistosci w przedktadanych argumentach sadow i stron
przedmiotowej sprawy. Poniewaz orzeczenia sgdowe dotyczg istotnych cech renomowanego znaku
towarowego, a argumentacje stron podnosity rowniez kwesti¢ degeneracji znaku, w opracowaniu
przyblizone zostaly teoretyczne koncepcje zwigzane z tymi zagadnieniami.

Stowa kluczowe: znak towarowy; degeneracja znaku; renomowany znak towarowy; Burberry
Check



