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Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych

Propozycje interpretacyjne prezentowane
w Hiszpanii i Unii Europejskiej”

1. Wstep

Jak wiadomo, kwalifikowane nazwy geograficzne korzystaja od lat
dziewigcdziesiatych ze zharmonizowanego systemu ochrony na szczeblu
wspolnotowym, ktorego gldéwna cecha polega na przyznaniu prawa wy-
tacznego, dziatajacego — ogdlnie mowiac — ,,rownolegle” z prawem wyni-
kajacym z zarejestrowania znaku towarowego. Tak wigc ten system
ochrony o charakterze wspdlnotowym, bynajmniej nie realizowany tylko
i wylacznie za pomoca Srodkow wlasciwych dla nieuczciwej konkurencii,
opiera si¢ na przyznaniu grupie przedsigbiorcow, ktorzy zainicjowali
i uzyskali przyznanie przez organ administracji chronionej nazwy pocho-
dzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, nie tylko monopolu
na korzystanie z konkretnej nazwy geograficznej, lecz takze praw wylacz-
nych, ktore umozliwiaja zareagowanie na dowolne bezprawne korzystanie
zZe wspomnianej nazwy.

W ten sposob zostaja zagwarantowane dwie gtdéwne funkcje powierzo-
ne tym tytulom prawnym z zakresu prawa przemystowego, a mianowicie:
wyrdznienie produktow pochodzacych z okreslonego miejsca wzgledem
innych, o odmiennym pochodzeniu geograficznym, a takze gwarancja
okreslonej jako$ci wynikajacej z tego pochodzenia.

“ Tytut oryginalny: La tutela de las denominaciones geografica protegidas ante supuestos
de uso evocative. Propuestas defendidas en Espaiia y la Union Europea (ttumaczenie: Anna
Staniewska). Autor artykutu dzigkuje Hiszpanskiemu Urzgdowi Patentow i Znakow Towaro-
wych za umozliwienie wzbogacenia ostatecznej tresci pracy.
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Jednakze poréwnanie uprawnien nadanych w wyniku przyznania
chronionej nazwy geograficznej przez organ administracji z upraw-
nieniami wynikajacymi z dokonania wpisu znaku towarowego ujawnia, ze
prawa wylaczne nie maja takiego samego zakresu ani — co wazniejsze —
nie korzystaja z takiego samego poziomu ochrony. Tutaj lezy przyczyna
wczesniejszego ujecia w cudzystow okreslenia rownolegle, gdyz poza
nazwa i samg struktura nie jest mozliwe poréwnanie obu uprawnien. Wo-
bec technicznego charakteru regulacji praw wylacznych zwiazanych ze
znakiem towarowym, w ktorych skladajace sie nan parametry sa ostro
zdefiniowane, regulacja prawa wylacznego przyznanego chronionym
nazwom geograficznym jest w kazdym razie ubozsza.

Z jednej strony ta sytuacja normatywna w dziedzinie kwalifikowanych
nazw geograficznych poniekad uzasadnia state odwotywanie si¢ do wy-
tycznych interpretacyjnych stosowanych w dziedzinie znakow wyrdz-
niajacych, gdyz ich lepsza regulacja prawna i bogate orzecznictwo pozwa-
laja nie tylko przezwycigza¢ niedostatki tego szczegdlnego systemu
prawnego, lecz takze utatwi¢ interpretacje organowi administracyjnemu
lub sadowniczemu powotanemu do jego stosowania. Niestety, jak to nizej
zostanie pokazane, przektadalno$¢ tych wytycznych interpretacyjnych nie
jest pelna i dochodzi do rozstrzygnie¢ burzacych tradycyjnie utrzymy-
wane koncepcje prawne w dziedzinie znakoéw wyrdzniajacych.

Z drugiej strony owa sytuacja normatywna rowniez uzasadnia bardzo
rozpowszechniona w dziedzinie kwalifikowanych nazw geograficznych
praktyke, polegajaca na sktadaniu w odniesieniu do ich nazwy wniosku
o znak towarowy lub nazw¢ handlowa, poniewaz w ten sposob uzyskuje
si¢ wigksza ochrong. Dzieje si¢ tak z dwoch przyczyn. Po pierwsze, po-
niewaz do ochrony wlasciwej dla nazw geograficznych dotacza ochrona
wywiedziona ze $rodkow zwiazanych ze znakiem towarowym. Rzeczy-
wiscie od tego momentu struktura promocyjna, kontrolna i ochronna
zwiazana z chroniong nazwa geograficzng moze spetni¢ przestanki albo
prawa wylacznego o charakterze szczegdélnym, albo zwiazanego ze zna-
kiem towarowym. Po drugie, ta wigksza ochrona wywodzi si¢ z sytuacji
faktycznie weryfikowalnej na rynku i wskazuje na lepsza znajomos¢ pra-
wa znakow handlowych.

W dalszej kolejnosci zostana poruszone kontrowersyjne zagadnienia
zawarte w systemie prawnym chronionych nazw geograficznych, a miano-
wicie wyktadnia pojecia ,,przywotanie”, ktore pojawia si¢ jako autonomicz-
ne zachowanie zabronione przez regulacj¢ prawna. W tym celu dalsze roz-
wazania begda dotyczy¢ ochrony kwalifikowanych nazw geograficznych,
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a nastgpnie przepisu wspolnotowego majacego zdefiniowac ius excludendi
alios w odniesieniu do tych uprawnien o charakterze kolektywnym z zakresu
prawa przemystowego. Dzigki temu begdzie mozliwe ustalenie, ktora z wy-
ktadni okaze si¢ bardziej korzystna z punktu widzenia ochrony chronionych
nazw geograficznych.

2. Rozwazania wstepne dotyczace wspoélnotowej ochrony
kwalifikowanych nazw geograficznych

Jak to zostato juz wspomniane, prawodawca wspdlnotowy udzielit na-
zwom geograficznym silnej ochrony o charakterze szczegdélnym, ktora
polega na przyznaniu prawa wylacznego kolektywowi prawowitych uzyt-
kownikow, uzaleznionego — z wyjatkiem tak zwanej przejSciowej ochrony
krajowej — od dokonania waznego wpisu do rejestru utworzonego w tym
celu w ramach Komisji Europejskiej’. W istocie w ten sam sposob jak
w dziedzinie znakow towarowych wpis nazwy geograficznej implikuje
przypisanie prawa wyltacznego na rzecz wspomnianego kolektywu, ktory
zainicjowal (i uzyskal) dostep do rejestru nazw geograficznych, a jego
struktura, ksztalttowana przez dwa aspekty (pozytywny i negatywny), jest
ukierunkowana na zagwarantowanie w kazdym przypadku przestrzegania
dwoch istotnych funkcji obrotu gospodarczego, to jest funkcji wyrdz-
nienia i funkcji zagwarantowania jakosci produktow.

Nalezy takze wskazaé, ze podczas gdy aspekt pozytywny (ius utendi)
lub monopol na uzytkowanie umozliwia skutecznos¢ obu funkeji w obro-
cie gospodarczym, aspekt negatywny (ius excludendi alios) lub prawo do
wykluczenia jest ukierunkowane na unikniecie pozbawienia tego prawa
poprzez okreslone bezprawne zachowanie mozliwe do zweryfikowania
w obrocie gospodarczym przez osoby trzecie, nalezace lub nienalezace do
wspomnianego kolektywu?.

Poniewaz ius excludendi alios, przystugujace chronionym oznacze-
niom geograficznym, bedzie przedmiotem analizy w kolejnym punkcie,
interesujace wydaje si¢ w tym miejscu dokonanie kilku obserwacji doty-

! Szerzej zob. A. Martinez Gutiérrez, Tutela comunitaria de las denominaciones geo-
grdficas protegidas en el Reglamento (CE) num. 510/2006. Especial referencia a los conflictos
con otros signos distintivos, Barcelona 2008.

2 Tak argumentuje D. Sarti, Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d’origine,
w: P. Marchetti, L. C. Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprieta intellettuale e con-
correnza, wyd. 4, Padova 2007, s. 1035.
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czacych aspektu pozytywnego tego uprawnienia przyznanego konkretne-
mu kolektywowi podmiotéw gospodarczych. Ot6z wedhug art. 8 ust. 1 rozpo-
rzadzenia (WE) nr 510/2006 ,,[n]Jazwa zarejestrowana zgodnie z niniejszym
rozporzadzeniem moze by¢ uzywana przez kazdy podmiot wprowadzaja-
cy do obrotu produkty rolne lub $rodki spozywcze, ktore sa zgodne z dang
specyfikacja produktu”.

O ile jednak przystugiwanie ius utendi jest zakreslone niezmiernie
szeroko, uwazna lektura przytoczonego przepisu umozliwia wskazanie
dwach elementow, ktore ograniczaja jego zakres.

Nalezy zauwazy¢, ze uznanie monopolu na uzywanie nazwy przystu-
gujacego ,.kazdemu podmiotowi wprowadzajacemu do obrotu produkty
rolne lub $rodki spozywcze” oznaczaloby niezrozumiaty zakaz korzysta-
nia z nazwy geograficznej podmiotom, ktore prowadza swa dziatalnos¢
gospodarcza w innych fazach procesu produkcji (a w kazdym razie wcze-
$niejszych od wymienionej fazy, np. produkcji, przetwarzania i przygoto-
wywania). Chodzi tu wigc o nieuzasadnione ograniczenie zakresu zasto-
sowania przepisu, ktore — oczywiscie — nie miesci si¢ w charakterystyce
definiujacej chronione nazwy geograficzne. Z tego wzgledu, moim zda-
niem, nalezatoby przezwycigzy¢ ten niefortunny btad za pomocs inter-
pretacji systemowej powotanego przepisu wraz z definicjami uprawnien
do ochrony wymienionymi w art. 2 ust. 1 pkt a) i b) rozporzadzenia (WE)
nr 510/2006. W ten sposdb proponowana egzegeza zrekompensowataby
wspomniany brak przez rozszerzenie wyrazenia ,,wprowadzajacy do obro-
tu” na wszystkie fazy produkcji objete specyfikacja produktu w ramach
danej nazwy geograficznej.

Oprocz tego uwazna lektura powotanego wyzej przepisu prowadzi do
wniosku, ze wylaczne korzystanie z przyznanej i wpisanej nazwy geogra-
ficznej jest uzaleznione od jednego calkowicie uzasadnionego warunku,
a mianowicie: od przestrzegania wymogow przewidzianych w konkretnej
specyfikacji produktu dotyczacej produkcji, przygotowywania i wprowa-
dzania do obrotu produktow wyroznionych konkretna nazwa geograficzna.
Wymagajac, aby produkty rolne lub $rodki spozywcze byty ,,zgodne z dana
specyfikacja produktu”, prawodawca wspolnotowy daje wyraz spetniania
przez nazwy geograficzne dwoch wezesniej wskazanych funkcji, ktore
stanowia, moim zdaniem, zaadaptowana wersj¢ funkcji pelionych przez
znaki wyrdzniajace na rynku.

Dlatego warto zbadaé, w jaki sposdéb monopol na uprawnione uzyt-
kowanie na powyzszych zasadach nazwy geograficznej przystugujacy jej
uzytkownikom sprawia, ze jawi si¢ ona jako instrument wyrozniajacy
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o charakterze kolektywnym, ktory umozliwia identyfikacjg i wyrdznienie
pewnych produktéw co do pochodzenia z okre$lonej lokalizacji geogra-
ficznej, ktérych cechy charakterystyczne objawiaja si¢ w sposob jednolity
i podlegaja w miarg uptywu czasu statej certyfikacji.

3. Przyblizenie aspektu negatywnego przyznanego
prawa wylacznego

3.1. Brzmienie przepisu. Krytyka

Jak to zostato powiedziane wcze$niej, obok monopolu na uzytkowanie
przyznanego szerszemu lub wezszemu kregowi podmiotow gospodar-
czych, prawo wylaczne przypisane do chronionych nazw geograficznych
implikuje rowniez przyznanie prawa do wylaczenia albo ius excludendi
alios, ktore zostalo przewidziane przez prawodawcg wspolnotowego
wart. 13 ust. 11 art. 14 rozporzadzenia (WE) nr 510/2006.

Chodzi o dwa do$¢ ztozone przepisy, ktére nadaja chronionym na-
zwom geograficznym szerokie i niepodwazalne ius prohibendi. Przepisy
te, oprocz wyposazenia instytucji kontroli, promocji i ochrony nazw geo-
graficznych w uprawnienia do zabraniania i $cigania okres$lonego szko-
dliwego postgpowania oséb trzecich, nalezacych lub nienalezacych do
kregu podmiotow uprawnionych do korzystania z konkretnej nazwy geo-
graficznej, rozstrzygaja tez konflikty dotyczace znakow wyrdzniajacych,
ustanawiajac miedzy nimi rézne zasady preferencji.

Podczas gdy art. 13, zatytutowany ,,ochrona”, okresla definicj¢ pozy-
tywna (i negatywng) postgpowania mogacego naruszy¢ konkretna nazwe
geograficzna, art. 14, zatytulowany ,,zwiazek miedzy znakami towaro-
wymi, nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi”, zajmuje
si¢ wylacznie dyscyplinowaniem i — jak mozna wywnioskowa¢ z tytulu —
relacjami konfliktu migdzy obydwoma tytutami prawnymi z zakresu pra-
wa przemystowego i ustanawia rodzaj stopniowania ochrony udzielonej
w kazdym z przypadkow nazwom geograficznym®.

Ze wzgledu na przedmiot niniejszego opracowania nalezy blizej roz-
wazy¢ tres¢ art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 510/2006. Brzmienie tego
przepisu jest nastgpujace: ,,Zarejestrowane nazwy sa chronione przed:

® Co do blizszej analizy tych przepisow zob. A. Martinez Gutiérrez, La tutela comunitaria
de las denominaciones geogrdficas protegidas ante las marcas registradas, ,,Noticias de la Unién
Europea” 2003, nr 219, s. 27 i n.; idem, Tutela comunitaria..., s. 52 i n.
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a) wszelkim bezposrednim lub posrednim wykorzystaniem w celach
komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktéw nieobjetych rejestra-
cja, o ile produkty te sa poréwnywalne do produktow zarejestrowanych
pod ta nazwa lub jesli stosowanie nazwy pozwala na czerpanie korzysci
z renomy nazwy chronionej;

b) wszelkim naduzywaniem, imitacja lub przywolaniem ich, nawet jesli
wskazane jest prawdziwe pochodzenie produktu lub jesli chroniona nazwa
zostata przettumaczona lub towarzyszy jej okreslenie takie, jak: »rodzaj,
»typ”, »metodag, »na sposob«, »imitacja« lub inne podobne okreslenie;

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzajacym w btad
okresleniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, wtasciwosci lub pod-
stawowych cech produktu, znajdujacym si¢ na opakowaniu zewngtrznym
lub wewngtrznym, w materiale reklamowym lub w dokumentach odno-
szacych si¢ do danego produktu, jak rowniez stosowaniem opakowan
mogacych stworzy¢ falszywe wrazenie co do jego pochodzenia;

d) wszelkimi innymi praktykami, ktére mogltyby wprowadza¢ konsu-
menta w btad co do rzeczywistego pochodzenia produktu [...]”.

Nowe brzmienie cytowanego przepisu ulegto minimalnej poprawie
jakosciowej wzgledem wersji pierwotnej zawartej w rozporzadzeniu (WE)
nr 2081/1992. Jednakze oczywiste jest, ze jesli zbada sig jego tres¢, moz-
na doj$¢ do konkluzji, iz realny zakres przedmiotu regulacji pozostat bez
zmian. Uzasadnia to powtdrzenie wszelkich opinii wyrazonych przez
doktryng i orzecznictwo na tle poprzedniego unormowania. Dlatego
i teraz mozna powiedzie¢, ze z techniczno-prawnego punktu widzenia
art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 510/2006 jest, jak si¢ wydaje, w pewnym
stopniu niefortunny. Probuje on bowiem przyzna¢ chronionym nazwom
geograficznym szerokie ius prohibendi i nie tylko przedstawia mylacy
1 peten powtorzen opis zachowan naruszajacych, lecz takze pomija nalez-
ne uznanie koncepcji prawnych wypracowanych w dziedzinie znakow
wyrozniajacych. Jest to, jak sadze, niezmiernie powazny blad, jezeli
wezmie si¢ pod uwage, ze w dniu zredagowania i wydania przytoczonego
rozporzadzenia system prawny znakéw handlowych stanowit istotna ma-
terig o charakterze wspolnotowym®.

* Zob. D. Sarti, Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine..., s. 1035; S. Magelli,
Marchio e nome geografico, w: AA.VV., Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti.
Proprieta intellettuale e concorrenza, t. 1-2, Milano 2004, s. 916 i 917. Ten ostatni Autor potwierdza,
ze ochrona w zakresie chronionych nazw geograficznych ,,in realta ¢ una tutela ben poco definita”
1 Ze prawa im przyznane sg ,.diritti piti sfumati”.
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Prawodawca wspolnotowy umozliwia zastosowania obowiazujacego
przepisu do szerokiego spektrum zachowan naruszajacych chronione na-
zwy geograficzne. Warto przy tym zauwazy¢, ze z jednej strony chroni on
przed ,,wszelkim bezposrednim lub posrednim wykorzystaniem w celach
komercyjnych”, ,,wszelkim innym [...] okresleniem” lub ,,wszelkimi in-
nymi praktykami”, mogacymi naruszy¢ prawo wytaczne dotyczace nazwy
geograficznej, a z drugiej strony opowiada si¢ za zapobieganiem jako
opcja polityczno-legislacyjna, uruchamiajac $rodek ochronny na etapie
poprzedzajacym efektywne powstanie skutku naruszajacego. Punkty c)
i d) przepisu chronig przed, odpowiednio, nie tylko stosowaniem ozna-
czen wprowadzajacych w blad i opakowan ,,mogacych stworzy¢ fatszywe
wrazenie”, lecz takze ,,wszelkimi innymi praktykami, ktére moglyby
wprowadzac [...] w btad” niezaleznie od okolicznosci, ze na rynku na
pewno powstanie sytuacja tego rodzaju°.

Jednakze analizowany przepis nie dokonuje ostrej typologii zachowan
naruszajacych, jak to ma miejsce, dla przyktadu, w dziedzinie znakow
wyr6zniajacych, gdzie wykonywanie praw wylacznych posiadacza tytutu
prawnego z zakresu znaku handlowego jest uzaleznione — jak wiadomo —
od wystapienia okreslonych okolicznosci faktycznych wyraznie okreslo-
nych w przepisach. Natomiast analiza przewidzianych w nim sytuacji
ujawnia ubostwo techniki legislacyjnej. Otdz spetnienie przewidzianych
tam przestanek ma miejsce, gdy zostanie zrealizowane ktore§ z zachowan
sformutowanych przez prawodawce wspolnotowego w sposob nieprecy-
zyjny i nieokreslony, powodujacych ponadto czgsto wystgpowanie ktore-
gos$ z negatywnych efektow w obrocie gospodarczym, takich jak ryzyko
pomylenia, niestusznego korzystania z cudzej reputacji i ryzyko btedu co
do okreslonych cech produktu.

3.2. Zachowania zabronione

Mimo ubodstwa zastosowanej techniki legislacyjnej prawodawca wspol-
notowy zabronit w art. 13 ust. 1 analizowanego rozporzadzenia serii zacho-
wan, ktorych synteza zostanie dokonana ponizej. Egzegeza tego przepisu

® Okolicznosci te legly u podstaw tezy o zakresie ius excludendi alios przystugujacego
chronionym nazwom geograficznym. Zob. M. M. Gomez Lozano, Denominaciones de origen
y otras indicaciones geogrdficas, Cizur Menor 2004, s. 94 i n.; M. Botana Agra, Las deno-
minaciones de origen, Madrid 2001, s. 204 i n.
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wymaga ciagltego odniesienia do parametrow ocennych wykorzystywa-
nych we dziedzinie prawnopodatkowej przez rodzima i poréwnawcza
doktryne i orzecznictwo®.

Przede wszystkim uwazam, ze ryzyko pomylenia stanowi jedng —
pierwsza — z negatywnych konsekwencji mogacych speti¢ przestanki
srodka przewidzianego w art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 510/2006. Sa-
dzg, ze uwzglednia sig je w pierwszym zdaniu lit. a) powotanego przepisu.
Chodzi, rzecz jasna, o istotny $rodek zapobiegawczy, jesli zda¢ sobie
sprawg z jednej z funkcji petnionych przez nazwy geograficzne w obrocie
gospodarczym. Jezeli petnig one funkcj¢ wyrdzniajaca na rynku: umozli-
wiaja konsumentom — jak juz zauwazono — latwo$¢ wyboru produktéw
dzigki ,jasnym i zwigztym danym dotyczacym pochodzenia™, to jest
oczywiste, ze pierwsza reakcja prawodawcy wspolnotowego zmierza w Kie-
runku zakazania zachowan bezprawnych, ktore probuja zaktoci¢ czynnosé
zakupu i wytworzy¢ sytuacje¢ zblizona do takiej, jakiej probuje sig¢ unikac
za posrednictwem wykorzystania znakéw wyrdzniajacych, a w szczegol-
nosci nazw geograficznych. Prawodawca wspolnotowy wydat zatem ten
przepis, by nie tylko ugruntowac funkcj¢ wyrdzniajaca, lecz takze zagwa-
rantowac jej skutecznosc.

Jednakze zestawienie analizowanego przepisu ze wspdlnotowa regu-
lacja w dziedzinie znakoéw towarowych prowadzi do stwierdzenia, ze ten
przepis prawny jest bez watpienia niewystarczajacy®. Nalezy zauwazy¢,
ze poprzez ochrong przed ,,wszelkim bezposrednim lub posrednim wyko-
rzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktow
nieobjetych rejestracja, o ile produkty te sa porownywalne do produktow
zarejestrowanych pod ta nazwa” wprowadza si¢ dorozumiane i obarczone
btedem odniesienie do parametrow, wokot ktorych zogniskowane jest
ryzyko pomylenia w dziedzinie znakoéw towarowych.

W istocie pominigcie wyraznego nawigzania do wspomnianego nega-
tywnego skutku powoduje, ze wystapienie okolicznosci przewidzianych
w analizowanym przepisie wymaga okreslonej konstrukcji znaku narusza-

® W tym kierunku wypowiada sie, M. Botana Agra, op. cit., s. 207 i 208, ktéry potwierdza,
ze w zwiazku z interpretacja pojgcia imitacji zawartego w rozporzadzeniu (WE) nr 2081/92,
,nalezy uciec si¢ do regul lub wytycznych stosowanych w panstwach cztonkowskich w przypadku
rozstrzygania konfliktow dotyczacych wystgpowania lub niewystgpowania mozliwosci pomytki
W dziedzinie znakow wyrdzniajacych, szczegdlnie ugruntowanych w sektorze znakéw towa-
rowych”.

" Biorac pod uwage art. 4 rozporzadzenia nr 510/2006.

8 A. Martinez Gutiérrez, Tutela comunitaria..., s. 81 in.
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jacego (,,wszelkim bezposrednim lub posrednim wykorzystaniem w ce-
lach komercyjnych zarejestrowanej nazwy”) i pokrewienstwa produktéw
oferowanych pod obydwoma znajdujacymi si¢ w konflikcie znakami (,,dla
produktow nieobjetych rejestracja, o ile produkty te sa poroéwnywalne”).
Chodzi ostatecznie o dwa parametry, ktore — jak stwierdza obrazowo
C. Galli — w zakresie znakéw towarowych mozna rozumieé¢ jako dwie
osie, rzednych i odcigtych, diagramu, na ktérym bytyby przedstawione
wszystkie mozliwosci pomylenia dla konsumentoéw®. Jak bowiem stwier-
dzit Trybunal Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich: ,,niski stopief
podobienstwa towaré6w lub ustlug moze by¢ kompensowany wysokim
stopniem podobienstwa znakoéw towarowych i odwrotnie™™°.

Po drugie, art. 13 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 510/2006 gani za-
chowania mogace wywotac¢ bezprawne korzystanie z reputacji chronionej
nazwy geograficznej. W istocie uzywajac duzo bardziej wyraznych sfor-
mutowan, prawodawca wspolnotowy odnosi si¢ do tego negatywnego
skutku w pkt a) i b) powolanego przepisu. Podczas gdy w pkt a) chroni
przed ,,wszelkim bezposrednim lub posrednim wykorzystaniem w celach
komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktéw nieobjetych rejestra-
cja, jesli stosowanie nazwy pozwala na czerpanie korzysci z renomy na-
zwy chronionej”, to w pkt b) odnosi si¢ ogdlnie do trzech sytuacji, w kto-
rych na pewno wystgpuje naganny skutek spowodowany ,wszelkim
naduzywaniem, imitacjg lub przywotaniem ich, nawet jes§li wskazane jest
prawdziwe pochodzenie produktu lub jesli chroniona nazwa zostata prze-
thumaczona lub towarzyszy jej okreslenie takie, jak: »rodzaj«, »typ«, »me-
toda«, »na sposob«, »imitacja« lub inne podobne okreslenie”.

Na tym tle w analizie obu oméwionych przepisow trzeba zwrocié
uwage na kilka kwestii. Z jednej strony, jesli chodzi o interpretacje sfor-
mutowan ,,wszelkim bezposrednim lub posrednim wykorzystaniem
w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy” i ,,wszelkim naduzywa-
niem, imitacja lub przywotaniem”, moze wystgpowaé podobienstwo gra-
ficzne, fonetyczne i pojgciowe do chronionej nazwy geograficznej. Z dru-
giej — w odniesieniu do dziedziny produkcji, w ktorej maja miejsce
naganne zachowania, nalezy sobie uswiadomi¢, ze nie wymaga si¢ po-
dobnego charakteru produktow do chronionych przez rejestr nazw geogra-

® C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano 1996, s. 105.
0 Ramy prawne nr 17 i 19 wyrokéw Trybunatu Sprawiedliwosci z 29 wrzesnia 1998 r.
(C-39/97), w sprawie Canon oraz z 22 czerwca 1999 r. (C-342/97), w sprawie Lloyd.
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ficznych, co ujawnia ewidentng progresj¢ pomigdzy ryzykiem pomylenia
a nieuprawnionym wykorzystaniem reputaciji**.

Zgodnie z prawem znakoéw towarowych wykorzystanie obcej reputacji
wykracza poza zasade specjalizacji i w kazdym przypadku odnosi si¢ do
produktéw niepodobnych do siebie. Warto tu siggna¢ do art. 4 ust. 4 pkt a)
dyrektywy o znakach towarowych i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
o wspolnotowym znaku towarowym®, ktére zostaly wtaczone do hiszpan-
skiego porzadku prawnego poprzez art. 8 ust. 1 ustawy nr 17/2001 o zna-
kach towarowych, chroniacej znaki wyrdzniajace, cieszace si¢ uznaniem
i renomg w obrocie gospodarczym wzgledem znakéw identycznych lub
podobnych, w celu rozroznienia nietozsamych produktow lub ustug, ktore
moglyby korzysta¢ w sposob nieuprawniony z reputacji tych pierwszych
lub narusza¢ ich charakter wyrézniajacy™

Ponadto, ostatecznie prawodawca wspolnotowy wskazat trzy sytuacje
nieuprawnionego wykorzystania reputacji. Poza wiaczeniem klauzul de-
lokalizacyjnych lub ttumaczenia nazwy geograficznej wraz z oznaczeniem
stanowigcym naruszenie', zabrania si¢ rowniez umieszczania jej, gdy

1 potwierdza to C. Galli (Globalizzazione dell’economia e tutela della denominazioni di
origine dei prodotti agro-alimentari, ,,Rivista di Dirtto Industriale” 2004, 1, s. 71), ktory uwaza,
ze art. 13 ust. 1 pkt b) rozporzadzenia (WE) nr 2081/1992 przyznaje ochrong wykraczajaca poza
zasadg specjalizacji, potwierdzajac zblizenie migdzy dziedzina znakéw towarowych i chronio-
nych nazw geograficznych. Natomiast L. Sordelli (s.v. Denominazione di origine ed indicazioni
geografiche, w: Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento I, Milano 1997, s. 501 i 502) utrzymu-
je, ze nazweg geograficzng chroni si¢ rowniez przed wszelkim wykorzystaniem reputacji wywie-
dzionej z uzycia znakow w zakresie produktow porownywalnych.

12 Zob. dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z 22 pazdziernika
2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
znakow towarowych.

B3 Zob. rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnoto-
wego znaku towarowego.

¥ Zob. C. Fernandez-Névoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, wyd. 2, Madrid 2004,
s. 389 i n.; E. Bastian, Il marchio celebre nel Diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia Europea, w: Studi di Diritto Industriale..., t. 1,s. 109 i n.

15 Nawet jezeli implikuje ewidentne wykorzystanie reputacji zyskanej przez konkretna na-
zwg geograficzna, uwzglednienie klauzul delokalizacyjnych eliminuje ryzyko btgdu konsumen-
tow. Na temat tej waznej funkcji por. np. C. Fernandez-Novoa, La proteccion internacional de
las denominaciones geogrdficas de los productos, Madrid 1970, s. 34 i n.; M. Arean Lalin,
Definicion y proteccion juridica de las indicaciones geogrdficas, ,,Actas de Derecho Industrial”
14, 1991/92, s. 69; G. Buccirossi, Lo stile americano dei jeans, ,,Il Diritto Industriale” 1994,
s. 398 i 399. Inaczej wypowiada sig¢ np. I. Marteau-Roujou de Boubee, Les marques deceptives,
droit frangais, droit communautaire, droit compare, Paris 1992, s. 87 1 n., ktory stwierdza, ze
klauzule nie eliminuja ryzyka bledu, nie tylko w wyniku pojawiania si¢ w miejscach mato
widocznych na etykiecie, lecz takze niedostatecznej jej lektury przez konsumentow.



Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych 197

Ltowarzyszy jej wyrazenie takie, jak: »rodzaj«, »typ«, »metoda«, »na
sposob«, »imitacja« lub inne podobne okreslenie”. Chodzi o okre$lenie,
ktére przypomina wyrazenie z art. 2 ust. 2 ustawy nr 3/1991 o nieuczciwej
konkurencji, ze ,,ma charakter nieuczciwy stosowanie cudzych znakow
wyr6zniajacych lub fatszywych nazw pochodzenia w towarzystwie ozna-
czenia dotyczacego prawdziweg0o pochodzenia produktu lub takich wyra-
zen, jak »rodzaj«, »system, »typ«, »klasa« i podobne™®.

W ten sam sposob pobrzmiewa réwniez echo standardu ochrony
oznaczen geograficznych w obszarze winogrodnictwa i winiarstwa. Warto
wigc przeczyta¢ zarowno art. 23 ust. 1 ADPIC, jak i art. 5 ust. 1 pkt h)
hiszpanskiej ustawy o znakach towarowych, wtaczajacy ja do naszego
porzadku prawnego, poprzez calkowity zakaz rejestrowania, ktore stwier-
dzaja, Zze nie moga by¢ stosowane oznaczenia geograficzne identyfikujace
wina lub napoje spirytusowe niemajace wspomnianego pochodzenia ,,na-
wet jezeli zostanie podane prawdziwe pochodzenie produktu lub wyko-
rzystuje si¢ przettumaczone oznaczenie geograficzne, lub w towarzystwie
takich wyrazen, jak klasa, typ, styl, imitacja lub inne analogiczne”.

4. Przywolanie
jako dziatanie bezprawne o charakterze autonomicznym

4.1. Wokot pojecia ,przywotanie”

Jak to zostato powiedziane wyzej, przywolanie stanowi jedno z zacho-
wan zabronionych przez prawodawceg wspolnotowego w art. 13 ust. 1 pkt b)
rozporzadzenia (WE) nr 510/2006, ktére moim zdaniem moze wywotywac
na rynku kazdy z trzech wczesniej wymienionych negatywnych skutkow.
Jednakze brak definicji normatywnej lub wyktadni autentycznej tego pojg-
cia powoduje dodatkowa trudno$¢ w odpowiedzi na kolejne pytanie: na
czym polega to zachowanie, innymi stowy, kiedy mozna powiedzie¢, ze
wystapito przywolanie chronionej nazwy geograficznej. Stanowi to powaz-
ny problem prawny, ktorego rozstrzygnigcie wymaga uwaznej analizy.

W pierwszej kolejnosci nalezy zwrdci¢ uwage na miejsce omawiane-
go pojecia w art. 13 ust. 1. Otéz jego umiejscowienie w tym przepisie
wraz z dwoma innymi terminami zwigzanymi z zachowaniami bezpraw-

16 Zob. w odniesieniu do wszystkich, J. Massaguer Fuentes, Comentario a la Ley de Com-
petencia Desleal, Madrid 1999, s. 373 i 374.
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nymi nasuwa wniosek, ze prawodawca wspolnotowy dokonal pewnej
gradacji zachowania naruszycieli wytaczno$ci chronionej nazwy geogra-
ficznej, ktorej kryterium porzadkujacym byto wiasnie wigksze lub mniej-
sze zblizenie do chronionej nazwy geograficznej. W istocie na podstawie
wlaczenia go do ust. 1 art. 13, po odniesieniu do ,,wszelkiego bezposred-
niego lub posredniego wykorzystania [...] zarejestrowanej nazwy” oraz
wzmiance o ,,wszelkim naduzywaniu, imitacji”, mozna by sadzi¢, ze legis-
lator ustanowit progresj¢ przytoczonych zachowan.

Majac to ma wzgledzie, sadzeg, ze przywotanie stanowi wskazanie au-
tonomicznego zachowania bezprawnego odmiennego od naduzywania
i imitacji. Podczas gdy naduzywanie wskazywaloby na zachowanie pole-
gajace na catkowitej reprodukcji chronionej nazwy geograficznej (jezeli
jest ponadto uzywana w odniesieniu do tego samego rodzaju produktow,
lecz bez zgodnos$ci z charakterystyka zawarta w specyfikacji produktu),
a imitacja implikowataby reprodukcje jednego z termindow nazwy ozna-
czenia geograficznego, posiadajacego najwicksza sile wyrdzniajaca na
rynku, przywotanie wskazywatoby na zachowanie polegajace na wywola-
niu oczekiwania konsumentéw co do powiazania konkretnej oferty han-
dlowej z chronionym oznaczeniem geograficznym.

To ostatnie mogloby mie¢ miejsce za pomoca dowolnego rodzaju in-
strumentu: nazw geograficznych, obrazoéw czy samej prezentacji oferty
handlowej. Nalezy wskaza¢ w zwiazku z tym, na przyklad, na znaczenie
korzystania z posrednich oznaczen pochodzenia'’. Przywotanie wystepo-
watoby wowczas, gdyby niezaleznie od elementow sktadowych jego kon-
strukcji, prezentacji oferty handlowej lub znaku wyrézniajacego, utatwia-
o ono odbiorcom konkretnej oferty handlowej, przy minimalnym wysitku
intelektualnym, szkodliwe powiazanie z chronionym oznaczeniem geo-
graficznym. Tak wigc, nawet jezeli nie dochodzi do nasladownictwa
chronionej nazwy geograficznej, oczywiste jest, ze zachowanie zabronio-
ne umozliwia w kazdym razie konsumentom wytworzenie zestawu skoja-
rzen, ktore do niej prowadza. W ten sposob, bynajmniej nie dokonujac
bezposredniego i wyraznego odniesienia do nazwy geograficznej, przed-
stawiono by odmienna konstrukcje, na ktora sktadatyby si¢ elementy

17 Zob. na temat posrednich oznaczen geograficznych, C. Fernandez-Névoa, La proteccion
internacional..., s. 2. Ostatnio zajmowali si¢ nimi M. Botana Agra, Las denominaciones de
orogen, s. 19; M. M. Gémez Lozano, Denominaciones de origen..., s. 25 i n.; G. Sena, Il diritto
dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, wyd. 5, Milano 2007, s. 93, ktéry odnosi
si¢ do informacji geograficznej wywiedzionej z zastosowania wyrazu w obcym jgzyku.
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o innej naturze, ktore umozliwityby konsumentom wytworzenie zabronio-
nego powiazania z chroniona nazwa geograﬁcznqls.

Ewidentna jest zatem zaznaczona roznica wystgpujaca migdzy wymie-
nionymi trzema zachowaniami uwzglednionymi w art. 13 ust. 1 pkt b) rozpo-
rzadzenia (WE) nr 510/2006. Wobec zachowan okreslonych jako naduzywa-
nie lub imitacja, ktorych weryfikacja w praktyce wymagataby konkretnej
czynnosci naruszyciela polegajacej na catkowitym nasladownictwie nazwy
lub jej czgsci o najwigkszej sile wyrdzniajacej, zachowanie zwiazane z przy-
wotaniem koncentrowatoby si¢ nie tyle na czynnosci dokonywanej przez
naruszyciela, co na rezultacie, ktory miatby by¢ osiagnicty na rynku (wytwo-
rzenie powigzania z nig za pomoca dowolnego $rodka).

Stanowi to zatem propozycj¢ interpretacyjna w odniesieniu do przepisu,
ktory rozciagajac ochrong na chronione nazwy geograficzne, okazuje sig
spojny nie tylko z poczatkowym zdaniem pkt a) badanego przepisu, lecz
takze z definicja czasownika ,,przywotywac”. Warto przytoczy¢ w zwiazku
z powyzszym definicje zaproponowana przez stownik Larousse’a, brzmia-
ca ,,przywodzi¢ na mysl, pamig¢ lub wyobrazenie o czyms$”. Z perspekty-
wy konsumentéw jest oczywiste, ze przywotanie wymagatoby od nich
wysitku intelektualnego, ktory nie jest konieczny ani w przypadku nad-
uzywania, ani imitacji. Potwierdza to migdzy innymi Arean Lalin, gdy
odnoszac si¢ do rozréznienia migdzy znakiem towarowym opisowym a zna-
kiem towarowym sugestywnym lub przywotujacym, stwierdza: ,,podczas
gdy nazwy opisowe przekazuja populacji konsumentéw bezposrednio
zalety lub cechy produktu, nazwy sugestywne zobowiazuja konsumenta
do uzycia wyobrazni i rozumu w celu powiazania znaku towarowego

z produktem”™.

4.2. Przywolanie a ochrona plaszczyzny semantycznej
nazwy geograficznej

Sadzg, w $wietle dokonanej interpretacji, ze przywolanie zbliza si¢ do
podobienstwa semantycznego lub pojeciowego wykorzystywanego w dzie-
dzinie znakow wyrozniajacych. Oto6z obok podobienstwa graficznego

18 Zob. C. Fernandez-Novoa, Tratado..., s. 293 i n.; M. Botana Agra, La evocacién
conceptual de una marca denominativa y el riesgo de confusion, ,,Actas de Derecho Industrial” 7,
1981, s.249in.

M. Arean Lalin, La aptitud de una denominacion para convertirse en marca, ,,Actas
de Derecho Industrial” 5, 1978, 5. 479 i n.
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i fonetycznego mozliwego do stwierdzenia dla dwoch znakéow towa-
rowych, moze wystapi¢ takze podobienstwo na plaszczyznie pojeciowe].
Tu jest niezbedne, aby znak towarowy posiadal okreslone znaczenie
w jezyku potocznym, co wyraza si¢ ponadto w autentycznym zatozeniu
wystgpowania podobienstwa na plaszczyznie pojeciowej znaku towaro-
wego. Innymi stowy, ten rodzaj poréwnania miedzy dwoma wspotzawod-
niczacymi znakami wyrdzniajacymi moze si¢ utrzymac jedynie wowczas,
jezeli znak towarowy posiada znaczenie w jezyku potocznym niezaleznie
od jego zwiazku z konkretnym produktem lub ustuga.

Dowodzi tego C. Fernandez-Novoa, stwierdzajac, ze: ,,nie jest mozliwe
porownanie z perspektywy pojeciowej wszystkich odrzeczownikowych
znakow towarowych. Porownanie pojeciowe jest z pewnoscia mozliwe
w sytuacji znakéw towarowych sktadajacych si¢ z nazw sugestywnych
lub arbitralnych. Lecz poréwnywanie nazw na plaszczyznie pojgciowej
jest niedopuszczalne w sytuacji znakow towarowych skladajacych sig
z nazw wyszukanych lub fantazyjnych [...]"%.

Dlatego przy zalozeniu, ze chronione nazwy geograficzne posiadaja
konkretne znaczenie w jezyku potocznym, okreslajacym — jak to czgsto
bywa — oznaczony obszar terytorialny, wydaje si¢, ze mozliwe jest wysta-
pienie podobienstwa pojeciowego. Moze ono zostaé¢ zweryfikowane, jezeli
znak naruszajacy lub, stosownie do okolicznosci, przedstawienie konkretnej
oferty handlowej wskazuje na to samo pojecie za posrednictwem wykorzy-
stania konkretnego toponimu czy posredniego oznaczenia pochodzenia.

W celu zilustrowania tej interpretacji mozna przytoczy¢ dwa orzecze-
nia, jedno wspolnotowe, a drugie — krajowe. Trybunal Sprawiedliwos$ci
Wspolnot Europejskich rozstrzygnat konflikt miedzy nazwa pochodzenia
Parmigiano Reggiano a wykorzystaniem terminu Parmesan i w wyroku
z 25 lutego 2008 r. (C-132/05) orzekl, ze ,,niezaleznie od tego, czy nazwa
,parmesan” stanowi doktadne thumaczenie chronionej nazwy pochodzenia
Parmigiano Reggiano lub okre$lenia Parmigiano, nalezy rowniez wzia¢ pod
uwage wystepujaca migdzy tymi, pochodzacymi z réznych jezykdéw, okre-
$leniami blisko$¢ koncepcyjna, o ktorej swiadczy debata przed Trybuna-
tem” oraz ze ,,[b]lisko$¢ ta, a takze wskazane w pkt 46 niniejszego wyroku
podobienstwo fonetyczne i wizualne moga spowodowacé, ze gdy konsument
zetknie si¢ z serem twardym tartym lub przeznaczonym do tarcia opatrzo-
nym nazwa »parmesan«, w jego umysle powstanie wyobrazenie sera opa-
trzonego chroniona nazwe pochodzenia Parmigiano Reggiano”.

2 . Fernandez-Névoa, Tratado..., s. 293.
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Z kolei wydziat drugi® i trzeci?? Sadu Prowincji Huelva w wyrokach
z 8 1 20 lutego 2006 r. rozstrzygnat konflikt wystepujacy migdzy nazwa
pochodzenia ,,Jamén de Huelva” a nazwa handlowa ,,Origen Jabugo”. Sa to
orzeczenia, ktore ogblnie uzasadniaja zgtoszona tezg, interpretujac toponim
Jabugo, wykorzystywany w celu wyrdznienia produktoéw wytworzonych
z wieprzowiny, jako naruszenie nazwy pochodzenia konstytuowanej przez
nazwe prowingji i zarejestrowana wytacznie dla szynki.

W pierwszym orzeczeniu sad wyjasniwszy, ze ,,spor rodzi si¢ zasadni-
€zo z niezgody skarzacego na sposob, w jaki pozwany korzysta z wyrazenia
Origen Jabugo, swojej nazwy spolki, jako $rodka identyfikacji w obrocie
okreslonych produktéw wytwarzanych z wieprzowiny (szynki, topatki
i inne)”®, konkluduje, iz ,,ukryty konflikt migdzy stronami jest widoczny,
skoro chodzi o handel tym samym rodzajem produktéw, a nazwa pocho-
dzenia, ktora zarzadza strona skarzaca, okazuje si¢ szersza i obejmuje strefe
wspomnianag w oprotestowanej nazwie, ewidentna jest konkurencja migdzy
jednym a drugim znakiem jako$ci; wnosi si¢ z pOwyzszego, ze pozwany
zblizyt si¢ do pogranicza watpliwo$ci, wykorzystujac jako znak identyfi-
kujacy swoje produkty nazwe spotki, ktora znajdowata sie — przynajmniej
w wigkszym stopniu niz inne mozliwe nazwy — w granicach dopuszczal-
nos$ci, w przypadku stosowania jako rownowaznika znaku towarowego”?*.

Ponadto drugi wspomniany wyzej wyrok potwierdza, ze migdzy oby-
dwoma znakami bedacymi w konflikcie istnieje powiazanie stwarzajace ry-
zyko pomylenia, ,,skoro w samej nazwie spotki znajduje si¢ juz wyraz Origen
(»pochodzenie«), ktory dotaczony do nazwy miejscowosci Jabugo, prowincja
Huelva, wprowadza konsumentéw w petna dezorientacje pomiedzy obydwo-
ma nazwami, jedna — spotki, druga — de Origen (»pochodzaca z«)”.

To stwierdzenie opiera si¢ na samej rzeczywistosci gospodarczej, z ktdra
mamy do czynienia na co dzien i ktora nie jest obca temu Sadowi, zatem
mimo stosunkowej wartosci, jaka mozna przypisa¢ dokumentacji wniesio-
nej przez strone pozwana, obejmujacej badanie rynku, Origen Jabugo SL
jest nazwa spolki, ktéra wehodzi w konflikt z przepisami powolanego art. 406
rozporzadzenia o rejestrze handlowym, skoro wprowadza konsumenta
generalnie w ewidentny btad co do dziatalnosci tej spotki i nazwy pocho-
dzenia, gdyz jak to zostalo wyjasnione: nazwa pochodzenia jest szczegol-
nego rodzaju oznaczeniem geograficznym, ktore stosuje si¢ do produktow

L AC 2006/1104.

?2 JUR 2006/95250.

% Pierwsze uzasadnienie wyroku Sadu Prowincji Huelva z 8 lutego 2006 r.
 Drugie uzasadnienie wyroku przytoczonego w przypisie poprzednim.
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wymagajacych szczeg6lnej jakos$ci wynikajacej wytacznie lub gtownie ze
srodowiska geograficznego, w ktorym sa one wytwarzane.

A ogot populacji, konsumenci, uznaje nazwy pochodzenia za parame-
try wyrazajace pochodzenie i jako$¢ okreslonych produktow; te nazwy
wymagaja odpowiedniej ochrony prawnej, obejmujacej zakaz wykorzy-
stywania w nazwach spolek oznaczen geograficznych, ktore powoduja lub
wytwarzaja wspomniang dezorientacje [...]"%.

Te interpretacje potwierdzita Izba Cywilna hiszpanskiego Sadu Naj-
wyzszego w orzeczeniu z 13 stycznia 2009 r., w ktérym oddalita kasacje
wniesiong przez spotke Origen de Jabugo S. L. przeciwko omdéwionemu
wcezesniej wyrokowi z 8 lutego 2006 r. W tym orzeczeniu zostata zawarta
bogata argumentacja prawna, ktorej najciekawszy ustgp ma nastgpujace
brzmienie: ,,[...] lektura wyroku wydanego przez Sad Prowincji Huelva,
a takze wyrokow tej Izby powotanych w celu potwierdzenia istnienia
przestanek kasacji, uwypukla, ze napotykamy sztuczne, a zatem nieistnie-
jace przestanki kasacji w zakresie, w jakim orzecznictwo tej Izby ustana-
wia ochrong w innych panstwach oraz w odniesieniu do obywateli panstw
cztonkowskich Unii Paryskiej, nazwy handlowej bez depozytu lub rejestru,
zrownujac ich z obywatelami tych panstw, tak jak to przewiduje art. 8
umowy o Unii Paryskiej, pod warunkiem ze spetniaja warunki i formalno-
$ci wymagane od obywateli; warunki te Sad uwaza za niespelnione w tym
konkretnym przypadku, w ten sposob, ze uzycie nazwy handlowej strony
wnoszacej obecnie kasacj¢ jest uwazane za akt nieuczciwej konkurencji,
gdyz powoduje dezorientacje konsumentow co do jakosci produktu, przy-
wotlujac nieistniejaca nazwe pochodzenia, i z tego powodu podlega zaka-
zowi okreslajacemu, ze nie zostaly spelnione wymogi prawne i ze w konse-

o X . . . 2%
kwencji nie moze zosta¢ udzielona zadana ochrona [...]”".

4.3. Niefortunna egzegeza pierwotna zaproponowana
przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej i jej niedawne
podjecie przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego

Jednakze konkluzja ta kontrastuje z linig interpretacyjna reprezento-
wang przez Trybunal Sprawiedliwosci. Wysoki Sad, poniewaz musiat si¢
zmierzy¢ z koncepcja przywolania w celu rozstrzygnigcia roznych spraw
przedstawionych do jego rozpoznania, podtrzymat jego ograniczona egze-

% Trzecie uzasadnienie wyroku Sadu Prowincji Huelva z 20 lutego 2006 r.
% Orzeczenia Sadu Najwyzszego z 13 stycznia 2009 r.



Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych 203

geze | zaproponowal wyktadni¢ w oczywisty sposob ograniczajaca zakres
zastosowania przepisu, czego kolejna reperkusja jest ograniczenie ochro-
ny kwalifikowanych nazw geograficznych.

W istocie ta linia interpretacyjna zostata zapoczatkowana pod koniec
lat dziewigcdziesiatych, gdy Trybunal Sprawiedliwos$ci zostal zobligowa-
ny do interpretacji przytoczonego poj¢cia. Konkretnie, pierwsze orzecze-
nie wydane przez Trybunat w tej materii pochodzi z 4 marca 1999 r.
(C-87/97), w sprawie Gorgonzola/Cambozola; zostaty w nim zawarte dwa
stwierdzenia charakteryzujace si¢ — moim zdaniem — rozna trafnos$cia,
a mianowicie: ,,[...] pojecie przywotania, ktore jest sformulowane w art. 13
ust. 1 pkt b) rozporzadzenia 2081/92, obejmuje sytuacje, w ktorej termin
uzyty do oznaczenia produktu zawiera czg¢$¢ chronionej nazwy, w taki
sposob, ze gdy konsument widzi nazwe produktu, wywoluje ona w jego
mysli obraz towaru korzystajacego z nazwy” oraz ze ,,[W] szczeg6lnosci,
w przeciwienstwie do pogladu reprezentowanego przez pozwanych w sporze
glownym przywotanie nazwy chronionej moze zaistnie¢ nawet jezeli nie
zachodzi ryzyko pomylenia przedmiotowych produktéw, a nawet jezeli do
elementow danej nazwy zawierajacej sporne terminy nie ma zastosowania
zadna ochrona wspdlnotowa [...]".

Niedawno Trybunat Sprawiedliwos$ci ponownie zajal sig¢ ta materia
w wyroku z 26 lutego 2008 r. (C-132/05) w sprawie Parmigiano Reggia-
no/Parmesan, w ktorym, cho¢ nawiazano do przywotania jako formy
blisko$ci pojeciowej, potwierdzono wczesniej zapoczatkowana linig inter-
pretacyjna. Doktadniej, w ramach prawnych nr 44 i 45 zostaly powielone
ad pedem literae dwa punkty pierwszego orzeczenia podanego wyzej.

Jednakze, jak to zostato nadmienione wczesniej, tre§¢ tych ram praw-
nych zawartych w obu orzeczeniach zastuguje na rdzna opini¢. Za trafne
uwazam dokonane przez Trybunat oddzielenie stwierdzenia przywolania
nazwy geograficznej i prowokacji ryzyka pomylenia od samego pomyle-
nia, gdyz jedno moze wystapi¢ bez drugiego, a zatem przywotanie moze
stanowi¢ jedyny czynnik wyzwalajacy wykorzystanie cudzej reputacji,
natomiast wyktadni¢ pojecia ,przywolania” uwazam za niefortunna.
Dzigki uwaznej lekturze wezesniej podanych ram prawnych mozna wyde-
dukowac, ze pojecie to opiera si¢ na tacznym spelnieniu dwdch warun-
kow. Poza efektem skojarzenia dwoch pozostajacych w konflikcie zna-
kéw przez przecigtnie poinformowanego oraz do$¢ spostrzegawczego
konsumenta, konieczna jest przyczyna mogaca wytworzy¢ taka szkodliwa
konsekwencjg, to jest konstrukcja znaku naruszajacego, zawierajaca czgs$é
nazwy geograficznej.
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Stanowi to zatem drugi warunek, ktory ogranicza fasad¢ semantyczna
tego terminu i zmniejsza ochrong kwalifikowanej nazwy geograficzne;.
Warto przypomnie¢ w zwiazku z tym, ze zgodnie z wyzej przedstawiona
argumentacja hiszpanskiego Sadu Najwyzszego, przywotanie wymaga
jedynie wywotanie powiazania z chroniona nazwa geograficzna, niezalez-
nie od elementow stanowiacych jego strukturg. W tym stanie rzeczy nie
ulega watpliwosci, ze w $wietle egzegezy zaproponowanej przez Trybunat
Sprawiedliwosci ogranicza si¢ ochrong wspdlnotowa w zakresie chronio-
nych nazw geograficznych przed bardzo w praktyce czg¢stym szkodliwym
zachowaniem, to jest przyjeciem za znak wyrdzniajacy toponimu miesz-
czacego si¢ na terytorium chronionej nazwy geograficznej w celu wyrdz-
nienia produktow identycznych lub podobnych do wyroznionych za jej
pomoca.

Z tego powodu przychylam si¢ do pierwszej — jak sadze — decyzji wy-
danej przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewngtrznego (UHRW) w obro-
nie chronionej nazwy geograficznej wobec proby zarejestrowania wspol-
notowego znaku towarowego. Aprobuje ja, poniewaz oferuje odpowiedz
na wczesniej przytoczona sytuacjg | umozliwia zrobienie pierwszego kro-
ku w kierunku zmiany niefortunnej egzegezy pojgcia przywotania zapro-
ponowanej przez Trybunat Sprawiedliwosci. Warto w zwiazku z powyz-
szym przytoczy¢ decyzjg podjeta przez Wydziat Sprzeciwow UHRW 27
stycznia 2011 r. w sprawie, ktora wniosta pod obrady Rady Regulacyjnej
kwestie zwiazane z chronionym oznaczeniem geograficznym Citricos Va-
lencianos i roszczen podmiotu wnioskujacego o znak towarowy Castell/én
Clementines. Nie przyznano w niej spornego znaku towarowego, opiera-
jac si¢ na nizej podanej argumentacji: ,,[...] zaskarzony znak towarowy
wykorzystuje dwa elementy wcze$niej wspomnianego oznaczenia geogra-
ficznego IGP Citricos Valencianos, Castellon oraz Clementines, dlatego
odnosimy si¢ do tych dwoch wyrazow, po pierwsze, nazwy geograficznej
jednej z prowincji Wspolnoty Walencji, a po drugie, objetego ochrona
cytrusa mandarynki, nazywanej w jezyku francuskim clementine. Ponadto
czes¢ graficzna rowniez powiela rysunek cytrusa. Z drugiej strony, art. 13
ust. 1 pkt b) rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
ma zastosowanie rowniez wowczas, gdy odnosne znaki nie ulegaja pomy-
leniu, lecz wystarczy samo przywotanie oznaczenia pochodzenia. Jeden
znak przywotuje inny, jezeli zdota przywies¢ go na mysl. Z tego wzgledu
zakwestionowany znak towarowy przypomina chronione oznaczenie geo-
graficzne Citricos Valencianos, a przynajmniej konsument natychmiast
powiaze go z tymi produktami. Z tej przyczyny w spoleczenstwie wytwa-
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rza si¢ skojarzenie, polegajace na tym, ze podczas ogladania produktu
w mysli powstaje wyobrazenie produktéw oznaczonych chronionym 0zna-
czeniem geograficznym. W ten sposob na podstawie wspomnianego przy-
wotania wnioskodawca moze skorzysta¢ z reputacji, ktora moze cieszy¢
sie chronione oznaczenie geograficzne Citricos Valencianos”.

PROTECTION OF THE QUALIFIED GEOGRAPHICAL DESIGNATIONS.
INTERPRETATION PROPOSALS PRESENTED IN SPAIN
AND THE EUROPEAN UNION

Summary

Since 1990s protection of the qualified geographical designations has been harmo-
nised with the protection system at the EU level. Its main characteristic is the granting of
an exclusive right which, generally speaking, acts parallel to the right arising from registra-
tion of a trademark. In this context, the concept of ‘reference’ that appears as an autono-
mous conduct prohibited by law is analysed. The deliberation presented in the paper also
concerns the protection of designation of origin and the EU provision aiming to define ius
excludendi alios the collective character of those rights within the scope of industrial law.
Concluding, the author makes an attempt to establish which construction (interpretation of
the existing laws), the Spanish one or that of the European Union law, is more advanta-
geous from the point of view of the protection of Protected Designation of Origin.

LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE QUALIFICATE.
LE PROPOSTE INTERPRETATIVE PRESENTATE IN SPAGNA
E NELL'UNIONE EUROPEA

Riassunto

Le denominazioni geografiche qualificate si basano dagli anni Novanta sul sistema
armonizzato di tutela a livello comunitario, la cui caratteristica principale € di concedere il
diritto esclusivo — in linea di massima — “parallelamente” nei confronti dei diritti derivanti
dalla registrazione del marchio. In questo contesto, I’autore analizza anche il concetto di
“richiamo” che appare come un comportamento autonomo vietato dalla regolazione
giuridica. Le considerazioni riguardano la tutela delle denominazioni geografiche
qualificate, e in seguito la disposizione comunitaria volta a definire la ius excludendi alios
in riferimento a tali diritti di carattere collettivo nell'ambito del diritto industriale.
Concludendo, I’autore stabilisce quale delle interpretazioni — spagnola oppure dell’Ue —
¢ piu vantaggiosa dal punto di vista della tutela delle denominazioni geografiche protette.






