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Wptyw orzecznictwa saddw europejskich
na wyktadnie | stosowanie prawa znakow
towarowych w praktyce orzeczniczej
Naczelnego Sadu Administracyjnego

Stowa kluczowe: sprawy z zakresu prawa wiasnosci przemystowej, dualizm rozpoznawania spraw,
Urzad Patentowy RE sgdy administracyjne, znaki towarowe, ryzyko wprowadzenia odbiorcdw w bigd

W Polsce obowigzuje dualizm rozpoznawania spraw z zakresu prawa wtasnosci przemysto-
wej. Szeroko rozumiane sprawy wtasnosci intelektualnej sg rozpoznawane przez tzw. sady IP,
ktérymi sq wydziaty utworzone w pieciu sagdach okregowych jako sadach pierwszej instan-
¢ji i w dwoch sagdach apelacyjnych jako sadach drugiej instancji. Natomiast kontrola wyko-
nywana przez sady administracyjne dotyczy decyzji i postanowien Urzedu Patentowego RP
wydawanych w trybie postepowania zgtoszeniowego i rejestrowego, postepowania w spra-
wie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego, postepowania sprzeciwowego wobec
patentu, prawa ochronnego na wzdr uzytkowy i prawa z rejestracji, postepowania spornego
w przedmiocie uniewaznienia praw wtasnosci przemystowej, jak réwniez obejmuje decyzje
i postanowienia wydawane w postepowaniu o wygasniecie prawa. Problematyka uniewaznie-
nia praw wtasnosci przemystowej, a zwtaszcza prawa ochronnego na znak towarowy, stanowi
bez watpienia zasadniczy przedmiot orzekania NSA oraz WSA w sprawach z zakresu prawa
wtasnosci przemystowej. W artykule poddano analizie zagadnienie wptywu orzecznictwa Try-
bunatu Sprawiedliwos$ci na wyktadnie i stosowanie prawa znakéw towarowych w praktyce
orzeczniczej Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawach o uniewaznienie prawa ochron-
nego na znak towarowy.

1. Sprawy w przedmiocie uniewaznienia rozpoznawana w postgpowaniu cywilnym na zasadach ogélnych
prawa ochronnego na znak towarowy jako przez sady powszechne oraz Sad Najwyzszy®. Natomiast na mocy

) L e . ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepo-
najczesciej rozpoznawane przez NSA sprawy ;i cywilnego oraz niektérych innych ustaw’® wprowadzono

z zakresu prawa wtasnosci przemystowej do Kodeksu postepowania cywilnego* w tytule VII ,,Postepo-

wania odrgbne” nowy dzial IVg pt. ,,Postepowanie w spra-

W Polsce obowigzuje dualizm rozpoznawania spraw z zakresu  wach wiasnosci intelektualnej”, obejmujacy art. 479%-479'2,

prawa wlasnosci przemystowej'. W stanie prawnym przed Od 1.07.2020 r. wraz z wejéciem w zycie tych przepisow
1.07.2020 r. cze$¢ spraw rozpoznawana byla w postepowa-
niu przed Urzedem Patentowym RP, a kontrole wydawanych
w tym zakresie decyzji i postanowieni sprawowal Wojewo6dzki

Sad Administracyjny w Warszawie, natomiast cze$¢ spraw byta 2 A Jakubecki, Dochodzenie roszczet z zakresu prawa wlasnosci przemystowej
’ w postgpowaniu cywilnym [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14C, Prawo
wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 601.

3 Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm. — dalej nowelizacja k.p.c. lub noweliza-

1 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 395 i n.; P. Grzegorczyk, ¢ja k.p.c. 2 13.02.2020 r.
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa wiasnosci przemystowej, 4 Ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r.
Warszawa 2007, s. 95 i n. poz. 1805 ze zm.) — dalej k.p.c.
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szeroko rozumiane sprawy wilasnosci intelektualnej, o kto-
rych mowa w art. 479% k.p.c., naleza do wiasciwosci sadow
okregowych (art. 479°° § 1 k.p.c.) bez wzgledu na warto§é
przedmiotu sporu. Jedng z istotnych zmian wprowadzonych
nowelizacja k.p.c. z 13.02.2020 r. byto powierzenie rozpozna-
wania ww. kategorii spraw tzw. sagdom IR, kt6rymi s wydziaty
utworzone w pieciu sgdach okregowych jako sadach pierwszej
instancji i w dwoch sadach apelacyjnych jako sadach drugiej
instancji. Odpowiednie zmiany zostaly wprowadzone w art. 20
ustawy z 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sadéw powszechnych’
przez dodanie pkt 1a, 3a i zmiane 9, ktére daly podstawe Mini-
strowi Sprawiedliwosci do utworzenia w sadach okregowych
i apelacyjnych wydziatéw wlasnosci intelektualnej.

Natomiast kognicja sadow administracyjnych w sprawach
dotyczacych prawa wlasnosci przemystowej nie ulegla zmianie,
a zatem nadal kontrole sagdowg decyzji i postanowiefi Urzedu
Patentowego RP sprawuje WSA w Warszawie. Naczelny Sad
Administracyjny potwierdzil w orzecznictwie, ze o wlasciwosci
miejscowej wojewodzkich sagdow administracyjnych przesadza
siedziba organu administracji publicznej badz tez organu pod-
miotu wykonujgcego funkeje zlecone administracji publicznej,
ktorego dziatalno$¢ lub bezczynnosé jest przedmiotem skargi®.
Z racji tego, ze Urzad Patentowy RP ma siedzib¢ w Warszawie
oraz ze wzgledu na specyfike spraw, do rozpoznawania skarg
na decyzje i postanowienia wydawane przez Urzad Paten-
towy RP wlasciwy jest WSA w Warszawie’. Natomiast kontrole
orzeczen wydanych w sprawach wiasnosci przemystowej przez
WSA w Warszawie sprawuje NSA.

Kontrola wykonywana przez sady administracyjne dotyczy
decyzji i postanowienn Urzedu Patentowego RP wydawanych
w trybie postepowania zgloszeniowego i rejestrowego (art. 248
Prawa wlasnoSci przemystowe;j®), postepowania w sprawie
sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego (art. 248
w zw. z art. 1522 ust. 1 p.w.p.) oraz postgpowania spornego
w przedmiocie uniewaznienia praw wilasnosSci przemystowej
(art. 257 p.w.p.). Kontrola sprawowana przez WSA w War-
szawie obejmuje rowniez decyzje i postanowienia wydawane
w postepowaniu o wygas$niecie prawa. Kontrole instancyjng
orzeczeh WSA w Warszawie w sprawach z zakresu prawa wtas-
nosci przemystowej sprawuje Izba Gospodarcza NSA.

Poddajac analizie dane odnoszace si¢ do liczby wydawa-
nych przez NSA orzeczen w sprawach z zakresu prawa wlas-
noSci przemystowej w Izbie Gospodarczej, nalezy stwierdzié,
ze zdecydowana wiekszo$¢ z nich to sprawy w przedmiocie
uniewaznienia praw ochronnych na znaki towarowe, natomiast
znacznie mniej, zazwyczaj kilka spraw w roku rozpoznawanych
jest w przedmiocie uniewaznienia praw z rejestracji wzoréw
przemystowych. Dla przykladu, wedtug danych za 2018 r.°
w Izbie Gospodarczej NSA wydano 43 orzeczenia merytoryczne

5 Dz.U.z2020r. poz. 2072 ze zm.

6 Postanowienia NSA: z 3.02.2012 r., I OZ 49/12, LEX nr 1113320;
23.11.2011 r., 1 OZ 812/11, LEX nr 1069733.

7 J. Sieficzyto-Chlabicz, Kontrola sgdowoadministracyjna postgpowar przed
Urzgdem Patentowym w sprawach z zakresu prawa wlasnosci przemystowej
[w:] System Prawa Prywatnego, t. 14C, Prawo wlasnosci przemystowej, red.
R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 187.

8 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 .
poz. 324 ze zm.) — dalej p.w.p.

9 Informacja o dziatalnosci sqdéw administracyjnych w 2018 roku, War-
szawa, maj 2019, https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php
(dostep: 20.09.2022 r.).

odnoszace sie do tej materii. Zdecydowana wiekszo$¢ spraw
odnosita sie do znakéw towarowych (28), co stanowito 65,11%
wszystkich orzeczen, sze$¢ spraw odnosito sie do wzoréw prze-
mystowych (z tego pigé spraw dotyczylo uniewaznienia prawa
z rejestracji wzoru przemystowego). Sposrdd 28 rozstrzyganych
spraw odnoszacych sie do znakéw towarowych, 10 wyrokéw
NSA zostalo wydanych w przedmiocie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy, co stanowi 35,71% wszyst-
kich spraw dotyczacych znakéw towarowych, za$§ wygasniecia
prawa ochronnego na znak towarowy — jedynie sze$¢ wyrokow.
W 2019 r. w Izbie Gospodarczej wydano 69 orzeczen meryto-
rycznych odnoszacych sie do tej materii. Zdecydowana wiek-
sz20$¢ spraw dotyczyta znakow towarowych (40), co stanowito
57,97% wszystkich orzeczen, z czego 28 wyrokéw NSA zostato
wydanych w przedmiocie uniewaznienia praw ochronnych
na znaki towarowe, co stanowi 70% wszystkich spraw obejmu-
jacych znaki towarowe, za$ jedynie siedem orzeczen dotyczyto
wygasniecia praw ochronnych na znaki towarowe. Natomiast
tylko 13 spraw odnosito sie do wzoréw przemystowych, z tego
uniewaznienia prawa z rejestracji — 11 orzeczen.

Analiza statystyczna liczby orzeczen Izby Gospodarczej NSA
podejmowanych w latach 2007-2019 w sprawach z zakresu
prawa wilasnosci przemystowej pokazuje, ze najwiccej orzeczef
zapadtych w ramach kontroli sadowoadministracyjnej doty-
czyto postepowan przed Urzedem Patentowym RP w przed-
miocie uniewaznienia praw wlasnosci przemystowej. Nie
ulega watpliwosci, ze najwicksza liczba orzeczen NSA zapadta
w postepowaniach w przedmiocie uniewaznienia praw ochron-
nych na znaki towarowe, przy czym jest to tendencja stala.
Problematyka uniewaznienia praw wtasnosci przemystowe;j,
a zwlaszcza prawa ochronnego na znak towarowy, stanowi
bez watpienia zasadniczy przedmiot orzekania NSA oraz WSA
w sprawach z zakresu prawa wlasnosci przemystowe;j'’.

2. Wptyw orzecznictwa TSUE na wyktadnie
i stosowanie prawa znakéw towarowych
w praktyce orzeczniczej NSA w sprawach

0 uniewaznienie prawa ochronnego
na znak towarowy

2.1. Uwagi ogélne

Znaczacy wplyw na wykfadnie i stosowanie prawa znakdw
towarowych przez NSA w sprawach o uniewaznienie prawa
ma orzecznictwo TS. Wyroki wydane w trybie prejudycjalnym
ustalaja tre$¢ norm obowigzujacego prawa unijnego. Trybunat
Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej, a wlasciwie jego poprzednik
— Europejski Trybunat Sprawiedliwosci, korzystajac z kompe-
tencji wynikajacej z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej'! w zakresie dokonywania wyktadni norm prawa
unijnego wypracowal w orzeczeniach o charakterze prejudy-
cjalnym, na tle przepiséw o swobodzie przeplywu towaréw
w ramach wspdlnego rynku, szereg zasad dotyczacych znakéw

10 J. Sieficzyto-Chlabicz, Kognicja sgdéw administracyjnych i sqdéw wlasnosci
intelektualnej (sqdow IP) w sprawach dotyczgcych praw wlasnosci przemy-
stowej po 1 lipca 2020 r. [w:] Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane
Profesorowi Romanowi Hauserowi Sedziemu Naczelnego Sqdu Admini-
stracyjnego, ,,Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego” 2021,
numer specjalny, s. 483.

11 Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47.
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towarowych, np. funkcji znakéw towarowych'?. Trybunat
- poprzez wykladnie norm prawa unijnego — wyjasnit wiele
pojec i instytucji prawa znakOw towarowych, jak np.: pojecie
i zakres uzywania znaku towarowego w obrocie gospodar-
czym, pojecie rzeczywistego uzywania znaku towarowego,
pojecie renomowanego znaku towarowego, zakreslit otwarty
katalog okolicznosci niezbednych do nabycia wtdrnej zdol-
nosci odrdzniajacej, wyjasnil metodologie ustalania niebez-
pieczefistwa wprowadzenia odbiorcéw w blad oraz kryteria
jego oceny, w tym ustalania identycznosci lub podobiefistwa
towarow (ustug) oraz identyczno$ci lub podobiefistwa kolizyj-
nych oznaczen.

2.2. Kolizja znakéw towarowych zarejestrowanych
z wczesniejszym pierwszenstwem skutkujaca
mozliwoscig wprowadzenia odbiorcéw w btad jako
wzgledna podstawa uniewaznienia prawa ochronnego
na znak towarowy

2.2.1. Stosowanie przez sady administracyjne kryteriéw
oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia
w btad z orzecznictwa TSUE

Zdecydowana wiekszo$¢ spraw w przedmiocie uniewaznie-
nia prawa ochronnego na znak towarowy rozpoznawanych
przez WSA w Warszawie, ktdrego orzeczenia byly nastepnie
kontrolowane przez NSA, zapadala na podstawie art. 132
ust. 2 pkt 2 p.w.p., ktdéry stanowil odpowiednik obecnie
obowigzujacego art. 132" ust. 1 pkt 3 p.w.p. Trybunal Spra-
wiedliwo$ci w orzeczeniach wydanych na podstawie art. 4
ust. 1 lit. b dyrektywy 89/104/EWG'® wyr6znit bezposrednie
i posrednie wprowadzenie w btad. Bezposrednie niebezpieczen-
stwo wprowadzenia w blad polega na mozliwo$ci powstania
pomylek wérod odbiorcéw, ze towary (ustugi) osoby trzeciej
pod znakiem pochodzg z przedsiebiorstwa osoby uprawnionej
do znaku towarowego. Natomiast poSrednie niebezpieczen-
stwo wprowadzenia w btad obejmuje pomylki co do zwigz-
kow gospodarczych taczacych przedsiebiorstwo osoby trzeciej
i uprawnionego.

Sady administracyjne powotujg sie na wypracowane przez
Trybunatl Sprawiedliwosci w orzecznictwie zasady dotyczace
oceny niebezpieczefistwa wprowadzenia w blad co do zrédta
pochodzenia towaréw lub ustug. Mianowicie postulatowi szcze-
g6lnie uwaznej analizy jednorodzajowosci lub podobiefistwa
towar6w oznaczonych ze wzgledu na podobiefistwo oznaczefi
towarzyszy wypracowana przez orzecznictwo TS, a stoso-
wana przez sady administracyjne' zasada, zgodnie z ktérg
niskie podobiefistwo towaréw moze by¢ zrekompensowane

12 R. Skubisz, Znaki towarowe i ich ochrona (refleksje ogdlne) [w:] Znaki
towarowe i ich ochrona, red. R. Skubisz, Warszawa 2019, s. 6.

13 Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw Panistw Cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.Urz. WE L Nr 40, s. 1) — akt nieobowiazujacy.

14 Wyroki TS: z 11.11.1997 r., C-251/95, SABEL BV przeciwko Puma AG,
Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 16-18; z 29.09.1998 .,
C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc.,
uprzednio Pathe Communications Corporation, EU:C:1998:442, pkt 29
— dalej wyrok C-39/97, Canon; zob. szerzej R. Skubisz, Niebezpieczen-
stwo wprowadzenia w blgd [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo
wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 750.

15 Zob. m.in. wyrok NSA z31.10.2019 r., Il GSK 2378/17, LEX nr 2778611.

przez wysoki poziom podobiefistwa znakéw'e. Przyktadowo
w wyroku w sprawie C-39/97, Canon, Trybunat zwrécit uwage,
ze pelna ocena niebezpieczefistwa zaistnienia u odbiorcy bedu
co do pochodzenia towaru wymaga ustalenia wzajemnego
zwigzku miedzy wymagajacymi uwzglednienia czynnikami,
w szczegOlnosci podobiefistwem znakéw i podobiefistwem
oznaczanych nimi towaréw lub ustug. Stad mniejszy stopien
podobiefistwa towar6w lub ustug moze by¢ wyréwnany przez
wyzszy stopiefl podobiefistwa samych znakéw i odwrotnie. Jak
stwierdzit TS w orzecznictwie, niebezpieczefistwo wprowadze-
nia w blgd moze by¢ stwierdzone pomimo mniejszego stopnia
podobiefistwa miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami,
jezeli podobiefistwo miedzy znakami jest duze, a zdolnos¢ odr6z-
niajgca wezeSniejszego znaku, a w szczeg6lnosci jego renoma,
jest wysoka'’. Pomimo ze poglad ten wypowiedziany zostat
w sprawie, ktora dotyczyta znaku renomowanego, ma on walor
uniwersalny i jest stosowany przez NSA w orzecznictwie'®.

2.2.2. Ocena identycznosci lub podobienstwa
towarow (ustug)

Ustalenie identycznosci lub podobiefistwa towaréw lub ustug
w przeciwstawionych znakach towarowych jest bez watpienia
konieczng przestankg powstania ryzyka niebezpieczefistwa
wprowadzenia odbiorcéw w btad. Zatem brak podobiefistwa
towardw lub ustug, ktérych dotyczy pdiniejszy znak towarowy,
do towar6w lub ustug objetych rejestracjg wezesniejszego znaku
towarowego jest co do zasady réwnoznaczny z brakiem niebez-
pieczefistwa wprowadzenia w btagd". Trybunatl Sprawiedliwosci
wskazal w orzecznictwie, ze przy ocenie podobiefistwa towaréw
lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki, ktore
okreslajg relacje pomiedzy towarami lub ustugami, tzn. m.in.:
charakter, przeznaczenie, sposb uzywania, konkurencyjnosé
oraz komplementarno$¢ (uzupelnianie sie) towardw lub ustug?.

Naczelny Sad Administracyjny przyjal w orzecznictwie,
np. wwyroku z 15.03.2017 r., Il GSK 1093/16%, pojecie towaréw
komplementarnych wyja$nione w orzecznictwie sadow europej-
skich. Jak wynika z orzecznictwa Sadu, towary komplementarne
to towary, pomiedzy ktorymi istnieje Scisty zwigzek polegajacy
na tym, ze jeden towar jest nieodzowny lub istotny do uzycia
drugiego, wobec czego konsumenci moga mysle¢, ze oba towary
zostaly wyprodukowane przez to samo przedsiebiorstwo?.

2.2.3. Ocena identycznosci lub podobienstwa
przeciwstawionych znakéw towarowych

Naczelny Sad Administracyjny stosuje metodyke badania
kolizji znakow towarowych wypracowang w orzecznictwie TS.
Obecnie zaréwno WSA w Warszawie, jak i NSA powszechnie

16 Zob. wyrok C-39/97, Canon, pkt 17; wyrok TS 2 22.06.1999 r., C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BY,
EU:C:1999:323, pkt 19 - dalej wyrok C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer.

17 Wyrok TS z 22.06.2000 r., C-425/98, Marca Mode CV przeciwko Adidas
AG, Adidas Benelux BV, EU:C:2000:339, pkt 42.

18 Por. m.in. wyrok NSA z 31.10.2019 r., Il GSK 2378/17.

19 R. Skubisz, Niebezpieczeristwo..., s. 752.

20 Zob. wyrok C-39/97, Canon, pkt 23.

21 LEX nr 2281015.

22 Por. m.in. wyroki Sadu: z 11.07.2007 r., T-443/05, El Corte Inglés, SA
przeciwko EUIPO, EU:T:2007:219, pkt 48; z 1.03.2005 r., T-169/03,
Sergio Rossi SpA przeciwko EUIPO, EU:T:2005:72, pkt 54.
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przyjmuja, ze badanie podobiefistwa oznaczefi przeprowadza sie
w nastepujacych plaszczyznach: wizualnej, fonetycznej (brzmie-
niowej) i znaczeniowej (koncepcyjnej). Takie stanowisko sagdéw
administracyjnych zostalo oparte w catosci na dorobku TS
i Sadu®. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunatu Sprawiedliwosci
calo$ciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w bigd
w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego
lub koncepcyjnego podobienistwa kolidujacych ze sobg zna-
kow, nalezy oprzeé na wywieranym przez nie caloSciowym
wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujgcych. Sposéb postrzegania znakéw
towarowych przez przecietnych konsumentéw danych towa-
réw lub ustug odgrywa w catoSciowej ocenie wspomnianego
prawdopodobiefistwa decydujaca role. Przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako catos$¢ i nie dokonuje
analizy jego poszczegdlnych detali?*,

Analogicznie stwierdzit NSA w orzecznictwie, podnoszac,
ze istnienie podobiefistwa przeciwstawionych znakéw towaro-
wych oraz ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad w rozu-
mieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. podlega caloSciowej ocenie
uwzgledniajacej aspekty wizualne, fonetyczne i znaczeniowe
znakéw, poniewaz przecietny konsument postrzega znak towa-
rowy jako cato$¢ i nie analizuje jego pojedynczych elemen-
tow?. W konsekwencji nie mozna zredukowaé catoSciowej
oceny podobiefistwa znakéw jedynie do jednej z wymienio-
nych plaszczyzn. Przy ustalaniu podobiefistwa poréwnywanych
znakéw towarowych pominiecie badania znakéw na jednej
z plaszczyzn powoduje, ze ocena podobiefistwa znakoéw jest
niepelna. Dlatego ustalenie przez Urzad Patentowy RP istnie-
nia podobiefistwa konkurujacych znakéw towarowych tylko
na jednej plaszczyZnie nie zwalnia organu z obowiazku badania
podobiefistwa na pozostatych ptaszczyznach poréwnywanych
znakdw towarowych, co znajduje potwierdzenie rowniez w lite-
raturze przedmiotu?.

2.2.4. Catosciowa ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia
w btad z punktu widzenia przecietnego odbiorcy

Jak wynika z orzecznictwa sagdéw europejskich i co row-
niez znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie NSA, ocena
niebezpieczefistwa powinna mie¢ charakter caloSciowy, czyli
uwzgledniac wszystkie istotne czynniki, a przede wszystkim sto-
pien podobiefistwa towar6w (ustug) oraz stopien podobiefistwa
kolizyjnych znakéw towarowych. Przy czym, dokonujac oceny
podobienstwa znakdw, nalezy uwzglednié elementy dominujgce
i odrozniajace wezeSniejszego znaku towarowego, jezeli takie
wystepuja, oraz stopiefi jego rozpoznawalno$ci. W kazdym

23 Zob. m.in. wyrok TS z 11.11.1997 r., C-251/95, SABEL BV przeciwko
Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 23 — dalej wyrok
C-251/95, SABEL; wyroki Sadu: z 7.05.2009 r., T-185/07, Calvin
Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, EU:T:2009:147, pkt 38;
225.03.2009 r., T-109/07, LOréal SA przeciwko EUIPO, EU:T:2009:81,
pkt 17.

24 Zob. wyroki: C-251/95, SABEL, pkt 23; C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 25.

25 Por. m.in. wyroki NSA: z 10.05.2017 r., Il GSK 2152/16, LEX nr 2297673;
2 24.05.2013 r., Il GSK 257/12, LEX nr 1603468.

26 Por. m.in. M. Kepiniski, Niebezpieczeristwo wprowadzenia w blgd odbiorcéw
co do Zrédla pochodzenia towardw w prawie znakéw towarowych, ,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellofiskiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony
Wrhasnosci Intelektualnej” 1982/28, s. 12.

przypadku punktem odniesienia oceny, czy znak towarowy
z pOzniejszym pierwszefistwem moze wywolaé wprowadze-
nie w btad co do pochodzenia towaré6w lub ustug ze wzgledu
na wczesniejszy znak towarowy, jest opinia odbiorcéw ozna-
czanych towaréw lub ustug.

Przestanka ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad stanowi
szczegblny warunek ochrony wczesniejszego znaku towarowego
w przypadku istnienia podobiefistwa miedzy nim a znakiem
pézniejszym w zakresie samych znakow, jak tez towar6w lub
ustug, dla ktérych oznaczania sg one przeznaczone?”. Ocena
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, jak stanowi
motyw 16 dyrektywy 2015/2436%, zalezy od wielu czynni-
kow, w szczegdlnosci rozpoznawalnosci znaku towarowego
na rynku, mozliwosci skojarzenia z oznaczeniem uzywanym
lub zarejestrowanym, stopnia podobiefistwa miedzy znakiem
towarowym i oznaczeniem oraz miedzy oznaczanymi towa-
rami lub ustugami, powinno stanowi¢ szczegdlny warunek
dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobiefnistwa
wprowadzenia w blad, w szczegdlnosci ciezar dowodu w tym
zakresie, powinny by¢ okre$lone w krajowych przepisach
proceduralnych.

3. Konkluzje

Powyzsza analiza orzecznictwa Naczelnego Sadu Administra-
cyjnego wykazuje znaczacy wpltyw dorobku Trybunatu Spra-
wiedliwosci na wykladnie i stosowanie prawa, w szczegdlnosci
w sprawach w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego
z powodu kolizji znakéw towarowych skutkujgcej powstaniem
ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad. Trybunat Sprawiedli-
wosci, dokonujgc wyktadni przepisow, przede wszystkim nie-
obowigzujacych juz aktéw prawa unijnego, tj. art. 4 ust. 1 lit. b
dyrektywy 2008/95/WE?¥ (wcze$niej dyrektywy 89/104/EWG)
oraz art. 8 ust. 1 lit. b rozporzadzenia nr 207/2009° (wczes-
niej rozporzadzenia nr 40/94°!), wyjasnit pojecie, rodzaje oraz
metodologie ustalania niebezpieczefistwa wprowadzenia w biad.

Trybunat Sprawiedliwosci wskazal w orzecznictwie kryteria
oceny niebezpieczefistwa wprowadzenia w btad oraz okredlit
kolejno$¢ nastepujacych czynnosci przy badaniu istnienia nie-
bezpieczeistwa wprowadzenia w btad co do Zrédta pocho-
dzenia towaréw lub ustug ze znakiem. Po pierwsze, ustalenie
podobienistwa towaréw lub ustug objetych przeciwstawio-
nymi znakami i okreSlenie jego stopnia. Po drugie, ustalenie
podobiefistwa pdzniejszego znaku towarowego do wczesniej-
szego znaku towarowego wraz z okreSleniem jego stopnia.
Ocena podobiefistwa przeciwstawionych znakow towarowych
powinna by¢ przeprowadzona w podanej kolejnosci we wskaza-
nych trzech plaszczyznach i powinna by¢ calosciowa, co zaktada

27 Zob. szerzej M. Trzebiatowski, Znaki towarowe i prawa ochronne [w:]
Prawo wilasnosci przemystowej. Komentarz, red. ]. Sieficzyto-Chlabicz,
Warszawa 2020, s. 821.

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436216.12.2015 .
majaca na celu zblizenie ustawodawstw pafistw cztonkowskich odnosza-
cych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw pafistw cztonkowskich odnosza-
cych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25).

30 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 78, s. 1).

31 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11, s. 1).
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konieczno$¢ uwzglednienia wszystkich sktadnikéw poréwnywa-
nych oznaczef. W razie pominiecia pewnych elementéw prze-
ciwstawionych znakéw ocena ich podobiefistwa bedzie niepra-
widlowa. Po trzecie, przeprowadzenie badania finalnego, ktore
polega na caloSciowej ocenie niebezpieczefistwa wprowadzenia
w btad, ktéra obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku
towarowego ze znakiem wcze$niejszym. Dlatego podczas tego
badania powinno sie réwniez uwzgledniaé rozpoznawalno$é
(stopien zdolnosci odrézniajacej) znaku towarowego z wezes-
niejszym pierwszenstwem. Wedtug utrwalonego orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwosci oraz Sadu niebezpieczefistwo wpro-
wadzenia w blad jest tym wieksze, im wyzsza jest rozpozna-
walno$¢ znaku towarowego z wcze$niejszym pierwszefistwem.

Podsumowujac, podkreslenia wymaga, ze zaréwno metodo-
logia ustalania niebezpieczefistwa wprowadzenia w btad oraz
kryteria jego oceny s3 uznane za utrwalone i powszechnie sto-
sowane w orzecznictwie przez WSA w Warszawie oraz NSA»,
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The Impact of Case Law of the European Courts
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Law in the Adjudicating Practice of the Supreme
Administrative Court
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Poland has a duality of examination of industrial property law
cases. Intellectual property cases in the broad sense are examined
by so-called IP courts, which are divisions established in five
district courts as courts of first instance, and by two courts of
appeal as courts of second instance. Meanwhile, the review exer-
cised by the administrative courts concerns decisions and rulings
of the Polish Patent Office issued in application and registration
proceedings, opposition proceedings against trademark appli-
cations, opposition proceedings against patents, utility model
protection rights and registration rights, litigation in maters of
invalidation of industrial property rights, and also includes deci-
sions and rulings issued in termination proceedings. Appellate
review of the judgements of the Provincial Administrative Court
in Warsaw in industrial property law cases is exercised by the
Commercial Chamber of the Supreme Administrative Court.
The issue of invalidation of industrial property rights, especially
trademark rights, is undoubtedly the main subject of rulings of
the Supreme Administrative Court in industrial property law
cases. The article analyses the influence of Court of Justice case
law on the interpretation and application of trademark law in
the adjudicating practice of the Supreme Administrative Court
in cases relating to invalidation of trademark rights.
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