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Streszczenie: Glosowane orzeczenie dotyczy problematyki ryzyka konfuzji. Jest to jedna z zasadniczych in-
stytucji w prawie znakéw towarowych. W odniesieniu do niej nalezy uwzgledniac nie tylko dorobek polskich
sadéw administracyjnych, lecz takze orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. Kluczowg zasa-
da w toku oceny przedmiotowego ryzyka jest zasada wspotzaleznosci czynnikdw, ktére nalezy bra¢ pod uwage
w tym zakresie. Do takich czynnikéw naleza podobieristwo towardw, jak réwniez podobienstwo oznaczen. Nie-
dopuszczalne jest, co wyraznie stwierdza sad, mieszanie oceny podobienistwa oznaczer z ocena ryzyka konfuzji.
Z drugiej jednak strony, stwierdzenie braku podobieristwa oznaczer powinno skutkowa¢ przerwaniem dalszego
badania ryzyka konfuzji w danej sprawie.

Stowa kluczowe: znaki towarowe, ryzyko konfuzji, zasada wspotzaleznosci

Summary: The judgement with commentaries concerns the risk of confusion. It is one of the essential issues in
trademark law. It should be referred to not only in relation to the acquis of the Polish administrative courts, but
also to the case-law of the Court of Justice of the European Union. The key rule in the examination of the risk in
question is the principle of interdependence of factors that should be taken into account in this respect. One of
these factors is the similarity of goods and markings. The court clearly states that it is unacceptable to mix the
assessment of the similarity of markings with the assessment of the risk of confusion. On the other hand, a con-
clusion that the markings are not similar should result in the discontinuation of further examination of the risk
of confusion in a given case.

Key words: trademarks, likelihood of confusion, principle of interdependence

Pesiome: Obxanyemoe pelleHVe KacaeTca BOMPOCa O PUCKe CMeLIeHWA. 3TO OAWH U3 OCHOBOMOMArakLLyX
VIHCTUTYTOB B 3aKOHOJaTe/bCTBE O TOBaPHbIX 3HaKax. B CBA3M C 3TUM crieflyeT yunTbIBaTh He TONTbKO AOCTUXKEHMA
NOMbCKUX aAMUHWCTPATVBHbBIX CY[OB, HO M npeueneHTHoe npaso Cypa Esponeiickoro Cotosa. KnioueBbiM
MPUHLUMNOM MpY OLEHKe paccMaTpMBAeMOro puCKa ABMAETCA MPUHLMM B3aMMO3aBUCMMOCTU (GakTopoB,
KOTOpble AOMKHbI ObITb MPVHATBI BO BHUMAHKE B 3TOM OTHOLIEHWW. K TakuM pakTopam OTHOCATCA CXOACTBO
TOBApPOB, a Takke CXOACTBO 3HaKOB. HeonycTMO, Kak NMPAMO yKa3blBaeT Cyfi, CMeLUMBaTh OLIEHKY CXOACTBa
3HAKOB C OLIEHKON pucka cMelueHua. C [pyroit CTOPOHbI, O6Hapy»KeHVe OTCYTCTBMA CXOACTBA MPU3HAKOB
[IO/MKHO NPUBECTM K MpeKpaLleHNIo AanbHeNLLIero n3y4eHns pucka cMelleHrsa B AaHHOM Cyyae.

KnioueBbie cnosa: TOBapHble 3HaKN, PUCK CMeLUeHUA, NPUHLWN B3aMO3aBUCUMOCTN

1 LEX nr 2687384.
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Pestome: PilieHHA cToCyeTbcA NTaHHA pusnka KOHOYsii. Lie oamnH i3 HaliBaXnMBILLIMX IHCTUTYTIB Y 3aKOHOAaB-
CTBi Npo ToBapHi 3HaKW. Cniig 6paTi Ao yBaru He nnLle AOCATHEHHA NOMbCbKMX aAMiHICTPATUBHUX CYZIB, a i lopu-
cnpygeHuito Cyny CnpasegnisocTi €sponencbkoro Cotosy. Knioyosum NPUHLMNOM Y NpoLeci OLiHKKA PU3KKY,
npo AKUI NAETbCA, € MPVHLMN B3aEMO3aNeXHOCTI paKkTopiB, AKI NpK LiboMy HeobXigHO BpaxoByBaTU. [lo Takux
baKTopiB BiZHOCMTBLCA CXOXKICTb TOBAPIB, @ TAKOX CXOXICTb 3HaKiB. HenmpunycTumo, fiK YiTko 3a3Hauae Cyq, 3MiLuy-
BaTU OL{IHKY CXOXOCTi 3HaKiB 3 OLiHKO pu3nKa KoHYs3il. 3 iHWOro 60Ky, BCTaHOBMIEHHA TOTO, L0 NO3HAYEHHA He
€ CXOXKMMU, Ma€ NPU3BECTU A0 NPUMUHEHHA NOJAbLIOTO BUBYEHHA pU3nKa KOHY3ii B JaHOMY BUMAAKY.

KniouoBi cioBa: Toprosi 3HaKu, pU3nK KOHPY3ii, MPYHLMM B3aEMO3aNeXHOCTI

Teza wyroku: [...] badanie ryzyka wprowadzenia w blad przez znak towarowy
z pozniejszym pierwszenstwem nakazuje dokonanie szeregu ustalen w okreslonej
kolejnosci. W pierwszym rzedzie nalezy zbada¢ czy towary, dla oznaczania ktérych
przeznaczone zostaly znaki z wczes$niejszym i pdzniejszym pierwszenstwem sa
identyczne lub podobne, przy czym wykluczenie podobienstwa towaréw wyklucza
réwniez mylace podobienistwo przeciwstawionych znakéw towarowych. Kolejno,
nalezy dokona¢ oceny podobienstwa lub identycznos$ci samych znakéw, a nastep-
nie wzig¢ pod uwage rozpoznawalnos$¢ znaku z wczesniejszym pierwszenstwem.
Wreszcie, niezbedne jest uwzglednienie ewentualnych innych czynnikéw istotnych
dla oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Badanie wienczy cato$ciowa
ocena ryzyka konfuzji’.

Wstep

Ocena ryzyka wprowadzenia w blad (ryzyka konfuzji) jest jednym z kluczowych
zagadnien nie tylko w polskim prawie znakéw towarowych. W doktrynie wskazu-
je sie, ze ,ryzyko wprowadzenia kupujacego w bfad moze wystapi¢ w trzech sy-
tuacjach. Po pierwsze, gdy z uwagi na podobienstwo miedzy znakami i przynaj-
mniej podobienstwo miedzy towarami kupujacy nie dostrzega réznic i wybiera
towar oznaczony znakiem falszywym w przekonaniu, Ze nabywa towar oryginalny.
Po drugie, gdy kupujacy dostrzega réznice miedzy oznaczonymi towarami, ale ze
wzgledu chocby na podobienstwo towaréw zaklada, ze pozostajg one pod kontrola
uprawnionego. W tym wypadku ryzyko konfuzji obejmuje pomyltke co do ekono-
micznych, prawnych lub organizacyjnych powigzan miedzy podmiotami naktada-
jacymi znaki i wprowadzajacymi je do obrotu. Wreszcie ryzyko pomytki powsta-
je takze wtedy, gdy ze wzgledu na stopien znajomosci (rozpoznawalnosci) znaku

2 Teza zostala sformutowana przez Autora.
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oryginalnego na rynku stopien podobienstwa znaku imitujacego nasuwa skoja-
rzenie ze znanym znakiem oryginalnym, co ze wzgledu cho¢by na podobienstwo
towaréw przesadza o wyborze towaru oznakowanego znakiem falszywym. Ryzy-
ko skojarzenia nie jest zatem alternatywa wobec ryzyka pomylki, lecz jedynie jego
doprecyzowaniem™. Ryzyko konfuzji nalezy do jednej z najczesciej wystepujacych
w praktyce tzw. wzglednych przeszkdd rejestracji znaku towarowego®. Ocena tego
ryzyka jest dokonywana — w przypadku postepowania przed Urzedem Patentowym
RP w razie wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia znaku - nie tylko w trakcie tego
postepowania, czy w trakcie postepowania o uniewaznienie prawa ochronnego,
lecz takze w toku oceny ewentualnego naruszenia prawa ochronnego na znak to-
warowy’. Przyjmuje si¢, ze przestanki kolizji praw (co do zasady badane na etapie
rejestracji) i przestanki naruszenia praw ochronnych, wskazane w art. 296 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wilasnosci przemystowej, nalezy rozumie¢
tak samo®. W tym kontekscie tak istotny jest wyrok Naczelnego Sadu Administra-
cyjnego z dnia 23 maja 2019 r., w ktérym zostaly sformutowane wazne stwierdzenia
odnosénie do przedmiotowego ryzyka. Celem niniejszej glosy jest analiza wptywu
kolejnosci, ale i odrebnosdci badania przestanek ryzyka konfuzji jako naruszenia
prawa materialnego. Kolejno$¢ i odrebnos¢ badania tych przestanek nie jest bo-
wiem jedynie kwestia metodyki stosowanej m.in. przez eksperta Urzedu w toku
postepowania zgloszeniowego.

3 E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Organy, w: E. Nowinska, U. Prominska,
K. Szczepanowska-Koztowska, Prawa wlasnosci przemystowej. Przedmiot, tres¢ i naruszenie, Warsza-
wa 2021, s. 476.

4 Celem ustanowienia przeszkéd wzglednych jest zapobiezenie powstaniu prawa ochronnego na znak
towarowy, ktorego wykonywanie mogloby naruszy¢ prawa kolizyjne, U. Prominska, w: E. Nowiniska,
U. Prominska, K. Szczepanowska-Kozlowska, Prawa wlasnosci przemystowej..., s. 418. Nalezy podkre-
§li¢, ze procedury udzielania praw wylacznych na znaki towarowe sg zréznicowane. W Unii Europejskiej
model badania zgloszen znakéw towarowych jest ksztattowany, co do zasady, przez przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblize-
nie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych, Dz. Urz. UE L 336
z 23.12.2015, s. 1-26. Wystepuja zatem modele, gdzie urzedy patentowe ex officio badaja - poza prze-
szkodami bezwzglednymi - takze wzgledne przeszkody rejestracji znakéw towarowych. Funkcjonujg
réwniez modele, w ramach ktérych wzgledne przeszkody rejestracji sa badane przez urzedy jedynie
w wyniku wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie wobec zgloszenia znaku towarowego.

5 Zob. art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej, tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 324.

6 K. Szczepanowska-Kozlowska, w: System Prawa Prywatnego, t. 14B. Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 667.
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1. Stan faktyczny

Glosowany wyrok zostal wydany w zwigzku ze sprzeciwem opartym na przepisie
art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wlasnosci przemysltowej’, ktory stal si¢ pod-
stawg do wydania decyzji przez Urzad Patentowy RP. W przedmiotowej decyzji
Urzad uniewaznil prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny. Wskazal,
ze z uwagi na charakter towaréw, do oznaczania ktérych przeznaczono kolizyjne
znaki, identyczno$¢ i ewidentne podobienstwo samych oznaczen, istnieje ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w btad co do pochodzenia oznaczanych nimi towaréw?.

Omawiana decyzja zostala zaskarzona do WSA w Warszawie. Sad ten uwzglednit
skarge i uchylil zaskarzong decyzje jako wydang z innym naruszeniem przepiséw
postepowania, ktére moglto mie¢ istotny wptyw na wynik sprawy. W szczegélno-
$ci, w ocenie Sadu, Urzad Patentowy nie sprostal standardom oceny podobienstwa
oznaczen i oceny ryzyka konfuzji. W decyzji zabrakto przede wszystkim okreslenia
istnienia elementéw dominujacych w poréwnywanych znakach, co umozliwitoby
prawidlowa calosciowg ocene¢ oznaczen w aspekcie ryzyka wprowadzenia odbior-
cow w blad. Sad ten wskazywal, ze Urzad skupit si¢ na wspolnym elemencie stow-
nym ,,RYLKO”, odchodzac od oceny znakéw jako integralnej catosci i ogélnego
wrazenia wywieranego przez przeciwstawione znaki z uwzglednieniem wszystkich
ich sktadnikéw w aspekcie ryzyka konfuzji. W odniesieniu do tego wyroku zostala
wniesiona skarga kasacyjna. NSA oddalil ja, wskazujac chociazby, ze zaprezento-
wana przez WSA metodyka badania podobienstwa znakéw jest prawidlowa. Jedno-
cze$nie sad kasacyjny podnidst m.in., ze sad I instancji w swoim wywodzie nie dos¢
wyraznie rozdzielil kwestie badania podobienstwa znakéw od ostatecznego bada-
nia istnienia ryzyka konfuzji’. Wéréd rozwazan NSA znalazla si¢ rowniez wskazana
wyzej teza.

7 W aktualnym tekécie ustawy Prawo wlasnoéci przemystowej odpowiednikiem tego przepisu jest
art. 132" ust. 1 pkt 3 tejze ustawy.

8 Zaréwno znak, ktdrego prawo zostato uniewaznione, jak i kolizyjne znaki zawieraty stowny element
»RYLKO” Wystepowanie tego stowa we wszystkich znakach bylo podstawg do stwierdzenia podo-
bienstwa oznaczen.

9 NSA stwierdzil jednak, ze prawidlowo zaprezentowany na wstepie rozwazan WSA sposéb przeprowa-
dzania podobienistwa znakéw towarowych z uwagi niedopuszczalnoé¢ udzielenia prawa z rejestracji,
o ktorej mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa wlasnosci przemystowej, pozwala odrzuci¢ jako nieza-
sadny zarzut pomieszania przez Sad plaszczyzny ustalania podobiefistwa oznaczen z plaszczyzng, na
ktorej dokonuje si¢ oceny mozliwoéci ryzyka wprowadzenia w btad.
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2. Komentarz

W pierwszej chwili teza ta moze wydawac si¢ trywialna, ale w rzeczywistosci tak
nie jest. Kryje sie za nig metodyka badania ryzyka wprowadzenia w btad co do po-
chodzenia towaréw jako przestanki ochrony znakéw towarowych'. Sad stwierdza
bowiem, ze badanie ryzyka wprowadzenia w blad przez znak towarowy z pdzniej-
szym pierwszenstwem nakazuje dokonanie szeregu ustalen w okreslonej kolejnosci.
W pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢, czy towary, dla oznaczania ktérych przezna-
czone zostaly znaki z wezesniejszym i pdzniejszym pierwszenstwem, s identycz-
ne lub podobne. Ponadto, jak stwierdza NSA, nalezy dokona¢ oceny podobienstwa
lub identyczno$ci samych znakow, a nastepnie wzig¢ pod uwage rozpoznawalnos¢
znaku z wczesniejszym pierwszenstwem. Wreszcie, niezbedne jest uwzglednienie
ewentualnych innych czynnikéw istotnych dla oceny niebezpieczenstwa wprowa-
dzenia w blad. Badanie wieniczy cato$ciowa ocena ryzyka konfuzji.

Po pierwsze, juz blizsza analiza stanu faktycznego, na podstawie ktorego zostat
wydany przedmiotowy wyrok, pokazuje, ze wcigz w decyzjach Urzedu Patentowe-
go, ale i wyrokach sadéw administracyjnych pojawiajg si¢ problemy z prawidlowym
zastosowaniem przestanek przepisu dotyczacego ryzyka konfuzji''. Przypomnie¢
trzeba, Ze zgodnie z art. 132" ust. 1 pkt 3 Prawa wiasnosci przemystowej nie udziela
sie prawa ochronnego na znak towarowy, identyczny lub podobny do znaku towa-
rowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem
na rzecz innej osoby dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi
ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem wczesniejszym. Przy czym w toku oceny
ryzyka konfuzji nie powinno si¢ uwzglednia¢ jedynie dorobku orzeczniczego pol-
skich sadéw administracyjnych, ale réwniez prejudycjalnych wyrokéw Trybunatu
Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej (TSUE). W doktrynie wydaje sie by¢ ugrunto-
wany poglad o koniecznoséci uwzgledniania orzecznictwa unijnego przez polska
praktyke orzecznicza'. Stad w odniesieniu do przedmiotowego przepisu zastoso-
wanie majg takze orzeczenia TSUE wydane odnosnie do relewantnych przepisow

10 Pojecie ryzyka wprowadzenia w blad co do pochodzenia towaréw ewoluowalo w europejskich syste-
mach prawnych. Zob. szerzej W. Wlodarczyk, Kolizja znakéw towarowych: sprawa zlotego zajgczka
Lindt Goldhase - polemika, Europejski Przeglad Sagdowy 2008, nr 12, s. 37.

11 Nieprawidlowo$ci w tym zakresie w zaskarzonym wyroku WSA w Warszawie podnidst NSA w gloso-
wanym orzeczeniu.

12 T. Drab, Badanie identycznosci i podobieristwa towaréw lub ustug w ramach niebezpieczeristwa wpro-
wadzenia w blgd w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagielloniskiego. Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej 2019, z. 3, s. 76 i wskazana tam
literatura.
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rozporzadzenia 2017/1001" oraz dyrektywy 2015/2436'*. W rezultacie na kwesti¢
prawidfowego stosowania przepisu ustanawiajacego zakaz rejestracji znakow z po-
wodu ryzyka konfuzji nalezy patrze¢ szerzej niz tylko z punktu widzenia przepisow
polskiej ustawy Prawo wiasnosci przemystowej. Relewantne przepisy rozporzadze-
nia 2017/1001 s3 bowiem podstawa rejestracji znakéw towarowych Unii Europej-
skiej. Rowniez w tej regulacji jest przewidziana przeszkoda rejestracji z powodu
ryzyka konfuzji. Jest ona skonstruowana w analogiczny sposéb, jak w przepisach
polskiej ustawy. Dlatego problematyka wskazana w tezie glosowanego wyroku ma
istotne znaczenie dla prawidlowego badania tej przeszkody rejestracji.

W decyzjach Urzedu Patentowego RP dotyczacych oceny ryzyka konfuzji nadal
mozna znalez¢ stwierdzenia, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad odbior-
cow co do pochodzenia towaréw/ustug jest wypadkowa podobienstwa towardw
i ustug oraz podobienstwa oznaczen". Przedmiotowe stwierdzenie nie jest do kon-
ca prawidtowe, biorac pod uwage zaréwno tres¢ przepiséw ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej, jak i zasad wypracowanych przez orzecznictwo. Orzecznictwo TSUE
wyraznie bowiem formuluje zasade wspolzaleznosci czynnikéw. W mysl tej zasa-
dy, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zalezy od wielu czynnikéw i nale-
zy je ocenia¢ calosciowo, majac na wzgledzie wszystkie czynniki istotne dla danej
sprawy. Calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad zaklada
pewng wspolzalezno$¢ branych pod uwage czynnikow, a zwlaszcza podobienstwa
znakéw towarowych oraz podobienstwa oznaczonych nimi towardw lub ustug'®.
Stad niski stopien podobienstwa pomiedzy objetymi znakiem towarami lub ustu-
gami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobienstwa migedzy samymi
znakami i odwrotnie. Wspomniana wspolzalezno$¢ ma na celu zapewnienie, by
ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad byla jak najbardziej zblizona

13 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w spra-
wie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1-99.

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436, s. 1-26. Zob. w tym zakresie wy-
rok TSUE z dnia 12 wrzes$nia 2019 r. w sprawie AS przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt,
C-541/18, ECLLI:EU:C:2019:725, pkt 32.

15 Zob. w tym zakresie przywolane rozstrzygniecie Urzedu Patentowego RP np. w wyroku WSA w War-
szawie z dnia 21 wrzesnia 2012 r., VI SA/Wa 937/12, LEX nr 1344867.

16 Wyrok TSUE z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Gold-
wyn-Mayer Inc., C-39/97, ECLL:EU:C:1998:442, pkt 16 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323,
pkt 18. Poglad, ze podobienstwo towaréw powinno by¢ brane pod uwage jako jedna z okoliczno-
$ci, ktore powinny by¢ uwzgledniane przy ocenie ryzyka konfuzji, a wérdd pozostatych, ocenianych
tacznie okolicznosci nalezy wymieni¢ podobienstwo oznaczen, ich moc odrdzniajacg, renome, zna-
jomos¢, jak réwniez caloksztalt sytuacji rynkowej, towarzyszacej danemu przypadkowi, wystepowat
réwniez w pogladach doktryny, J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa
2001, s. 149.
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do rzeczywistego sposobu postrzegania znaku towarowego przez wlasciwy krag
odbiorcow". Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zalezy zatem od wielu
czynnikéw, a w szczegolnosci od rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku,
mozliwosci skojarzenia z oznaczeniem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobienstwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem oraz migdzy oznaczany-
mi towarami lub ustugami. Jak stwierdzit Trybunat w innym z wyrokéw, ,,istnienie
tego prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad nalezy ocenia¢ catosciowo, biorac
pod uwage wszystkie czynniki majace znaczenie w sprawie. Do czynnikéw tych
nalezg w szczegdlnosci stopienn podobienstwa miedzy kolidujacymi ze sobg ozna-
czeniami i miedzy oznaczanymi nimi towarami lub ustugami, a takze sita renomy
oraz stopien — samoistnego lub uzyskanego w nastgpstwie uzywania — charakteru
odrdzniajacego wezesniejszego znaku towarowego”'®. Przedmiotowa zasada wspot-
zalezno$ci ma uzasadnienie normatywne. Wspoélzaleznos¢ tych czynnikéw zosta-
ta podkreslona m.in. w motywie 11 dyrektywy 2008/95", zgodnie z ktérym poje-
cie ,podobienstwa’ nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobienstwa
wprowadzenia w bfagd®. Podobne stwierdzenie znajduje si¢ w motywie 16 obecnie
obowiazujacej dyrektywy 2015/2436. W doktrynie wskazuje si¢, Ze w ramach ze-
stawienia powyzszych czynnikow ,,obowigzuje zasada wzajemnego oddzialywania
na siebie poszczegélnych z tych przestanek, zwang tez zasadg rownowazenia. Prze-
widuje ona, w szczegdlnosci, ze wigksze podobienstwo znakéw podlega ostabieniu
przez nikle podobienstwo towaréw lub ustug, co moze powodowa¢ brak ryzyka
konfuzji. I odwrotnie, jednorodzajowo$¢ towaréw lub ustug wzmaga ryzyko po-
mytki poréwnywanych znakoéw, a im wigksze jest podobienstwo towaréw lub ustug,

17 Zob. cytowane wyzej wyroki Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97, pkt 17 oraz z dnia
22 czerwca 1999 r., C-342/97, pkt 19. Z nowszych wyrokéw zob. wyrok TSUE z dnia 12 czerw-
ca 2019 r. w sprawie Patent-och registreringsverket przeciwko Matsowi Hanssonowi, C-705/17,
ECLI:EU:C:2019:481, pkt 41, 43 i 47.

18 Zob. wyroki Trybunatu: z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie Ferrero SpA przeciwko Urzedowi Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-552/09 P,
ECLL:EU:C:2011:177, pkt 64; z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie Urzad Unii Europejskiej ds. Wlas-
nosci Intelektualnej przeciwko Equivalenza Manufactory SL, C-328/18 P, ECLL:EU:C:2020:156,
pkt 57. Z nowszych orzeczen zob. wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie China Constru-
ction Bank Corp. przeciwko Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, C-115/19 P,
ECLL:EU:C:2020:469, pkt 54-55.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, Dz.
Urz. UEL 299 2 8.11.2008, s. 25-33. Dyrektywa ta zostala zastgpiona w przez dyrektywe nr 2015/2436.
Odestania do uchylonej dyrektywy odczytuje si¢ jako odestania do dyrektywy 2015/2436, zgodnie
z tabelg korelacji w jej zalaczniku.

20 Zob. wyroki TSUE z dnia 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97, pkt 17 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r.,
C-342/97, pkt 19.
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tym surowiej nalezy ocenia¢ wymagania co do koniecznych cech odrézniajacych
znakow, ktére miatyby eliminowa¢ niebezpieczenistwo wprowadzenia w btad”™.

Tymczasem w praktyce orzeczniczej Urzedu Patentowego dochodzi do sytua-
cji pomieszania oceny podobienstwa oznaczen z oceng ryzyka konfuzji. Przykiad
takiego pomieszania przestanek — co podkresla NSA w glosowanym orzeczeniu -
wystapil w decyzji Urzedu bedacej zrodtem powstania sporu®”. Ponadto niekiedy
w wyrokach sadéw administracyjnych mozna znalez¢ stwierdzenia o ,,mylacym
podobienstwie znakéw”?. Jezeli tego rodzaju sformutowanie jest swego rodzaju
skrotem myslowym, w ktérym chodzi o to, ze dla stwierdzenia ryzyka konfuzji
niezbedne jest wczesniejsze stwierdzenie podobienstwa oznaczen, to mozna je za-
akceptowac. Nie jest natomiast dopuszczalne mieszanie etapu podobienstwa ozna-
czen z oceng ryzyka konfuzji.

Podkresli¢ jednak nalezy, ze zasada wspdlzaleznoéci ma charakter wzgledny.
Opatrzona jest bowiem dwoma waznymi wyjatkami. Jezeli zatem w danej sprawie
nie wystepuje podobienstwo towardw, dla ktérych zostaly przeznaczone przeciw-
stawione znaki, to dalsze badanie oceny ryzyka konfuzji jest bezcelowe. Podobnie,
jezeli w sprawie zostanie stwierdzony brak podobienstwa oznaczen, to znowu nie
ma sensu rozpatrywaé wystepowania ryzyka konfuzji. Zaréwno podobienstwo to-
wardw, jak i podobiefistwo oznaczen sg wiec niezbedne dla stwierdzenia ryzyka
konfuzji. Natomiast sam fakt stwierdzenia podobienstwa oznaczen nie jest jeszcze
réwnoznaczny z wystapieniem ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad, ale do-
piero otwiera droge do poczynienia stosownych ustalenn w tym kierunku*. Istnie-
nie tych wyjatkéw znajduje potwierdzenie w tezie glosowanego wyroku, w ktorej
NSA stwierdza, ze ,wykluczenie podobienstwa towaréw wyklucza réwniez myla-
ce podobienstwo przeciwstawionych znakéw towarowych”. Oznacza to, ze stwier-
dzenie braku podobienstwa towaréw pociaga za sobg bezprzedmiotowos¢ dalszej
oceny ryzyka konfuzji. W tym kontekscie nalezy odczytywac stwierdzenia Sadu
o koniecznosci zachowania nie tylko odrebnosci, ale i kolejnosci badania poszcze-
gblnych przestanek. Jezeli bowiem w danej sprawie wykluczone jest podobienstwo

21 M. Trzebiatowski, w: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sienczylo-Chlabicz, 2020
[wyd. el. Legalis], Komentarz do art. 132".

22 Wspomniane pomieszanie analizy podobienstwa oznaczen z kwestig oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad pojawia si¢ tez w innych decyzjach Urzedu Patentowego RP. Zob. np. decyzja
Urzedu z 16.05.2019 1., Sp.34.2019, ZS.2016.00175, niepubl.

23 Zob. np. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2019 r., II GSK 530/17, LEX nr 2657307.

24 K. Szczepanowska-Kozlowska, Prawdopodobietistwo wprowadzenia w blgd w europejskim prawie zna-
kow towarowych, Europejski Przeglad Sadowy 2007, nr 3, s. 5.
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towardw, to nie ma sensu przechodzi¢ do kolejnego etapu, a zatem do oceny podo-
bienistwa oznaczen.

Nalezy jednoczes$nie podkresli¢, ze wazne jest odpowiednie przeprowadzenie
m.in. oceny podobienstwa oznaczen. Mimo iz celem niniejszej glosy nie jest omo-
wienie wszystkich szczegdtowych zasad w tym zakresie”, nalezy wskaza¢ w szcze-
g6lnosci, ze w toku badania podobienstwa oznaczen nie powinno si¢ uwzglednia¢
renomy czy charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku. Jak bowiem stwier-
dzit TSUE, ,,czynnik odnoszacy sie do renomy i charakteru odrézniajacego wczes-
niejszego znaku towarowego nie wiaze si¢ z poréwnaniem kilku oznaczen, lecz
jest zwiazany z jednym oznaczeniem [...]. Te dwa czynniki maja zatem zupelnie
rézny zakres, a rozwazenie jednego z nich nie pozwala na wyciagnigcie wnioskéw
w odniesieniu do drugiego. Nawet w sytuacji, gdy wczesniejszy znak towarowy ma
wysoce odrdzniajacy charakter z uwagi na swojg renome, okoliczno$¢ ta nie po-
zwala ustali¢, czy i w razie czego w jakim stopniu ten znak towarowy jest wizualnie,
fonetycznie i konceptualnie podobny do zgloszonego znaku towarowego. W kon-
sekwencji dokonanie oceny podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen na pod-
stawie renomy wcze$niejszego znaku towarowego narusza prawo’ .

Przywolana wyzej reguta jest o tyle istotna, ze NSA w glosowanym wyroku wy-
raznie formuluje wzorzec kontroli rozstrzygnie¢ w zakresie ryzyka konfuzji. Wobec
tego powstaje zasadnicze pytanie, czy naruszenie przedmiotowego wzorca podczas
badania ryzyka konfuzji, np. przez uwzglednienie renomy oznaczen w toku oceny
podobienstwa oznaczen, stanowi naruszenie przepiséw postepowania, czy tez naru-
szenie przepisOw prawa materialnego. W mojej ocenie naruszenie przedmiotowego
wzorca stanowi naruszenie przepisow prawa materialnego. Znajduje to potwierdze-
nie w orzeczeniach TSUE, ktdry kwalifikuje samg ocene podobienstwa fonetyczne-
go i wizualnego kolidujacych ze sobg oznaczen jako oceng o charakterze faktycz-
nym?. Natomiast metoda i kryteria zastosowane w ramach oceny podobienstwa

25 'Wsrdd zasad jest chociazby taka, Ze ocena podobienstwa pomigdzy znakami na poziomie wizu-
alnym, fonetycznym lub koncepcyjnym musi opiera¢ si¢ na ogélnym wrazeniu stwarzanym przez
znaki, z uwzglednieniem w szczegoélnosci odrézniajacych i dominujacych elementéw znakéw - zob.
wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler
Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, 5. I-6191, pkt 23. Ponadto ,,potwierdzenie faktu podobienstwa
oznaczen wymaga okre$lenia stopnia podobienstwa. Mozna wyrdzni¢ male, $rednie i wysokie podo-
bienstwo. Stopien podobiefistwa ma bowiem znaczenie przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia
odbiorcéw w blad’, zob. M. Witkowska, A. Michalak, w: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
red. A. Michalak, 2016 [wyd. el. Legalis], Komentarz do art. 132".

26 'Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie China Construction Bank Corp. przeciwko Urze-
dowi Unii Europejskiej ds. Wlasnoéci Intelektualnej, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, pkt 58-59.

27 Zob.wszczego6lnosci wyroki:zdnia 20 wrzesnia 2007 r. w sprawie Société des produits Nestlé SA przeciw-
ko Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej, C-193/06 P, ECLI:EU:C:2007:539, pkt 53;
z dnia 6 wrze$nia 2012 r. w sprawie United States Polo Association przeciwko Urzedowi Harmonizacji
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konceptualnego kolidujacych ze sobg oznaczen stanowia kwesti¢ prawng. Chodzi
bowiem o zastosowanie przepisu prawa materialnego®. Scislej, w gre wchodzi na-
ruszenie relewantnego przepisu ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, ale takze
rozporzadzenia 2017/1001 (w zaleznosci od tego, czy postepowanie toczy si¢ na
gruncie przepiséw polskiej ustawy, czy tez rozporzadzenia). Odrebno$¢ badania
poszczegdlnych przestanek wynika z tresci przepiséw zaréwno polskiej ustawy, jak
i rozporzadzenia 2017/1001.

Podsumowujac, sadze, ze jedna z konsekwencji przyjecia powyzszej kolejnosci
oraz odrebnosci badania przestanek prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad
powinno by¢ odpowiednie badanie przez sad administracyjny zaskarzonej decyzji
Urzedu. Oznacza to, ze sad administracyjny powinien zbada¢, czy Urzad w ogodle
przeprowadzil prawidlowe badanie przestanek ryzyka konfuzji, tj. z uwzglednie-
niem ich odrgbnosci. Tym samym powinno zostaé przeanalizowane, czy przedmio-
towa ocena zostala przeprowadzona calosciowo. Jezeli wynik powyzszego badania
jest negatywny, to co do zasady powinna by¢ to podstawa do uchylenia zaskarzonej
decyzji. Co wiecej, wady w zakresie poszczegolnych przestanek prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad dotycza kwestii fundamentalnych. Jezeli Urzad Patento-
wy nie przeprowadza starannego badania odno$nie do przedmiotowych przestanek
ryzyka konfuzji, to jest to blad o zasadniczym znaczeniu. Przy czym brak zacho-
wania kolejnosci badania poszczegdlnych przestanek powinien by¢ kwalifikowany
jako naruszenie prawa materialnego. Ma to znaczenie chociazby w toku konstruo-
wania zarzutow w trakcie postgpowania sadowoadministracyjnego.

Twierdzenia Sadu zaprezentowane w glosowanym rozstrzygnieciu zastuguja na
aprobate. Z jednej strony NSA nawigzujac do dorobku orzeczniczego TSUE, ale
i polskich sagdoéw, przypomina prawidtowa metodyke oceny ryzyka konfuzji. Mimo
ze przedmiotowa metodyka wydaje si¢ by¢ ustalona i powinna by¢ powszechnie
stosowana w decyzjach Urzedu Patentowego, faktycznie tak nie jest. NSA stusz-
nie podkresla wage zachowania odrebnosci, ale i odpowiedniej kolejnosci badania
poszczegdlnych przestanek ryzyka konfuzji. Jednoczesnie trafnie wskazuje, ze oce-
na ryzyka wprowadzania odbiorcéow w blad powinna by¢ calosciowa. Dlatego nie

w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory), C-327/11 P, ECLI:EU:C:2012:550, pkt 62;
z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ACTC GmbH przeciwko Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, pkt 67.

28 Wyrok Trybunalu z dnia 16 lipca 2020 r., C-714/18 P, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo.
W przedmiotowej sprawie chodzito o zastosowanie przepisu art. 8 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, Dz. Urz.
UE L 78 z 24.03.2009, s. 1-42. Rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo zastapione przez rozporzadzenie
2017/1001. Odestania do uchylonego rozporzadzenia traktuje sie jako odestania do rozporzadzenia
2017/1001 zgodnie z tabelg korelacji w zalaczniku III do tego rozporzadzenia.
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moze si¢ ona ograniczy¢ do kwestii podobienstwa towaréw i podobienstwa znakow
towarowych. Tego rodzaju zawezenie badania ryzyka konfuzji jest nieprawidiowe.
To rolg Urzedu Patentowego jest przeprowadzenie prawidlowego badania poszcze-
golnych przestanek. Sad administracyjny, w toku oceny zaskarzonej decyzji, moze
sobie pozwoli¢ na pewne uproszczenia w odniesieniu do przepisu regulujacego
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. Nie jest jednak rolg sadu zastepowac
Urzad Patentowy w kwestii oceny kolizji znakéw oraz ryzyka konfuzji. Szczegéto-
we i prawidlowe uzasadnienie rozstrzygniecia powinna zawiera¢ decyzja Urzedu
Patentowego przy zastosowaniu metodyki oceny ryzyka konfuzji zaprezentowane;
przez Sad w glosowanym orzeczeniu. Orzeczenie to co do zasady koresponduje
z normami wypracowanymi przez Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej na
tle relewantnych przepiséw dotyczacych oceny prawdopodobienstwa wprowadze-
nia w blad. W tym zakresie powinno ono by¢ wyznacznikiem dla Urzedu Patento-
wego w toku badania oceny ryzyka konfuzji.
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