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Zjawisko trademark trollingu —
problem, z jakim moga zmierzy¢ sie
polscy przedsiebiorcy

po zmianie procedury uzyskiwania
prawa ochronnego na znak towarowy

Abstract: Subject matter of the article concerns a phenomenon of a registring act of
other people’s trade marks as their own by trademark trolls in order to call for payment
for using such trademarks or to require the conclusion of appropriate licenses for using
such trademarks from real owners of trademarks. Generally speaking, this unfair regis-
tring act is named as ,trademark trolling”.

Currently, registering a trademark in Poland is faster and cheaper than obtaining
a patent right. It is caused by amendments to the Industrial Property Law Act that come
into force on 15 April 2016. The amendment changed registration system of trademarks
in Poland from a “research system” to an “objection system”. This change may signifi-
cantly contribute to unfair registration of trademarks.

The article also describes examples of infringements of trademark rights based on
the most popular cases like: Tesla Motors Vs. Zhang Baosheng, trademark registration of
“Viagra” —“Weige” in China and Never Give Up vs. Juiced Up and Juicelin.

Finally, the article describes abilities to defend against trademark trolling acts in Pol-
ish legal system especially such as: an institution to raise an objection to registration of
a trademark in bad faith, admissibility of recognition as an unfair act, based on the The
Suppression of Unfair Competition Act, — a trademark registration for speculative pur-
poses and, therefore, prohibition of using such trademarks registered by trademark trolls.

Keywords: trademark trolling, unfair registration of trademarks, industrial property
law, an act of unfair competition, The Suppression of Unfair Competition Act, procedure
of obtaining a trademark protection right
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1. Zagadnienia wstepne

Trademark trolling obecnie nie jest w Polsce zjawiskiem powszech-
nym, dlatego tez w polskiej literaturze prézno szukaé jakichkolwiek spe-
cjalistycznych opracowan na ten temat.

Na poczatku rozwazan o zjawisku trademark trollingu nalezy przy-
pomnieé, ze prawa ochronne na znaki towarowe sa przyznawane przede
wszystkim po to, aby zapewni¢ odréznianie produktéw tego samego ro-
dzaju oferowanych przez réznych przedsiebiorcow. Zatem podstawowym
celem ochrony prawnej znakéw towarowych jest ochrona odbiorcow to-
warow, w szczeg6lnoSci konsumentéw, przed konfuzja co do zZrddia po-
chodzenia towaréw oraz odréznianie tych towaréw od innych!. Prawo
ochronne na znak towarowy uzyskuje sie w wyniku przeprowadzenia
postepowania administracyjnego przed Urzedem Patentowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej [dalej: UPRP], ktéry sprawdza, czy zostaly spetnione
ustawowe przestanki wymagane dla uzyskania tego prawa. Udzielenie
prawa ochronnego majacego charakter terytorialny potwierdzane jest
wydaniem $wiadectwa ochronnego na znak towarowy, w wyniku czego
podmiot dokonujacy rejestracji oznaczenia nabywa prawo do wylacznego
uzywania znaku towarowego w spos6b zarobkowy lub zawodowy na okres-
lonym terytorium danego panstwa lub kilku panstw (np. w przypadku
uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskie;j).

Na wstepie nalezy wyjasnié, kim sa trademark trolle oraz na czym
generalnie polega zjawisko trademark trollingu. Trolle od znakéw to-
warowych (tak powszechnie osoby te okreéla sie w literaturze zagra-
nicznej?) to osoby, ktére uzyskuja prawo ochronne do okreslonych ozna-
czen, najczesciej uzywanych juz przez innych przedsiebiorcow, ktorzy
nie zdecydowali sie na uzyskanie do nich praw ochronnych w ramach
rejestracji oznaczen jako znakéw towarowych. Trademark trolle nie
maja jednak zamiaru korzystaé¢ z uzyskanych na swoja rzecz praw
ochronnych na znaki towarowe w celu identyfikacji oferowanych przez
siebie towarow lub uslug. Dzialaja najcze$cie] w taki sposob, ze za-
daja od podmiotéw, ktore juz uzywaja niezarejestrowanych oznaczen,
zawarcia odpowiednich odptatnych umoéw licencyjnych lub uméw prze-

V' A. Tischner: Kumulatywna ochrona wzornictwa przemystowego w prawie wita-
snosci intelektualnej. Krakow 2015, s. 277—278.

2 B. Lai: Bill C-31, the Trade-Marks Act Amendments and Dealing with Trade-Mark
Squatting. ,,Intellectual Property Journal” December 2015, 28, 135 Westlaw, s. 2—4, 6
[Dostep: 20.10.2017 r.]; H. Sun: Hermes in the lost (luxury) paradise: how to secure
enhanced well-known trademark protection in China. ,European Intellectual Property
Review” 2016, 38(2), 101—108 Westlaw, s. 4 [Dostep: 20.10.2017 r.].
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noszacych prawa ochronne do zarejestrowanych przez trolli znakéw to-

warowych. Zawarcie tego rodzaju uméw przez podmioty korzystajace

z oznaczen ma na celu umozliwienie im dalszego, niczym niezakldco-

nego korzystania z oznaczen, ktére zostaly zarejestrowane przez trade-

mark trolli w celach spekulacyjnych.
W celu przyblizenia zjawiska trademark trollingu mozna wyrdznié
dwie formy dziatan trolli od znakéw towarowych:

1. Klasyczny trademark trolling — wystepujacy wtedy, gdy istnieja dwa
podmioty gospodarcze, ktore prowadza dzialalno$é konkurencyj-
na, polegajaca w szczegdélnosci na sprzedazy towaréw lub ustug tego
samego rodzaju. W ramach klasycznego trademark trollingu jeden
z konkurujacych z soba podmiotéw dokonuje rejestracji znaku towaro-
wego uzywanego przez innego konkurenta w celu zaszkodzenia temu
konkurentowi 1 w konsekwencji zablokowania prowadzonej przez nie-
go dzialalno$ci gospodarczej.

2. Trademark squatting — ujawniajacy sie w sytuacji konfliktu produ-
centéw 1 dystrybutoréw tych samych towaréw, gtéwnie gdy dystrybutor
dziatajacy na rynku zagranicznym uzyska prawa ochronne na znaki
towarowe, ktére co do zasady powinny zostaé zarejestrowane na rzecz
producenta. W takim przypadku dystrybutor moze skutecznie zablo-
kowaé sprzedaz towardéw producenta na danym rynku zagranicznym,
w wyniku czego producent poniesie znaczne straty ekonomiczne.

2. Zmiana procedury uzyskiwania prawa ochronnego
na znak towarowy

Na podstawie obecnie obowiazujace] ustawy Prawo wlasnosci prze-
mystowej? [dalej: p.w.p.] rejestracja ,,cudzego oznaczenia”, uzywanego juz
w obrocie, jest z cala pewnoé$cia mozliwa. Warto jednak przypomnieé, ze
na podstawie ustawy o znakach towarowych z 1985 r.? taka rejestracja
nie doszlaby do skutku ze wzgledu na tresé art. 6 ust. 1 wspomnianej
ustawy, ktéry stanowil: ,Rejestracja znaku towarowego moze by¢ do-
konana na rzecz przedsiebiorstwa 1 tylko dla towaréw bedacych przed-
miotem jego dzialalnoSci gospodarczej”. Przepis ten statuowal wiec jed-

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej. Tekst jedn.
Dz.U. 2017, poz. 776 z pézn. zm.

4 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Dz.U. 1985, nr 5, poz. 17
z pbzn. zm.
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na z przestanek koniecznych do uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy, jaka bylo realne korzystanie przez przedsiebiorce ze znaku
towarowego w zakresie faktycznie prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarcze;j.

Obecnie jednak nowelizacja ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej
z dnia 11 wrzeénia 2015 r.?, ktéra zaczeta obowigzywac od dnia 15 kwiet-
nia 2016 r., zmienila sposéb uzyskania prawa ochronnego na znaki to-
warowe. Na podstawie tej nowelizacji zmienil sie system rozpatrywania
przez UPRP — z obowiazujacego do dnia wejScia wymienionej noweliza-
cji w zycle systemu badawczego — na system sprzeciwowy. Dotychczas
UPRP badat z urzedu bezwzgledne i1 wzgledne przestanki odmowy udzie-
lenia prawa ochronnego na znaki towarowe.

Bezwzgledne 1 wzgledne przestanki odmowy rejestracji znaku towa-
rowego zawieral art. 131 p.w.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia
11 wrzeénia 2015 r. W literaturze® uwaza sie, ze bezwzgledne przeszko-
dy rejestracji znaku towarowego (art. 129! p.w.p. w obecnym brzmieniu),
a wiec te, ktore stanowia o zdolnosSci rejestracyjnej oznaczenia, podlega-
jacej z urzedu badaniu przez UPRP, odnosza sie do oznaczenia takiego,
jakim ono jest w momencie rejestracji. Przestanki wzgledne odnosza sie
natomiast do przeszkdd rejestracji, ktore sa zwigzane z prawem innych
podmiotéw do znakéw towarowych podlegajacych rejestracji (art. 132!
p-w.p. w obecnym brzmieniu) 1 stanowig jedynie podstawe ewentualnego
sprzeciwu. Ustanowienie bezwzglednych przeszkdd rejestracji jest umo-
tywowane ochrong interesu o charakterze ogélnym, wyrazajacym sie
w dazeniu do rejestracji takich oznaczen, ktore moga w sposéb nalezyty
spetniaé¢ funkcje znaku towarowego 1 nie ograniczaja przy tym nadmier-
nie swobody prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej innych podmiotéw.
Zatem rola bezwzglednych przeszkdd rejestracji jest zapewnienie nalezy-
te] rownowagi pomiedzy swoboda wyboru oznaczenia, ktére ma byé za-
rejestrowane jako znak towarowy 1 ma spetniaé¢ wiasciwie swoje funkcje,
a potrzebami dostepnosci danego oznaczenia dla innych podmiotéw dzia-
lajacych w obrocie’. Przeszkody wzgledne natomiast maja chronié¢ indy-
widualne interesy podmiotéw, ktérym przystuguje prawo wcezesniejsze,
a ktore to prawo mogloby zosta¢ naruszone przez pdzniejsza rejestracje
znaku towarowego. Innymi stowy, chodzi o sytuacje, w ktérych skutkiem

5 Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Dz.U. 2015, poz. 1615.

6 R. Skubisz, M. Mazurek: Wzgledne podstawy odmowy udzielenia prawa ochron-
nego na znak towarowy. ,,Studia Prawa Prywatnego” 2009, 3—4, s. 138.

" Tak tez K. Szczepanowska-Koztowska: Bezwzgledne przeszkody w rejestracji
znaku towarowego. W: ,,System Prawa Prywatnego”. T. 14B: Prawo wtasnosci przemysto-
wej. Red. R. Skubisz. Warszawa 2017, s. 640.
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pozniejsze] rejestracji zgloszonego znaku towarowego bylaby ingerencja
w zakres wcze$niejszego prawa ochronnego innej osoby®.

Nowelizacja ustawy Prawo wlasnoéci przemystowej z dnia 11 wrze$-
nia 2015 r.° usystematyzowala przestanki odmowy udzielenia prawa
ochronnego. Obecnie UPRP z urzedu bada przestanki bezwzgledne wska-
zane w art. 129! p.w.p., a wiec ocenia przede wszystkim posiadanie przez
znak towarowy zdolnoéci odrdzniajacej. Badane sg takze pozostate bez-
wzgledne przestanki uniemozliwiajace dokonanie rejestracji znaku towa-
rowego, w tym przede wszystkim przestanka dokonania zgloszenia w zlej
wierze. W literaturze przytacza sie dwa rozumienia pojecia ,,zla wiara”'°,
Pierwsze z nich wiaze pojecie zlej wiary z sytuacja, w ktérej uprawniony
z rejestracji wiedziat lub powinien wiedzieé, ze nie sg spelnione ustawo-
we warunki wymagane do zarejestrowania znaku towarowego. Drugie
rozumienie zlej wiary definiuje ja jako kwalifikowana postaé narusze-
nia zasad wspélzycia spotecznego. Uznanie, ze dziatanie w zlej wierze to
dziatanie naruszajace zasady wspotzycia spotecznego powinno wiec pro-
wadzié¢ do sytuacji, w ktorej UPRP odmoéwi dokonania rejestracji takie-
go znaku towarowego. Problematyczne bedzie jednak wykazanie przez
UPRP celu dzialania zglaszajacego, a wiec w zasadzie ,,udowodnienie”
przez UPRP, ze zglaszajacy chce zarejestrowac oznaczenie np. w celu za-
blokowania innego zgloszenia lub zablokowania uzywania niezarejestro-
wanego oznaczenia przez podmiot o pewnej pozycji na rynku. W zwigzku
z trudno$ciami w wykazaniu, ze zglaszajacy dokonuje zgloszenia w zlej
wierze UPRP oglosi zgloszenie znaku towarowego, a nastepnie, gdy po-
szkodowany dzialaniem trademark trolla nie zglosi sprzeciwu na pod-
stawie art. 152! p.w.p., bedzie mégt wydacé decyzje o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy, mimo zgloszenia w tym zakresie wnio-
sku w celach spekulacyjnych.

Jak wynika z art. 1562 w zw. z art. 132! pkt. 1—3 p.w.p., poszkodo-
wany dzialaniem trademark trolla w terminie 3 miesiecy od momen-
tu ogloszenia o zgloszeniu znaku towarowego moze zlozyé sprzeciw,
oparty przede wszystkim na przeslance ,naruszania istniejacych juz
praw osobistych lub majatkowych oséb trzecich”. Uprawniony do wnie-
slenia sprzeciwu moze zatem powolaé sie w nim na przystugujaca mu

8 K. Szczepanowska-Koztowska: Wzgledne podstawy odmowy udzielenia pra-
wa ochronnego na znak towarowy. W: ,,System Prawa Prywatnego”. T. 14B: Prawo wtas-
nosci przemystowej. Red. R. Skubisz..., s. 728—729.

9 Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnoéci przemy-
stowej. Dz.U. 2015, poz. 1615.

10 K. Szczepanowska-Koztowska: Zta wiara jako przestanka wytqczajgca re-
jestracje. W: ,System Prawa Prywatnego”. T. 14B: Prawo wtasnosci przemystowej. Red.
R. Skubisz..., s. 692.
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ochrone prawna, wynikajaca np. z wezeéniejszego uzywania podobnego
lub identycznego niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towa-
ru, ustugi lub nawet oznaczenia przedsiebiorstwa, 1 tym samym juz na
etapie rejestracji znaku towarowego bronié¢ sie przed dziataniem trade-
mark trolla.

Na zakonczenie rozwazan o znowelizowanej instytucji zgloszenia
sprzeciwu warto wspomnie¢, ze sama procedura zglaszania sprzeciwu
zostala przeniesiona z etapu, w ktorym znak towarowy zostal juz za-
rejestrowany, do etapu wczesniejszego, a wiec etapu zgloszenia znaku
towarowego do UPRP. Sprzeciw ma wiec jedynie zapobiec udzieleniu
prawa ochronnego, a nie, jak to bylo przed nowelizacja, doprowadzié¢ do
uniewaznienia przyznanego prawa ochronnego. Zmiana sposobu uzy-
skania praw ochronnych na znaki towarowe spotkala sie w doktrynie
z krytyka!'. W rezultacie przyjecia nowego modelu badania zdolno$ci
rejestracyjnej przedsiebiorcy beda musieli wykazaé¢ daleko idaca aktyw-
no$é, sprawdzajac, jakie znaki towarowe sa zgltaszane do UPRP. Urzad
Patentowy bowiem nie bedzie ,,z urzedu” poszukiwat jakichkolwiek praw
osobistych lub majatkowych cieszacych sie ,wczeéniejszym pierwszen-
stwem”, ktére w nastepstwie rejestracji znaku towarowego w celach
spekulacyjnych zostalyby naruszone. Przedsiebiorcy beda musieli byé
réwniez przygotowani na konieczno$é¢ uczestnictwa w postepowaniu wy-
wolanym wniesieniem sprzeciwu, co bedzie wigzato sie z dodatkowymi
kosztami po stronie zgtaszajacych sprzeciw. Rezygnacja z badania przez
Urzad Patentowy przestanek o charakterze wzglednym spowodowata za-
tem zwiekszenie ryzyka dokonywania naduzy¢ przez podmioty, ktérych
celem nie jest ,realne”, a jedynie spekulacyjne uzywanie praw ochron-
nych na znaki towarowe.

Omoéwiona wyzej procedura zgloszenia sprzeciwu nie jest jedyna for-
ma, obrony przed zjawiskiem trademark trollingu na etapie rozpatry-
wania wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Poszkodowani dziata-
niem trademark trolli moga rowniez skorzystac z instytucji wynikajacej
z art. 146 ust. 4 p.w.p., a wiec mozliwosci wnoszenia uwag co do okolicz-
nosci stanowiacych bezwzgledne przestanki odmowy udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy. Chociaz UPRP jest obowigzany do zapo-
znania sie z tymi uwagami, niestety nie jest obowiazany do ich uwzgled-
nienia. Nalezy zwrdéci¢ uwage na fakt, ze zgodnie z dyspozycja art. 235
ust. 2 p.w.p., osoby trzecie zglaszajace uwagi nie posiadaja statusu strony
postepowania przed UPRP. Artykul 235 ust. 2 p.w.p. stanowi bowiem lex

1P, Kostanski, T. Marek: Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa
znakow towarowych. ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa
Witiasnoséci Intelektualne;” 2015, z. 130, s. 99—100.
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specialis wobec art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego'?, kté-
ry status strony wiaze z interesem prawnym lub obowiazkiem podmiotu.
W konsekwencji przyjecia takiego rozumienia art. 235 p.w.p. UPRP nie
ma wiec obowigzku informowania osoby trzeciej o sposobie rozpoznania
zlozonych uwag. W zwiazku z tym, ze osoba trzecia (poszkodowany dzia-
laniem trademark trolla) nie jest traktowana jako strona w postepowa-
niu o udzielenie prawa ochronnego, nie bedzie mogta réwniez ztozy¢ od-
wolania od decyzji udzielajacej prawa ochronnego do znaku towarowego.

3. Przyklady trademark trollingu

Naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe sa do$¢ powszech-
nym problemem w krajach, w ktorych aby uzyskaé¢ prawo ochronne na
znak towarowy nie jest wymagane przedstawienie dowodéw na ,rzeczy-
wiste” uzywanie w obrocie znakéw towarowych. Jedna z najstarszych
1 najcze$cie] opisywanych spraw z zakresu trademark trollingu byla
sprawa'® Tima Landgella, zalozyciela stynnej Edge Games, ktory na po-
czatku lat dziewiecédziesiatych XX w. dokonatl rejestracji znakéow towa-
rowych zawierajacych slowo Edge, takich jak w szczegélnoSci: ,,Cutting
Edge”, ,,Gamer’s Edge”, ,The Edge” 1 po prostu ,,Edge”. Tim Landgell wy-
szukiwal podmioty, ktére wykorzystywaty stowo Edge w oznaczeniach
oferowanych przez siebie towaréw lub uslug, a nastepnie zadat od nich
zawarcia licencji na korzystanie ze znakéw towarowych ze stowem Edge.
Warto nadmienié, ze podmiotami tymi w wiekszos$ci byli przedsiebior-
cy zajmujacy sie produkeja gier komputerowych. Tim Landgell odnosit
»,sukcesy” w zmuszaniu do zawierania uméw licencyjnych na korzysta-
nie ze znakéw towarowych ze slowem Edge az do 2010 r., w ktérym to
Electronic Arts wydalo swoja gre o nazwie Mirror’s Edge. Z uwagi na
to, ze Electronic Arts odmoéwito zawarcia licencji na uzywanie znaku to-
warowego ze stowem Edge Landgell skierowal sprawe do United States
District Court, N.D. California, zadajac orzeczenia zakazu postugiwa-
nia sie znakiem towarowym ,Mirror’s Edge” oraz zaplaty stosownego
odszkodowania. W pazdzierniku 2010 r. United States District Court,

12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego.
Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1257 z p6zn. zm.

13 A. Rajendra: Trademark trolls — a new phenomenon? ,Intellectual Property
Magazine” December 2012/ January 2013, https://www.rouse.com/media/120436/trade
mark_trolls___a_new_phenomenon_arty_rajendra.pdf [Dostep: 20.10.2017 r.].
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N.D. California odrzucit jednak wszelkie roszczenia Langdella 1 osta-
tecznie nakazal mu zaniechanie postugiwania sie zarejestrowanymi
przez niego znakami towarowymi, takimi jak: ,Cutting Edge”, ,Gamer’s
Edge”, ,,The Edge™“.

7Z kolei w 2011 r. Future Publishing — brytyjski wydawca magazy-
nu ,,Edge” traktujacego o grach komputerowych, réwniez skierowat swoje
roszczenia przeciwko Timowi Landgellowi. Future Publishing byl jednym
z licencjobiorcow praw do uzywania znaku towarowego ,,kdge” na oktadce
magazynu o grach komputerowych'?. Spér miedzy Future Publishing a Ti-
mem Landgellem zostal zapoczatkowany juz w 1993 r., w ktérym w Wiel-
kiej Brytanii pojawit magazyn ,Edge”. Od tego momentu Tim Landgell
kierowal roszczenia do Future Publishing o zaptate z tytulu wykorzysty-
wania na oktadce magazynu oznaczenia ze stowem Edge, mimo ze nie po-
siadal praw ochronnych do tego oznaczenia na terenie Wielkiej Brytanii.
W 1996 r. obie strony jednoczeé$nie ztozyly wnioski w Urzedzie ds. Wias-
nosci Intelektualnej w Wielkiej Brytanii o zarejestrowanie znaku towaro-
wego ze slowem Edge w klasie 16. wedlug miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw 1 ustug, zwanej klasyfikacja, nicejska (materiaty drukowane obej-
mujace czasopisma z grami komputerowymi). Strony postanowity jednak
zawrze¢ porozumienie, na mocy ktérego Tim Landgell mégl bez przeszkod
wnie$¢ wniosek o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy , Edge”
na terenie Wielkiej Brytanii, natomiast sam udzielil Future Publishing
odplatnej licencji wylacznej, ktorej zakres obejmowal uzywanie w dowolnej
formie zarejestrowanego znaku towarowego ,,Edge” w zwigzku z wydawa-
niem magazynu o tej nazwie. Wbrew postanowieniom licencji 1 podczas
jej obowigzywania Tim Landgell wielokrotnie wskazywal na zwiazki 1a-
czace jego osobe z wydawca, magazynu ,,Edge”, m.in. przypisujac sobie au-
torstwo tego czasopisma. W 2006 r. Future Publishing i Tim Landgell za-
warli kolejna licencje, w ramach ktdérej znacznie rozszerzono uprawnienie
do korzystania ze znakéw towarowych zawierajacych stowo Edge, na jej
podstawie bowiem kazda ze stron mogla uzywaé wymienionych oznaczen
w odniesieniu do prowadzonej w rzeczywistoSci dziatalnosci gospodarcze;.
Jednak strony w ramach tej licencji zgodzily sie réwniez nie uzywaé swo-
ich znakéw towarowych zawierajacych stowo Edge w jakikolwiek sposéb,
ktory mogtby wprowadzi¢ odbiorcow w btad co do pochodzenia oferowa-

14 Edge GamesIncvs. Electronic ArtsInc, Wyrok United States District Court,N.D. Ca-
lifornia, No C 10-02614 WHA, https://www.courtlistener.com/opinion/2472965/edge-
games-inc-v-electronic-arts-inc/ [Dostep: 20.10.2017 r.].

15 Future Publishing Limited vs. The Edge Interactive Media Inc & Others, The
High Court of Justice Chancery Division [2011] EWHC 1489 (Ch), http://www.bailii.org/
cgibin/markup.cgi?doc=/ew/cases/ EWHC/Ch/2011/1489.html&query=Future+and+Publ
ishing+and+v+and+Edge&method=boolean/ [Dostep: 20.10.2017 r.].
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nych przez Future Publishing albo Tima Landgella towaréw lub ustug.
W latach nastepujacych po podpisaniu licencji z 2006 r. jedna ze spoétek
Tima Landgella — , Edge Games” — uzywalta znaku towarowego , Edge”
w identycznej formie, jak ta, ktéra znajdowala sie na oktadkach magazynu
,Edge”, jednoczeénie powolujac sie na zwiazki gospodarcze z Future Pu-
blishing. ,Edge Games” naruszyla zatem w sposéb powazny postanowie-
nia umowy licencyjnej zawartej z Future Publishing w 2006 r. Ostatecznie
Future Publishing w 2010 r. wniosta powddztwo do Sadu Najwyzszego An-
glii 1 Walii o odszkodowanie z tytutu naruszenia postanowien wskazanej
licencji. W ramach powddztwa zazadala réwniez rezygnacji z uzywania
logo magazynu , Edge” przez ,,Edge Games” 1 zaprzestania wprowadzania
w btad co do powigzan gospodarczych wydawcy magazynu ,,Edge” 1 spél-
ki , Edge Games”. Ostatecznie Sad Najwyzszy Anglii 1 Walil oczywiscie
uwzglednit wszystkie zadania Future Publishing, a w uzasadnieniu pod-
kresélil, ze opisywane powyzej uzycie znaku towarowego ,, Edge” w sposéb
istotny naruszylo postanowienia zawartej licencji. Wskazal réwniez, ze
powolywanie sie przez spétke ,,Edge Games” na powigzania gospodarcze
z wydawca magazynu ,Edge” stanowilo czyn niedozwolonego wprowadza-
nia w btad klienteli ,Edge Games”, w celu nieuczciwego promowania pro-
duktow lub ustug oferowanych przez spétke ,,Edge Games”.

W obu opisanych sprawach Tim Landgell opierat swoja linie obrony
na tym, ze to on jest tworca réznych form znakéw towarowych zawiera-
jacych stowo Edge, w tym znaku towarowego uzytego przez Electronic
Arts oraz na okladce magazynu o grach komputerowych. Tim Landgell
twierdzil, ze zaprojektowatl logo w 1991 r. w oprogramowaniu, ktoére, jak
sie okazato w trakcie procesu dowodowego, wowczas nie istniato. Tym
samym stwierdzono, ze Tim Landgell oszukat United States and Trade
Mark Office, podajac, ze jest autorem znakéw towarowych, ktére w swo-
jej nazwie zawieraly slowo Edge.

W konsekwencji dziatan Tima Landgella w 2013 r. United States and
Trade Mark Office dokonal ostatecznie uniewaznienia znakéw towaro-
wych zawierajacych stowo Edge nalezacych do Tima Landgella lub do
jego przedsiebiorstw z powodu ,naduzywania praw ochronnych na znaki
towarowe” przez stosowanie bezprawnych grézb w stosunku do oséb uzy-
wajacych slowa Edge w oznaczeniach towaréw lub ustug oraz ze wzgledu
na celowe wprowadzenie w blad United States and Trade Mark Office
co do autorstwa znakéw towarowych zawierajacych stowo Edge, a takze
z uwagi na wieloletnie nieuzywanie znakéw towarowych w sposéb zgod-
ny z ich natura!®.

16 United States Patent and Trademark Office. Cancellation No. 92051465, http://ttab
vue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92051465&pty=CAN&eno=100/ [Dostep: 20.10.2017 r.].
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3.1. Trademark squatting

Rozpowszechniong odmiang trademark trollingu w obrocie miedzy-
narodowym jest sytuacja, w ktérej trademark troll, nazywany takze
trademark squaterem!’, w rzeczywisto$ci nie uzywa zadnych znakéw
towarowych, ale stara sie rejestrowacé¢ znane lub powszechnie uzywane
w innych krajach przez przedsiebiorstwo oznaczenia, w oczekiwaniu na
to, ze bedzie ono chcialo wykorzystaé¢ swoje znaki towarowe w momen-
cie, gdy zdecyduje sie na dziatalno§é w kraju spekulacyjnego dziatania
trademark trolla. Wskazany podmiot nie bedzie mégt jednak korzystaé
ze ,swoich” oznaczen, te bowiem zostang wczesnie] zarejestrowane
przez trademark trolla. Przedsiebiorca, ktéry bedzie chcial rozpoczaé
dzialanie na terytorium, na ktérym zostaly wcze$niej zarejestrowa-
ne znaki towarowe, bedzie zmuszony do zawarcia umowy licencyjnej
na korzystanie ze znakoéw towarowych zarejestrowanych w ztej wierze
przez trademark trolla, a wiec tak naprawde bedzie musial zaptacié
za korzystanie ze ,swoich” znakow towarowych. Takie dzialanie tra-
demark squatteréw jest charakterystyczne dla systemu rejestracji first
to file, a zatem takich, w ktérych spelnienie przestanki wczeéniejszego
rzeczywistego uzywania w obrocie znaku towarowego nie jest wymaga-
ne do jego rejestracji.

Najwiecej przyktadéw spraw trademark squattingu pochodzi z Ro-
gji 1 Chin'®, W 1997 r. Starbucks Corporation, bedaca popularna siecia
kawiarni, zarejestrowata znak towarowy ,,Starbucks” na obszarze Rosji
w klasie 43. (kawiarnie) wedlug miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
1 ustug, zwanej klasyfikacja nicejska'®. Znak ,, Starbucks” nie byl jednak
uzywany przez Starbucks Corporation, lecz przez inny podmiot w od-
niesieniu do sprzedazy kawy w malym sklepie kolonialnym w Moskwie.
W 2002 r., po uplywie 5 lat od momentu rejestracji znaku ,,Starbucks”,
zgloszono zadanie wykreslenia tego znaku z rejestru, z uwagi na to, ze
nie byl on uzywany w celu rzeczywistego oznaczenia dziatalnosci popu-
larnej kawiarni. Nastepnie, juz po wykresleniu tego znaku, zalozono
w Rosji firme Starbucks LLC, ktéra uzyskata prawo ochronne na znak
towarowy ,,Starbucks” na terenie Rosji. Kiedy Starbucks Corporation,
a wiec powszechnie znana sie¢ kawiarni, postanowila rozpoczaé dziatal-

7 S. Seidenberg: Trademark Squatting on the Rise in U.S., http://www.law.com/
almID/4dcafb67160ba0ad57001ded/?slreturn=20170924072538/ [Dostep: 20.10.2017 r.].

18 Tbidem.

19 Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towarow 1 ustug
dla celow rejestracji znakow, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane
w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. 1 w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione
dnia 28 wrzeénia 1979 r. Dz.U. 2003, poz. 63, nr 583.
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no$¢ ustugowa na rynku rosyjskim, Starbucks LLC zazadat zawarcia od-
powiedniej umowy licencyjnej na uzywanie znaku ,,Starbucks”. W efek-
cie Starbucks Corporation wystapil do rosyjskiego urzedu patentowego
z wnioskiem o uniewaznienie znaku towarowego zarejestrowanego przez
Starbucks LLC. Urzad przychylil sie do wniosku, w uzasadnieniu swojej
decyzji podkreslajac, ze znak ten prowadzil to konfuzji co do rzeczywi-
stego pochodzenia ustug, byt identyczny ze znakiem firmy, pod jaka Star-
bucks Corporation dziatal wéwczas w Rosji, a takze ze wzgledu na to, ze
naruszal prawa autorskie do logo ,,Starbucks”, przystugujacego wowczas
Starbucks Corporation?°.

Innym przyktadem trademark squattingu jest naruszenie znaku to-
warowego Tesla Motors, do ktorego doszto w 2009 r. w Chinach?!. Chin-
ski biznesmen Zhan Baosheng zarejestrowal na terenie Chin znak towa-
rowy ,/Tesla” w wielu klasach, w tym w klasie samochodéw osobowych.
Podobnie jak Starbucks, Tesla Motors postanowito rozpoczaé dziatalno$é
na chinskim rynku, polegajaca na sprzedazy samochodéw elektrycznych.
Co ciekawe, Tesla Motors zaproponowata uprawnionemu na terenie Chin
do znaku towarowego , Tesla” ugode i1 zakup de facto ,wlasnych” znakow
towarowych. Chinski biznesmen odrzucit jednak oferty Tesla Motors. Za
przeniesienie przystugujacych mu na terenie Chin praw do znaku towa-
rowego ,/Tesla” zazadal 32 mln dolaréw. Producent samochodéw ztozyt
wniosek o odszkodowanie 1 uniewaznienie znakéw towarowych zare-
jestrowanych przez Zhana Baoshenga. Ostatecznie w sierpniu 2014 r.
strony zawarly ugode, na mocy ktérej chinski biznesmen zrezygnowat
ze wszystkich swoich roszczen do znaku towarowego ,Tesla”, a Tesla
w zamian zrezygnowala z zadan zaptaty odszkodowania z tytutu bez-
prawnego uzywania znaku towarowego ,,Tesla” w obrocie gospodarczym.
Co ciekawe, ze sprawag zwigzany byl réwniez czyn nieuczciwej rejestracji
domen internetowych (cybersquatting) zawierajacych slowne znaki to-
warowe ,/Tesla” (np. tesla.cn czy teslamotors.cn), do ktérych po zawar-
ciu wymienionego porozumienia prawa ochronne nabyla Tesla Motors.
W rezultacie strony w kolejnej ugodzie doszty do porozumienia, na mocy
ktérego Tesla za nieujawniong cene nabyla réwniez nazwy domen inter-
netowych zawierajacych wskazane znaki towarowe.

Kolejnym przykladem trademark squattingu jest sprawa naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy ,viagra”??. Pfizer — producent leku

20 S.J. Keri: Starbucks Trademark Victory in Russia, http://www.inta.org/INTA
Bulletin/Pages/StarbucksTrademarkVictoryinRussia.aspx/ [Dostep: 20.10.2017 r.].

21 P, Mendelson: Trademark Trolls: Here to Stay?, https://www.inta.org/INTABul
letin/Pages/Trademark_Trolls_7021.aspx/ [Dostep: 20.10.2017 r.].

22 D. Chow: Lessons From Pfizer’s Disputes QOuver its Viagra Trademark in China.
22.05.2012. “Maryland Journal of International Law” 2017, Vol. 27, Issue 1, s. 97 1 nast.,
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znanego w Europie pod nazwa handlows ,viagra” — chcial rozpoczaé
dziatalno$é w Chinach 1 oferowac ten lek pod nazwa handlowa ,weige”,
pod ktéra lek o nazwie handlowej ,,viagra” jest najbardziej znany w calym
chinskojezycznym regionie. Podobnie jak w opisanych wczeéniej przy-
padkach, chinska spétka Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company
jako pierwsza zarejestrowala stowny znak towarowy ,weige” na terenie
Chin w klasie produktéw leczniczych. Z tego tez wzgledu Pfizer nie mogt
uzywacé chinskiego odpowiednika stowa viagra. Zarejestrowanie stowa
weige jako znaku towarowego oznaczalo, ze na rynku chinskim oferowa-
no specyfik bedacy jedynie podrébka popularnej viagry. W rezultacie ku-
pujacy lek Weige byli narazeni na niebezpieczenstwo utraty zdrowa lub
zycia. Dokonujac bowiem zakupu specyfiku Weige, sadzili, ze jest nim
popularna viagra i w zwiazku z tym utozsamiali skutki dziatania spe-
cyfiku Weige z efektami stosowania viagry. W toku postepowania o unie-
waznienie znaku towarowego ,weige” probowano dowiesé, ze slowo we-
ige stanowi odpowiednik znanego na calym Swiecie slowa viagra, zatem
réwniez stowo weige zastuguje na rozszerzona ochrone jako renomowany
1 powszechnie znany znak towarowy. Chinski Urzad ds. Znakéw Towaro-
wych (Chinese Trademark Office — CTMO) odrzucit jednak argumenty
producenta viagry, twierdzac, ze w postepowaniu o uniewaznienie zna-
ku towarowego ,,weige” niedostatecznie udowodniono, ze nazwa viagra
rzeczywiscie jest przez chinskie spoteczenstwo utozsamiania ze stowem
weige, dlatego tez moga wspdlistnie¢ w obrocie oba znaki towarowe, bez
ryzyka wprowadzenia potencjalnych konsumentéw w blad co do pocho-
dzenia tych specyfikow.

Warto réwniez wspomnieé o gltoénej sprawie stynnego koszykarza Mi-
chaela Jordana, ktéry w 2012 r. pozwal chinska spétke Qiaodan Sports,
zarzucajac jej, ze w ramach prowadzonej dzialalnoéci, polegajacej na wy-
twarzaniu 1 oferowaniu odziezy sportowej, wykorzystuje ona chinskie
thumaczenie nazwiska Jordan oraz chinskiego odpowiednika nazwiska
Jordan w kombinacji z numerem 23, pod ktérym koszykarz najczesciej
wystepowal. Qiaodan Sports zarejestrowal chinskie ttumaczenie nazwi-
ska koszykarza jako stowny znak towarowy. Poza tym Qiaodan Sports
dokonal w Chinach rejestracji stownego znaku towarowego ,,Qiaodan”,
stanowiacego ,,zromanizowang’ wersje chinskiego tlumaczenia nazwi-
ska Jordan oraz stowno-graficznego znaku towarowego, bedacego kom-
binacja stowa Qiaodan 1 grafiki przedstawiajacej sylwetke koszykarza?®.
W wyroku z dnia 8 grudnia 2016 r. Chinski Ludowy Sad Najwyzszy

http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1581&context=
myjil/ [Dostep: 20.10.2017 r.].

23 T. Lu: The Michael Jordan case in China — to be continued, http://ipkitten.blog
spot.com/2017/01/the-michael-jordan-case-in-china-to-be.html/ [Dostep: 30.05.2018 r.].
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orzekl, ze rejestracja przez Qiaodan Company znakéw towarowych za-
wierajacych tlumaczenie na jezyk chinski nazwiska Jordan mogla wpro-
wadzi¢ w blad konsumentéw odziezy sportowej co do tego, czy odziez
ta opatrzona wspomnianymi znakami towarowymi jest w jakikolwiek
spos6b firmowana przez Michaela Jordana, wskazujac jednocze$nie, ze
Qiaodan Sports nie ma prawa wykorzystywacé chinskiej wersji nazwiska
sportowca bez jego zgody 1 oznaczaé¢ nim obuwia lub innych artykuléow
sportowych. Chinski Ludowy Sad Najwyzszy w uzasadnieniu orzeczenia
podkreslit, ze Qiaodan Sports byta Swiadoma, ze ttumaczenie na jezyk
chinski nazwiska Jordan jednoznacznie kojarzono z popularnym koszy-
karzem. W zwigzku z tym wskazal réwniez, ze uzywanie wymienionego
znaku towarowego narusza zasady uczciwos$ci oraz uznal, ze znak towa-
rowy zawierajacy tlumaczenie nazwiska Jordan na jezyk chinski zostat
zarejestrowany w zlej wierze 1 dlatego nakazal zaniechanie postugiwania
sie tym znakiem towarowym. Jednakze Chinski Ludowy Sad Najwyz-
szy, podobnie jak Chinski Urzad ds. Znakéw Towarowych w przypadku
sprawy Pfizer vs. Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company, orzekl,
ze stowo Qiaodan nie kojarzy sie z Michaelem Jordanem, a uzywanie
znakéw towarowych zawierajacych przedmiotowe stowo nie wprowadza
w btad co do pochodzenia towardow, dlatego tez znaki towarowe zawiera-
jace stowo Qiaodan moga by¢ uzywane w dziatalno$ci Qiaodan Sports?t.

Podstawowym wnioskiem, jaki mozna wysunaé ze sprawy Pfizer
vs. Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company oraz Michael Jordan
vs. Qiaodan Sports, jest to, ze zamierzajac ,,wej$¢” na chinski rynek,
przedsiebiorcy powinni znalezé stowny chinski odpowiednik uzywane-
go przez siebie stownego znaku towarowego. W przeciwnym razie chin-
scy konsumenci sami wykreuja taki odpowiednik, a nastepnie podmiot
uzywajacy takiego stownego oznaczenia najprawdopodobniej dokona jego
rejestracji. Ze wzgledu na przyzwyczajenie chinskich konsumentéw do
rodzimych odpowiednikéw nawet najbardziej znanych na §wiecie nazw
znakéw towarowych brak wskazanej aktywnosSci przedsiebiorcow w za-
kresie rejestracji chinskiego odpowiednika ich slownego znaku towa-
rowego moze doprowadzi¢ do zablokowania sprzedazy ich towarow lub
ustug na terenie Chin.

Jednakze przypadki trademark squattingu nie sg ograniczone jedy-
nie do obszaru Chin czy Rosji. Na przykltad w Szkocji gloénym echem
odbita sie sprawa?® spotki Never Give Up, ktora ,w zlej wierze” prébo-
wala zarejestrowaé co najmniej 34 rézne oznaczenia zwigzane z sokami

24 M. Dresden: China Trademarks: Michael Jordan Emerges Victorious (Sort of),
December 2016, https://www.chinalawblog.com/2016/12/china-trademarks-michael-jor
dan-emerges-victorious-sort-of.html [Dostep: 30.05.2018 r.].

% P. Mendelson: Trademark Trolls...
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owocowymi, w tym nazwy dwoéch istniejacych juz nazw sokéw Juiceling
1 Juiced Up, niezarejestrowanych jednak jako znaki towarowe. Jeszcze
przed dokonaniem rejestracji oznaczen ,dJuiceling” i ,Juiced Up” Never
Give Up zazadalo od producentéow sokow Juiceling 1 Juiced Up zawarcia
umowy licencyjnej na korzystanie z tych niezarejestrowanych oznaczen
oraz dokonania oplaty licencyjnej z tytutu korzystania z tych oznaczen
na mocy wymienionej licencji w wysokos§ci 60 tys. funtéw, pod grozba
dokonania rejestracji wspomnianych oznaczen jako znakéw towarowych
1 w konsekwencji zablokowania sprzedazy sokéw przez dotychczasowych
producentéw Juiceling 1 Juiced Up. Warto wspomnieé, ze oznaczenia
yJuiceling” 1 ,Juiced Up” byly uzywane i powszechnie znane przez kon-
sumentoéw na szkockim rynku sokéw owocowych. Sprawa zakonczyta
sie jednak skutecznym wniesieniem przez producenta sokéw Juicelling
1 Juiced Up sprzeciwu juz na etapie proby rejestracji znaku towarowego
zawilerajacego stowa Juicelling 1 Juiced Up przez Never Give Up. Sprze-
ciw oparto na zarzucie rejestracji tych znakéow w zlej wierze. Opisywany
przypadek dowodzi, ze trolle od znakéw towarowych czesto probuja wy-
korzystaé¢ niewiedze lub ignorancje wilasciciela przedsiebiorstwa, w sto-
sunku do ktérego trademark troll zada zawarcia umowy licencyjnej za
uzywanie oznaczen przystugujacych de facto podmiotowi, ktéry od lat
uzywa oznaczen swoich towaréw lub uslug. Przypadek ten wskazuje
réwniez, ze nawet mate przedsiebiorstwa uzywajace mato popularnych
oznaczen sa podatne na dokonywanie naduzy¢ przez trademark trolli.

4. Mozliwosci obrony przed trademark trollingiem

Co do zasady, ze wzgledu na charakter dziatan polegajacych przede
wszystkim na rejestracji ,,cudzych” znakow towarowych w celach speku-
lacyjnych, poszkodowany w wyniku takiego dziatania nie bedzie modgt
dochodzi¢ roszczen na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Osoba poszkodo-
wana dzialaniem trademark trolla bowiem nie bedzie posiadata legity-
macji czynnej, ktéra pozwalataby jej na skorzystanie z roszczen wskaza-
nych w tym przepisie. Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., ochrona prawna
jest zapewniana podmiotom uprawnionym z tytutu rejestracji znaku to-
warowego (lub wspétuprawnionym, zgodnie z art. 159 p.w.p.). Ochrona ta
jest zapewniania rowniez innym osobom, ktéorym p.w.p. na to zezwala,
np. podmiotom uprawnionym do uzywania znakéw towarowych na pod-
stawie licencji wytacznej wpisanej do rejestru patentowego, jezeli umowa
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licencyjna nie stanowi inaczej. W postepowaniu przed sadem powdd do-
chodzacy ochrony prawnej powinien wiec wykazacé, ze jest uprawniony
z tytutu rejestracji znaku towarowego, ktorym w przypadku trademark
trollingu bedzie wlasnie troll. Warto podkreslié¢, ze paradoksalnie to po-
szkodowany dziataniem trademark trolla, postugujac sie oznaczeniem
zarejestrowanym w celach spekulacyjnych przez trolla, bedzie w sposéb
bezprawny naruszal przyslugujace trademark trollowi prawo ochron-
ne na znak towarowy. W ewentualnym procesie sadowym wytoczonym
przez trademark trolla poszkodowany bedzie wiec wystepowal w cha-
rakterze pozwanego o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.
W zwiazku z tym, ze poszkodowany dziataniem trademark trolla nie be-
dzie mogt skorzystaé z roszczen wskazanych w art. 296 ust. 1 p.w.p., na-
lezy rozwazyc¢, czy istnieje jakakolwiek inna prawna mozliwo§¢ ochrony
przed dziataniem trademark trolla.

Wydaje sie, ze takiej ochrony mozna poszukiwaé przede wszystkim
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji?® [dalej: u.z.n.k.]. W przypadku gdy trademark troll dokona reje-
stracji znaku towarowego, dojdzie do konfliktu wynikajacego z nabycia
przez trademark trolla (zgodnie przeciez z procedura rejestracyjna opisa-
na w p.w.p.) prawa ochronnego na znak towarowy oraz ochrony wynika-
jace) z u.z.n.k., na ktéra bedzie mégt powotaé sie poszkodowany czynem
trademark trollingu. W zwigzku z tym na wstepie rozwazan o mozliwos-
cl powolania sie przez poszkodowanego dziataniem trademark trolla na
ochrone wynikajaca z u.z.n.k. nalezy jednak wyjasni¢ stosunek u.z.n.k.
do p.w.p., a nastepnie rozstrzygnaé zagadnienie mozliwosci zastosowania
ochrony z u.z.n.k. w konflikcie z prawem ochronnym na znak towarowy
uzyskanym na podstawie rejestracji opisanej w p.w.p. Zatem w przypad-
ku trademark trollingu, a wiec spekulacyjnego uzywania prawa ochron-
nego na znak towarowy, nalezy rozstrzygnaé¢ dopuszczalno$§é zakazania
na podstawie u.z.n.k. wykonywania przez trademark trolla uprawnien
przystugujacych mu z tytutu nabycia prawa ochronnego na znaki towa-
rowe. Wydaje sie, ze trudno te kolizje jednoznacznie rozstrzygnaé zgod-
nie z art. 1 ust. 2 p.w.p., ktorego brzmienie wskazuje, ze przepisy p.w.p.
nie uchybiaja ochronie przedmiotéw objetych zakresem p.w.p., a przewi-
dzianej] w innych ustawach. Nie mozna bowiem we wskazanym wyzej
przepisie odnalezé jednoznacznej reguly catkowitej mozliwoéci zakaza-
nia wykonywania prawa ochronnego w przypadkach, gdy spelnione beda
przestanki zastosowania ktorego$ z czynéw nieuczciwej konkurencji.

26 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tekst
jedn. Dz.U. 2017, poz. 1132 z pézn. zm.
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Stosunek ochrony wynikajacy z u.z.n.k. do ochrony wynikajace)
z p.w.p. od lat jest przedmiotem zainteresowania orzecznictwa 1 doktry-
ny. Nalezy przypomnieé, ze u.z.n.k. oraz p.w.p. sa aktami rownorzednymi
i niezaleznie od siebie regulujg co do zasady rézna materie. Ze wzgledu
na rézna, materie oraz roézny cel ochrony nie mozna obu tych ustaw roz-
patrywaé¢ w kategoriach lex specialis 1 lex generalis. E. Tarple stusznie
podkresla, ze ustawy regulujace ochrone wlasnosci intelektualnej powo-
luja do zycia ochrone szczegdlng w odniesieniu do u.z.n.k., ktéra przez
swoj charakter deliktowy moze by¢ jedynie nazywana ochrona ogdlna?”.
Wydaje sie, ze w podobny sposéb D. Migsik okresla stosunek ustawy
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji do prawa witasno$ci intelektualne;,
w tym prawa wlasnos$ci przemyslowej, przy czym nalezy zastrzec, ze au-
tor ten zalicza ustawe o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji do prawa
konkurencji sensu largo 1 w zwigzku z tym w sposéb generalny okresla
relacje zachodzace miedzy prawem wlasnos$ci intelektualnej a prawem
konkurencji?®. Wobec tego D. Miasik stusznie podkre§la, ze: ,,wobec braku
szczegblnych unormowan, zawartych badz w przepisach prawa ochrony
konkurencji, badz w prawa wtasnosSci intelektualnej, nieprawidlowe jest
traktowanie prawa na dobrach niematerialnych jako wyjatku od regut
konkurencji [konkurencji sensu largo, do ktérej — zdaniem tego autora
— zalicza sie u.z.n.k.]. Nie wyklucza to jednak uwzgledniania specyfiki
prawa wlasnos$ci intelektualnej w procesie stosowania regut konkurencji
1 dostosowywania rzeczywistego zakresu ich aplikacji”?°.

Podobnie do stosunku miedzy wskazanymi wyzej rezimami ochrony
odniést sie Sad Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 8 grud-
nia 1994 r., twierdzagc, ,ze przedmiotem u.z.n.k. jest w najszerszym za-
kresie dziatalno§é przedsiebiorey [...] przed zamachami przeciw niej skie-
rowanymi, podczas gdy przedmiotem prawa o znakach towarowych jest
ochrona $ci$le skonkretyzowanych praw, ktorych Zrodlem jest ta usta-
wa. Majac z jednej strony na uwadze jednakowa pozycje wymienionych
aktow w hierarchii zrodel prawa, a z drugiej strony poréwnujac zakres
ustaw, mozna jedynie w przyblizeniu okreéli¢ ich wzajemna relacje jako
stosunek przepiséw szczegdlnych do ogdlnych”.

Wskazanie relacji u.z.n.k. do p.w.p. nie rozwiazuje jeszcze kwestii,
czy uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy moze wylaczy¢ sto-

21 E. Traple: Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw wtasnosci intelektu-
alnej. W: Zagadnienia nieuczciwej konkurencji. Red. J. Barta. Krakéw 2001, s. 14.

28 D. Miasik: Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa wtasnosci intelektual-
nej. Warszawa 2012, s. 40, 48—49 1 nast.

29 Tbidem, s. 52.

30 Postanowienie Sadu Apelacyjnego z dnia 8 grudnia 1994 r., sygn. I ACr 789/94.
Lex nr 62635.
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sowanie u.z.n.k. Zagadnienie kolizji prawa ochronnego na znak towa-
rowy uzyskanego na podstawie decyzji administracyjnej i u.z.n.k. bylo
rozpatrywane przez polskie sady przede wszystkim w kontekS$cie kon-
fliktu miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym a uzywanym w ob-
rocie oznaczeniem przedsiebiorstwa. Znamiennym orzeczeniem w tej
kwestii bylo postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzeénia
1994 r., ktéry uznal, ze plerwszenstwo uzywania oznaczenia przed-
siebiorstwa, o ktorym mowa w art. 5 u.z.n.k., w przypadkach gdy péz-
niejsze uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy o brzmieniu
identycznym z brzmieniem uzywanego wczedniej oznaczenia przedsie-
biorstwa mogloby wprowadzaé¢ w btad odbiorcéw produktéw lub ustug,
ktére sa oznaczane przez te znaki towarowe, uzasadnia stwierdzenie
bezprawnos§ci uzywania zarejestrowanego znaku towarowego z pozniej-
szym pierwszenstwem?®'. Sad Najwyzszy w wymienionym postanowie-
niu wplynal na uksztaltowanie sie linii orzeczniczej®?, w ramach ktérej
sady w swoich orzeczeniach uznawatly, ze na ocene konfliktu miedzy po-
stugiwaniem sie w obrocie oznaczeniem przedsiebiorstwa a p6ézniejszym
uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy nie ma wplywu uzy-
skanie tego prawa, gdyz ,nabyta ochrona wynikajaca z rejestracji jest
tylko »prawem formalnyme, a o istnieniu tego prawa 1 odpowiadajacego
mu obowiazku odpowiedniego zachowania sie innych oséb decyduje nie
stosunek prawny, lecz wylacznie sam fakt dokonania rejestracji w odpo-
wiedniej formie”?3,

W przypadku trademark trollingu problem stosowania u.z.n.k.
1 p.w.p. ujawnia sie na plaszczyznie konfliktu miedzy zarejestrowany-
mi 1 niezarejestrowanymi znakami towarowymi uzywanymi wczesnie]
w obrocie. W doktrynie prezentowane sa roézne stanowiska w przedmio-
cle rozwigzania tej kolizji. Rygorystyczne stanowisko w tej kwestii pre-
zentuje J. Piotrowska?*, ktéra stwierdzila, ze nie jest mozliwe stosowanie
u.z.n.k. bez wczedniejszego uniewaznienia prawa ochronnego na znak
towarowy.

Obecnie w doktrynie dominuje jednak przeciwne stanowisko, kto-
re wskazuje na odmienno$¢ przedmiotu i1 celu ochrony przewidzianej

31 Por. w tej kwestii Postanowienie SN z dnia 30 wrzeénia 1994 r., sygn. III CZP
109/94. Lex nr 4115.

32 Wyrok Sadu Apelacyjnego w f.odzi z dnia 16 marca 1997 r., sygn. I Acr 4/97. Lex
nr 32230; wyrok SN z dnia 12 pazdziernika 2005 r., sygn. III CK 160/05. Lex nr 172166;
wyrok SN z dnia 23 pazdziernika 2008 r., sygn. V CSK 109/08. Lex nr 479328; wyrok SN
z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. V CSK 241/08. Lex nr 484688.

33 Postanowienie SN z dnia 30 wrzeénia 1994 r., sygn. III CZP 109/94.

34 J. Piotrowska: Wzajemna relacja przepisow stanowiqcych podstawe ochrony
prawa do znaku towarowego — uwagi ,de lege lata”. ,,Przeglad Ustawodawstwa Gospo-
darczego” 1996, nr 10, s. 12—14.
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w p.w.p. oraz u.z.n.k. Celem u.z.n.k. jest bowiem ochrona intereséw go-
spodarczych uczestnikéw obrotu oraz zapobieganie i1 zwalczanie takich
sposobow prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, ktore nieuczciwie za-
ktécaja te dziatalnosé®. Jest to wiec odmienny przedmiot ochrony od
przedmiotu ochrony dotyczacego znakéw towarowych, ktérego to przed-
miotem sa dobra niematerialne oraz prawa podmiotowe do nich. Od-
mienny jest takze model ochrony, tj. model deliktowy w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji oraz model ochrony prawem wytacznym
w ustawach dotyczacych praw na dobrach niematerialnych. Przyjecie
przez doktryne i orzecznictwo koncepcji formalnego prawa ochronnego
na znak towarowy prowadzi do rozstrzygniecia kolizji miedzy ochrona
wynikajaca z p.w.p. oraz u.z.n.k. Koncepcja ,,prawa formalnego” zaktada,
ze wykonywanie prawa wylacznego do zarejestrowanego znaku towaro-
wego moze zosta¢ uznane za czyn nieuczciwej konkurencji bez koniecz-
nosci uniewaznienia przez UPRP. W konsekwencji prawo ochronne moze
pozostawaé w mocy, jednak ze wzgledu na zakaz jego wykonywania po-
zostaje prawem istniejacym, ale pozbawionym realnej treéci®®. Zgodnie ze
stanowiskiem uznajacym rezim ochrony przed nieuczciwa konkurencja
za rezim ochrony deliktowej oraz to, ze w p.w.p. przyjeto model ochrony
prawem wytacznym, w konflikcie miedzy uzywaniem danego oznacze-
nia jako de facto znaku towarowego a uzyskaniem prawa ochronnego
na znak towarowy nie jest mozliwe proste wytaczenie stosowania p.w.p.
W takim przypadku prowadziloby to do podwazenia sensu udzielania
ochrony na podstawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.
Ze wzgledu na wskazane wczeéniej réznice miedzy modelami ochrony
na podstawie p.w.p. 1 u.z.n.k. doktryna®” przyjmuje wiec, ze aby wyko-
nywanie prawa ochronnego moglo stanowi¢ czyn nieuczciwej konkuren-
cji, konieczne bedzie spelnienie dodatkowych dwdéch przestanek, a wiec
dzialania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami oraz dziatania
naruszajacego lub zagrazajacego interesowi innego przedsiebiorcy lub
klienta. Spelnienie obu dodatkowych przestanek, jakimi sa sprzeczno$é

3 M. du Vall, E. Nowinska: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ko-
mentarz. 2013. Komentarz do art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. War-
szawa 2013, s. 34—35.

% . Zelechowski: Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i rezimu ochrony
oznaczen odroézniajqcych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji —
perspektywa w Swietle orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci. W: ,,Experientia docet”.
Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple. Red. P. Kostanski,
P. Podrecki, T. Targosz. Warszawa 2017, s. 777.

37 D. Kasprzycki: Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji
do praw wtasnosci intelektualnej. W: Aktualne wyzwania prawa wtasnosci intelektualnej
i praw konkurencji. Ksiega pamigtkowa dedykowana Profesorowi Michatowi du Vallowi.
Red. J. Ozegalska-Trybalska, D. Kasprzycki. Warszawa 2015, s. 191—192.
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dziatania podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego z dobrymi obycza-
jami oraz zagrozenie interesowl innego przedsiebiorcy, w konsekwencji
przesadzi o tym, ze takie zachowanie bedzie mozna zakwalifikowaé jako
czyn nieuczciwe] konkurencji, zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Co ciekawe, wydaje sie, ze E. Traple wskazuje, ze zgloszenie cudzego,
uzywanego juz wczesniej w obrocie, oznaczenia do rejestracji na wlasna
rzecz bylto konsekwentnie przez Urzad Patentowy uwazane za zgloszenie
w zle] wierze. Zatem wymieniona autorka twierdzi, ze samo zgloszenie
w zlej wierze moze zostac uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, dlate-
go tez jesli zostanie spelniona przestanka zlej wiary dokonania zglosze-
nia znaku towarowego, to sad moze na podstawie u.z.n.k. orzec o zakazie
uzywania zarejestrowanego znaku towarowego®®.

Podsumowujac ten etap rozwazan, nalezy podkre§li¢, ze orzeczenie
przez sad o zakazie uzywania takiego zarejestrowanego znaku towaro-
wego nie oznacza jeszcze przyznania pilerwszenstwa u.z.n.k. Stanowi je-
dynie stwierdzenie przez sad postepowania sprzecznego z dobrymi oby-
czajami.

Nalezy rowniez wspomnieé o art. 160 p.w.p. statuujacym prawo ,,uzy-
wacza uprzedniego”, ktére moze zosta¢ wykorzystane jako forma ochro-
ny przed dziataniem trademark trolla. Prawo ,uzywacza uprzedniego”
znaku towarowego stanowi ograniczenie prawa wylacznego, wyltaczajace
mozliwo$¢ powolania sie przez podmiot uprawniony do prawa ochron-
nego na znak towarowy wobec podmiotu uzywajacego tego oznaczenia
w charakterze znaku towarowego, czyli w sposéb, ktéry umozliwia iden-
tyfikowanie oznaczenia z okreslonym towarem lub ustuga?®. Nalezy row-
niez podkresli¢, ze mozliwo$ci zastosowania tego prawa sa bardzo ogra-
niczone, prawo uzywacza uprzedniego bowiem moze powstaé jedynie na
rzecz osoby prowadzacej dziatalno$é gospodarcza, a wiec przedsiebiorcy,
oraz pod warunkiem, ze dzialalnoé¢ ta ma charakter lokalny 1 jest pro-
wadzona w niewielkim wymiarze. Ponadto, z komentowanego przepisu
wprost wynika, ze warunkiem powstania prawa uzywacza uprzedniego
jest takze uzywanie oznaczenia w dobrej wierze. Samo prawo uzywacza
uprzedniego nie moze jednak stanowi¢ podstawy do zakazania uzywa-
nia konkretnego znaku towarowego. W przypadku problemu trademark
trollingu z prawa tego moze skorzysta¢ podmiot (o ile zostana spetnione
przestanki wynikajace z art. 160 p.w.p.), w zasadzie jedynie w przypad-
ku oczekiwania na rozstrzygniecie w przedmiocie zakazania uzywania
takiego znaku towarowego na podstawie art. 18 u.z.n.k. lub w momen-

38 E. Traple: Stosunek czynu..., s. 23.

39 M. Trzebiatowski: Uzywacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle
prawnoporéwnawczym). ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2003, z. 86,
s. 311.
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cie oczekiwania na rozstrzygniecie w przedmiocie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 164 1 nast. p.w.p.

W obecnym brzmieniu p.w.p., poza opisanym wczesniej prawem tzw.
uzywacza uprzedniego, nie zawiera w zasadzie zadnej regulacji, ktora
przyznawalaby ,rzeczywistq” 1 pelna ochrone podmiotowi poszkodowa-
nemu dzialaniem trademark trolla, dlatego tez wydaje sie, ze jedyna ,re-
alna” 1 skuteczna ochrone stanowi mozliwo$¢é powotania sie na ochrone
wynikajaca z u.z.n.k. Co wiecej, postepowanie w sprawach o uznanie
czynu trademark trolla za czyn nieuczciwej konkurencji powinno przebie-
gac tatwiej 1 szybciej niz postepowanie sporne przed UPRP w sprawach
0 uniewaznienie prawa ochronnego do znaku towarowego. W postepowa-
niu w sprawie o zakazanie postugiwania sie znakiem towarowym przez
trademark trolla poszkodowany takim dzialaniem w do$é tatwy sposéb
bedzie mégt wykazaé sprzeczno$é takiego dziatania z dobrymi obyczaja-
mi oraz to, ze taki czyn zagraza lub nawet narusza interes tego przed-
siebiorcy. W przypadku zgloszenia wniosku do UPRP o uniewaznienie
prawa ochronnego na znak towarowy poszkodowany najczesciej bedzie
musiatl wykazaé, ze w momencie dokonania rejestracji znaku towarowe-
go trademark troll dokonywat jej w ztej wierze. Nie wdajac sie w szczegd-
lowe rozwazania na temat procedury uniewaznienia prawa ochronnego,
nalezy jedynie wspomnieé, ze udowodnienie zlej wiary trademark trol-
la moze nie by¢ latwe, dlatego tez moze znacznie wydluzy¢ caly proces
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy uzyskanego przez
trademark trolla, zwiekszajac tym samym rozmiar szkody spowodowany
jego spekulacyjnym dziataniem.

5. Podsumowanie

Trademark trolling, cho¢ niewatpliwe jest czynem nieuczciwym,
sprzecznym z dobrymi obyczajami prowadzenia dzialalno§ci gospodar-
czej, w dobie coraz bardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego wydaje
sie, ze to tylko kwestia czasu, gdy problem trademark trollingu stanie sie
bardziej powszechny wérod polskich przedsiebiorcéw, zwlaszeza ze obec-
nie zarejestrowanie znaku towarowego jest stosunkowo szybkie 1 tanie,
wystarczy bowiem wypelni¢ podanie wraz z wykazem towardéw 1 ustug
wedtug klasyfikacji nicejskiej oraz wnie$¢ oplate za zgloszenie. Niestety,
polscy przedsiebiorcy nadal nie sa §wiadomi, ze oznaczenia, ktorymi po-
stuguja sie w dziatalno$ci gospodarczej, posiadaja swoja wymierna, war-
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to$¢ 1 w zwigzku z tg nieusprawiedliwiong nie$éwiadomos$cia uwazaja, ze
rejestracja tych oznaczen jest zbedna. Takie podejécie $wiadczy o tym,
ze polscy przedsiebiorcy nie zdaja sobie sprawy z tego, jak wiele strat
zarowno o charakterze finansowym, jak i dotyczacym reputacji przed-
siebiorstwa moze spowodowaé dziatanie trademark trolli. Wydaje sie, ze
najskuteczniejsza forma obrony przed dzialaniami trademark trolli jest
prewencyjne dziatanie, a wiec przede wszystkim dokonywanie rejestracji
znakéw towarowych, na co jednak nadal decyduje sie stosunkowo nie-
wielu polskich przedsiebiorcow.





