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Standard dowodu co do wykazania wiedzy
0 uzywaniu pozniejszego znaku towarowego
koniecznej do powotania sie na przyzwolenie
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Glosowany wyrok dotyczy istotnego praktycznie zagadnienia w postaci standardu dowodu co do wy-
kazania wiedzy o uzywaniu pézZniejszego znaku towarowego przez wlasciciela wezesniejszego znaku
towarowego, co jest jedna z przestanek przyzwolenia (tolerowania) wylaczajacego mozliwos¢ uniewaz-
nienia znaku pézniejszego, a obecnie takze zakazania jego uzywania. Wyrok ten ustanawia standard
wysoko, potwierdzajac, ze domniemania i przypuszczenia w tym wzgledzie sa niedopuszczalne, tak
jak powolanie si¢ na powinnos$¢ wiedzy o znaku péZniejszym. Konkluzje te nalezy zasadniczo zaapro-
bowaé, co jednak nie oznacza, Ze wnioskowanie wiedzy o uzywaniu znaku pézniejszego z dowodow
posrednich jest niedopuszczalne. Taka mozliwo$¢ istnieje, ale Swiadomosé uzywania znaku pozniej-
szego po stronie wlasciciela wezesniejszego znaku towarowego nie moze budzi¢ Zadnych watpliwosci.
Wymaga to podkreslenia, poniewaz niektore poglady wyrazane w literaturze przedmiotu wydaja si¢
w tym wzgledzie by¢ bardziej liberalne. Zdarzaja si¢ rowniez orzeczenia, w ktérych wiedze o uzywaniu
znaku pézniejszego domniemywano lub zakladano, Ze wlasciciel wezesSniejszego znaku towarowego
musial wiedzie¢ o tym uzywaniu.

| Stan faktyczny

klasyfikacji nicejskiej oraz ustug ,,handlu deta-
licznego 1 hurtowego napojami alkoholowymi”

23 kwietnia 2007 r. spotka Vintae Luxury
Wine Specialists SLU z siedziba w Logrofio,
Hiszpania (dalej: Vintae Luxury) zlozyta wnio-
sek o rejestracje graficznego unijnego znaku
towarowego nr 005851092 w postaci napisu:
vintae na brazowym tle, m.in. dla ,,napojéw al-
koholowych (z wyjatkiem piwa)” w klasie 33
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w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej. Znak zostat
zarejestrowany 7 kwietnia 2008 r.

27 lipca 2020 r. Grande Vitae GmbH z sie-
dzibag w Delmenhorst, Niemcy (dalej: Grande
Vitae) zlozyla wniosek o uniewaznienie ww.
znaku towarowego na podstawie wczesniejsze-
go niemieckiego stownego znaku towarowe-
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go VITAE zarejestrowanego 23 marca 2000 r.
i unijnego stownego znaku towarowego VITAE
zarejestrowanego 27 listopada 2001 r. Oby-
dwa wczesniejsze znaki towarowe rejestracja
obejmowaly ,,napoje alkoholowe (z wyjatkiem
piwa)”.

Podstawg prawna wniosku o uniewaz-
nienie byt art. 8 ust. 1 lit. b rozporzadzenia
2017/1001', czyli podstawa zwigzana z nie-
bezpieczenstwem wprowadzenia odbiorcow
w btad. W odpowiedzi na wniosek o uniewaz-
nienie Vintae Luxury podnosita, ze Grande
Vitae przyzwolila na uzywanie spornego zna-
ku towarowego w rozumieniu art. 61 ust. 112
rozporzadzenia 2017/1001, przez co nie mogta
ztozy¢ skutecznego wniosku o uniewaznienie
z uwagi na uptyw 5-letniego terminu tolero-
wania okre§lonego w wymienionych przepi-
sach. Zarowno Wydziat Uniewaznien EUIPO,
jak 1 Izba Odwotawcza EUIPO nie podzielity
twierdzenia, ze Grande Vitae przyzwalata na
uzywanie spornego znaku towarowego, i unie-
waznity go ze wzgledu na niebezpieczenstwo
wprowadzenia odbiorcow w blad wynikajace
z wysokiego stopnia wizualnego i fonetyczne-
go podobienstwa spornych znakow, czesciowej
identycznosci 1 czgSciowego podobienstwa to-
wardw 1 uslug oraz $sredniego stopnia pierwot-
nej zdolnos$ci odrdzniajace] wczesniejszego
znaku towarowego. Instancje EUIPO przyjety,
ze przedtozone w sprawie dowody nie byty
wystarczajace do ustalenia, ze Grande Vitae
faktycznie byta §wiadoma uzywania spornego
znaku towarowego przez 5 kolejnych lat przed
ztozeniem wniosku o uniewaznienie.

W skardze ztozonej do Sadu UE na decyzje
Izby Odwotawczej EUIPO Vintae Luxury pod-
niosta dwa zarzuty. Pierwszy dotyczyt narusze-
nia art. 8 ust. 1 lit. b rozporzadzenia 2017/1001,
czyli bledow w zakresie przyjecia niebezpie-
czenstwa wprowadzenia w btad, zarzut ten zo-
stat jednak uznany za niedopuszczalny z uwa-

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L
2017, nr 154, s. 1), dalej: rozporzadzenie 2017/1001.
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gi na brak jego uzasadnienia. Drugi zarzut
dotyczyt spehnienia przestanek przyzwolenia
okreslonych w art. 61 ust. 1 1 2 rozporzadzenia
2017/1001 (identyczny w tresci art. 53 ust. 112
rozporzgdzenia 40/94%, ktory z uwagi na date
zgloszenia znaku spornego miat zastosowanie
w tej sprawie).

Artykut 61 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001
odnosi si¢ do przyzwolenia uzywania pozniej-
szego unijnego znaku towarowego przez wias-
ciciela wezesniejszego unijnego znaku towaro-
wego, a art. 61 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001
dotyczy przyzwolenia przez wilasciciela m.in.
wczesniejszego krajowego znaku towarowego
na uzywanie pdzniejszego unijnego znaku to-
warowego. Jako ze Izba odwotawcza EUIPO
ograniczyta badanie niebezpieczenstwa wpro-
wadzenia w blad do wczesniejszego niemie-
ckiego znaku towarowego VINTAE, to i Sad
UE skoncentrowat si¢ na zarzucie odnoszacym
si¢ do art. 61 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

W tym zakresie Vintae Luxury podnosita
przede wszystkim, ze Izba Odwotawcza EUIPO
naruszyla wymieniony przepis, stwierdzajac, ze
w sprawie nie zostalo wykazane, iz Grande Vi-
tae faktycznie wiedziata o uzywaniu spornego
znaku towarowego w Niemczech przez 5 ko-
lejnych lat. W szczegdlnosci Vintae Luxury
kwestionowata interpretacje Izby Odwotawczej
dotyczaca wymogdéw dowodowych ,,rzeczywi-
stej” wiedzy o uzywaniu spornego znaku towa-
rowego, utozsamiajaca ja z rzeczywista lub ,,su-
biektywna” wiedza. Vintae Luxury twierdzita,
ze ograniczenie mozliwo$ci wnoszenia wniosku
o uniewaznienie okreslone w art. 61 ust. 1 roz-
porzadzenia 2017/1001 ma na celu zachowanie
pewnosci prawnej. W zwigzku z tym twierdzi-
fa ona, ze wystarczajacy jest wymog zwykte-
go udowodnienia §wiadomosci, jakg wtasciciel
weczesniejszego znaku mogt lub powinien mieé¢
w odniesieniu do tego uzywania na podstawie
zachowania zwyklej staranno$ci. Swiadomos$é
te mozna domniemywac zdaniem Vintae Luxu-

2 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.Urz.UE.L 1994, nr 11, s. 1).
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ry m.in. na podstawie ogolnej wiedzy o tym
uzywaniu w danym sektorze gospodarczym lub
na podstawie czasu trwania uzywania. Do tego
Vintae Luxury kwestionowata dokonang przez
Izb¢ Odwotawczg EUIPO oceng dowodow
przedstawionych w celu ustalenia, czy Grande
Vitae faktycznie wiedziata o uzywaniu sporne-
go znaku towarowego.

2. Podstawa prawna

Jak juz wspomniano, sprawa koncentruje
si¢ na interpretacji art. 61 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001 oraz ocenie materiatu dowodowego
w $wietle tego przepisu. Stosownie do jego tre-
sci ,,jezeli whasciciel wezesniejszego krajowego
znaku towarowego (...) przez okres kolejnych
pieciu lat przyzwalal na uzywanie pozniejsze-
g0 unijnego znaku towarowego w panstwie
cztonkowskim, w ktérym wczesniejszy znak
towarowy (...) jest chroniony, bedac swiado-
mym tego uzywania, wtasciciel ten traci prawo
do zlozenia, na podstawie wczesniejszego zna-
ku towarowego (...) wniosku o uniewaznienie
p6zniejszego znaku towarowego w odniesieniu
do towarow lub ustug, dla ktorych pdzniejszy
znak towarowy byt uzywany, chyba ze zglosze-
nia pozniejszego unijnego znaku towarowego
dokonano w zlej wierze”.

Interpretacja tego przepisu jest istotna nie
tylko na tle regulacji zawartej w tym przepisie
oraz regulacji okreslonej w art. 61 ust. 1 rozpo-
rzadzenia 2017/1001 jako przepisow wylacza-
jacych mozliwo$¢ uniewaznienia pdzniejszego
unijnego znaku towarowego z uwagi na jego
tolerowanie przez wiasciciela wczesniejszego
unijnego lub krajowego znaku towarowego
(oraz wczesniejszego oznaczenia o znaczeniu
wigkszym niz lokalne), analogicznie jest bo-
wiem skonstruowany art. 9 ust. 1 dyrektywy
2015/2436° odnoszacy sie do tolerowania poz-

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja
przeksztatcona) (Dz.Urz.UE.L 2015, nr 336, s. 1),
dalej: dyrektywa 2015/2436.

Glosa 4/2025

niejszego krajowego znaku towarowego przez
wlasciciela wczesniejszego krajowego lub
unijnego znaku towarowego oraz art. 9 ust. 2
tego rozporzadzenia, czytany tacznie z ust. 1,
odnoszacy si¢ do innych praw wczesniejszych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3
lit. a dyrektywy 2015/2436. Wymienione prze-
pisy dyrektywy sa implementowane do prawa
polskiego odpowiednio art. 165 ust. 1 pkt 113
p.w.p.*

Sama mozliwo$¢ utrzymania rejestracji poz-
niejszego znaku towarowego przy mozliwosci
zakazania uzywania tego znaku w procesie cy-
wilnym nie jest szczeg6lnie uzyteczna z perspek-
tywy uprawnionego, podstawowa funkcjg znaku
towarowego jest bowiem oznaczanie towarow
lub ustug w obrocie gospodarczym w celu zagwa-
rantowania odbiorcom, ze tak sygnowane towa-
ry pochodzg z okreslonego przedsigbiorstwa (lub
po prostu okreslonego zrodta handlowego), bez
ryzyka wprowadzenia tych odbiorcow w blad.
Wymienione przepisy majg zatem praktyczne
znaczenie przede wszystkim przy ich tacznym
odczytaniu z art. 16 rozporzadzenia 2017/1001
oraz art. 18 dyrektywy 2015/2436 (a w zasadzie
przepisami ustaw krajowych implementujgcymi
te normy do prawodawstwa krajowego), przewi-
dujagcymi brak mozliwosci zakazania uzywania
pbézniejszego zarejestrowanego znaku towaro-
wego, jezeli niemozliwe jest uniewaznienie tego
znaku z uwagi na zaistniate przyzwolenie (to-
lerowanie), o czym traktuja przepisy wskazane
powyzej. Artykut 18 dyrektywy zostat wdrozony
do prawa polskiego w zakresie przyzwolenia
normg okre$long w art. 296 ust. 3! oraz ust. 3°
p.-w.p. Przepisy wylaczajace wprost mozliwos¢
zakazania uzywania znaku towarowego, ktory
nie moze zostaé uniewazniony, zostaly dodane
do systemu unijnego znaku towarowego oraz sy-
stemow krajowych znakéw towarowych dopiero
w ramach ostatniej reformy prawa znakdéw towa-
rowych w Unii Europejskiej (konkretnie art. 1

4 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170), dalej: p.w.p.
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pkt 15 rozporzadzenia 2015/2424° oraz art. 18
dyrektywy 2015/2436°). Wezesniejsze regulacje,
traktujace o przyzwoleniu (tolerowaniu) jedynie
w odniesieniu do stanu rejestru, byly niepetne,
cho¢ na konieczno$¢ utraty roszczenia zakazo-
wego, a nie tylko utraty mozliwosci zlozenia
wniosku o uniewaznienie, w wyniku przyzwole-
nia (tolerowania) przez ,,dos¢ dhugi okres” uzy-
wania pozniejszego znaku towarowego, wskazy-
wala juz preambula Pierwszej dyrektywy Rady
z 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosza-
cych si¢ do znakoéw towarowych’. Nie oznacza
to rowniez, ze nie mozna byto podobnego skutku
wywodzi¢ z innych przepisow?.

3. Stanowisko Sadu UE co do instytuciji

przyzwolenia (tolerowania)

Sad UE, rozpoznajac sprawe, przypomniat,
ze celem instytucji przyzwolenia jest ukaranie
wilascicieli wczesniejszych znakdéw towaro-

> Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie
Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 2869/95 w sprawie optat na rzecz Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki
towarowe i wzory) (Dz.Urz.UE.L 2015, nr 341, 5. 21).

¢ Do prawa krajowego przepis ten zostal wdrozony art. 1
pkt 45f ustawg o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowej z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019,
poz. 501), ktora weszta w zycie 16 marca 2019 r.,
poprzez dodanie w art. 296 p.w.p. ustepu 3.

7 Pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.
Urz.UE.L 1989, nr 40, s. 1).

8 Zob. wyrok SN z dnia 25 lipca 2024 r., II CSKP
1337/22, dotyczacy niedopuszczalnosci wstecznego
stosowania art. 296 ust. 3! p.w.p., wskazujacy jedno-
cze$nie, ze przynajmniej niektore przewidziane w nim
zasady da si¢ wywies¢ z przepisOw obowigzujacych
uprzednio. SN nie rozwazat jednak tej kwestii bardziej
szczegotowo z uwagi na brak zarzutu pozwalajacego
na jej analizg. Przyktadem regulacji, ktora w okreslo-
nych stanach faktycznych mogtaby by¢ rozwazana,
jestart. 5 k.c. (t.j. Dz.U. 2025, poz. 1071).
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wych, ktorzy przez 5 kolejnych lat godzili si¢
na uzywanie pdzniejszego unijnego znaku to-
warowego, bedac swiadomi takiego uzywania,
poprzez pozbawienie ich mozliwosci wystapie-
nia o uniewaznienie takiego znaku towarowego.
Ma to zapewni¢ rownowage miedzy interesem
wiasciciela znaku towarowego w zakresie ochro-
ny podstawowej funkcji tego znaku, jaka jest
oznaczanie towardw bez ryzyka wprowadzenia
odbiorcéw w btad co do ich pochodzenia, a inte-
resem innych podmiotéw gospodarczych w za-
kresie posiadania oznaczen umozliwiajacych
oznaczanie ich towardéw lub ustug’.

Aby chroni¢ swoj wezesniejszy znak towa-
rowy, jego wilasciciel musi jednak mie¢ mozli-
wosC sprzeciwienia si¢ uzywaniu pozniejszego
znaku towarowego, ktory jest identyczny lub
podobny do jego znaku towarowego. Sprze-
ciw ten moze on wyrazi¢ nie wczesniej niz
W momencie powzigcia rzeczywiste] wiedzy
0 uzywaniu pozniejszego znaku towarowego'’.
W konsekwencji dopiero w tym momencie bieg
moze rozpocza¢ S-letni termin utraty mozliwo-
Sci zlozenia wniosku o uniewaznienie znaku
pozniejszego wynikajacy z przyzwolenia'l.

A zatem wlasciciel pdzniejszego znaku to-
warowego musi przedstawi¢ dowody rzeczywi-
stej wiedzy o uzywaniu tego znaku przez wilas-
ciciela wczesniejszego znaku towarowego'Z.

® Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23,
Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO —
Grande Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 48
i powotany tam wyrok Sadu UE z 20 kwietnia 2016 1.,
T-77/15, Tronios Group International v EUIPO — Sky
(SkyTec), ECLI:EU:T:2016:226, pkt 31.

10 Ibidem.

Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23,

Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO —

Grande Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 49

i powotany tam wyrok Sadu UE z 20 kwietnia 2016 1.,

T-77/15, Tronios Group International v EUIPO — Sky

(SkyTec), ECLI:EU:T:2016:226, pkt 32.

Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, Vintae

Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO — Grande

Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 50 i powolany

tam wyrok Sadu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15,

Tronios Group International v EUIPO — Sky (SkyTec),

ECLLLEU:T:2016:226, pkt 33 oraz wyrok Trybunatu

Sprawiedliwos$ci z 22 wrzesnia 2011 r., C-482/09,

Budeéjovicky Budvar, ECLI:EU:C:2011:605, pkt 82.

)
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Potwierdza to motyw 29 dyrektywy 2015/2436,
w ktorym stwierdza si¢, ze zarzut przedawnie-
nia w wyniku zaniechania sprzeciwu wobec
uzywania znaku towarowego ma zastosowanie,
jezeli wiasciciel wczesniejszego znaku towa-
rowego ,.$wiadomie tolerowal uzywanie tego
znaku przez znaczny okres”, innymi stowy —
,umyslnie” lub ,,w petni $wiadomosci faktow™'3.
W konsekwencji samo wykazanie potencjalne;j
swiadomosci uzywania lub przedstawienie do-
woddéw pozwalajacych na domniemanie istnie-
nia takiej $wiadomosci jest niewystarczajgce',
tak samo jak wykazanie mozliwo$ci lub powin-
nosci wiedzy o znaku pdzniejszym®s.

Trybunat stwierdzit tez, ze Vintae Luxury
nie moze powotywac si¢ na domniemanie wie-
dzy wynikajace z powszechnej wiedzy na temat
uzywania w danym sektorze gospodarczym,
ktéra moze by¢ konsekwencjg m.in. czasu trwa-
nia tego uzywania'®, jest to bowiem domniema-
nie stosowane przy ocenie zlej wiary, ale nie
mozna go przenies¢ na grunt przyzwolenia'”.

Dla porzadku nalezy rowniez wspomnie¢,
ze Vintae Luxury wniosta odwotanie od niniej-
szego wyroku, nie zostato ono jednak przyjete
przez Trybunat Sprawiedliwos$ci do rozpozna-

13 Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, Vintae
Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO — Grande
Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 51 i powo-
tany tam przez analogi¢ wyrok Sadu UE z 20 kwietnia
2016 1., T-77/15, Tronios Group International v EUIPO
— Sky (SkyTec), ECLI:EU:T:2016:226, pkt 33.

Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23,

Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO —

Grande Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 52

oraz powotany tam wyrok Sadu UE z powotany tam

wyrok Sadu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, Tro-
nios Group International v EUIPO — Sky (SkyTec),

ECLI:EU:T:2016:226, pkt 34 oraz wyrok Sadu UE

z 4 pazdziernika 2018 1., T-150/17, Asolo v EUIPO —

Red Bull (FLUGEL), ECLI:EU:T:2018:641, pkt 35.

Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, Vintae

Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO — Grande

Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 52.

1* Co wynika m.in. z wyroku Sagdu UE z 29 wrze$-
nia 2021 r., Univers Agro przeciwko EUIPO —
Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE),
ECLI:EU:T:2021:633, pkt 29.

17 Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, Vintae
Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO — Grande
Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 58.
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nia z uwagi na brak wykazania przez skarza-
cego, ze dotyczy ono kwestii istotnej dla jed-
nolitosci, spdjnosci lub rozwoju prawa Unii
Europejskiej'®, co obecnie stanowi warunek
przyjecia odwotania do rozpoznania'.

4. Stanowisko Sadu UE w kwestii oceny stanu

faktycznego

Sad UE uznal, ze dowody przedstawione
w ramach postgpowania nie wystarczyly do
przyjecia, ze Grande Vitae miata §wiadomos$é
uzywania znaku pdzniejszego przez 5 lat przed
datg wniosku o jego uniewaznienie. Zdaniem
Sadu UE przedstawienie przez Vintae Luxury
dowodow co do udziatu zaréwno tej spotki, jak
i sp6tki Grande Vitae w tym samym konkursie
winiarskim, a nawet uzyskanie nagrod w tym
konkursie przez obydwie spotki, nie byto wy-
starczajace do przyjecia wiedzy o istnieniu zna-
ku pdzniejszego, nie bylo bowiem pewne, czy
obydwa podmioty braty udzial we wreczeniu
medali. Do tego nawet gdyby przyjac, ze kon-
kurs ten ma znaczacy zasigg medialny, to samo
w sobie nie moze to Swiadczyé o rzeczywistej
swiadomosci uzywania znaku widniejacego
na produktach laureata przez profesjonalistow
z sektora wina, a nawet przez innych uczestni-
kow konkursu, poniewaz oznaczatoby to do-
mniemanie takiej rzeczywistej §wiadomosci na
podstawie dowodow dotyczacej ogdlnej wie-
dzy w sektorze wina ,,Berliner Wine Trophy”,
co byloby sprzeczne z orzecznictwem, z ktore-
go wynika, ze domniemania w tym zakresie sg
niedopuszczalne®.

Podobnie udziat w tej samej edycji targow
ProWein nie jest zdaniem Sadu UE wystarcza-
jacy do przyjecia, ze Grande Vitae rzeczywiscie

18 Postanowienie TSUE z 25 czerwca 2025 r.,
C-6/25 P, Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko
EUIPO, ECLLI:EU:C:2025:494.

19 Art. 58a akapit trzeci protokotu nr 3 w sprawie statutu
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (wersja
skonsolidowana z 1 wrzes$nia 2024 r.), https://curia.
europa.eu/jems/jems/Jo2 7040/pl/ (15.08.2025).

20 Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 1., T-136/23, Vintae
Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO — Grande
Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 61-66.
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wiedziata o uzywaniu spornego znaku towaro-
wego, poniewaz szczeg6lnie w przypadku ,,naj-
wazniejszych targdw wina na $wiecie” bardzo
trudno jest odwiedzi¢ wszystkie stoiska innych
wystawcow 1 zobaczy¢ znaki towarowe poja-
wiajgce sie na nich?!.

Dodatkowo fakt, ze wina Vintae Luxury
zostaty uwzglednione w ulotce dotyczacej kon-
kursu ,,Best of Spain Top 1007, ktory odbyt si¢
podczas targow ProWein, w ktdrych uczestni-
czyly obydwa podmioty, rowniez zostat uznany
za niewystarczajacy, poniewaz nie ustalono, ze
Grande Vitae dowiedziata si¢ o winach Vintae
Luxury podczas tego konkursu, takiej §wiado-
mosci nie mozna bowiem domniemywaé na
podstawie ogdlnej znajomosci tego konkursu
i listy jego laureatow w sektorze wina?.

Podobnie udziat w tych samych edycjach
konkursu ,,Mundus Vini” nie byt wystarczajacy
do ustalenia faktycznej $wiadomosci uzywania
spornego znaku towarowego z uwagi na, po
pierwsze, duza liczbe nagrodzonych win, po
drugie, uzywanie oznaczenia vintae jako firmy,
a nie jako znaku towarowego na liscie nagro-
dzonych win, oraz po trzecie, faktu, ze nie udo-
wodniono, iz interwenient widziat butelki wina
skarzacej opatrzone etykieta inspired by vintae
przed 27 lipca 2015 .3

5. Ocena stanowiska Sadu UE

Glosowany wyrok potwierdza, ze prog
wymagany do ustalenia wiedzy o uzywaniu
znaku po6zniejszego, czyli jednej z przestanek
przyzwolenia (tolerowania), jest ustanowiony
w orzecznictwie wysoko. Z wyroku jasno wy-
nika, ze same domniemania lub przypuszczenia
w tym zakresie nie sg wystarczajace, niezalez-
nie od tego, jak oczywiste mogloby by¢ uzywa-
nie spornego znaku towarowego, nie wystarczy
bowiem ustali¢, ze wlasciciel wczesniejszego
znaku mogl lub musiat by¢ swiadomy uzywa-
nia spornego znaku towarowego. Konieczne

2 Ibidem, pkt 70.
2 Jbidem, pkt 74-80.
2 Ibidem, pkt 56, 81-91.
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jest wykazanie faktycznej wiedzy w tym za-
kresie. Wymog ten nie wydaje si¢ przesadzony,
zwlaszcza biorgc pod uwage, ze chroni on upra-
wionych z praw wczesniejszych, co jest szcze-
g6lnie istotne w przypadku podmiotéw mniej
profesjonalnych, ktére nie obserwujg rynku?,
dziatajg z wykorzystaniem ograniczonych za-
sobow lub w ograniczonej geograficznie skali.
Skoro bowiem tolerowanie musi by¢ ,,w petni
Swiadome”, to domniemania bez ustawienia
odpowiednio wysokiego standardu dowodu
moga pozostawia¢ w tym zakresie zbyt daleko
idace watpliwosci.

Nie nalezy jednak przy tym przyjmowac,
ze $wiadomos$¢ uzywania pdzniejszego znaku
towarowego moze by¢ wykazywana jedynie
dowodami bezposredniej wiedzy, takimi jak np.
list ostrzegawczy skierowany do wlasciciela
znaku pozniejszego, w ktérym uprawniony do
znaku wczesniejszego odnosi si¢ do problemu
uzywania tego znaku®. Michat Bohaczewski
wskazuje w tym wzgledzie, ze w braku dowo-
dow bezposrednich uprawniony do znaku poz-
niejszego moze przedtozy¢ dowody ,,uzywania
znaku $wiadczace o tym, ze wnioskodawca
nie mogl nie wiedzie¢ o tym uzywaniu, majac
na uwadze wilasciwosci danego sektora rynku
i znaczacy zakres uzywania™?®. Wskazuje przy
tym, ze mozna w tym celu wzig¢ pod uwage
takie kryteria, jak intensywne uzywanie pod
wzgledem ilo$ciowym i geograficznym, dziata-
nie na wspolnym rynku, okoliczno$¢ bycia bez-
posrednim konkurentem, uczestnictwo w tych
samych targach handlowych czy specyfike

24 Zob. M. Bohaczewski [w:] Komentarze Prawa Pry-
watnego, t. VIIIB: Prawo wiasnosci przemystowej.
Komentarz, red. L. Zelechowski, Warszawa 2021,
art. 165, pkt 11.

= Jezeli list ten dotyczy tylko kwestii rejestracji lub zgto-
szenia znaku towarowego, to przyjecie $wiadomosci
uzywania nie b¢dzie mozliwe tylko na tej podstawie.

26 Zob. M. Bohaczewski [w:] Komentarze Prawa Pry-
watnego, t. VIIIB: Prawo wiasnosci przemystowej.
Komentarz, red. L. Zelechowski, Warszawa 2021,
art. 165, pkt 17, za: A. Kur, M. Senftleben [w:] iidem,
European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford
2017, s. 478.
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danego rynku?’. Podobnie Ilja Czernik wskazu-
je, ze ,,wiedza oznacza wiedz¢ pozytywna, ale
z brzmienia normy nie mozna wywnioskowac,
ze pojecie wiedzy ogranicza si¢ wylacznie do
tego”. Powotuje si¢ w tym wzgledzie na wy-
tyczne EUIPO, ktére majg pozwala¢ uznac za
wystarczajace racjonalne zatozenie wiedzy, np.
jesli obaj wilasciciele wystawiali towary lub
ustugi pod swoimi znakami towarowymi pod-
czas tego samego wydarzenia®®.

27 M. Bohaczewski [w:] Komentarze Prawa Prywatnego,
t. VIIIB: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
red. L. Zelechowski, Warszawa 2021, art. 165, pkt 17.

2 1. Czernik [w:] EU Trade Mark Regulation (EUTMR).
Brussels Commentary, red. U. Hildebrandt, O. Sos-
nitza, Miinchen 2023, s. 666. Nalezy jednak wyraznie
odnotowac, ze powotane stanowisko EUIPO nie jest
aktualne. Rzeczywiscie w wytycznych EUIPO z 1 paz-
dziernika 2017 r. takie twierdzenie zostalo wyrazone
— zob. archiwalne teksty wytycznych na stronie inter-
netowej: https://www.euipo.europa.eu/pl/guidelines/
repository. Jednak w wytycznych obowigzujacych
od 2020 r. zostato ono zastapione nastepujacym zda-
niem, co ewidentnie zdaje si¢ stuzy¢ zaostrzeniu pozy-
cji w tym zakresie: ,,Wtasciciel zakwestionowanego
znaku musi udowodni¢ uzywanie zakwestionowanego
znaku w zakresie, w jakim mozna stwierdzi¢, ze wias-
ciciel wezesniejszego znaku miat wiedze o takim uzy-
waniu” — Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw.
Urzad Unii Europejskiej ds. Wthasnosci intelektualne;j
(EUIPO), 1.02.2020, s. 1403, https://guidelines.euipo.
europa.eu/1916976/1866062/wytyczne-dot--znakow-
-towarowych/4-5-3-przyzwolenie (31.08.2025). W tym
zakresie wytyczne pozostajg aktualne na dat¢ oddawa-
nia tekstu do druku — zob. Wytyczne dotyczace roz-
patrywania spraw. Urzad Unii Europejskiej ds. Wias-
nosci intelektualnej (EUIPO), 1.05.2025, s. 1600,
https://guidelines.euipo.europa.eu/2303097/2263510/
wytyczne-dot--znakow-towarowych/4-5-2-przyzwo-
lenie (31.08.2025). A. Kur, M. Senftleben [w:] iidem,
European Trade. .., s. 478, rowniez prezentuja otwarte
podejscie do dowoddéw posrednich, nie akcentujac
jednak jednoczesnie tak wyraznie potrzeby wykaza-
nia rzeczywistej wiedzy o uzywaniu znaku wczesniej-
szego, jak M. Bohaczewski oraz I. Czernik w powota-
nych pozycjach. Wskazujg przy tym, ze przy podejsciu
przeciwnym $wiadomo$¢ wiedzy o znaku pozniejszym
bedzie rzadko wystegpowac, chyba ze mtodszy uzyt-
kownik formalnie poinformuje wiasciciela wczes-
niejszego prawa o uzywaniu spornego znaku. Z tego
powodu zdaniem autoréw nalezy koniecznie uwzgled-
nia¢ formy wiedzy domniemanej przy ustalaniu tej
wiedzy. Podobne podescie wyraza NSA w wyroku
z dnia 9 stycznia 2025 r., I GSK 1431/21.
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To podej$cie wydaje si¢ bardziej liberalne
niz podejscie Sadu UE przedstawione w glo-
sowanym orzeczeniu, z ktérego wynika m.in.,
ze niedopuszczalne jest przenoszenie standar-
du dowodu okreslonego na gruncie ztej wiary,
ktéry zezwala na domniemanie wiedzy o uzy-
waniu znaku z powszechnej wiedzy w danym
sektorze gospodarczym, a wiedza ta moze wy-
nika¢ m.in. z czasu trwania takiego uzywania®.
Przy tym sam Michal Bohaczewski wskazuje
w dalszej czgséci powotanego tekstu, ze wymogi
dowodowe na gruncie przyzwolenia (tolerowa-
nia) sg nizsze niz wymogi dowodowe na grun-
cie przepisOw dotyczacych zgloszenia znaku
towarowego w ztej wierze, ,,na tle ktorych TS
akceptuje przyjecie domniemania znajomosci
przez zglaszajacego faktu, ze osoba trzecia uzy-
wa oznaczenia, ktore moze wynikaé «w szcze-
gblnosci z ogdlnej znajomosci w odnosnym
sektorze gospodarczym faktu takiego uzywania,
przy czym o takiej znajomosci mozna wniosko-
wac zwlaszcza na podstawie czasu trwania ta-
kiego uzywania»”®. Stwierdza tez wprost, ze
wyktadnia przepisow o zlej wierze nie jest sto-
sowana na gruncie przepisoOw o tolerowaniu’'.
Skoro zatem standard dowodu odnoszacy si¢
do ztej wiary jest okreslany jako zbyt niski na
gruncie przepiséw o przyzwoleniu, a jego istota
jest mozliwo$¢ domniemania z ogdlnej znajo-
mosci w sektorze gospodarczym, zwlaszcza na
podstawie czasu uzywania, to akceptujac takie
stanowisko, nie mozna do kwestii domnieman
i zalozen na gruncie przyzwolenia (tolerowa-
nia) podchodzi¢ zbyt liberalnie. Wynika to row-
niez wyraznie z orzecznictwa przytoczonego
w punkcie czwartym niniejszego tekstu*2. Po-

2 Wyrok Sadu UE z 6 listopada 2024 1., T-136/23, Vintae
Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO — Grande
Vitae (vintae), ECLI:EU:T:2024:779, pkt 58.

30 Powotany cytat pochodzi z wyroku TSUE z 11 czerwca
2009 r., C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Spriin-
gli, ECLILEU:C:2009:361, pkt 39.

31 Zob. M. Bohaczewski [w:] Komentarze Prawa Pry-
watnego, t. VIIIB: Prawo wiasnosci przemystowej.
Komentarz, red. L. Zelechowski, Warszawa 2021,
art. 165, pkt 17.1 i powotana tam literatura.

32 Rowniez w polskim orzecznictwie akcentuje sig,
ze ,«[bl]ycie $wiadomym» uzywania znaku towa-
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twierdza to tez zmiana stanowiska w wytycz-
nych EUIPO, o ktorej mowa powyze;j.

Skoro domniemanie z powszechnej wiedzy
w danym sektorze gospodarczym jest niedo-
puszczalne, to takie czynniki, jak intensywne
uzywanie oznaczenia pozniejszego pod wzgle-
dem ilosciowym i geograficznym, dziatanie na
wspolnym rynku, okoliczno$¢ bycia bezpo-
srednim konkurentem, muszg tym bardziej by¢
stosowane bardzo ostroznie. Duze natgzenie
iloSciowe i1 geograficzne moze cho¢by odbywac
si¢ w kanatach dystrybucji, w ktdrych wiasciciel
znaku wczesniejszego jest nieobecny (np. na
aukcjach internetowych), nawet w okolicznos$-
ciach bezposredniej konkurencji produktowe;.
Tak samo nawet bardzo dlugie uzywanie znaku
pbzniejszego moze nie zostaé zauwazone przez
wiasciciela znaku wczesniejszego. Podobnie
uczestnictwo w tych samych targach réwniez
samo w sobie nie musi oznacza¢ wiedzy o zna-
ku pézniejszym, szczegdlnie podczas wigkszych
targdw produktow stosunkowo powszechnych.
Inaczej mogtoby by¢ np. na targach towaréw
specjalistycznych lub kupowanych stosunkowo
rzadko, z niewielkg liczbg wystawcow, cho¢ i tu-
taj wszystko zalezy od okolicznos$ci konkretnego
stanu faktycznego. A zatem nawet kumulacja
tych czynnikow czesto moze nie prowadzi¢ do
wniosku ,,bez Zadnej ewentualnej watpliwosci”,
ze uprawniony do znaku wczesniejszego wie-
dziat o znaku pozniejszym.

Z drugiej strony standardu dowodu na
gruncie przepisdOw o przyzwoleniu nie nalezy
ustanawia¢ przesadnie wysoko, w szczegodlno-
Sci, jak juz wspomniano, ograniczajac si¢ do
akceptacji dowodow bezposrednich®. Nalezy
przyjac¢, ze dopuszczalne jest wnioskowanie

rowego oznacza posiadanie przez wnioskodawce
wiedzy o uzywaniu tego znaku przez uprawnionego.
Nie mozna natomiast rozcigga¢ zakresu omawianej
przestanki ustawowej na moznos¢, czy powinnosc
dowiedzenia si¢ przez wnioskodawce o uzywaniu
znaku przez uprawnionego” — zob. wyrok NSA z dnia
5 lipca 2007 ., IT GSK 98/07.

Trafnie zauwaza NSA w wyroku z dnia 9 stycz-
nia 2025 r., Il GSK 1431/21, ze dowod tego rodzaju
wystepuje rzadko, przez co zbyt restrykcyjne podejscie
moze nie by¢ uzasadnione.

3

by

124

z dowodow posrednich, jednak przyjecie zato-
zenia co do istnienia wiedzy o uzywaniu znaku
pbézniejszego musi by¢é dokonywane ,,bez zad-
nej ewentualnej watpliwosci™*, zbyt restryk-
cyjne podejscie mogloby bowiem pozwalaé
uprawnionym do znakow wczesniejszych na
celowe ,,unikanie” wiedzy o uzywaniu znaku
pbézniejszego wylacznie, azeby odlozy¢ w cza-
sie rozpoczecie biegu terminu przedawnienia
zwigzanego z przyzwoleniem®. Podejécie to
mogloby tez czyni¢ wykazanie tego kryterium
zbyt utrudnionym, majac na uwadze pewno$é
prawa®, a takze dostrzezenie interesu wiasci-
ciela znaku p6zniejszego, na ktory nie mozna
pozostac obojetnym, szczegolnie w okolicznos-
ciach dlugotrwatego i intensywnego uzywania
tego znaku, zbudowania jego okreslonej pozy-
cji rynkowej, poczynienia inwestycji w jego
promocje¢, budowy jego niezaleznej rozpozna-
walnosci wérod odbiorcow, oraz pozostawanie
w dobrej wierze.

Glosowane orzeczenie, ustanawiajac wy-
soki standard dowodu w zakresie przyzwolenia
(tolerowania), jest istotne przede wszystkim
z perspektywy wiasciciela znaku pdzniejsze-
go, w warunkach istnienia wczesniejszego ko-
lizyjnego znaku towarowego jest on bowiem
obarczony ryzykiem uniewaznienia wlasnego
zarejestrowanego znaku towarowego, nawet po
wielu latach nierzadko wzglednie intensywne-
g0 uzywania tego znaku oraz mimo uzyskania
waznego prawa do tego znaku. Moze to prowa-
dzi¢ nie tylko do koniecznosci przeprowadze-
nia kosztownego rebrandingu i zniweczenia
dotychczasowych wysitkow i naktadow marke-
tingowych, ale takze, w skrajnych przypadkach,

3 Tak jak okre$lono to w wyrok Sadu UE z 4 pazdzier-
nika 2018 r., T-150/17, Asolo v EUIPO — Red Bull
(FLUGEL), ECLI:EU:T:2018:641, pkt 42.

3 Por. wyrok Federalnego Trybunatu Sprawiedliwosci
RFN (BGH) z 15 listopada 2015 r., I ZR 50/14.

3¢ Rzecznik Generalny V. Trstenjak wskazuje w opinii
z 3 lutego 2011 r., C-482/09, Budejovicky Budvar,
ECLI:EU:C:2011:46, pkt 82, ze ,,wymaganie faktycz-
nej wiedzy odpowiada szczegolnej randze pewnosci
prawnej, ktora znajduje wyraz w regulacji dotyczace;j
utraty roszczen w postaci ustalenia $cisle okreslonych
ram czasowych”.

Glosa 4/2025



Standard dowodu co do wykazania wiedzy o uzywaniu péZniejszego znaku towarowego... GLOSA

do uznania zasadnosci roszczen pieni¢znych
wiasciciela znaku wczesniejszego. Obrazuje to
dobrze konieczno$¢ przeprowadzania kazdora-
zowego 1 doktadnego badania znaku towarowe-
go pod katem kolizji z prawami wcze$niejszy-
mi, przed wprowadzeniem produktéw lub ushug
pod tym znakiem na rynek, bowiem wiasciciele
znakoéw wezesniejszych niestety czesto decydu-
ja sie na podjecie dziatan przeciwko znakowi

p6zniejszemu dopiero w momencie odniesienia
pewnego sukcesu rynkowego przez wiasciciela
znaku pozniejszego. Wysoki standard dowodu
plynacy z glosowanego orzeczenia w pewnym
sensie utatwia takg praktyke, ktora nie zawsze
jest zgodna z poczuciem sprawiedliwosci.
Z tego wzgledu domnieman w tym obszarze nie
nalezy wykluczaé, jednak trzeba do nich pod-
chodzi¢ bardzo ostroznie.

Abstract
Standard of proof for demonstrating knowledge of the use of a later trademark
necessary to invoke acquiescence in the use of that trademark — commentary on
the judgment of the General Court of the European Union of 6 November 2024,
T 136/23
Keywords: acquiescence; tolerating the use of a trademark; limitation; trademarks

The judgment concerns a practically important issue in the form of the standard of proof for de-
monstrating knowledge of the use of a later trademark by the owner of an earlier trademark, which
is one of the prerequisites for acquiescence, which excludes the possibility of invalidating the later
trademark and, currently, also prohibiting its use. The judgment sets a high threshold, confirming
that presumptions and assumptions in this regard are inadmissible, as is reliance on the duty to
know about the later mark. This conclusion should generally be approved, but this does not mean
that inferring knowledge of the use of the later mark from circumstantial evidence is inadmissible.
This possibility exists, but the awareness of the use of the later mark on the part of the owner of
the earlier trademark must be beyond doubt. This needs to be emphasized because some views
expressed in the relevant literature seem to be more liberal in this regard. There are also rulings in
which knowledge of the use of the later mark was presumed or it was assumed that the owner of
the earlier trademark must have known about such use.
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniajace roz-
porzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji
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