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Teza

Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. ochronie podlega¢ moze oznaczenie,
ktére, bedac pierwotnie opisowym, ceche te utracito, uzyskujac tzw. wtoérna zdol-
nos¢ odrézniajaca.

Zdolnos¢ odrdzniajagca oznaczenia jest zawsze warunkiem wystapienia
deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie wprowadzajgcego w btad oznaczenia
towarow czy ustug co do pochodzenia, ale nie zawsze wystepowad bedzie
potrzeba jej odrebnego zbadania.

Pierwszenstwo uzywania oznaczenia opisowego na rynku nie moze skut-
kowac tagodniejszymi kryteriami oceny jego zdolnosci odrézniajacej zaréwno pier-
wotnej, jak i wtornej.

Glosowany wyrok wydany zostat na kanwie nastepujacego stanu faktycz-
nego. Powdd od 2007 r. oznaczat swoje przedsiebiorstwo oraz swiadczone ustugi
oznaczeniem ,,Free Walking Tour”. Przedmiotem ustug byto oprowadzanie wycie-
czek po Krakowie, co odbywato sie w znanej formule free tour, polegajacej na
dobrowolnej odptatnosci cztonkdéw oprowadzanej grupy. W obrocie gospodar-
czym, w celach promocyjnych, marketingowych i identyfikacyjnych powdéd postu-
giwat sie okresleniem , Free Walking Tour”. Powéd korzystat ze spornego okreslenia

*  Dr Wojciech Gierszewski, LL.M., radca prawny, rzecznik patentowy, specjalizuje sie w prawie autorskim, prawie
wiasnosci przemystowej oraz nieuczciwej konkurencji. Autor publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu
wiasnosci intelektualnej. Reprezentuje klientéw w sporach, jak réwniez prowadzi doradztwo strategiczne w
wymienionej dziedzinie.
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jako pierwszy podmiot w Polsce i byt z nim kojarzony na rynku geograficznym
obejmujacym miasto Krakéw.

Pozwana w roku 2012, po uzyskaniu negatywnego wyniku rekrutacji
u pozwanego zatozyta analogiczng dziatalnos¢ gospodarcza, ktérej przedmiotem
byto réwniez oprowadzanie wycieczek po Krakowie. Pozwana postugiwata sie
okresleniem , Free Walking Tour” w swoich materiatach marketingowych oraz
w internecie. Przy czym nie budzito watpliwosci, ze oznaczenia wykorzystywane
byty w odmiennych formach graficznych. Wycieczki prowadzone przez pozwana
rozpoczynaty sie w tym samym miejscu w Krakowie, a takze w zblizonym czasie.
Gdy w kwietniu 2014 r. powdd rozbudowat swoja oferte o kilka wycieczek tema-
tycznych, rowniez pozwana dostosowata odpowiednio zakres swoich ustug.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sady obu instancji (SO i SA
w Krakowie) uznaty, ze dziatania pozwanej wyczerpywaty dyspozycje m.in. art. 5
i 10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji'. Ocenity,
ze oznaczenie powoda nabyto z czasem zdolnosci odrézniajgcej w stosunku do
oferowanych ustug. Sad Apelacyjny wskazat ponadto, ze dziatanie pozwanej pole-
gajace na zastosowaniu spornego sformutowania dla oznaczenia swojego przed-
siebiorstwa i ustug oferowanych na tym samym rynku nie tylko stwarzato ryzyko
wprowadzenia klientéw w bfad co do tozsamosci podmiotéw oferujgcych dane
ustugi (stron postepowania), ale wprost prowadzito do skutku konfuzji. Pozwany
w ramach skargi kasacyjnej zarzucit niewtasciwe zastosowanie wskazanych prze-
piséw i nieuzasadnione przyjecie, ze korzystanie z oznaczenia , Free Walking Tour”
mogto wprowadzi¢ klientow w btad, mimo ze z uwagi na powszechnos¢ stoso-
wania tego oznaczenia nie ma ono charakteru odrézniajgcego i wskazuje jedynie
na rodzaj $wiadczonych ustug.

Sad Najwyzszy zgodzit sie z zarzutem skarzacej, ze oznaczenie, ktére nie
ma zdolnosci odrézniajacej, nie jest w stanie wywotac ryzyka konfuzji w mysl
wskazanych przepiséw, gdyz brak jakiejkolwiek zdolnosci odrézniajacej uniemoz-
liwiatby zaistnienie po stronie kontrahentéw btedu co do tozsamosci przedsie-
biorstwa badz cech towardéw i ustug. Zdaniem Sadu Najwyzszego z wykfadni art.
51 10 u.z.n.k. wynika jednak wniosek, ze ustawodawca podstawowe znaczenie
przypisuje mozliwosci wprowadzenia klientéw w btad, czyli przestance wprost
wskazanej w przytoczonych przepisach. Uznat wiec, ze wywodzonemu z tej prze-
stanki kryterium zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia przedsiebiorstwa lub ustugi
nalezy zatem przydac znaczenie wyfagcznie funkcjonalne — jako kryterium wyste-
pujacemu tylko o tyle, o ile powyzsza zdolno$¢ stanowi warunek konieczny do
powstania ryzyka konfuzji.

Sad Najwyzszy podzielit ustalenia Sagdu Apelacyjnego, ze w okoliczno-
sciach sprawy oznaczenie , Free Walking Tour” uzyskato wtérng zdolnos¢ odréz-
niajacg, w stopniu wystarczajagcym do wywofania po stronie klientéw ryzyka
btedu, o ktérym mowa w art. 5i 10 u.z.n.k., a wrecz, jak stwierdzit Sad, wywo-
tujgcym taki btad.

T Dz.U.z 2020 r. poz. 1913 ze zm. (dalej: u.z.n.k.).
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Zdaniem Sadu Najwyzszego wskazane przepisy nie wytgczajg mozliwosci
ochrony oznaczen o charakterze opisowym. Decydujace znaczenie ma bowiem
okolicznos¢, czy w badanym przypadku oznaczenia te zostaty powigzane przez
klientele z okreslonym przedsiebiorstwem. Ochrona w opisanym przypadku udzie-
lana jest podmiotowi, ktéry jako pierwszy korzystat z oznaczenia identyfikujgcego
przedsiebiorstwo.

Przechodzac do samej oceny zdolnosci odrézniajacej oznaczenia, Sad
Najwyzszy wskazat, ze wykorzystanie wyrazen opisowych nie pozbawito powstatej
kompozycji stow ,Free Walking Tour” mozliwosci uzyskania wtérnej zdolnosci
odrdzniajacej, czego nie podwazajg przywotane kryteria aktualnosci, konkretnosci
czy bezposredniej opisowosci. Oznaczenie, pomimo tego ze wskazuje na rodzaj
swiadczonych ustug, to jednak nie sprowadza sie do prostego opisu prowadzone;j
dziatalnosci. Nazwa ta nie byta na rynku krakowskim uzywana powszechnie i nie
opisywata typowych, ogdlnie znanych ustug swiadczonych w warunkach tego
rynku. Dodatkowo z ustalert Sgdu Apelacyjnego wynika, ze okreslenie to zostato
wprowadzone na lokalny rynek ustug turystycznych przez powoda i funkcjonowato
w Swiadomosci spotecznej jako element oznaczenia prowadzonego przez niego
przedsiebiorstwa. Okolicznos¢, ze analizowane oznaczenie nie miato charakteru
wytacznie opisowego, znajduje wedtug sadu réwniez potwierdzenie w zachowaniu
obu stron sporu, ktore okreslenia tego uzywaty w celu identyfikacji swych przed-
siebiorstw i ustug, a nie jedynie poinformowania o rodzaju prowadzonej dziatal-
nosci. Swiadczy o tym m.in. fakt umieszczania oznaczenia takze na tabliczkach
trzymanych w czasie wycieczek przez przewodnikéw. Rola tych tabliczek nie moze
by¢ sprowadzona do informowania o przedmiocie ustugi, skoro klienci zebrani na
miejscu zbidrki niewatpliwie wiedzieli, w jakim celu przybyli i z jakiego typu ustugi
zamierzajg skorzysta¢; postugiwanie sie tabliczka z okreslonym oznaczeniem stuzyto
zatem réwniez ,,powigzaniu” turystow konkretnie z przewodnikiem pracujacym
w ramach danego przedsiebiorstwa.

Nadto wedtug Sadu Najwyzszego o istnieniu zdolnosci odrézniajacej, a nie
informacyjnym charakterze oznaczenia, swiadczy wyrazenie go w jezyku obcym.
Wprawdzie byto to uzasadnione prakseologicznie wobec kierowania oferty gtéwnie
do klientéw zagranicznych, lecz ten aspekt nie przeczy nabyciu przez oznaczenie
wtoérnej zdolnosci odrézniajacej, tym bardziej, ze oznaczenie tylko nawigzuje do
znaczenia uzytych wyrazéw. Zas przettumaczone na jezyk polski stowa ,,darmowa
wycieczka piesza” nie opisujg konkretnie i scisle przedmiotu i cech przedsiebior-
stwa powoda czy pozwanej, skoro strony sporu nie oferujg po prostu mozliwosci
odbycia wycieczki po miescie, lecz ustugi o charakterze przewodnickim, wyko-
nywane w specyficznej formule biznesowej. Ponadto ustugi te, wbrew nazwie,
w istocie nie sg darmowe, lecz oparte na zatozeniu o odptatnosci: formalnie dobro-
wolnej, lecz przewidywanej, a wrecz zaktadanej wobec oddziatywania na uczest-
nikéw wycieczek okreslonych czynnikéw psychologicznych i spotecznych.

Wreszcie zdaniem Sadu Najwyzszego w sytuacji niemal identycznosci
stosowanych oznaczen, identycznosci ustug oraz swiadczenia ich w zbieznym
miejscu i czasie, ryzyko wprowadzenia w bfad istotnie rosnie, nawet jesli wartos¢
odrézniajgca oznaczenia lub ustugi bytaby niewielka.
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Ocena rozstrzygniecia

Analizowany wyrok porusza kwestie zwigzane m.in. z warunkami ochrony
oznaczenia opisowego (niezarejestrowanego jako znak towarowy w Urzedzie
Patentowym RP) w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurengiji.
W niniejszej glosie przeanalizowany zostanie watek odnoszacy sie do warunkéw
uznania zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia w kontekscie art. 10 ust.1 u.z.n.k.
Tematyka ta znajduje stosunkowo nieliczne odniesienia w doktrynie i judykaturze,
a — jak wynika z omawianego wyroku — moze miec istotne znaczenie dla przedsie-
biorcy i przyjetej przez niego strategii wyboru i ochrony oznaczen. Jest jasne, ze
przedsiebiorca posiada swobode wyboru oznaczen, jakimi postuguje sie w swojej
dziatalnosci. Mogg to by¢ zatem réwniez oznaczenia opisowe. Co wiecej, takie
oznaczenia sg zazwyczaj o wiele bardziej atrakcyjne niz oznaczenia fantazyjne.
Przekazujg bowiem jednoczesnie informacje o towarze czy ustudze lub jego wiasci-
wosciach, co skraca droge komunikacji handlowej z potencjalnym klientem. Z tego
tez jednak wzgledu ich monopolizacja moze utrudni¢ innym przedsiebiorcom infor-
mowanie o cechach towaréw i ustug. Zatem na gruncie prawa znakéw towaro-
wych oznaczenia te pierwotnie wytgczone sg z mozliwosci uzyskania rejestracji,
prymatem jest bowiem zapewnienie swobody komunikacyjnej dla konkurentéw
rynkowych. Oznaczenia te moga byc¢ jednak uzywane, a po spetnieniu warunkéw
nabycia zdolnosci odrézniajacej moga uzyskac zaréwno ochrone na gruncie prawa
znakoéw towarowych, jak i na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podjeta w orzeczeniu tematyka wymaga jej wyjasnienia i uporzadkowania.
Po pierwsze, jak trafnie wskazuje Sad, zdolnos¢ odrézniajaca oznaczenia jest
przestanka badang w procesie stosowania przepisu art. 10 ust.1 u.z.n.k. Czynem
objetym tym przepisem jest wprowadzajace w bfad oznaczanie towardw czy ustug
m.in. w zakresie komercyjnego ich pochodzenia. Mozna wskaza¢, ze uznanie
istnienia zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia jest warunkiem wstepnym badania
(mozliwosci) wprowadzenia w btgd?. Zdolnos¢ odrézniajacg oznaczenia nalezy rozu-
miec (podobnie jak na gruncie ustawy Prawo wiasnosci przemystowej?) jako mozli-
wosc petnienia funkgcji identyfikacyjnej — zdolnosci do bycia nosnikiem informacji
0 pochodzeniu towaru czy ustugi od przedsiebiorcy. Podkresli¢ tez nalezy, ze nie
istnieje jeden poziom zdolnosci odrozniajacej, stad réwniez na gruncie wskazanego
przepisu wyrézni¢ mozna oznaczenia, ktére beda charakteryzowaty sie zdolnoscig
niskg, wysokg czy tez bedg jej pozbawione. Stusznie akcentuje to Sad, wskazujac,
ze dla zastosowania wskazanego przepisu wymagany jest ,pewien poziom” takiej
zdolnosci. Stwierdzenie jej istnienia w kazdym jednak przypadku warunkowad
bedzie wystapienie mozliwosci konfuzji. Jezeli bowiem oznaczenie nie odréznia
towarow czy ustug, a postrzegane jest jako nosnik informacji np. o cechach czy
rodzaju swiadczonych ustug, trudno przekonywac, ze moze wprowadzac w bifad.
W tym kontekscie dalszy wywdd Sadu, ktéry zdolnosci odrdzniajacej wywodzonej

2 Por. t. Zelechowski, Ochrona oznaczer odrézniajacych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia
konstrukcyjne, Warszawa 2019, s. 200.
3 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).
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z przestanki wprowadzenia w bfad nadaje znaczenie ,,wytacznie funkcjonalne”
o tyle, o ile stanowi ona warunek konieczny dla powstania ryzyka konfuzji, jawi
sie prima facie jako niejasny, a wrecz sprzeczny z wczesniej poczynionymi ustale-
niami. Jak wskazano, istnienie zdolnosci odrézniajacej oznaczenia stanowi zawsze
warunek wystapienia omawianego deliktu. Wyrazony poglad mozna by zatem
uznac za wiasciwy tylko w takim znaczeniu, w jakim ,funkcjonalng” role prze-
stanki odnositby tylko do koniecznosci jej zbadania, lecz nie wystapienia. Koniecz-
nosc¢ ta zachodzi bowiem z reguty tylko wtedy, gdy powstanie watpliwos¢ co do
tego, czy oznaczenie wskazuje na pochodzenie, np. z uwagi na opisowy charakter.
Brak watpliwosci w tym zakresie (zazwyczaj zarzutu pozwanego) skutkowat bedzie
zatem uznaniem jej istnienia, a wiec brakiem potrzeby jej odrebnego badania.
Zdolnos¢ odrdzniajgca oznaczenia jest wiec zawsze warunkiem wystapienia wpro-
wadzajgcego w btad oznaczenia towarédw czy ustug, ale nie zawsze wystepowac
bedzie potrzeba jej odrebnego zbadania.

Nastepnie nalezy wskaza¢, co nie budzi watpliwosci w doktrynie i orzecz-
nictwie, ze réwniez na gruncie omawianego przepisu zdolnos¢ odrézniajgca ozna-
czenia moze mie¢ charakter pierwotny lub wtérny*. Brak zdolnosci pierwotnej
oznaczenia zwigzany bedzie ze stwierdzeniem istnienia przeszkéd z reguty analo-
gicznych do przeszkéd bezwzglednych w rejestracji znaku towarowego. Jedna
z nich jest wystepujaca na kanwie niniejszej sprawy przeszkoda opisowosci ozna-
czenia, istniejgca woweczas, gdy oznaczenie wskazuje na cechy czy wtasciwosci
towardéw czy ustug. Oznaczenie pierwotne opisowe moze naby¢ wtérng zdol-
nos¢ odrézniajacy, jednak pod warunkiem wykazania, ze w umystach odbiorcow
towarow czy ustug nastgpita zmiana jego postrzegania jako zrédta pochodzenia
towarow/ustug. Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie jest zatem mozliwa ochrona
oznaczen opisowych, lecz tylko takich, ktére bedac pierwotnie opisowymi, przy-
miot ten utracity, uzyskujac tzw. wtérng zdolnos¢ odrézniajaca. Powyzsze wymaga
zaakcentowania, bowiem SN wskazuje, jak mozna rozumie¢ w pewnym uprosz-
czeniu, ze sposrod oznaczen chronionych na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie sg
wykluczone te o charakterze opisowym.

Stwierdzenie posiadania przez oznaczenie wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej procesowo wymaga od sadu wykonania dwéch krokéw. Po pierwsze stwier-
dzenia, ze oznaczenie byto pierwotnie opisowe. W tym celu sad winien kierowac
sie wypracowanymi w orzecznictwie i doktrynie kryteriami oceny opisowosci ozna-
czenia. Chodzi tu zaréwno o reguty opisowosci: aktualnej, konkretnej i bezposredniej,
jak i kryteribw szczegdtowych dotyczacych poszczegélnych rodzajéow oznaczen czy
ich wariantow tresciowych. Ocena nastgpi¢ musi w stosunku do oznaczenia jako
catosci oraz w relacji do towardw czy ustug, jakimi oznaczenie jest faktycznie opatry-
wane. Opisowos¢ oznaczenia nie jest bowiem cechg stafg oznaczenia, a zalezy m.in.
od danej kategorii towaréw czy ustug®. Nalezy tez pamietac, ze ocena winna by¢

4 ). Kepinski, I. Nestoruk [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurengji, red. M. Kepinski, Warszawa 2014, s.
222-223; t. Zelechowski, Ochrona..., s. 201; wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 10.07.2003 r., | ACa 630/03,
Biuletyn SA w Katowicach 2003/4, poz. 18.

5 W realiach odformalizowanej ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to okolicznosci
uzywania oznaczenia Wyznaczaja granice jego specjalizacji.
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dokonana z perspektywy relatywnego kregu odbiorcéw, do ktérego adresowany
jest towar czy ustuga. Dokonana ocena powinna by¢ analogiczna do tej, jaka podej-
muje Urzad Patentowy w postepowaniu zgtoszeniowym dotyczagcym udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy. Przemawiajg za tym wzgledy spéjnosci syste-
mowej — postulat jednakowego rozumienia pojec na gruncie réznych aktow praw-
nych z danej dziedziny, jak i zwigzana z tym Sscisle kwestia ratio legis wytaczenia
z rejestracji oznaczen opisowych, tj. potrzeba pozostawienia pewnych oznaczen
jako wolnych dla uzywania przez innych przedsiebiorcéw. Skoro bowiem ozna-
czenie uznane za opisowe nie moze zosta¢ zmonopolizowane za pomocg prawa
ochronnego na znak towarowy, to to samo oznaczenie nie moze by¢ chronione
na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a interes innych przed-
siebiorcéw w swobodnym jego uzywaniu jest jeszcze bardziej wyrazny. Dopiero
wiec po stwierdzeniu istnienia opisowosci oznaczenia, przejs¢ mozna do drugiego
kroku badania, a wiec oceny, czy stwierdzona opisowos¢ oznaczenia zostata prze-
zwyciezona, czyli wykazana zostata zdolnos¢ wtérna. Te oceniac nalezy réwniez
przy uzyciu kryteriéw analogicznych jak w postepowaniu dotyczacym uzyskania
prawa ochronnego na znak towarowy, tj. uzywanie w charakterze znaku, dtugo-
trwatosc i intensywnos¢ uzywania®, przy uwzglednieniu naturalnych réznic miedzy
znakiem towarowym a oznaczeniem niezarejestrowanym’. Nalezy tez uwzgledni¢,
ze przy ocenie wtérnej zdolnosci odrozniajgcej oznaczenia opisowego zmienia sie
perspektywa badania. Pod uwage nie bierze sie juz interesu innych przedsiebiorcéw
w pozostawieniu oznaczen wolnymi, lecz tylko wytworzong zdolnos¢ do petnienia
funkcji oznaczenia wskazujagcego na pochodzenie®.

Tymczasem w glosowanym orzeczeniu SN zdaje sie nie rozrézniac¢ powyz-
szych kwestii, mylac perspektywe i kryteria ocenne. Sad Najwyzszy akceptuje
ustalenia Sadu Apelacyjnego, zgodnie z ktérymi w okolicznosciach sprawy doszto
do uzyskania wtérnej zdolnosci odrézniajacej przez analizowane oznaczenie.
Nastepnie jednak przeprowadza wywéd, w ktérym na uzasadnienie posiadania
zdolnosci odrézniajacej przez oznaczenie powotuje argumenty podwazajace jego
(pierwotng) opisowos¢. Sad nie odnosi sie tez praktycznie do kryteriow oceny
zdolnosci wtérnej poza stwierdzeniem, ze zostata ona wykazana. Zatem przy
badaniu objetym krokiem drugim uzywa kryteriéw objetych krokiem pierwszym,
przekonujac, ze nie zostaty one wypetnione, tj. oznaczenie nie jest opisowe.
Stanowisko to jest wewnetrznie sprzeczne. Badajgc wtérng zdolnos¢ odréznia-
jacq oznaczenia opisowego, nalezy zatozy¢ istnienie opisowosci oznaczenia (brak
pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej). Uwzglednienie zas przedstawionych argu-
mentéw SN prowadzitoby do zanegowania opisowosci 0znaczenia, co tym samym
prowadzitoby do braku koniecznosci wykazywania zdolnosci wtérnej. Poszcze-
golne argumenty SN wymagajg omdwienia, wydaje sie bowiem, ze stanowiq one
wyraz mylnego zrozumienia omawianej tematyki.

6 Wyrok NSA z 17.03.2020 r,, Il GSK 1526/19, CBOSA,

7 W szczegolnosci momentu, na jaki wykazana ma by¢ wtdérna zdolno$¢ odrozniajaca.

8 Por. wyrok WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z 27.05.2014 r.,
VI SA/Wa 2939/13, CBOSA.
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Zdaniem Sadu Najwyzszego wykorzystanie w oznaczeniu ,Free Walking
Tour” wyrazen opisowych nie pozbawito powstatej kompozycji stéw mozliwosci
uzyskania wtérnej zdolnosci odrézniajacej, czego nie zmieniajg przywotane przez
skarzacego reguty opisowosci: aktualnej, konkretnej i bezposredniej. Jak wska-
zano, stwierdzenie braku pierwotnej zdolnosci odrézniajacej, np. z powodu
opisowosci oznaczenia, jest warunkiem rozpatrywania zdolnosci wtérnej. W celu
ustalenia, czy oznaczenie spetnia cechy opisowosci sad winien zbadad je m.in.
pod katem wskazanych regut. Jezeli te nie zostana spefnione, wéwczas ozna-
czenie posiadac bedzie pierwotng zdolnos¢ odrézniajaca, zatem nie powstanie
koniecznos¢ badania zdolnosci wtérnej. Trudno zrozumieé, w jaki sposéb przy-
woftane reguty miatyby wptynac¢ na samag mozliwos¢ uzyskania przez oznaczenie
wtérnej zdolnosci odrdzniajacej, tym bardziej ze to nie one w oderwaniu, ale
uzyskany w oparciu o nie wynik prowadzacy do ustalenia opisowosci oznaczenia
jest warunkiem mozliwosci nastepczego badania zdolnosci wtérne;j.

Dalej Sad Najwyzszy powotuje argumenty, ktére majg przekona¢ o braku
opisowosci oznaczenia, przy czym argumenty te dotyczg opisowosci pierwotnej,
co pogtebia tylko wrazenie niezrozumienia omawianego zagadnienia. Sad
twierdzi np., ze oznaczenie, cho¢ wskazuje na rodzaj swiadczonych ustug, to
jednak nie jest prostym opisem dziatalnosci. Dalej stara sie przekona¢, ze uzycie
oznaczenia w formie obcojezycznej powoduje, iz wykracza ono poza funkcje
czysto informacyjne, a uzyte oznaczenie nie opisuje konkretnie i Scisle przed-
miotu dziatalnosci, skoro jest to dziatalnos¢ dotyczaca ustug przewodnika, a nie
mozliwosci odbycia wycieczki organizowanej w specyficznej formule biznesowe;.
Argumentacja ta (pomijajac kwestie jej zasadnosci) mogtaby zmierza¢ do wyka-
zania aluzyjnosci oznaczenia, co — jak juz wskazano — nie moze mie¢ miejsca na
etapie badania zdolnosci wtérnej.

Nastepnie Sad Najwyzszy wskazuje, ze nazwa , Free Walking Tour” nie
byta na rynku krakowskim uzywana powszechnie i nie opisywata typowych,
ogolnie znanych ustug swiadczonych w warunkach tego rynku, a takze ze okre-
slenie to zostato wprowadzone na rynek lokalny przez powoda. Sad odwotuje sie
tym samym do kryterium aktualnej sytuacji rynkowej jako perspektywy badania
opisowosci oznaczenia (znowu pierwotnej). Kryterium to, wywodzone z wyroku
Baby-dry®, zostato wyraznie zanegowane w pdzniejszym orzecznictwie'?, nie
uwzglednia bowiem czynnika przysztosciowego. Oznaczeniem opisowym jest
to, ktére ,moze” stuzy¢ do wskazywania cech towaréw i ustug. Okolicznos¢, czy
aktualnie jest ono wykorzystywane przez jakiegos przedsiebiorce pozostaje bez
znaczenia, o ile mozna rozsadnie zatozy¢, ze bedzie tak uzywane w przysztosci.
Nie jest to zatem kryterium, ktére nalezy bada¢ nawet na etapie oceny (pier-
wotnej) opisowosci. Dodatkowo sad odwotuje sie do kryterium pierwszenstwa
W uzyciu omawianego oznaczenia. Wskazac¢ nalezy, ze pierwszenstwo uzywania
jako warunek udzielenia ochrony oznaczenia na gruncie ustawy o zwalczaniu

9 Wyrok TSUE z 20.09.2001 r. w sprawie C-383/99 Procter & Gamble v. OHIM (Baby-dry), ECLI:EU:C:2001:461, pkt 37.
10 Por. przedstawiong ewolucje orzecznictwa TSUE prowadzacg do odejscia od wyroku Baby-dry — Opinia rzecznika
generalnego Dadmasa Ruiza-Jaraba Colomera z 15.10.2009 r. w sprawie C-408/08 P, pkt 85-100.
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nieuczciwej konkurencji nie moze wptywacé na ocene zdolnosci odrdzniajacej
oznaczenia. Zatem sam fakt pierwszenstwa w rozpoczeciu uzywania oznaczenia
opisowego nie moze prowadzi¢ do tagodniejszych kryteriow oceny opisowosci
ani tez wtérnej zdolnosci odrézniajacej badanego oznaczenia. W przeciwnym
wypadku mogtoby dojs¢ do wypaczenia istoty ochrony oznaczen zarejestrowa-
nych, jak i niezarejestrowanych. Okolicznos¢ ta wymaga zaznaczenia, mozna
bowiem odnies¢ wrazenie, ze fakt pierwszenstwa w uzywaniu oznaczenia Sad
postrzega jako znaczgcy argument w uznaniu jego zdolnosci odrézniajacej.

Nie jest jasny dalszy wywéd Sadu wskazujacy na brak ,, wytgcznie opiso-
wego charakteru” badanego oznaczenia, ktéry uzasadnia¢ ma jego zdaniem
zachowanie stron procesu — uzywanie oznaczen w celu identyfikacji swoich ustug,
a nie dla poinformowania o ich rodzaju. Po pierwsze, kryterium ,,wytgcznosci” jest
kolejnym kryterium, ktére bada sie na etapie oceny opisowosci oznaczenia, a nie
warunkéw spetfnienia wtérnej zdolnosci odrézniajacej. Jest to kryterium odno-
szgce sie do elementéw tresciowych, a nie znaczeniowych oznaczenia'. Wytacznie
opisowe bedzie takie oznaczenie, ktére nie zawiera zadnych innych elementéw,
ktére opisowos¢ by niwelowaty, np. elementéw graficznych czy dodatkowych
nieopisowych tresci. Wytacznos¢ opisowosci nie dotyczy tez sposobu uzywania
znaku. Po drugie zas, warunkiem wstepnym oceny wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej oznaczenia opisowego jest stwierdzenie, ze jest ono uzywane w funkgji
oznaczenia pochodzenia, a wiec jako znak, a nie jako opis ustug'2. Przy ocenie
tej zdolnosci nie bierze sie pod uwage co do zasady intencji przedsiebiorcy, ale
sposdb odbioru oznaczenia przez relatywny krag odbiorcow. Samo wiec zacho-
wanie przedsiebiorcy przejawiajace sie w uzywaniu oznaczenia jako zrédta pocho-
dzenia nie moze by¢ szczegdlnym argumentem wskazujagcym na istnienie wtérnej
zdolnosci odrézniajacej. W braku takiego uzywania nie powstataby w ogéle
potrzeba badania innych kryteriow tej zdolnosci'3.

Konkludujgc powyzsze uwagi, wskazac nalezy, ze glosowane orzeczenie
charakteryzuje sprzecznos¢ pomiedzy trafnie przywotanymi tezami generalnymi
a dalece nietrafiong ich konkretyzacjg, ktéra sugeruje mylne rozumienie istoty
omawianej tematyki. Sad stusznie zaktada, ze istnienie zdolnosci odrézniajacej
oznaczenia jest warunkiem koniecznym dla mozliwosci wystagpienia deliktu z art.
10 ust. 1 u.z.n.k. oraz ze zdolnos¢ ta moze by¢ nabyta wtérnie przez oznaczenie
opisowe. Jednak uzasadniajac posiadanie przez oznaczenie wtérnej zdolnosci
odrozniajacej, odwotuje sie do btednych kryteriow wtasciwych dla oceny zdol-
nosci pierwotnej, przekonujac w istocie o braku (pierwotnej) opisowosci ozna-
czenia. W okolicznosciach sprawy sad winien byt uzna¢, ze oznaczenie ,Free
Walking Tour” pierwotnie spetniafo kryteria opisowosci, a nastepnie poprzesta¢ na

11" Opinia adwokata generalnego Jacobsa z 10.04.2003 r. do sprawy C-191/01 P, pkt 39-40; M. Kulikowska, ,, Podwdjnie
mietowa” guma do zucia - dystynktywny charakter znaku towarowego, ,,Glosa” 2004/5, s. 44.

12 Wyrok TSWE z 07.06.2005 w sprawie C353/03 Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd. (HAVE
A BREAK) ECLI:EU:C:2005:432, pkt 26 i 29, wyrok TSWE z 22.06.2006 w sprawie C-24/05 August Storck KG
przeciwko EUIPO (Three-dimensional shape of a light-brown sweet) ECLI:EU:C:2006:421, pkt 61, Wyrok NSA
216.03.2011 r,, Il GSK 369/10, CBOSA, wyrok NSA z 11.06.2014 r., Il GSK 592/13, CBOSA.

13 J. Sienczyto-Chlabicz [w:] Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sienczyto-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 796.
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akceptacji ustalen Sadu Apelacyjnego w zakresie wykazania przez powoda zdol-
nosci wtérnej, ewentualnie czynigc uwagi do kryteriéw oceny, ale tych wtasciwych
dla zdolnosci wtérnej. Przeprowadzony za$ niejasny wywdd w zakresie zdolnosci
odrozniajacej oznaczenia i przyjete kryteria oceny doprowadzity rozumowanie
Sadu do wewnetrznej sprzecznosci, dlatego tez orzeczenie w tym zakresie ocenic
nalezy krytycznie.
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